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L INTRODUCCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
1. ¢Qué es la Propiedad Intelectual?

La Propiedad Intelectual es un elemento constante en la vida del ser humano. Todo producto
o servicio que nos rodea ha sido resultado de una actividad humana creativa que contribuye a
nuestras vidas facilitando el quehacer diario o complementandola con belleza, arte, ornamento.

La Propiedad Intelectual protege las creaciones de la inteligencia humana, producto de su invencion
y su creatividad. Los objetivos principales de la Propiedad Intelectual son: (i) Estimular la creatividad
en la sociedad proporcionando una motivaciéon econdmica para crear; y, (i) difundir la informacién
y conocimientos a la sociedad.

La Propiedad Intelectual protege los derechos de los creadores y permite que ellos ejerzan el control
sobre sus creaciones, para que puedan explotarlas. Asi mismo, asegura al publico, el acceso al
conocimiento y la difusién de la informacion; fomentando préacticas leales de comercio.

2. Divisién de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual se divide en dos categorias: (i) Propiedad Industrial; y (ii) Derecho de
autor y derechos conexos. La Propiedad Industrial comprende marcas, nombres comerciales, sefiales
de publicidad, patentes, disefios industriales, indicaciones geograficas y denominaciones de origen.
En tanto que el derecho de autor protege el derecho de los creadores y, los derechos conexos
comprenden a las personas y entidades que guardan relacion con el derecho de autor, tales como
los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion.

3. Importancia de la Propiedad Intelectual para las MIPYMEs

En general las empresas, no importando su tamafio, poseen una serie de activos de propiedad
intelectual; sin importar el giro del negocio, se suele tener un nombre comercial, una o varias marcas,
una manera de vender sus productos o prestar sus servicios, un listado de clientes, formulas, recetas,
disefios de sus productos, tacticas de ventas, procesos de marketing, publicidad de sus productos o
servicios y diversas maneras, mediante las cuales se diferencian los productos o servicios de los
demas competidores. Todos estos son activos de propiedad intelectual que deben ser protegidos
adecuadamente, para lograr una explotacién y beneficio econémico propio y también evitar que
exista una competencia desleal o un aprovechamiento injusto por parte de terceros.

Cualquier empresario debe aprender a gestionar sus activos de propiedad intelectual en beneficio
propio, pero también debe aprender a respetar y utilizar adecuadamente los activos de propiedad
intelectual de terceras personas, para evitar infracciones.

4. ¢Como se puede aprovechar la Propiedad Intelectual para aumentar el valor de las
MIPYMEs?

Usualmente las MIPYMEs no otorgan el valor adecuado a sus activos de propiedad intelectual,
descuidando su proteccion y limitando sus posibilidades de obtener beneficios a futuro. Sin
embargo, la propiedad intelectual es un activo valioso que puede permitir el crecimiento econémico
de las MIPYMES, especialmente cuando los productos o servicios tienen una demanda en el
mercado.
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Es asi como una MIPYME puede generar ingresos mediante la venta de sus productos protegidos
mediante marcas o disefios industriales; puede beneficiarse al otorgar licencias o franquicias para
gue otros comercialicen sus productos o servicios. Un activo de propiedad intelectual protegido
puede generar el interés de un inversionista o de un financista, incrementando el valor de sus
productos o servicios. En casos de fusiones o adquisiciones de empresas, los activos de propiedad
intelectual suelen jugar un papel importante, pues si se han protegido adecuadamente, aumentaran
el valor de adquisicion de la empresa. En muchas ocasiones, el principal activo de una MIPYME es el
intangible, el cual genera un potencial crecimiento para un inversionista. Por ende, la utilizacién
estratégica que una MIPYME realice de su propiedad intelectual deberia incrementar el crecimiento
econdmico, haciéndola mas competitiva.

5. ¢Qué valor tienen los activos de Propiedad Intelectual?

Generalmente, los activos de la empresa se dividen en dos categorias: activos tangibles que
incluyen, entre otros, los edificios, la maquinaria, y la infraestructura; y, los activos intangibles, que
incluyen el capital humano y los conocimientos técnicos hasta las ideas, las marcas, los dibujos y
modelos, y otros frutos intangibles de la capacidad creadora e innovadora de la empresa.

En la actualidad con la aparicion de las tecnologias de la informacion y el crecimiento de la economia
del sector de servicios, los activos intangibles han pasado a ser mas valiosos que los activos
tangibles, variando significativamente el valor que aportan a una empresa. Con frecuencia las
empresas prestan mas atencién a productos tecnoldgicos e ideas innovadoras como principal fuente
de ingresos, para tener una mayor competitividad en los mercados, tanto nacionales como
internacionales. Es por ello que las MIPYMEs deben valerse de las distintas formas de propiedad
intelectual para proteger sus activos intangibles.

6. ¢Por qué es importante la Propiedad Intelectual para las MIPYMEs?

Proteger los activos intangibles por medio de las distintas formas de la propiedad intelectual
genera una propiedad exclusiva para la empresa. Gracias a esto, la empresa puede reivindicar la
titularidad sobre sus activos intangibles y explotarlos al maximo, haciéndola mas competitiva.

Si una empresa no protege sus ideas innovadoras, sus disefios novedosos, sus marcas, Sus procesos,
métodos, practicas y conocimientos, cualquier otra empresa podra utilizarlos de manera gratuita,
sin ningun tipo de limitacién. Por el contrario, cuando estadn protegidos por los derechos de
propiedad intelectual, estos activos adquieren un valor concreto para la empresa y se convierten en
derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o utilizados por ningin otro empresario.

1L PROPIEDAD INDUSTRIAL
1. Marcas
) ¢Qué son las marcas?

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de
los demas. Las marcas pueden consistir en palabras, letras, nimeros, dibujos, fotos, formas, colores,
logotipos, etiquetas, o combinacidn de estos elementos, asi como también pueden ser sonidos y

olores en la forma, presentacién o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque,
en el medio que se empleen para diferenciar productos o servicios.
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La principal funcién de la marca es permitir a los consumidores identificar el producto de una
empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o
similares de la competencia. Dado que permiten diferenciar unas empresas de otras y los productos
de la competencia, las marcas desempefian un papel primordial en las estrategias de desarrollo y
comercializacién, y contribuyen a proyectar laimagen y la reputacion de los productos de la empresa
ante los consumidores. La imagen y la reputacién de una empresa inspiran confianza, lo que a su
vez constituye la base de una clientela leal y potencia el valor de la empresa.

Es por ello que el registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que
terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca
tan similar que pueda crear confusion. Por lo que, las marcas: (i) Garantizan que los consumidores
distingan los productos; (ii) permiten a las empresas diferenciar sus productos; (iii) son un
instrumento de comercializacion; (iv) permiten proyectar la imagen y la reputacion de una empresa;
(v) pueden ser objeto de concesidn de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a
través de regalias; (vi) representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia; (vii) pueden
ser importantes activos comerciales; (viii) incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la
mejor de la calidad del producto; (ix) pueden ser Utiles para obtener financiamiento.

