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Pero presta
atencion a esta idea. jA la vez que desarrollas tu capacidad
competitiva, innovando, tienes que desarrollar la proteccion de
la innovacion! Y es que es indispensable proteger por distintos
medios estas innovaciones que generes para mantener una
ventaja competitiva en el largo plazo.

Tienes que prepararte para innovar y obtener rentabilidad
de la innovacién en un entorno internacional, colaborando con
centros de investigacién y empresas fuera de tu pais. También
tienes que estar preparado para negociar el reparto de derechos de
explotacién de la propiedad industrial en los distintos paises.

Sin duda tienes que prepararte para innovar y proteger
tu innovacién en este contexto. No cabe duda que la
proteccién de las invenciones se ve afectada en gran medida
por el proceso de globalizacién de la innovacién, ya que para
apropiarse de los beneficios de la exportacién internacional de
las invenciones es fundamental protegerlas en los paises en los
que se desea comercializar.

Ante este entorno surgen preguntas a las que tendremos
que responder: ;Por qué tengo que proteger mis innovaciones?,
scudnto vale mi innovacién?, ;merece la pena protegerla?, ;Qué
clase de proteccion es necesaria para que una invencion pueda
ser explotada con éxito econdémico, motive a los inventores y
estimule el desarrollo técnico?, ;qué oportunidades y restricciones
surgen de los derechos exclusivos?, y también ;cudles son las
consecuencias de excluir a otros competidores debido a los
derechos de proteccién? Otra de las cuestiones a las que tendrds
que atender es ;de quién son las innovaciones?, ;quién se queda
con los beneficios generados por la innovacién?

A estas cuestiones trataremos de dar respuesta a lo largo de
esta guia.
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Presentacion

Los sistemas de proteccién de la innovacion, tienen sus origenes
en los privilegios de monopolio que concedian las coronas y
gobernantes de Europa en los siglos XV y XVI. Durante mucho
tiempo esta proteccion se desarrollaba en un ambito puramente
nacional.

sDe qué serviria tu innovacidn sino has pensado en los
mecanismo adecuado de su proteccién? Pues no cabe duda que si
no proteges tus innovaciones estards expuesto a riesgos como la
imitacién o la copia, y perderias esa ansiada ventaja competitiva
que andas buscando.

Pues bien, la proteccién de la propiedad industrial incluye
todas las medidas que toma una empresa para asegurar los
beneficios de la explotacién de la innovacién con el fin de
recuperar las inversiones realizadas y compensar el riesgo asumido
con dicho proyecto.

Lo mds importante es que la proteccién de la innovacién te
proporciona tiempo, un tiempo precioso y muy valioso que debes
aprovechar para aumentar tu ventaja competitiva frente a las otras
empresas que compiten en tu mercado.

Por otro lado, piensa que los sistemas de proteccién de
la innovacién se ven afectados por la aceleracién del cambio
tecnolégico y la internacionalizacién de la actividad de las
empresas. Esto va a afectar tu forma de competir.

En primer lugar, la aceleracién del cambio tecnolégico hace
que tengas que estar mds vigilante y ser mds activo en todos los
aspectos relacionados con la innovacién como la investigacién
bdsica, la colaboracién, la proteccién, etc.
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1 Presentacion

En segundo lugar, no olvides que innovacién e internacio-
nalizacién estdn estrechamente relacionadas. Una empresa no
innovadora dificilmente podrd competir con éxito en el exterior.
Pero a la vez tendrds que pensar en desarrollar los mecanismos de
proteccién en un dmbito internacional.

Innova e internacionalizate

Innovacién e internacionalizacion estan estrechamente
relacionadas. Si no innovas, dificilmente te
internacionalizaras.

Lo mas
importante

Protege tu idea o
proyecto de las copias
e imitaciones.




¢Eres innovador?

73
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¢Eres innovador?

Innovar es lo contrario de “rutina”, por eso la innovacion tropieza
con obstaculos dentro de tu propia empresa,

Seguro que lo sabes, pero te insistimos en la idea de que la
innovacién no estd centrada exclusivamente en los productos que vas
a ofrecer a tus clientes. Puedes innovar en los procesos empresariales,
en los sistemas productivos, en la forma de comercializar y en un
largo etcétera. Por eso cuando pensamos en innovacion y proteccion
de la innovacién tenemos que pensar en todas las alternativas de
innovacién que existen, no sélo en el producto.

Y por favor hay una idea fundamental que debes tener en
cuenta: pocas innovaciones son capaces de generar ingresos
por si solas! Asi que para pasar de la innovacién en si misma
a obtener ingresos de esta innovacién vas a necesitar recursos.

La comercializacién de la innovacién (o sea la fabricacién,
comercializacién y distribucién del producto) requiere recursos
e incluso innovaciones complementarias para lograr rentabilidad
que muchas veces no posees.

Luego esto quiere decir que los beneficios generados por la
innovacién se los reparten el propietario de la innovacién y el
propietario de los recursos necesarios para explotarla. Por ejemplo
si has creado un nuevo producto basado en un sistema de inyeccién
de pldsticos que tli no tienes en tu empresa vas a tener que buscar
una empresa competente en inyeccién de pldsticos y vas a tener que
compartir tu innovacién con ella para que juntos poddis explotar la
innovacién. Uno pone la innovacién y el otro los recursos.

Ahora te invitamos a realizar una reflexién. Lee
detalladamente la siguiente tabla. Una vez hecho responde a la
siguiente pregunta: ;Qué recursos necesitas para innovar?

Los recursos tangibles:

endeudamiento y la
generacion de recursos
internos de la empresa
determina tanto la
flexibilidad como la
capacidad inversora
de ésta

RECURSOS CARACTERISTICAS INDICADORES CLAVE
RELEVANTES
Financieros La capacidad de e Endeudamiento/Capi-

tal propio.

