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PRESENTACION

Importante instrumento para fomentar la innovacién en la industria, la gestién de la pro-
piedad intelectual es estratégica para que las empresas brasilenas sean competitivas en el
mercado global. Por medio de ella, dirigentes empresariales pueden prospectar oportuni-
dades, monitorear la competencia e identificar, por ejemplo, nivel de inversiones y desa-
rrollo de productos y procesos.

El Instituto Euvaldo Lodi (IEL), el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) y el Ins-
tituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), atentos a esta necesidad, unieron esfuerzos y
lanzaron el Programa de Propiedad Intelectual para Innovacién en la Industria. Su objetivo
es diseminar la importancia del tema para el crecimiento de la industria brasilena.

Una de las acciones previstas es la producciéon de esta guia que ofrece a los empresarios
informaciones sobre los principales aspectos de la propiedad intelectual. Este tema, todavia
bastante asociado solamente al registro de marcas y a la concesién de patentes, debe ser
visto de forma mas amplia. Las empresas necesitan entender sobre su actualidad y per-
tinencia para maximizar la correcta apropiacién, protecciéon y comercializacion de estos
bienes inmateriales y asi, generar valor y ventajas para sus negocios.

La Confederacion Nacional de la Industria (CNI), lider de la Movilizacion Empresarial por
la Innovaciéon (MEI), reconoce que la propiedad intelectual debe ser priorizada, por ser un
tema de gran relevancia para la innovacion. Para esto, es esencial fomentar la construccion
de nuevas competencias dentro de las empresas. Esta guia es una respuesta al compromiso
asumido. Pero las acciones no se limitan a esto: profesionales del IEL del SENAI y del SESI
fueron capacitados para asesorar a técnicos y empresarios sobre cuando, dénde y por qué
proteger sus activos basados en conocimiento, ademas de proveer informaciones estraté-
gicas y tecnoldgicas contenidas en bancos de patentes, marcas y disefos industriales para
monitorear tendencias e identificar aliados capaces de contribuir a la innovacién y compe-
titividad de la empresa.

Sin sombra de duda, lainnovacion es fundamental para el desarrollo del pais. Es un requisito
para el crecimiento de la economia de manera prospera y sostenible, con mayor producti-
vidad y mejores empleos y sueldos. Inclusive con todas esas conquistas para la sociedad, la
innovacion es, sobre todo, una agenda empresarial, que debe ser priorizada también por el
gobierno. Por medio de ella, nuestras empresas pasan a estar en condiciones de aumentar
la competitividad e insertar a Brasil en el mercado global.

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Presidente de la CNI

Presidente del Consejo Nacional del SESI
Presidente del Consejo Nacional del SENAI
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PREFACIO

En la actual sociedad del conocimiento y de la creatividad, la Propiedad Intelectual es
un tema de creciente importancia para la economia de los paises y un canal de inser-
cién en la comunidad internacional. En este escenario fue firmado el Convenio entre el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL/NC) y el
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI/DN) para la ejecucién del “Programa
de Propiedad Intelectual para la Industria” cuya meta es fomentar el uso estratégico del
sistema de proteccidon de activos basados en conocimiento para aumentar la competiti-
vidad de la industria brasilena.

La gestién de la Propiedad Intelectual comprende un conjunto de actividades que
demandan expertise especifico y a veces complejo por parte de las empresas. Entre
estas, podemos mencionar la identificacién de tecnologias pasibles de ser patentadas,
la negociacion y contratacién de licencias y la utilizacién de marcas, disenos industriales
y patentes para aumentar el valor agregado y fomentar la diferenciacion competitiva y
el aumento de las exportaciones.

El INPI es la institucion del Gobierno Federal responsable de la propiedad industrial y
de otras areas de la Propiedad Intelectual de interés de la industria. Ofrecer expertise en
esos campos a la industria brasilena es el objetivo central de esta iniciativa, cuyo como
vehiculo principal es la difusién de los sistemas de aprendizaje y soporte gerencial y tec-
noldgico coordinados por el SENAI y por el IEL, de especial importancia para las micro,
pequenas y medianas empresas.

Este programa busca llegar, también, a la comunidad de profesionales de prensa, por
su capacidad de hacer llegar a un publico todavia mas amplio la informacién sobre los
conceptos y la importancia de la gestion de la Propiedad Intelectual.

El alcance del programa aqui presentado lo posiciona como el mayor emprendimiento
de diseminacién y capacitacidon para el uso estratégico de la Propiedad Intelectual en
América Latina.

Jorge de Paula Costa Avila
Presidente del INPII
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INTRODUCION

1.1 La historia del desarrollo tecnolégico es testigo de la experiencia de
grimportancia de la propiedad intelectual

La historia del desarrollo tecnoldgico es testigo de la experiencia de grandes inven-
tores, como por ejemplo: Alexandre Graham Bell, Benjamin Franklin, Santos Dumont y
Thomas Edison. En el campo de las artes y de la ciencia, personalidades como Ludwig
von Beethoven, Leonardo daVinci, Shakespeare e Isaac Newton dejaron su marca en la
historia con sus creaciones. La genialidad y capacidad de estas notables personalidades
lograron revolucionar nuestro modo de vivir, comunicar, transportar, asi como de dis-
frutar la belleza de sus creaciones y la importancia de sus descubrimientos.

En el actual contexto en que vivimos, el desarrollo avanza a pasos agigantados.
El paradigma es la comunicacidn instantanea, el mundo globalizado y la inexistencia
de fronteras para la difusion del conocimiento. Este escenario favorece la contribucion
de pequenos empresarios, emprendedores, inventores, cientificos y artistas, que, mas
que nunca, pasan a disponer de medios para inventar, proteger, divulgar y comercializar
mundialmente sus creaciones e innovaciones, generando un retorno econémico para
las inversiones realizadas y ofreciendo beneficios a la sociedad.

Es necesario entender que, a pesar de que ideas nuevas y creativas estan en el corazén
de la mayoria de los negocios de éxito, las “ideas” en si tienen poco valor. Ellas nece-
sitan ser desarrolladas, transformadas en productos, procesos o servicios innovadores
y ser comercializadas con éxito. Es decir, exigen la realizacidon de inversiones significa-
tivas. Empresas no compran ni invierten apenas en “ideas” y si en su potencial de trans-
formarse en productos que sean econdmicamente viables y tengan relevancia para el
mercado. Esa es la esencia del proceso de innovacion.

La empresa innovadora de éxito es la que consigue hacer una sintesis de los conoci-
mientos producidos por la humanidad, los principios econémicos y el derecho, transfor-
mando a la propiedad intelectual generada en riqueza.

Por lo tanto, antes de decidir invertir tiempo, talento, recursos econémicos y financieros
en el desarrollo de cualquier nuevo emprendimiento, es sumamente importante evaluar
la originalidad de la idea y sus expectativas mercadoldgicas. Este punto de partida no
serd una garantia de que todo funcionara, pero seguramente servird para minimizar
riesgos y prevenir sorpresas futuras.

1.2 Innovacion y propiedad intelectual

El conocimiento y la tecnologia avanzan en grado de importancia como uno de los mas
efectivos instrumentos de promocién del desarrollo econdmico en el escenario mun-
dial. Nuevos servicios, productos y procesos productivos surgen con velocidad cada vez
mayor. Este movimiento innovador, cuando fue adecuadamente incentivado, demostro
que contribuye de forma rapida al proceso de generacion de riquezas y mejoria de la
calidad de vida de las poblaciones. Es innegable la necesidad de valorizar y proteger las
obras del espiritu humano, principalmente en lo que se refiere a un potencial retorno
econdmico para su creador y para la sociedad.

Esta guia fue concebida con la intencién de servir de material basico de consulta y para

Art. 5°Todos son iguales
ante la ley, XXVIl - a los
autores les pertenece

el derecho exclusivo de
utilizacién, publicacion

o reproduccion de sus
obras, transmisible a los
herederos por el tiempo
que la ley establezca;
XXVIII - estan asegurados,
en los términos de la ley:
a) ...
b) el derecho de fiscaliza-
cion del aprovechamiento
econémico de las obras
que creen o en las cuales
participen a los creado-
res, a los intérpretes y a
las respectivas repre-
sentaciones sindicales y
asociativas; XXIX - la ley
asegurara a los autores
de inventos industriales
privilegio temporario

para su utilizacion, asi
como proteccion a las
creaciones industriales,

a la propiedad de las
marcas, a los nombres de
empresas y a otros signos
distintivos, tomando en
cuenta el interés social y
el desarrollo tecnoldgico y
econémico del pais; Cons-
titucion Federal de 1988.




La OMPI es una agencia
especializada de las Orga-
nizaciones de las Naciones
Unidas (ONU), constituida
en 1967, que se dedica al
desarrollo de un sistema
internacional de propiedad
intelectual equilibrado y
accesible, con miras a re-
compensar la creatividad,
incentivar la innovacion

y contribuir al desarrollo
economico, asi como a
salvaguardar los intereses
publicos.

El INPI es una autarquia
federal brasileiia, creada
en 1970 y vinculada al
Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exte-
rior, responsable de todo
y cualquier procedimiento
de solicitud, concesion y
negociacion de propiedad
industrial en el territorio
nacional.

A CAMINO DE LA INNOVACION

responder a una demanda creciente de informacion, identificada entre empresarios
interesados en la produccion intelectual y sus formas de proteccién, gestion y negocio
con miras a dar competitividad a sus obras en los mas diversos sectores del mercado.
En esta guia las cuestiones vinculadas a la comercializacidén de la propiedad intelectual
son tratadas de manera sistematizada, en un lenguaje simple y objetivo.

1.3 (A quién se destina?

Esta guia se destina a empresarios, emprendedores, innovadores, investigadores,
artistas, inventores y a todos los interesados en obtener conocimientos introductorios
sobre aspectos inherentes a la gestion de negocios que implican la proteccion y comer-
cializacion de bienes de Propiedad Intelectual.

1.4 Foco

Se espera es que esta publicacién sea utilizada como una fuente de informaciones estra-
tégicas para el publico al cual se destina y que tiene interés en transformar bienes inte-
lectuales en productos comercializables, garantizando el reconocimiento de sus dere-
chos y de los derechos de terceros. Se hizo hincapié en los tépicos considerados de
mayor relevancia para el empresario, que son los relativos a los aspectos criticos de la
innovacioén, incluyendo el proceso de proteccién y comercializacion.

Esta guia no substituye las orientaciones del Instituto Nacional de la Propiedad Indus-
trial (INPI) y ni de profesionales especializados en el tema. Estad basada, principalmente,
en la legislacion pertinente, que se encuentra discriminada en el ANEXO, y en informa-
ciones colocadas a disposicion por la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI), el INPI, Fundacion Biblioteca Nacional (FBN) y la literatura especializada sobre
el tema de la innovacion y propiedad intelectual.

Esta publicacién fue concebida dentro de un criterio amigable de interactividad, posi-
bilitando que el lector navegue con facilidad por su contenido, busque e identifique los
asuntos de su interés de una manera simple, facil y rapida, sin tener que necesaria-
mente proceder a una lectura encadenada de todo el texto.
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PROTECCION DE BIENES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1 Qué es la propiedad intelectual

La convencién de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI] define
como propiedad intelectual:

La suma de los derechos relativos a las obras literarias, artisticas y cientificas, a las inter-
pretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a
los fonogramas y a las emisiones de radiodifusién, a las invenciones en todos los domi-
nios de la actividad humana, a los descubrimientos cientificos, a los disenos y modelos
industriales, a las marcas industriales, comerciales y de servicio, asi como a las firmas
comerciales y denominaciones comerciales, a la proteccion contra la competencia des-
leal y a todos los otros derechos inherentes a la actividad intelectual en los dominios
industrial, cientifico, literario y artistico.

La propiedad intelectual estd divida en tres categorias principales del derecho, sena-
lados en la Figura 1.

Derecho de Autor

Propiedad Industrial

T
@
3£
|—q>
[«
o9
- -
a £

Proteccion Sui Generis

Figura 1 - Categorias que involucran los derechos de propiedad intelectual

El derecho de propiedad intelectual es un derecho inmaterial, resultante del intelecto
humano y no de su fuerza de trabajo.

El derecho de autor coloca el foco en intereses de caracter subjetivo, porque deriva basi-
camente de la autoria de obras intelectuales en el campo literario, cientifico y artistico,
como por ejemplo: dibujos, pinturas, esculturas, libros, conferencias, articulos cienti-
ficos, musicas, peliculas, fotografias, software, entre otros, siendo reglamentado por
la Ley n° 9.610/98. El derecho de autor involucra un conjunto de derechos morales y
patrimoniales del creador de la obra literaria, artistica, cientifica y se refiere la todas las
creaciones que no poseen requisitos de novedad absoluta y aplicacion industrial.

La propiedad industrial coloca su foco de interés mas especificamente en la actividad
empresarial. Su objeto son patentes de invencion y de modelos industriales, marcas,
dibujos industriales, indicaciones geograficas, secreto industrial y represion de la com-
petencia desleal, siendo reglamentada por la Ley n° 9.279/96.

El derecho de propiedad industrial es un conjunto de derechos y obligaciones relacio-
nado a bienes intelectuales, objeto de actividad industrial de empresas o individuos.
Asegura a su propietario (titular del derecho) la exclusividad de:

HITOS FUNDAMENTALES

1474: Concesion de carta
patente, en la Republica de
Venecia;

1623: Estatuto de los Mo-
nopolios, en Inglaterra;

1790: Patent Act, en los
Estados Unidos;

1791: Ley Chapellier, que
trata sobre la extincion de
los privilegios de las corpo-
raciones de oficios y la
consagracion de la libertad
de industria, en Francia;

1809: Albala de D. Joao VI
sobre privilegios de inven-
cion, en Brasil;

1883: Convencion de Paris
para la proteccion de la
Propiedad Industrial (CUP);

1886: Convencion de Berna
para la proteccion de las
obras literarias y artisticas;

1994: Acuerdo sobre
Aspectos de Derecho de

la Propiedad Intelectual
Relacionados con el Co-
mercio (TRIPS - Agreement

on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property
Rights) de la OMC.




La expresion en latin sui
generis es usada en el de-
recho para designar algun
objeto o situacion que sea
el(la) unico(a) de su tipo.

Derecho de propiedad: es
el derecho que la persona
natural o juridica tiene,

dentro de los limites de la

ley, de tener, usar, gozar y
disponer de un bien tangible
o intangible, asi como de
reivindicarlo a quien injusta-
mente lo detente.

A CAMINO DE LA INNOVACION

e Fabricacion;
e Comercializacion;
e |mportacion;

e Uso;
e \enta;
e Cesion.

La proteccion sui generis incluye la topografia de circuito integrado, cultivares, asi como
los conocimientos tradicionales y el acceso al patrimonio genético, estando cada tipo de
proteccion reglamentado por una legislaciéon propia.

2.2 Importancia de la propiedad intelectual para una empresa

En el mundo de los negocios, obras, conocimiento, invenciones, innovaciones y otras
expresiones de la creatividad humana son convertidos en propiedad privada y prote-
gidas por ley por medio del sistema de propiedad intelectual. Como propiedad privada,
ellas son comercializadas como bienes inmateriales, llamados activos intangibles.

La difusion de los conceptos y la utilizacion de los instrumentos de protecciéon de la
propiedad intelectual son fundamentales para que empresas e individuos aseguren que
sus creaciones, invenciones, obras artisticas o literarias tengan retorno financiero en el
momento de la actividad de comercializacion de dichos activos.

Ademas, dentro del contexto de la era de la economia del conocimiento, la propiedad inte-
lectual legalmente protegida se transformd en un importante activo para la competitividad
de las empresas que desean optimizar el valor de esos bienes. Sin embargo, para lograr este
objetivo, la empresa debe saber cémo planificar la estrategia del negocio, como proteger
productos actuales y futuros, generando valor para su capacidad innovadora. Este proceso es
de gran valor en el desarrollo de las naciones, en la medida en que su finalidad es:

e Favorecer el comercio internacional;

¢ Incentivar nuevos métodos de produccién;

e Aumentar la productividad;

e Generar riquezas;

e Mejorar la calidad de vida;

e Fomentar la capacidad creadora;

e Aumentar las posibilidades de la ciencia y de la tecnologia;

e Enriquecer el mundo de la literatura y las artes.

2.3 Mecanismos de proteccion de bienes de propiedad intelectual

El Derecho de Propiedad es extremadamente importante en el mundo de los negocios,
porgue de él derivan diferentes ventajas competitivas para su titular. La propiedad sobre
bienes de naturaleza material es un derecho permanente. El derecho sobre la titularidad
de la propiedad intelectual, que trata de bienes inmateriales, es de caracter temporal,
con miras a asegurar que, después de transcurrido un cierto tiempo, la sociedad pase a
disfrutar libre y gratuitamente de las creaciones del espiritu humano.
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Obtencion del derecho de propiedad intelectual

Un aspecto importantisimo del proceso de comercializacién de la propiedad intelectual
realizado por las empresas se refiere a la cuestion de la constitucion de la titularidad del
bien intelectual que sera legalmente protegido. O sea, la definicién de quien realmente
es el dueno del activo intangible. La correcta proteccién de la propiedad intelectual
es un elemento fundamental para el éxito de la explotacién comercial de un producto,
proceso o servicio potencialmente innovador. Asi, todos los cuidados son necesarios
cuando se trata de definir los instrumentos y el momento adecuado para buscar pro-
teccion legal. Esta decision debe estar siempre alineada con la estrategia comercial de
la empresa.

Propiedad intelectual y dominio publico

Bienes culturales, de tecnologia o de informacidn - libros, articulos, obras musicales,
invenciones, modelos de utilidad, disefos industriales y otros - cuyos derechos econé-
micos o plazos de proteccidn hayan caducado son considerados de dominio publico, no
siendo mas de exclusividad de ningun individuo o entidad. Dichos bienes son de libre
uso de todos, ya que pasaron a integrar la herencia cultural de la humanidad.

Cabe observar que bienes de propiedad industrial pueden caer en dominio publico antes
del plazo maximo de su proteccion, en el caso de que el titular del referido derecho de
exclusividad no pague (en Brasil, al INPI), dentro de los plazos debidos, los valores
para su mantenimiento. De esta forma, es necesario que la empresa realice una gestion
competente de su portafolio de propiedad intelectual para no correr el riesgo de perder
prematuramente sus derechos de exclusividad, que le garantizan un posicionamiento
diferenciado en el mercado.

Instrumentos de proteccion de propiedad intelectual

La sistematica legal de proteccién de la propiedad intelectual en Brasil establece los
sectores senalados en la Figura 2, que seran tratados individualmente a continuacion.