La proteccion de las marcas se obtiene mediante el registro, y en algunos paises, también a través
de su utilizacion. Aun cuando las marcas pueden ser protegidas mediante el uso, es recomendable
siempre solicitar su proteccién mediante el registro. Ya que el registro de una marca redundara en
una mayor proteccion, especialmente en los casos en que exista un conflicto con una marca idéntica
o tan similar que pueda causar confusion.

Por lo general cualquier persona, fisica o juridica, que prevea utilizar una marca o autorizar su uso
por terceros puede solicitar el registro de una marca.

Existen diversos tipos de marcas a saber: (i) Marca de fabrica o de comercio: indica que un producto
ha sido fabricado por una persona determinada; (ii) Marca de servicios: indica que un servicio es
suministrado por una empresa determinada; (iii) Marca colectiva: indica que el producto o servicio
ha sido fabricado o es suministrado por los miembros de una asociacion; (iv) Marca de certificacion:
indica que los productos o servicios cumplen un conjunto de normas y han sido certificados por una
autoridad de certificacion; (v) Marcas notoriamente conocidas: se consideren notoriamente
conocidas en el mercado y que gozan, por consiguiente, de mayor proteccion.

o ¢Como escoger una marca?

Las marcas permiten a los clientes distinguir sus productos y servicios de los de sus
competidores, permitiendo de esta manera una comercializacién mas adecuada de los productos o
servicios en su caso. Las marcas no solo se utilizan como identificadores, sino que también
garantizan una calidad constante. Es por ello que se debe de escoger y disefiar cuidadosamente una
marca apropiada, protegerla, utilizarla con precaucién en la publicidad y supervisar que no induzca
a engafio o sea utilizada de manera indebida por terceros.

La eleccién o creacién de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un
elemento importante de la estrategia de comercializacion de la empresa. Por lo tanto, ;Como ha de
procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto? No hay reglas universales,
pero hay cinco puntos que hay que tener presentes: (i) Que cumpla con los requisitos legales, es
decir, evitar que sean: Términos genéricos: Son palabras que en el lenguaje corriente, técnico o
cientifico, o en los usos comerciales del pais, sea una designacion comun o usual del producto o del
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servicio de que se trate; Términos descriptivos: Son palabras que suelen emplearse en el comercio
para describir el producto en cuestién; Que puedan inducir a error: Son marcas susceptibles de
engafar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geogréfico del
producto; Contrarias al orden publico o a la moral: Palabras o ilustraciones que se consideren
contrarias a las normas cominmente aceptadas de moral y religion no se pueden registrar como
marcas; Banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados de Organizaciones
Internacionales. (ii) Se realice una busqueda de marcas registradas para asegurarse de que la marca
no sea idéntica o similar a otra que pueda inducir a confusidn. (iii) Que la marca sea facil de leer,
escribir, deletrear y recordar y que se preste a todo tipo de medios publicitarios. (iv) Que no tenga
connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de
exportacién potenciales. (v) Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio.

Por lo tanto, al elegir la marca se deben de tomar en cuenta la siguientes parametros, para que la
marca elegida contenga la aptitud distintiva necesaria para ser protegida como tal y sus
probabilidades de éxito en el proceso de registro sean altas, haciendo que disminuyan los riesgos
de rechazos, oposiciones o causales de confusion: (i) Palabras inventadas o fantasiosas: son palabras
sin ningun significado intrinseco o real. Estas palabras tienen ventaja de ser mas faciles de registrar,
dado que es mas probable que se consideren distintivas. Ya que de lo contrario al consumidor se le
hard muy dificil recordarla y la publicidad de los productos exigirdn mas imaginacién. (ii) Marcas
arbitrarias: palabras cuyo significado no guarda relacion con el producto. (iii) Marcas sugerentes: son
marcas que insindan uno o varios atributos del producto. Estas marcas actian como una forma de
publicidad.

o Busqueda de marcas

Al seleccionar una marca se debera de investigar si la marca escogida ha sido registrada por
otra empresa para la misma categoria de productos o servicios y para los mercados en los que se
esta interesado en comercializarla. Este tipo de informacidn se obtiene realizando una bldsqueda de
marcas. La busqueda de marca debe ser realizada antes de la presentaciéon de la solicitud para
conocer las posibilidades de éxito que tendra el signo elegido como marca.

La mayoria de los paises exigen que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos
o servicios, para los que se desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a clases. Por clases se
entienden las que incluye el sistema de clasificacion de marcas, que permite almacenar
ordenadamente informacién sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios.

El sistema de clasificacion més utilizado es el sistema internacional de clasificacién de marcas (el
sistema de Niza que rige la clasificacién de marcas compuestas por palabras), que consta de 34
clases para productos y de 11 para servicios.

Al obtener los resultados de la busqueda se podra observar todas aquellas marcas que se encuentran
solicitadas y/o registradas con anterioridad, para poder de esta manera, determinar si existen signos
idénticos o similares que deben de ser considerados para establecer las probabilidades de éxito y
evitar potenciales o futuras controversias. Aun cuando las busquedas previas de marcas no son
obligatorias para el proceso de registro, estas juegan un papel primordial para el éxito en la
proteccion de la marca, asi como para la prevencién de futuras contingencias.
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o ¢Por qué las marcas permiten exportar sus productos?

Los derechos de propiedad industrial son de caracter territorial; es decir, Unicamente estan
protegidos y se pueden utilizar en el pais o regiéon en el cual se han concedido. Es por ello que
cuando se desean hacer exportaciones en otros mercados, las empresas deben considerar el
principio de territorialidad de las marcas y deben plantearse la proteccion en otros territorios
distintos al pais de origen.

Las marcas como instrumento de exportacién dan lugar a nuevas oportunidades de negocios y
comercializaciéon; contribuyen a que la empresa adquiera una posicidon de mercado ventajosa en los
mercados de exportacion e incrementan las oportunidades de lograr una clientela fiel para los
productos y servicios en los mercados de exportacion.

Las razones para la proteccion de las marcas en el mercado nacional se aplican integramente a los
mercados exteriores. Siendo el registro de la marca el que permite aprovechar al maximo la
distincion, la difusion publicitaria y la comercializacién del producto, fomentando de esta manera el
reconocimiento de su producto o servicio en los mercados internacionales, estableciendo vinculo
directo entre los consumidores de otros paises.

Si una empresa no cuenta con una marca identificadora de productos o servicios, se presentan
desventajas al momento de las exportaciones pues habrd menores ingresos, ya que se exigen precios
mas bajos por ser productos o servicios sin marca. Asi mismo, carecera de la fidelidad del
consumidor, ya que no podra identificar el producto y distinguirlo de la competencia, encontrando
dificultades en la comercializacién.

2. Indicaciones Geograficas, Marcas colectivas y Marcas de Certificacién
o ¢Qué son las marcas colectivas?

Una marca colectiva es una marca cuyo titular es una persona juridica que agrupa a personas
autorizadas por el titular a usar la marca. Puede ser utilizada por mas de una persona, siempre y
cuando cumpla con el reglamento de uso establecido por el titular. El reglamento puede exigir que
la marca sélo se utilice con relacién a productos que tengan origen geografico o caracteristicas
especificas.