* Flujo de caja operativo
/ free cash flow.
eCalificacién financiera
(rating).
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¢Eres innovador?

Fisicos

Los recursos fisicos
restringen el conjunto
de posibilidades de
produccion de la em-
presa e influyen en sus
costes. Los aspectos
clave incluyen:

e Tamano, localizacion,
sofisticacion técnica y
flexibilidad de la planta
y del equipo.

¢ Localizacion y usos
alternativos de terrenos
y edificios.

* Reservas de materias
primas.

® Valor de mercado de
los activos fijos.

¢ Antigiiedad de los
bienes de equipo.

¢ Escala de las plantas.
¢ Flexibilidad de los
activos fijos.

Los recursos intangibles:

RECURSOS

CARACTERISTICAS
RELEVANTES

INDICADORES CLAVE

Tecnoldgicos

¢ Propiedad intelectual:
cartera de patentes,
derechos de propiedad,
secretos comerciales.

® Recursos para la in-
novacion: instalaciones
para la investigacion,
personal cientifico y
técnico.

¢ Relevancia y nimero
de patentes.

 Ingresos por licencias,
patentes y derechos de
propiedad.

¢ Porcentaje de emplea-
dos en 1+D sobre el
total de la plantilla.

* Numero y localiza-
cion de instalaciones
relacionadas con la
investigacion.

Reputacion

* Reputacion entre los
clientes mediante la
propiedad de marcas;
relaciones estables con
los clientes; reputacion
de los productos de la
empresa en términos de
calidad y fiabilidad.

* Reputacion de la
empresa entre los
proveedores, las Admi-
nistraciones Publicas y
la comunidad.

* Reconocimiento de
marca.

 Valor de la marca.

¢ Porcentaje de com-
pras repetidas.

¢ Medidas objetivas
del rendimiento de
productos comparables
(p.e. clasificaciones de
las Asociaciones de
consumidores).

¢ Informes sobre repu-
tacioén corporativa (p.e.,
Fortune).

11
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¢Eres innovador?

Humanos e La formacién, entre- ¢ Cualificaciones
namiento y experiencia | profesionales, técnicas
de los empleados deter- | y educativas de los

minan las destrezas empleados.
disponibles para la ¢ Niveles retributivos
empresa. respecto a la media del
e |a adaptabilidad de sector.

los empleados contri- ¢ Porcentaje de dias

buye a la flexibilidad es- | perdidos por huelgas y
tratégica de la empresa. | conflictos laborales.
Las habilidades sociales | ® Tasa de absentismo.
y de colaboracién de ¢ Tasa de rotacion de
los empleados deter- los empleados.

minan la capacidad

de la empresa para
transformar los recursos
humanos en capacida-
des organizativas.

e El compromiso

y la lealtad de los
empleados determinan
la capacidad de la
empresa para conseguir
y mantener una ventaja
competitiva.

Te damos una pequefia pista. La ventaja competitiva de tu
empresa se basara mas en recursos y capacidades intangibles,
que en los tangibles. {Cuidalos!.

Y una advertencia: los recursos y capacidades de los que
dispones y constituyen una fuente de ventaja competitiva serdn
codiciados por la competencia. Tus competidores intentardn
conseguir por todos los medios dichos recursos.

iTen cuidado! Una forma muy utilizada para adquirir
recursos y capacidades que no se tienen, y que son un factor clave
de éxito para competir en un mercado, es conseguirlos mediante
la copia y la imitacién.

La posibilidad de copia e imitacién por la competencia de
tus innovaciones va a depender de la posibilidad de réplica o
transferencia de tus recursos y capacidades. Tienes que dificultar
la réplica y la transferencia ya sea mediante contratos, ya sea
como con barreras técnicas.

En definitiva para mantener tu ventaja competitiva basada en
la innovacion tienes que protegerte de la copia y la imitacion por
todos los medios.
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¢Sabes cuanto vale
tu innovacion?
¢Merece la pena protegeria?
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¢Sabes cuanto vale la innovacion?
¢Merece la pena protegerlo?

Antes de pensar en las medidas de proteccidn tienes que
plantearte el valor de lo que pretendes proteger y realizar
un analisis coste beneficio, entre el esfuerzo a realizar en la
proteccion y el valor de lo que se pretende proteger.

Y es que tenemos una mala noticia para ti: todas las medidas
de proteccion de la innovacion tienen un coste y en muchos
casos elevado. Si el beneficio esperado por la explotacién de
la innovacién no es muy alto, o existen muchas dificultades
para poder explotarlo puede que no te merezca la pena iniciar
un proceso largo y costoso como es el de la obtencién de una
patente. Debes tener en cuenta que una innovacién no siempre
permite obtener un beneficio que recompense el riesgo asumido y
la inversion realizada.

Asi que Lo primero que tienes que hacer es valorar la
innovacién. ;Y cudnto vale mi innovacién?

Pues dependerd de tres aspectos:

¢ la inversién realizada,

* los rendimientos esperados de la explotacién de la
innovacion,

* Y el plazo de tiempo en que se obtendrd el retorno de
la inversidn.

Ya lo hemos comentado antes. La proteccién de la
innovacién principalmente lo que nos proporciona es un tiempo
precioso. Este tiempo facilita la recuperacién de las inversiones
realizadas al protegerse de la competencia durante el mismo.

Asi que con la proteccidn de la innovacién lo que pretendemos
es ganar tiempo para consolidar nuestra ventaja competitiva
aprovechando la rentabilidad que genera la propia innovacion.