Derecho de Autor
Derechos Conexos
Programa de Ordenador

Derecho de Autor

Marca

Patente

Diseno Industrial

Indicacién Geografica

Secreto Industrial & Represion a la
Competencia Desleal

Propiedad Propiedad Industrial

Intelectual

Topografia de Circuito Integrado
Cultivar (variedades modificadas
de plantas)

Conocimiento Tradicional

Proteccion Sui Generis

Figura 2 - Modalidades de derechos de propiedad intelectual

El registro de la obra
intelectual en el campo
del derecho de autor es
facultativo. Este procedi-
miento apenas presupone
la autoria de la obra, al
contrario de la propiedad
industrial y de la protec-
cién sui generis, en que
la formalidad del registro
significa la atribucion del
derecho al titular de usarla
con privilegio.
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Tal como podra ser constatado a continuacién, dependiendo de la estrategia comer-
cial de la empresa, un mismo producto podra disponer de varios tipos de proteccion,
cubriendo diferentes aspectos, mediante la utilizacién apropiada de los instrumentos
de la propiedad intelectual (ver Figura 3). Por su caracteristica de identificar y diferen-
ciar productos, la marca se convierte en una de las formas de proteccién mas impor-
tante y aplicable en el mundo empresarial. Usar opciones diferentes para la protec-
cién de un producto garantiza un diferencial competitivo todavia mas fuerte, porque
la empresa dispone de diferentes tipos de derechos de exclusividad sobre aquel bien.
Asi, la empresa podra impedir que terceros, en todos los territorios en que dispone de
proteccién, copien, produzcan, usen, coloquen en venta, vendan, importen y exporten
su producto sin su consentimiento.

Producto “A"

Marca Patente Diseno Industrial
Producto “B"

Marca Patente Secreto de Negocio
Producto “C"

Marca Patente Topografia de Circuito
Producto “D"

Marca Programa de Ordenador Topografia de Circuito
Producto “E"

Marca Derechos de Autor Derechos Conexos

Figura 3 - Proteccion de productos mediante diferentes combinaciones de derechos
de propiedad intelectual
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3.1 Consideraciones sobre propiedad industrial

En el &mbito del derecho de la proteccion de bienes de propiedad industrial, a continua-
cidon serdn abordados los principales aspectos que involucran los sectores senalados en
la Figura 4.

Marca

Patente

Diseno Industrial

Indicacion Geografica

Secreto Industrial & Represion a la Competencia Desleal

Propiedad

Industrial

Figura 4 - Sectores de la proteccion del derecho de la Propiedad Industrial

3.2 Proteccion por patente

¢{Qué es una patente?

La patente es un titulo de propiedad temporal concedido por el Estado, en base a la ley
de Propiedad Industrial (LPI), a quienes inventan nuevos productos, procesos, o hacen
perfeccionamientos destinados a la aplicacion industrial.

Es el instrumento de proteccion mas utilizado en la innovacién tecnoldgica. Su impor-
tancia es fundamental, porque la concesién de este derecho de exclusividad garantiza a
su titular la posibilidad de un retorno de la inversién aplicada en el desarrollo de nuevos
productos y procesos industriales (Figura 5).

Figura 5 - llustracion de un producto patentado - Comprimidor de latas

Solamente el titular de la patente puede vender el producto o aplicar el proceso que
fue patentado, asi como ceder de forma onerosa o no, en caracter definitivo o tempo-
rario, el derecho de explotaciéon de su bien intelectual. Es importante saber que la con-
cesion de este derecho es territorial. Es valida solamente dentro del pais en el cual la

Hay muchas invenciones que
son el resultado de conside-
rables esfuerzos y altas in-
versiones en investigacion y
desarrollo (I+D), sin embargo
hay también muchas mejo-
rias incrementales, simples

y técnicamente no onerosas
que son legalmente prote-
gidas por patentes de gran
valor comercial y que son
altamente rentables para las
empresas y sus inventores.
Hay también productos inno-
vadores complejos como, por
ejemplo, un automovil, que
constantemente incorpora en
su fabricacion una gran canti-
dad de invenciones cubiertas
por innumerables patentes
que pertenecen a diferentes
titulares.




;Qué es lo que no puede
ser patentado?

¢ |0 que sea contrario a
la moral, a las buenas
costumbres y a la seguri-
dad, al orden y a la salud
publica;

* descubrimientos, teorias
cientificas y métodos
matematicos;

e concepciones puramente
abstractas;

e esquemas, planes,
principios o métodos
comerciales, contables,
financieros, educativos,
publicitarios, de sorteo y
de fiscalizacion;

¢ obras literarias, arquitec-
tdnicas, artisticas y cienti-
ficas o cualquier creacion
estética;

® programas de ordenador;

® presentacion de informa-
ciones;

¢ reglas de juego;

¢ técnicas y métodos
terapéuticos, operatorios,
quirurgicos, o de diag-
néstico, para aplicacion
en el cuerpo humano o
animal; y

® seres vivos naturales y
materiales bioldgicos en-
contrados en la naturale-
za, incluyendo el genoma
de cualquier ser vivo
natural y los procesos
bioldgicos naturales.

Una invencion, o mode-

lo de utilidad, para ser
considerada nueva, debe
demostrar algunas carac-
teristicas que no sean co-
nocidas en el cuerpo de los
conocimientos existentes,
Ilamado estado de la técni-
ca. El estado de la técnica
es constituido por todos
los conocimientos que son
accesibles al publico, antes
de la fecha de depdsito de
la solicitud de patentes,
por descripcién escrita u
oral, por uso o cualquier
otro medio, en Brasil y en
el exterior.

A CAMINO DE LA INNOVACION

proteccion fue concedida, o sea, la concesion de una patente en Brasil apenas garantiza
los derechos de su titular de tenerla protegida dentro de Brasil.

(Quién puede ser el titular de una patente?

La empresa, institucion (persona juridica) o el propio inventor (persona natural) pueden
solicitar la titularidad de una patente en el organismo competente del pais de interés. En
Brasil la institucion responsable de la concesidon de patentes es el INPI.

iQué es lo que puede ser patentado?

Cualquier invencién que tenga por objeto un nuevo producto o proceso, en todos los
campos de aplicacion tecnologica, siempre y cuando cumpla los requisitos de:

e Novedad

e estar mas alla del estado de la técnica;

®* no ser conocida y no haber sido divulgada;

® no exista o derive de la naturaleza;

e Actividad inventiva

* no ser obvia para un técnico del asunto;

e Aplicacion industrial

e ser un producto para consumo o un proceso para produccion.
iCuales son los tipos de patentes?

Patente de invencion (PI)

Se refiere a productos o procesos absolutamente nuevos y originales, que no deriven
del mejoramiento de los ya existentes. El plazo maximo de su validez es de 20 anos a
partir de la fecha de depésito de la solicitud.

Invencion es una concepcion resultante del ejercicio de la capacidad de creacion del
hombre y que representa una solucion para un problema técnico especifico, dentro de
una determinada 4rea del conocimiento tecnoldgico.

Figura 6 - llustracion de patente de invencion - Alambre de puas
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Patente de modelo de utilidad (MU)

Se refiere a perfeccionamientos en productos preexistentes, que mejoran su utilizaciéon
o facilitan su proceso productivo. El plazo maximo de su validez es de 15 anos a partir
de la fecha de depésito de la solicitud.

Se considera que una
invencién o modelo de
utilidad incluye actividad
inventiva cuando no es
consecuencia obvia o
evidente, para un técnico
en el asunto, de lo que ya
se conoce. En el caso de la
invencion, la actividad in-
ventiva debe ser resultado
de algo mas que una mera
combinacion de caracteris-
ticas técnicas conocidas.
En el modelo de utilidad,
son aceptados efectos téc-
nicos previsibles asi como
combinaciones obvias,
siempre y cuando el objeto

Figura 7 - llustracion de modelo de utilidad - Pinza que sera patentado pre-

sente una nueva forma o
disposicion que lleve a un
mejoramiento funcional.

¢Como depositar una patente?

La solicitud de patente debe ser realizada en un formulario especifico de la oficina de
patentes del pais en que se desea buscar la proteccién, conteniendo las siguientes
informaciones:

¢ Datos del solicitante;

¢ Informe descriptivo;

¢ Reivindicaciones;

¢ Dibujos;

¢ Resumen;

e Comprobante de pago de la tasa aplicable

El informe descriptivo de la solicitud de patente de invencion tendra que referirse a una
Unica invenciéon o a un grupo de invenciones interrelacionadas incluyendo un uUnico
concepto inventivo. La solicitud de patente de modelo de utilidad tendra de referirse
a un unico modelo principal, que podra incluir una pluralidad de elementos distintos,
siempre y cuando se mantenga la unidad técnico-funcional y corporal del objeto.

El informe debe contener el titulo de la solicitud y senalar el problema asi como la solu-
cidén propuesta, especificando el sector técnico al que se destina. Debe contener todos
los detalles e indicaciones necesarias para permitir que un técnico del area reproduzca
el objeto y debe resaltar los avances técnicos introducidos en la solucién. Debe men-
cionar la existencia de pedidos anteriores (brasilehos o no) y proporcionar informa-
ciones relativas a objetos o procesos similares al de la solicitud.




Factores mercadoldgicos
que deben fundamentar la
decision de patentar:

¢ ;Hay mercado para la in-
vencion? ;Cudles son las
alternativas existentes
en el mercado y como
ellas se comparan con el
invento?

¢;El invento se destina a
la mejoria o al desa-
rrollo de un producto o
proceso que ya existe?
¢Es compatible con la
estrategia de negocio de
la empresa?

*;Hay potenciales inver-
sionistas dispuestos a
invertir en el desarrollo
de la invencion?

e ;Cuadles son los paises/
mercados donde la
patente necesita ser
protegida?

¢;Cual es el valor de la
invencién para el negocio
de la empresa y para
los competidores? ;Su
proteccién es comercial-
mente utilizable?

*;El invento es facilmente
pasible de ingenieria
reversa?

¢;Cudl es la probabilidad
de que los competidores
inventen y patenten un
invento semejante?

¢;La facturacion prevista
mediante la explotacion
comercial del invento
es compatible con los
costos totales de la ob-
tencion de la patente?

¢;Cudl es la extension de
la proteccidn que sera
otorgada por una o mas
patentes?

e ;Sera facil identificar
las violaciones de los
derechos otorgados por
la patente? ;Hay disposi-
cién para invertir tiempo
y dinero para reforzar la
proteccién del invento?

A CAMINO DE LA INNOVACION

La redaccion de las reivindicaciones es la parte del documento de la solicitud de mayor
importancia comercial para la empresa. Su contenido delimita las particularidades sobre
las cuales el titular tendra derecho de exclusividad, si la patente fuera concedida. Ellas
deben estar fundamentadas en el informe descriptivo y discriminar las caracteristicas
técnicas del invento que no son encontradas en los productos y procesos ya existentes.

Las figuras y los dibujos, tales como gréaficos, esquemas, diagramas de flujo y otros
diagramas suministran informaciones adicionales, sin texto explicativo, que ayudan a
la comprension de la invencion o del modelo de utilidad y deben estar referenciados en
el informe descriptivo.

El resumen debe ser una descripcion sucinta de la solicitud. No debe hacer mencién al
meérito o al valor de la invenciéon o modelo de utilidad.

El proceso que involucra la concesion de una patente esta representado en la Figura
8. El periodo de 18 meses, desde el depdsito de la solicitud hasta su publicacion, es
denominado periodo de sigilo y es determinado por la ley de Propiedad Industrial (LPI).

Busqueda previa sobre -
el estado de la técnica

Linea de tiempo } } } t

o

18 meses 36 meses X meses 15anos 20 anos

Figura 8 - Linea temporal del proceso de obtencion de patente

iCuales son los costos involucrados en la proteccion por patente?

Aungue una invencién sea patentable, no siempre ella se convertira en una tecnologia
o un producto comercialmente viable. Asi, antes de depositar la solicitud de patente, es
necesario un analisis criterioso de los argumentos favorables y contrarios, porque el
proceso de obtencion y mantenimiento de una patente es oneroso.

Asi como las materias relacionadas con las actividades de comunicacion y mercado-
tecnia, contabilidad y los temas de naturaleza juridica deben ser delegados a profe-
sionales de las respectivas areas, cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual
también deben ser discutidas con profesionales del area que entiendan las especifici-
dades del asunto. Los profesionales especializados en el area son llamados agentes de
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propiedad intelectual. Es siempre aconsejable que las empresas inviertan en asesora-
miento especializado para la preparacion de la solicitud. Ademas de la descripcion téc-
nica, esos profesionales pueden contribuir a la redaccién exacta de las reivindicaciones,
para aumentar la cobertura de posibles variaciones del invento que estén dentro del
mismo concepto inventivo. Por lo tanto, siempre que sea posible, las empresas deben
buscar expertos para preparar y hacer el seguimiento de su solicitud de patente. Este
cuidado contribuira a que el emprendimiento pueda tener mayor seguridad juridica en
las diferentes operaciones comerciales, que seran derivadas del derecho de propiedad
de sus activos intangibles. Esto quiere decir que los costos que involucran la proteccidn
de patentes no estan limitados al costo de las tasas de la solicitud de depdsito ante la
oficina de patentes. La Figura 9 muestra esquematicamente la estructura de costos invo-
lucrados en la proteccion de bienes de propiedad industrial.

Costo de Deposito Pago de las costas en la oficina de patentes (en Brasil, el INPI)
Costo de Asesoramiento Pago de servicios profesionales para redaccion y seguimiento
Profesional de la solicitud de patente

Pago de servicios profesionales aplicable solamente cuando se

Costo de Traduccion ., ;
busca proteccion en otros paises

Pago de anualidades para mantenimiento del derecho

ety s izl concedido por la oficina de patentes (en Brasil, el INPI)

Figura 9 - Esquema de la composicion del costo de una patente

iCuales son las obligaciones del titular de una patente?

e Pagar las anualidades a la oficina de patentes (en Brasil, al INPI);
e Explotar comercialmente la patente:

¢ Directamente - el propio titular del derecho fabrica el producto o usa el pro-
ceso protegido en su empresa;

¢ Indirectamente - el titular de la patente licencia o derecho de fabricacion del
producto o el uso del proceso para terceros.

iComo depositar una patente en el exterior?

Tal como fue anteriormente mencionado, la patente tiene validez solamente en el terri-
torio en que es concedida, pero existen acuerdos internacionales firmados por Brasil
que facilitan la obtencién de proteccién en el exterior.

La Convencién de la Unién de Paris (CUP) garantiza el derecho de prioridad (denomi-
nado prioridad unionista) a los depositantes de solicitudes de patentes en los paises
que firmaron dicha convenciéon, dandoles la posibilidad de presentar una solicitud
correspondiente en todos los otros paises miembros, dentro del plazo de 12 meses, sin
perjuicio derivado de actos ocurridos en ese periodo. Debe ser designado un apoderado
para representar al depositante en cada uno de los paises escogidos. La reivindicacion
de prioridad debe ser hecha en el acto del depésito en la oficina de patentes escogido
(en Brasil, el INPI).

ElTratado de Cooperacion en Materias de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, per-
mite que, por medio de un uUnico pedido internacional, sea posible solicitar el depdsito

En Brasil, personas na-
turales, microempresas,
institutos de ensenanza

e investigacion, 6rganos
publicos y entidades sin
interés economico reciben
reduccion del 60% del
valor de las tasas.

El agente de propiedad
intelectual que representa
a la empresa en la oficina
de propiedad intelectual
de un pais, debera tener
conocimientos juridicos y
técnicos.

La Asociacién Brasilena
de Agentes de Propiedad
Intelectual [ABAPI] dispone
de un registro de estos
profesionales en el Brasil,
disponible en: <www.

abapi.org.br>.

En su pagina en internet,
el INPI también exhibe la
lista de las oficinas y los
agentes de la propiedad
intelectual habilitados.




Prioridad Unionista para
patentes: posibilita que,

al iniciar los tramites en

el solicitud de patente en
su propio pais, el titular
reivindique prioridad en
otros paises miembros de
la CUP, contando con el
plazo de un ano para iniciar
el proceso en esos otros
paises, sin perjuicio para

el principio de novedad,
porque queda asegurada la
fecha del primer depésito.

Desde 2008, en el ambito
del PCT, el INPI se convirtio,
ante la OMPI, en autoridad
internacional de busqueda
y examen preliminar, asi
como el portugués paso a
ser considerado uno de los
idiomas oficiales.
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en varios paises simultdneamente, mediante la designacion de los paises de interés.
Este pedido puede ser depositado en el INPI, en Brasil, o en el organismo competente
en cualquiera de los paises escogidos o, también, en la oficina de la OMPI, en Ginebra,
Suiza. Después de la etapa inicial de depdsito, una publicacién internacional sera efec-
tuada por la OMPI.

El depdsito de la solicitud internacional se procesa en dos fases:

e La etapa internacional se destina a la elaboracion del informe de busqueda
internacional y del dictamen de patentabilidad asi como del informe de
examen preliminar. Estos documentos tienen el objetivo de ofrecer elementos
para el examen técnico de los pedidos hechos por las oficinas nacionales y de
ayudar a los depositantes a decidirse en favor de la presentacion, o no, de la
solicitud en la fase nacional;

e En la etapa nacional, el interesado tiene un plazo de 30 meses para presentar
la solicitud de depdsito en el érgano competente de cada pais en que esté
interesado, en el respectivo idioma oficial.

e La premisa del sistema brasileno de patentes es el principio del first to file, es
decir que, el primero que deposita tiene garantizado el derecho en el caso de
que la patente sea concedida. En los Estados Unidos, como en algunos otros
paises, es aplicado el sistema first to invent, y el derecho de obtencién de la
patente es de quien primero desarroll6 el invento. Por lo tanto, para probar la
anterioridad de la invencion en una posible disputa judicial, se recomienda
mantener anotaciones y comprobaciones fechadas del proceso de desarrollo
del invento.

¢Cual es la importancia de las patentes para los negocios?

No se puede negar el impacto financiero sobre el derecho de explotacién comercial que
una patente tiene para una empresa. Operaciones comerciales de licenciamiento de estos
bienes en el mundo mueven centenares de miles de millones de délares anualmente.

Las patentes son vitales para asegurar el market share de empresas que desean crecer de
forma sostenible y competitiva. Mediante la proteccion de patentes, las empresas pasan a
tener mas tiempo para desarrollar y perfeccionar sus invenciones, posibilitando mejores
productos, procesos y servicios para el consumidor. Para pequefnas e medianas empresas
(PME), un producto innovador legalmente protegido por derechos de propiedad intelec-
tual puede significar una gran oportunidad de crecimiento en el mercado. Un portafolio
coherente de bienes de propiedad intelectual también puede aumentar el valor de la
empresa en el mercado de capitales y en operaciones de fusiones y adquisiciones.

