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INTRODUCCION

1. Enrelacién con sus trabajos de desarrollo todos los inventores y las empresas
innovadoras se han planteado alguna vez las siguientes preguntas: ¢Debemos proteger
nuestras invenciones? ¢, De qué manera? ¢ Donde debemos protegerlas? ¢ Podemos hacerlo
nosotros mismos? En esta exposicidon trataremos de abordar esas y otras cuestiorassaelati
la planificacion de la proteccion de las invenciones mediante patente, y a la elaboracion de
estrategias de concesion de patentes.

2. Ante todo permitanme subrayar que presentar una solicitud de patente es una decision
comercial que no esté relacexta con la ciencia y la tecnologia ni con la investigacion y el
desarrollo. Se la puede comparar con la delimitacién y reserva de una parcela de terreno que
hace un buscador de oro para probar suerte. La patente concedida dara a su titular la
posibilidadde negar la explotacion comercial de su invencion a cualquier interesado. El
Estado al que pertenece el titular de la patente otorga, en virtud de la legislacion nacional
pertinente, ese derecho que, por lo general, esta limitado a cierto periodo joe tiem
(actualmente la mayoria de los paises reconocen el periodo de proteccion de 20 afios previsto
en el Acuerdo sobre los ADPIC). Sin embargo, el derecho de exclusividad no se otorga
gratuitamente, sino a cambio de que el inventor revele la sustanciamesgion. Esa

revelacion se hace publica de manera que cualquier interesado puede informarse de qué
proteccion se ha solicitado o concedido para determinada invencion. Ademas, por lo general,
la mayoria de las leyes definen tres criterios que debdaaisuna invencion para poder ser
patentada: debe ser novedosa, no puede ser obvia, y ha ser susceptible de aplicacién
industrial.

3. Antes de solicitar una patente, el inventor o la empresa deberian haber respondido
satisfactoriamente las preguntagjug, por qué, y cuando patentar? Estas preguntas

constituirdn la base de la estrategia de solicitud de patentes, que se convertira en una parte
inseparable de la estrategia comercial y de todo asunto basado en invenciones o innovaciones.

4.  El motivo subycente para procurar proteccion mediante patente es de caracter
econdémico: por lo general, se buscara obtener dicha proteccién en una medida tal que los
beneficios derivados de la invencion superen al menos los costos de la obtencion y el
mantenimiento déos derechos de patente. Las patentes pueden asegurar proteccion juridica a
los desarrollos tecnolégicos apropiados para alcanzar objetivos comerciales y de investigacion
y desatrrollo.

5. Una solida estrategia comercial y de propiedad intelectual esquisito imperioso

para las empresas, pero mas aun para los inventores particulares. Toda estrategia se basa en
un conjunto de preocupaciones. Entre las preocupaciones tipicas de los inventores

particulares figuran los costos, la proteccién otorgadaeficacia de esa proteccion. Ademas

de generar ideas nuevas, los inventores se deben preocupar por que las empresas y la industria
desarrollen y adopten nuevos productos, tecnologias y servicios. Estos factores interactian
para determinar diversas eségias.

6. Los costos son un factor muy importante en toda estrategia comercial y de patente. Al
final del dia, el inventor o la empresa querran que el resultado final arroje beneficios
econdmicos derivados de los derechos de patente. Sin embargajahéggr a la etapa en

que la invencién se convierte en una fuente de ingreso importante, se debe invertir mucho
dinero y recursos. Parte de esos recursos se invertiran en la proteccion juridica.
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¢Por gué deben protegerse las invenciones v las inmoves?

7. Larespuesta parece bastante sencilla: sila tecnologia o los productos patentados son
anicos en el mercado, el titular de la patente tendra una enorme ventaja competitiva. Por
consiguiente, su empresa podra obtener el maximo beneficio géda@on de dicha

tecnologia o la fabricacion y venta de los productos novedosos. El inventor que no desea
fabricar ni vender el producto de su invencion, ni conceder la licencia a una empresa para que
fabrique y venda ese producto, no necesita protecci@l vez ese inventor se sienta feliz y
satisfecho por haber resuelto un problema técnico complejo, pero no esteé interesado en las
eventuales repercusiones econémicas de su invencion.

8. Hay quienes sostienen que la obtencién de la proteccién megiaieiete es demasiado
onerosa e inaccesible para inventores particulares o para PYME. Los gastos que origina la
proteccion juridica de los derechos de propiedad intelectual deberian considerarse como una
inversion con miras a futuros negocios; deberidarescluidos en el presupuesto de
investigacion y desarrollo y en la planificacion de la empresa. Una estrategia de patentes bien
formulada es una herramienta para limitar los costos de la proteccion juridica y establecer una
relacion directa entre losagtos y los objetivos de la empresa.