Las marcas colectivas pueden usarse por cualquier miembro de la asociacion que es titular de la
marca, siempre que éste cumpla con el reglamento de uso. Las marcas colectivas se inscriben ante
el Registro de la Propiedad Intelectual. El plazo de proteccion depende de cada pais, pero
generalmente es de 10 afios, renovables por periodos iguales. El registro de una marca colectiva
concede el derecho de uso exclusivo y el derecho de oponerse al uso no autorizado por parte de
terceros.

Ejemplo de estrategia de marcas colectivas: Proyecto de Implementacion de los derechos de
propiedad intelectual en las artesanias emblematicas de Colombia, de la corporacidn Artesanias de
Colombia S.A' A través de este proyecto se registraron en Colombia 8 marcas colectivas para
beneficiar a los artesanos de ese pais. Las marcas colectivas registradas son: Palma estera del Cesar,

! Proyecto de Implementacion de los derechos de propiedad intelectual en las artesanias emblematicas de Colombia, de la
corporacién Artesanias de Colombia S.A_http://www.larepublica.co/asuntos-legales/sic-concedi%C3%B3-ocho-marcas-
colectivas-diferentes-organizaciones-de-artesanos 36978.
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Minajoya, Palo Sangre, Playa Mandela, Artesanias de Colosd, Coco Viejo Atuma, Manos de oro y
Asoimola.

° ¢Qué son las marcas de certificacion?

Una marca de certificacion es una marca que se aplica a productos o servicios cuyas
caracteristicas o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca. Puede ser
utilizada por mas de una persona, siempre y cuando cumpla con el reglamento de uso establecido
por el titular. El reglamento puede exigir que la marca solo se utilice con relacién a productos que
tengan origen geografico o caracteristicas especificas.

Las marcas de certificacion pueden usarse por cualquiera que cumpla con el reglamento de uso. Las
marcas de certificacion se inscriben ante el Registro de la Propiedad Intelectual. El plazo de
proteccion depende de cada pais, pero generalmente es de 10 afos, renovables por periodos
iguales. El registro de una marca de certificacion concede el derecho de uso exclusivo y el derecho
de oponerse al uso no autorizado por parte de terceros.

Ejemplos de marcas de certificacion:

. ¢Qué son las indicaciones geograficas?

Las indicaciones geogréficas son nombres que se asocian con productos de una determinada
naturaleza y calidad, conocidos por su origen geografico y por poseer caracteristicas vinculadas con
ese origen, como, por ejemplo: Champagne (vino espumoso), Roquefort (queso azul), Café de
Colombia (café), Café de Antigua (café), Ron de Guatemala (rones), etc.

La expresion indicacion geografica es un concepto mas general. La expresion denominacién de
origen, frecuentemente es utilizada para referirse a un tipo especial de indicacién geogréfica. Es por
ello que a veces se sostiene que los productos con una determinada reputacién, pero sin ninguna
otra cualidad imputable al lugar de origen no pueden considerarse denominaciones de origen, sino
como indicaciones geograficas.

Aunque tradicionalmente las indicaciones geograficas se limitaban a los productos agricolas,
actualmente las indicaciones geogréaficas también pueden utilizarse para otros productos, como, por
ejemplo: Reloj Suizo.

Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen generalmente se inscriben en el Registro
de la Propiedad Intelectual o en una institucion especializada para ese efecto. El plazo de proteccién
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usualmente es indefinido, siempre que subsistan las circunstancias que se cumplieron para obtener
la proteccién.

o ¢Como puede una MIPYME utilizar estos signos distintivos para diferenciar sus
productos o servicios?

Las indicaciones geograficas son un instrumento de diferenciacion en las estrategias de
comercializacién de un producto. En algunos casos el lugar de origen sugiere a los consumidores
que el producto tendra una calidad o caracteristicas que posiblemente valoren, aunque tengan un
valor econdmico mas alto.

Las indicaciones geograficas transmiten informacién sobre las caracteristicas de un producto ligadas
al origen, pero el desarrollo de la marca sigue siendo un aspecto esencial de comercializacién. Las
indicaciones geograficas se inscriben en el Registro de la Propiedad Intelectual y es importante
registrarlas porque son el reflejo de la reputacion de una zona geogréfica y por lo tanto se debe
evitar el aprovechamiento indebido, asi como para evitar que el nombre se vuelva genérico.

El desarrollo de una indicacidn geogréfica implica: (i) Identificar las caracteristicas del producto; (ii)
reforzar la cohesion del grupo de productores y otros agentes que intervienen; (iii) establecer
normas para unificar practicas de produccién, los mecanismos de control de trazabilidad y el proceso
para atribuir el derecho de usar la indicacion geogréfica; (iv) idear estrategias de comercializacion;
(v) obtener la proteccién juridica.

Es importante considerar que el uso de marcas e indicaciones geograficas no es excluyente uno del
otro, por lo que en el mismo producto pueden usarse simultdneamente marcas con una indicacién
geogréfica.

3. Diseios Industriales y Patentes
) Diseiios Industriales
¢Qué son los diseiios industriales?

Para los efectos de la Propiedad Industrial, podemos definir un disefio industrial, como la apariencia
fisica o estética de un producto, es decir la forma de dicho producto como tal, la cual le da un
aspecto particular, propio y/o especial sobre el resto de productos de la misma naturaleza.

Un disefio industrial “comprende unicamente los aspectos estéticos u ornamentales de un
producto”? Lo anterior implica que un disefio industrial se conforma Gnicamente por la apariencia
fisica o estética, dejando de lado cualquier aspecto técnico o funcional del producto que se trate.
Por lo tanto, es de suma importancia hacer énfasis en el hecho que si derivado de un disefio, un
producto adquiere determinada funcionalidad técnica, el mismo dejara de considerarse un disefio
industrial, pues deja de ser puramente estético.

En términos ejemplificativos, podemos hablar del disefio de una taza para beber té, el disefio
particular hace que sea mas sencillo sostener la taza y evita a consecuencia de ello que la taza pueda

2 Lo atractivo estd en la forma. Introduccién a los disefios industriales dirigida a las pequefias y medianas empresas.
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 2006. Pagina 3.
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caerse, entonces cumple una funcién técnica y por lo tanto no puede ser un disefio, sino que deberia
de protegerse por otra via.

Los disefios industriales pueden encontrase en cualquier tipo de producto, incluyendo productos
industriales, de moda, ropa y zapatos, muebles, adornos, utensilios, electrodomésticos, textiles,
vehiculos, entre otros.

Los disefios industriales pueden dividirse en modelos industriales y dibujos industriales:

i. Modelo Industrial: Se refiere a las caracteristicas tridimensionales, es decir la forma del
producto;

ii. Dibujo Industrial: Se refiere a las caracteristicas bidimensionales, tales como la combinacion
de figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto.

¢Cémo pueden beneficiar los disefos industriales a una MIPYME?

La creacién y proteccién de disefios industriales puede ser muy beneficiosa para una MIPYME, pues
un disefio industrial, puede llegarse a convertir en el aspecto diferenciador principal de esa empresa,
en comparacion con los demés competidores y lo que haga que los consumidores prefieran adquirir
determinado producto en lugar de otro que no tenga ese aspecto particular. Un disefio puede ser
uno de los pilares de la estrategia comercial de una empresa.