Empresas de alta tecnologia pueden obtener ingresos expresivos por medio de activi-
dades de licenciamiento. La IBM, por ejemplo, obtuvo, en anos recientes, ingresos del
orden de mas de 1,5 mil millones de dolares provenientes de actividades de licencia-
miento de tecnologias que, estratégicamente, no fueron comercializadas por la propia
empresa para el cliente final.

Expertos del area sugieren que conocimientos contenidos en los bancos de patentes del
mundo comprenden el 80% de todo el conocimiento cientifico y tecnoldgico disponible,
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convirtiéndose en la fuente mas rica y util de informacion para empresas innovadoras.
Este hecho refuerza también la importante funcién social de la patente para contribuir
al avance tecnoldgico, ya que empresas competidoras pueden prospectar nuevas opor-
tunidades de negocios y monitorear tendencias tecnoldgicas para el mercado futuro.

El analisis de informacion de patentes es una actividad de gran relevancia para empresas
innovadoras. Las ventajas del uso de la informaciéon tecnolégica contenida en estos
bancos incluyen:

e Ser una fuente importante de informaciones sobre las empresas competidoras;

e Ofrecer la posibilidad de visualizar y estudiar tendencias de tecnologias simi-
lares y complementarias, para integrar un amplio escenario futuro;

¢ |dentificar unanuevatecnologia que amenace lacompetitividad de laempresa;
e Ser una fuente de estudios sobre el propio estado de la técnica de una tecnologia;

e Prospectar nuevas oportunidades de negocios por medio de operaciones de
compra, venta y licenciamiento de tecnologia.

Existen bancos de patentes de acceso gratuito, varios sistemas computacionales y
servicios especializados para que la empresa obtenga informaciones tecnolégicas. La
mayoria involucra el uso de herramientas de busqueda basadas en palabras clave defi-
nidas por el usuario.

Patente - cuadro resumen

e (Carta Patente

¢ Invencién o modelo de utilidad que incluye nuevos productos y/o procesos
con aplicabilidad industrial.

¢ Ley de Propiedad Industrial (LPI), n°® 9.279/1996

¢ Novedad

e Actividad inventiva*®

e Aplicacion industrial*

¢ Exclusividad de producir, usar, vender y exportar en el pais donde la protec-
cién fue concedida.

e Patente de invencion: 20 anos, a partir de la fecha de la solicitud de depodsito
¢ Modelo de utilidad: 15 anos, a partir de la fecha de la solicitud de depodsito

¢ INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Disponible en: <www.inpi.
gov.br>.

e Maquinas, equipos, productos quimicos, farmacéuticos, compuestos alimen-
tarios, procesos de mejoramientos genéticos.

* Requisitos utilizados para modelo de utilidad
3.3 Proteccion por marca

¢Qué es una marca?

Es una senal distintiva, visualmente perceptible, que identifica y distingue productos y

En su informe anual de
2009 la OMPI estimé que,
en el &mbito global, la con-
cesion de patentes crecid a
una tasa del 1,6% y que el
numero total de patentes
concedidas y validas en el
mundo era de 6.3 millones
y que 4.2 millones era la
cifra de patentes deposita-
das (datos de 2007).
Quiebra de patentes es el
término popular, errénea-
mente atribuido a la licen-
cia compulsoria, prevista
en la LPI [art. 68, Ley n°
9279/96] para situaciones
excepcionales, que inclu-
yen el ejercicio abusivo
sobre la patente o el abuso
de poder econdémico,
comprobado de acuerdo
con la ley por decision
administrativa o judicial,
interés publico o emergen-
cia nacional declarados por
el poder ejecutivo federal.
La licencia compulsoria es
utilizada temporalmente y
de forma no exclusiva, y en
el arbitraje de la remune-
racion son consideradas
las circunstancias de

cada caso, tomandose en
cuenta, obligatoriamen-
te, el valor econémico

de la licencia concedida,
no perdiendo el titular el
derecho de propiedad de
la patente anteriormente
mencionada.

Bancos de patente de acceso
gratuito:

« Base del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI), dis-
ponible en: <www.inpi.gov.
br>, donde se puede tener
acceso a los resumenes de
las patentes depositadas
en Brasil;

® Base de la Oficina Euro-
pea de Patentes - EPO,
disponible en: <www.
ep.espacenet.com>;

¢ Base de la Oficina Europea
de Patentes, disponible en:
<www.patents.uspto.gov -
USPTO>;

® Guia de patentes del Goo-
gle, disponible en: <www.
google.com/patents>;

* Base mundial de patentes,
disponible en: <www.free-
patentsonline.com>;

* Base de la Oficina Japo-
nesa de Patentes - JPO,
disponible en: <www.ipdl.
inpit.go.jp/homepg_e.ipdI>.




No son registrables como

marca:

e cualquier sefnal contraria
ala moral y a las buenas
costumbres o que ofenda
el honor o laimagen de
personas o atente contra
la libertad de conciencia,
creencia, culto religioso;

® banderas, escudos de
armas, sellos oficiales y
emblemas de paises y de
organizaciones interna-
cionales;

e letras, guarismos y
fechas, aisladamente,
que no posean suficiente
forma distintiva;

e colores y sus denomi-
naciones, excepto si
estuvieran dispuestas o
combinadas de manera
peculiar y distintiva;

e senal que induzca a falsa
indicacion en lo que ata-
fe al origen, proceden-
cia, naturaleza, calidad
o utilidad del producto o
servicio al que la marca
se destina;

e término técnico usado en
la industria, en la ciencia
y en el arte, que tenga
relacion con el producto
0 servicio que se busca
diferenciar.
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servicios de otros similares de procedencias diferentes. Las marcas registradas consti-
tuyen, cada vez mas, importantes activos econdmicos para empresas e instituciones.

En Brasil, el registro de marcas es reglamentado por la Ley de Propiedad Industrial (LPI),
y el responsable de su concesidn es el INPI. Es véalido por 10 anos y este plazo puede ser
prorrogado indefinidamente, a pedido del titular, por periodos iguales y sucesivos. Es
importante subrayar que el registro concedido por el INPI tiene validez solamente en Brasil.

Las marcas registradas y, por eso, legalmente protegidas, son identificadas con el sim-
bolo ®.

iQuién puede ser titular de una marca?

Una marca solamente puede ser solicitada por persona natural o juridica que ejerza acti-
vidad licita, efectiva y compatible con el producto o servicio que la marca busca distinguir.

Con el certificado de registro, el titular tiene derecho al uso exclusivo de la marca en
todo el territorio nacional y puede impedir que la competencia use senales semejantes
gue puedan confundir al consumidor. La reproduccién no autorizada de la marca puede
ser combatida por medio de acciones judiciales.

El propietario de una marca registrada puede autorizar, mediante pago o no, que otras
personas la utilicen, por medio de contratos de licencia. Puede también transferir la titu-
laridad del registro o de la solicitud a otra persona. El proceso de transferencia también
debe ser formalmente solicitado al INPI.

El titular no puede impedir que, conjuntamente con la marca de su producto o servicio, los
comerciantes o distribuidores utilicen sus propias marcas en la promocion y comerciali-
zacion, asi como no puede impedir que fabricantes de accesorios utilicen la marca para
indicar la destinacion del producto. El tampoco tiene el derecho de impedir la citacion de
la marca en discurso, obra cientifica o literaria o cualquier otra publicacién, siempre y
cuando no tenga connotacién comercial y sin perjuicio para su caracter distintivo.

¢Qué puede ser registrado como marca?

El registro de marca se destina a la proteccidn de productos y servicios. La marca, para
ser registrada, necesita ser distintiva, es decir, ser diferente o suficiente para ser capaz
de identificar - sin ambigliedades - productos o servicios de otros similares. La Unica
limitacion para la concesion del registro es que la marca debe servir para proteger pro-
ductos y servicios derivados de la actividad ejercida en la obra. Esta limitacion existe
para impedir el registro de marcas por parte de personas naturales y juridicas que
quieran apenas comercializarlas, es decir, que no pretendan usar las marcas en sus
actividades profesionales.

En Brasil, la Ley de Propiedad Industrial no incluye proteccién para las marcas sonoras,
olfativas, tactiles y gustativas ni para el trade dress.

Con el advenimiento de la internet, nombres de dominio pasaron a constituir un bien de
gran valor para las empresas que estan presentes en el mundo digital, promoviendo y
vendiendo sus productos y servicios globalmente. A pesar de que generalmente estén
asociados al nombre de la marca, los nombres de dominios no son considerados marcas
y por eso no son pasibles de registro en el INPI.
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En Brasil no existe defini-

En Brasil, el Comité Gestor de la Internet (CGI) mantiene grupos de trabajo y coordina cion legal para la expresion
diversos proyectos en areas de importancia fundamental para el funcionamiento vy el :;f’gs g;‘:zso ‘;:faeje‘;ir;itf;
desarrollo de la internet en Brasil. EI CGl creé una entidad civil, sin fines de lucro, deno- conjunto de caracteristicas

visuales de un producto o

minada Nucleo de Informacion y Coordinacion del Punto BR que, en el ambito de sus corvicio

actividades, hace el registro de nombres de dominios con la extension “br” (disponible
en: <www.registro.br>).

iCuales son los tipos de marcas?

Las marcas pueden ser de producto o de servicio.

ANT-CHUVA

Figura 10 - llustracion de marca de producto

|||||II||
EINT ‘

Figura 11 - llustracion de marca de servicio Marca de alto renombre
es aquella que dispone de

proteccion en todos los
sectores de actividad [art.

Las marcas de producto o servicio pueden ser clasificadas en dos tipos: marca colectiva

y marca de certificacion. 125, Ley 9.279/96], porque
. . . . . . . es ampliamente conocida
La marca colectiva identifica que un determinado producto o servicio tiene origen en por consumidores de dife-

cualquier empresa de una colectividad, tal como una cooperativa. rentes sectores y merca-
dos. Ej.: Coca-Cola®.
Marca notoria es la que,
en virtud de su prestigio,
supera los limites de
su mercado, sectorial o
geogréafico (Art. 126 — Ley
9.279/96). Ella goza asi de
una proteccion especial, in-
dependientemente de estar
previamente depositada o
registrada en el pais. No
obstante, la proteccion esta
restringida a su sector de
actividad. Ej: SENAI®.

Figura 12 - llustracion de marca colectiva




Marca de alto renome

é aquela que dispoe de
protecao em todos os
ramos de atividade [art.
125, Lei 9.279/96], pois é
amplamente conhecida por
consumidores de diferen-
tes segmentos e mercados.
Ex.: Coca-Cola®.

Marca notéria é aquela
que, em virtude de seu
prestigio, ultrapassa os
limites de seu mercado,
setorial ou geografico (Art.
126, Lei 9.279/96). Ela goza
assim de protecdo espe-
cial, independentemente
de estar previamente
depositada ou registrada
no pais, porém a protecao
é restrita ao seu ramo de
atividade. Ex: SENAI®.
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La marca de certificacion es utilizada para indicar que los productos o servicios estan
de acuerdo con determinadas normas o especificaciones técnicas, tales como la calidad
del material o la metodologia utilizada, estandares de consumo de energia, entre otros.

Figura 13 - llustracion de marca de certificacion

iComo son clasificadas las marcas?
Dependiendo de su contenido estético, las marcas son divididas en tres clases:

¢ Nominativa;
e Figurativa;
e Mixta.

La marca puede ser constituida apenas por palabras y combinaciones de letras y gua-
rismos, componiendo inclusive siglas y neologismos. Esta forma de presentacion es
llamada marca nominativa.

LASER HOTEL

Figura 14 - llustracion de marca nominativa

La marca también puede estar constituida por dibujos, simbolos, imagenes, grafismos y
formas geométricas. Esta forma es llamada marca figurativa. Este caso puede también
incluir letras y guarismos aislados.
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Figura 15 - llustracion de marca figurativa

La marca que combina elementos nominativos y figurativos es Ilamada marca mixta.

Figura 16 - llustracion de marca mixta

La ley brasilena también permite el registro de marcas tridimensionales, que pueden
ser la propia forma del producto o su envase (siempre y cuando sean distintivas), que
también pueden contener elementos nominativos y figurativos.

Figura 17 - llustracion de marca tridimensional
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El INPI adopta una clasi-
ficacion internacional de
productos y servicios para
la organizacién de los pe-
didos y registros de marca,
Ilamada Clasificacion de
Niza. Esta clasificacion
puede ser utilizada para la
busqueda previa, porque
es una informacién obliga-
toria en el documento de
registro.

Mas informaciones en

la pagina disponible en:
<www.inpi.gov.br>.

El registro de marca es
concedido al primero

que lo solicite, excepto si
esa marca hubiera sido
utilizada en Brasil hace
por lo menos seis meses.
En base al derecho de
precedencia, otra persona
puede oponerse al nuevo
pedido. El INPI examinara
la oposicion y verificara
quien usa la marca hace
mas tiempo y cuales son
las pruebas presentadas
por las partes.

La solicitud de inscripcion
se puede hacer directa-
mente en el INPl o por me-
dio del sistema de pedido
por la internet denominado
e-Marcas, en la pagina
disponible en: <www.inpi.
org.br>.
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¢Como hacer el registro de una marca?
Las principales etapas que involucran el registro de una marca son:

e Busqueda previa;

e Depésito de la solicitud de registro;
e Publicacién y examen de la solicitud;
e Expedicién de certificado de registro.

La busqueda previa no es obligatoria, pero es altamente aconsejable que el interesado
la realice antes de efectuar el depdsito de un pedido de registro de marca. Con este
procedimiento la empresa puede verificar si la marca deseada fue o no concedida (en la
categoria pretendida) a otra persona natural o juridica.

En la busqueda previa deben ser solicitados signos idénticos y similares o variaciones
de la marca escogida (como grafias diferentes y semejanzas fonéticas) que se utilizan
para senalar tanto productos y servicios idénticos como productos y servicios de ramos
de actividad afines que puedan confundir al consumidor en lo que se refiere a las ori-
genes de esos mismos productos o servicios.

De la misma manera que en la solicitud de depédsito de patente (ver punto 3.2.5 de
esta publicacion), se recomienda que la empresa cuente con asesoramiento profesional
especializado con el objetivo de realizar una investigacion minuciosa sobre las marcas
ya registradas y evitar una respuesta negativa a la solicitud de registro. Ese profesional
podra realizar busquedas en el INPI y en otras diferentes bases de datos, opinar sobre
la registrabilidad de la marca vy, si correspondiera, escribir la solicitud de registro, asi
como hacer el seguimiento sistematico del proceso para tomar conocimiento de los
despachos (lo que exige conocimiento especifico y juridico) y dar respuestas dentro de
los plazos establecidos, evitando, asi, el archivo irreversible de la solicitud.

La solicitud de depdsito de marca debera referirse a una Unica senal distintiva y debe
contener:

e Solicitud;

¢ Reproduccion de la marca;

e Discriminacion de la clase de productos o servicios en que la marca debera
ser protegida;

e Especificacion de los productos o servicios;
e Comprobante de pago de tasas aplicables.
En Brasil, cada pedido esta limitado a una Unica clase. Por lo tanto, si la marca fuera

solicitada para productos o servicios de clases diferentes, serad necesario presentar un
pedido para cada clase.

La solicitud de depésito es divulgada por medio de publicacion electrénica en la Revista
de la Propiedad Industrial (RPI), editada semanalmente y disponible en el website:
<www.inpi.gov.br>.

El examen de la solicitud de registro de marca es realizado por un examinador profe-
sional para verificar la existencia de registros y pedidos anteriores de marcas idénticas
o similares que puedan confundir al consumidor.
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El certificado de registro sera emitido después de autorizacién, publicacién en la RPl y
pago de tasas.

iCual es la diferencia entre registro del nombre de la empresa y marca registrada?

Muchas personas creen que el nombre comercial de la empresa pasa automatica-
mente a ser protegido como marca, mediante el registro de la empresa y de su nombre
comercial en el 6rgano de registro comercial. Este equivoco sucede frecuentemente. Es
importante comprender la diferencia entre nombres de comercio y marcas. El nombre
comercial es la razén social de la empresa, cuya proteccion se consigue mediante el
registro en la Junta Comercial, entidad estadual vinculada al Departamento Nacional
de Registro del Comercio (DNRC, disponible en: <www.dnrc.gov.br>) y, por su parte,
al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC). La razén social de
una empresa normalmente termina en: Ltda., S/A, ME, S/S o abreviaciones de este tipo
que denoten la forma de constitucion societaria de la empresa. Asi, por ejemplo, para
la empresa cuya razon social registrada en la junta comercial es Natura Cosméticos
S/A, su portafolio de marcas registradas incluye: Natura®, Natura Ekos®, Natura Erva
Doce®, entre otros productos.

iCuales son los costos involucrados en el registro de una marca?

Desde el punto de vista financiero, los costos involucrados en el proceso de registro
y mantenimiento de una marca tienen la misma composicién de los que estan involu-
crados en la solicitud de patentes (Figura 9), o sea:

¢ Costo de Depé6sito;
¢ Costos de asesoramiento profesional especializado;
e Costos de traduccidn;
¢ Costos de mantenimiento.
iCuales son las obligaciones del titular de una marca?

Usar la marca en los productos o servicios indicados en el certificado en un plazo de
cinco anos consecutivos a partir de la fecha de su concesion.

¢Como proteger una marca en el exterior?

La proteccion de las marcas esta limitada al pais en que ellas fueron registradas. Por eso
es absolutamente necesario que sean hechos pedidos de proteccion en los paises a los
cuales la empresa desea exportar, conceder licencia de fabricacion o vender sus productos
y servicios. Es decir que la estrategia de proteccién de este activo debe estar alineada con la
estrategia comercial de la empresa para los mercados (paises) en que va a actuar.

Si el primer depdsito fuera realizado en otro pais y si hubiera intencion de depositar
el mismo pedido en Brasil, se debera solicitar la prioridad unionista para garantizar o
plazo de seis meses, sin perjuicio derivado de actos ocurridos en este intervalo, para
presentar la solicitud ante el INPI.

La composicion de una
marca involucra un proce-
so creativo, y el creador es
automaticamente titular
del derecho de autor
sobre su obra artistica.
Por eso, si la empresa
opta por la tercerizacion
de servicio para la cre-
acion de sus marcas, es
esencial definir todas las
cuestiones relativas a la
titularidad del derecho de
autor sobre la marca en el
contrato de prestaciéon de
servicios y asegurarse de
que el derecho patrimo-
nial sobre la creacion de
la marca sea formalmente
transferido a la empre-

sa contratante (Ley n°
9.610/1998, Cap. V).