9. Algunas de las razones mas importantes para solicitar la proteccibn mediante patente
son:

Sentar las bases para el desarrollo y la fabricacién constantes

Asegurar una participacion en el mercado (tanto nacionabaxtranjero)
Utilizar la informacién de los documentos de patente para el desarrollo y la
comercializacién de productos

Anticiparse para entrar de manera competitiva en el mercado

Tener flexibilidad de precios y productos nuevos

Acortar el periodo de amtizacion de la inversion

Concertar alianzas estratégicas de propiedad intelectual

Evitar las infracciones de derechos de patente y las controversias

Utilizar las patentes y las solicitudes de patente en las negociaciones comerciales
Conceder licencias decnologias

Crear una imagen favorable

VVVVVVVY VYVYVY

10. Bésicamente, existen dos maneras para proteger las invenciones: manteniéndolas en
secreto junto con toda la informacion pertinente, o solicitando una proteccion mediante
patente. Mantener una invencion o unavaltecnologia en secreto es una opcion muy
riesgosa. Si el secreto fuera divulgado, se perderia la ventaja competitiva ya que no habria
medios juridicos para impedir que la competencia utilizara la misma tecnologia o

fabricara y vendiera los mismos prados. Una opcion mucho mas segura es solicitar la
proteccion mediante patente. Es siempre atinado escoger el modo de proteccién
apropiado después de analizar la relacion entre costos y beneficios, y de recibir el
asesoramiento de un asesor juridico.

11. Para proteger ideas y desarrollos tecnolégicos también se puede recurrir a los
llamados acuerdos mutuos de-dioulgacion, teniendo presente no obstante lo siguiente:

por lo general, el costo de un acuerdo mutuo delivalgacion suele ser muy pequefio e
incluso nulo. Este tipo de arreglo se utiliza para evitar la “revelacion puablica”.

Ciertamente es el método de proteccion mas barato, pero conlleva numerosos problemas.
Algunas personas se niegan a firmar el acuerdo. Buscar una firma demora u abstculi
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proceso de comercializacion. Se pierden copias del acuerdo o el inventor olvida hacer
firmar la suya. El cumplimiento de los acuerdos mutuos ddixolgacion esta asegurado
por las leyes nacionales y, en algunos paises, también por las leyakesgjat varian de
un Estado a otro. Un error puede tener serias consecuencias y hacer del acuerdo una
opcion decepcionante en la mayoria de los casos.

12. Laforma mas seguray generalmente recomendada es la proteccion mediante
patente. Es la mejor fora de proteccién. Una solicitud de patente es la forma de
proteccion de los derechos de propiedad intelectual en la que la mayor parte de las
personas piensan en primer lugar. La solicitud de patente nacional consigna la fecha de
presentacion de la soiiad, y generalmente esa fecha es reconocida por los paises que han
suscrito el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en el supuesto
de que se haya seguido el procedimiento apropiado.

13. Sise desean proteger las invencioneslegxtranjero (para futuro uso comercial),

sus propietarios disponen basicamente de dos opciones: presentar solicitudes de patente
nacional separadas para cada pais, o presentar solicitudes de patente internacional con
arreglo al Tratado de Cooperaciémmateria de Patentes (PCT). Esta Ultima opcién

ofrece varias ventajas: la decision acerca de los paises contratantes en los que se
solicitaran las patentes se puede demorar y posponer hasta un maximo de treinta (30)
meses a contar de la fecha en quesentd por primera vez la solicitud. El solicitante
indica todos los paises en los que podria querer solicitar patentes en el futuro.
Actualmente, mas de 107 paises son signatarios del PCT. El solicitante recibe un informe
de busqueda internacionab{@atorio) y un informe del examen preliminar internacional
(opcional), que le permitird evaluar mejor las posibilidades de que su solicitud se
convierta en un derecho de patente. Silos informes son negativos, el solicitante puede
retirarse (0 abandonesu solicitud sin incurrir en mas gastos.

¢(Qué se debe proteder

14. Los activos inmateriales se cuentan entre los bienes mas valiosos de cualquier
empresa, por lo que se deben identificar, gestionar, proteger y utilizar de manera tal que
contribuyan a la mayor medida de lo posible al éxito de la empresa.