Dentro de los principales beneficios que podemos mencionar se encuentran: (i) Adaptar productos
a determinados segmentos del mercado: Al desarrollarse un disefio particular de un producto, es
posible llegar a un segmento del mercado especifico que se interesarad por ese producto derivado
de su aspecto fisico, como por ejemplo un disefio enfocado exclusivamente en los adolescentes o
en los nifos; (ii) Para crear un nuevo nicho de mercado: Un disefio particular permitirad crear un
mercado al que sin dicho disefio no hubiera sido posible llegar antes; (iii) Para fortalecer una marca:
Un disefio puede llegar a ser el mayor diferenciador de los competidores, lo que implica que los
productos identificados con una marca, podran posicionarse mejor al utilizar disefios creativos y
particulares.

Lo anterior implica que para poder gozar de todos los beneficios sefialados, es indispensable que el
disefio se proteja, a través de su registro ante el Registro de la Propiedad Industrial, como mas
adelante se amplia.

El proteger el disefio, implicara que su titular sera el Unico que tendra derechos exclusivos sobre el
mismo, pudiendo impedir la reproduccidén o imitacion por parte de terceros a quienes no haya
autorizado. El contar con disefios industriales y proteger los mismos, hace que una empresa tenga
un valor agregado y que por consiguiente pueda aumentar el valor comercial de la empresa y de los
productos que incorporan los mismos.

¢Cémo proteger un disefio industrial?
Si bien es cierto, que en Guatemala la proteccion de un disefio se adquiere por la primera divulgacién
(publicacién) del mismo o por su registro, lo mas recomendable al momento de crear uno, es

registrarlo, pues esta es la Unica forma en la que su titular se garantiza una proteccién certera.

Quien puede registrar un disefio, es el creador del mismo, sin embargo, el derecho sobre dicho
disefo, puede ser vendido a un tercero, quien pasara a ser su titular.
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En Guatemala los disefios industriales se registran ante el Registro de la Propiedad Industrial. Para
poder optar al registro, es necesario que el disefio cumpla con algunos requisitos, aunque nuestra
ley, Gnicamente contempla expresamente el primero, es importante tomar en consideracion el resto,
pues para los efectos de acceder a la proteccion, también deben considerarse: (i) Nuevo: Para ser
protegido, el disefio debe de ser nuevo, es decir que no deberd de ser similar a disefios antes
conocidos o a combinaciones de caracteristicas de los mismos. Se considerara nuevo si antes de su
fecha de divulgacién o presentacion de solicitud de registro, no se ha hecho publico un disefio
idéntico o con las mismas caracteristicas en cualquier parte del mundo y por cualquier medio; (ii)
Original: Un disefio es original si su creador lo ha disefiado de forma independiente y no es copia
de alguno ya existente; (iii) Caracter individual: Un disefio tiene caracter individual, si la impresidn
global (general) del mismo a un potencial consumidor informado, difiere de la impresién que le
pueden producir otros disefios, es decir, que ese disefio en particular no le trae a la mente ninguno
otro existente.

. Patentes

¢Qué es una patente?

“Una solucién técnica a un problema técnico”. Es el titulo que otorga el Estado en el que reconoce
un derecho exclusivo de un inventor o titular sobre un producto o procedimiento que ofrece una
nueva manera de realizar algo o una solucién nueva un problema.?

Al ser un derecho exclusivo impide que terceros puedan comercializar con la invencion protegida.
Las patentes deben de cumplir con 3 requisitos de patentabilidad: Novedad, aplicacién industrial y
nivel inventivo.

¢Qué es un modelo de utilidad?

Es una “pequefia patente” es una mejora o innovacion de un producto o procedimiento existente
gue tiene un efecto técnico.

Para poderse otorgar tiene menos requisitos que las patentes, es protegido por menos tiempo y las
tasas de adquisicion y mantenimiento son menores que las de las patentes.

¢Para qué sirven las patentes o los modelos de utilidad a las MIPYMEs?
Las patentes les sirven a las MIPYMEs para impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la
venta, vendan o importen un producto o proceso basado en su invencién, salvo que cuenten con

autorizacion.

Los modelos de utilidad les sirven a las MIPYMES porque realizan mejoras “menores” en productos
existentes o adaptan los productos.

¢Qué necesita una MIPYME para proteger una patente o un modelo de utilidad?

Primero realizar una busqueda en el estado de la técnica para poder verificar que dicha invencion
tiene novedad (requisito de patentabilidad). Posteriormente debe presentar, a través de un abogado,

3 Inventar el Futuro, Introduccién a las patentes dirigida a pequefas y medianas empresas. Organizaciéon Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI). 2006. Pagina 3.
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la solicitud de patente a la oficina nacional de patentes. En el caso de Guatemala es ante el Registro
de la Propiedad Intelectual. Posteriormente, continuar con el trdmite de registro hasta obtener la
patente de invencion.

Razones para patentar una invencion

Dentro de las razones que una MIPYME debe considerar para patentar una invencién se pueden
mencionar: (i) Puede permitirle desarrollar una solida posicién en el mercado; (ii) permite obtener
ingresos adicionales concediendo licencias; (iii) podra excluir a otros competidores de la fabricacién
de un producto o procedimiento; (iv) podra impedir la importacién de productos que violan los
derechos de su patente.

¢Qué sucede si no se patentan las invenciones?

Si no se patentan las invenciones ya no podran ser patentadas en un futuro pues perderan la
novedad (requisito para poder patentar una invencion) pasando a formar parte del estado de la
técnica y consecuentemente seran del dominio publico, pudiendo ser utilizado el invento por
cualquier persona. El estado de la técnica incluye todos los conocimientos técnicos disponibles para
el publico en cualquier lugar del mundo.

¢Como utilizar la informacién de las patentes?

La informacién de patentes, es aquella informacion que consta en los documentos de patentes que
son publicados por las distinta oficinas de patentes en el mundo, en los que consta la informacién
pertinente sobre una solicitud de patente, principalmente la descripcion de la invencion, asi como
el alcance de proteccion de la misma, a través de las reivindicaciones; de la misma forma, se
encuentra quién es el solicitante o titular de una patente, su fecha de concesién y su fecha de
expiracion, entre otros.

La informacion de las patentes puede resultar de gran utilidad para una MIPYME, pues a través de
la misma es posible determinar varios aspectos, tales como, si una invencion es patentable o no, es
decir, establecer si esta en el estado de la técnica, lo que permitird tener certeza sobre la potencial
proteccion, antes de presentar la solicitud e incurrir gastos innecesarios.

Adicionalmente, la informacion de patentes es crucial para la estrategia comercial de una empresa,
pues le permitira tener acceso a las investigaciones y desarrollos actuales, lo cual sera util para la
creacién y desarrollo de nuevas creaciones por parte de esa empresa.