Una marca puede perder
su registro y validez por
falta de uso, lo que se
llama caducidad.




La reivindicacion de priori-
dad unionista para marcas
esta prevista en la CUP y
también contemplada por
la LPI. Al pedido de registro
de marca depositado en
un pais que mantenga
acuerdo con Brasil, o en
organizacioén internacional,
que produjera efecto de
depdsito nacional le sera
garantizado el derecho

de prioridad, en el plazo
de seis meses, no siendo
o deposito invalidado ni
perjudicado por hechos
ocurridos en esos plazos

Branding es el trabajo de
construccion y gestion

de una marca ante el
mercado. Su ejecucion
consiste en acciones que
posicionan y divulgan
este activo en el mercado
mas alla de su naturaleza
econdémica. Asi, la marca
pasa a formar parte de la
cultura e influencia la vida
de las personas.
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En el caso de querer proteger una marca en los paises integrantes de la comunidad
europea, es posible obtener un registro en la OAMI - Oficina de Armonizacion del Mer-
cado Interior. Un registro concedido por la OAMI garantiza una proteccién en todos los
paises de la Comunidad Europea.

Otro instrumento que facilita la obtencion y mantenimiento de registros de marcas en
el exterior es el Protocolo de Madrid. Este Protocolo es un tratado internacional del cual
Brasil todavia no forma parte. El permite, por medio de la gestiéon centralizada por la
OMPI, el envio de pedidos a cualquiera de los paises participantes y el pago de las prin-
cipales cargas cobradas en cada pais en el proceso de un Unico pedido.

iCual es la importancia econémica y empresarial de una marca registrada?

Desde el punto de vista de la gestiéon empresarial, la marca transciende el marketing y
estd relacionada a otros aspectos clave del negocio. Entre esos aspectos estan la atrac-
cion y la retencién del talento, las percepciones de analistas sobre el negocio, la relacion
e impulso del proveedor, asi como su cobertura en los medios de comunicacion.

La marca simboliza para el consumidor algunas caracteristicas de la empresa fabricante
del producto o proveedora del servicio, tales como la reputacién, control de calidad,
inversiones en investigacion y desarrollo, calidad del design del producto y la califica-
cién de los profesionales que prestan el servicio. Ella permite que el consumidor asocie
esos atributos a los productos y servicios identificados por la marca.

Consumidores satisfechos con un determinado producto o servicio vuelven a comprarlo
o a usarlo. Para que eso sea posible, es necesario que ellos sean capaces de diferenciar
productos y servicios idénticos o semejantes de la competencia. Asi, la funcion esencial
de la marca en las estrategias comerciales y publicitarias de las empresas es facilitar al
consumidor su identificacion y diferenciacion del producto o servicio deseado.

Por medio de una consistente estrategia de branding, una marca legalmente protegida,
bien seleccionada y desarrollada en el mercado pasa a ser un importante patrimonio
para la empresa. Para algunas de ellas puede, inclusive, constituir su activo mas pre-
cioso. En el ranking de 2009 de las marcas mas valiosas del mundo, realizado por la
empresa Interbrand, nuevamente la Coca-Cola® se mantuvo en primero lugar, con un
valor de US$ 68.734 mil millones de ddlares; en segundo lugar, la IBM® con US$ 60.211
mil millones; y la empresa Microsoft®, en tercer lugar con un activo asociado con la
marca de un valor de US$ 56.647 mil millones. En el mercado de América Latina, entre
las 10 marcas mas valiosas en 2008, cinco son brasilefas, que juntas suman aproxima-
damente 26 mil millones de dolares (1°, Itau®; 2°, Bradesco®; 3°, Banco do Brasil®; 7°,
Petrobras®; y 9°, Unibanco®). Esto ocurre porque las grandes inversiones en comu-
nicacién llevan a los consumidores a asociar el simbolo a una reputacién, imagen y
conjunto de cualidades que ellos valorizan. Dichos clientes estan dispuestos a pagar
mas por un producto que tenga esa marca. Asi, poseer una marca con buena imagen y
reputacion en el mercado ya coloca a la empresa en una posicidn ventajosa en relacién
a la competencia.
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Algunas ventajas del registro de marca:

¢ Posibilita que los consumidores diferencien productos similares;
¢ Permite que las empresas promuevan su portafolio de productos y servicios;

e Esimportante para la comercializacién y es la base para el establecimiento de
la imagen y reputacion de una linea de productos en el mercado;

¢ Puede ser licenciado y proporcionar una fuente alternativa de ingresos por
medio de pago de royalties;

e Esun elemento fundamental en los acuerdos de franquicia;
e Puede ser un activo comercial de valor;

¢ Incentiva a los empresarios a invertir en el mantenimiento o en el perfecciona-
miento de la calidad de sus productos;

e Puede ser util para la obtencién de financiamientos.
Marca - Cuadro resumen

Titulo concedido

e Certificado de Registro de Marca
Objeto de la proteccién

¢ Signos distintivos de un producto, empresa o servicio
Legislacién aplicable
e Ley de la Propiedad Industrial (LPI), n® 9.279/1996
Requisitos
e Compatibilidad de la marca de los productos y servicios con los respectivos
ramos de produccion o comercializacion del emprendimiento u organizacion.
e Derecho garantizado al titular

e Uso exclusivo de la marca en sector especifico de actividad definido en todo
territorio nacional en el pais donde la proteccion fue concedida.

¢ Plazo de validez

e 10 anos, a partir de la fecha de envio del certificado de registro, pudiendo ser
prorrogado por idénticos periodos indefinidamente.

e Donde solicitar en Brasil

¢ INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Disponible en: <www.inpi.
gov.br>.

Ejemplos
¢ Nombres de productos, servicios, empresas, logotipos.

3.4 Proteccion por diseno industrial

¢Qué es el diseno industrial?

Es el tipo de protecciéon de la propiedad industrial que trata del diseno asociado con la
forma plastica ornamental de un objeto o con el conjunto ornamental de lineas y colores
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Los disenos industriales
son importantes para

una gran variedad de
productos de diferentes
sectores industriales, tales
como el automovilistico,
de muebles, de electro-
-electrénicos, de vestuario
y calzados, entre otros.
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que pueda ser aplicado a un producto, proporcionando un resultado visual nuevo y ori-
ginal en su configuracién externa. Puede estar constituido por caracteristicas tridimen-
sionales, como la forma o la superficie del objeto, o por caracteristicas bidimensionales,
como estampados, lineas o colores. El disefo tiene que ser un modelo pasible de repro-
duccion por medios industriales. En Brasil, quien concede el inscripcion es el INPI, y su
validez es de hasta 25 anos.

La expresion “Diseno Industrial” ha sido utilizada como sinénimo del término design.
Para las empresas, la creaciéon o design normalmente incluye el desarrollo de las caracte-
risticas funcionales y estéticas del producto, tomando en cuenta cuestiones tales como su
comercializacion, los costos de produccion, la facilidad de transporte, almacenamiento,
reparacion vy reciclaje. Sin embargo, cabe subrayar que el disefio industrial, como cate-
goria del derecho de la propiedad industrial, se refiere Unicamente a la naturaleza estética
u ornamental del producto terminado. Es la forma exterior y es distinto de los aspectos
técnicos o funcionales que él pueda presentar, aunque presente innovaciones.

Los disenos industriales son también encontrados en la creacidon de envases, recipientes
y en la presentacion de los productos. Conjuntamente con la estrategia de branding de
la empresa, pasan a ser grandes diferenciales al crear el impacto visual deseable para la
identificacion del producto en el punto de venta (Figura 18).

Figura 18 - llustraciones de productos que tienen diseno industrial

¢Cual es la diferencia entre un disefio industrial y un disefo artistico?

El diseno industrial se refiere al diseno de un producto de fabricacion replicable, mien-
tras que el diseno artistico es una expresidn estética no aplicable a fines industriales.

¢Qué es protegido por el disefio industrial?

El registro de diseno industrial protege la configuracion externa del objeto y no el fun-
cionamiento del mismo. Esta proteccién tiene validez solamente dentro de los limites
territoriales del pais otorgante (principio de la territorialidad de la Convencién de Paris).
Por eso, es necesario que la empresa haga los pedidos de proteccion a cada uno de los
paises a los cuales desea exportar o conceder licencia de fabricacidn o venta del diseno.

Para proteger un diseno industrial por medio de un sistema de registro, es fundamental
gue la empresa mantenga el diseno en caracter confidencial. Asi, se hubiera necesidad
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de mostrar el diseno a otras personas antes de hacer el depdsito, es recomendable
incluir clausulas de sigilo en contratos escritos, indicando claramente que el disefio es
confidencial.

¢Quée puede ser registrado como disefno industrial?
Como regla general, para ser registrable, el diseno necesita cumplir los requisitos de:

¢ Novedad;

e Originalidad;

e Utilizacién o aplicacion industrial.
iComo hacer el registro del diseio industrial?

Antes de efectuar la solicitud de registro, para determinar si un disefo industrial es
nuevo y original, la empresa debe hacer una investigacion en la Base de Disenos.

La busqueda previa no es obligatoria, pero es altamente aconsejable que el interesado
la realice antes de efectuar el depdsito de un pedido de registro de disefo industrial. Sin
embargo, es importante subrayar que durante el examen de la solicitud de registro no
sera verificada la existencia de algun otro pedido anterior. La empresa podra obtener la
concesioén de un registro aunque exista otro pedido anterior, de terceros, de un diseno
similar. Esta situacion puede llevar a una ulterior nulidad del registro en caso de pleito.
Por eso es importante realizar una busqueda previa.

El depdsito de la solicitud de registro del disefno industrial, en las condiciones estable-
cidas por la LPI, necesita contener:

e Solicitud;

¢ Informe descriptivo, si correspondiera;

e Reivindicaciones (si correspondiera;

e Dibujos o fotografias;

e Campo de aplicacion del objeto;

e Comprobante del pago de tasas.

En ocasién del depdsito en Brasil, dependiendo de su estrategia comercial, la empresa
podra solicitar al INPI que la solicitud sea mantenida en sigilo durante el plazo de 180
dias a partir de la fecha del depdsito, después de lo que sera publicado en la Revista
de Propiedad Industrial (RPI) y simultdneamente concedido el registro, emitiéndose el
respectivo certificado.

Nuevamente, cabe destacar la recomendaciéon del asesoramiento de un profesional
especializado para o seguimiento sistematico del proceso, de los despachos y formula-
ciones de respuestas, cuando sea necesario, dentro de los plazos establecidos. Asi, se
evita el archivo de la solicitud de registro para el disefio industrial.

iCuales son los costos involucrados en la proteccion del disefo industrial?

La estructura de costos involucrados en la proteccidén del disefio industrial es equiva-
lente a la que fue mencionada en el punto relativo a las patentes (Figura 9).

El diseno industrial es
considerado nuevo cuando
no estad comprendido en

el estado de la técnica,

lo que quiere decir que
ningun disefo idéntico o
muy similar es conocido
como ya existente, por uso
o cualquier otro medio, an-
tes de la fecha de depdsito
de la solicitud, en Brasil o
en el exterior.

Es considerado original
cuando de él resulta una
configuracion visual distin-
tiva, con respecto a otros
objetos anteriores.

Una herramienta impor-
tante para tener acceso a
la informacion deseada es
la Clasificacion Internacio-
nal de Disenos Industria-
les, conocida como la
Clasificacion de Locarno,
que contiene mas de seis
mil indicaciones de articu-
los diferenciados. En Brasil
esos datos pueden ser
encontrados en el website
del INPI (disponible en:
www.inpi.gov.br>).

La solicitud de registro

de diseno industrial
tendra que referirse a un
Unico objeto, permitida la
pluralidad de variaciones
siempre y cuando se desti-
nen al mismo propdsito y
mantengan entre si la mis-
ma caracteristica distintiva
preponderante, limitando
cada pedido al maximo de
20 variaciones. Los pedi-
dos que contengan varian-
tes de configuracion deben
necesariamente incluir el
informe descriptivo y el
cuadro reivindicatorio.




O desenho industrial é
considerado novo quando
nao esta compreendido
no estado da técnica, que
quer dizer que nenhum
desenho idéntico ou muito
similar é conhecido como
ja existente, por uso ou
qualquer outro meio, antes
da data de deposito do
pedido, no Brasil ou no
exterior.

Ele é considerado original
quando dele resulta uma
configuragao visual distin-

tiva, em relacao a outros
objetos anteriores.

Uma ferramenta im-
portante para acessar a
informacao desejada é a
Classificagao Internacio-
nal de Desenhos Indus-
triais, conhecida como a
Classificacao de Locarno,
que contém mais de seis
mil indicagbes de artigos
diferenciados. No Brasil
esses dados podem ser en-
contrados no site do INPI
(disponivel em: www.inpi.
gov.brs).
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iCuales son las obligaciones del titular del diseino industrial?

Para mantener el derecho sobre el disefio industrial protegido, el titular debera efectuar
los pagos de los quinquenios.

¢Cual es la importancia econémica del diseio industrial para las empresas?

Cada vez mas competitivo, el mercado estd generando un numero excesivo de pro-
ductos semejantes, con la misma tecnologia, el mismo precio, el mismo desempeno
y las mismas caracteristicas. Consecuentemente, la diferencia tecnoldgica entre pro-
ductos similares, de diferentes fabricantes, tiende a desaparecer. Actualmente, el diseho
industrial surge, en este ambiente de competencia, como un importante atributo de la
empresa moderna para diferenciar sus productos de los de las demas.

Empresas innovadoras estan preocupadas con la buena imagen que sus productos
causan en el consumidor. Por eso, invierten tiempo y dinero en el disenho de esos pro-
ductos, con la intencidon de fortalecer su poder de atraccién en el mercado. El esfuerzo
ofrece las siguientes ventajas competitivas para esas organizaciones:

e Atraer a cada sector especifico del mercado. Ej.: relojes para diferentes grupos
de edad;

e Crear un nicho en el mercado para diferenciar sus productos de los de la com-
petencia. Ej.: modelos lujosos y populares de automoviles;

e Fortalecer las marcas. Los disenos son también frecuentemente utilizados en
combinacién con las marcas de una empresa para aumentar su caracter dis-
tintivo. Un ejemplo clasico de éxito es el envase del refresco Coca-Cola®.

Las decisiones sobre “como, cuando y donde” proteger los disenos pueden tener un
efecto importante sobre otras areas de la gestion empresarial. Por lo tanto, es funda-
mental analizar, a la luz de la estrategia general de la empresa, estas cuestiones de pro-
teccion de disefios industriales, que pueden involucrar:

e Laopcion entre crear el diseno en la propia empresa o tercerizar el servicio;

e La determinacion del momento oportuno para la primera utilizaciéon de un
nuevo diseno por medio de publicidad, marketing o presentacién al publico
durante una exposicion;

e La seleccion de los posibles mercados para la exportacion;

e La decision de cuando y como conceder licencias del disefio para la explota-
cion comercial por parte de otras empresas.

Diseno industrial - Cuadro resumen
Titulo concedido

e Certificado de Registro de Diseno Industrial
Objeto de la proteccion
e Se destina a proteger el aspecto estético de un producto.

Legislacion aplicable

e Ley de Propiedad Industrial (LPI), n°® 9.279/1996
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Requisitos
e Ser una creacion nueva, presentada de una forma clara y detallada y ser
pasible de aplicacién industrial.
Derecho garantizado al titular
e Uso exclusivo en todo el territorio nacional de su diseno y prohibicion de ter-

ceros de producirlo, ofrecerlo, importarlo, exportarlo o venderlo en el pais
donde la proteccién fue concedida.

Plazo de validez
e 10 anos, a partir de la fecha de la solicitud de registro, prorrogable por tres
periodos sucesivos de 5 anos (maximo: 25 anos).
Dénde solicitar en Brasil
¢ INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Disponible en: <www.inpi.
gov.br>.
Ejemplos

e Muebles, embalajes, vehiculos, zapatos, estampados.

3.5 Proteccion por indicacion geografica

{Qué es una indicacion geografica?

Es el nombre dado al tipo de proteccion, en el ambito de la propiedad industrial, que
se refiere a productos procedentes de una determinada area geogréfica (pais, ciudad,
region o localidad de su territorio) que se hayan hecho conocidos por poseer cualidades
o reputacion relacionadas con su forma de extraccion, produccion o fabricacion. Tam-
bién se refiere a la prestacién de determinados servicios.

iCuales son los tipos de indicacion geografica?
Las indicaciones geogréficas (IG) son clasificadas en:

¢ Denominacién de origen;

¢ Indicacién de procedencia.
Se considera indicacion de procedencia (IP) al nombre geografico de pais, ciudad, region
o localidad de su territorio que se haya hecho conocido como centro de extraccion,
produccion o fabricacion de un determinado producto o de prestacion de un determi-
nado servicio, pero no hay caracteristicas especificas naturales (clima, geografia, etc.)
o humanas involucradas en la produccién del producto. En Brasil, son ejemplos de IP:

e Vale dos Vinhedos, para vinos tintos, blancos y espumantes;

e Paraty, para aguardiente del tipo cachaza y aguardiente compuesta azulada;

¢ Regiodn del cerrado minero, para café;

e Pampa gaucha de la campana meridional, para carne bovina y sus derivados;

e Vale dos Sinos, para cuero elaborado;

e Valle del submedio Sao Francisco, para uvas de mesa y mangos.

La solicitud de registro

de diseno industrial
tendra que referirse a un
Unico objeto, permitida la
pluralidad de variaciones
siempre y cuando se desti-
nen al mismo propésito y
mantengan entre si la mis-
ma caracteristica distintiva
preponderante, limitando
cada pedido al maximo de
20 variaciones. Los pedi-
dos que contengan varian-
tes de configuracion deben
necesariamente incluir el
informe descriptivo y el
cuadro reivindicatorio.
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¢Quién puede requerir la indicacion geografica?

La entidad representativa de la colectividad que actua en la producciéon del bien o en
la prestacion del servicio puede requerir la proteccion. Cuando no exista pluralidad de
entidades, entonces, el unico productor o prestador de servicio creado en la regién
puede requerir directamente la indicacién geografica.

¢Qué puede ser protegido por la indicacion geografica?

Tanto el nombre del area geografica como el producto o servicio producido en el area
delimitada, son pasibles de proteccion por esta modalidad del derecho de propiedad
industrial. Productos protegidos por |G pueden ser identificados con sellos de garantia
de procedencia contenidos en su embalaje (Figura 19).