15. Las personas creativas tienen ideas innovadoras, pero las ideas no se pueden
proteger. Las ideas, el conocimiento y la informacion se pueden proteger como propiedad
intelectual por un periodo dempo limitado si son originales y satisfacen ciertos

requisitos legales. Sélo unas pocas personas tendran la perseverancia y el deseo de
invertir tiempo y recursos para transformar esas ideas en invenciones e innovaciones. Sin
embargo, no todas lasvanciones e innovaciones se convertiran en productos o

desarrollos tecnolégicos utiles y practicos. Por ultimo, no todos los productos y
desarrollos tecnologicos utiles y practicos colmaran las expectativas de los usuarios; sélo
unos pocos generaran losstados beneficios e ingresos.

16. Laprimera decision de un inventor 0 una empresa, ya sea pequefa o grande,
consistira en seleccionar las invenciones que sean innovaciones potencialmente
provechosas. La seleccion se basaré en una evaluacion objesiva dealidades

técnicas, econdmicas y de otro tipo y, mas importante aun, sus posibilidades de éxito en el
mercado. Es muy aconsejable preparar una busqueda sobre tecnologias novedosas antes
de presentar una solicitud de patente. Esto ayudara a egitapdiones y ahorrar dinero

si la busqueda revela que ya existen desarrollos similares o idénticos.
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17. Actualmente, cuando hablamos de invenciones debemos pensar en un gran nimero
de novedades e innovaciones en cualquier sector de cualquier activicenireca:

nuevos productos y procesos; variedades de programas informéaticos y de plantas; modelos
industriales y medicamentos; procesos tecnoldgicos y circuitos integrados; trabajos
musicales y audiovisuales; métodos empresariales y secretos comerciales; y
conocimientos técnicos y sistemas de franquicia. Todas estas novedades implican
derechos de propiedad intelectual que pueden dar lugar a ventajas competitivas si se los
aprovecha y aplica correctamente. Las novedades pueden protegerse de una u oéra maner
contra el uso no autorizado o ilegal.

18. Muchos inventores, que son investigadores y cientificos, deberan responder a la
eterna pregunta: ¢divulgar o patentar? La divulgacion es un deber para cualquier
investigador que piense en una carrera profesidredivulgacion a través de una
publicacion es fundamental para ser citado, y esto ultimo significa el reconocimiento de
los circulos académicos. Sin embargo, la base del sistema de propiedad intelectual es la
novedad absoluta de la invencion reiviratia. Por tal motivo, la divulgacion temprana
puede perjudicar la concesién de una patente, incluso aunque el propio inventor sea
también el autor de la publicacion. La estrategia de concesion de patentes debera
proporcionar una respuesta a ese problema.

19. Tal respuesta puede ser muy sencilla. Si existen oportunidades comerciales detras
de un nuevo desarrollo tecnoldgico, descubrimiento o resultado de investigacion, no se
deberia proceder a la divulgacion antes de examinar la posibilidad de presentar u
solicitud de patente. Como una cuestion de principio, los documentos sobre patentes
también deberian considerarse publicaciones en el sentido académico.

¢Cuando deberia solicitarse proteccion juri@ica

20. Sileemos o conocemos las leyes sobre gateha primera respuesta que nos viene

a la mente es: tan pronto como sea posible para ser el primero en reservar los derechos.
Sin embargo, dado que la proteccién mediante patente esta limitada en el tiempo, es
necesario preguntarse si efectivamentevancion esté lista para su comercializacion, o
cuando lo estara. Algunos expertos sostendran que cuanto mas tarde se presente la
solicitud de proteccién, mas tiempo se tendra para recibir los posibles beneficios

derivados de la invencion. Pero el imier puede perder su posicion ventajosa en el caso

de que alguien, antes que él, decida presentar una solicitud de patente para una invencién
similar.

21. Un hecho muy importante concerniente a la presentacion de la solicitud de patente
es que todas ldsyes de patente contienen disposiciones muy estrictas relativas a los
plazos para tramitar las solicitudes de patente. Los inventores y las PYME deben ser
conscientes de que una vez que han tomado la decision de presentar una solicitud de
patente, debeestar dispuestos a llegar hasta el final del proceso, es decir, hasta que la
oficina de propiedad intelectual decida conceder o denegar la patente. Esto suele requerir
la intervencién personal de inventor y, como en cualquier otro procedimiento
administraivo, es el solicitante quien debe estar atento a los plazos y asegurarse de que se
cumplan.
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¢cDonde se solicitara proteccion juridita

22. Estatambién es una decision importante, ya que repercute directamente en los
gastos; cuanto mayor sea el nimeéeopaises en los que se solicite proteccion, mas
elevados seran los gastos. La decision acerca de donde presentar una solicitud de
proteccion también es una decisién puramente comercial. La teoria nos ensefia que tal
decision esta relacionada con los @amle futuras operaciones comerciales basadas en la
invencion en determinados paises, con la capacidad tecnoldgica de ciertos paises (0
empresas) para utilizar y copiar la invencion sin la asistencia del inventor y, mas
importante aun, con las posibilidadée verificar la utilizacion ilegal de las invenciones y
tomar medidas contra dicha utilizacion ilegal.

