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PROLOGO

En nuestra primera edicion mencionabamos que la gestion de la Propiedad
Intelectual constituia el foco de mucho debate. A lo largo de los afios,
los esfuerzos realizados por el Estado han logrado generar cierta cultura

tanto en la academia como en la industria. Sin embargo, pese a las

iniciativas, contindian siendo muy pocos los casos de éxito que se pueden

contar en gestion de la innovacion, Propiedad Intelectual y llegada a

mercados globales con tecnologia desarrollada a nivel local.

La gestion de la Propiedad Intelectual contindia siendo un tema desconocido.
Los empresarios y emprendedores no tienen conocimiento claro de como,
por qué y para qué proteger intelectualmente un desarrollo; tampoco
tienen conocimiento acerca de como analizar si es conveniente patentar
0 no, o de como estimar el retorno potencial o de cuanto cuesta obtener
una patente (en tiempo y en dinero).

En la primera edicion de esta guia nos concentramos en ofrecer contenidos,
fundamentalmente respecto de distintos temas relacionados con la
Propiedad Intelectual, es decir, qué es la Propiedad Intelectual, para qué
sirve, por qué es importante, por qué es necesario identificar y valorizar
los activos intangibles, etc. En esta segunda edicion nos hemos propuesto
incluir un tema fundamental para todo empresario pyme y/o emprendedor.

Tener una buena idea y protegerla es el primer paso, pero para que una
idea se convierta en un negocio exitoso, lo mas importante no es la
idea, sino la ejecucion de la misma.

Muchos de nosotros hemos tenido buenas ideas, sin embargo, la diferencia
entre tener una buena idea y tener un negocio exitoso radica en lo que
hacemos para llevarla a cabo.

Para ello, una de las claves es contar con un modelo de negocios sélido,
bien pensado y estructurado.

Si la Propiedad Intelectual es el foco de tu negocio, por supuesto debes
considerar distintos aspectos de la misma al desarrollar tu modelo de
negocios, pero como podras observar en esta nueva seccion, si no lo
es, es importante tomarla en cuenta también.

Pensando en esto, nos dispusimos a buscar la bibliografia sobre la materia
para tratar de abordarla, pero advertimos que no existe tal bibliografia.
Al investigar respecto de distintos métodos para desarrollar el modelo

de negocios, nos sorprendi6 el hecho de que, por lo general, la Propiedad

Intelectual no se considera al construir el modelo de negocios, asi que
decidimos tomar la tarea de incluir la Propiedad Intelectual en el modelo
de negocios.

Después de analizar distintas metodologias e instrumentos, optamos por
la herramienta Canvas, de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, ya que
es simple, clara y facil de usar, pero al igual que otros métodos, no
considera la Propiedad Intelectual, por lo que preparamos una nueva
vision del Canvas.. Una vision desde la Propiedad Intelectual.
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;Cudl es el proposito de esta guia?

El objetivo de este libro es ofrecer al empresario o emprendedor
informacion clara y @til que le permita mejorar sus conocimientos
sobre Propiedad Intelectual, asi como una hoja de ruta con informacion
practica que lo acompafie desde la concepcion de una idea hasta la
comercializacion de una invencion, obra u otra creacion del intelecto.
En pocas palabras, la finalidad es mostrar al usuario el gran potencial
que la Propiedad Intelectual puede ofrecerle a su pyme para hacerla
rentable y sustentable.

;Qué contenidos abarca esta guia?

La guia contiene informacién sobre distintas tematicas relativas a la
Propiedad Intelectual que ayudaran al usuario a realizar una gestion
mas eficiente e integral de la misma en su empresa.

Esta guia posee un formato muy facil de seguir, presentandose en
cinco etapas que abordan distintas tematicas relativas a la gestion de
la Propiedad Intelectual.

Los capitulos estan redactados en un lenguaje claro y sencillo, y se
acompanan de pequefos casos y miltiples ejemplos practicos.

Las etapas de la presente guia forman parte de un ciclo de informacién
que se va profundizando a medida que el usuario consolide y aumente
sus conocimientos en Propiedad Intelectual.

Advertencia.

La Universidad de los Andes y/o cualquier persona que actiie en su
nombre no reconoce responsabilidad legal alguna respecto del uso
que pueda ser dado a la informacion incluida en esta publicacion.
La informacion proporcionada por la presente guia no debera
ser referida o considerada como una fuente legal.

Aclaracidn: El material que ha sido consultado para realizar la presente
guia ha sido adaptado para evitar términos técnico-juridicos que podrian
dificultar y/o hacer engorrosa, por parte del lector, la comprensién de
las teméticas abordadas.



INTRODUCCION

“El 40% de las empresas en el mundo desaparecera en los proximos 48
meses” fue la frase con la que un gerente de una empresa recibié a un
ejecutivo a cargo de realizar un ranking de innovacion. Esto es hoy mas
cierto que nunca. Los ciclos de las empresas son cada vez mas cortos,
se venden, fusionan, cierran o desaparecen. Las menos, crecen y se
desarrollan sanamente. Uno de los aspectos fundamentales en ellos lo
juega la innovacion. Empresas que no solo crean nuevos modelos de
negocios, sino que basan su modelo en la creacién de un capital intelectual.
Estas empresas exitosas han aprendido que ese capital intelectual tiene
valor, mucho valor y, por tanto, no basta con crearlo, sino que deben
protegerlo. De ahi la importancia de contar con una gufa que ayude a
pequefias, medianas y grandes empresas a entender el valor de la
Propiedad Intelectual en todas sus dimensiones.

Hoy este valor del capital intelectual es desconocido y poco apreciado
en la mayor parte del sector empresarial, poniendo en juego no solo
la supervivencia de su negocio, sino que, en suma, el crecimiento del
pais y la empleabilidad.

La Propiedad Intelectual cumple un papel sumamente importante en la
innovacion, protegiendo el conocimiento que se genera dentro o fuera
de una empresa, evitando que potenciales competidores entren a ofrecer
tecnologias en el ambito protegido y, si es de interés comercial de la
empresa, favorece el desarrollo de nuevas tecnologias que impacten
a la sociedad y, naturalmente, a generar una ventajas competitiva
sostenible, junto con hacer rentable y sustentable el negocio.

Esta guia nace desde la Direccion de Innovacion de la Universidad de
los Andes entonces, como un instrumento que busca, primero, darle
al capital intelectual la relevancia que tiene y que en buena parte se
desconoce. Segundo, busca entregar las definiciones que existen detras
de la propiedad intelectual, distinguiendo la diferencia que tiene, por
ejemplo, crear una obra literaria con la invencién de un nuevo teléfono
inteligente. Ambos igualmente importantes, pero que requieren de estrategias
distintas de proteccion intelectual. Tercero, busca guiar de una manera
sencilla y practica al lector, en el camino que debe realizarse desde la
idea, pasando por la proteccion, valorizacion de esa tecnologia, estrategia
de entrada al mercado vy, finalmente, la comercializacion. Es decir, sigue
la logica empresarial de buscar un resultado econdmico, pero a partir
del conocimiento o capital intelectual que una empresa es capaz de crear.

Invitamos al lector a aprovechar al maximo esta guia, a leerla y repasarla.
Esta es su segunda edicién y ha sido creada con mucho animo de
contribuir a que Chile se desarrolle y crezca a partir de mayor y mejor
innovacion y, por supuesto, reconociendo el mérito de los creadores de
nuevo conocimiento.

Director

Direccion de Innovacion
Universidad de los Andes
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CULTURA

Objetivo: Adquirir nociones basicas de Propiedad Intelectual (PI) que
permitan asegurarla proteccion de tus creaciones e invenciones.
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INTRODUCCION A LA "=
PROPIEDAD INTELECTUAL

Aunque el término Propiedad Intelectual se
utiliza cada vez con mas frecuencia, muchas
personas lo consideran un concepto juridico extrano,
que tiene poca relacién con la vida cotidiana. La presente gu
ayudara a constatar como la Propiedad Intelectual esta pres
en todas partes, en los libros que leemos, en las peliculas qu
vemos, en la masica que escuchamos y en los programas
de computacion que utilizamos a diario. También :
esta presente en objetos de uso cotidiano, como o

autos, computadores, medicamentos, etc.%® "I:',



;Qué es Propiedad Intelectual?
La Propiedad Intelectual comprende las creaciones del intelecto humano:
invenciones cientificas y tecnoldgicas, obras literarias y artisticas, simbolos,

nombres (como las marcas comerciales), dibujos y modelos utilizados ] DlSENO lNDUSTRlA[:
en el comercio.® MARCA: - Forma de lo Gotello
;Cudl es su funcion? %

La Propiedad Intelectual como herramienta de proteccion. k*
Este es un instrumento que permite, mediante distintos mecanismos,

proteger tus activos intangibles.

EJEMPLO:

;Qué significa esto?

Supongamos que eres el propietario de una prestigiosa empresa
que se dedica a la fabricacion y comercializacion de ropa deportiva.
;Como puedes lograr que los clientes distingan tu producto del
de la competencia?

Tu articulo es de excelente calidad, por lo que con el tiempo has
conseguido construir una imagen positiva para tu compania y una
interesante reputacion.

;Como puedes proteger la imagen y reputacion de tu compaiia?
En este caso podrias recurrir a una marca comercial.

La principal funcion de una marca es diferenciar tu producto o
servicio del de tus competidores y proteger tu prestigio.

Mas adelante veremos que una marca es @til en mucho mas.

SECRETO INDUSTRIAL:
Fevmula de Coca-Colo
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Ahora asumamos que tu empresa idea y fabrica una tela de innovadoras
caracteristicas, que logra resolver un problema técnico que carecia de
solucion hasta el momento: la tela absorbe la humedad y hace que la
misma se evapore rapidamente. Esta invencion tiene el potencial de causar
una revolucion en el ambito deportivo, resolviendo los problemas de
absorcion de humedad y evaporacion y cuenta con un enorme potencial
de mercado.

;Cémo puedes proteger tu desarrollo?

;Cémo puedes asegurarte de que nadie pueda usar tu invencion sin tu
permiso?

;Coémo puedes proteger ese enorme mercado potencial

Pues la funcion de una patente es precisamente cautelar la invencion
prohibiendo el uso de la misma a terceros que no cuenten con la venia
del titular y de esta manera asegurarse una participacion exclusiva en
el mercado, en caso de una eventual venta o explotacion del objeto de
la patente.

;Por qué es importante la propiedad intelectual para una pyme?
Como pudimos observar en el ejemplo anterior, la Propiedad Intelectual
es parte de nuestra vida diaria. Aunque a veces no nos demos cuenta
de ello, todo producto o servicio que utilizamos habitualmente es el
resultado de una cadena de innovaciones, grandes o pequefas, como
por ejemplo, las mejoras que hacen que un producto tenga la apariencia
que tiene hoy o funcione de la manera en que lo hace. Un claro ejemplo
de esto son las distintas y continias nuevas versiones del famoso
Smartphone de la “empresa de la manzanita”.

Independientemente de los productos que fabrique o de los servicios
que suministre, es probable que tu empresa utilice y cree habitualmente
una gran cantidad de activos de Propiedad Intelectual.

Casi todas las pymes poseen una o varias marcas comerciales, asi como
valiosas informaciones comerciales de caracter confidencial, como listas
de clientes y tacticas de venta que convendria proteger. Es probable que
un gran namero de ellas haya desarrollado disefios y dibujos industriales
y modelos de utilidad originales y creativos.



INNOVACION
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MARCA
(OMERCIAL

GESTION ESTRATEGICA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL®

% PROTECCION
s BENEFICIOS

i
o d

« DISENO INDUSTRIAL
« MODELOS DE UTILIDAD
*DIBUJO INDUSTRIAL
*INFORMACION CONFIDENCIAL
+ (IBRAS PROTEGIDAS POR

Muchas de ellas habran producido o
contribuido a la publicacion, difusion
0 puesta a la venta de obras protegidas
por el Derecho de Autor y cabe la
posibilidad de que algunas hayan
inventado o mejorado un producto
0 servicio.®

Por lo que es recomendable tener en
cuenta las medidas necesarias para
realizar una identificacion de activos
de Propiedad Intelectual, de manera
tal que sea posible proteger y
gestionar acertadamente sus activos
intelectuales, obteniendo los mejores
resultados posibles.

No subestimes la posibilidad de
obtener beneficios de la Propiedad
Intelectual que se encuentran en
tu empresa.

Ten en cuenta que la gestion estratégica
de la Propiedad Intelectual puede
potenciar la competitividad de tu
pyme en el mercado, por lo que es
fundamental adoptar las medidas
pertinentes para proteger y explotar
tus activos de PI .
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Concretamente, realizar una gestion efectiva " !l
de su Propiedad Intelectual podria ayudarte a: “H %
IE l-q
Desplazar competidores. ] !E_—_!
Asegurar un mercado. I !
Incrementar el valor de la compafia. - !_:!i
Obtener una ventaja competitiva. = !!
Ofrecer un producto o servicio que tenga = !l '
|
un valor agregado. | |
3 o =
Mejorar su posicion de mercado. |l
Crear o fomentar la lealtad de su clientela. E Il 4
s SN K | -
Lograr diversificacion de mercado. |
3

iyt

- INDICACIONES GEOGRAFICAS
¥ DENOMINACION DE ORIGEN

- DIBUJOS ¥ DISENOS INDUSTRIALES
- TOPOGRAFIA DE
CIRCUITOS INTEGRADOS

- MODELOS DE UTILIDAD

VARIEDADES VEGETALES

PRopiEDAD USRS

;Qué abarca la Propiedad Intelectual?

PROPIEDAD INTELECTUAL

= MARCAS

DERECHOS DE
AUTOR Y DERECHOS
CONEX0S

- OBTENCION DE

- PATENTES

RAMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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;Qué es una patente? ;Qué funcién cumple ;COmo se protegen estos
una patente? intereses?

Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la En términos simples, podriamos La ley protege tu invencion por

proteccion de una invencion.®s decir que la funcion de la patente  un plazo de 20 afios, evitando

El plazo de proteccion que otorga este derecho es de 20 afios, contados  es principalmente proteger los que sea copiada. El titular sera

desde la fecha de su solicitud. derechos del inventor. el Gnico que pueda explotarla

durante ese periodo de tiempo.

BENEFICIOS BE
OBTENCION BE UHiA

%
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S %
S PATENTE 2
S =
e =
g E
o VENTAJA COMPETITIVA  PROMUEVE EL DESARROLLO ECONOMICO
o PROTECCION DE LA INVENCION - ROMUEVE LA INVERSION Y TRANSFERENCIA
DE TEQNOLOGIA A LA SOCIEDAD
O ERNTOPROTERONL » FOMENTA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO
2 bk 'NGR“OSJ‘&,I%STB,E;',E?é?’*& o ACTUA COMO CATALIZADOR DE NUEVAS
| TECNOLOGIAS Y EMPRESAS
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;Qué requisitos debe reunir
mi invencién para poder ser
patentada?

Para acceder a la proteccion que
otorga una patente, tu invencion
debe cumplir con los siguientes
requisitos:

ﬁgméﬁg « NOVEDAD i

o NIVELINVENTV0 ——— nivel inventivo? /

) Se considera gue una invencion
< AP“CAUON 'NDUSTR'A'. tiene nivel inventivo cuando no
resulta obvia para una persona

del area técnica a la que pertenece

;Qué derech;)s concede ;Quién (:s el titular de una e e e e e | e
una patente’ atente’ . ;

P P deriva de manera evidente del
Confiere el derecho de producir y Puede ser titular una o varias estado de la técnica.%®®

comercializar, en forma exclusiva, personas, nacionales o extranjeras, ;Qué quiere decir
la-invencion; asi como-el derecho —fisicas o juridicas, combinadas de —aplicacion industrial?

de impedir que otros repitan la manera que se especifique en La invenci6n debe poseer un uso practico. Se considera que la invencion
dichos actos.’ la solicitud.®s tiene aplicacion industrial cuando puede ser producida o utilizada
Ademas se reconoce al inventor'y en cualquier tipo de industria (artesanfa, manufactura, agricultura,
el derecho de ser mencionado en mineria, etc.).%®

el titulo correspondiente,

Esto se conoce como derecho moral Ten presente que, ademas, debe ser conforme a la moral, las buenas
del inventor.? costumbres y la legislacion.
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La novedad se considera sdlo
en el ambito local?
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;Qué significa novedad?

Significa que la invencion sea

nueva. Esto es, que no exista No, se considera a nivel
con anterioridad al estado de mundial. Esto se conoce como
la técnica.®s novedad absoluta. iQué no es patentable?

Algunas materias no se consideran invencién
Y, por lo tanto, no pueden patentarse.
A titulo ejemplificativo podemos mencionar:

iCuanto cuesta presentar una

iQué es el estado de la técnica? solicitud de patente?

- Los descubrimientos, teorfas cientificas,
técnicas quirdrgicas y métodos matematicos.

Los costos de esta presentacion
pueden variar mucho segin el
tipo de solicitud de que se trate

Comprende todo aquello que haya
sido puesto a disposicion del

piblico por cualquier medio de - Las plantas y los animales.

difusion o informacion (correos
electronicos, foros, chats, revistas,
posters, etc.), en cualquier parte
del mundo, antes de la fecha en
la que se presente la solicitud de

(Provisional, PCT, definitiva), la
complejidad de la invencion, si
trabajas con un profesional o en
forma independiente, entre otras
variables, pero podemos estimar

- Los sistemas, métodos, principios o planes
econdmicos, financieros y comerciales.

- Los inventos contrarios a la ley, al orden
piblico, a la seguridad del Estado, a la moral
y buenas costumbres.

la patente.®®” que el costo esta en un rango de

- Todos aquellos presentados por qui
entre US1500-2000 y US 6000-8000. 2 3 PRt

es su legitimo duefio.®

Si consideras que tienes en manos una invencion que podria ser
patentable, es de gran importancia que protejas su novedad.
Para ello, evita divulgar, es decir, poner al alcance del puablico
cualquier informacion hasta consultar a un abogado especialista
en la materia. El titular de la patente tiene lo que se conoce como “derecho
En caso de ser absolutamente necesario realizar una divulgacién,  negativo” sobre la invencion. Este derecho le permite impedir
asegirate de que se realice en forma restringida (no pablica) y ! que terceros, sin su consentimiento fabriquen, usen, vendan o

mediante acuerdos de confidencialidad. importen el producto patentado.