Figura 19 - llustracion de sello de indicacidon geografica del Valle de los Viiedos

¢Como hacer el pedido del registro para una indicaciéon geografica?

El depdsito de la solicitud de registro para una indicacién geografica, en las condiciones
establecidas por la LPI, necesita contener:

Datos del solicitante;

Tipo de indicacién geografica pretendida;

Nombre del drea geografica;

Naturaleza del objeto de la proteccion (producto o servicio);
Delimitacion del area geografica;

Objeto del producto o servicio producido en el area delimitada;
Comprobante del pago de tasas.

Ademads de los documentos e informaciones anteriormente referidos, la solicitud deberé
presentar informaciones y pruebas especificas, de acuerdo con la especie de indicacién
geogréfica solicitada, a saber:

Para denominacion de origen (DO):
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e Descripcion de las cualidades y caracteristicas del producto o servicio que
se deban exclusiva o esencialmente al medio geografico, incluyendo factores
naturales y humanos;

e Descripcidon del proceso o método de obtencidon del producto o servicio, que
deben ser locales y constantes.

Para indicacion de procedencia (IP):
e Comprobacién de que la localidad se volvié conocida como centro de extrac-
cidn, produccion o fabricacion del producto o como centro de prestacion del

servicio. Para este propodsito, es posible utilizar reportajes de diarios y revistas,
articulos cientificos, libros, musicas, entre otros medios.

éCuales son las ventajas econémicas de las indicaciones geograficas?
Indicaciones geograficas son percibidas por los consumidores como referencias en lo
que atane al origen y a la calidad de los productos. Es un tipo de proteccion usada para

promocionar mundialmente productos y servicios, principalmente en Europa. Tal como
ya fue mencionado, muchas de ellas adquirieron una valiosa reputacion.

En Brasil la proteccion de las indicaciones geograficas todavia es poco conocida en el
medio empresarial. Sin embargo, tal como fue mencionado anteriormente, ya existen
comunidades productoras, como, por ejemplo, la Asociacién de los Productores de
Vinos Finos del Vale dos Vinhedos (Aprovale), en Rio Grande do Sul, y el Consejo de las
Asociaciones de los Cultivadores de Café del Cerrado (CACCER), de Minas Gerais, que
consiguieron el registro. Esta concesion ya aportd gran valorizacidon para sus productos
y el consiguiente aumento de su desempeno comercial.

Indicacion geografica - Cuadro resumen
Titulo concedido

e Certificado de Registro de Indicacion Geografica
Objeto de la proteccion

e Identificar, por el uso, un producto oriundo de una determinada region o pais.
Legislacion aplicable

¢ Ley de Propiedad Industrial (LPI), n°® 9.279/1996
Requisitos

e Comprobacién del origen y de las caracteristicas del producto
Derecho garantizado al titular

e Garantia de procedencia
Plazo de validez

¢ Indefinido. No se extingue por el uso.
Dénde solicitar en Brasil

¢ INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Disponible en: <www.inpi.
gov.br>.

Es considerado crimen la
falsa atribucién de Indica-
cién Geografica a produc-
tos o servicios producidos
y comercializados, que no
tienen verdaderamente

la procedencia indicada,
perjudicando a legitimos
productores y consumi-
dores. Ellos no estarian
adquiriendo un producto
genuino, con las especifi-
cas cualidades y caracte-
risticas esperadas.

El uso falso de indicacio-
nes geograficas por parte
de terceros no autorizados
puede suceder en las

mas diversas formas de
comunicacion con el
cliente, aunque contengan
términos rectificadores,
tales como “tipo”, “espe-
cie”, “género”, “sistema”,
“semejante”, “sucedaneo”
“idéntico” o equivalentes.




Obtener informaciones si-
gilosas por medio fraudu-
lento (espionaje industrial)
o por violacion de acuerdo
[contrato de confidenciali-
dad] constituye un acto de
competencia desleal.

Los secretos de negocio
pueden incluir cartera

de clientes, planes de
negocios, disenos, poli-
ticas internas de precios
y descuentos, recetas y
férmulas, procesos espe-
ciales, métodos, técnicas,
resultados de investigaci-
o6n y desarrollo, etc.

Obtener informaciones si-
gilosas por medio fraudu-
lento (espionaje industrial)
o por violacion de acuerdo
[contrato de confidenciali-
dad] constituye un acto de
competencia desleal.

Los secretos de negocio
pueden incluir cartera

de clientes, planes de
negocios, disenos, poli-
ticas internas de precios
y descuentos, recetas y
férmulas, procesos espe-
ciales, métodos, técnicas,
resultados de investigaci-
o6n y desarrollo, etc.

La patente y el secreto
industrial pueden ser
complementarios, porque
muchos inventos son man-
tenidos en secreto hasta
que la empresa decida
hacer el depdsito de la
solicitud de patente.
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Ejemplos
e Vinos, quesos, cristales, café, frutas, servicios.

3.6 Secreto industrial y proteccion contra la competencia desleal

iQué es competencia desleal?

Es el crimen, previsto en la ley de Propiedad Industrial, que incluye el acto de quien
divulga, explota o utiliza, sin autorizacién o por medios ilicitos, informaciones o datos
confidenciales (Secreto de Negocio) que pueden ser empleados en la industria, comercio
o prestacion de servicios. También constituye competencia desleal el acceso a informa-
ciones mediante relacion contractual o de empleo, inclusive después del final del contrato.

Es importante subrayar que no son considerados crimenes por la LPI la divulgacién,
explotacion o utilizacion de los conocimientos e informaciones o datos que sean
publicos o evidentes para un técnico en el tema.

¢Qué es el secreto industrial?

Personas naturales o juridicas tienen la posibilidad de preservar la naturaleza confi-
dencial de una informacion y evitar que tales informaciones, legalmente bajo su con-
trol, sean divulgadas, adquiridas o usadas por terceros no autorizados, sin su consenti-
miento, siempre y cuando tal informacién:

e Sea secreta, en el sentido de que no sea conocida en general, ni facilmente
accesible a personas de circulos que normalmente trabajan con el tipo de
informacion en cuestion;

e Tenga valor comercial por ser secreta;

e Haya sido objeto de precauciones razonables, en las circunstancias, por la
persona legalmente en control de la informacion, para mantenerla secreta.

El secreto de fabrica o industrial es muy utilizado en areas donde la investigacion vy el
desarrollo tecnolégico son intensos, como en la industria de informacién y comunica-
cion, petroquimica, farmacéutica, de bebidas, alimentos y cosméticos. Sin embargo,
empresas de productos tradicionales también utilizan el secreto industrial para mante-
nerse competitivas en el mercado en que actuan (Figura 20).

Figura 20 - llustracion de producto protegido por secreto industrial - Formula de refresco
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iCuales son las ventajas de la proteccion por secreto industrial?

El uso de la estrategia comercial de proteccion de activos intangibles, involucrando el
secreto industrial, garantiza a la empresa el derecho de exclusividad, pero no configura
un derecho sobre la propiedad de ese bien intelectual. Algunas ventajas de utilizar el
secreto industrial como formas de proteccién incluyen:

¢ No hay costos de registro;

¢ No hay necesidad de que la tecnologia se haga publica, como en el caso de la
patente;

e La duracién del monopolio es ilimitada (mientras el secreto exista);
¢ El efecto es inmediato.
¢Quée es know how?

El know how constituye en una arte de fabricacion. Incluye la reunion de experiencias,
conocimientos y habilidades para producir un bien. Componen el know how.

e La habilidad técnica del profesional, obrero o artifice, que es intransmisible,
inseparable de la persona que detenta este tipo de arte.

e La parte del arte que el profesional técnico ensefna al aprendiz, y que, por la
asistencia personal, puede ser transferida en un contrato de transferencia de
tecnologia.

e La esencia del know how esta en los conocimientos técnicos sumados a los
que integran el estado de la técnica.

éCual es la importancia econémica del secreto de negocio y del know how?

Practicamente todas las empresas guardan informaciones sigilosas relativos a su
negocio. Asi, dentro de este contexto, el mundo empresarial puede ser dividido en dos
grandes grupos:

e Empresas de alta tecnologia;
e Empresas tradicionales.

Las empresas del sector automovilistico, electro-electrénico e inclusive del sector
financiero, por ejemplo, dependen de la tecnologia y de los constantes avances en
los procesos de producciéon. Esas corporaciones guardan sus secretos a siete llaves.
Esos secretos, generalmente, son constituidos por informaciones cruciales relativas a
algun proyecto nuevo que sera comerciado dando a la empresa ventaja sobre la com-
petencia, tanto para entrar al mercado, como para disputarlo en condiciones favorables.
La obtencion de dichas informaciones por parte de la competencia puede significar un
lanzamiento anticipado del producto, inviabilizando o dificultando el deseado posicio-
namiento de lider en el mercado. Cuando la competencia de las empresas seguidoras
surge, el diferencial de los productos pasa a ser o criterio de precio. Para empresas de

Algunas desventajas de

esta forma de proteccion:

¢ El secreto puede ser
descubierto por otros
mediante la utilizacién de
la ingenieria reversa;

¢ El secreto puede ser
robado;

* Necesidad de hacer
acuerdos de confiden-
cialidad, muchas veces

onerosos, con los que
realmente necesitan co-
nocerlo para fabricar.




Estudios americanos
demuestran que el 80% de
los casos de filtracion de
informaciones sigilosas de
empresas parten de sus fun-
cionarios o exfuncionarios.

La Coca-Cola, el helado
Haagen-Dazs, el Nescafé,
el perfume Chanel n° 5, el
whisky Johnnie Walker, asi
como la férmula del Guara-
na Antartica son ejemplos
de valiosos secretos
industriales.

A CAMINO DE LA INNOVACION

intensidad y complejidad tecnoldgicas, la confidencialidad se centra en los procesos de
produccion, en las estrategias de marketing y en el desarrollo de un design innovador.
Como todo es rdpidamente imitado en esos sectores, lo importante es que la empresa
realice todos los esfuerzos para mantener sus secretos, lanzar de forma pionera sus
productos y, de esa manera, aumentar las perspectivas del retorno financiero esperado
para las inversiones realizadas.

Paradojicamente, empresas que comercializan productos tradicionales, enfrentan los
mismos retos que las empresas intensivas en tecnologias para el mantenimiento de sus
secretos industriales. Este grupo de empresas, que detentan las formulas secretas hace
decenas de anos, contindan compitiendo en el mercado justamente por su capacidad de
ofrecer productos clasicos preparados con recetas originales y tradicionales.

Contratos que implican know how pueden tener mayor importancia econémica para la
empresa que la licencia de patentes. Al transferir el know how, su detentador crea no
apenas una capacidad de produccién industrial nueva, sino también una relacion de
concesioén, en que el proveedor pasa a tener un vinculo vital en el control de la capa-
cidad productiva o competitiva de la empresa contratada. Ademas, un contrato de este
tipo puede tener una extension superior al plazo de concesién de una patente, lo que, en
algunos casos, puede ser una gran ventaja para la empresa detentadora del know how.

El valor del know how estd, principalmente, en su inaccesibilidad: su valor toma en
cuenta la oportunidad comercial que resulta del acceso a él. EI know how no es una
féormula indescifrable, sino un modelo de produccién. La ejecucion del contrato de
know how implica la reproduccidon, de acuerdo con ciertos limites, de una estructura de
produccion especifica existente en la empresa oferente y reproducida por la empresa
demandante.
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4.1 Derechos Autorales

En el dmbito del derecho autoral, a continuacion seran abordados los principales
aspectos que involucran los sectores senalados en la Figura 21.

Derecho de Autor
Derecho Autoral Derechos Conexos
Programa de Ordenador

Figura 21 - Sectores de la proteccion del derecho de autor en Brasil

éQué es el derecho autoral?

Es el derecho que deriva basicamente de la autoria de obras intelectuales en el campo
literario, cientifico y artistico, del cual son ejemplos: dibujos, pinturas, esculturas, libros,
conferencias, articulos cientificos, reportajes periodisticos, musicas, peliculas, fotogra-
fias, software, entre otros.

La Convencién de Berna, de 1886, hito internacional de la proteccién de las obras lite-
rarias y artisticas, fijo un criterio de reciprocidad entre los paises signatarios para el
reconocimiento de la autoria de los trabajos creados por ciudadanos de cualquiera de
los paises miembros, o que hayan publicado por primera vez su obra en uno de los
paises signatarios. Asi, una obra publicada, ademas de estar protegida en su territorio
nacional, esta simultaneamente protegida en todos los paises signatarios de la Con-
vencion de Berna, que incluye a Brasil. La definicién de lo que es publicacion varia de
acuerdo con la naturaleza de la obra y presupone que la misma sea colocada a disposi-
cién del publico.

En Brasil el derecho autoral es reglamentado por la Ley n°® 9.619/98. En el ambito de esta
Ley estan protegidos los derechos de autor, los derechos conexos y los programas de
ordenador (Figura 21).

Es fundamental aclarar que el derecho de autor no protege las ideas de forma aislada,
sino exclusivamente la forma de expresion de la obra intelectual. Esto quiere decir que:
la forma de un trabajo literario o cientifico es el texto escrito; de la obra oral, la palabra;
de la obra musical, el sonido; y de la obra de arte figurativa, o dibujo, el color y el
volumen, etc. Por lo tanto, la obra objeto del derecho de autor tiene que, necesaria-
mente, poseer un soporte material.

iCual es el beneficio que el derecho de autor ofrece a la sociedad?

Diariamente las personas estan expuestas a la cultura, de tal forma que ni siquiera
toman conciencia de donde ella viene. Las personas leen diarios, revistas, libros, oyen
musica y programas de radio, estudian con libros de textos y articulos cientificos, usan
programas de ordenador, asisten a la televisién, van a al cine, al teatro, a conciertos,
a espectaculos y visitan galerias de artes. Todos esos productos de la creatividad son
concebidos para beneficiar a la sociedad, enriquecer la cultura y contribuir al desarrollo
del ser humano. Asi, esos bienes intelectuales son creados para educacion, diversion y
apreciacion, mejorando la calidad de vida de todos.
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Las obras creativas no sirven apenas para dar placer en el &mbito personal. En una dimen-
sién mas abarcadora, su conjunto forma la herencia cultural de un pueblo, formando
parte de la identidad de una nacién. Cada persona tiene derecho de sentir orgullo de un
gran actor, musico, cientifico, escritor, periodista, pintor y sus obras de éxito dentro y
fuera de su pais. Una herencia cultural fuerte puede también contribuir al turismo de una
region, por medio de la promocion de festivales de musica, de cine, de danzas, de libros,
exhibicién de artes y otras atracciones resultantes de la creatividad humana.

La Ley del Derecho Autoral posibilita que el autor de una obra reciba el reconocimiento
por su trabajo, asi como remuneracion por su creatividad. La proteccién de esos derechos
provee las bases para que los autores continien creando sus obras y, conjuntamente con
toda la cadena productiva del sector, obtengan una justa recompensa financiera. Este
ciclo virtuoso favorece la creatividad humana y generacion de riqueza para la sociedad.

De manera general, la contribucién econémica de la llamada industria cultural al cre-
cimiento y desarrollo de un pais es considerable. Se estima que el impacto del valor
agregado por la industria de la cultura varie del 3 al 6% del producto interior bruto (PIB)
de una nacion. Este sector crece a una tasa superior a la de la economia, ademas de
ofrecer un numero creciente de nuevos empleos.

iCual es la importancia econémica del derecho de autor?

La importancia de esta economia puede ser comprobada por datos suministrados por la
ONU (Organizacién de las Naciones Unidas), que estima el movimiento financiero mundial
de productos culturales en US$ 1,3 trillon, lo que equivale al 7% del PIB mundial. Solamente
entre 1980 y 1998, ese valor pasé de US$ 95 mil millones a US$ 380 mil millones. Las indus-
trias creativas vienen creciendo a un ritmo superior al de otros sectores de la economia
mundial, y la expectativa para las proximas décadas es de un crecimiento medio de aproxi-
madamente el 10% anual. Sin embargo, es un potencial que se esta limitando a las naciones
desarrolladas, porque alrededor de las cuatro quintas partes del flujo econdmico de bienes
y servicios culturales es representado por poco mas de diez paises.

Las actividades culturales constituyen actualmente uno de los sectores mas dindmicos
de la economia mundial, con impactos significativos y crecientes sobre la generacién
de renta y empleo y sobre la formacién del capital humano de las sociedades. Se trata
del sector que mas crece, mas emplea y mejor paga en diversos paises, superando a
sectores mas tradicionales de la economia. Mas aun, por ser basados en creatividad,
ideas, conceptos y valores y ser generadores de derechos de propiedad intelectual, los
bienes y servicios culturales se encuentran en el epicentro de la llamada “economia del
conocimiento” e integran, de esta manera, uno de los sectores mas atrayentes de la
economia contemporanea.

De acuerdo con el Informe de la Industria de Copyright de los Estados Unidos (lipa,
2006), las empresas responsables primariamente de la creacion, produccion, distribu-
cién y exhibicion de productos que incluyen: Software, peliculas de cine, programas
paraTV, asi como juegos electronicos, libros y musicas (denominadas industrias “core”
en el drea de copyright) continidan componiendo un sector econédmico de gran creci-
miento en los Estados Unidos. El informe demuestra que la creacion de mercaderias y
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servicios basados en conocimiento, intensivo en propiedad intelectual, desempena un
papel critico para el crecimiento econdmico de ese pais.

En el periodo de 2004 a 2007 la tasa anual de crecimiento de la industria del derecho
de autor super6 ampliamente el doble de la tasa de crecimiento del conjunto de la
economia americana. Este sector industrial ha contribuido positivamente al real creci-
miento de Estados Unidos de manera inclusive desproporcionada: en 2006 y 2007 la lla-
mada industria core del derecho de autor ha contribuido con una tasa del 22.74% al cre-
cimiento real logrado por la economia americana en ese periodo.Tomandose en cuenta
la cadena productiva de la industria de derecho de autor para el mismo bienio 2006-
2007, este sector ha contribuido con una tasa sorprendente del 43.06% al crecimiento
total de la economia de Estados Unidos. En 2007 el valor agregado de la industria “core’
del derecho de autor fue calculada en el 6.44% del PIB americano (889.1 mil millones
de ddlares), mientras que el de toda cadena productiva fue del 11.05%. Este numero
equivale a la generacion de riqueza de propiedad intelectual protegida por derecho de
autor, del orden de 1.52 trillones de ddlares. En este informe, las estadisticas también
demuestran que los empleados de la industria “core” de copyright reciben sueldos un
40% mayores que el promedio de los trabajadores americanos. Todos esos numeros
sirven para decir que la industria basada en productos protegidos por el derecho de
autor continta expandiéndose de forma expresiva. Desde el punto de vista del comercio
exterior, la industria americana de copyright continta creciendo y expandiéndose en el
mercado internacional. Entre 2006 y 2007 la tasa de exportacion del sector aumenté un
8%, pasando de 116 mil millones a 126 mil millones de ddlares.