23. Se debe subrayar que por razones de principio y conveniencia, la primera
presentacion de una solicitud de patente se deberia hacer siempreddicinaade

propiedad intelectual en el pais de origen del inventor o en el pais en el que la empresa
esté establecida. Dicho enfoque ofrece varias ventajas al solicitante, a saber: se
comunicara con la oficina de propiedad intelectual y con el agenpeagéedad

intelectual en su propio idioma, y la ocasion le servira de ensayo para solicitar la
proteccion ante las autoridades de propiedad intelectual de otros paises; si pareciera que la
invencion no es suficientemente competitiva 0 novedosa, las sdiéstpresentadas en
otros paises podrian retirarse 0 no continuarse, con lo que la inversién perdida seria
minima (sélo los gastos derivados de la presentacidén nacional de una solicitud (ni
traduccion, ni comisiones para los agentes extranjeros, etcétera))

24. Mas importante aun, el solicitante podria acogerse al plazo de prioridad de 12 meses
previsto en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, para
presentar la misma solicitud en otros paises manteniendo la fecha de prawidad

primera solicitud (presentada en la oficina de propiedad intelectual de su pais). Durante
€s0s meses, el solicitante tiene la oportunidad de verificar que su invencién sea novedosa,
gue ofrezca posibilidades comerciales, etc., y luego decidir, $obaese de una mayor
informacion, si es conveniente o0 no solicitar la proteccion de la propiedad intelectual en
otros paises.

25. En vista de que la mayoria de los inventores y empresas tienen limitaciones
financieras y no pueden proteger todos los dedlas solicitando proteccion mediante
patente en todo el mundo, es importante establecer un orden de prioridades para adoptar
las decisiones relativas a las solicitudes de patente. Entre los factores que se han de
considerar al fijar las prioridades emdoncerniente a la distribucidén geografica de las
solicitudes de patente figuran:

a) Paises en los que un determinado producto se fabrica actualmente o se prevé
fabricar en el futuro;

b) Paises en los que estan establecidos los principales competidoremasi co
paises en los que los competidores cuentan con inversiones e instalaciones de
produccion importantes;

c) Paises cuyos mercados son actualmente importantes o pueden llegar a serlo en
el futuro;

d) Paises cuyos mercados exportadores son actualmente impootauiEden
llegar a serlo en el futuro.
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26. Patentar los desarrollos tecnolégicos en los paises donde se los aplica a la
produccion es una buena manera de proteger los derechos de fabricacién, y ayuda a
proteger la inversion que supone el establecimiertadabrica. Aunque la obtencion de

una patente no garantiza el derecho de utilizacién de la invencion, sino que sélo otorga un
derecho de exclusion, la titularidad de una patente si impide que otros patenten la
tecnologia necesaria para fabricar un picid dado.

27. Paradar alos derechos de propiedad intelectual un caracter competitivo, es
importante presentar la solicitud de patente en el pais en el que estén establecidas las
fabricas de los competidores, y en paises en los que dichas fabricas pgtatsdecerse

facil y econdmicamente. Por ejemplo, supongamos que Indonesia y Malasia son buenos
mercados para determinado producto, pero un competidor puede fabricar ese producto
facilmente en la Republica de Corea o en el Japon. En ese caso sedanwasiente
solicitar una patente en esos dos paises. De esta manera también puede protegerse el
desarrollo tecnolégico incluso si el mercado se desplaza a otro pais (es decir, fuera de
Indonesia o Malasia). En cambio, en los casos en que hubiera meainpetidores
establecidos en muchos paises, o si el mercado para un desarrollo tecnoldgico
determinado es muy pequefio, tal vez fuera mas conveniente y eficaz procurar la
proteccion mediante patente solo donde exista efectivamente un mercado.