@ UANDES
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;Como puedo proteger mi invencion en Chile ?

Para solicitar la proteccion mediante patente de invencion debes seguir
un procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI). Al finalizar favorablemente el tramite, podras obtener
el titulo de proteccion de tu invencion.

Ten presente que el procedimiento no es sencillo: se realizaran examenes
de fondo y de forma a la solicitud que presentes, para verificar el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad que vimos anteriormente
(novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial).

Para mayor informacion sobre este procedimiento y sus etapas puedes
acceder a: goo.gl/gAUuga (INAPI)
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$Si solicito proteccion para mi invencion en Chile, qué pasa en

esto del mundo?, jQueda protegida también?
ué significa principio de territorialidad?

La proteccion que concede la patente es solamente local, esto se conoce
como principio de territorialidad e implica que el derecho de patente
se extendera a todo el territorio de la Republica en el que se realice la
solicitud, hasta el dia en que expire el plazo de registro de la patente.
Este tema sera profundizado en la etapa “estrategia de proteccion”.

EJEMPLO:

JQué sucederia si, basandonos en nuestro ejemplo, solicitaras
la patente de tu maravillosa tela anti transpiraciéon Gnicamente
en Chile? jPodria alguien en Uruguay explotar comercialmente
la invencion en dicho territorio? jSil, e incluso si advirtiera que

tl sblo has protegido en el mercado chileno y considerando el

potencial de mercado y la aplicacion de la invencion, podria
aventurarse a explotarla en numerosos paises, dificultando la
entrada de tu producto a dichos mercados.

Presta atencion a la zona geografica de proteccion de tu invencion.

;Qué ocurre cuando se cumple el plazo de

proteccién concedido por la patente?

Cuando el plazo de 20 afios, contados a partir de la fecha en que se
solicitd la proteccion, llega a su fin, la invencién pasa a pertenecer

al dominio publico. Es decir, en caso de que sea explotable, pasa a

estar disponible para la comercializacion por parte de terceros y ya

no se requerira autorizacion del titular.
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;Qué es una marca?

Es un signo mediante el cual una empresa identifica sus productos,
servicios o establecimientos industriales o comerciales y los distingue
de aquellos ofertados por sus competidores. Las marcas otorgan
proteccion a productos o servicios por periodos de 10 afios, que pueden
ser renovados indefinidamente.3

;Qué funcion cumple una marca?

Principalmente diferenciar productos, servicios y establecimientos
comerciales o industriales de los de la competencia. En el mercado, en
general, la marca tiene por objetivo evitar la confusion por parte de
los consumidores.

Ademas cumple con algunas funciones secundarias, como garantizar una
calidad uniforme, esto es, “quién vuelve sobre una misma marca busca lo
mismo que antes conocid”y publicitar el producto o servicio designado,
ya que es el Gnico nexo existente entre el consumidor y su titular.

|MAGEN == PRODUCTO
= RECONOCIMIENTO

Cl

TENDE

Una marca bien conceptuada
puede contribuir a agregar valor al
producto o servicio que identifica,
lo que, a su vez, podria mejorar la
imagen y reputacion de la misma,
aunque en ciertos casos ocurre
exactamente lo contrario.

2



<T
[0 4
P
|
|
(]

;Qué puede registrarse como marca?

Puede registrarse todo signo que sea apto de representacion grafica.
Estos podran consistir en palabras, incluidos los nombres de personas,
combinacién de varias palabras (eslogan), letras, nimeros, elementos
figurativos tales como imagenes, graficos, dibujos, simbolos, colores
y combinaciones de colores, y signos audibles (por ejemplo: sonidos
musicales y vocales), asi como también cualquier combinacién de
estos signos.

;Qué derechos confiere una marca?

El titular de una marca registrada posee un derecho exclusivo de su
uso en la forma que se le confirid, asi como el derecho de excluir a
otros de utilizarla o afectar ese derecho exclusivo.
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;Qué requisitos debe cumplir mi marca ;La proteccion que otorga la marca es local?
para obtener la proteccion?

Se deben cumplir con las siguientes condiciones:  Si, al igual que en el caso de las patentes, la
proteccion que concede un registro de marca
Distintiva: debe lograr que el consumidor solicitado en el pais es territorial, es decir, local.
relacione en forma inmediata el producto o

servicio con el fabricante que lo suministra.

No descriptiva: la marca no puede describir el
producto o servicio.

Veraz: no debe conducir a engafio al piblico
en cuanto a su origen, calidad, naturaleza, etc.

Ademas, debe ser conforme a la moral, las
buenas costumbres y la legislacion NO
Advertencia: una marca no es lo mismo que
un nombre de dominio.

“Los nombres de dominio son signos, letras,
nlmeros, guiones, puntos, etc. que simulta-
neamente sirven como direccién de Internet
y como medio distintivo para diferenciar una

direccion de correo electronico, un sitio o una
pagina web de otro“. Por ejemplo: “Coca-Cola”
€s una marca, mientras que “coca-cola.cl” es
un nombre de dominio.?

;Cémo puedo proteger mi marca?

El procedimiento para registrar una marca en
Chile se realiza ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI). Consta de tres
etapas: Ingreso y examen de forma de la solicitud,
publicacion de extracto en el Diario Oficial y
examen de fondo de la solicitud.

MIARER

DISTINTIVA

= DESCRIPTIVA

Para obtener mayor informacion acerca de este
procedimiento y sus etapas, copia y pega en
tu navegador el siguiente enlace:
£00.g1/QGcbjz (INAPI)
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Champagne

;Qué son las Indicaciones Geograficas (IG)
y las Denominaciones de Origen (D0)?
Ambas son derechos de Propiedad Industrial
que identifican un producto como originario de
un pais, de una region o localidad del territorio
nacional, cuando la calidad, reputacién u otra
caracteristica del mismo sea imputable a su
origen geografico.

Sin embargo, en la denominacion de origen se
toma en consideracion otros factores naturales
y humanos que incidan en la caracterizacion del
producto.®" Pensemos, por ejemplo, en “limones
de Pica”, que fue la primera indicacién geografica
registrada en Chile. Otros ejemplos a nivel local
serian la langosta de Juan Fernandez, atin de
Isla de Pascua, dulces de La Ligua o cordero
chilote, y, a nivel internacional, podemos pensar
en encajes de Bruselas, aceros de Toledo o
cristales de Murano.®"

;Qué diferencia existe entre ellas?

La diferencia es realmente muy sutil.

La denominacion de origen es un tipo especial
de indicacién geografica que, por lo general,
consiste en un nombre geografico o una
designacion tradicional utilizada para productos
que poseen cualidades o caracteristicas
especificas que cabe atribuir principalmente
al entorno geografico de produccion. En el
concepto de indicaciones geograficas quedan
comprendidas las denominaciones de origen.
Como ejemplos de denominaciones de origen
podemos mencionar al “mas conocido y antiguo
de una denominacién de origen es Champagne,
para los vinos espumantes, concedida “en 1887
al Sindicato de los Grandes Marqueses de
Champagne”.®'2 En tanto, a nivel local podemos
pensar en chamantos y mantas de Dofihue o
alfareria de Pomaire.

;Cuanto dura su proteccion?

El registro de marca dura 10 anos, y hay que ir
renovandolo, lo cual puede ser indefinido.

UANDES
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;Qué es un modelo de utilidad?

Consiste en un objeto o una parte del mismo, en los que la forma sea
reivindicable (tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento)
que pueden ser protegidos en tanto aporten a la funcién a la que son
destinados una mejor utilidad, beneficio, ventaja o aspecto técnico
que antes no tenfa.®'s

;Qué requisitos debo reunir para obtener la proteccion?

El modelo de utilidad deberd cumplir con dos requisitos: novedad y
aplicacidn industrial. Es decir que se evaluard que sea novedoso y que
confiera una mejor utilidad por medio de alguna modificacion en su
estructura, pero no sera relevante que ésta sea obvia para una persona
del oficio de nivel medio.

El modelo de utilidad otorga al inventor un derecho exclusivo sobre la
invencién que le permite impedir que otros la utilicen comercialmente
sin su autorizacion. El plazo de proteccion es de 10 afios contando a
partir de la fecha de la solicitud, pero el periodo no es renovable.

JEn qué se diferencia de una patente?
Si bien son similares a las patentes, se diferencian de ellas ya que:

e El avance tecnoldgico exigido es menor que en la patente.

e La duracion de la proteccion otorgada es menor que en las patentes.
e La forma de proteccion es mas flexible que en la patente.

e E| costo es menor que el de una patente.
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;Qué es un disefio industrial?

Se considera disefio industrial a toda forma
tridimensional asociada o no con colores y
cualquier articulo industrial o artesanal que
sirva de patron para la fabricacion de otras
unidades y que se distinga de sus similares,
sea por su forma, configuracién geométrica,
ornamentacion o una combinacién de éstas,
siempre que dichas caracteristicas le den una
apariencia especial perceptible por medio de
la vista, de tal manera que resulte una fisonomia
nueva®4, Un claro ejemplo son los distintos
disefios de los envases de perfume.

Puede ser registrado como disefio cualquier rasgo
distintivo que se relacione con la apariencia
del objeto y no con su funcionalidad.

Su plazo de proteccion es un periodo de 10
anos, no renovable.

;Qué es un dibujo industrial?

Dibujo industrial: “Comprende toda disposicion,
conjunto o combinacién de figuras, lineas
o colores que se desarrollen en un plano,
es decir, que sea bidimensional, para su in-
corporacion a un producto industrial con fines
de ornamentacién y que le otorguen, a ese
producto, una apariencia nueva“. Por ejemplo,
el estampado de la tela de una prenda, de un
mantel o de un sillon.

;Qué requisitos debe cumplir mi disefio o
dibujo para obtener proteccion?

Novedad: el disefio debe ser nuevo y sus detalles
no deben haberse difundido piblicamente antes
de la presentacién de su solicitud.

Caracter individual: debe tener una apariencia
especial, perceptible por medio de la vista, de
manera que constituya una nueva fisonomia.

Finalmente es muy importante verificar que
la apariencia no esté dictada enteramente por

consideraciones de orden técnico o funcional.

El plazo de proteccion se concede por un periodo
de 10 afios no renovable.
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@ cevro

Volvamos a nuestro ejemplo y supongamos que tu empresa MODELO DE UTILIDAD:
desarrolla unas novedosas zapatillas deportivas, que combinan Nesarvelle
unas capsulas de equilibrio integradas en su suela para crear
microinestabilidad en cada paso y asi logran tonificar mas rapi-
damente el cuerpo. Imaginemos también que las mismas estan
confeccionadas con una tela que posee un original estampado.
;Como podrias proteger este desarrollo?

Podrias recurrir al modelo de utilidad, ya que su desarrollo cumple
con los requisitos tanto de novedad como de aplicacion industrial;
ademas, podrias proteger el novedoso disefio del calzado mediante
un disefio industrial y, finalmente, resguardar el original estampado
del género con el cual el producto fue realizado por medio de

un dibujo industrial.

;Como puedo proteger mis disefios
y dibujos industriales en Chile?

El registro de los disenos y dibujos
industriales se realiza, al igual que en

el caso de las patentes, marcas y
modelos de utilidad, ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Para obtener mayor informacion acerca
del procedimiento de registro copia
y pega en tu navegador el siguiente
enlace: g0o.gl/nVeV8R (INAPI)
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CULTURA

;Qué es un esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados?
Es la disposicion tridimensional de

los elementos que los componen,
expresados en cualquier forma,
disefiada para su fabricacion.

;Qué significa esto?

Son circuitos eléctricos, compuestos

por elementos tales como transistores,
z resistencias y condensadores de
"‘-ff'.é)‘;,'uu muy pequeno tamaro, que realizan

operaciones electronicas y estan

presentes en todos los aparatos oS’ -

S i
electronicos modernos, desde una J Y j oy -
. /e Y
radio o un Smartphone hasta un \Q -

4 :

computador. Lo que se protege es la
disposicion en que estos elementos =
-transistores, resistencias, etc.-

estan expresados.

.




;Qué son las

variedades vegetales?

Son una modalidad de Propiedad
Industrial conocida como Derecho
de Obtentor, que se encarga de la
proteccion de las invenciones
aplicadas al reino vegetal, mediante
el reconocimiento de derechos a los
obtentores de nuevas variedades
vegetales. En particular, la ley
define a las variedades vegetales
como un conjunto de plantas de
un solo taxén botanico del rango
mas bajo conocido, que pueda:

- Definirse por la expresion de los
caracteres de un cierto genotipo.

- Distinguirse de otro conjunto de
plantas por la expresion de uno
de dichos caracteres.

- Considerarse como una unidad,
teniendo en cuenta su aptitud a
propagarse sin alteracién.®'s

;Qué requisitos se deben cumplir para poder obtener
esta proteccion?
La variedad debe cumplir con cuatro requisitos:

e Novedad: No debe haber sido vendida o cedida a terceros, pero
habiéndolo sido no debe haber transcurrido: un afio, si la venta o
cesion tuvo lugar en Espafa. O cuatro afios, si la venta o cesion
se realiz6 fuera de Espaiia, ampliandose a seis afios en variedades
lefosas y vid.

e Distincidn: La variedad se ha de diferenciar claramente (en uno
o0 varios caracteres) de otras variedades existentes y conocidas.

e Homogeneidad: Debera mantener sus caracteristicas hereditarias
mas relevantes en forma uniforme.

o Estabilidad: Se considerara estable si los caracteres especificos de la
misma se mantienen inalterados tras su reproduccion o multiplicacion.

;Cuanto dura la proteccion de
la variedad vegetal?

La regla general son 25 afios y, en
el caso de las lefiosas y la vid, se
extiende hasta los 30 afios-%*'¢
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OTROS TIPOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

;Qué es Know How?

Se denomina Know How a los conocimientos tanto tedricos como practicos adquiridos en base a la experiencia,
que incluyen: técnicas, informacion secreta, teorias e incluso datos privados (como clientes o proveedores).
Con el Know How se obtiene exclusividad para utilizar y mantener la Propiedad Industrial sobre un proceso u
objeto. De esta forma, se usa como una gran ventaja competitiva al hacer el producto mas valioso. Es importante
considerar que el proceso en cuestion ha de ser algo novedoso y distinto.®'

;Qué son los

secretos empresariales?

Son aquellos que incluyen diversos
tipos de informacion, ya sea técnica,
comercial o financiera, cuyo mante-
nimiento en reserva proporciona a
su poseedor una mejora, avance o
ventaja competitiva.

Algunos ejemplos de este tipo de
informacion son los manuales,

procesos, técnicas y tecnologias
de fabricacion, listas y perfiles de
clientes, métodos de distribucion,
informacion financiera, ingredientes,
algoritmos, formulas, estrategias
de publicidad, etc.

;Qué requisitos debe cumplir la informacion para poder ser
considerada como secreto empresarial?

Si bien las condiciones varian de pais a pais, el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio (ADPIC o también conocido como TRIPS por sus siglas en
inglés) establece las siguientes reglas generales:

- La informacion debe ser secreta:
No debe ser de dominio pablico y
las personas que accedan a dicha
informacion deben hacerlo bajo
reserva o confidencialidad.

- Debe tener un valor comercial:
que implique lograr o mantener una
ventaja competitiva 0 econémica
respecto de terceros.

- Que el titular haya adoptado
medidas suficientes para mantener
su confidencialidad (por ejemplo,
mediante cerraduras especiales,
acceso por clave a los sistemas de
computacion, delimitacion de areas
restringidas, clausulas contractuales
y acuerdos de confidencialidad)./o®®
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;Qué es el Derecho de Autor?
Es una forma de proteccion que
provee el Estado a los creadores
de obras intelectuales. A diferencia
de lo que ocurre con las patentes,
las marcas y otros tipos de derechos
de Propiedad Intelectual, en los
cuales es necesario un registro
para gozar de la proteccion, en
el Derecho de Autor se adquiere
por el sélo hecho de la creacion
de la obra, es decir, su proteccion
es automatica.®

Se sugiere registrar en la DIBAM
para efectos de cualquier futura
accion legal.

;Qué tipo de obras se pueden
proteger mediante el Derecho
de Autor?

Pueden protegerse obras de los
dominios literarios, artisticos y
cientificos, dentro de las cuales
se encuentran las obras literarias
como libros, folletos, guias, revistas,
periddicos, obras teatrales (como
las dramaticas, dramatico-musicales,
las composiciones musicales); obras
cinematograficas, obras de arte
(como dibujos, pinturas, esculturas
y de arquitectura); las fotografias,
grabados y otros trabajos intelec-
tuales originales; asi como software
computacional. Esta proteccion
esta disponible tanto para trabajos
publicados como no publicados.
La proteccion otorgada se extiende
durante toda la vida del autor y
hasta 70 afios mas, contados desde
la fecha de su fallecimiento.



@ EJEMPLO:

Joanne habia estudiado francés vy filologia en la universidad, pero
circunstancias personales la habian llevado a quedarse sin empleo
y a cargo de su pequefia hija.

Cierto dia, durante un viaje en tren, surgié en su mente una idea
muy formada acerca de la historia de un nifio y una escuela de
magos. Al llegar a su casa, Joanne comenz6 a escribir lo que luego
serfa el primero de una famosa saga de libros infantiles.%

;Como podria proteger Joanne su obra?
En este caso estamos hablando de una obra literaria que puede ser
protegida por Derecho de Autor.

;Qué derechos me confiere la proteccion por Derecho de Autor?
Conforme a la legislacion chilena es un derecho de propiedad y reconoce
al creador de obras intelectuales.2/er:2/eR23

Derechos morales:

Estos derechos conciernen a la tutela de la personalidad del autor
respecto de su obra y son los siguientes: derecho a mantener la obra
inédita, es decir, a dar a conocer o no la obra (divulgacion), y derecho a
reivindicar la paternidad de la obra, es decir, a ser reconocido como
autor de la obra (paternidad); derecho a oponerse a toda deformacion,
mutilacion u otra modificacién hecha sin previo y expreso consentimiento.®

Estos derechos tienen un caracter
extrapatrimonial y, en principio,
su duracion es ilimitada.

Ademas, el autor tiene derecho a
autorizar a terceros para terminar
su obra inconclusa y a mantenerla
anonima o seuddnima, mientras
ésta no pertenezca al patrimonio
cultural coman.
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<T
[0 4
P
|
|
(]




Derechos patrimoniales:

Consisten en la explotacion econdémica de la obra y permiten recibir un
beneficio monetario.