A pesar de que el brasilefo sea considerado un pueblo altamente creativo, el descono-
cimiento del sistema de propiedad intelectual, en este caso, méas especificamente del
derecho de autor, es responsable de que las creaciones no sean correctamente apro-
piadas y transformadas en riquezas en la proporcion esperada para contribuir al avance
del pais. Brasil es todavia un importador de conocimiento.

En los paises en desarrollo, asi como en Brasil, las iniciativas en el area todavia son
bastante timidas. El propio sector cultural todavia no se dio cuenta de la importancia
de la economia creativa. La cultura raramente es vista como un area prioritaria por los
gobiernos y la iniciativa privada. Los emprendedores de este sector encuentran varios
obstaculos para tener acceso a inversiones capaces de impulsar sus negocios.

Uno de los principales problemas es la falta de datos confiables que dimensionen el
impacto de la cultura en el proceso de desarrollo de Brasil. Recientemente, un grupo
compuesto por técnicos de la Universidad Federal de Bahia (UFBA) y de secretarias
estaduales y municipales esta siendo creado para calcular el PIB cultural. La ultima esta-
distica a respecto es de 1995 y senal que dicho PIB representaba el 1% del PIB nacional.

¢Qué es lo que caracteriza la reproduccion de una obra?

La reproduccién es la copia de un ejemplar o mas de una obra literaria, artistica o cien-
tifica. Cuando una obra es total o parcialmente copiada sin la debida autorizaciéon del
titular del derecho de autor o del detentador de los derechos de reproduccion o fuera de
las estipulaciones legales, esto es un crimen conocido como falsificacion. La falsifica-
cién es el crimen vulgarmente conocido con el nombre de pirateria.
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Apenas en el sector de
Software, en 2008, mundial-
mente, la industria perdid
48 mil millones de dolares
para el mercado ilegal, con
promedio de pirateria del
38%. El indice de pirateria
de Software en Brasil llegd
al 59%, en 2007, senala el
5° Estudio Anual Mundial
de Pirateria de Software en
102 paises, divulgado por la
Business Software Alliance
(disponible en: <www.
bsa.org>). La industria del
entretenimiento estima pér-
didas del orden de 25 mil
millones de ddlares para
peliculas y 4,5 mil millones
para musicas, entre down-
loads y ventas ilegales.

No son objetos de protec-
cion de los derechos de
autor:

e las ideas, procedimien-
tos normativos, sistemas,
métodos, proyectos o
conceptos matematicos;

® los esquemas, planes
o reglas para realizar
actos mentales, juegos o
negocios;

¢ los formularios en blan-
co y sus instrucciones;

® |os textos de tratados
o convenciones, leyes,
decretos, reglamentos,
decisiones judiciales y
demas actos oficiales;

e las informaciones de
uso comun, tales como
calendarios, agendas,
catastros o subtitulos;

® los nombres y titulos
aislados;

¢ el aprovechamiento
industrial o comercial de
las ideas contenidas en
las obras.

El plagio es el acto de fir-
mar o presentar una obra
intelectual de cualquier
naturaleza (texto, musica,
obra pictérica, fotografia,
obra audiovisual, etc)
conteniendo partes de una
obra que pertenezca a otra
persona sin atribuirlos al
autor original. En el acto
de plagio, el plagiador se
apropia indebidamente de
la obra intelectual de otra
persona, asumiendo la
autoria de la misma.
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4.2 Proteccion de los derechos de autor

Este es el area del derecho de autor que protege al autor y sus creaciones, que son las
obras intelectuales en el ambito de la literatura, artes o ciencias, expresadas por cual-
quier medio o fijadas en cualquier soporte, tangible o intangible, conocido o que se
invente en el futuro.

Tal como lo ilustra la Figura 22, el derecho del autor se divide en dos tipos de derechos:
moral y patrimonial.

Derechos del Autor

Derecho Moral Derecho Patrimonial
Figura 22 - Derechos del autor sobre su obra

El Derecho Moral se refiere al derecho de naturaleza personal del autor (persona natural),
por eso es irrenunciable e intransferible. Entre otros, el Derecho Moral le asegura al
autor la prerrogativa de:

e Reivindicar, en cualquier momento, la autoria de la obra;

e Tener su nombre, pseudonimo o senal convencional indicado o anunciado,
como siendo el del autor, en la utilizacién de su obra;

e (Conservar la obra inédita;

e Asegurar laintegridad de la obra, o sea, el derecho de rechazar modificaciones
en la obra y, también, utilizaciones en contextos que puedan causar perjuicios
a la reputacion o al honor del autor.

En el momento de la muerte del autor, esos derechos son transmitidos a sus sucesores.

El derecho patrimonial se refiere a la parte del derecho de autor que confiere al autor
de una obra literaria, artistica o cientifica la exclusividad de utilizar, fruir y disponer
de su creacion, asi como de reproducir, editar, traducir, adaptar y distribuir su obra.
El derecho patrimonial también permite que el autor use su obra con fines econdmicos.
Es decir, dependiendo de la autorizacidn previa y expresa del autor o de sus sucesores,
este derecho podra ser negociado y transferido a una persona juridica u otra persona
natural, que podra adquirir su titularidad. Desde el punto de vista empresarial, esta es
la parte del derecho autoral mas importante. El derecho patrimonial le permite al titular
la actividad comercial y, de esa manera, la generacién de riqueza y creacion de valor,
garantizando el retorno financiero para el autor y toda la cadena productiva del sector
de las artes, ciencias y literatura, en la comercializacién de dichas obras.

Cabe subrayar que en el dominio de las ciencias, la proteccion recae apenas sobre la
forma literaria o artistica, no incluyendo su contenido cientifico o técnico. Asi, es posible
gue una empresa extraiga el contenido técnico de una publicacion cientifica y lo trans-
forme en un producto o proceso industrial y registre su patente, sin tener que pagar
royalties por eso. De ahi deriva la necesidad de que cientificos e instituciones de investi-
gacion tengan conocimientos sobre la importancia econémica potencial de la propiedad
intelectual que esta siendo desarrollada, para evitar que sus proyectos, con posibili-
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dades de aplicacién comercial, sean indebidamente divulgados en el medio cientifico
sin ninguna estrategia previa de explotacién futura.

Los detentadores de la titularidad sobre los derechos patrimoniales pueden autorizar o
prohibir los siguientes actos en relacién a su obra:

e Lareproduccién parcial o integral en diversas formas, como, por ejemplo, en
una publicacién impresa, en la grabacién de la obra por medios magnéticos
o digitales;

e Laedicién, la adaptacion, el arreglo musical y cualquier otra transformacion,
como, por ejemplo, la conversién de una novela o de una pieza teatral en un
guién de cine;

e Latraduccion a cualquier idioma;

e Ladistribucién, como, por ejemplo, por medio de la venta al publico de copias
de la obra;

e La interpretaciéon y ejecucion publicas, como, por ejemplo, la interpretacion
musical durante un concierto o una pieza teatral;

La radiodifusion y comunicacién al publico a través de radio, TV, cable o satélite;

La inclusion en bases de datos, o almacenamiento en un ordenador, el micro-
filmaje y las demas formas de archivo de este tipo.

De acuerdo con la OMPI (200-?c), hay acuerdos internacionales que también aseguran
que los titulares de derechos de autor sean adecuada y eficazmente protegidos cuando
sus obras son divilgadas por medio de nuevas tecnologias y de sistemas de comunica-
cién, tales como la internet.

El simbolo ©, que significa “copyright (en una traduccion literal del inglés, el derecho
de hacer copias), o textos del tipo “Todos los derechos son reservados” indican que el
autor quiere tener protegidos sus derechos sobre la obra que cred. Un ejemplo de obra
protegida por derecho autoral es presentado en la Figura 23.

Figura 23 - llustracion de obra protegida por derecho de autor - Libro

El detentador de los derechos patrimoniales de una obra puede renunciar al derecho
de reproduccion a favor del usuario final. En este caso, constara en la publicacién una
mencién del siguiente tipo: “Cualquier parte de esta obra podra ser reproducida, con la
condicién de que la fuente sea mencionada”

Algunas desventajas de
esta forma de proteccion:

¢ E| secreto puede ser
descubierto por otros
mediante la utilizacion de
la ingenieria reversa;

¢ E| secreto puede ser
robado;

* Necesidad de hacer
acuerdos de confiden-
cialidad, muchas veces
onerosos, con los que
realmente necesitan co-
nocerlo para fabricar.
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¢{Como proteger el derecho de autor?

Una obra goza de proteccion de derechos de autor a partir del momento en que es
creada, independientemente de cualquier registro o formalidad. Aunque sea opcional,
el registro facilita, por ejemplo, la solucién de disputas en lo que atane a la titularidad o
a la autoria, transacciones financieras, cesiones, licencias y transferencias de derechos.
En Brasil, el autor puede obtener el registro de su obra en las instituciones que constan
en el Cuadro 1.

Cuadro 1 - Instituciones responsables de registro de derecho de autor en Brasil

Creaciones Instituciones responsables del registro

. Fundacién Biblioteca Nacional Disponible en: <www.
Libros y textos

bn.br>.
, Agencia Nacional del Cine Disponible en: <www.ancine.
Peliculas
gov.br>.
Obras artisticas Ef:uela de Bellas Artes Disponible en: <www.eba.ufrj.
Escuela de Musica
Partituras de musicas Disponible en: <www.musica.ufrj.br>. Fundacién Biblio-

teca Nacional Disponible en: <www.bn.br>.

Consejo Regional de Ingenieria y Arquitectura - Unidad
de la Federacion (CREA-UF)
Disponible en: <www.confea.org.br>.

Planos arquitectonicos/
proyectos

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Disponible

Programas de ordenador L.
en: <www.inpi.gov.br>.

iCual es la validez y el alcance del derecho de autor?

En Brasil, los derechos de autor tienen una limitacién temporal: duran el periodo equi-
valente a la vida del autor y después de su muerte son transmitidos a sus sucesores, con
validez de otros 70 anos a partir del ano subsiguiente al de su fallecimiento. Después
de ese plazo de vigencia, la obra entra en dominio publico, compitiéndole al Estado la
defensa de la integridad y autoria de la obra.

Segun el Acuerdo sobre Aspectos de Derecho de la Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (TRIPS), firmado por Brasil, el autor esta protegido por el derecho de
autor en todos los paises que firmaron ese acuerdo.

(Cuando una obra puede ser utilizada sin el permiso del autor?
Son ejemplos de lo que no constituye ofensa a los derechos de autor:
e Lareproduccion, en un Unico ejemplar, de pequenos trechos para uso privado
del copista, siempre y cuando no haya intencion de lucro;

e La citacion de trechos de cualquier obra, a efectos de estudio, con la indica-
ciéon del nombre del autor y del origen de la obra;

e La representacion teatral y la ejecuciéon musical, cuando son realizadas en
ambiente familiar o para fines exclusivamente didacticos en los estableci-
mientos de ensenanza, no habiendo intenciéon de ganancia;
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e La reproduccion de pequenos trechos de obras preexistentes, de cualquier
naturaleza, o de una obra integral, cuando se trate de artes plasticas, siempre
y cuando la reproduccion en si no sea el objetivo principal de la obra nueva.

iDerecho autoral es lo mismo que Copyright?

Derechos autorales no son necesariamente lo mismo que copyright. El sistema anglo-
sajon del copyright difiere del derecho de autor (de origen romano-germanico).
El copyright esta asociado al derecho a la reproduccidon o copia de la obra. El objeto del
derecho de copyright recae sobre la obra y la prerrogativa patrimonial de poder copiar,
dandose énfasis a la vertiente econdmica, a la explotacion patrimonial de las obras a
través del derecho de reproduccién. El objetivo fundamental del derecho de autor es la
proteccion del creador, que puede ejercer el derecho patrimonial sobre su obra, autori-
zando o prohibiendo su reproduccién, asi como colocarla a la disposicion del publico en
la forma, local y durante el plazo que desee, a titulo oneroso o gratuito.

¢Quée sucede con el derecho de autor en la era digital?

En la actualidad una vasta cantidad de obras protegidas por el derecho de autor esta
siendo colocada a disposicién mundialmente por internet. La tecnologia de la informa-
cién y de la comunicacién trae grandes beneficios en materia de acceso al conocimiento
producido por el hombre al mismo tiempo en que impone nuevos retos a los titulares
del derecho de autor, en lo que concierne a la gestion y retorno de las inversiones rea-
lizadas.

Asi, paralelamente con las crecientes oportunidades de diseminacion ofrecidas a los
titulares de bienes de derechos de autor, la internet y el advenimiento de la produccion
multimedios estan afectando las condiciones de proteccién, de gestién de los derechos
de autor y conexos, asi como de reproduccién de dichos contenidos.

En el mundo on line, la gestion del derecho de autor esta siendo llevada hacia una
nueva dimension, ya que existen dispositivos que permiten almacenamiento masivo
de datos y entrega instantanea de material. Esos contenidos ahora son digitalizados,
comprimidos, cargados y bajados (uploaded, downloaded), copiados y distribuidos a
cualquier parte del mundo via internet. La posibilidad de reproduccion de libros, peli-
culas, musicas en el espacio cibernético es infinita, desafiando, consiguientemente, los
detentadores de derechos de autor al crear y proponer nuevos modelos de negocio y
gestidn que sean atractivos para el usuario y generen beneficios para todos los involu-
crados. Empresarios y expertos en el area de la propiedad intelectual ya discuten sobre
la necesidad de modernizacion de la legislacion del derecho de autor dentro de este
nuevo paradigma tecnolégico y social.

Tratados internacionales ya fueron hechos por la OMPI en los cuales son incluidas obli-
gaciones referentes a medidas de proteccion tecnolégica y a los derechos de gestiéon de
la informacién en el ambiente digital. Esos tratados tienen el objetivo de asegurar que
los detentadores de la titularidad de bienes de derecho autoral sean protegidos cuando
sus trabajos sean diseminados via internet. Ldgicamente, el mayor reto es tener capa-
cidad de hacer valer esos derechos en un mercado de dimensiones mundiales.
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(El derecho de autor incluye el derecho de imagen?

Son comunes los equivocos cometidos sobre el entendimiento de que el derecho de
autor incluye el derecho de imagen. En Brasil, los derechos son distintos, estando el
primero de ellos protegido en el ambito de la legislacidon de la propiedad intelectual (Ley
del Derecho Autoral) mientras que el segundo (derecho a la imagen) es contemplado de
manera expresa en el nuevo Cddigo Civil, en su capitulo Il (de los derechos de la perso-
neria), articulo 20, transcripto a continuacion:

Excepto si fueran autorizadas, o si fueran necesarias para la administracion de la
justicia o el mantenimiento del orden publico, la divulgacion de escritos, la trans-
mision de la palabra, la publicacion, la exposicién o la utilizacion de la imagen
de una persona podran ser prohibidas, si asi lo requiriera y sin perjuicio de la
indemnizacién que corresponda, si hirieran el honor, la buena reputacién o la
respetabilidad, o si se destinaran a fines comerciales.

Por lo tanto, el derecho a la imagen es resguardado de forma clara en la ley, hechas las
objeciones al uso informativo y que no afecten el honor o la respetabilidad del individuo.

Todo ser humano tiene derecho sobre su imagen. Este derecho permite que el control
de su uso tanto para la representacion fiel de sus aspectos fisicos (fotografia, retratos
pintados, grabados, etc.) como del beneficio de la representacion de su apariencia indi-
vidual y distinguible, concreta o abstracta.

Asi, el derecho a la imagen, como atributo irrenunciable de la persona, no se confunde
con el derecho autoral del fotégrafo o del creador intelectual de la representacién de
la imagen (concreta o abstracta) de un individuo. Por lo tanto, el derecho del creador
de la imagen se refiere a la autoria, y el derecho del retratado se encuentra en el uso
de su imagen, siendo dos derechos distintos, ejercidos por personas diferentes y con
existencia juridica distinta.

El uso de la imagen de un individuo ocurre, basicamente, de dos maneras: la autorizada
y la no autorizada. El uso consentido puede producirse de tres formas:

e Gratuito, mediante consentimiento tacito;

e QGratuito, mediante consentimiento expreso;

e Pago, mediante consentimiento condicionado a la retribucién financiera.
Derechos del autor - Cuadro resumen

Titulo

e Registro de Derecho Autoral
Objeto de la proteccion

e Creaciones literarias, artisticas, cientificas.
Requisitos

e Creaciones del espiritu humano en el ambito de obras literarias, artisticas y
cientificas.

Legislacién aplicable
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e Ley del Derecho Autoral n°® 9.610/1998.
Derecho asegurado

e Moral: inalterabilidad de la obra;

e Patrimonial: aprovechamiento econdmico por medio de la publicacion, repro-
duccién, ejecucion, traduccion y cualquier otra modalidad de difusién;

e Proteccidon en todos los paises signatarios de la Convencion de Berna.
Plazo de validez
e De la creacion de la obra hasta 70 ahos después del afo subsiguiente al fal-
lecimiento del autor
Dénde solicitar en Brasil
e QObras literarias, musicales y artisticas: Fundacién Biblioteca Nacional Dispo-
nible en: <www.fbn.br>.

e Planos/proyectos: Confea - Consejo Federal de Ingenieria y Arquitectura Dis-
ponible en: <www.confea.org.br>.

Observacion

¢ El registro no es obligatorio
Ejemplos

e Libros, articulos, letras de musicas, cuadros, esculturas, proyectos arquitec-
tonicos.

4.3 Proteccion de derechos conexos

Los derechos conexos se refieren a la proteccion a artistas intérpretes o ejecutantes,
productores fonograficos y empresas de radiodifusion, derivados de interpretacion, eje-
cucion, grabacion o divulgaciéon de sus interpretaciones y ejecuciones (Figura 24).

Esta protecciéon no afecta las garantias aseguradas a los autores de las obras literarias,
artisticas o cientificas. Los derechos de autor y los derechos conexos protegen a dife-
rentes personas. Por ejemplo, en el caso de una cancidn, los derechos de autor protegen
al compositor de la musica y al creador de la letra; los derechos conexos se aplican a
los musicos y al cantor que interpretan la cancién, al productor de la grabaciéon sonora
(también llamada de fonograma) en la cual la musica esta incluida y a las empresas de
radiodifusion que transmiten la musica.
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Figura 24 - llustracion de obra protegida por derechos conexos - Pieza de teatro

¢Qué derechos les son asegurados a los titulares de los derechos conexos?
Los titulares de los derechos conexos tienen el derecho exclusivo de autorizar o de prohibir:

Que los intérpretes y ejecutantes fijen, reproduzcan por medio de radiodifusién o eje-
cuten publicamente sus interpretaciones;

Que los productores de fonogramas reproduzcan, distribuyan por medio de venta o
alquiler de ejemplares y comuniquen al publico por medio de ejecucion publica o radio-
difusion;

Que las empresas de radiodifusidon retransmitan, fijen y reproduzcan en sus emisiones.