28. Del mismomodo, podria ser aconsejable solicitar la proteccién mediante patente
s6lo donde exista un mercado, cuando el costo de la inversién necesaria para fabricar el
producto sea ciertamente bajo y/o cuando sea muy facil para los competidores trasladar
sus instéaciones de produccion.

29. Por ultimo, si una nueva tecnologia no justifica la inversion requerida para la
obtencion, el mantenimiento y la aplicacion de los derechos de propiedad intelectual, ni
despierta el interés de los clientes, podria ser convengmplemente prohibir a otros

que obtengan derechos de patente sobre esa tecnologia mediante una publicacion
preventiva. Esto se puede hacer facilmente publicando la invencién mediante la
presentacion de una solicitud en cualquier pais que publiquzEtsdis de patente
rapidamente y por tasas de presentacion relativamente bajas.

ESTRATEGIAS DE CONCESION DE PATENTES

30. Llevadas a sus extremos, las estrategias de concesion de patentes (o estrategias de
propiedad intelectual) pueden ser tan simplesadetidir no presentar jamas una

solicitud de proteccion mediante patente en ningun lugar, y mantener las invenciones e
innovaciones en secreto 0, en el otro extremo, presentar una solicitud de proteccion
mediante patente para cada desarrollo tecnologidodos los paises del mundo. Por una
razén practica, ninguna de estas estrategias sera Util ni viable a largo plazo. Las
estrategias realistas deben ser practicas y viables.

31. Algunos elementos de una estrategia de propiedad intelectual se resefian a
continuacion:

Definiciones generales

32. Ensuforma mas simple, una estrategia de propiedad intelectual es sencillamente un
plan. Sin embargo, ese plan no esta aislado ya que debe reflejar un esfuerzo coordinado
de desarrollo, gestion y utilizacién ttes derechos de propiedad intelectual para alcanzar
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los objetivos comerciales nacionales o internacionales de la empresa. Tal estrategia de
patentes coordinada se elaboraréa teniendo en cuenta la singularidad de las estrategias de
investigacion, comercialacion y desarrollo empresarial: no existe una formula
predeterminada que pueda aplicarse; cada caso requiere un enfoque particular.

33. Unabuena estrategia de patentes estara basada en la tecnologia y dependera de la
estrategia empresarial a la quendra de apoyo. Dado que la finalidad de la estrategia de
patentes es contribuir a los objetivos generales de la empresa, en circunstancias ideales
dicha estrategia se desarrollara paralelamente a las estrategias de investigacion y requerira
la colaboramn de personal especializado en cuestiones comerciales, técnicas y juridicas.

34. Otros elementos de toda buena estrategia de patentes seran la evaluacion del riesgo
de vulnerar los derechos de terceros y la evaluacion del riesgo de que sean vulerados |
propios para, en su caso, tomar las medidas defensivas adecuadas a fin de que el personal
comercial y técnico pueda progresar en la comercializacion y el desarrollo de los
productos.

35. Al elaborar una estrategia de propiedad intelectual deberarepltaetlas siguientes
preguntas (ya sea para una unica invencion o para una empresa que disponga de una
cartera de propiedad intelectual):

» Lanueva invencion, tecnologia, programa informéatico, etc. ¢, se diferencia de los
actuales productos en una medidagad justifique la inversion, y contribuira a
incrementar las ventas y los beneficios?

» ¢Habra algun interesado en utilizar la idea, invencion, etc. dispuesto a pagar por ello,
por ejemplo bajo licencia de explotacion?

» ¢ Quiénes son los usuarios y clienteg gpagarian por los productos novedosos y cual
seria el sistema o circuito de distribucion para llegar a ellos?

36. Estos y otros factores se deben examinar para cada caso en particular teniendo en
cuenta el conocimiento y la evaluacion de las actividagel®s competidores; los

objetivos comerciales y de investigacion a largo plazo; las alianzas de comercializacion y
utilizacion de licencias; y la manera efectiva en la que se deberia explotar
comercialmente el desarrollo tecnolégico en cuestion.