Abarcan actividades tales como la

reproduccion de la obra en forma material (reproduccion), la comuni-
cacién pablica y la transformacion (adaptacion).

Estos derechos son tantos como formas de explotacion existan, tienen
diversas excepciones y su duracion es limitada.

Duran hasta 70 afios después de la muerte del autor.

@ coevro

Joanne envié el manuscrito de su primer libro a cerca de 10
editoriales, sin embargo, sblo una de ellas -Bloomsbury Publishing-
aceptd publicarlo. Asi que Joanne cedid los derechos de publicacion
(patrimoniales) de su libro en inglés para Reino Unido y el resto
de Europa a dicha editorial. Esto constituye un ejemplo de uno
de los derechos patrimoniales, en este caso, publicacion.

El resto de la historia es conocida, estamos hablando de Harry
Potter y de su autora, J.K Rowling.




Si bien la proteccion del Derecho de Autor es automatica a efectos de
ejercer los derechos patrimoniales, es recomendable efectuar el registro
de la obra, que en chile se realiza ante el departamento de derechos
intelectuales de ante la Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM).

;Qué condiciones debe reunir la obra para poder ser protegida?

Las obras literarias, artisticas y cientificas que presenten originalidad e
individualidad son objeto de proteccion del Derecho de Autor.

REQUISITEOS
PROTEGER LA

'

NO ES FUNCIONAL

MATERIALIZABLE

SEK (READA

ORIGINAL

La proteccion dependera del cumplimiento de las siguientes condiciones:

1- Se protegen las creaciones que sean materializables, es decir que
puedan tener una forma concreta, no las ideas: el uso de una idea,

aun cuando sea novedosa, es libre. Tampoco se resguarda por Derecho
de Autor la aplicacion practica o el aprovechamiento industrial de una

idea. En nuestro ejemplo, la creacion materializable es claramente el

libro escrito por Joanne, “Harry Potter y la piedra filosofal”.

2- La obra debe ser original, es decir, debe expresar lo propio de la
personalidad del autor, llevar su impronta.

3- No se juzga el mérito, valor o destino de la obra en orden de protegerla;
por lo tanto, no es funcional.

4- Es automatica y no esta sujeta a formalidades; el derecho nace con
el acto de creacion de la obra.

La Propiedad Intelectual pertenece, por regla general, a su autor,
salvo excepciones (regimenes especiales de propiedad intelectual).
Por lo tanto, ten presente que aun cuando la empresa contrate
a una persona para realizar una determinada obra, la compaiiia
no se convierte en duefia de esa obra, excepto que existan contratos
de cesiones de derechos debidamente inscritos conforme a la ley.’
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A lo largo de esta etapa hemos
mencionado repetidas veces la
importancia de considerar la zona
de proteccion de patentes, marcas,
dibujos, modelos etc.

A continuacion haremos una
breve referencia de los distintos
procedimientos existentes.

;De qué manera se puede obtener proteccidn internacional para
los derechos de Propiedad Industrial ?
La obtencion de derechos de PI en el extranjero puede obtenerse mediante

tres procedimientos:

1- Via nacional:

Consiste en solicitar proteccion en
cada pais por separado. Presentando
una solicitud directamente a las
oficinas nacionales de Propiedad
Intelectual o industrial.

2- La via regional:

Algunos paises han realizado acuerdos
regionales para obtener proteccion
mediante Propiedad Intelectual para
toda una region a través una
solicitud dnica.

3- La via internacional:

Los sistemas de presentacion y
registro internacional administrados
por la OMPI simplifican el proceso
y reducen el costo de solicitar la
proteccion de la Propiedad Intelectual
simultaneamente en un gran ndmero
de paises. En lugar de presentar
solicitudes nacionales en numerosos
idiomas, estos sistemas permiten
introducir una peticion Gnica, en
un sélo idioma, pagando una tasa
de solicitud.

UANDES
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La OMPI administra tres mecanismos de
proteccion diferentes para los distintos
derechos de Propiedad Industrial:

1- Sistema para la presentacion internacional
de solicitudes de patentes, establecido mediante
el tratado de cooperacion en materia de patentes,
mas conocido como PCT por sus siglas en inglés.

Al presentar una solicitud internacional en el
marco del PCT, puedes solicitar la proteccion
de patente para una determinada invencion
simultaneamente en todos los paises que sean
parte contratante en el PCT.

Una ventaja importante del PCT es que se
dispone de 18 meses mas, es decir de un total
de 30 meses, en lugar de los 12 meses que
ofrece el derecho de prioridad, establecido
por el Convenio de Paris, para decidir en qué
paises desea obtener proteccion.

2- Depésito internacional de dibujos y
modelos industriales, instituido mediante el
Arreglo de La Haya:

Este tratado permite a los nacionales y residentes
Este tratado permite a los nacionales y residentes
de un pais que sea parte en el Arreglo y a las

empresas establecidas en él obtener la proteccion
de un dibujo o modelo industrial en una serie de
paises mediante un Gnico depdsito “internacional”,
en un solo idioma (inglés o francés), pagando

un Gnico conjunto de tasas, en una divisa,

presentando la solicitud en una sola oficina

Un dibujo o modelo industrial sometido a un
depdsito internacional goza, en cada uno de
los paises interesados, de la misma proteccion
que la legislacién de ese pais concede.

3- Registro Internacional de Marcas, implementa-
do por el Sistema de Madrid:

El Sistema de Madrid permite que el titular
pueda proteger su marca en una serie de paises
o miembros del Sistema de Madrid presentando
una Gnica solicitud, en un solo idioma (inglés
o francés) y pagar un solo grupo de tasas, en
una sola divisa.
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;Y qué ocurre con el

Derecho de Autor?
ARREGLO DE PCT REGISTRO INTERNACIONAL Conforme al Convenio de Berna para
[A HAYA DE MARCAS la Proteccion de las Obras Literarias

y Artisticas, éstas estan protegidas sin
(SISTEMA D[ MADR'D) ninguna formalidad en los paises parte

en este Convenio.

Esto resulta aplicable también a todos
los miembros de la Organizacidn
Mundial del Comercio. Por lo tanto, no
existe un procedimiento de solicitud
internacional para obtener la proteccion

de Derecho de Autor como lo hay para
— las patentes, marcas y dibujos o
modelos industriales. Sin embargo,
e , . . e
muchos paises tienen una oficina

nacional de derechos de autory
algunas leyes nacionales prevén el
registro de obras con el objetivo, por
ejemplo, de identificar y distinguir
los titulos de las obras.®?

DERFCHO DE AUTOR e eod oo

(PROTECCION SIN FORMALIDAD) Paises paftf/ffbwﬁvgamwwm
Mundial, def, Comercie
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JENTIFICACION DE INTANGIBLES:

AUDITORIA

Objetivo: identificar el capital intelectual existente en la empresa.
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6UE ES UN ACTIVO INTANGIBLE?

Se considera activo intangible a aquel que es generado
por la creatividad, la inventiva y el pensamiento
humano.

Los activos intangibles son aquellos elementos
inmateriales que existen en tu empresa, que abarcan
desde conocimientos como el Know How, experiencia,
capacitacion, etc.

Hasta las marcas, patentes, bases de datos propias,
secretos comerciales y las relaciones externas que posee
la empresa. Ej.: relaciones con socios, proveedores,

clientes, etc.®




Hasta la década del 9o los activos de una empresa
se clasificaban en capital fisico (maquinaria,
inmuebles, equipos, etc.) y capital financiero,
mientras que hoy en dia son los activos intan-
gibles los que representan el 75% del valor de
una compaifiia.’

Inicialmente, los activos de Propiedad Intelectual
eran considerados (tiles solamente como
“barreras de entrada para los competidores”,
sin embargo, hace ya algunas décadas se
comenzd a pensar en el potencial de estos
activos que, ademas de generar ganancias,
agregan valor a toda la empresa.?
Actualmente, los activos intelectuales son
considerados uno de los activos mas valorados
por las empresas.

El contar con un portafolio de Propiedad
Intelectual es de gran importancia, ya que
influye en gran medida en la habilidad de la
empresa para atraer inversores que colaboren
econdmicamente, haciendo posible el desarrollo
de productos y servicios que pueden generar
nuevos ingresos a través de su licenciamiento,
venta o comercializacion vy, a su vez, mejorar
considerablemente la porcion de mercado y
los margenes de ganancias de la empresa, asf
como también maximizar el retorno para los
inversores en caso de venta, fusion o adquisicion
e incluso disolucion.o®

Como puedes observar, el reconocimiento de
valor de los activos intangibles beneficiara a
tu compafiia mediante una gestion de sus
activos mas eficiente y conducira a un mejor
rendimiento productivo.
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Una auditoria de Propiedad Intelectual consiste
en un analisis metddico del patrimonio de
Propiedad Intelectual que una empresa posee.
Su proposito es detectar aquellos elementos
de Propiedad Intelectual que se encuentran
infrautilizados, identificar posibles riesgos para
los resultados de la empresa y proporcionar a
los responsables de la planificacion empresarial
la informacion que requieren para planificar
estrategias bien fundamentadas que mantengan
y mejoren la posicion de la empresa en el
mercado.®

Toda empresa, sin importar su envergadura,
cuenta con activos ocultos, y una auditoria
puede ayudar a determinar la importancia que
tienen para la competitividad y los resultados
de la compaiiia.

La auditoria es, ademas, una herramienta que
permite detectar las fortalezas y debilidades de la
empresa, para responsabilizar segiin corresponda
a cada departamento de la organizacion en una
tarea comin, ya que todas las areas de la
empresa estan interesadas en mayor o menor
medida en el modo en que se fabrica el producto,
su composicién, presentacion, embalaje,
comercializacion y precio de venta al piblico.
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Mediante la planilla suministrada en el anexo nimero 1 de esta guia
podras realizar un relevamiento de los activos de Propiedad Intelectual
existentes en tu empresa.

Pasos para realizar una identificacion de activos intangibles al interior
de tu empresa:

- Primer paso: Intenta identificar cuales son los activos de Pl que posee
tu empresa y qué importancia tienen para el negocio.

Ignacio solia acompafiar a su padre a realizar las visitas diarias

a los vifiedos, y poco a poco fue introduciéndose en el mundo
del vino. Mas tarde se hizo cargo de la vina de la familia.

La familia de Ignacio provenia de Italia, sus antepasados se habian
dedicado a la vinicultura durante muchisimas generaciones. Su

abuelo fue quien en blsqueda de nuevas tierras llegd a Chile,

donde en 1920 encontrd su lugar en el Valle del Maipo.

Si Ignacio decidiera realizar una auditoria de Propiedad Intelectual,
jcual crees que serfa su activo intangible de mayor importancia?
La marca comercial claramente serfa un activo de gran importancia,
también su dominio de Internet, los dibujos de las etiquetas
de los vinos, el disefio de las botellas, las listas de clientes,
proveedores, estrategia de marketing del negocio y, claramente,
el Know How de la elaboracion de las distintas variedades de vino
elaboradas por la finca serian algunos ejemplos de elementos de
Propiedad Intelectual.

Para cumplir con este paso, observa la seccion “activos” de la planilla
que se encuentra en el anexo namero 1. Esta ofrece un listado, a titu-
lo ejemplificativo, de los activos intangibles que posee una empresa.
El mismo te sera de utilidad para determinar con qué activos de
Propiedad Intelectual cuenta tu empresa.
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- Segundo paso: Una vez identificados los activos,
es necesario examinarlos para determinar en
qué estado se encuentran.

En las planillas que puedes encontrar en el
anexo 1 encontraras las siguientes secciones
que te ayudaran a identificar los activos intan-
gibles de tu empresa:

e Interrogantes basicas

e Tipo de proteccion

e Expectativa de vigencia

e Vigencia de la proteccion

e Vida (til del activo

e Grado de utilizacion

e Importancia para la empresa
e Zona geografica de proteccion
e Titularidad

e Mantenimiento

A continuacion explicaremos cada uno de
estos conceptos para que luego puedas com-
pletar las planillas.

Comencemos con “interrogantes basicas”.
Esta seccion ofrece un listado de preguntas
basicas que varian de acuerdo al activo de
que se trate (por ejemplo: patentes, marcas,
secretos industriales) y que te ayudaran a
precisar informacion de importancia para el
activo en cuestion. Por ejemplo, si el activo
que se analiza es una marca, las interrogantes
seran: ;Tiene tu negocio un nombre que lo
identifique y distinga de la competencia?
jCuenta la empresa con dibujos, simbolos o
logos que distingan tu negocio?

La siguiente seccion, titulada “tipo de proteccion”,
ofrece dos alternativas: registrable y no
registrable. Las marcas, patentes, modelos
de utilidad, dibujos, disefos, etc., son modos
de proteccion que requieren un registro e
implican ciertos costos (ingreso de solicitud,
tasas de mantenimiento, etc.), en cambio,
otros mecanismos de proteccion, tales como
Know How, secretos empresariales, etc. no
requieren registro ni tienen costos asociados a
la obtencidn de la proteccion.

La seccion “expectativa de vigencia de la
proteccion” remite al periodo de tiempo por el
que tu producto o servicio contara con proteccion.

En este punto, ten presente tanto el estatus de
la proteccion del activo en cuestion como el
modo de proteccion del mismo. Por ejemplo,
si se tratara de un novedoso sistema de vacuna
en forma de parche, cuya patente aln no se
ha solicitado, la expectativa de vigencia sera
del maximo permitido por ley, es decir, 20 afios
contados a partir de la fecha de la solicitud de
la patente, en cambio, si se tratara de una marca,
ya registrada, habra que verificar en qué fecha
se concedid el registro y cuanto tiempo resta
hasta su vencimiento.



La seccion “vigencia de la proteccion” se refiere
a si la proteccion esta activa, se encuentra en
tramite o bien el activo esta desprotegido.
Tomemos el ejemplo de la nueva vacuna en
forma de parche. En el parrafo anterior men-
cionamos que aln no se habfa solicitado la
patente de la misma, por lo que en este caso el
activo se encontraria desprotegido. Supongamos
ahora que ya se ha presentado la solicitud de
patente, entonces la proteccién se encontrara
en tramite.

En cambio, pensemos ahora en una marca ya
registrada, la proteccion en este caso se
encontraria activa.

La seccion “vida til del activo” se refiere al
ciclo de vida del producto o servicio, que puede
ser estimado tanto con las variables “ciclo corto”
o0 “ciclo largo” o en forma mas precisa, mediante
dias, meses, afios.

Considerar el ciclo de vida del activo es
importante en funcién de la seleccion del
mecanismo de proteccion para el mismo.

Por ejemplo: si se tratara de un producto que
cumple con los requisitos necesarios para poder
ser patentado, pero tiene una vida Qtil de
tres afios, quizas no sea conveniente recurrir
a proteccion mediante patente, dado que los
plazos para obtener dicha proteccion suelen
ser extensos y podrian transcurrir mas de tres
afnos hasta su obtencion.

Para obtener mayor informacion sobre este punto,
revisa la etapa Estrategia de proteccion.
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La seccion “grado de utilizacién” se refiere a la
intensidad de utilizacién del activo en cuestion.
Por ejemplo, si el activo es un software, de
desarrollo propio de la empresa, que se emplea
a diario, su grado de utilizacién sera alto,
mientras que si se trata de un manual de uso,
su utilizacién podria de media o baja.

La siguiente seccion es “importancia para la
empresa”, esto es cuan importante es para
la empresa contar con dicho activo y que el
mismo esté protegido. Por ejemplo, si se trata
de una empresa que fabrica bebidas en base
a una férmula protegida por secreto industrial,
dicho activo sera de gran importancia para la
empresa, ya que es utilizado a diario y sobre
él se basa la realizacién del producto ofrecido.
Mientras que si hablaramos de una mejora
realizada en uno de los procesos de fabricacion
de la bebida, que se traduce en una ventaja
frente a los procesos de la competencia,
probablemente podriamos decir que el activo
tiene mediana importancia.




En cuanto a la seccion “zona geografica de
proteccion”, es importante tener en cuenta el
territorio para verificar la proteccion de los
activos en las zonas geograficas en las que la
empresa esté presente o pretenda incursionar.
Ten en cuenta que muchos de los mecanismos
de proteccion cominmente utilizados como
marcas, disefios, modelos industriales, etc.,
estan sujetos al principio de territorialidad, es
decir, solo gozan de la proteccién en aquellos
paises en donde la misma fue solicitada y
concedida. Para obtener mayor informacion
- sobre este punto puedes revisar tanto la etapa
ultura como la etapa Estrategia de proteccion.

La seccion “titularidad” responde a una
interrogante de fundamental importancia:
JQuién es el propietario del activo en cuestion,
quién es su duefio? Recuerda que la Propiedad
Intelectual pertenece por regla general a su autor,
salvo excepciones -regimenes especiales de
Propiedad Intelectual-, por lo tanto, ten presente
que aidin cuando la empresa contrate a una
persona para realizar una determinada obra,
por ejemplo un software, la empresa no se
convierte en duefia de esa obra, excepto que
existan contratos de cesiones de derechos
debidamente inscritas conforme a la ley.

Por (ltimo, en la seccion “mantenimiento” es

importante tener presente la fecha de renovacion

del plazo de la proteccion, la fecha de pago de
las tasas pertinentes, considerar la conveniencia
o no de la renovacion de la proteccion, etc.

Es conveniente revisar las marcas, patentes y
diseflos de los que se pueda poseer licencia de
terceros y verificar si estas licencias adquiridas
son realmente rentables para la empresa o
pueden ser sustituidas o eliminadas.

Es muy importante que resguardes la
confidencialidad en tu empresa. Con dicho
fin seria conveniente firmar acuerdos de

confidenci mpleados, asesores
etc.

&
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Segiin la Real Academia Espaiiola, “confidencial”
es aquello “que se hace o se dice en confianza
o con seguridad reciproca entre dos o mas
personas”, y “confidencialidad” es “la cualidad
de confidencial”.

El empresario puede calificar como confidencial
cualquier informacion que, a su juicio, influya
directa o indirectamente en el desarrollo del

negocio: listas de clientes, informacion financiera,
estrategias de la empresa, planes de negocio,
documentos como manuales o instructivos,

contratos etc.