Por otro lado, la rentabilidad que tu empresa puede
obtener de la innovacién va a depender de la capacidad que
tengas para apropiarte de las rentas que genere la innovacién
(apropiabilidad), y de tu habilidad para mantenerlas
(mantenimiento) durante un largo periodo de tiempo.

La apropiabilidad es la capacidad que desarrollas
para capturar el valor que se deriva de tu innovacién en
forma de beneficios. Dependerd sobre todo del poder de
negociacién que tengas respecto a los distintos agentes que
participen de la innovacién (como los clientes, proveedores
o socios colaboradores).

14



Consigue tu suefio | Guia de emprendizaje

¢Sabes cuanto vale la innovacion?
¢Merece la pena protegerlo?

El poder de negociacién de estos agentes serd mds alto
cuando posean o controlen un recurso critico (especializado)
para la empresa, porque la sustitucién del agente supone un
alto coste para la empresa. Por ejemplo si tu innovacién se basa
en una materia prima que td no controlas y dependes de un
proveedor en exclusiva, seguramente gran parte del beneficio de
la innovacién ird a parar a dicho proveedor porque tiene un gran
poder de negociacién sobre tu empresa.

Se puede concluir que la proteccién de la innovacién sobre
todo incide en el aumento de la capacidad del mantenimiento
en el tiempo de las rentas generadas por la innovacién. Lo que
comunmente se llama ganar tiempo.

Observa el siguiente cuadro. Resulta curioso ver el reparto de
las rentas generadas por la innovacién entre los distintos agentes
que intervienen. Como se pude observar el innovador no es que
el que tiene la mayor proporcién.

Fase: Elaboracion propia en base a datos del libro, ..... Grant.

Clientes 2 Proveedores 3 Otros agentes 4 Innovador 5 Empleados

En conclusién, después de todo este andlisis (que se conoce
como anélisis coste-beneficio) responde a la pregunta: ;merece la
pena proteger mi innovacién?Si la respuesta es si, continua hacia
adelante, si la respuesta es no, no malgastes tu tiempo y tu dinero
iniciando un proceso de proteccién largo y costoso.

15
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¢ De quién es propiedad
la innovacién?
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¢De quién es propiedad la innovacion?

Muchas invenciones se desarrollan en el seno de las empresas.
Claro que aqui surge la duda acerca de quién es el titular de una
invencidén creada por la actividad desarrollada por un trabajador
contratado.

Como comprenderds en este contexto es bdsico y
fundamental saber gestionar bien la propiedad de las invenciones.

Respecto a las invenciones laborales existen dos derechos
basicos que se protegen. Por un lado el derecho personal del
inventor a ser reconocido y mencionado como tal inventor
de la invencién, y por otro lado un conjunto de derechos
patrimoniales entendidos como la facultad para solicitar la
patente, explotarla y reivindicarla de quienes la hayan obtenido
sin legitimacién. El titular de estos derechos patrimoniales no
siempre es el propio inventor como veremos a continuacion.

Esto significa en la prictica que a veces los derechos
patrimoniales han de repartirse entre la empresa y el inventor.

Sobre la regulacién de los derechos de propiedad de las
invenciones en el seno de la empresa no hay una legislacién
internacional y cada pais tiene su legislacién interna. En algunos
casos la cuestidn es resuelta por la legislacién laboral y en otros
por la legislacién sobre patentes que cada pais tenga aprobada.

En definitiva ten presente que en cada pais existen unos
derechos patrimoniales diferentes con lo que tienes que estar
atento a la legislacion de tu pais.

No obstante generalmente las soluciones que se dan suelen
ser las siguientes:

- Son propiedad del empresario las invenciones por
encargo o de servicio. Es decir si la actividad para la que
estd contratado el trabajador es inventar (investigar)

- Son propiedad del trabajador las invenciones libres
realizadas en el ejercicio libre de su actividad.

- Son asumidas por el empresario aquellas invenciones
que se consideren de experiencia. Normalmente la

ley amplia el periodo por el cual el empresario puede

17
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4 ¢De quién es propiedad la innovacion?

solicitar la patente de un trabajo a un tiempo después
de finalizada la relacién laboral (en el caso de Espana es
un ano).
Tienes que estar atento a diferentes aspectos. Por ejemplo
no tiene consideracién de relacién laboral la de los becarios
y el trabajador en fase de practicas o formacién. Estos serdn
propietarios de las invenciones que lleven a cabo en el seno _
de la empresa. También sucF:de lo mismo con los trabajadores ;‘;i;‘;‘;i’r':: o
auténomos o profesionales independientes. practicas son
Tan importante como saber de quién son las innovaciones propietarios de las
es saber quién se queda con los beneficios generados por la RS- ':Z;Z”
innovacién. Para contestar hay que tener en cuenta tu poder de .
negociacién frente a los proveedores, los clientes, socios y otros
agentes que pueden intervenir en el proceso de innovacién.
Hay que dejar claro desde el inicio de quién son los derechos
de propiedad y las rentas generadas por la innovacién, al igual
que tienes que tener claro en funcién de tu contexto qué parte
del pastel te corresponde y puedes defender a largo plazo.

iDéjalo claro!

Debes dejar muy claro
desde el principio
todos los aspectos
referentes a la
innovacion.
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¢De quién es propiedad
la innovacién?
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¢De quién es propiedad la innovacion?

Las diferentes alternativas que podras utilizar para proteger la
innovacion en tu empresa van a depender de las caracteristicas
propias de la tecnologia base de la innovacioén.