Elementos para la planificacion de una estrategia de propiedad intelectual

37. A pesar de que cada planificacién de una estrategia de propiedad intelectual debe
concebirse para objetivos comerciales y tecnoldgicos particulares, existen aspectos
basicos comuss que por lo general deberian tenerse en cuenta al planificar las estrategias
de propiedad intelectual. Algunos de esos aspectos basicos consisten en lo siguiente:

a) Establecer y mantener una posicién de titularidad (derechos de propiedad
intelectual) ercada sector econdmico a fin de evitar o prevenir que los
competidores utilicen la tecnologia mas avanzada en los paises de mayor
interés comercial;

b) Asegurary proporcionar un mecanismo para evaluar la capacidad de la
empresa de comercializar librements foductos o procesos actuales y
futuros en los paises de mayor interés comercial;
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c) Facilitar las adquisiciones de licencias y/o la concertacion de alianzas con

otras empresas de interés;

d) Definir una “politica para la cesion de licencias” de patentesnocimientos
técnicos especializados, asi como medios para determinar cuando la
“adquisicion de una licencia” es apropiada y conveniente;

e) Dotar a la estrategia de propiedad intelectual de un mecanismo de evaluaciéon
de los costos relativos a cada uno dg &spectos precedentes;

f) Incluir en la planificacion de la estrategia de propiedad intelectual una politica
sélida y bien formulada destinada a proteger los derechos de propiedad
intelectual en los paises de mayor interés comercial.

Condicion de titulardad (derechos de propiedad intelectual)

38. Una patente otorga al titular de la misma el derecho de impedir que terceros utilicen,
vendan, ofrezcan en venta, o importen productos patentados, productos derivados de
procesos 0 métodos patentados, etcddfecho es reconocido especificamente en el pais
gue concede la patente. Desde el punto de vista de las estrategias de patentes esos
derechos exclusivos tienen un doble caracter competitivo y defensivo.

39. El caracter competitivo de los derechos de pdpd intelectual incumbe a las

patentes concebidas principalmente para proteger la propiedad intelectual de tecnologias
que pueden o no ser objeto de comercializacion. Generalmente, las inversiones en
investigaciéon y desarrollo se realizan para desarailerta tecnologia siguiendo un plan

que permite proteger eficazmente el valor de la investigacién mediante las leyes de
propiedad intelectual.

40. A fin de constituir una base de conocimientos Utiles para adoptar decisiones

relativas a la presentaci@e solicitudes de patentes de caracter competitivo, se debera
obtener informacion concerniente al alcance actual y solicitado de las patentes (solicitudes
y patentes concedidas) de los productos comerciales propuestos.

41. En cambio, una patente con prajité defensivo (o derechos de propiedad

intelectual) se define como una patente cuya finalidad principal es proteger cierta
tecnologia que pudiera ser necesaria o Util para los competidores del titular. Las
estrategias defensivas se desarrollan generadmrmeadiante el analisis de las patentes de

los competidores, asi como de la literatura técnica pertinente. Este andlisis revelara
tendencias o deficiencias en el alcance de las patentes de los competidores. Estas
tendencias o deficiencias pueden ser eoés anticipadas o compensadas por las
tecnologias del titular. De esta manera, el titular puede tratar de aprovechar las
deficiencias de las estrategia de patentes de sus competidores. Tal estrategia de patentes
con caracter defensivo no sdélo supone una barrera para los competidores sino que genera
activos (una buena posicion negociadora) que pueden ser Utiles para la comercializaciéon
en caso de que el titular se vea obstaculizado por un competidor o un futuro competidor en
algun sector comercial importee.

42. Enla medida en que la tecnologia de un competidor sea similar a la del titular, la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual servira tanto a los fines competitivos
como defensivos. Una vez obtenida la informacion relativa al estadalaca las
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solicitudes, asi como al ambito geografico de una patente, pueden surgir ideas sobre
posibilidades competitivas y defensivas en la esfera tecnologica. Consiguientemente, se
puede elaborar un orden de prioridades relativo a la protecciérecgaisitara y las
tecnologias apropiadas. Esas prioridades se pueden comparar con los objetivos
comerciales y tecnologicos. Para establecer un orden de prioridades relativo a las
solicitudes de proteccion, se han de tener en cuenta factores comeytedaslogicos

que incluiran:

a) El alcance del concepto que se cree es patentable;

b) La magnitud del presupuesto de investigacion y desarrollo en relacion con el
namero de solicitudes que se desean presentar y con los costos inherentes a la
presentacion deichas solicitudes;

c) Lasituacion del producto en el mercado;

d) Elvalor de cualquier secreto comercial que haya que desvelar sin derecho a
reclamacion en toda solicitud de patente;

e) Las dificultades para velar por el respeto de los derechos de propiedad
intelectual,

f) La facilidad con la que el producto o proceso puede ser sometido a ingenieria
inversa o imitado;

g) Laubicacién del concepto en cuestion en el orden de prioridades de las
tecnologias necesarias para producir un producto final;

h)  El grado en que umestrategia de comercializacion se beneficiaria de la
proteccion mediante patente de un producto, aun cuando dicha proteccién sea
pequefia y no de gran valor desde el punto de vista de la exclusién;

i) El valor de la titularidad de la patente como herranaatgfensiva;

)] La utilidad de la titularidad de la patente para conseguir algun tipo de
aprobacién gubernamental.