Respecto de los trabajadores, se entiende que
existe una obligacion de confidencialidad que es
intrinseca a la relacion laboral, aun cuando no
se haga referencia expresa a la misma en
el Contrato de Trabajo o no se hayan firmado
Acuerdos de Confidencialidad. Pero es conve-
niente incluir dicha obligacion en los Contratos
Laborales o, adicionalmente a los mismos,
mediante Acuerdos de Confidencialidad, que
establezcan claramente las obligaciones de los
trabajadores en este sentido.

Con la firma de estos acuerdos se informa a
los trabajadores de las pautas a seguir respecto
del tratamiento de la Informacion Confidencial,
sus obligaciones y los limites establecidos,
pudiendo, con esta medida, reducir algunas
practicas que se dan en el mundo empresarial
(por ejemplo, llevarse las bases de datos o
informacion confidencial o reservada, desarrollos
de nuevos productos, etc., en el momento de
abandonar el puesto de trabajo) o, en caso
contrario, tener un documento que pueda servir
como prueba en juicio en el que se manifiesta
expresamente la obligacion de confidencialidad
y secreto, y el conocimiento del trabajador de
tal obligacion.




Es conveniente que el acuerdo establezca qué
se entiende por Informacion Confidencial.

En este sentido, se puede establecer el
deber de guardar secreto respecto de toda
o determinada informacion tratada.

Es recomendable que el acuerdo establezca
los medios, recursos o informacion que se
pone a disposicion del trabajador, dejando en
claro la titularidad de la misma.

El acuerdo debe establecer especificamente
la obligacion de secreto y confidencialidad, el
deber de actuar diligentemente en cuanto al
tratamiento, conservacion, almacenamiento,

transporte, etc. de la informacion confidencial.

Es importante aclarar que en todos los casos
deberan adoptarse los medios que aseguren
y garanticen dicho secreto, de forma tal que
se evite su pérdida o el acceso a la misma de
terceros no autorizados.

Los acuerdos suelen establecer la obligacion
de devolver la informacion confidencial a la
que se ha tenido acceso en el momento en
que concluya la relacion contractual, esta-
bleciendo, que, a pesar de dicha terminacion,
la obligacién de confidencialidad permanecera
vigente durante el plazo que establezcan
las partes.

Por dltimo, el acuerdo debera informar de las
consecuencias que pueden derivarse del
incumplimiento de dicha obligacion de
confidencialidad. Asi puede establecerse que la
sustraccion o revelacion de dicha informacion
puede ser constitutivo de un ilicito de naturaleza
penal, puede ser objeto de acciones disciplinarias,
reclamacion de indemnizaciones por dafos y
perjuicios, etc.%®

Finalmente, intenta considerar el valor de estos
elementos, para ello es (til preguntarse cual
seria el costo de sustituirlo si se perdiera, cuales
son los ingresos que se pretende obtener de
él (en un cierto periodo de tiempo) y cémo se
esta utilizando. Este tema sera profundizado
en la etapa de Valorizacion.

CONSEJO: identifica tus activos intangibles.
Frecuentemente, las empresas subestiman el
valor de los mismos, sin embargo, estos son, a
menudo, los activos mas valiosos de la empresa.
Para explotar eficientemente tu capital intelectual,
primero debes identificarlo y luego valorizarlo,
asi podras protegerlo, explotarlo y aprovechar
esta importante fuente de ingresos.®s
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Objetivo: Asignar valor al capital intelectual.
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¢QUE SIGNIFICA

En la etapa anterior vimos la
una identificacion de los acti
empresa; ahora analizaremos la rele
asignarles un valor.

El capital intelectual es reconocido como uno de los
activos mas importantes que poseen muchas empresas
grandes y poderosas del mundo. Sin embargo, con
frecuencia, las normas de contabilidad no reflejan la
importancia de dichos activos en | s de una
compafiia y, a menudo, estos derechos son subestimados,
mal administrados o explotados de manera insuficiente.®"

Muchas empresas son conscientes Lo cierto es que los directores de
del valor potencial que podrian  las empresas necesitan conocer
tener sus activos de Propiedad el valor de los activos intangibles
Intelectual. Sin embargo, la mayoria vy estar al corriente de los riesgos
de ellas suele descuidar la tarea  por la misma razon que necesitan
de intentar determinar el coste conocer el valor subyacente de
con precision. los tangibles.®?



;Qué significa valoracién?

Es el precio que estarias dispuesto a pagar hoy por un beneficio econémico
que podrias recibir en el futuro.” Supongamos que decides comprar

una marca comercial; una valuacion consistiria en determinar cuales
son los potenciales ingresos que percibiras de la explotacion y, en base
a ello, calcular cuanto valen esos beneficios futuros hoy.

JEn qué consiste el proceso
de valoracién?

Un proceso de valoracién consta
basicamente de dos pasos:

1- Identificacion de qué sera valuado.
Si tomamos una patente como ejemplo,
deberemos determinar si estamos
evaluando sélo la tecnologia, sdlo
el derecho que surge de la patente
0 ambos.

2- Asignacion de valor, de acuerdo al
método seleccionado.

IDENTIFICACION
DE LO QUE SE FVALUARA

ASIGNACION
DE VALOR
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No, valor y precio no son sinénimos.

Veamos en qué radica su diferencia.
El precio se define generalmente
como lo que el comprador esta
dispuesto a pagar en una transaccion
en condiciones de igualdad y plena

ur/sr/@cwsww
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competencia, sobre la base del
valor percibido del producto.
En tanto, el valor es una cantidad

abstracta, cuyo calculo se basa en
un conjunto de métodos y reglas
probados ordenadamente.

“En otras palabras, si bien la

valoracion de la Propiedad Intelectual puede influir en la determinacion
del precio de un activo intangible, no es exactamente lo mismo que

el ejercicio propiamente de determinacion de precios. Esto suele estar
influido por muchos factores, entre ellos el tiempo, la demanda, los moti-
vos para vender y la capacidad de negociacion de las partes interesadas.®

Por lo general, las pymes carecen de informacion acerca del retorno que
podrian obtener de sus activos intangibles. Ten presente que conocer el
valor de dichos activos podria ayudarte a:

Aprecie que Cas pcxsma& be asignan
;%;L que nes dejov el
cowwtal@md&ttmeﬁ



AVERIGUAR QUE ACTIVOS
SON REALMENTE VALIOSOS:

- Cuales de ellos necesitan ser
mas custodiados .
* - Cuales no tienen un valor
significativo.
- Cuales podrian ser vendidos o
incluso abandonados.

CREAR NUEVOS Y DIVERS0S
FLUJOS DE REGALIAS:

Especialmente en el caso de
activos que hayan sido utilizados.

LOGKAR DISMINUIK COSTOS -

Asociados a desarrollo, adquisicion,
proteccion y utilizacion de
Propiedad Intelectual.

JER quE me efude
comecer el veler LS
actives tntangilsles?

(REAR MAYOR CONCIENCIA EN
LA EMPRESA :

Sobre la importancia de la Propiedad

ESTABLECER UN PRECIO =

Que sea realistay atil como base para
la negociacion del precio final en una
venta, cesion, adquisicion de una
licencia, etc.

Intelectual para la viabilidad financiera

de la compaiiia.
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FACTORES MLUE SE ANALIZAN

MOTIVOS DE NECESIDAD DE LA VALORACION

Realizar una valoracion es indispensable ante
las siguientes circunstancias:

- La administracion interna de su cartera de
Propiedad Intelectual.

--Concesion o adquisicion de licencias.

- Fusiones o adquisiciones de empresas que
tengan activos intangibles significativos.

- Compra de activos de Propiedad Intelectual.
- Conclusion de acuerdos entre empresas.
- Establecimiento de alianzas estratégicas.
- Obtencién de fondos, etc.

- Cesion (venta) de activos de Propiedad Intelectual.

EW UMA UALORACION

MOMENTO' DE UTILIZACION DE LA INFORMACION
OBTENIDA (LOS RESULTADOS DE LA VALORACION)




- Descripcion de la tecnologia.

- Beneficios.

- Aplicacion.

- Estado del desarrollo de la tecnologia.
- Regulaciones que pueden influir sobre la misma, etc

FORTALEZA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

o=
¢ e - Titularidad. * - S
- Existencia de acuerdos previos.

’ - Viabilidad de la proteccion. \
J - Existencia de patentes relacionadas. \
) - Estrategia de proteccion, etc. 0

\

A Y
\ COMPETIDORES

TECNOLOGIA O DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL QUE EVALUARAN

- Mercado potencial
- Tamano de mercado actual y proyectado.
- Mercado de interés.

- Barreras para entrar al mercado.

- Requisitos para entrar al mercado.

- Problema que resuelve la tecnologia versus
soluciones existentes.

- Analisis de la tecnologia de la competencia.
-Cantidad de competidores.

POTENCIAL MERCADO COMERCIAL

UANDES

=
o
= .
Q-
T
u s
o
-
T
=




;Qué métodos de valoracién puedo utilizar?
Existen distintas metodologias. A continuacion se
ofrece una breve explicacion de los mas utilizados.

Método basado en los ingresos:

Es el mas utilizado para la valoracion de la
Propiedad Intelectual. Se centra basicamente
en el flujo de ingresos previsto que obtendra
el titular de un derecho de Propiedad Intelectual
durante la vida de ese derecho, por consiguiente
se utiliza el flujo de caja actualizado para
determinar el valor actual de un futuro flujo
de ingresos.

El flujo de ingresos puede calcularse también
examinando el ahorro en regalias de licencia
que una empresa conseguiria si tuviera que
obtener una licencia para utilizar un derecho
de Propiedad Intelectual determinado.®

Método basado en el costo:

Los métodos basados en el costo, como el
“costo de crear” o el “costo de sustituir” un
activo determinado, parten del principio de que
existe algln tipo de relacion entre el costo y
el valor. Poco se puede decir de este enfoque,
aparte de que resulta de facil utilizacion.

En este método no se tiene en cuenta el valor
cambiante del dinero conforme pasa el tiempo,
ni el costo del mantenimiento.%®

Método basado en el mercado:

Sistema fundado en lo que un tercero estaria
dispuesto a pagar para comprar o arrendar un
activo de Propiedad Intelectual. Puede utilizarse
también como un complemento del método
basado en los ingresos. Sin embargo, hay que
sefialar que algunas empresas lo consideran
el mejor método debido a su simplicidad y a
la utilizacion de informacién de mercado.

Métodos basados en la valoracién de opciones:
Suelen utilizarse en la medicion del valor bursatil
de las opciones de compra. Los evaluadores de
los activos de Propiedad Intelectual (en especial
de patentes) del sector de la tecnologia y de los
productos farmacéuticos utilizan cada vez mas
este método. Si bien existen otros métodos de
valoracion “de riesgo neutro”, la valoracion de
opciones se considera mas potente.®¢



Realizarla es un punto critico para poder tomar
buenas decisiones, pero ten presente que el

proceso por el que se realiza es tan importante

como el resultado que se obtiene de ella.’

El proceso de valoracion nos permite identificar
nuevas posibles aplicaciones del activo, nos
ayuda a trazar una estrategia de proteccion y
minimizar riesgos legales, a delinear el modelo de
negocios, definir una tactica de comercializacion,
determinar rangos de regalias y hasta calcular
el potencial econdomico de su proyecto.

En definitiva una valoracion nos permite negociar
contando con una base econémica.

Conclusion:

Es imposible tomar una decision informada
sin una valoracion. Busque asesoramiento
especializado en esta tematica.

UANDES
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ESTRATEGIA

Objetivo: Generar una estrategia de proteccion.




ESTRATEGIA

3. S /« = |
¢ Qué es una estrategia? ' 5 R

En términos simples, consiste en
establecer un objetivo y preparar
un plan de accion que nos permita
alcanzarlo.®' Es decir, permite con-
cretamente identificar con qué
contamos, qué queremos Y visualizar
el contexto, de manera que nos
propongamos hacer lo necesario
para alcanzar nuestros objetivos
con los recursos que tenemos.

JENn qué consiste una estrategia de
Propiedad Intelectual?

Es la hoja de ruta que nos servira de guia para
transformar ideas en activos empresariales
con valor comercial.

Esto implica consolidar la Propiedad Intelectual »
de manera eficiente y eficaz, de modo que se S

traduzca en valor adicional para el negocio. s
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;Por qué es conveniente integrar la Propiedad Intelectual a la
estrategia de tu empresa?

Porque puede incrementar de manera sustancial la competitividad
de tu pyme.

;Cémo? Estos son algunos ejemplos:

- Genera ingresos: la Propiedad Intelectual puede generar ingresos
mediante la concesion de licencias, venta o comercializacion de los
productos o servicios protegidos.

- Incrementa el valor de la empresa ante inversores e instituciones
financieras: La mayoria de los empresarios creen, cuando ofrecen su
producto o servicio, que éste es (nico e innovador y, por supuesto,
superior a lo que ofrece la competencia. Sin embargo, para un inversionista
no basta creerlo, es necesario demostrarlo. Asi, una patente o el resultado
de una blsqueda de arte previo pueden constituir prueba de que tu idea
efectivamente es novedosa, de esta manera los derechos de Propiedad
Intelectual contribuyen a aumentar el valor de tu compafia ante
los inversores.

- Aumenta el valor de tu compafiia en caso de venta, fusién o adquisicién:
los activos de Propiedad Intelectual a veces resultan ser los de mayor

valor de una empresa. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Coca Cola,
su activo mas valioso es precisamente su marca. Los inversores evaluaran
su empresa teniendo en cuenta sus expectativas de beneficios, que se
basaran en gran medida en la explotacion que puedan realizar de los
derechos de Propiedad Intelectual.

Como hemos visto, la Propiedad Intelectual que se encuentra en tu
empresa constituye un valioso activo y una poderosa herramienta, por
lo que es fundamental integrar y alinear la gestion de la Propiedad
Intelectual a la estrategia de negocios de tu compafiia.’

UANDES
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;Qué beneficios puedo obtener al utilizar los derechos de
Propiedad Intelectual?

Mediante la proteccién que proveen estos derechos puedes transformar
tus ideas en activos, que tengan un valor comercial real, aumentar tus
ingresos, capturar el retorno de tu inversion, aumentar las barreras de
entrada de tu competencia al mercado e impedir que otros se beneficien
de tu trabajo.

Incluso, si no has solicitado el registro de ninglin derecho de Propiedad
Intelectual, existen herramientas de proteccion que no requieren del mismo
y pueden ser aplicadas a tu negocio: por ejemplo, las listas de clientes
de tu compaiiia podrian ser protegidas mediante secreto empresarial, las
bases de datos creadas por tu empresa, asi como los programas de
computacion de su autoria, podrian ser resguardados por derecho de autor.®

;A qué riesgos me expongo si no protejo mi Propiedad Intelectual?

Hoy en dia, a nadie se le ocurriria ignorar las leyes tributarias, ya que
podria arriesgarse a tener serios problemas con la autoridad fiscalizadora
(Servicio de Impuestos Internos); de igual manera, ignorar la Propiedad
Intelectual puede conducir a serias dificultades.

Desconocerla otorga a tus competidores la posibilidad de aprovecharse
de tus ideas, tus innovaciones técnicas, tu reputacion en el mercado y
hasta de tu fondo de comercio.

Asimismo, la ausencia de proteccién puede generar una fisura en tu
estrategia de negociacion, debilitindola. La posibilidad de alcanzar
convenientes acuerdos de licenciamiento podria verse enormemente
reducida y tu capacidad para obtener financiacion, asi como la oportunidad
de crear alianzas empresariales, podrian verse afectadas.®

0108 DE USO DE PROTE -
M - GENERAR ACTIVOS DE VALOR COMERUIAL v/ o 3e

Pereches
sllg

- AUMENTO DE INGRESOS
~RETORNO DE LA INVERSION v~
_ AUMENTAR BARRERAS HACIA LA COMPETENCIA v

FORTALECIMIENTE
PE ESTRATEGHA

-DAALOS COMPETIDORES LA OPORTUNIDAD DE
ESTRATEGIA SE
UTILIZAR TU IDEA'Y ACTIVOS DE PI > DEBILITA
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;Qué pasos debo seguir para estructurar
mi estrategia de Propiedad Intelectual?

TIPO DE PROTECCION
Los pasos basicos que debe contemplar son:
Controlar el uso de material de autoria de tu empresa Derecho de autor.
TIFICAR: Identifica los activos de la (bases de datos, material promocional de marketing etc).

- IDEN : lden . :

D N Para Diferenciarme de mis competidores/ crear una “iden- Marca Comercial.
empresa que es conveniente proteger. Par. P p—— Denominacion de origen.
mayor informacion sobre este punto puedes Indicacion geografica,

revisar la etapa Identificacion de Intangibles. Prevenir que otros copien y/o reproduzcan mi inven- Patente de invencién.
cién. Modelo de utilidad.
Disefio o dibujo industrial.

- CLASIFICAR: Cataloga los activos segiin los @—
objetivos de tu compaifiia

Agregar valor a la empresa. Incorporar valor mediante negociacion de franquicias,

licencias y otros acuerdos de comercializacion.

Introducirse en nuevos mercados Patente de invencién en e extranjero.

Registro de marcas en el extranjero.
Aumentar el valor comercial de una empresa por

Venta de activos intangibles o aumento de capi

. apital

sus activos en la empresa. P
Otros tipos de P} (secreto industrial, Know How)

ESTRATEGIA
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- EVALUAR ACTIVOS: Asigna valor
a los activos con los que cuenta
tu empresa. Detecta posibles
contingencias y debilidades que
puedan afectar el valor de los
mismos.2 Para mayor informacion
sobre este punto, puedes revisar

la etapa Valoracion de Intangibles.

- DEFINIR LA PROTECCION: Analiza
los diferentes cursos de accién que
puedes tomar para fortalecer los
intangibles.

Examina los distintos mecanismos
de proteccion y selecciona los
mas convenientes en funcion del
activo en cuestion, los costos de
obtencidén, el mantenimiento de
dicha proteccion y los objetivos
del negocio.del negocio.

- DETERMINAR LA COBERTURA
GEOGRAFICA DE LA PROTECCION:
Ten presente que los derechos
de Propiedad Intelectual poseen
naturaleza territorial, es decir,
solo otorgan proteccion en el pais
donde haya sido solicitada y
concedida. Por lo tanto, es necesario
que consideres aquellos mercados
que sean de tu interés, a fin
solicitar proteccion de manera
que puedas ostentar la misma
proteccion en el extranjero que en
el mercado interno. Para obtener
mayor informacion revisa la
Etapa Cultura.