¢Cual es la validez de los derechos conexos?

Es de setenta anos contados a partir del 1° de enero del afno subsiguiente a la fijacién,
para los fonogramas; a la transmisién, para las emisiones de las empresas de radiodifu-
sidn; y a la ejecucion y representacion publica, para los demas casos.

Los derechos conexos se someten a las mismas excepciones previstas para los dere-
chos de autor, permitiéndose el libre uso de las interpretaciones, de las ejecuciones, de
los fonogramas o de las emisiones por radiodifusién para ciertos objetivos especificos,
tales como citaciones y reportajes periodisticos.

iComo los derechos de autor y conexos son explotados comercialmente?

Muchos autores y artistas intérpretes o ejecutantes no tienen conocimientos o condi-
ciones para administrar sus derechos, porque la produccién, diseminacion y distribu-
cién en masa es una actividad empresarial que exige considerable inversion financiera
y habilidades profesionales de gestion de negocios, comunicacién y marketing, ademas
de conocimiento juridico especializado. Generalmente, autores y creadores, asi como
artistas intérpretes o ejecutantes, transfieren sus derechos patrimoniales a empresas,
asociaciones u organizaciones especializadas, por medio de contratos, a cambio de una
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retribucion financiera. Este puede ocurrir de diferentes formas, tales como por canti-
dades fijas o por royalties basados en un porcentaje de la facturacion generada por la
obra. Esos royalties son debidos en el momento de la utilizacion de la obra por empresas
de radiodifusion, discotecas, restaurantes, bibliotecas, universidades y escuelas en
todos los paises que firmaron el TRIPS.

La imposibilidad de cada autor, intérprete o ejecutor de controlar la utilizacién de su obra,
en su pais y en el exterior, hace que ellos se relinan en sociedades para gestionar sus
derechos. La gestién colectiva de los derechos de autor y conexos es generalmente hecha
por asociaciones que representan los intereses patrimoniales de los detentadores de
obras utilizadas comercialmente. Entidades responsables de la gestion colectiva de esos
activos intangibles surgieron de la necesidad de organizar la autorizacién, el control, la
recaudacion y distribucion de las ganancias financieras por medio del pago de royalties a
los detentadores de los derechos de autor de la obra fijada, transmitida o ejecutada.

En Brasil, la Oficina Central de Recaudacién y Distribucion (ECAD) es el 6rgano respon-
sable de la recaudacion y distribuciéon de los derechos de autor de las obras musicales.
Actualmente, es administrado por diez asociaciones de musica para realizar la gestion
administrativa y financiera de los derechos de autor derivados de la ejecucién publica
de musicas nacionales y extranjeras, posibilitando que Brasil sea considerado uno de
los mas avanzados paises en relacién a la distribucion de derechos de autor de ejecu-
cidon publica musical.

Las asociaciones son responsables del control y remesa al ECAD de las informaciones
de registro de cada socio y de sus respectivos repertorios con el objetivo de alimentar
su base de datos y posibilitar la distribucién de los valores recaudados de los diversos
usuarios de musicas.

En el campo de las obras cinematograficas, la Motion Picture Association (MPA) es la
asociacion que representa a los seis principales estudios de cine de los Estados Unidos.
La MPA defiende los intereses de sus empresas afiliadas en cada sector de distribucion
- teatro, television, TV por suscripcidn, entretenimiento domiciliario digital y tecnologias
nuevas - por medio de actividades enfocadas en el mejoramiento del acceso al mercado
y en la proteccion de los derechos de propiedad intelectual.

Derechos conexos - Cuadro resumen
Titulo

¢ Registro de Derechos Conexos
Objeto de la proteccion

¢ Derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores fonogra-
ficos y de las empresas de radiodifusion.

Legislacién aplicable
¢ Ley del Derecho Autoral n° 9.610/1998
Derecho asegurado

¢ Moral: inalterabilidad de la obra y nombre o pseudénimo vinculado a la obra;

Segun la Receita Federal,
royalties son las “Impor-
tancias pagadas [...] para
explotacion de patentes
de invencion, modelos,
disenos industriales, uso
de marcas o propagandas;
remuneracion de servicios
técnicos, de asistencias
técnicas, administrativas y
similares; derechos de au-
tor, inclusive en el caso de
adquisicion de programas
de ordenador (Software),
[...] excepto peliculas cine-
matograficas

ECAD es una socie-

dad civil, de naturaleza
privada, instituida por la
Ley Federal n° 5.988/73 y
mantenida por la actual
Ley de Derechos Autorales
brasilena - 9.610/98. Mas
informaciones en el web-
site, disponible en: <www.
ecad.org.br>

La Motion Picture Asso-
ciation (MPA) realiza una
intensa campana mundial
contra la pirateria. La Mo-
tion Picture Association
América Latina (MPA-AL)
tiene una oficina regional,
localizada en Sao Paulo,
Brasil. Mas informaciones
en el website, disponible
en: <www.mpaal.org.br>
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e Patrimonial: autorizar o prohibir la fijacién, reproduccién, radiodifusiéon y
publicacion de sus interpretaciones o ejecuciones;

* Proteccion en todos los paises signatarios de la Convencién de Berna.
Plazo de validez

e Antes de 70 anos después de su fijacion, transmisién o ejecucién publica.
Dénde solicitar en Brasil

e QObras literarias, musicales y artisticas: Fundacién Biblioteca Nacional Dispo-

nible en: <www.fbn.br>;

e QObras artisticas: Escuela de Bellas Artes Disponible en: <www.eba.ufrj.br>;

e peliculas: Agencia Nacional del Cine Disponible en: <www.ancine.gov.br>;

e Partituras de musicas: Escuela de Musica Disponible en: <www.musica.ufrj.br>
Fundacién Biblioteca Nacional

Disponible en: <www.fbn.br>.
Observacion

e No afecta los derechos asegurados a los autores de las obras literarias, artis-
ticas o cientificas.

e El registro no es obligatorio
Ejemplos

e Piezas de teatro, peliculas, espectaculos, conciertos, novelas, programas de
radioyTV.

4.4 Proteccion de programa de ordenador

;Qué protege al autor de un programa de ordenador?

La proteccién de la propiedad intelectual de programa de ordenador es la misma dada
a las obras literarias por la ley que trata de los derechos de autor y conexos (Ley de
Derecho Autoral). Ademas de esta ley, hay una legislacion especifica que trata del tema:
la Ley n° 9.609, del 19 de febrero de 1998, conocida como Ley del Software.

No se aplican al programa de ordenador las disposiciones sobre los derechos morales,
protegiendo, en todo momento, el derecho del autor de reivindicar la paternidad del
programa de ordenador y de oponerse a modificaciones no autorizadas, cuando ellas
impliquen deformacion, mutilacién u otra modificacion del programa de ordenador que
perjudiquen su honor o su reputacion.

¢Todos los programas de ordenador estan protegidos por los derechos de autor?

El programa protegido por la Ley de Derecho Autoral es el conjunto organizado de ins-
trucciones necesarias para el funcionamiento de maquinas automaticas de tratamiento
de la informacion, dispositivos, instrumentos o equipos periféricos. Esto es, lo que hace
que una computadora o sus periféricos funcionen de modo y para final determinado,
como por ejemplo, un programa de diseno 3D, un procesador de texto o un sistema
operacional (Figura 25).
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Figura 25 - llustracion de producto protegido por la Ley del Software

¢(Es necesario registrar un programa de ordenador para obtener la proteccion?

Los programas de ordenador son protegidos por el derecho de autor y, como tales,
el registro es opcional. Sin embargo, por ser un importante patrimonio que posibilita
intensa actividad comercial de licenciamiento, principalmente para las empresas del
area de tecnologia de la informacién y comunicacién (TIC), normalmente son regis-
trados en los 6rganos competentes. Cabe subrayar, sin embargo, que tanto la persona
natural como la juridica pueden requerir el registro de software. En Brasil, el registro es
realizado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), destacandose que, en
caso de litigio, el registro es una forma de prueba de autoria.

¢Cual es la vigencia y el alcance de la proteccion al programa de ordenador?

El plazo de vigencia del derecho es de 50 anos, contados a partir del 1° de enero del
ano siguiente al de su publicacion o, en ausencia de esta, de su creacion. La validez es
internacional; asi, los programas registrados en el INPI no necesitan ser registrados en
otros paises, siempre y cuando concedan a los titulares extranjeros derechos equiva-
lentes. De la misma manera, los programas de propiedad extranjera no necesitan ser
registrados en Brasil, excepto en los casos de cesiéon de derechos (licenciamiento), para
garantia de las partes involucradas.

La ley de Propiedad Industrial brasilena no prevé la concesion de patente para software.
Sin embargo, son concedidas patentes para equipos con software embarcado. En ese
caso, el examen realizado toma en cuenta el producto en siy no lo que lo hace funcionar.

Como en el derecho autoral, el autor del software puede transferir a terceros sus dere-
chos patrimoniales sobre el programa; esa transferencia necesita ser hecha por contrato
escrito y registrado en el INPI.

¢El derecho autoral se aplica al software libre?

Desarrolladores comerciales de software utilizan la licencia para limitar el alcance del
uso y transferencia de sus productos, ademas de prevenir, excepto en los casos permi-
tidos por ley, acceso a su cédigo fuente. Software de cédigo abierto, llamado OSS en
inglés (Open Source Software), es un tipo de software que el desarrollador permite que

En Brasil, los tipos de
programas de ordenador
protegidos por el derecho
de autor, asi como los cam-
pos de aplicacion de los
programas de ordenador,
estan en el website del INPI
(Disponible en: <www.inpi.
gov.br>)

Un Software puede ser
embarcado o embutido

en un microprocesador,
componiendo un sistema
que realiza un conjunto

de tareas especificas y
predefinidas, dedicado a al
dispositivo que él controla.
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el usuario tenga acceso al codigo fuente, pudiendo leer, hacer modificaciones, construir
y distribuir nuevas versiones, incorporando sus modificaciones. Sin embargo, el OSS
también posee las siguientes caracteristicas:

Es considerado libre porque el usuario tiene derecho de tener acceso al cédigo fuente,
no porque es distribuido gratuitamente. EI OSS puede ser distribuido de forma onerosa,
o sea, por medio de pagos por su uso;

El OSS representa una forma particular de ejercicio del derecho de autor. El desarrollo

Um Software pode ser de software de codigo abierto estd basado en el derecho exclusivo de distribucion por
| SIS @) Sl U el detentador del derecho de autor. Bajo el modelo del OSS, los derechos de copiar,
em um microprocessador, . L. A . . .
compondo um sistema modificar y redistribuir son datos al usuario, supeditado a las condiciones aplicables a
que realiza um conjunto las referidas licencias. Asi, los desarrolladores de OSS conceden licencias permitidas
de tarefas especificas e .
predefinidas, dedicada por el derecho autoral, preservando el derecho sobre el Software. OSS no es lo mismo
ao dispositivo que ele gue dominio publico.

controla.

Los beneficios que el software libre puede ofrecer incluyen: el acceso al codigo fuente,
desarrollo basado en comunidades, construccion de capacidades y habilidades locales,
libertad de comercializacion, costos reducidos, amplios derechos y la posibilidad de
adaptacion a las condiciones locales.

¢Cuales son los tipos mas comunes de pirateria de software?

Las formas no autorizadas de programa de ordenador, conocidas como pirateria, son
indicadas en el Cuadro 2.

Cuadro 2 - Caracteristicas de los tipos de pirateria de software

Ocurre cuando son hechas copias dentro de una organi-

Copia pirata L - .
zacion, para uso de los funcionarios.

Ocurre cuando revendedores instalan copias no autoriza-

Copia pirata preinstalada das de software en el ordenador.

Ocurre cuando son hechas duplicaciones para comerciali-

Falsificacion L.
zacion ilegal.

Pirateria en Bulletin Board Ocurre cuando un software protegido es cargado por
(BBS) usuarios via modem.

. Ocurre cuando un software es "alquilado" ilegalmente a

Alquiler de Software . . .
los usuarios, que normalmente hacen una copia para si.

Programa de ordenador - Cuadro resumen

Titulo

e Registro de Programa de Ordenador
Objeto de la proteccién

e El programa de ordenador (software)
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Requisitos
e Prueba de autoria por medio de la presentacion de los documentos del pro-
grama.
Legislacién aplicable
¢ Ley del Derecho Autoral n° 9.610/1998
e Ley del Software, n°® 9.609/1998
Derecho asegurado
e Exclusividad en la produccion, uso y comercializacién;
¢ Proteccion en todos los paises signatarios de la Convencién de Berna.
Plazo de validez
e 50 anos a partir del ano subsiguiente a la fecha de la creacidén o publicacion
del software.
Dénde requerir en Brasil

¢ INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Disponible en: <www.inpi.gov.br>.
Observacion

¢ El registro no es obligatorio
Ejemplos

e Softwares de disenos, procesadores de textos, sistemas operacionales.
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5.1 Softwares de disenos, procesadores de textos, sistemas operacionales.

Proteccion de topografia de circuito integrado
¢Qué es topografia de circuito integrado?

Los circuitos integrados son conocidos también como chips. La topografia de circuitos
integrados involucra un conjunto organizado de interconexiones, transistores y resis-
tencias, dispuestos en capas de configuracidn tridimensional sobre una pieza de mate-
rial semiconductor. En esa capa cada imagen representa, total o parcial, la disposicion
geométrica o arreglos de la superficie del circuito integrado, en cualquier fase de su
concepcion o manufactura. Esos circuitos integrados, entre otras utilidades, son utili-
zados en memorias o procesadores de ordenador y buscan realizar funciones electro-
nicas en equipos (Figura 26).

En Brasil, la Ley n° 11.484, de 2007, entre otros asuntos, trata de la proteccion de la
topografia de circuitos integrados. Por tratarse de un tipo de proteccion especifica, en el
ambito de la propiedad intelectual es llamada proteccidn sui generis.

Figura 26 - llustracion de placa de circuito integrado

¢Quiénes pueden requerir la proteccion de topografia de circuito integrado?

La proteccion de la topografia de circuito integrado podra ser concedida a brasilenos y
extranjeros que tengan domicilio en Brasil. La proteccién de la topografia es véalida por 10
anos, a partir de la fecha del depésito o de la primera explotacién, lo que haya ocurrido
primero. Dependiendo de la estrategia de la empresa, la solicitud podra ser mantenida en
sigilo por el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del depodsito, después de lo
que sera procesado. En Brasil, la solicitud del registro de protecciéon debera ser enviada al
INPI, de acuerdo con las condiciones legales reglamentadas por el érgano.

Se presupone, de acuerdo con la ley, que el solicitante del registro es el creador de
la topografia de circuito integrado. Cabe destacar, sin embargo que, excepto acuerdo
en contrario, los derechos relativos a la topografia de circuito integrado perteneceran,
exclusivamente, al empleador o al contratante de servicios, cuando la actividad creativa
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sea derivado de la propia naturaleza del contrato de trabajo o de prestacion de servicios, o
cuando haya utilizacion de recursos, informaciones tecnoldgicas, secretos industriales o de
negocios, materiales, instalaciones o equipos del empleador o del contratante de servicios.

¢Qué puede ser protegido en la topografia de circuito integrado?

Esa proteccion solamente se aplica a la topografia que sea original, resultando del
esfuerzo intelectual de su creador o creadores y que no sea comun o vulgar para téc-
nicos, expertos o fabricantes de circuitos integrados, en el momento de su creacion.

Es admitida la proteccion de topografia resultante de la combinacién de elementos e
interconexiones comunes, 0 que incorpore, con la debida autorizacion, la topografia de
terceros, siempre y cuando el resultado sea original.

La proteccion no sera otorgada a los conceptos, procesos, sistemas o técnicas en las
cuales la topografia esté basada o a cualquier informacidén almacenada por el empleo
de la mencionada proteccion.

¢Como hacer la solicitud de proteccion de topografia de circuito integrado?

Cada pedido de registro debe referirse a apenas una topografia de circuito integrado.
Necesita ser solicitado por medio de formulario propio del INPI, cuyos documentos
complementarios involucran:

e Descripcion de la topografia y de su funcién;

e Disenos/fotos de la topografia (en formato propio definido);

e Circuito integrado relativo a la topografia requerida;

e Declaracion de explotacion anterior, si hubiera;

e Documento comprobatorio de titularidad o documento de cesion;

e Autorizacion del titular de topografia original protegida;

e Traduccion publica jurada de documentos en idioma extranjero, cuando cor-

responda;

e Comprobante de pago de la tasa;

e Poder, si correspondiera.
iCuales son ventajas de la proteccion de topografia de circuito integrado?

e El registro de topografia de circuito integrado otorga a su titular el derecho
exclusivo de explotacién comercial, siendo vedado a terceros sin el consenti-
miento del titular:

e Reproducir la topografia, total o parcial, por cualquier medio, inclusive incor-
porarla a un circuito integrado;

e Importar, vender o distribuir de otra manera, para fines comerciales, una
topografia protegida o un circuito integrado en el cual esté incorporada una
topografia protegida;

¢ Importar, vender o distribuir de otra manera, para fines comerciales, una topo-
grafia protegida o un circuito integrado en el cual esté incorporada una topo-
grafia protegida.
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e Los derechos sobre la topografia de circuito integrado podran ser objeto de
cesion o de contrato de licencia para explotacion comercial, mediante comu-
nicacion formal al INPI.

¢Cuales son los costos involucrados?

Los costos que implican la proteccion del derecho sobre la topografia de circuito inte-
grado son basicamente de:

e Asesoramiento profesional especializada;
e Traduccion, si correspondiera;
¢ Pago de tasa.

iCuales son las ventajas?

El actual mundo de la tecnologia esta integrado por ordenadores, internet, navegacion
por satélite, telefonia inaldmbrica, nuevas formas de entretenimiento y centenares de
otras aplicaciones. Dentro de este mundo hay un mercado que moviliza centenares de
miles de millones de délares anualmente. En la era cibernético-digital, es en las fabricas
de semiconductores que se crea la habilidad de transcender tiempo, distancias y limita-
ciones materiales para el almacenamiento de datos. Es en este espacio empresarial que
esta el punto de contacto entre el mundo fisico y el mundo electrénico. Silicio (com-
ponente basico de la arena) es transformado en circuitos integrados, soporte fisico que
mueve al mundo cibernético. La suma de conocimientos necesarios para impulsar este
sector industrial pasa por la incorporacion de tecnologias de frontera en los campos de
la éptica, quimica, metrologia y mecdnica, entre otras.