Libertad para operar

43. Conociendo qué tecnologias son de dominio publico y qué competidores han
patentado o estan por patentar invencigipesa lo cual se pueden consultar, por ejemplo,

las publicaciones de los ultimos 18 meses de los paises en los que se publican las
solicitudes de patente), se podria determinar una zona probable en la que una nueva
tecnologia podria aplicarse liborementesto puede determinarse tanto con respecto al
alcance de las reclamaciones como al territorio geogréfico. Tal andlisis es importante
cuando se intenta gestionar la inversién de investigacion y desarrollo y evitar sorpresas
inesperadas y costosas provaasigor la duplicacién de trabajos de investigacion de

terceros y por gastos de acciones judiciales. La libertad para operar deberia ser uno de los
objetivos de la estrategia de propiedad intelectual.
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Adquisiciones, alianzas, y obtencién y concesidticencias

44. Frecuentemente, los objetivos de investigacion y desarrollo no pueden alcanzarse
con la tecnologia de que dispone en cierto momento una empresa, o ho pueden alcanzarse
en un plazo determinado por medio de las propias actividades (en lasangee

investigacion y desarrollo. Por consiguiente, en esos casos, sera necesario comprar (ya
sea de manera incondicional o en forma de proyecto de desarrollo conjunto con un cliente
o proveedor), u obtener de terceros, una licencia de patentes.

45. Ademas, la concesién de licencias de tecnologias a terceros es un medio util para
generar ingresos por concepto de regalias, a la vez que puede contribuir a obtener
tecnologias de terceros y facilitar el acceso a futuros desarrollos y mercados. Dicha
conceson de licencias puede tener la ventaja de permitir a una empresa multiplicar sus
propios recursos tecnoldgicos. Es decir, los recursos de los licenciatarios para una
determinada oportunidad comercial complementaran los de la empresa, en particular si esa
empresa no puede abastecer a ciertos sectores del mercado. Ademas, si la tecnologia
concierne a una invenciéon innovadora, la concesion masiva de licencias puede ser un
medio para convertir a esa tecnologia en una norma industrial y crear el mercatio para
misma.

46. Por ejemplo, las empresas pequefias 0 nuevas suelen carecer de las capacidades de
venta y comercializacion necesarias para abastecer a los mercados ya sean nacionales o
extranjeros. Mediante la concesion de licencias sobre ciertos derexpospiedad

intelectual en determinados mercados, estas empresas pueden acceder a sistemas de
distribucion y estructuras de comercializacion a las que de otro modo no podrian acceder.
La antigua asociacion entre IBM y Microsoft para el desarrollo detsiatoperativo

MSDOS ilustra a manera de ejemplo la utilizacién de los derechos de propiedad

intelectual para fortalecer la posicién en el mercado.

47. Asimismo, todas las empresas, sean PYME o grandes sociedades de capital,
deberian someter regularmentauwalitoria sus carteras y activos inmateriales relacionados
con derechos de propiedad intelectual. Esas auditorias revelaran frecuentemente la
subutilizacién de posibilidades tecnoldgicas, informacion y conocimientos especializados,
gue facilmente podriamansferirse (contra pago) a otras empresas.

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

48. Veamos algunos enfoques especificos relativos a estrategias de concesiéon de
patentes (o estrategias para la obtencién de proteccion mediante patente). Tal vez la
estrategia masoenun para los inventores consista en concertar acuerdos mutuos de no
divulgacioén hasta que pueda presentarse una solicitud. De este modo la solicitud de
patente se presenta antes de que se efectle la primera publicacion u ofrecimiento en venta.
En el pl&zo de un afio a contar desde la fecha de prioridad, se adopta la decisién de

solicitar o no la proteccion internacional. En caso afirmativo, se presenta una solicitud
internacional de patente con arreglo al PCT.
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49. A continuacion se examinan tres ftos diferentes en los que se deben cumplir
ciertos requisitos para no perder los derechos. Esta exposicion permitira a quien lo desee
identificar con bastante exactitud la estrategia mas apropiada para sus necesidades. No
obstante, no es aconsejabl®@pthr y aplicar estrategias sin asesoramiento juridico
competente, en particular en aquellas situaciones en las que identificar una estrategia no
resulte facil.