~ J00MO ESTRUCTURAR LA ESTRATEGIA? g

I- IDENTIFICAR

- CREAR UN COMITE DE PROPIEDAD
INTELECTUAL: Cada sector de la
empresa tiene distintas necesidades
y enfrenta diversas dificultades,
pero también cuenta con diferentes
habilidades y conocimientos. Crea
un comité seleccionado a dos o
tres personas que trabajen en
diferentes areas de la empresa
para que examinen, discutan y
tomen decisiones acerca de los
temas que involucran Propiedad
Intelectual.®s

2- CLASIFICAR

3- EVALUAR
ACTIVOS

4- DEFINIR LA
PROTECCION

5- (REAR (OMITE
DEPI

)



;Qué herramientas de proteccién puedo utilizar?

EJEMPLO:

Juan era uno de los socios de una empresa desarrolladora de
videojuegos. Tanto él como su socio, Alejandro, viajan mucho
para visitar clientes, por lo que cada vez pasaban menos tiempo
en la oficina.

Cierto dia, Alejandro, preocupado por esta realidad, le comento
a Juan: ;No serfa genial si pudiéramos gestionar nuestra empresa
y llevar su contabilidad desde cualquier parte del mundo? Ya no
importaria si estamos de viaje por negocios, de vacaciones o si
por alglin motivo tuvimos que quedarnos en casa; tendriamos
una especie de oficina online que nos permitiria gestionar nuestra
empresa desde donde sea que estemos.

Asi, pues, entusiasmados con este proyecto comenzaron a trabajar
arduamente y poco tiempo después eran los creadores de un
revolucionario programa de computacion al que llamaron “OfLine”.
Pronto su creacion comenzd a llamar la atencion de numerosos
colegas que les comentaban cuanto les gustaria poder utilizar
“OfLine”. Asi se percataron de los mdltiples beneficios que otorgaba
su creacion y decidieron comercializar este nuevo producto.
;Qué herramientas podrian utilizar los duefios de esta empresa
para proteger su desarrollo?

Las herramientas de proteccion mas adecuadas serian en este
caso el derecho de autor, asi como las marcas comerciales y el
nombre de dominio. Analicemos la proteccion por derecho de

autor y veamos por qué...
.‘ UANDES
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La proteccion del derecho de autor ofrece un
beneficio tanto patrimonial: permite al autor
controlar la utilizacion de su obra de diferentes
formas (utilizacién on line, realizacion y
distribucion de copias, interpretaciones
plblicas, etc.) y obtener una compensacion
econdmica por la explotacion de su obra, como
moral: identifica al autor como el creador de
la obra y lo faculta para presentar objeciones
en caso de distorsion de la misma.

La proteccion por derecho de autor no requiere
registro, es decir que la obra queda protegida
tan pronto existe. Sin embargo, en Chile es
conveniente efectuar el registro de Propiedad
Intelectual de la obra ante el Departamento
de Derechos Intelectuales de la Direccion de
Bibliotecas, Archivos y Museos, mas conocido
como DIBAM, ya que el mismo constituye un
medio de prueba sobre la autoria de la
obra inscrita.

Ten presente que la proteccion otorgada se
extiende durante toda la vida del autor y
se prolonga por 70 afios mas, desde la fecha
de su defuncion.

Por lo tanto, si tl o tu empresa han desarrollado
programas de computacion, guias, folletos,
revistas, obras como dibujos, pinturas, grabados
o fotografias etc., es conveniente tener en cuenta
la proteccién por derecho de autor.

Para obtener mayor informacion acerca del
registro de Propiedad Intelectual, puedes
ingresar al siguiente enlace:
http://www.dibam.cl




EJEMPLO:

Corria el afio 1995 cuando dos estudiantes de
la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey
Brin, de 24 y 23 anos, respectivamente,se
conocieron en un acto organizado por dicha
casa de estudios.

Larry y Sergei crearon un motor de blsqueda
que empleaba una innovadora tecnologia
y posefa un particular disefo de interfaz
de usuario que lo diferenciaba del resto
de los buscadores existentes hasta el

momento, al que denominaron “Google”.

El dominio “Google” se registr6 el 15 de
septiembre de 1997 y el motor de blisqueda
fue incorporado a Internet el 27 de
septiembre de 1998, produciendo una
revolucion en la industria y marcando un
cambio en la vida de millones de usuarios

ESTRATEGIA

Actualmente, la marca es considerada
una de las mas valiosas del mundo y el
impacto que genera es uno de los mas
positivos del mercado.®®

UANDES
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Si considexas impor tante:
- DISTINGUIRSE FRENTE A LA COMPETENCIA.

- INDICAR LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL.

- SENALAR LA CALIDAD Y CARACTERISTICAS
CONSTANTES DE TUS PRODUCTOS O SERVICIOS

- REALIZAR Y REFORZAR LA FUNCION PUBLICITARIA
Entonces

PROTIEGE TU
MARER

La calidad de los productos o servicios sera conocida por el pablico a través
de su identificacién con la marca que los designa, es por ello que en muchos
casos el valor de la marca es mayor de lo que representan otros bienes

que la empresa pueda poseer.

El registro de las marcas se realiza, en Chile, ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial. La proteccion otorgada tiene una duracion de 10
anos y puede renovarse en forma indefinida.

El costo de un registro es de aproxi-
madamente 3 UTM por cada clase de
producto o servicio, por lo que es
recomendable conseguir asesoramiento
en esta materia. Antes de registrar tu
marca, es recomendable realizar un
analisis de registrabilidad de la misma,
asi como una blsqueda para constatar
las marcas existentes en el mercado,
es decir, determinar que la marca que
pretendes registrar no se encuentre
ya registrada. La bisqueda se puede
realizar en las bases de datos que
ofrecen las oficinas competentes en el
registro de titulos, en el caso de Chile,
el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI) provee acceso gratuito
a su base de datos, en donde sera
posible revisar las marcas registradas
en nuestro pais.

B

Para realizar la bsqueda ingresa

en: https://goo.gl/XUq3wp  [E#[m]
EIE%‘:%'

A nivel internacional puedes
realizar blsquedas accediendo

en forma gratuita en las bases de
datos de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI)
ingresando al siguiente enlace:
https://g00.gl/P1AhQC [=] =]

=

Asi como en la oficina de marcas
y patentes de los Estados Unidos
(USPTO, por sus siglas en inglés)
ingresando a: www.uspto.gov

Bl
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EJEMPLO:

La empresa de Francisco disefa y fabrica bolsos, carteras y mochilas.
En cierta ocasion, mientras se dirigia al trabajo, Francisco sufrio |
el robo de su nuevo Smartphone de sus propias manos por un
delincuente que rapidamente se dio a la fuga. Pese al sentimiento
de impotencia, todo lo que Francisco podia pensar era “no tendria
que haber sostenido el teléfono en mis manos, si solamente lo
estaba utilizando como reproductor de masica”... y en ese momento
se le ocurrio: disefiaria una mochila que tenga una (Gtil y practica
abertura especial por donde sacar el cable de los auriculares y un
control integrado sobre una de sus correas, que permita controlar
el Smartphone mientras que este se encuentra fuera de la vista
de los asaltantes. Seguro que seria un éxito. Francisco confecciond las
novedosas mochilas con una tela que poseia un original estampado.

;Como podria Francisco proteger su desarrollo?
Por un lado, podria recurrir al modelo de utilidad, ya que su

desarrollo cumple con los requisitos tanto de novedad como de
aplicacion industrial, ademas podria proteger el novedoso disefio

de la mochila mediante un disefio industrial y finalmente podria
proteger el original estampado del género con el cual el producto
fue realizado por medio de un dibujo industrial.

ESTRATEGIA

UANDES



Si tu invencion es novedosa, tiene una aplicacion practica, es decir, puede ser
utilizada en la industria, y ofrece mejoras en utilidad o funcion de cierto objeto
(por ejemplo, otorgando mayor comodidad en su uso o habilitando un mejor

‘SVCG"&M{{X@S WVDPGY tani)(/ funcionamiento), entonces puedes buscar proteccion por modelo de utilidad.
- FL ASPECTO VISUAL DE TU PRODUCTO. El registro, tanto de un dibujo como de

un disefio industrial, y un modelo de  Antes de registrar tu disefio, es

= SI ﬂ ASPECTO ORNAMENTA[ CONSTITUYE UNA utilidad se realiza, en Chile ante el recomendable realizar un analisis
V[NTAJA COM[RC'A[ 0 FORMA PARTE D[ TU IMAGEN Instituto Nacional de Propiedad de registrabilidad y una blsqueda

Industrial. para constatar en forma efectiva su

EMW novedad, es decir, determinar que
La proteccion otorgada tiene una dura- el disefio que pretendes registrar
cién de 10 afios no renovable, contados  no haya sido registrado.

R desde la fecha de su solicitud.

7

_\‘ En Chile, la basqueda puede
G Y

La proteccion ofrecida mediante estos  realizarse en forma gratuita en la

mecanismos no es costosa ni dificil de  base de datos del Instituto Nacional
g ‘ obtener y puede convertirse en una de Propiedad Industrial (INAPI)

fuente de ingresos. ingresando en: https://goo.gl/jdgseR

Y
Para obtener mayor informacion acerca
(——~ ==

del registro de modelos de utilidad, A nivel internacional puedes realizar

dibujos y disefios industriales puedes la blsqueda accediendo en forma

@M@gﬁ@@; ingresar en: www.inapi.cl ¥ gratuita en la base de datos de la
—~ sl vd — e c % Organizacion Mundial de la Propiedad

[El=£47  Intelectual (OMPI) ingresando al

siguiente enlace: https://goo.gl/
ughmiu
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$i tw desorvoflle:

- ES NOVEDOSO (NO EXISTE EN EL MERCADO LOCAL).
- NO EXISTE DE FORMA SIMILAR E OTRO PAS.

- TIENE UNA APLICACION PRACTICA.

- TIENE UN RESULTADO INESPERADO. SORPRENDENTE.
- NO HAS DIVULGADO TU DESARROLLO.

Determinar si es conveniente patentar una invencion no es tarea facil.
Para ello es necesario realizar un examen previo de patentabilidad, asi
como un analisis de las circunstancias financieras, estratégicas y técnicas,
ya que la patente es el derecho de Propiedad Intelectual mas costoso y
complicado de obtener, por lo que es fundamental buscar la asesoria de
profesionales en la materia.

Sin embargo, estas son algunas de las consideraciones que deberias
tener en cuenta para tomar la decision:

- TE INTERESA EVITAR QUE TERCEROS SINTU
CONSENTIMIENTO REALICEN ACTOS DE FABRICACION,
USO, OFERTA PARA LA VENTA, VENTA 0 IMPORTACION
DE TU INVENCION.

Entences

ECNSIPERA
PATENTAR TU
PESHRREOLL®

iHas considerado el potencial
comercial de tu invencion?

Supongamos que tu producto es
un parche especial que contiene
cientos de agujas microscopicas
que se disuelven en la piel y
liberan el contenido en el interior
del cuerpo, permitiendo hacer de
la aplicacion de vacunas una

tarea mas efectiva, facil de usar
y sin dolor. Probablemente se
vendan millones de productos
de este tipo, en cambio, si tu
invencion se tratara de un nuevo
dispositivo de perforacion del
terreno aplicable a la mineria,
seguramente vendera unas
pocas unidades.

;Has analizado a
tus competidores?

Entendiéndose por competidores
tanto a los productos iguales o
similares a tu idea como a cualquier
cosa que se emplee para resolver
el problema del que se ocupa
tu invencion.

Quizas no sea necesario recurrir
a una patente, jhas analizado si
no serfa conveniente recurrir a
una combinacion de otras formas
de proteccion que puedan proteger
adecuadamente tu invencion?

UANDES
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ESTRATEGIA

¢Ha estudiado el mercado
potencial de tu invencién?

JA qué precio consideras que podria
venderse tu producto? Volviendo
al ejemplo anterior, probablemente
el precio de venta de la vacuna en
forma de parche sea bajo, pero se
venderan millones de unidades, en
cambio, si se tratara del dispositivo
de perforacion lo mas probable es
que venderemos unas pocas
unidades, pero seguramente el
precio sera alto.

En caso de que sea necesario
realizar un prototipo, recuerda
presentar la solicitud de patente
antes de lanzar el prototipo al
mercado, ya que en ese momento
se develara tu invencién, compro-
metiendo la novedad y afectando
tus posibilidades de patentamiento.

;Has verificado el costo total de la patente,
incluyendo la tasa de renovacion?

Recuerda que la proteccion de la patente es territorial, por lo tanto, es
importante considerar también las tasas de concesion de todos los paises

en los que se solicite la proteccion.

JEs razonable esperar que tu invencion genere suficientes ingresos como

para justificar dichos costos?

Al evaluar la localizacion y amplitud de mercado para tu invencion, ten
presente que cuanto mas amplia sea la cobertura geografica, mas altos
seran los costos.

Existen diferentes procedimientos que pueden reducir dichos costos y estos
dependeran de si solicitas patente pais por pais, por ejemplo en EE.UU. el
costo completo de tramitacion de la patente es de aproximadamente
US$ 12.000 (precio base), o si optas por un procedimiento internacional como

el tratado internacional en materia de patentes (PCT).

Sin embargo, recuerda que el costo en Chile de los impuestos, el informe
pericial y la publicacion es de aproximadamente $800.000, a lo que habra
que agregar los honorarios del estudio juridico por representacion, contes-

taciones a observaciones de forma, periciales, del examinador, etc.




AL MOMENTO DE SOLICITAR UNA PATENTE,

TEN PRESENTE QUE LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD DESENCADENA UNA SECUENCIA DE
EVENTOS QUE NO SE PUEDEN RETRASAR:

- La presentacion de la solicitud asegura una
fecha de prioridad, es decir, la fecha por la

cual tu invencion sera evaluada en cuanto a
su novedad y altura inventiva.®’

- A partir de la fecha de presentacion de la
solicitud original tendras 12 meses para decidir
si deseas solicitar proteccién para tu patente en

Priain el extranjero. Sea a través de solicitud internacional
U4 . .
] mediante PCT o entrando en paises que hayan
: suscrito el Convenio de Parfs.
\
[\

- Contando desde la fecha de prioridad de tu
solicitud dispones de 18 meses antes de que tu
solicitud sea publicada (difundida plblicamente),
plazo durante el cual puedes optar por retirar
tu solicitud, que permanecera secreta.

=)
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;Has considerado si es conveniente solicitar la patente desde un Tiene tu patente la fuerza suficiente
primer momento o si es mejor esperar a que la para resistir una impugnacion?

invencion esté preparada para el mercado
y tenga mayores garantias de recuperar rapidamente la inversion? Es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado de patentes acerca
;Has analizado el ciclo de vida de la invencién? de la solidez de sus reivindicaciones, ya que esto es frecuentemente objeto
de impugnacion, generalmente por parte de competidores que desean copiar
Si el ciclo de vida esperable de tu invencion es largo, los tiempos y costos de un producto que ha tenido éxito. Si lo consiguen, es posible que te quedes
la proteccion podrian justificarse para proteger un posible flujo de ingresos con una patente sin valor y una condena a pagar las costas del vencedor.%®
sustanciales y duraderos en el tiempo. Pero si tu invencion tiene un corto
ciclo de vida y esta orientada a un mercado muy competitivo, en el que los
productos se sustituyen o mejoran con mucha rapidez, los tiempos requeridos En el caso de las patentes es fundamental llevar a cabo una bisqueda de
para la tramitacion de una patente podrian ser demasiado largos, resultando informacion de patentes, para verificar el estado de la técnica.

posible que tu patente tenga escaso

valor para cuando sea concedida. En este caso convendria considerar otros Recuerda que el estado de la técnica comprende todo lo que se haya
mecanismos de proteccién. También podrias contemplar utilizar una estrategia puesto a disposicion del piblico en cualquier lugar del mundo, mediante
defensiva, publicando tu invencidn en una conocida revista cientifica, de una publicacién en forma tangible, la venta o comercializacion, el uso o
manera tal que seas til quien revele la invencién al pablico, evitando asi que cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacién de una solicitud
alguien obtenga patente sobre ella, al tiempo que se da a conocer entre los de patente o de la reivindicacidén de la prioridad de un derecho.®™

expertos del sector. %8

ESTRATEGIA



jPor qué es importante para mi empresa
realizar una blisqueda de informacion
de patentes?

Para comenzar, la bisqueda de informacion es

atil para evaluar la patentabilidad de tu invencion,
es decir, verificar que la misma cumpla con los
requisitos de novedad, altura inventiva y
aplicacion industrial.

Ademas, la basqueda puede prevenir la pérdida
de numerosos recursos (tiempo, trabajo, dinero,

etc.), evitando una inversién de los mismos en
algo que ya ha sido inventado. Incluso, puede
ayudarte a planificar tu estrategia e identificar
mercados de proteccion, realizando una pros-
peccion de los paises donde se hayan protegido
invenciones en la misma area técnica de interés.
Asi como a identificar posibles aliados, socios,
licenciatarios y competidores, ya que permite
averiguar quién tiene una tecnologia especifica.

Realizar busquedas continuas te permitira
mantenerte al corriente sobre posibles infracciones
que puedan afectar tu invencion, asi como sobre
las nuevas tecnologias y avances en el area
de la misma.

UANDES

ESTRATEGIA
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La informacién mencionada puede ser obtenida tanto desde los buscadores
que habitualmente utilizamos, es decir: Google, Yahoo!, etc., como de
bases de datos especializadas, tanto pagas como gratuitas.

Las bases de datos de acceso
gratuito mas conocidas son:

- Google Patents (sblo patentes de
EE.UU.): https://goo.gl/hBPB

[=]i%5[a]

O]

- Patents lens: http://www.paten-
tlens.net/

- Patents online: https://goo.gl/FYjsh
Of0

=]

La mayoria de las oficinas nacionales
de patentes ofrecen acceso gratuito
a sus bases de datos sobre
patentes nacionales.