Las bases de datos de patentes, permiten que una empresa pueda saber en qué investigacién y
desarrollo se estd enfocando su competencia, cudles son las tendencias de determinado ambito de
la tecnologia o del mercado, potenciales proveedores o socios comerciales, nichos de mercado,
asegurarse que sus productos no infringen los derechos de terceros, asi como aquellas tecnologias
y patentes que forman parte del dominio publico y que puedan utilizar para el desarrollo de nuevas
invenciones.

¢Cuando debe una MIPYME decidir si protege un invento o una innovacion?
En el momento en el que crean ese nuevo producto o procedimiento, antes de que divulguen la

invencion. Cualquier divulgacion antes de presentar la solicitud de obtencidon de patente ante el
Registro de la Propiedad Intelectual debe realizarse Unicamente si han firmado un acuerdo de
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confidencialidad o de no-divulgacién. Si se llegare a divulgar, perdera la novedad y no se podra
patentar.

4. Secretos Industriales:
. ¢Qué son los secretos industriales?

De acuerdo al articulo 174 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI), se considera como secreto
industrial aquella informacién que tenga un valor comercial, por el hecho de que su propietario la
mantenga reservada. Ademas, debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) Que dicha informacion,
su conjunto o componentes, no sea generalmente conocida, ni facilmente accesible para personas
gue se encuentren en los circulos en los que normalmente se utiliza; y, (i) Que haya sido objeto de
medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla secreta.

De manera general, se considera secreto industrial aquella informacion que le brinde a su poseedor
una ventaja competitiva, abarcando procesos de fabricacion, férmulas de composicién de un
producto, métodos de venta, publicidad, informacion de clientes, por mencionar algunos casos. La
utilizacién no autorizada de dicha informacion por terceros, se considera un acto de competencia
desleal.

. ¢Para qué sirven los secretos industriales a las MIPYMEs?

Para que las MIPYMEs puedan captar cuotas de mercado que permitan la rentabilidad de sus
operaciones, deben desarrollar productos o servicios diferenciados, que sean atractivos para los
consumidores. Si dicha tarea se logra con éxito, se habra logrado una ventaja competitiva frente a
sus rivales, cuya informacion deberd mantenerse fuera del alcance de los mismos. El secreto
industrial, representa cierto nivel de proteccion legal de dicha informacion, frente a su utilizaciéon no
autorizada por terceros. Algunas ventajas son: (i) Su proteccion es por tiempo indefinido, siempre
gue no se revele al publico; (ii) no implica costos de registro, aunque el costo de defender los
secretos en instancias judiciales o arbitrales podria ser alto; (iii) no se requiere divulgar la informacion
a ninguna autoridad del gobierno; (iv) sus efectos son inmediatos.

o ¢Como proteger los secretos industriales de su MIPYME?

Los secretos industriales se protegen sin necesidad de proceso de registro alguno y sus
efectos son inmediatos. Algunas empresas implementan clausulas de confidencialidad en los
contratos de trabajo de sus empleados, o contratos de servicios profesionales de sus contratistas, o
promueven la suscripciéon de compromisos de no divulgacion con cualquier persona que
eventualmente pudiese tener acceso a alguna porcidon de datos considerados como secreto
industrial o empresarial. Al respecto, el articulo 174 de la Ley de Propiedad Industrial, establece los
requisitos para que la informacién sea considerada como secreto empresarial.

o ¢Patente de invencion o secreto industrial?

El secreto industrial puede ser de dos tipos: (i) informacion secreta pero que no es susceptible
de patentabilidad, como los listados de clientes, métodos, etc. (ii) Informacidn secreta que si cumple
con los requisitos de patentabilidad, pero que por alguna razén, la MIPYME decide no iniciar un
proceso de registro de patente. Dichas razones pueden ser diversas, como financieras, tiempo de
duracion del proceso, o simplemente no se desea que la informacién sea de dominio publico —una
vez expirado el plazo de proteccién de la patente de invencién.
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o ¢Qué medidas precautorias se pueden ejecutar para la proteccion de los secretos
empresariales?

Como medidas preventivas, las MIPYMEs pueden implementar —como ya se dijo previamente,
la adopcidn de clausulas compromisorias en los contratos de trabajo de sus empleados, contratos
de servicios de sus contratistas, y con todas aquellas personas que eventualmente puedan tener
acceso a la informacién que se considera secreto empresarial. Dichas clausulas deben incluir
claramente cudles serian las eventuales consecuencias de la violacién a la confidencialidad, como
multas, resarcimientos, entre otros.

Asimismo, La Ley de Propiedad Industrial, prevé la posibilidad de solicitar la ejecucion de
providencias cautelares, para las PYMES que deseen iniciar acciones legales en contra de cualquier
presunto infractor a los derechos correspondientes, con motivo de la comision de actos de
competencia desleal. El articulo 187 de dicha normativa establece el listado de medidas que pueden
ser solicitadas ante el juez competente.

IIIl. DERECHO DE AUTOR
1. ¢Qué es el derecho de autor?

El derecho de autor es la rama del derecho de Propiedad Intelectual que regula los principios
y leyes que protegen las Obras Artisticas. Dentro de los derechos que contiene el derecho de autor
esta el derecho patrimonial (de explotacion) y el derecho moral, este Ultimo inherente a las personas
humanas e irrenunciable. Asimismo, el derecho de autor se divide en derecho de autor propiamente
(el cual corresponde a los autores de las obras) y los derechos conexos (los cuales corresponden a
los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusion)
quienes coadyuvan a que las obras sean transmitidas universalmente.

2, ¢Como utilizar el derecho de autor si es un usuario?

Los usuarios estan obligados a respetar los derechos de los autores y derechos conexos en su
utilizacién para lo cual Unicamente pueden adquirir copias originales de las obras para su uso asi
como solicitar a los autores la autorizacién en caso que quieran divulgar las mismas o bien “citar”
las obras si su utilizacién es para generar una obra nueva.

3. ¢Como utilizar el derecho de autor si es un titular?

Como titular los autores pueden gozar de todos los derechos tanto patrimoniales como
morales. Dentro de los patrimoniales estan los derechos para autorizar la explotacion de las obras
bajo las modalidades que crean convenientes, y dentro de los derechos morales esta el que se les
reconozca como autores y su obra no sea modificada, entre otros.

4, ¢Qué necesito para proteger un derecho de autor?

El derecho de autor no necesitan registrarse para ser protegidos, ya que la ley expresamente
indica que se protegen “con su creacion”, por lo que es muy importante guardar un record de fechas
de creacidn y constancia de haber sido los autores. Asimismo, es recomendable registrar las obras
en el Registro de Propiedad Intelectual para lo cual hay que realizar una declaracién jurada y adjuntar
copia de la obra. Todo lo anterior servira en caso de tener que proteger sus derechos ante terceros.
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IV. LOS DERECHOS CONEXOS Y LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA
1. ¢Qué son los derechos conexos?

El Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala ha destacado que: “La propiedad
Intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y
algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgacion de esas creaciones. El articulo 2 del
Convenio por el que se crea la Organizacion Mundjal de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla,
sefala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades
enumeradas en dicho articulo y todos los demads derechos relativos a la actividad intelectual en los
terrenos industrial, cientifico, literario y artistico.”*.