En términos generales distinguiremos las siguientes alternativas:
* Propiedad Industrial: proteccién legal de la que pueden
ser objeto las invenciones, disefios industriales, marcas y/o
signos distintivos de productos o servicios que pueden incluirse
en alguno de los campos de la industria. Para obtener dicha
proteccién es necesario efectuar un registro y esperar a la
concesion del expediente administrativo, ya que los derechos no
se adquieren directamente de la creacién de la obra.
¢ Propiedad Intelectual: proteccién que se adquiere por el
mero hecho de la creacién de la obra y que comprende todas
aquellos derechos concedidos al autor de una obra literaria,
musical, artistica, fotogrdfica, cinematografica o de un programa
de ordenador.
Vamos a centrarnos en los titulos de propiedad industrial.
Entre ellos podemos encontrar:
¢ Las invenciones industriales, a través de:
- Patentes: que son titulos que otorgan el derecho de
explotar en exclusiva la invencién, de tal forma que
impiden a otros la fabricacién, utilizacién o introduccién
del producto o procedimiento patentado en el comercio
sin consentimiento. Como contrapartida pone el
conocimiento a disposicién del publico en general.
- Modelos de utilidad: proteccién de las invenciones
nuevas, no evidentes y que consistan en dar a un objeto
una configuracion, estructura o constitucién de la que
deriva alguna utilidad o ventaja prictica apreciable para
su uso o fabricacién. El alcance es similar al atribuido
por la patente pero protege invenciones de menor rango
inventivo. Las patentes recaen sobre un producto o
un procedimiento desconocido con anterioridad. Los
modelos de utilidad: protegen innovaciones técnicas que
afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados
para un uso determinado) con la condicién de que
les confiera una mayor eficacia o comodidad para
desempenar su fin.

20
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¢De quién es propiedad la innovacion?

¢ Disenos industriales, a través de:
- Modelos industriales: proteccion de la forma nueva u
original dada a un objeto o articulo tridimensional que
pueda servir de tipo para la fabricacién de un producto
y que pueda describirse por su estructura, configuracién
0 representacion.
- Dibujos industriales: modalidad andloga al modelo
industrial, de cardcter bidimensional, que protege
toda disposicién o conjunto de lineas y/o colores,
aplicables a la ornamentacién de un producto,
empledndose cualquier medio manual, mecdnico,
quimico o combinados.

* Signos distintivos, a través de:
- Marca: derecho a la utilizacién de forma exclusiva
de una determinada identificacién de un producto o
servicio en el mercado que permita distinguirla de las
similares o idénticas de otros posibles competidores.
- Nombre comercial: derecho exclusivo a la utilizacién
de cualquier signo o denominacién como identificador
de una persona fisica o juridica en el ¢jercicio de su
actividad empresarial.
- El rétulo de establecimiento: identificacién exclusiva
de un establecimiento comercial en un determinado
dmbito territorial con la finalidad de que el publico lo
distinga de otros dedicados a las mismas actividades.

21
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innovaciones?
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¢Qué pasos tienes que seguir para proteger tus innovaciones?

* Revisar y estudiar las publicaciones existentes

para encontrar soluciones interesantes disponibles
y poder asimismo, explotar las debilidades en la
proteccién de terceros.

e Analizar la capacidad interna de tu empresa,
estudiando tu capital intelectual y tus proyectos de 1+D.
* Implantar una proteccién inicial via patente.

* Establecer una politica defensiva de los derechos a
través de la proteccidn, concesién de licencias y evitar
litigios en la medida de lo posible.

* Reforzar la cartera de los derechos de proteccion.

o Utilizar los derechos de proteccion como arma comercial.
e Aplicar una politica agresiva de los derechos mediante:

iOjol,

La proteccién utilizando una patente por
ejemplo no sirve de nada en si misma. Si por ejemplo copian
tu innovacién en un pais en el cual td no estds vigilante y no
reclamas la patente no te sirve de nada.

23
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¢, Qué alternativa es la
mas adecuada en funcién
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encuentra tu innovacion?
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7 ¢Qué alternativa es la mas adecuada en funcion de la fase en
que se encuentra tu innovacion?

El desglose de la innovacion tecnoldgica en distintas fases permite
la aplicacion simultanea de distintas formas de proteccion.
Figura II: Elaboracién propia.

FASE DE FASE DE FASE DE

INNOVACION DESARROLLO EXPLOTACION

En la fase inicial, en investigacion bésica o aplicada se reco-
mienda el uso de patentes y proteccién de resultados de investi-
gacién (publicaciones).

Fases de la innovacion tecnolégica

Segun la fase en que se encuentre tu innovacion se
aplicara un proceso distinto de proteccion.

Confidencialidad

Siempre se debe ser

cauteloso y mantener

la confidencialidad de
los conocimientos.

En la fase de desarrollo de la innovacién, montaje y comer-
cializacion es util la proteccion del disefio industrial y marca.

En la fase explotacién de la innovacién, es importante la
vigilancia tecnolégica.

En todos los casos es util el secreto empresarial y el uso de
contratos o acuerdos de confidencialidad para conocimientos
clave, el saber hacer (“know how”).

En funcién del uso estratégico que le demos a la proteccién
de la propiedad industrial frente a la competencia distinguimos
entre los siguientes tipos:

- Estrategia de proteccion ofensiva: Si buscas intimidar
a los competidores haciéndoles saber que no estin
protegidos ante un ataque.

- Estrategia de proteccién defensiva: Si lo que buscas es
dificultar la progresién de los competidores o inducirles
a seguir lineas de investigacién que no conducen a
resultados exitosos.

- Estrategia de bloqueo: impedir a la competencia
abordar un mercado propio.
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¢Te has planteado solicitar una patente?

En este apartado vamos a presentarte distintas alternativas para
la solicitud de una patente.