En el caso de Chile, puedes realizar
la bisqueda accediendo al siguiente
vinculo del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI):
https://goo.gl/SFGgoM

ErEE

=

[«

Si deseas realizar una blsqueda
de patentes en los Estados Unidos,
puedes acceder al sitio de la oficina
de marcas y patentes ingresando
en el siguiente enlace:
https://goo.gl/AzvkUA  [El&aE[E]

[=%
Para realizar una bisqueda
internacional de patentes puedes
ingresar al sitio de la Oficina
Europea de Patentes (EPO), que
cuenta con una base de datos de
patentes conocida como Espacenet,

que contiene patentes procedentes
de mas de 60 paises:

https://g00.gl/SNCmM1N El [=

También puedes ingresar a https://
£00.gl/278Bx3 para realizar una
blsqueda de patentes regional.
Esta base de datos se conoce como
Latipat-Espacenet, depende también
de la Oficina Europea de Patentes,
pero contiene informacién acerca de
patentes de las oficinas latinoameri-

canas y de Espafia. %%
ol



Existe la opcion de recurrir a proveedores pagos que brindan, ademas,
informacion adicional sobre licencias, informes empresariales, etc.
Entre ellas podemos mencionar:

- Delphion Intellectual Property Network: http://www.delphion.com/

[Sl3le] DIBUJO INDUSTRIAL
[=]

- STN: http://www.stn-international.com

[=]ik: =]

[=

- Questel: http://www.questel.com

e

[=]&:

Antes de solicitar una patente asegirate de conocer el potencial
comercial y financiero de tu invencion.

MODELO DE
UTILIDAD

Ten presente que es posible disefar una
eficiente estrategia de proteccion combinando
y aplicando distintos mecanismos de proteccion
a una misma invencion.

DISENO INDUSTRIAL

B
A UANDES
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COMERCIALIZACION

Objetivo: Llevar la tecnologia al mercado.

UANDES
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ESTRI-,\TEGIA DE NEGOCIO
¢QUE ES UN MODELO DE NEGOCIOS?

Alexander Osterwalder, creador de la metodologia Canvas
y autor de “Business Model Generation”, que tomaremos
como referencia para esta seccion, define modelo de

negocios como:

“Un modelo de negocios describe la légica de como
una organizacion crea, captura y entrega valor”'.

El modelo de negocios constituye un documento
estratégico para la empresa, que proveera detalles
respecto de como se comercializara el producto o servicio
por parte de la organizacion, se trate de una compania
existente o de un nuevo emprendimiento.®

jPara qué sirve un modelo de negocios?

El modelo de negocios tiene propdsitos tanto comunicacionales como
estratégicos y cumple con distintas necesidades del negocio. A nivel
interno, en la empresa, se puede emplear como herramienta para guiar
decisiones estratégicas, para otorgar al equipo una vision comin y
objetivos claros en términos de desarrollo comercial y técnico.
Externamente, se puede utilizar para explicar la estrategia del negocio

a potenciales socios e inversionistas, para recaudar financiamiento, etc.

(
Este documento contendra detalles respecto de: S —
\ —
® El producto o servicio PROPUESTA / -
=
que se ofrece. &
DEVALOR g Y

e Mercados de interés > T~

y competidores.
o Estrategia de marketing, ASOCIACIONES CLAVES, g [

ventas y distribucion. 52

CANALES, ACTIVIDADES CLAVE

e Descripcion de la organizacion
del negocio, incluyendo

fabricantes, proveedores, >

socios y empleados

RECURSOS CLAVES

INGRESOS
Y C0STOS

e Estimacion de los ingresos
y los costos del negocio.

JEn qué consiste la Herramienta CANVAS?

Esta herramienta “permite describir y pensar el modelo de negocios
de tu organizacion, tus competidores o cualquier otra empresa”.

“De acuerdo con esta metodologia, un modelo de negocios puede ser
descrito de una mejor forma a través de nueve bloques que ensefian
la logica de como una compania pretende ganar dinero. Los nueve
bloques cubren las cuatro areas principales de un negocio: clientes,
oferta, infraestructura y viabilidad financiera.
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SOCIOS CLAVES

Conductores con
automovil

THE BUSINESS MODEL CANVAS

ACTIVIDADES CLAVE

Desarrollo de
la plataforma y
soporte

Marketing

RECURSOS CLAVE

Plataforma g
tecnologica

[
)
Conductores &
—

expertos
verificados

RELACIONES
CON CLIENTES

PROPUESTAS DE VALOR

Oferta de valor para usuarios || Resenas y calificaciones
* Minimo tiempo de espera **

* Pago por Km recorrido Social media

« Informacion de precio
Soporte a

« Informacidn del conductor
« Visibilidad de la ruta
usuarios y B
'.
conductores @

~

%

L__Q

Oferta de valor para CANALES

conductores
« Fuente de ingreso
Aplicaciones mdviles.
adicional
« Flexibilidad en dias y Android
—- Windows Phone

horarios de trabajo 10S (Apple)

* Facil proced/m/ento I's
Sitio web @

D

Infraestructura
Tecnologica

Marketing y
Eventos

Empleados Base

« Cobro por Km recorrido.

« Costo por tipo de servicio: UberTaxi,
UberBlack, UberX, Uber Pool, UberSUV,
UberCargo....

FUENTES DE INGRESO

« Tarifa variable con respecto a la demanda.

UBER

SEGMENTOS DE CLIENTES

Usuarios que:

« No cuentan con automadvil
- No quieren manejar

« Buscan viajar con estilo VIP
« Buscan servicio de calidad

L)

Conductores que: \

» Son duenos deautomdviles
que buscan otra fuente de
ingreso.

« Que les guste manejar.

* Que desean ser socios de
dueno de un automaovil.

UANDES
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;Por qué deberiamos tener en cuenta una visién de Canvas

desde la Propiedad Intelectual?
Cuantas veces has escuchado...
;Coémo protejo mi modelo de
negocios? jPueden copiarme?

En la mayoria de los paises los
modelos de negocios no pueden
protegerse “per se”, recuerda que
la Propiedad Intelectual no protege
las ideas en si mismas, por lo que
un modelo de negocios no puede
protegerse por el hecho de haber
sido elaborado o disenado por
su titular.

Sin embargo, la Propiedad Intelectual
ofrece una proteccion complemen-
taria, que se obtiene utilizando
vias indirectas, generalmente de
forma acumulativa, que dependeran
de la naturaleza del modelo.

Por ejemplo, algunas vias indirectas
utilizadas seran la politica de
confidencialidad, el registro de
marcas, la proteccion de disefios,
la proteccion mediante el derecho
de autor, etc.

Si bien estos mecanismos sdlo
amparan aspectos parciales, en
su conjunto permiten obtener una
proteccion, que si bien no es
completa, contribuye a obtenery
mantener una ventaja que no se
lograria si no se utilizaran.

El nombre comercial, las marcas
registradas y los nombres de dominio
pueden ser los elementos principales
que diferencian tu producto de los
de los competidores.

Los inversores querran asegurarse
de que el producto que propones
vender no recae, sin autorizacion,
en secretos comerciales de otras
compaiias, materiales protegidos
por derechos de autor, patentes
u otros derechos de Propiedad
Intelectual, ya que esto podria
hacer caer el negocio debido a
costosos litigios.

En resumen, si la Propiedad Intelectual es un activo importante para tu
negocio (es decir, si posees patentes o tecnologias patentables, disefios
industriales, secretos comerciales, marcas o derechos de autor), entonces
deberia ser una parte clave de su modelo de negocios.

Una referencia adecuada a los activos de una empresa y sus oportunidades
de mercado debe no sdlo enumerar los activos tangibles (por ejemplo,
fabricas, equipos, capital, etc.), sino también los activos intangibles”®,




;Como es la estructura del Canvas?
Canvas esta compuesto por nueve blogues:

1-Segmentos de clientes
2-Propuesta de valor
3-Canales

4-Relaciones con el cliente
5-Flujo de ingresos
6-Recursos clave
7-Actividades clave
8-Asociaciones clave

9-Estructura de costos 3

Para mayor detalle respecto del uso de la
herramienta Canvas, se sugiere consultar el
libro en cuestion.

Para los fines de este ejercicio seguiremos un
orden diferente al propuesto en el libro de
Osterwalder ya que nuestro propésito es identi-
ficar dentro de los bloques, en los que resulte
pertinente, temas relacionados con Propiedad
Intelectual que sea conveniente considerar.

Comenzaremos con...

& Diract Traffic Yo ® o
309700 (40 4 0 g 0,
1 [ ]
¥ Search £ Ngines .. o ®¢
29100 _ e %
W Referring & l. O L
g Shtas °
164200+ .. o

.
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LA PROPUESTA DE VALOR:

Respecto a este punto es importante determinar
qué nivel de detalle técnico se debe incluir.

El empresario y/o emprendedor suele tener

dificultades para sintetizar la informacion y

elaborar una propuesta, considerando que es

necesario incluir informacion técnica detallada,
sin embargo, la informacion necesaria es aquella
que permita comprender el producto o servicio
que se pretende comercializar y el valor agregado
que se ofrece al cliente.

Por lo tanto, generalmente no se requiere incluir
en detalle informacién secreta o Know How
(que constituyen informacién confidencial) en
esta instancia. De hecho, la descripcion de
conceptos y/o procesos debe efectuarse dirigida
al usuario, por lo tanto, el lenguaje debe ser
lo mas simple posible, evitando tecnicismos.

El propdsito principal de la propuesta de valor es
permitir visualizar el negocio desde el punto
de vista del cliente, respondiendo preguntas
tales como: en qué consiste este producto o
servicio, cual es el valor agregado que ofrece, etc.

Parte del ejercicio que se requiere para lograr
esbozar la propuesta de valor es el analisis de
la competencia. Para ello, puedes recurrir a
las bases de datos de patentes y marcas que
permiten obtener informacion relevante sobre
aspectos legales, técnicos y comerciales de los
competidores, identificando su presencia en el
mercado, su estrategia, sus fortalezas, entre
otros aspectos.

La Propiedad Intelectual de terceros puede
constituir una barrera de entrada al mercado
y/o afectar tu libertad de operacion. Por ello,
es recomendable verificar cdmo la Propie-
dad Intelectual de terceros podria afectar tu
negocio y como la Propiedad Intelectual de
tu empresa podria afectar la entrada de tus
competidores.

La propuesta de valor de la empresa puede
protegerse mediante derecho de autor, pero
las sintesis de las propuestas pueden prote-
gerse, ademas, como, marca, eslogan o frase
de propaganda.

PROPUESTAS DE VALOR

Oferta de valor para usuarios
* Minimo tiempo de espera

* Pago por Km recorrido

* Informacion de precio

* Informacion del conductor

« Visibilidad de la ruta

Oferta de valor para

conductores

« Fuente de ingreso
adlicional

« Flexibilidad en dias y

horarios de trabajo
* Facil procedimiento
de pago

-

N |

e
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Ejemplo Uber
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@ EJEMPLO:

Piensa en la oferta de la empresa “Trivago”.
. S El servicio ofrecido por esta compaiia
g lig N A e consiste en un buscador de precios de
trl I3 go \ Bslsd’x . . = 7% hoteles online que averigua y compara en
It y ; kel SwmpF-_':I;'_ . tiempo real los precios ofertados por las
; Nopway -wmacfil (1N M »principales agencias de viajes en Internet
i o T s I 8
¥ T,..”,.&;'Em;‘,b,_ﬁf »%1  para una habitacion de hotel en la ciudad
[y f = a la que el usuario desea viajar.%®

."""I" Dot ::. i . 4T
i .mmnff_if_"mfiw La propuesta de Trivago es: “Trivago es

ey
Find your ideal hotel ke el 0 e = i Swe un buscador de hoteles global: cada dia

L et T Frgen of
i e e | comparamos las ofertas de mas de 1,3

for the best price m";:;%:;,:,:‘.. 2w Millones de hoteles en mas de 200 webs
: . *;T‘;‘g"f‘“':j“‘"“‘“ fmes 1 de reserva, con el objetivo de ser y seguir
e R SRR ELn S siendo la primera fuente de informacion
Las Vegas H.f . ol i) __:_;;m-.-'-.m_ ' independiente del viajero para encontrar el
: hotel ideal al mejor precio”®, sin embargo,
la empresa sintetiza su propuesta de valor
en “tu hotel ideal, al mejor precio. jHotel?
Trivago” y ha registrado como parte de
la marcaesto dltimo.

.

COMERCIALIZACION
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SEGMENTOS DE CLIENTE:

“Los clientes son el centro de cualquier modelo
de negocios. Es posible aumentar la satisfaccion
del cliente si se los separa o grupa en distintos
segmentos”, en los que se relinan necesidades,
comportamientos y atributos comunes.

Es importante tener en cuenta que si nuestro
negocio atiende a dos o mas segmentos distintos,
y adapta el producto o servicio que ofrece

a las necesidades de cada segmento, sera
conveniente registrar distintas marcas en
funcién de cada producto/servicio-segmento.

SEGMENTOS DE CLIENTES

Usuarios que:

« No cuentan con automavil
- No quieren manejar

« Buscan viajar con estilo VIP
« Buscan servicio de calidad

Conductores que:

* Son duernios deautomdviles
que buscan otra fuente de
ingreso.

* Que les guste manejar.

» Que desean ser socios de
duerio de un automavil.

Ejemplo Uber



@ EJEMPLO:

Un café de Starbucks ;jes sélo
una taza de café? Esta empresa
ha tomado un producto simple
y lo ha convertido en parte de
un estilo de vida. Ahora ya no
tomamos café solo porque
nuestro cuerpo nos pida cafeina
por las mananas, tomamos café
a toda hora del dia porque nos
gusta o nos reconforta, porque es
divertido, porque esta de moda...

Tomar café se ha convertido en
una experiencia que cualquier
persona puede disfrutar en
cualquier momento del dia.
;Como se produjo este cambio
tan drastico? En pocas palabras,
gracias a Starbucks.

Cuando compras un café de
Starbucks (y pagas un precio
que sabes que ese café no vale)
no compras solo una taza de
café, compras una experiencia.

Una experiencia que involucra:
el aroma del café que sientes
cuando entras a la tienda, el
ambiente relajado, el sabor de
la variedad de tu eleccion, etc.

Starbucks partié con una
pequefa tienda en Seattle y
ha llegado a ser una de las
compaiias mas grandes del
mundo, con mas de 15.000
tiendas en 50 paises.

El caso de Starbucks demuestra
como los derechos de Propiedad
Intelectual pueden jugar un
papel clave en un modelo de
negocios. La Propiedad Intelectual
ha ayudado a Starbucks a
protegerse internacionalmente y
a ser capaz de proteger su marca
y sus practicas de negocios de
competidores que pretendian
imitarla.

UANDES

.
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CANALES:

“Este bloque describe como la compaifiia se
comunica y logra llegar a sus segmentos de
clientes para entregar su propuesta de valor.
Los canales son puntos de contacto que juegan
un importante rol en la experiencia del cliente.”®

La mayoria de los negocios requiere realizar
alianzas de distinta indole para poder llegar a los
diferentes segmentos de mercado y cubrir sus
necesidades. Estas relaciones deben disefiarse
cuidadosamente para evitar dar acceso a Propiedad
Intelectual de la empresa a estos terceros.

Si coexisten canales directos e indirectos, estos
deben organizarse de manera tal que uno no
ponga en riesgo al otro.

Una vision clara de la estrategia de comerciali-
zacion de la Propiedad Intelectual establece
una clara divisién de los distintos roles en los
diferentes mercados o territorios. Por ejemplo,
cuando la estrategia de la empresa consiste en
un modelo de negocios que genere regalias, por
lo que se realizan acuerdos de comercializacion
con fabricantes lideres en diferentes mercados.

Una de las funciones de los canales es comunicar,
es decir, llevar informacion a los clientes respecto
de los productos y servicios ofrecidos por la
empresa. El material de difusion para llevar a

cabo dicha tarea debe estar bajo control de la
empresa, por lo que conviene efectuar no solo
el registro de dicho material como derecho de
autor, sino también asegurar las cesiones de

derechos que correspondan.

Es importante en caso de que utilicemos un
sitio web, registrar el dominio y su contenido
respecto de redes sociales; también es
importante proteger los contenidos alojados.

En relacién con las aplicaciones (app) se puede
proteger el cddigo, su logo, su disefio y los
distintos componentes que contenga la aplicacion.
Respecto de las tiendas, podria protegerse el
trade dress®, y en cuanto al equipo de ventas,
podria existir Know How de la empresa respecto
de técnicas de ventas, entrenamiento de la
fuerza de ventas que involucra capacitaciones
y procesos, que constituyen Know How también.

CANALES

Aplicaciones maoviles:
Android
Windows Phone
iOS (Apple)

Sitio web f’

Ejemplo Uber



@) EJEMPLO:

Tomemos como referencia el caso de la
empresa UBER. Como probablemente sabes,
UBER es “una empresa internacional que
proporciona a sus clientes una red de
transporte privado, a través de su software
de aplicacién movil (app), que conecta los
pasajeros con los conductores de vehiculos
registrados en su servicio, los cuales ofrecen
una prestacion de transporte a particulares“,
El canal mas importante para esta empresa
es justamente su app. La empresa ha
protegido el logo de la aplicacion, su
diseno y funcionamiento. Starbucks ha
protegido, entre otras cosas, sus tiendas,
mediante una imagen de marca bien
definida. Cualquiera sea la ubicacion del
local en donde un cliente ingrese, las
caracteristicas de la ambientacion de la
tienda y la presentacion de sus productos,
envoltorios e incluso la iluminacion y el
aroma del lugar, seran los mismos”.%®¢
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ASOCIACIONES CLAVE:

“Este bloque describe la red de proveedores y socios que logran que el
modelo de negocios funcione””.

Por una parte, “pocas empresas cuentan con todos los recursos y/o son
capaces de desarrollar todas las actividades que se describen en su
modelo de negocios. La mayoria necesita de otras compaifiias para
adquirir ciertos recursos o desarrollar determinadas actividades”.

Las asociaciones con otras compaiifas pueden tener por objetivo: adquirir
tecnologia, conocimiento, acceso a clientes, materiales, servicios (de
distribucion, ventas, empaque, etc.).

En innumerables ocasiones el producto/servicio final es el resultado de un
trabajo en el que han participado varias partes, quizas fue desarrollado
por distintos empleados, con la contribucién de algin socio respecto de
aspectos especificos y luego, al ser empacado, sea ajustado en base a la
propuesta de un tercero, como tal vez un disefiador externo o un proveedor.