Por su parte Wilson Rios explica que “...la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de
la declaracion universal de los derechos del hombre de 1948, elevo a la categoria de derecho
humano el derecho de autor...” (Rios, 2011, p.7); en relacion a los derechos conexos indica. Son los
derechos que tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas sobre una
obra musical protegida por el Derecho de Autor. También tienen Derechos Conexos los organismos
de radiodlifusion, quienes son titulares del derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir.”>

“Los derechos conexos” constituyen un campo estrechamente relacionado con el derecho de autor
y abarcan derechos similares o idénticos a los que éste contempla, aunque a veces Mas limitados y
de mads corta duracion. Los beneficiarios de los derechos conexos son: los artistas intérpretes y
ejecutantes (a saber, los actores y los musicos), que tienen derechos sobre sus interpretaciones o
efecuciones; los productores de fonogramas (por ejemplo, discos compactos), que tienen derechos
sobre sus grabaciones sonoras; y los organismos de radiodifusion, que tienen derechos sobre sus
programas de radio y de television.”®

2. ¢Qué categorias comprenden los derechos conexos?

Los derechos conexos comprenden tres categorias: Las de los artistas intérpretes o
ejecutantes, las de los productores de fonogramas y las de los organismos de radiodifusién.

Los derechos conexos se reflejan tanto en las obras musicales, las obras dramaticas, obras impresas
y en el ambito de las artes visuales. Se encuentran protegidos por diversos Convenios
Internacionales, a saber: La Convencion de Roma, aprobada en 1961, el Acuerdo sobre los Acuerdo
Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC de 1994), el
Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucién y Fonogramas (WPPT ) suscrito en 1996.

En la legislacién guatemalteca se encuentran regulados desde el marco del decreto 33-98 del
Congreso de la Republica, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

4 Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala,
https://www.rpi.gob.gt/descargas/QU%C3%89%20ES%20LA%20PROPIEDAD%20INTELECTUAL.pdf consultado el 26 de
marzo de 2017.

5 LA PROTECCION INTERNACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR LOS DERECHOS CONEXOS por la Dra. Delia Lipszyc. Pais
Ecuador. https://www.propiedadintelectual.gob.ec/que-son-derechos-de-autor-y-derechos-conexos/, consultado el 25 de
marzo de 2017.

®Registro de la Propiedad Intelectual de Ecuador, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es /intproperty/
450/wipo pub 450.pdf, consultado el 26 de marzo de 2017.
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3. ¢Qué son las sociedades de Gestion Colectiva?

Delia Lipszyc explica: “La gestion colectiva de los derechos de autor nacio y se desarrollo a
través de entidades de cardcter privado, sin propdsito de lucro, formadas por autores (con
participacion de los editores de obras musicales en muchas sociedades de derechos de ejecucion),
con el objeto de defender los intereses de cardcter personal (derecho moral) y de administrar los
derechos patrimoniales de los autores de obras de creacion...”” Al respecto Wilson Rios indica que:
“La gestion colectiva surge como una respuesta franca y eficaz a un problema préactico que se les
presentaba a los autores y titulares de derechos de autor y conexos en lo que respecta al control y
disposicion de los derechos que surgen para si por la utilizacion continua de sus obras. No resultaba
facil para un autor multiplicarse y alcanzar a controlar los diversos sitios y el sinndmero de personas
que podian acceder a sus creaciones por conducto del fondgrafo o el cinematografo, y mas dificil
resulta hoy dia realizar ese control a causa de los mdltiples avances tecnoldgicos que nos dan la
oportunidad de tener una obra en nuestras manos gracias a los servicios de red, o que permiten
aglutinar una serie de obras en un solo soporte por medio de la multimedia, los medios digitales y
la interactividad."®

Se entiende entonces que las sociedades de Gestion Colectiva, son asociaciones sin fines de lucro,
las cuales estan sujetas a la supervisién y fiscalizacion del Registro de la Propiedad Intelectual y de
su registro en el Registro de las Personas del Ministerio de Gobernacidn, las cuales tienen por objeto
la defensa de los derechos de autor o derechos conexos que les han sido otorgados, los cuales
deben quedar debidamente acreditados ante el Registro de la Propiedad Intelectual, previo a su
autorizacién de funcionamiento.

V. CONTRATOS

Existen varias formas por las cuales una empresa puede desarrollar un nuevo negocio, ampliar
uno ya existente o bien, adquirir una determinada tecnologia o mejorar la calidad de los productos
o servicios. En esto casos, las licencias sobre derechos de propiedad intelectual resultan un
instrumento eficaz para alcanzar los objetivos empresariales de expansion y crecimiento.

Es recomendable consultar un experto para poder realizar cualquier contrato de licencia sobre
derechos de propiedad intelectual, pues estos deben cumplir ciertos lineamientos legales y en
algunos casos deben ser inscritos en los registros para tener validez.

Un acuerdo de licencia es una asociacion entre un titular de derechos de propiedad intelectual
(licenciante) y otra persona que recibe la autorizacion de utilizar dichos derechos (licenciatario) a
cambio de un pago convenido de antemano (tasa o regalia). Existen distintos tipos de licencias, a
saber:

1. Licencias de marcas y franquicias

Los acuerdos de licencia de marca o de franquicia suelen darse cuando una empresa desea
comercializar un producto o servicio que pertenece a un tercero; o bien, cuando se desea ampliar el
mercado existente para un producto o servicio del cual la MIPYME es titular de los derechos de
marca y opta por autorizar a un tercero.

7 Lipszyc, afio 2007, pag. 416, 417.
8 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, https://www.propiedadintelectual.gob.ec/sociedades-de-gestion/
consultado el 18 de mayo de 2017. Rios 2011, pag. 165
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Mediante un acuerdo de licencia de marca el titular autoriza al tercero para que pueda utilizar su
marca, bajo ciertos lineamientos que garantizan la reputacién y prestigio de la marca. Estos contratos
garantizan que se mantengan las normas de calidad de los productos o servicios que se licencian y
evitan que se induzca a engafio al consumidor.

Mediante el acuerdo de franquicia, el titular transmite las técnicas y conocimientos especializados
gue ha obtenido para sus productos y servicios y por los cuales ha obtenido reputaciéon en su
negocio. De esta manera la empresa que adquiere la franquicia puede proporcionar productos o
servicios directamente al consumidor.

2. Licencias de patentes

Mediante la licencia de patentes se autoriza a un tercero para usar la invencién patentada con
unos fines mutuamente acordados. En estos casos, suele firmarse un contrato de licencia entre
ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el ambito del acuerdo.

Al autorizar a otros para comercializar la invencion patentada la empresa puede obtener una fuente
adicional de ingresos, y es un medio habitual de explotar los derechos exclusivos de una empresa
sobre una invencion. Las licencias de patentes resultan de mucha utilidad para las MIPYMES
especialmente en los casos que la empresa no esté en capacidad de producir industrialmente el
invento.

3. Licencias de derecho de autor

Las licencias de derecho de autor suelen otorgarse cuando una empresa estd interesada en
fabricar, distribuir o comercializar obras literarias o artisticas de creadores, o introducir dichas obras
en un nuevo mercado o se desea ampliar el mercado ya existente para las mismas.