La proteccién de las invenciones es fundamental en relacién
a los paises en los que desees comercializar la innovacién. La
Patente es un titulo industrial que concede el estado y da a su
titular el derecho de impedir temporalmente a otros la fabricacion,
venta o utilizaciéon comercial de la invencién. Es decir que sélo ta
podrés utilizar la invencién durante un periodo de tiempo!!! Lo
malo, es que transcurrido ese tiempo cualquiera podré utilizar tu
invencion...

Este derecho de exclusividad puede ejercerse directamente
por su titular o puede cederse a terceros. En este sentido lo pri-
mero que has de plantearte es el dmbito geografico de la patente
como veremos mas adelante.

Te repito que la obtencién de una patente implica la
divulgacién de una invencidn, y esto significa que vas a dar datos
que pueden estar al alcance de tus competidores... Asi que puede
que facilites sin querer el trabajo de imitacién.

El hecho de hacer publica la invencion tiene un efecto negati-
vo que es que los competidores tienen acceso a la documentacion
presentada y pueden desarrollar sistemas alternativos para la
imitacion de tu innovacion.

Los sistemas de patentes antiguamente se desarrollaron en un
dmbito nacional y de forma unilateral se debfa solicitar la protec-
cién en cada pais dificultando la utilizacién internacional. Pero se
han ido suscribiendo distintos tratados entre los diferentes paises
de cooperacién en materia de patentes. Asf el sistema de tratados
ha ido evolucionando y actualmente existen 3 alternativas:

La via nacional

Cada pais tiene una regulacién especifica. En Espafa la
concesién de patentes estd regulada por la Ley 11/1986 de 20 de
marzo. Inférmate sobre la legislacién que aplica a tu pais.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas es el organismo
encargado de conceder los diversos titulos de propiedad indus-
trial, tras el examen de las solicitudes correspondientes.
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¢Por qué no ahora?

En el caso espafiol para que una invencién sea patentable
debe reunir tres caracteristicas:

- Deben ser invenciones nuevas. Se considera que una
invencién es nueva cuando no estd comprendida en el
estado de la tecnologfa actual.

- Deben implicar una actividad inventiva. Se considera
que una invencién implica una actividad inventiva si
con el estado de la tecnologfa actual, aquella no resulta
evidente para un experto en la materia.

- Debe tener una aplicacién industrial. Se considera que
una invencién es susceptible de aplicacién industrial
cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en
cualquier clase de industria, incluida la agricola.

Las patentes en Espafa se otorgan con una duracién de 20 afios
desde su solicitud. No obstante, hay que pagar una serie de tasas
anuales para mantener el derecho de explotacion sobre esta patente.

Es obligatorio explotar la invencién patentada, bien por el
titular o por alguien autorizado por él en el plazo de cuatro afios.

Si optas por la via nacional se debe solicitar la patente pais a
pais, debido al crecimiento independiente del sistema de paten-
tes, que ha creado desigualdades entre ellos, aunque se han redu-
cido gracias a los niveles supranacionales del sistema de patentes.

La via regional

Esta via permite la solicitud de las patentes en un conjunto
de paises de una zona determinada. Estas vias simplifican y redu-
cen los costes de la solicitud de la patente, facilitan el comercio y
potencian la transferencia de tecnologia en los paises de la zona
en la que se aplican. Actualmente, existen cuatro vias regiona-
les en vigor: la europea, la eurasidtica, la OAPI (Organizacién
Africana de la Propiedad Intelectual) y la ARIPO (Organizacién
Regional Africana de la Propiedad Intelectual).

regulada por el convenio de Munich de
1973, surgid para evitar los obstdculos a la libre circulacién de
mercancias, derivadas del hecho de tener que obtener la proteccién
de las invenciones en Europa a través de los sistemas de patentes
nacionales. Esta via permite obtener el derecho de patente en los
paises europeos que han firmado el tratado, y en otros, denomina-
dos paises de extensién, que se espera que lo firmen en un futuro.

regulada por el convenio de

la patente euroasidtica de 1994, surgi6 a causa de la divisién de
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¢Por qué no ahora?

la antigua URSS, que cred en el territorio de los estados inde-
pendientes una situacién desfavorable para la proteccién de
las invenciones. De ah{ que estos paises, apoyados por diversos
organismos internacionales, optasen por crear una via moderna
para la solicitud de las patentes en la zona. Se realiza en ruso. Se
puede conseguir la proteccién en todos o parte de los paises que
se han acogido a esta via. Se lleva a cabo una revisién de forma de
la solicitud, se realiza una bisqueda internacional sobre la técnica
y un examen de fondo.

permiten la proteccién de patentes
en un creciente numero de paises africanos. La primera estd re-
gulada por el convenio de Bangui de 1977, que revisa el acuerdo
firmado en Libreville en 1962, y la segunda por el protocolo
Harare. El principal objetivo de estas asociaciones es crear una
gestidn conjunta de los procesos de patentes en los estados miem-
bros, asi como la construccién de centros de documentacién que
individualmente serfa muy costoso para los mismos.

La via internacional

La via internacional estd regulada por el Tratado de Coopera-
cién en Materias de Patentes de 1970 que nacié con la intencién
de aplicarse en el mayor niimero posible de paises. Actualmente
se aplica en 145 paises.

La via internacional establece un procedimiento de solicitud
de patentes tinico para todos los paises firmantes del tratado.
iiiAtencién porque con esta via no se obtiene la concesién de la
patente en todos los paises!!!

;Y cudl es la ventaja de esta via? Pues que simplifica enorme-
mente el proceso de solicitud ya que de una sola vez se realiza una
busqueda internacional del estado de la técnica valida para todos
los paises, y un examen de los requisitos de novedad, actividad
inventiva y aplicabilidad industrial que se exigen para la concesién.