Frente esta comiin situacion es de vital importancia que la empresa tenga
control sobre todas estas diferentes contribuciones.

SOCIOS CLAVES

Conductores con

automaovil —_—
(0N
Ve

Proveedor de Mapas
[} ‘
Yae
A

Inversionistas

@\\
0 D

Ejemplo Uber



Para ello es necesario que la empresa posea una muy clara politica de

Propiedad Intelectual, y asegurarse de que los contratos con los empleados
contengan clausulas que reguardan el capital intelectual de la compafia

(aun si la legislacion local se manifiesta en el mismo sentido), asegurar
la cesion de derechos por parte de todas las terceras partes que hayan

participado y/o los acuerdos de licencia que se requieran para asegurar
aquellos elementos que son necesarios para el modelo de negocios, sobre
los cuales la empresa no posee la titularidad, previendo que en la medida

de lo posible dichos acuerdos confieran exclusividad a nuestra compaiia
y sean a largo plazo.

Es conveniente destacar aquellos contratos que ya se hayan formalizado
con terceros que resulten claves para nuestro negocio y planificar aquellos
que necesitamos, pero alin no se han cerrado.

Ten presente incorporar clausulas en tus contratos de licencia que te
permitan tener una salida en caso de que el licenciatario no cumpla
con sus compromisos en términos de comercializacion.

Es importante definir para todas estas asociaciones un marco de actuacion
que le permita a la empresa obtener aquello que necesita, pero que,
a su vez, conserve su libertad de accion y para cada una de ellas

considerar con la mayor precisién posible sus caracteristicas, por ejemplo,
si seran: exclusivos o no exclusivos, de plazo prolongado, acotados a
territorios determinados.

@ EJEMPLO:

Volvamos al ejemplo de Starbucks: un socio estratégico muy
importante para esta compaiia son los proveedores de café.
La empresa enfrentd una dificil situacion cuando Etiopia, uno de
sus mayores proveedores, decidid registrar sus tres variedades
de café mas reconocidas como marca en Estados Unidos.
Etiopia vendia su café a un precio muy bajo, mientras que, en
el extranjero, un café de este origen se vendia por un precio
tres veces mayor al de un café regular.

El objetivo del gobierno de Etiopia era forzar a las compaiiias que
comercializaban su producto a firmar acuerdos de licencia de
marca y asi obtener mayores beneficios por su producto.

Luego de intentar distintas estrategias, Starbucks y el gobierno de
Etiopia llegaron a un acuerdo de licencia y marketing que logrd
beneficiar a ambas partes.®v

UANDES
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ACTIVIDADES CLAVE

Desarrollo de
la plataforma y

soporte

Marketing

D

Ejemplo Uber

ACTIVIDADES CLAVE:

El blogue actividades clave “describe las acciones
mas importantes que una empresa debe realizar
para lograr que su modelo de negocios funcione.”

Las actividades clave seran diferentes para cada

modelo de negocios. Por ejemplo, para un modelo
de negocios, de produccién seran actividades
clave proteger el disefio del producto, asegurar

la confidencialidad del Know How requerido

para la produccion tanto mediante medidas

fisicas, como uso de contrasefas, encriptacion
de archivos, acceso restringido por parte de los
empleados, como con medidas legales, clausulas
de confidencialidad en contratos, etc.

Es decir, desde la mirada de la Propiedad
Intelectual, existen actividades clave en cada
bloque, que seran aquellas que estén orientadas
a asegurar los activos de la empresa.

Por ejemplo, en el bloque Propuesta de Valor,
una actividad clave sera revisar nuestra
propuesta de valor para asegurarnos de no
revelar informacién confidencial y/o Know How
de nuestra empresa. En el bloque Asociaciones
Clave, una actividad clave sera asegurar las
cesiones de derechos de aquellos terceros que
hayan participado en el proceso creativo del
producto o servicio, por ejemplo, cesion de
derechos de disefiadores externos.

Volviendo al caso de Starbucks, algunas
actividades clave son produccion, disefio de
productos, marketing, investigacion y desarrollo,
capacitacion a empleados. Como sefialabamos
en el caso, todo en esta compania esta orientado
a ofrecer una experiencia a sus clientes, por
lo que la empresa es muy cuidadosa respecto
del disefo de sus productos. El packaging de
Starbucks esta protegido como trade dress
(imagen de marca), por otra parte, sus
proveedores, recetas, tecnologias, formulas,
son algunos ejemplos de secreto de la empresa.



RECURSOS CLAVE:

“Este bloque describe los activos mas importantes necesarios para hacer
funcionar el modelo de negocios”

Los recursos clave varian segin el modelo de negocios y la industria y

pueden ser fisicos, financieros, intelectuales y humanos. RECURSOS CLAVE
Desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual nos concentraremos P/atafo,rrr')a -
en los recursos humanos y, por supuesto, en los intelectuales. tecnoldgica ¢>Q
Resulta conveniente que en el modelo de negocios haya claridad respecto Conductores
q & Y P expertos —J

de aquellos recursos que: verificados
La empresa esta comercializando y tiene registrados, por ejemplo, o
patentes que cumplen con la funcién de evitar la copia y al mismo tiempo ° :?‘—

o
constituyen barreras de entrada al mercado. Aquellos que confieren ° \/
una ventaja competitiva, como, por ejemplo, secreto industrial, Know How, °

y como planea la empresa conservar y mantener dicha ventaja en el

futuro. Generalmente en estos casos es recomendable recurrir a medidas Ejemplo Uber
fisicas, es decir, uso de claves, encriptacion de archivos, acceso limitado

a la informacion por un selecto grupo de empleados, acceso a la

informacion de forma incompleta por parte de los empleados, en funcion

de sus necesidades de trabajo, pero también con contratos de confiden-

cialidad, contratos a largo plazo con empleados clave para desarrollos

especificos, inclusion de clausulas de no competencia y de exclusividad

en los contratos de dichos empleados.
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Toda empresa requiere de recursos humanos,
pero este recurso es de particular importancia
para cierto tipo de industrias, por ejemplo, para la
industria creativa, donde dibujantes, escritores,
guionistas y artistas son piezas clave en el modelo
de negocios, o para las industrias basadas
fuertemente en el conocimiento, como lo es
la industria farmacéutica, o bien las industrias
de alta tecnologia, donde el Know How en
cabeza de estos recursos es fundamental.

Respecto de las patentes es importante presentar
la proteccion de la Propiedad Intelectual central
para el modelo de negocio, lo que se conoce
como Propiedad Intelectual central (en inglés
“core IP”), que asumiremos la empresa ya posee
(o asegurarla de manera inmediata, si no lo
ha hecho), pero también es recomendable
identificar aquella propiedad intelectual que
pude complementar la Propiedad Intelectual
central, denominada Propiedad Intelectual
complementaria (o en ingles mas conocida
como “complementary IP”), que la empresa
puede o no tener en su posesion, pero que
deberia considerar adquirir. Ademas, es
conveniente tener presente qué empresas estan
patentando en areas cercanas al negocio.

Patentes Bases de
dates

Knowy

RECURSOS
INTELECTUALES

PRy

Seovele
de Auter Industrial

RECURSCS CLAVE

A
-




otro tipo de recurso intelectual no registrable
es el secreto industrial. Para proteger este tipo
de activo, la empresa deberd implementar
distintos tipos de medidas como las mencionadas
anteriormente: encriptar la informacion, restringir
el acceso a la misma, también establecer estrictas
politicas con los empleados para asegurar que
no filtre informacién confidencial e incluso
podria llegar a tomar la decision de no tercerizar
la produccién ni el suministro de servicios.

Si el modelo de negocios esta basado en secreto
industrial o Know How, es recomendable iden-
tificar adecuadamente aquellos conocimientos
que son los que confieren la ventaja competitiva
que vale la pena proteger, “disefiar, implantar
y realizar el seguimiento de una estrategia de
gestion del conocimiento, difundiendo dentro
de la organizacion aquellos conocimientos que
sean de interés general y restringiendo, por
niveles, aquellos conocimientos sensibles”.®
Implementar una politica de confidencialidad
tanto para proteger dicha informacion en forma
interna, es decir, respecto de los empleados, como
en forma externa, con proveedores, fabricantes,
socios estratégicos, distribuidores etc.

Ten presente que muchas empresas protegen
cierto tipo de informacion mediante patentes,
pero reservan, estratégicamente, cierta infor-
macion que se protegera como Know How y/o
secreto industrial.

UANDES
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Otro recurso clave que constituye Propiedad Intelectual son las marcas
y dominios. Como hemos visto en el capitulo cultura de esta guia, las
marcas pueden ser un activo muy valioso para una empresa.

Es conveniente efectuar una bdsqueda antes de proceder al registro
para verificar que lo que queremos registrar esté disponible para su
registro como marca y también como dominio, ya que es conveniente
solicitar ambos en forma simultanea para procurar que la marca coincida
con el dominio.

Las bases de datos constituyen en muchos casos recursos clave para
las empresas. Ellas son, por ejemplo, la base del comercio electronico
y constituyen su nicleo. También son piezas clave para los servicios
de publicaciones periddicas electronicas, atencion sanitaria a distancia,
servicios turisticos, compra a distancia, apuestas electronicas, juegos
interactivos, entre otros. Por lo que es conveniente protegerlas.

La proteccion de las bases de datos es compleja y difiere segiin la
jurisdiccion, por lo que la mayoria de las empresas las protegen como
secreto industrial (es decir, con las medidas que mencionamos anteriormente,
firewalls especificos, claves de acceso, restriccion de acceso a personal
determinado, etc.), aunque también pueden protegerse contractualmente
y por derecho de autor en caso de que la misma sea original, pero en
este Gltimo caso lo que se protege mediante derecho de autor es la
disposicion, arreglo o seleccion de sus contenidos.

Otro recurso clave para las empresas puede estar constituido por derecho
de autor, como vimos en nuestro capitulo de Cultura. Mediante derecho
de autor se pueden proteger folletos, guias, manuales, revistas, fotografias,
ilustraciones. Para algunas industrias podria no ser representativo, sin
embargo es fundamental para las empresas desarrolladoras de contenidos.




FLUJO DE INGRESOS:

Es recomendable ser conservador respecto de los ingresos que proyectas
obtener por la explotacion de los derechos de Propiedad Intelectual.
Como referencia, en internet es posible encontrar rangos estandar de
regalias de acuerdo a cada industria.

También es conveniente saber cudnto valen los activos de Propiedad
Intelectual de tu compaifiia, ya que esto podria ser Gtil para futuras
rondas de inversion.

Para ello utiliza una metodologia reconocida para efectuar la valuacién,
e intenta, en la medida de lo posible, contar con ayuda profesional para
orientarte es esta tarea. Para mayor informacion puedes revisar el capitulo
valuacion de esta guia.

FUENTES DE INGRESO

» Cobro por Km recorrido.
 Tarifa variable con respecto a la demanda.

» Costo por tipo de servicio: UberTaxi,
UberBlack, UberX, Uber Pool, UberSUV,
UberCargo....

COSTOS:

Es importante tener en cuenta los costos involucrados en la proteccién
intelectual de los activos intangibles de la empresa. Ten presente que
estos pueden ser elevados. Tanto las patentes como las marcas y el
derecho de autor pueden involucrar costos de honorarios y tasas,
particularmente, patentar puede costar mucho dinero, por lo que es
importante realizar una serie de consideraciones previas, para lo que
puedes revisar el capitulo estrategia. Sin embargo, algunos de los costos
involucrados son: honorarios de profesionales que intervienen en el
proceso, tasas (de presentacion, de bisqueda, de mantencidn), tasas
de concesion, etc.

Infraestructura ~ Empleados Base ~ Marketing y
Tecnolégica Eventos
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COMERCIALIZACION

JEn qué consiste un plan de negocios

y cudl es su utilidad?

Podriamos decir que un plan de negocios se
asemeja a un manual de instrucciones, en el
que se registran y organizan todos los detalles
de tu proyecto, de manera que revele cuales
son las debilidades existentes y permita
corregirlas, logrando asi reducir el riesgo tanto
para ti como para sus potenciales inversores.

El plan de negocios debe ser concreto, claro y
bien organizado. Debe estar siempre actualizado
y ser facil de leer y entender.

Ten presente que la informacion contenida en
tu plan de negocios debe ser confidencial, ya
que dicho documento (asi como los borradores
que pueda hacer del mismo) cuentan como
divulgacion. Aseglrate de tomar los recaudos
adecuados (presentar la solicitud de patente
y/o firmar convenios de no divulgacion, etc.)®®

Un plan de negocios puede ser de ayuda para:

- Determinar la viabilidad de tu idea: analizar
aspectos como demanda potencial de tus
productos o servicios, obstaculos existentes
para entrar al mercado, recursos necesarios, €tc.

-Obtener financiamiento y ayuda iniciales: ya
que los potenciales inversores y prestamistas
necesitan estudiar el plan de negocios.

- Verificar el cumplimiento en término de las
metas y objetivos propuestos.

- Establecer una norma base que permita
evaluar toda decision y resultado comercial en
el futuro.®

13
;Qué beneficios puedo obtener de realizar
un plan de negocios?



;Qué es comercializacion?
La comercializacién consiste en el proceso de
transformar una invencién o creacion en
un producto, servicio o proceso que sea
comercialmente viable.

Como hemos visto, la Propiedad Intelectual
posee un valor potencial, y el objetivo de la
comercializacion es transformar ese potencial
en un beneficio o ingreso real.

Sin embargo, lograr llegar al mercado representa

un importante desafio, por lo que es necesario
tener en cuenta ciertas consideraciones:

2\
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- Contar con la debida proteccion de los derechos
de Propiedad Intelectual: Aseglrate de ser
titular de los derechos de Propiedad Intelectual
que deseas comercializar (marcas, patentes,
logotipos, disefios), asi como de no infringir
los derechos de terceros. Recuerda que la
Propiedad Intelectual pertenece por regla
general a su autor, salvo excepciones -regimenes
especiales de Propiedad Intelectual-, por lo
tanto, ten presente que atn cuando la empresa
contrate a una persona para realizar una
determinada obra (un software, un logotipo,
disefio, etc.), la empresa no se convierte en
duena de esa obra, excepto que existan contratos
de cesiones de derechos debidamente inscritos
conforme a la ley.

- Protege los activos de Propiedad Intelectual
en todos los mercados donde corresponda, en
su debido tiempo: es probable que llegue el
momento en que tu empresa desee operar en
mas de un mercado vendiendo sus productos
0 servicios, concediendo licencias o franquicias
sobre sus derechos de Propiedad Intelectual o
sus conocimientos especializados, mas alla de
las fronteras nacionales.

En la etapa estrategia haciamos referencia a la
importancia de tener en cuenta la cobertura
geografica de la proteccion. Recuerda que, con
excepcion del derecho de autor, los derechos de
Propiedad Intelectual tienen naturaleza territorial,
es decir, la empresa solo gozara de proteccion
en el pais a donde la misma haya sido concedida,
por lo que sera necesario solicitar y obtener la
proteccion en aquellos mercados que sean de
interés para la compafiia, a fin de disfrutar la
misma proteccion en el extranjero que en el
mercado interno.

- Estudia el mercado y analiza a tus competidores
(estima el alcance comercial y las condiciones
comerciales).

- Analiza tu posicion financiera.

- Ten en cuenta tu experiencia y capacidades para
comercializar el activo intelectual en cuestion.

- Considera la fortaleza de la proteccion

- Asigna valor a los activos de Propiedad
Intelectual de la empresa. Para mayor
informacion sobre este punto puedes revisar
la etapa valuacién de intangibles.

Las consideraciones a tener en cuenta son
muchas y el proceso de comercializacion no es
sencillo, es por eso que no todos los inventores
o creadores tienen los recursos y herramientas
o0 estan interesados en asumir el riesgo de
comercializar ellos mismos sus invenciones o
creaciones y no todas las empresas tienen las
capacidades financieras y técnicas necesarias
para llevar la invencion o creacion al mercado.

PR AT



Ante esta circunstancia existen diferentes alternativas de comercializacion
que puedes evaluar:

- Creacién de una nueva empresa (start up): Este tipo de empresa se
caracteriza por una ecuacion que incluye: alto riesgo y grandes recompensas
Iy gracias a la escalabilidad exponencial de su negocio. Es decir, tienen un
] bajo costo de implementacion, un riesgo mas alto y una retroalimentacion
de la inversion potencial mas atractiva.

Kevin Systrom y Mike Krieger, ambos apasionados por la fotografia, crearon
un programa que permitia a los usuarios tomar fotografias, aplicar
distintos efectos fotograficos, como filtros, marcos, etc., y compartir dichas
imagenes con sus amigos a través de las redes sociales. El programa
en cuestion fue disefiado inicialmente para funcionar en iPhone y se
lanzo en el sitio de descargas de Apple en octubre del 2010 con el nombre
“Instagram”. En diciembre del mismo afio ya habian sobrepasado el
millén de usuarios.

La compaiiia partié en el afio 2010 con una inversion inicial de US$ 500.000,
obtenida en una ronda de financiacion, y fue vendida en el 2012 en la
suma de US$ 1.000 millones.®*
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- Creacion de una empresa conjunta (joint venture): La empresa conjunta
radica en una alianza entre dos empresas separadas. En estos negocios
conjuntos los participantes aportan recursos, personal, Know How del
mercado, de las operaciones, tecnologia, financiamiento y capital.

Su duracion es limitada y con un acuerdo contractual en el que se
establece el control com(n en el que los riesgos se reparten.

Este tipo de asociacion no implica, por tanto, el control de una empresa
sobre la otra, ni se trata de una fusion de empresas, sino la suma de
esfuerzos para explotar una actividad de negocio con riesgos compartidos
en la que las entidades siguen operando de forma independiente del
joint venture que hayan formado. Un ejemplo de esto es Sony Ericsson,
un negocio conjunto formado por Sony Corporation y Ericsson.




- Venta: Consiste en la enajenacion por el titular de todos sus derechos
o de sus derechos exclusivos sobre una invencion patentada y la compra
de estos derechos por otra persona fisica o entidad.

La venta (denominada cesion en términos juridicos) implica la transferencia
de los derechos del vendedor al comprador en forma permanente. Es decir,
que el vendedor dejara de ser el titular de los derechos transferidos.®

Ten presente que tanto para el caso de la venta (cesion) como para los
casos de transferencia de derechos de propiedad industrial en general
(marcas, patentes, modelos de utilidad, etc.) es fundamental el registro
de dichos derechos. Recuerda que es la proteccion que dispensa la
Propiedad Intelectual la que transforma los activos intangibles en activos
con verdadero valor comercial.

A diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor, en el que la
proteccidn se obtiene en forma automdtica, los derechos de propiedad
industrial se obtienen mediante el registro.

UANDES
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- Franquicia: Es un “conjunto de derechos de propiedad industrial e
intelectual, relativos a marcas, modelos de utilidad, disefios y dibujos
industriales, derecho de autor, Know How, o patentes a ser explotados
para la reventa de mercaderias o la provision de servicios a
consumidores finales”."

La franquicia consiste en “la concesion de una marca de productos o
servicios a la cual se agrega la concesion de un conjunto de métodos y
de medios propios” que permiten a la empresa concesionaria asegurar
la explotacion de la concesion con el objeto de reiterar el éxito comercial
del primero”.”

JQué significa esto? Por una parte, tenemos al franquiciante, que es el
titular de una marca, que mediante un contrato autoriza a otra parte, el
franquiciado, a vender bienes o servicios identificados con su marca a
cambio del pago de una compensacién (que puede tratarse de una suma
fija y una regalia mensual sobre sus ventas o ingresos a la que en algunos
casos se pacta el pago de otra regalia por el uso de la marca.)

Algunos ejemplos son Mc Donalds y Starbucks.

FRANQUCIADO

CONCESION DE PRODUCTOS
7 SERVCIOS ASEGURANDO
LA EXPIOTACION

MAR(A

FRANOUCIANTE




JEn qué se difiere una franquicia de una licencia?

“Lo que distingue este método de otras licencias es que el franquiciante
proveera, asistird y entrenara al franquiciado de modo permanente”.
“El franchising implica normalmente una licencia de patente (cuando
esta existe) y fundamentalmente la provisién de conocimientos técnicos
(Know How) en poder del transmisor”."

Mientras que “la franquicia cubre el negocio en su totalidad, incluyendo
Know How, marcas, asistencia técnica y contactos comerciales, la licencia
se refiere solo a un producto o un niimero determinado de productos”.'

“Ademas, las licencias suelen ser tomadas por empresarios o comerciantes
bien establecidos para explotar un rubro en el que tienen experiencia,
en tanto en el caso de la franquicia tiende a ser para el franquiciado
una forma de inicio en los negocios”.™

(OBERTURA DEL NEGOCIO
EN SU TOTALIDAD

FRANQUICIA
=~

LICEN

NUMERO DETERMINADO
DE PRODUCTOS
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;Cudles son las ventajas de este sistema
para el franquiciante?
- Mejora su penetracion en el mercado

- Difunde su marca (mediante el esfuerzo que
sera realizado por el franquiciado)

- Obtiene nuevas bocas de salida de su producto
sin arriesgar capital propio.

- Evita invertir en comercializacion.

- Aprovecha los gastos de publicidad que sean
realizados por el franquiciado.™

;Cudles son las ventajas para

el franquiciado?

- Desarrolla su negocio de forma relativamente
segura (ya que lo hace sobre una marca ya cono-
cida, de acuerdo a un método experimentado).

- Asegura una clientela (que independientemente
del vendedor, es cliente del producto o servicio).

- Aprovecha la inversion publicitaria realizada
por el franquiciante o por otro franquiciado.
Este método de comercializacion se extiende
a areas muy diferentes, tales como hoteles,
restaurantes, almacenes, academias de
ensefanza, salones de belleza, etc.

Algunos de los ejemplos mas conocidos son:
restaurantes de comida rapida como Mc Donald’s,
Burger King y Pizza Hut, hoteles como Holiday
Inn, Marriott, Sheraton, empresas rent a car
como Avis, Hertz, Europcar, etc.

‘f\
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- Know How: Este término proviene de la expresion en inglés Know How
to do it y se refiere a la forma de realizar algo.

Know How “es el conocimiento técnico, procedimiento o conjunto de
informaciones necesarias para la reproduccion industrial, que proceden
de la experiencia en el proceso de produccién y que su autor desea
guardar en secreto, sea para su uso personal o para transferirlos
confidencialmente a un tercero”."

Los conocimientos técnicos pueden comunicarse de modo tangible
mediante documentos, fotografias, manuales, proyectos y tarjetas de
computadora, entre otros medios. También pueden comunicarse de forma
intangible. Un ejemplo podria ser el acto de un ingeniero de una empresa
proveedora de conocimientos técnicos que explica un proceso a un
ingeniero de la parte receptora.

Es posible introducir disposiciones sobre los conocimientos técnicos
dentro de un contrato de licencia, asi como en un documento escrito
separado de este. Cuando las disposiciones relativas a los conocimientos
técnicos figuran en un escrito o documento separado o distinto, este
escrito o documento suele denominarse “contrato sobre conocimientos
técnicos”, o contrato de “Know How”.

- Licenciamiento: El licenciamiento es un medio para crear una asociacion
util para poder comercializar la Propiedad Intelectual, que permite
a una persona usar la propiedad intelectual legalmente protegida
por otra persona bajo los términos y condiciones establecidos en un
contrato de licencia.®"

Es decir, en términos muy simples, una licencia es un acuerdo entre el
dueno -licenciante- y su contraparte -licenciatario- que autoriza el
uso de la Propiedad Intelectual a cambio de un pago o compensacion.

¢A qué tipo de bienes se refieren

las licencias?

Las licencias se refieren a bienes intangibles tales como creaciones de
la mente, formulas, dibujos, programas de computacion, etc., que se
protegen bajo distintos mecanismos: derecho de autor, marcas, patentes,
conocimientos practicos (Know How) o secretos industriales.®2

Es importante destacar que los contratos de licencia no transfieren
los derechos de Propiedad Intelectual involucrados y que dichos
acuerdos solo son validos por un periodo determinado de tiempo
y limitados a los términos y condiciones en ellos estipulados.
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EJEMPLO:

Marvel Comics es uno de los mas importantes productores originales de revistas de
historietas, ha creado desde 1939 cerca de 8.000 personajes, entre los que se encuentran
Iron Man, Spider Man, Hulk, Blade, Thor, los X-Men y los Cuatro Fantasticos.

Como titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre sus obras creativas, Marvel
ha podido aprovechar el valor comercial de sus superhéroes mediante una serie de
acuerdos de licencia muy rentables.

Marvel concedio licencias de “Spider Man” a Sony Pictures Entertainment , de “Hulk”
a Universal Pictures, que estrend la pelicula Hulk, en 2003, y de” X-Men” (estrenada
en 2000) y Los Cuatro Fantasticos (estrenada en 2005) a 20th Century Fox. Estos son
algunos ejemplos de licencia sobre derechos de autor.

A su vez, Marvel ha protegidos sus creaciones mediante el derecho de marcas. Las marcas
se han utilizado para proteger los nombres y la imagen de los superhéroes de los comics
de esta compaiifa. Esta proteccion le ha permitido generar y asegurar unos importantes
ingresos por la comercializacion de sus personajes, actividad que se ha visto potenciada
por la estrategia de concesion de licencias para el cine mencionada en el parrafo anterior.%®'s
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TEN PRESENTE QUE LA LICENCIA
NO TRANSFIERE DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.
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;Que puede ser licenciado?

Casi todo puede licenciarse, siempre que se
trate de un derecho de Propiedad Intelectual
protegido. Por ejemplo: patentes, marcas,
derecho de autor, Know How, etc.

;Cudles son las ventajas de las licencias?
Entre las ventajas podemos enumerar:

- Si tu empresa se especializa en Propiedad
Intelectual (por ejemplo en el caso de Marvel
Comics, derecho de autor) puede delegar en
su socio (Universal Pictures) la comercializacion
de la Propiedad Intelectual. También puede darse
la situacién inversa, en la que sea tu empresa
la que cuente con las condiciones necesarias
para realizar la comercializacion, pero carezca
de las capacidades para efectuar actividades
de investigacion y desarrollo, que podran quedar
a cargo de un socio seleccionado a tal efecto.

- Conceder una licencia pude ayudarte a acceder
a nuevos mercados, ya que otorgar al licenciatario
el derecho de comercializar y distribuir el

producto permite al licenciante llegar a mercados
que de otra manera no hubiera podido alcanzar.

- En ciertas ocasiones obtener una licencia de
una tecnologia (“licensing- in”) es el método

mas eficiente para concretar la obtencion de

la tecnologia necesaria para llevar un concepto
de negocios a la siguiente etapa.

- Una licencia puede convertir a un infractor
en un socio o aliado y de esta manera evitar
litigios en materia de Propiedad Intelectual.

- Otorgar licencias (“licensing- out”) puede
ser una forma de conservar la titularidad de
los derechos de Propiedad Intelectual vy, al
mismo tiempo, obtener importantes ingresos
(a través de las regalias) que permitiran
recuperar los gastos efectuados en desarrollo
e investigacion.®



' -
;Qué debo tener en cuenta al buscar

un licenciatario?

La basqueda del socio adecuado es una tarea muy importante, por lo
que es recomendable llevar a cabo una cuidadosa investigacion.
Generalmente, el licenciatario surge de las redes habituales de contacto e
investigacion. Los duefios de Propiedad Intelectual suelen tener nociones
respecto de como y donde su producto puede ser usado y vendido y
estan familiarizados con las empresas que venden productos similares.
Al mismo tiempo, un empresario capitalista que busca invertir en una nueva
invencién puede encontrar apoyo en firmas de abogados especialistas
en patentes, en las oficinas de transferencia de tecnologia de las
universidades, etc.

Las comunicaciones entre licenciatario y licenciante empiezan generalmente
mediante mails o llamadas telefonicas, en los cuales comienzan a
revelarse algunos detalles de la invencién y se establece un interés
mutuo en llegar a un acuerdo.

Evita tomar riesgos: recuerda que los derechos de Propiedad
Intelectual pueden perderse si divulgas informacién sin tomar
las medidas adecuadas.

Antes de comenzar cualquier negociacion consulta a un
especialista en la materia.
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;Qué es un acuerdo de no divulgacién?

En ciertas ocasiones resulta necesario que una
compaifiia comparta un secreto comercial con
otra empresa. Por ejemplo, un fabricante podria
necesitar efectuar ensayos con un prototipo,
pero sin que la competencia conozca las
caracteristicas del nuevo producto. En tal caso
serfa necesario que el propietario revelara
cierta informacion, pero manteniendo el control
sobre la misma.

Ante dichas circunstancias lo ideal seria
conseguir que la empresa a la cual se divulgara
la informacion confidencial firme un acuerdo
de no divulgacién.

El acuerdo de no divulgacion es un contrato
en el que el signatario acuerda no divulgar
determinada informacion, exceptuando ciertas
condiciones estipuladas en el mismo.

Las empresas suelen utilizar este tipo de
acuerdos cuando exploran las posibilidades de
fabricar, disefiar o comercializar un producto
dado en colaboracion con otras empresas, al
negociar acuerdos de concesién de licencia
o al buscar financiacion para desarrollar un
producto o aplicar un plan de negocios.®




;Qué es royalty?

Es la compensacion que el licenciatario paga al licenciante (duefo).
Generalmente, consiste en una suma de dinero, aunque también podria
tratarse de un intercambio de otra propiedad o derechos de los cuales
el licenciatario es titular.

;Qué es LES Chile?

LES es la abreviatura de “Licensing Executives society”.

LES Chile es una asociacion sin fines de lucro creada oficialmente en 2007,
como capitulo chileno de Licensing Executives Society International.

Su meta es crear en Chile una red de profesionales altamente calificados
en aspectos legales y comerciales de Propiedad Intelectual, contribuyendo,
desde este horizonte, al respeto y valorizacion de la Propiedad Intelectual
y al progreso y desarrollo de Chile

Para mayor informacion ingresa en:
Licensing Executives Society International: www.lesi.org

=

Licensing Executives Society Chile: www.leschile.cl
EFE
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ANEXOS



GUIA DE IDENTIFICACION
DE INTANGIBLES



}(-________________________________________________________

;Has presentado una solicitud de patente?

{Tu desarrollo es novedoso? (no existe en el mercado local)

;Existe de forma similar en otro pais?

;Tus desarrollos han sido realizados por tus trabajadores
como parte de su trabajo?

;Has divulgado parte de tu desarrollo? (afectacién novedad)

;Formalizado acuerdos de confidencialidad con: trabajadores,
socios, clientes?

;Conoces el estado de la técnica de tu desarrollo?
(altura inventiva)

;Tu desarrollo tiene fines comerciales? (aplicacién industrial)

;Considereas conveniente y/o necesario proteger tu desarrollo
fuera del pais?

;Has presentado una solicitud de registro de marca?

;Tu negocio tiene un nombre que lo identifique y distinga
de su competencia?

;Tienes dibujos, logos o simbolos que distinguen tu negocio?

;Tu negocio es identificado mediante un slogan o frase
publicitaria?

;Tu negocio tiene prestigio en el mercado?

;Has registrado un nombre de dominio?
) 0

;Has presentado una solicitud de registro de disefio?

{Tu disefio es novedoso? (no existe en el mercado local)
DIBUJO

;Has presentado un solicitud de registro de dibujo?

{Tu dibujo es novedoso?

MODELOS DE UTILIDAD

;Has modificadq algiin medio de trabajo (instrumento,
herramienta, maquina o equipo) incorporadndo una nueva
funcionalidad o mejora)?

Es novedoso (no existe en el mercado)? (novedad)

;Has divulgado parte de tu desarrollo? (afecta novedad)

jHas formalizado acuerdos de confidencialidad con: trabajadole
socios, clientes, compradores, etc?

DERECHOS DE AUTOR

;Has formalizado acuerdos de confidencialidad con: trabajadores,
socios, clientes, compradores, etc?

Tu desarrollo tiene fines comerciales? (aplicacion industrial)

;Considereas conveniente y/o necesario proteger tu desarrollo
fuera del pais?

PROCESOS

;La informacién no es generalmente conocida ni facilmente
accesible??

PROCEDIMIENTOS

;La informacién tiene valor comercial?

DOCUMENTOS DE I+D

;Has tomado medidas para mantener su confidencialidad ?




OTROS ACTIVOS A IDENTIFICAR

Conocimiento y Know How

Software desarrollado por su empresa

Secretos empresariales

Recetas

Férmulas

Publicaciones

Listas de clientes

Métodos de distribucion

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidas / adquiridas

Franquicias concedidas / adquiridas

ACTIVOS

Conocimiento y Know How

Patentes

Marcas

Disefios

Dibujos

Modelos de utilidad

Derechos de autor

Software desarrollado por su empresa

e

Secretos empresariales

Manuales

Procesos

Procedimientos

Documentos de I+D

Recetas

TIPO DE PROTECCION

Férmulas

Publicaciones

Listas de clientes

Métodos de distribucion

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidad / adquiridas

Franquicias concedidad / adquiridas
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ACTIVOS

Conocimiento y Know How

Patentes

Marcas

Disefios

Dibujos

Modelos de utilidad

Derechos de autor

P

Software desarrollado por su empresa

Secretos empresariales

Manuales

Procesos

Procedimientos

Documentos de I+D

Recetas

Férmulas

VIGENCIA DE PROTECCION

Publicaciones

Listas de clientes

Métodos de distribucion

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidad / adquiridas

Franquicias concedidad / adquiridas
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ACTIVOS

Conocimiento y Know How

Patentes

Marcas

Disefios

Dibujos

Modelos de utilidad

Derechos de autor

Software desarrollado por su empresa

Secretos empresariales

Manuales

Procesos

Procedimientos

Documentos de I+D

Recetas

Formulas

Publicaciones

Listas de clientes

Métodos de distribucion

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidad / adquiridas

Franquicias concedidad / adquiridas
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ACTIVOS

Conocimiento y Know How

Patentes

Marcas

Disefios

Dibujos

Modelos de utilidad

Derechos de autor

Software desarrollado por su empresa

Secretos empresariales

Manuales

Procesos

Procedimientos

Documentos de I+D

Recetas

Férmulas

Publicaciones

Listas de clientes

Métodos de distribucion

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidad / adquiridas

Franquicias concedidad / adquiridas
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ACTIVOS

Conocimiento y Know How

Patentes

Marcas

Disefios

Dibujos

Modelos de utilidad

Derechos de autor

Software desarrollado por su empresa

Secretos empresariales

Manuales

Procesos

Procedimientos

Documentos de I+D

Recetas

Formulas

Publicaciones

Listas de clientes

Métodos de distribucion

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidad / adquiridas

Franquicias concedidad / adquiridas
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ACTIVOS

Conocimiento y Know How

Patentes

Marcas

Disefios

Dibujos

Modelos de utilidad

Derechos de autor

Software desarrollado por su empresa

Secretos empresariales

Manuales

Procesos

Procedimientos

Documentos de I+D

Recetas

Férmulas

Publicaciones

Listas de clientes

IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA

Métodos de distribucién

ACTIVOS

local |regional| internacional

Conocimiento y Know How

Patentes

Marcas

Disefios

Dibujos

Modelos de utilidad

Derechos de autor

Software desarrollado por su empresa

Secretos empresariales

Manuales

Procesos

Procedimientos

Documentos de I+D

Recetas

ZONA DE PROTECCION

Férmulas

Publicaciones

Listas de clientes

Métodos de distribucion

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidad / adquiridas

Franquicias concedidad / adquiridas

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidad / adquiridas

Franquicias concedidad / adquiridas
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Conocimiento y Know How

ACTIVOS

tasas | Renovacion de registro

Conocimiento y Know How

Patentes Patentes
Marcas Marcas
Disefios Disefios
Dibujos Dibujos

Modelos de utilidad

Derechos de autor

Software desarrollado por su empresa

Secretos empresariales

Manuales

Procesos

Modelos de utilidad

Derechos de autor

Software desarrollado por su empresa

Secretos empresariales

Manuales

Procesos

Procedimientos

Documentos de I+D

Recetas

Férmulas

Publicaciones

Listas de clientes

Métodos de distribucion

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidad / adquiridas

Franquicias concedidad / adquiridas

Procedimientos

Documentos de I+D

Recetas

MANTENIMIENTO

Formulas

Publicaciones

Listas de clientes

Métodos de distribucion

Informacién financiera

Estrategia de publicidad

Licencias concedidad / adquiridas

Franquicias concedidad / adquiridas

}<________________________________________________________.
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