Es importante saber que numerosos titulares de derechos encuentran dificil administrar sus propios
derechos y han formado organizaciones de gestion colectiva que les representan y administran sus
derechos en su nombre. Por lo que en la mayoria de ocasiones, si se esté interesado en adquirir los
derechos para reproducir o comercializar una obra, habra que dirigirse a la organizacién de gestién
colectiva que esté autorizada para conceder licencias relativas a los distintos derechos de sus
miembros.

4. Transferencia de tecnologia

Se conoce como transferencia de tecnologia al proceso por el cual se transfieren habilidades,
conocimientos, practicas, tecnologias, métodos de fabricacién, muestras de fabricacién e
instalaciones entre diversas empresas. Esta transferencia de tecnologia contribuye a mejorar la
calidad de los productos de las MIPYMEs o les permite manufacturar un nuevo producto utilizando
derechos que pertenecen a terceros, los cuales podrian estar protegidos por una patente, un modelo
de utilidad, o conocimientos especializados protegidos mediante un secreto empresarial.

Por medio de un acuerdo de licencia tecnoldgica, el licenciante autoriza al licenciatario a utilizar su
tecnologia de conformidad con ciertos términos y condiciones previamente convenidos. Se trata,
por consiguiente, de un contrato contraido de manera voluntaria entre dos partes que contienen
términos y condiciones previamente convenidos.
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VI. PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Registro de Marcas

Es el procedimiento administrativo a través del cual, se obtiene el derecho exclusivo sobre
una marca. Dicho proceso se lleva ante el registro de propiedad intelectual y consiste de varias fases
que se describen a continuacion: (i) Solicitud inicial; (ii) examen de forma; (iii) examen de fondo; (iv)
edicto y publicacion; (v) 2 meses para que terceros presenten oposicion; (vi) pago de orden de pago
de registro; (vii) emision del certificado de registro.

2. Registro de Patentes y Disefios Industriales

Es el procedimiento administrativo a través del cual, se obtiene una patente o el derecho
exclusivo de dicho proceso se lleva ante el registro de propiedad intelectual y consiste de varias
fases que se describen a continuacién: (i) Solicitud inicial; (i) Examen de forma; (iii) Edicto y
publicacién; (iv) 3 meses para que terceros presenten observaciones; (v) Examen de patentabilidad;
(vi) Pago de registro de patente; (vii) Emisién del certificado.

3. Registro de Derecho de Autor

El registro del derecho de autor es de caracter declarativo, pues el derecho se obtiene desde
el momento de su creacidén. Sin embargo, las obras pueden ser registradas mediante el
procedimiento administrativo a través del cual, se obtiene la inscripcion de un derecho de autor.
Dicho tramite o se realiza ante el Registro de Propiedad Intelectual.

4, Registro en el extranjero

Debido a que la mayoria de derechos de propiedad intelectual, tienen una proteccion
territorial, es decir Unicamente tienen exclusividad en el pais en el cual se han protegido, para
obtener una proteccion en el extranjero, es necesario realizar un registro en el pais (s) que también
deseen tener proteccion. Para registrar un derecho de propiedad intelectual en el extranjero se
deben cumplir ciertos requisitos similares a los que se solicitan en Guatemala.

5. Principio de Territorialidad

El principio de territorialidad se refiere a que los derechos de propiedad intelectual, en su
gran mayoria, Unicamente adquieren proteccion en el pais en los cuales se registran. Por ende, el
derecho a usarlos de forma exclusiva solo se adquiere en el territorio en el cual se protegen.

6. Agotamiento del Derecho e Importaciones Paralelas

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es una limitacion, por la cual una vez
gue un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por un
empresario o por otros con su consentimiento, el empresario ya no tiene derecho a ejercer los
derechos de propiedad intelectual de la explotacion comercial sobre este producto, puesto que se
han agotado.

Esta limitacion también es conocida como la "doctrina de la primera venta", puesto que los derechos
de explotaciéon comercial sobre un producto dado finalizan con la primera venta del producto. Salvo
que la legislacién disponga especificamente lo contrario, el empresario no podrd controlar u
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oponerse a los actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial por
terceros.

El agotamiento del derecho resulta de importancia al momento de la comercializacion de un
producto y de su exportacion, especialmente en el tema de las denominadas importaciones
paralelas. Se entiende por importacion paralela aquella importacién de productos fuera de los
canales de distribucion negociados contractualmente por el fabricante. Derivado del agotamiento
del derecho de propiedad intelectual, el titular del derecho ya no podrad controlar las ventas
posteriores, ni las importaciones paralelas dentro de un territorio, aun cuando estas se realicen fuera
del circuito controlado por el titular, pues el producto es legitimo y ha sido puesto en el comercio
con la autorizacion del titular.

El agotamiento del derecho dependera de la regulaciéon que cada pais adopte, pues algunos paises
lo hacen en forma nacional, regional o internacional.

VII. ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA MIPYMEs
1. ¢{Qué debe contener una estrategia de Propiedad Intelectual?

La Estrategia de Propiedad Intelectual debe basarse en las necesidades de cada empresa,
comprendiendo todos los activos intangibles que se posean, tanto si son registrables como si no lo
son. Dentro de los activos registrables en propiedad intelectual se pueden encontrar las marcas, las
patentes, los disefios industriales, los nombres comerciales, las sefales de publicidad, los nombres
de dominio, el derecho de autor y cualquier otro que pueda registrase.

Asi mismo, se debe establecer qué tipo de propiedad intelectual no es registrable, para establecer
los medios por los cuales se protegeran. Estos activos pueden ser las formulas, los secretos
empresariales, el know how, las recetas y otro tipo de activos que hacen diferente a cada empresa.

2. ¢Como realizar una estrategia de Propiedad Intelectual?

Cualquier empresa que esté pensando en realizar su estrategia de propiedad intelectual debe
hacerlo pensando en una forma global y en el futuro de su negocio. Se debe priorizar los mercados
de ingreso para dar prioridad a los territorios en los que se iniciara la proteccién legal. Deben de
establecerse las practicas para el control y vigilancia de los derechos de propiedad intelectual en los
diversos territorios. Asi mismo, debe contemplarse si la estrategia se hara nacional, regional o
internacional, dependiendo de los mercados a los cuales se quiera ingresar, si se tendra presencia
en internet y qué riesgos se corren en cada mercado.

3. Administracion de los derechos de propiedad intelectual

Al establecer una estrategia de propiedad intelectual es necesario contemplar la forma como
se administraran los derechos. Es decir, la manera como se manejara el portafolio de marcas, qué
registros se realizaran, cédmo se usaran las marcas en los mercados, para evitar problemas de
generalizacion de marca o de dilucion. Qué politica de renovacién de marcas se tendra, en qué casos
se debe entrar a perseguir a los infractores y qué tipo de acciones tomar (ofensivas, defensivas,
preventivas).
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4. ¢Para qué me sirve una estrategia de Propiedad Intelectual?
o Financiamiento

Contar con una estrategia de propiedad intelectual contribuye a crear y mantener los activos
intangibles con mayor valor, ahorra dinero y permite el ingreso a un mercado global con mayor
facilidad. Facilita la consecucién del financiamiento y de inversionistas interesados en invertir en el
negocio. El mercado valorard una empresa teniendo en cuenta sus activos, sus operaciones
comerciales actuales y sus expectativas de beneficios. Al contar con activos de propiedad intelectual
como patentes, marcas o derecho de autor se tendra una mayor valoracion financiera aumentando
considerablemente las expectativas de las PYMEs.