Posteriormente cada pais resuelve sobre la concesién de la
patente otorgando o denegando la misma segin sus leyes de
propiedad industrial.
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en la solicitud de

La tendencia creciente es la utilizacion de las vias supranacionales
y el incremento del alcance geografico en el que se solicita la
proteccién de una invencion.

No obstante, ten presente que las vias supranacionales
para solicitar el derecho de patente tienen atin importantes
limitaciones, como el coste, la complejidad, el idioma, la lentitud
y las diferencias en los procesos de concesién ademds de las
diferencias legislativas entre paises en caso de litigio.

Para minimizar las diferencias en los procesos de concesion
y en la legislacién a aplicar en caso de litigio es fundamental
tratar de homogeneizar criterios mediante una cooperacién
internacional que permita la firma de convenios y tratados
internacionales para tal fin. Sin embargo, esa solucién no existe
por el momento...

En cuanto al problema de los costes de las traducciones,
muchos expertos sostienen que es necesaria su disminucién e
incluso su eliminacién. No obstante, resulta un coste razonable
puesto que si se elimina la traduccién se dificulta la consulta
de estos documentos a los paises cuya lengua no sea una de las
oficiales en los procesos de concesion.

En el 4mbito europeo los costes de los litigios se deben
reducir al mdximo unificando las resoluciones de pleitos
en las patentes europeas. Posibles soluciones pueden ser el
establecimiento de una corte de apelacién comun, la disminucién
del nimero de cortes nacionales competentes o la posibilidad de
usar drbitros para resolver disputas.

Por dltimo, para que los procesos de entrega y concesién sean
mds répidos y menos costosos, serfa de gran utilidad la integracién
de las tecnologias de la informacién en dichos procesos.
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Recomendaciones en la solicitud de patentes

Vigila
es un proceso largo y
costoso.
protegerte bien.
Asesorate

Ten paciencia
Recopila
Analiza bien

Ten en cuenta los costes de la solicitud de una patente. A modo
exclusivamente orientativo ten presente las siguientes indicaciones:
* El coste de una solicitud de patente nacional es de
unos 2.000,00 $.
¢ El coste de una solicitud de patente a nivel europeo
puede estar cerca de los 4.000,00 $
* Para presentar una solicitud de patente utilizando el
PCT (Tratado de Cooperacién de Patentes) el coste es
unos 6.000,00 $.
* Para solicitudes PCT se deben pagar una tarifa
adicional de entrada a fase nacional unos 1.000,00 $.
* El examen preliminar tiene un coste de 500,00 $.
Estos datos son orientativos y varfan entro los distintos
paises. Para tener una informacién detallada de los
costes de solicitud te recomiendo informarte en la
oficina de tu pais de patentes y marcas (para Espana
puedes encontrar informacién en http://www.oepm.es/)
No sélo has de tener en cuenta los costes propios del
procedimiento sino también el del asesoramiento legal,
ya que como hemos comentado antes es muy necesario.
La documentacién que presentas es publica con lo que es
importantes saber qué incorporas en la documentacién y qué no
para seguir protegido durante el proceso de solicitud.
Este asesoramiento externo para la redaccién de la memoria
y reivindicaciones puede partir de un minimo de 2.000,00 $. Los
datos econémicos estdn en délares americanos.
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¢Ademas de las patentes que mas puedes hacer desde al
ambito de la proteccién industrial?

La proteccion del disefo industrial:
¢{Qué es un diseiio?

Se define como la apariencia de la totalidad o de una parte de un
producto, que se derive de las caracteristicas especiales de, en
particular, lineas, configuracion, color, forma, textura o material
del producto en si o de su ornamentacion.

¢Lo puedes proteger? Si, si cumple una serie de requisitos.
Por ejemplo en Espafia se exige que el disefio:

y se considera que es novedoso cuando
no existe ningtn disefio igual que se haya puesto al
alcance del publico.

y se considera que es singular cuando un
experto entienda que es asi.

Sin duda se trata de la fase mds creativa del proceso de
innovacién, y su duracién depende de cada legislacién. En
Espana se concede hasta un méximo de venticinco anos. Eso si,
hay que realizar una renovacién cada cinco afos.

Al igual que para el caso de las patentes existen vias
regionales e internacionales. Existe un sistema de Registro
Internacional de Disefios para paises que estdn integrados en el
Arreglo de La Haya, suscrito en la actualidad por 60 miembros.

Como en el caso de las patentes te recomiendo el contactar
con expertos que te asesoren en la presentacion de la solicitud
de proteccién de disefios industriales dada la complejidad y los
distintos factores que pueden influir en su concesion.

35



Consigue tu suefio | Guia de emprendizaje

Otras alternativas que te
ofrecen proteccidén

36



Consigue tu suefio | Guia de emprendizaje

Otras alternativas que te ofrecen proteccion

La proteccién de la marca:

El registro de marcas es un procedimiento habitual en todos
los paises y no muy costoso lo que supone una gran ventaja.

¢Pero en qué consiste una marca y qué se puede proteger?
Pues dependerd de la legislacién de cada pais pero en términos
generales se pueden registrar como marcas palabras, simbolos y
otros signos utilizados para distinguir los productos y servicios
que ofrecen las empresas. Ademds en algunos paises entra dentro
de la proteccién de la marca la regulacién del nombre comercial y
de los rétulos de los establecimientos.

En cada pais existe un organismo en el cual registrar
las marcas. Busca el organismo competente e inférmate del
procedimiento y documentacién a aportar.

La duracién de la proteccién depende también de cada pais.
El registro sucle ser por periodo indefinido pero se ha de pagar
una cuota de renovacién cada cierto tiempo. Por ejemplo, en
Espafia la marca hay que renovarla cada diez afios.