Generacion de la idea y realizacién de la invenciéon

50. Un acuerdo mutuo de ndivulgaciénes un elemento importante pero convendria
recurrir a él lo menos posible debido a sus limitaciones. El acuerdo puede ser la tnica
herramienta disponible durante las fases iniciales del desarrollo de una invencion. En
estas fases es probable que dichsadello no haya alcanzado todavia el grado que

permita al inventor saber siquiera si su invencién va a funcionar. La invencién deberia
permanecer en secreto, para lo cual s6lo deberian tener acceso a la misma el inventor o
inventores, y/o deberia protegéla mediante un acuerdo mutuo dedmeulgacion a fin

de evitar su divulgacion u ofrecimiento en venta. La comunidad de inventores y abogados
convienen sustancialmente en que un acuerdo mutuo-devatgacion es una

herramienta insuficiente cuando s#isita una licencia.

Divulgacién anticipada u ofrecimiento de venta

51. Elinventor deberéa considerar la posibilidad de presentar una solicitud internacional
de patente antes de la primera divulgacion o el primer ofrecimiento en venta de su
invencion. La cuestién prioritaria consiste en preservar los derechos para obtener la
proteccion mediante patente. Las consideraciones relativas a costos y proteccion
generalmente deberian alentar al inventor a presentar una solicitud nacional de patente
antes ded primera divulgacion o el primer ofrecimiento en venta de su invencion. La
presentacion de una solicitud nacional de patente permite al eventual titular acceder al
mercado utilizando una patente pendiente de concesion y, simultaneamente, obtener una
fecha de prioridad y estar preparado para conceder licencias. De no presentarse una
solicitud de patente en esta fase, podria perderse para siempre el derecho de recabar
proteccion mediante patente.

Un afo de plazo a partir de la fecha de prioridad

52. Elinventor debe considerar la posibilidad de prorrogar el periodo de proteccion
internacional, si es que aun disfruta de dicha proteccion, antes de que expire el plazo de un
afo a partir de la fecha de prioridad. (Se supone que la primera divulgacionimet pr
ofrecimiento en venta se efectuaron con posterioridad a la fecha de prioridad). La
proteccion internacional se puede preservar de dos maneras. Por lo general, una solicitud
con arreglo al PCT prorroga hasta treinta (30) meses, a contar desdedaléegphoridad,

el plazo para presentar una patente en los paises contratantes. Los derechos
internacionales también se pueden proteger directamente presentando solicitudes en cada
pais donde el inventor o licenciatario desee proteccion para la inveriegia.segunda

opcion se utiliza cuando por razones de costos la proteccidn se solicita en muy pocos
paises, por ejemplo, uno o dos. De no solicitarse proteccién internacional en esta fase,
podria perderse para siempre el derecho de obtener dicha pdotpaca la invencion.
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53. Estas solicitudes suelen presentarse a ultimo momento. Los inventores no deberian
esperar al final de los correspondientes periodos para hacerlo, ya que ello aumentara
considerablemente los honorarios de asesoramiento juddit@mayoria de los estudios

de abogados. Muchos estudios rechazaran el trabajo o exigiran honorarios mas altos si el
tramite debe hacerse con urgencia. Por regla general, deberia contarse al menos con dos
meses. Algunas previsiones pueden signifizaahorro considerable de dinero para el
inventor.

CONCLUSION

54. La proteccion de una invencion es una parte importante de los procesos de

invencion y comercializacion. Sila invencién no se protege, el inventor permanece
vulnerable ante los competides, algunos de los cuales pueden ser mas poderosos que el
inventor. Las patentes otorgan un derecho exclusivo para impedir que terceros utilicen,
vendan, ofrezcan en venta o importen ilegalmente productos en el pais que concede la
patente. Consiguientemi, los inventores deben elaborar una estrategia de patentes
apropiada teniendo presente sus planes de comercializacion y los paises en los que ellos o
sus licenciatarios pudieran querer operatr.

55. Una estrategia de patentes bien formulada puede dar &igeneficios concretos en

el balance final de una empresa. Los inventores particulares y las PYME podran adoptar
decisiones comerciales bien fundamentadas, gestionar sus gastos relativos a derechos de
propiedad intelectual, e identificar nuevas fuemtesngreso. Las empresas con activos
tecnoldgicos deberan asegurarse de que las decisiones tomadas sigan siendo correctas y
que las futuras decisiones sobre cuestiones tecnoldgicas se basen en una comprension
cabal de la tecnologia y de los objetivos @males.

[Fin del documentp