. Inversion

A fin de incrementar el valor comercial de una PYME, es fundamental efectuar las inversiones
adecuadas. Invertir en herramientas, terrenos, desarrollo de productos, comercializaciéon e
investigacion puede mejorar en gran manera la situacién financiera de la empresa, ampliando su
base de activos y aumentando la productividad en el futuro. Invertir en el establecimiento de una
adecuada cartera de derechos de propiedad intelectual es mucho mas que un acto de defensa en
contra de posibles competidores. De hecho, es una manera de aumentar el valor comercial de una
empresa y mejorar su rentabilidad en el futuro.

o Plan de negocios

“Un plan de negocios consiste en un mecanismo destinado a asegurar que los recursos o
activos de una empresa se utilicen de modo rentable en todas sus actividades a fin de desarrollar y
mantener una ventaja competitiva en el mercado. Para una empresa nueva, representa un plan de
trabajo que asegurara su éxito, mientras que para una empresa que ya esta en marcha, le ofrece un
panorama de la situacién general de la empresa, de cédmo se estd orientando y de cédmo tiene
previsto cumplir sus objetivos para alcanzar o mantener su éxito.”

El plan de negocios contribuye a determinar la viabilidad de la idea que se tiene, estableciendo con
claridad el potencial que tendran los productos o servicios que se lanzaran al mercado. El plan de
negocios también contribuye para obtener acceso a planes de financiamiento y a conseguir
inversionistas interesados en el modelo de negocio. Permite establecer las directrices estratégicas
que la empresa seguird, dentro de plazos especificos y con metas medibles que puedan ser
evaluadas en el tiempo.

Incluir la propiedad intelectual en un plan de negocios permite que su empresa se encuentre en un
plano mas competitivo. De los derechos de propiedad intelectual que se posean dependera el
interés que se despierte en los inversionistas. Un nombre comercial, las marcas y los nombres de
dominio pueden ser los elementos fundamentales que diferencian un producto o servicio de los de
la competencia. Por ende, es vital que se elijan cuidadosamente y que se incluyan en un plan de
negocios, exponiendo las medidas que se han tomado para registrarlos y protegerlos.

Asi mismo, los proveedores de ayuda e inversores iniciales querran asegurarse que el producto que
se ofrece no perjudica derechos de terceros o material protegido sobre el que no se tiene
autorizacién para utilizarlo, pues esto podria provocar la ruina de un negocio.

% http://www.wipo.int/sme/es
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VIII. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1. ¢Como hacer respetar los derechos de Propiedad Intelectual de las MIPYMEs?

La obtencién y el mantenimiento de un derecho de propiedad intelectual no tiene sentido si
no puede hacerse valer dicho derecho en el mercado y frente a terceros.

El objetivo principal de obtener proteccion mediante propiedad intelectual es permitir que la
empresa se beneficie de los frutos de las invenciones y creaciones de sus empleados, los cuales se
traducen en derechos de propiedad intelectual para las MIPYMEs.

Es importante que las MIPYMEs hagan valer sus derechos de propiedad intelectual a fin de preservar
la validez juridica de sus derechos de propiedad intelectual ante la autoridad publica pertinente;
evitar que se produzcan infracciones en el mercado, o poner fin a las que ya se estan produciendo,
a fin de evitar dafios como la pérdida de clientela o reputacion y obtener compensacién por los
dafos sufridos, entre otros.

2. ¢Quién debe defender los derechos de Propiedad Intelectual?

El titular de un derecho de propiedad intelectual es quien debe mantener la vigilancia de sus
derechos y defenderlos frente a los inminentes riesgos. Es responsabilidad de la MIPYME mantener
observancia en el mercado para identificar las infracciones o falsificaciones de sus derechos de
propiedad intelectual, a fin de decidir qué tipo de medidas tomara.

Cualquier MIPYME puede optar por diversos procedimientos para mantener sus derechos de
propiedad intelectual. Pueden ser medidas preventivas de vigilancia para observar si existen
infractores o bien puede acudir a las diversas acciones que permite la legislacion de un pais. Sin
embargo, es importante no desperdiciar los recursos financieros y humanos de una MIPYME, por lo
gue al descubrir que existen infracciones a los derechos de propiedad intelectual, es recomendable
buscar el asesoramiento de expertos.

Se pueden utilizar diversos mecanismos previos al inicio de acciones judiciales, tales como las cartas
de cese en las infracciones de los derechos de propiedad intelectual o bien, se pueden iniciar
procedimientos de tipo administrativo, como las oposiciones de marcas o bien analizar los acuerdos
de coexistencia entre marcas.

3. Situaciones frecuentes que enfrentan las MIPYMEs en materia de proteccion de
Propiedad Intelectual. Competencia desleal, falsificacion y pirateria

Las MIPYMEs suelen enfrentarse a diversas situaciones en las cuales sus derechos de
propiedad intelectual se ven vulnerados. Al enfrentarse a una situacion de infraccion que pueda
consistir en falsificacion o pirateria, es recomendable solicitar la asistencia de un abogado experto y
de las autoridades encargadas de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Existen
diversas acciones de tipo civil o de tipo penal que pueden hacer cesar la infraccién e impiden que
el infractor contintie con las malas practicas de competencia desleal o los abusos.

Es importante tomar en cuenta que debe actuarse en forma inmediata para sorprender al infractor
en sus locales comerciales e impedir la infraccidon, preservando las pruebas pertinentes en relacién
con la presunta infraccién. Ademas, las autoridades judiciales competentes pueden obligar al
infractor a que le comunique la identidad de terceras personas implicadas en la produccién y
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distribucién de los productos o servicios infractores, asi como de sus redes de distribucion.

Existen muchas medidas disuasorias que pueden ser empleadas en contra del infractor para evitar
gue se continle con la violacién a los derechos de las MIPYMEs.

4, ¢Qué procedimientos se pueden utilizar?

Si por cualquier motivo la MIPYME desea evitar los procedimientos judiciales, se puede
considerar la posibilidad de utilizar los mecanismos alternativos de solucién de controversias que se
encuentren a disposicidn, tales como el arbitraje o la mediacion.

La mediacidn o el arbitraje pueden constituir una buena alternativa a los procedimientos judiciales.
Sin embargo, estos métodos alternativos de solucidon de controversias solo pueden ser utilizados
cuando se han pactado entre las partes en un contrato o cuando ambos se encuentran de acuerdo
para utilizarlos. Es por ello que en los contratos de licencia, distribucion, franquicia o cualquier otro
contrato relacionado con propiedad intelectual, se contemple la solucién de conflictos por la via de
la conciliacién o del arbitraje.

Con frecuencia, la mediacién y el arbitraje son un sustituto excelente para la solucién de
controversias. Ademas de resultar mas rapidos y menos onerosos que un litigio.