Al igual que para el caso de las patentes existen vias
regionales e internacionales. Existe un sistema de registro de
marcas para paises que estdn integrados en el Sistema de Madrid,
suscrito en la actualidad por 85 paises.

La proteccion de la propiedad intelectual:

Cubre el 4mbito de las obras cientificas, literarias, musicales,
teatrales, cinematogréficas, también esculturas, pinturas,
grabados, “comics”, proyectos y planos de arquitectos e
ingenieros, etc.

La propiedad intelectual siempre corresponde al autor o
autores por su creacién. Los derechos de propiedad intelectual
otorgan ademds del reconocimiento moral a los creadores, los
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Otras alternativas que te ofrecen proteccion

derechos de explotacién econdémica por la realizacidn de sus obras
y prestaciones.

gQué tienes que hacer? Una obra se protege desde el
momento de su creacion, recibiendo los titulares la plena
proteccion de la ley desde ese momento y sin que se exija el
cumplimiento de ningun requisito formal.

No obstante, existen registros que permiten facilitar la
prueba de que una obra es de tu titularidad. Es decir que la
inscripcién puede tener presuncién de veracidad. De tal forma
que si no tienes una obra inscrita, tendrds que probar que
realmente has sido td el autor por cualquier medio de prueba que
consideres oportuno. En Espafa esta inscripcidn se solicitard en
el Registro General de la Propiedad Intelectual que pertenece al
Ministerio de Educacién.

Y un aspecto importante hace referencia a los costes de
inscripcidn. Ya que las tasas para proteger los derechos de
propiedad intelectual son mucho més reducidas. Por ejemplo, en
Espafa no llegan a los 20 euros.
¢Y qué pasa con el software?

Por ejemplo, en Europa el Convenio Europeo sobre
concesion de Patentes Europeas no considera patentables los
programas de ordenador. Luego deben protegerse a través de la
propiedad intelectual.

En Estado Unidos y Japén en cambio los programas de
ordenador pueden ser patentables. Pero tampoco excluyen la via
de la propiedad intelectual.

Esto tiene una repercusién importante ya que piensa que los
costes, plazos y requisitos para patentar son mucho mayores que
los de la proteccién a través de la propiedad intelectual.
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¢Estas interesado en
ceder la explotacion de
tu propiedad industrial?
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¢Estas i lo en ceder la
industrial?

i6n de tu prop

La alternativa mas comun para obtener beneficio de la propiedad
industrial no es la explotacion directa, sino la comercializaciéon de
la misma.

La concesién de la propiedad industrial a través de licencia es
un contrato por el cual el titular de la patente cede los derechos de
explotacidn a un tercero (persona fisica o juridica). En este contra-
to se fijard por un lado el precio para la concesién y unas condi-
ciones. Si no se cumplen las condiciones estipuladas se cancelard el
derecho de explotacidn, es decir se revocard la licencia.

¢Coémo se cobran las licencias?

Si el propietario de la patente quiere cobrar un dinero
variable durante el periodo de la concesién de la licencia, esto se
conoce como regalfa. El pago de la regalia se da mientras dura al
plazo de concesién de la licencia (como méximo 20 afios en el
caso de Espana).

Si prefieres recibir una suma a tanto alzado en lugar de percibir
regalfas, la cesién puede ser la mejor forma de comercializacién.

Al ceder tu propiedad industrial, como titular transfieres al
cesionario esos riesgos de disminucién de las regalias en caso de
dificultades técnicas, perturbacién del mercado, dificultades de
reglamentacién o de productos competidores.

El pago de esa suma tnica alzada que recibe el cedente no es
reembolsable si esos riesgos se concretan.

La desventaja para el titular de la patente es que el monto de
la suma alzada se calcula en el momento de la cesién sobre la base
del valor de la patente en ese momento.
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¢Puedo protegerme sin utilizar medios juridicos?

Sin duda existen otros mecanismos para la proteccion de la
innovacion en la empresa mas alla de los puramente legales.
Destacariamos tres: las barreras técnicas, el secreto, la vigilancia
tecnolégica.

e Sofisticar el disefo.

* Incorporar errores controlados.

* Introducir trabas técnicas a la copia.
¢ Otros obstaculos técnicos.

* Uso de c6digos o encriptacién.

La propia dificultad de la innovacién es un medio de pro-
teccién, existen innovaciones simples que son ficiles de imitar e
innovaciones complejas que son mds dificiles de imitar.

Una recomendacion muy basica es complicar el diseio de tu
innovacion para que no sea imitable. jTodo lo que sea posible!

Ahora desarrollaremos dos de los sistemas de proteccién mds
interesantes: el secreto de empresa y la vigilancia tecnolégica.

El secreto en la empresa ademas de un auténtico sistema de
proteccion frente a la competencia es una obligacién juridica de
todas las personas involucradas en el proceso de innovacion.

Lo primero que tienes que hacer es identificar a aquellas
personas de la empresa que estdn involucradas en el proceso
de innovacién. También tienes que identificar a las personas
de agentes externos (clientes, proveedores, investigadores,
etc.) que tienen acceso a informacién de la innovacién y
ligarlas contractualmente.

iOjo! Esta forma de proteccidn es limitada, porque no impi-
de que estas personas que participan del proceso de innovacién
lleguen al mismo resultado por otros caminos y lo explote libre-
mente, ni que incluso lo protejan por medio de patente u otra
forma de proteccién de los derechos de propiedad antes que td.

Utilizar el secreto industrial por tu parte supone poner los
medios fisicos y legales para su mantenimiento. Como compren-
derds la pérdida del cardcter de secreto normalmente se debe a
un descuido por no observar todas las medidas necesarias para su
mantenimiento en el proceso de investigacién. EI mantenimiento
del secreto es una forma de proteccién que ofrece problemas, y
esta limitada pero es util y barata.
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¢Puedo protegerme sin utilizar medios juridicos?

Hay innovaciones cuyo mantenimiento en secreto es la mejor
via para protegerlas, y en algunos casos la tinica, ya que hay casos
en los que la innovacidn no es protegible por otros medios. Por
ejemplo, este sistema lo puedes utilizar para partes de la inno-
vacion que no son patentables o que no puedes utilizar otros
medios de proteccidn.

También resulta interesante combinar el secreto con otros
medios legales como puede ser una patente o un disefo industrial.
Esta forma de proteccion es contraria, en principio, a los

objetivos de universidades y organismos publicos de investiga-
cién, por lo que deberd ser un mecanismo a utilizar sélo en casos
muy concretos, o cuando ello venga derivado de las obligaciones
legales o contractuales contraidas anteriormente.

EL SECRETO EN LAS RELACIONES CON LOS EMPLEADOS:

El secreto es una obligacién para los empleados de la
empresa. Es una obligacion derivada del contrato de trabajo,
del deber contractual de la buena fe que rige esta relacién, que
consiste en mantener los secretos relativos a la explotacién y
negocios del empresario. La legislacién civil, mercantil y laboral
se hacen eco del deber de secreto.

De todas formas siempre sera interesante recordar a los
empleados la obligacion de secreto con respecto a la actividad
que desarrollan en la empresa mediante la inclusion expresa de
esta obligacion en el contrato de trabajo.

EL SECRETO EN LAS RELACIONES CON TERCEROS NO EMPLEADOS:

La tecnologfa es un objeto de negocio, pero si ésta no estd
protegida mediante patente u otras formas de propiedad que
obligan a todos, antes de mostrarsela a los terceros es necesario
establecer en qué condiciones se va a mostrar esa informacién
a las personas que no estdn obligadas por una relacién laboral.
Para ello, serd necesario hacerles firmar un acuerdo de secreto o
de confidencialidad en el que se indiquen estas circunstancias
y la penalizacién en que pueden incurrir en el supuesto de no
cumplir estas obligaciones.

Un acuerdo de secreto es un contrato entre varias personas
que les va a permitir intercambiar informacion relevante, relativa
a conocimientos importantes para las personas que la estan
intercambiando. En el mismo sentido se debe establecer cudles
son las obligaciones.
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En un acuerdo de estas caracteristicas se debe incluir y firmar
la documentacién que se intercambia entre las partes. De la
misma manera, se deben establecer cudles son las obligaciones de
los empleados que van a manejar la informacién, que puede ser
para su evaluacion o para la explotacién de la misma.

sEn qué tipo de conocimiento relacionado con la innovacion es
mds susceptible de ser usado el secreto?

Hay un tipo de conocimiento codificable, que se puede
registrar, y si no estd protegido legalmente la difusién entre
competidores es rdpida. Por tanto baja la posibilidad de mantener
la ventaja competitiva que genera.

Existe por otro lado un conocimiento tdcito que se basa en las
habilidades de los empleados y rutinas organizativas y que es més
dificil de imitar. En este dltimo es dénde el secreto es mds efectivo.

Para finalizar, no nos tenemos que olvidar de la transferencia
tecnolégica como un medio para rentabilizar la inversion en inno-
vacioén, en definitiva como un medio de proteccién de la misma.

La vigilancia
tecnologica consiste en estar atento a los cambios tecnolégicos
del entorno para adaptarlo a tu empresa y asi mantener la ventaja
competitiva de tu empresa a lo largo del tiempo.

Es muy importante que realices un proceso sistemdtico de
vigilancia tecnoldgica que consiste en realizar de manera siste-
mdtica la captura, el andlisis, la difusién y la explotacién de las
informaciones utiles para la supervivencia y el crecimiento de
la empresa. Debe centrarte en todo hecho susceptible de crear
oportunidades o amenazas para tu empresa.

Areas de vigilancia:

Vigilancia competitiva de Vigilancia comercial: clientes,
competidores actuales y mercados, proveedores.
potenciales.

Vigilancia tecnolégica de las | Vigilancia del entorno social,
tecnologias disponibles y/o politico, legal, econémico,
emergentes. medio ambiente.

Para ellos debes consultar revistas especializadas, asistir a
ferias de muestras, analizar los productos de los competidores y
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14 ¢Puedo protegerme sin utilizar medios juridicos?

sobre todo hablar con tus clientes y proveedores que te informa-
rén de las novedades.

Debes conocer la tecnologia en que se va a trabajar; para
asi vigilar que se publica y se patenta. Conocer que tecnologias
emergen y crecen frente a las que se quedan obsoletas. Conocer
qué hacen los competidores, en qué investigan, dénde patentan,
por dénde se mueven, para asi intentar seguirles.

Busca a los mejores

En el campo tecnolégico es muy importante buscar a
los mejor cualificados y conseguir ventaja frente a los
competidores.

Finalmente saber quién es lider tecnoldgico, en qué universi-
dad trabaja, en qué empresa se desarrolla. Esto util para intentar
ponerse en contacto con él y para conseguir una ventaja frente a
la competencia.

Tecnologia

Conoce la tecnologia
con la que trabajas
y sigue su evolucion
en publicaciones y
patentes.
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Contactos de interés
para la proteccion de la
innovacion
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Contactos de interés para la proteccion de la innovacion

* Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

* Oficina Europea de Patentes.

* Organizacion Mundial de la P. Intelectual.
* Oficina de Patentes y Marcas de USA.

* Oficina de Patentes y Marcas de Japon.

* Organizacién Mundial de Comercio.
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