El reto planteado es el de la creciente expansion del mercado en el area de semicon-
ductores. La industria electrénica sufre constantes presiones para producir componentes
mas baratos, menores, mas potentes y que lleguen al consumidor de manera mas rapida.
Asi, el sector demanda grandes sumas de inversiones en capital - financiero e intelectual.

Dada la complejidad e intensidad tecnoldgica del diseno e industrializacién de circuitos
integrados, el conocimiento sobre el uso eficiente del sistema de proteccién de la pro-
piedad intelectual es esencial para asegurar la titularidad de los derechos por parte de
la empresa en sus transacciones comerciales, contribuyendo al mantenimiento de su
competitividad en el mercado.

Topografia del circuito integrado - Cuadro resumen
Titulo concedido

¢ Certificado de Registro de Proteccion de Circuito Integrado
Objeto de la proteccion
¢ Configuracién tridimensional de las capas sobre una pieza de material semi-
conductor con miras a realizar funciones electrénicas en equipos.
Legislacién aplicable

e Ley n® 11.484/2007
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Requisitos
e Topografia original, que no sea comun o vulgar para técnicos, expertos o
fabricantes de circuitos integrados, en el momento de su creacion.
Derecho garantizado al titular
e Derecho exclusivo de explotacion comercial en el pais en que obtuvo el
registro.
Plazo de validez
e 10 anos a partir de la fecha del depésito de la solicitud de registro o de la pri-
mera explotacion, lo que haya ocurrido primero.
Dénde requerir en Brasil

* |NPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
e Disponible en: <www.inpi.gov.br>.
Ejemplos

¢ Microprocesadores, memorias.

5.2 Proteccion de cultivares

Cultivar es el nombre dado a una nueva variedad de planta, con caracteristicas espe-
cificas resultantes de busquedas en agronomia y biociencias (genética, biotecnologia,
botanica y ecologia), no existente en la naturaleza. En esta forma de proteccion, es obli-
gatoria la intervencion humana en la alteracion de las caracteristicas de una planta para
la obtencion de una nueva variedad de la especie, que no es encontrada en el medio
ambiente. Ejemplos de cultivares se encuentran en la Figura 27.

Figura 27 - llustracion de cultivares de algodon colorido
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¢Como un cultivar puede ser protegido?

La proteccion de nuevas variedades de plantas es otro aspecto de los derechos de la
propiedad intelectual, denominado proteccién sui generis, y como tal, busca reconocer
las investigaciones de los creadores de nuevas variedades de plantas, otorgandoles,
durante un determinado plazo, derecho exclusivo sobre su comercializacion.

Con el avance tecnoldgico, la creciente inversion en investigacidon agricola, tanto por parte
de la iniciativa privada como de las instituciones publicas, nuevos cultivos de variedades
y produccién de semillas con propiedades mejoradas, fueron obtenidos. De esa manera,
se hizo presente la necesidad de crear una reglamentacién que garantice a los mejora-
dores / creadores o retorno financiero para el capital invertido con dicha finalidad.

En Brasil, de acuerdo con la Ley n° 9.456, del 25 de abril de 1997, conocida como la Ley de
Proteccion de Cultivares, una obtencion vegetal para ser protegida debe:

e Ser nueva, significando que no haya sido comercialmente explotada en el
exterior durante los ultimos cuatro anos y en Brasil en el ultimo ano;

e Ser distintiva, significando que sea claramente distinguible de cualquier otra
variedad cuya existencia sea reconocida;

e Ser homogénea, significando que las plantas de una variedad deben ser
todas iguales o muy similares, excepto las variaciones previsibles tomando
en cuenta las peculiaridades de su multiplicacion o reproduccion;

e Serestable, significando que la variedad debe permanecer sin modificaciones
en sus caracteristicas relevantes después de sucesivas reproducciones o mul-
tiplicaciones;

¢ Recibir denominacion adecuada, significando que necesita tener un nombre
por medio del cual sea designada.

¢Quién concede la proteccion de los derechos sobre cultivares?

La proteccion, en Brasil, es formalizada mediante la concesién del Certificado de Protec-
cién de Cultivar, de responsabilidad del Servicio Nacional de Proteccion de Cultivares
(SNPC), del Ministerio de Agricultura y de Abastecimiento (MAPA), mediante el pago de
tasas y anualidades.

La organizacién que supervisa mundialmente la proteccion de nuevas variedades de
plantas es la Unidén Internacional para Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV),
una organizaciéon que funciona con la OMPI y que, por medio de una convencion, disci-
plina la actuacion de la proteccidn de cultivares en 66 paises, entre ellos, Brasil.

Ademas del registro de proteccion de cultivares, es posible requerir también el Registro
Nacional de Comercializacion (RNC), que es el registro de las cultivares habilitados para
la produccion y comercializacion de semillas y mudas certificadas y fiscalizadas en todo
el territorio nacional. Este registro busca proteger al agricultor de la venta indiscrimi-
nada de semillas y mudas de cultivares no comprobados.

¢Por qué proteger cultivares?

El establecimiento de un efectivo sistema de proteccion de cultivares busca incentivar
el desarrollo de nuevas variedades de plantas en beneficio de la sociedad.
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De acuerdo con la OMPI (200-?a), la creacion de nuevas variedades de plantas exige
una inversion sustancial en términos de habilidad, mano de obra, recursos materiales
y financieros, ademas de tiempo. La posibilidad de tener determinados derechos exclu-
sivos referentes a una obtencion vegetal le da al mejorador (creador de una nueva
variedad de planta) exitoso una buena oportunidad de recuperar sus costos y acumular
las reservas necesarias para futuras inversiones. Sin los derechos del creador de la
planta, esos objetivos seran mas dificilmente logrados, porque nada puede impedir que
terceros multipliquen las semillas u otro material de propagacién del creador y vendan
la variedad en escala comercial sin ninguna recompensa para el creador.

Establecer derechos exclusivos a los mejoradores es un incentivo al desarrollo de
nuevas variedades vegetales para la agricultura, la horticultura y la reforestacién.

¢Qué derecho es dado al titular del certificado de proteccion de cultivar?

La proteccion le asegura a su titular el derecho a la reproduccion comercial en el terri-
torio brasileno, quedando vedadas a terceros, sin la autorizacion del mejorador, la
produccion con fines comerciales, la comercializacién del material de multiplicacién o
reproduccion (semilla o parte de la planta) durante el plazo de proteccion. Al conceder
autorizacién, el mejorador puede requerir el pago de royalties, que estaran embutidos
en la composicion de precio de las semillas que seran adquiridas por los agricultores.

Si un mejorador no tiene posibilidad de ejercer sus derechos sobre el material de mul-
tiplicacién o reproduccién y la variedad se multiplica o se propaga sin su autorizacion,
él puede ejercer sus derechos obteniendo una participacién financiera sobre la cosecha
del productor.

iCuando un cultivar puede ser utilizado sin autorizacion?

Es importante observar que no es necesaria la autorizacién del creador para actos rea-
lizados:

a) Sin fines comerciales;
b) A titulo experimental;
c) Con miras a la creacion y a la explotacion de otras variedades.

La Ley de Proteccion de Cultivares permite que los agricultores utilicen el producto de
su cosecha con la finalidad de multiplicacion o reproduccién (por ejemplo, conservar
parte del producto recolectado para utilizarlo como semilla en la proxima estacion y en
la propia finca).

(Cuanto tiempo duran los derechos de los titulares de los cultivares?

La ley da proteccién a cultivares, en todo el territorio brasileho, durante el plazo de 15
anos. Para las vides, los arboles frutales, los arboles forestales y los arboles ornamen-
tales la duracién de la exclusividad es de 18 anos. Transcurrido el plazo de vigencia del
derecho de proteccidn, el cultivar entrard en dominio publico y ninglin otro derecho
podra impedir su libre utilizacion.

iCual es el alcance de la proteccion de los cultivares?

Como consecuencia de la adhesién a la UPQV, se establecio la reciprocidad automa-
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tica de Brasil con los demas paises miembros. A partir de ese hecho, todos los paises que
forman parte de la UPQV se obligan a proteger los cultivares brasilenos y, en contrapartida,
Brasil también se obliga a proteger los cultivares procedentes de esos paises, facilitando
el intercambio de nuevos materiales generados por la investigacion brasilena y extranjera.

¢Cual es la penalidad prevista para la violacion de los derechos del titular del cultivar?

Indemnizacioén, en valores que seran determinados en reglamento especifico, e incau-
tacion del material, asi como pago de multa equivalente al 20% del valor comercial del
material incautado, incurriéndose, también, en crimen de violacion de los derechos del
mejorador.

Cultivar - Cuadro resumen
Titulo de propiedad

e Certificado de Proteccion de Cultivar
Objeto de la proteccion

e Material de reproduccién o de multiplicacidon vegetativa de la planta entera;
El linaje componente de hibridos.

e Legislacion aplicable

e Ley n°®9.456/1997
Requisitos

e Servariedad de otro cultivar de cualquier género o especie que sea distinta de

otros cultivares conocidos.

e Derecho asegurado

e Produccion, venta y comercializacion en el pais en que fue registrado.

¢ Plazo de validez

e 18 anos a partir de la fecha de concesion del certificado de registro para las
vides y arboles frutales, forestales y ornamentales.

e 15 anos a partir de la fecha de concesién del certificado de registro para las
demas.

Dénde requerir en Brasil

¢ SNPC - Servicio Nacional de Proteccién de Cultivares
¢ Disponible en: <www.agricultura.gov.br>.
Ejemplos

* Maiz, soja, algodén, girasol.

5.3 Proteccion de conocimientos tradicionales

¢Qué son conocimientos tradicionales en el ambito de la propiedad intelectual?

Los conocimientos tradicionales implican conocimientos empiricos, practicas, creen-
cias y costumbres pasados de padres a hijos en las comunidades indigenas o en comu-
nidades de ciertos locales (por ejemplo, los riberenos), asi como el uso de vegetales (ver
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Figura 28), microorganismos o animales que son fuentes de informaciones genéticas.
Por eso, su acceso es controlado en el territorio nacional para evitar usos indebidos en
investigacion y desarrollo de nuevos productos por medio de bioprospeccidén con miras
a a la aplicacién industrial y aprovechamiento comercial.

Figura 28 - llustracion de producto de origen vegetal obtenido
en base a conocimiento tradicional

La propiedad de los conocimientos tradicionales es, generalmente, mantenida colecti-
vamente, y los detentadores de dichos conocimientos han explorado maneras de res-
guardar sus intereses por medio del sistema de propiedad intelectual, protegiéndolos
contra la apropiacion indebida de sus conocimientos para fines econémicos, porque fre-
cuentemente el perfeccionamiento de una tecnologia antigua genera nuevos y valiosos
productos.

De acuerdo con la OMPI (200-?c), los conocimientos tradicionales, término utilizado
para referirse a innovaciones y creaciones basadas en la tradicién, fueron practicamente
ignorados por el sistema de propiedad intelectual hasta muy poco tiempo atras. Actual-
mente, no obstante, es cada vez mas reconocido el valor econémico del rico acervo
de conocimientos especificos sobre el medio natural y como podria ser aumentado.
Asi, las comunidades nativas deben ser vistas como parte beneficiaria de las ganancias
provenientes del desarrollo que fomentan.

En Brasil existe el Decreto n° 4.946, de 2003, que reglamenta el acceso al patrimonio
genético y al conocimiento tradicional asociado.
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6.1 Gestion de bienes de propiedad intelectual

Adquirir formalmente el derecho de propiedad sobre un bien intelectual no es suficiente
para el éxito de ningun emprendimiento. El derecho de concesion de una patente o de
una marca registrada no tiene mucho valor para una empresa, al menos que sea adecua-
damente explotado en el mundo de los negocios. Ademas, tal vez una significativa parte
de los bienes de intelectual pueden no requerir registro formal, pero necesitan contar
con medidas de proteccion especificas para garantizar el diferencial de la empresa en
relacion a su competidor. Un ejemplo de esto es el uso de contratos de confidencialidad
y secretos de negocio.

Empresas que desean extraer el maximo valor posible de su know how y de los pro-
ductos derivados de su creatividad necesitan desarrollar una estrategia para su negocio
que esté integrada en la planificacién general del emprendimiento. Esto implica tomar
en cuenta las cuestiones relativas a la propiedad intelectual en el momento de la elabo-
racion de un plan de negocios y de marketing.

Algunos procedimientos basicos para garantizar la gestion de bienes intangibles que
involucren el derecho sobre la propiedad intelectual de una empresa son:

Consultar bases de datos de marcas para evitar el uso de marcas registradas de terceros
antes de iniciar el lanzamiento de productos y servicios. Si la marca se destina al mer-
cado internacional, consultar también bases de datos extranjeros;

e Proceder rapidamente al analisis de viabilidad técnica y comercial para
inventos que puedan ser patentados y en el caso de que la relacidn de costo
X beneficio sea satisfactoria, solicitar el depdsito de la solicitud de patente en
las oficina de propiedad intelectual de los paises (mercados) en que se busca
la proteccion (en Brasil es en el INPI);

e Asegurarse de que invenciones que pueden ser patentadas no son divulgadas
o publicadas antes de la solicitud de depdsito de la patente. La liberacion anti-
cipada de informaciones estratégicas sobre el invento puede inviabilizar la
concesion de una patente (anula el criterio de novedad);

e Asegurarse de que secretos de negocio son mantenidos dentro de la empresa.
En casos de negociacion con terceros, firmar contratos de confidencialidad
antes de la divulgacion del objeto al que el secreto se refiere;

e Tener el cuidado de proteger y mantener protegidos los activos de propiedad
intelectual (principalmente marcas y patentes) en los paises en que van a ser
comercializados tales productos y servicios (importante para empresas expor-
tadoras);

e Usar bases de datos de marcas y patentes para auxiliar en el desarrollo de la
estrategia comercial y tecnolégica de la empresa (importante herramienta de
inteligencia competitiva);

e Al desarrollar proyectos con otras empresas, universidades o centros de inves-
tigaciones, tener claridad (si fuera posible documentada en los términos de la
colaboracion) sobre quién sera el titular del derecho sobre la propiedad inte-
lectual generada y en qué bases se realizara la remuneracion de los royalties.
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Monitorear peridodicamente el mercado para saber si la propiedad intelectual de la
empresa, que es legalmente protegida, no esta siendo violada, asi como si la empresa
no esta violando derechos de terceros. Disputas judiciales son onerosas y pueden
afectar la buena marcha del negocio.

6.2 Estrategias de proteccion de propiedad intelectual

Un simple producto o servicio puede ser protegido por diferentes formas de derechos
de propiedad intelectual, cubriendo diferentes aspectos del producto o servicio. Las
empresas necesitan considerar las mejores opciones de proteccion y asegurarse de
gue tienen legalmente todos esos derechos en los paises, en el tiempo y en las condi-
ciones correctas, antes de iniciar el proceso de su divulgacidon y comercializacion.

La empresa debe saber que crear y mantener un portafolio de bienes de propiedad inte-
lectual legalmente protegidos exige inversiones, principalmente en el caso de patentes.
Por eso, es necesario evaluar en cada caso de que la relacidon de costo X beneficio desde
el punto de vista de oportunidad X presupuesto disponible, ya que la inversion en la
proteccion no debe ser considerada un fin en si mismo.

6.3 Opciones de negocio con bienes de propiedad intelectual

Bienes de propiedad intelectual pueden ser negociados y comercializados de diversas
formas. La empresa puede:

e Hacer contratos de licenciamiento o franquicia;

e \Vender el bien a otra empresa;

e Crear spin-octy joint ventures;

e Licenciar de forma cruzada para tener acceso a la tecnologia de un asociado;
e Usar su activo de propiedad intelectual para atraer inversiones.

Ademas, en operaciones de fusion o adquisicion, un portafolio bien estructurado de
propiedad intelectual puede aumentar el valor de la empresa en el mercado. Es impor-
tante conocer las opciones y evaluar las oportunidades individualmente para obtener el
mejor resultado para el negocio.

6.4 Monitoreo de la creacion de bienes de propiedad intelectual

Consulta permanente la bases de datos de patentes, marcas y diseno industrial garan-
tiza a la empresa un conocimiento actualizado sobre desarrollos tecnoldgicos recientes,
disponibilidad de tecnologias de interés, identificacion de aliados o proveedores para
licenciamiento, nuevas oportunidades de negocios, seguimiento de las actividades de
los competidores e identificacion de posibles infractores de su derecho sobre una pro-
piedad intelectual legalmente protegida, asi como verificar si la empresa esta infringiendo
el derecho de terceros. Esta es una actividad muy importante para empresas innovadoras.
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6.5 Vigilancia sobre bienes de propiedad intelectual

Para evitar perjuicios, la empresa también debe tener la preocupacién de gerenciar la
proteccion de sus activos de propiedad intelectual por medio de una periddica evaluacién
para identificar posibles competidores desleales. Definir los mejores mecanismos para ase-
gurarse de que el cumplimiento de la ley por terceros reduce o limita el nimero de viola-
ciones del derecho sobre la propiedad intelectual protegida, garantizando a la empresa y a
la sociedad el debido beneficio generado por aquel activo intangible. La pirateria y la falsifi-
cacion de productos es un tema de enorme preocupacion en varios sectores empresariales.

6.6 Errores comunes que involucran la propiedad intelectual

La actividad creadora, principalmente en el campo de la tecnologia, tiene que pautarse
por el principio de la objetividad finalistica. El desarrollo de una idea, producto o pro-
ceso debe darse de una forma contextualizada, buscando el empresario minimizar sus
riesgos de fracaso comercial. Esto implica la necesidad de la empresa de actualizarse
continuamente con todo el conocimiento disponible sobre el objeto de su trabajo.

La busqueda previa de informacion tecnoldgica o del estado de la técnica se realiza por
medio de consultas a bases de datos y publicaciones especializadas, por ejemplo, los
bancos de patentes y de disenos industriales.

Organizaciones y personas con perfil innovador, en general, son muy entusiastas. Sin
embargo, el previo conocimiento y el desarrollo de una visién estratégica de negocio es
condicién esencial para que un nuevo producto, proceso o servicio conquiste el mercado
y tenga éxito, acarreando retorno financiero para la empresay beneficios para la sociedad.

Cuando una empresa desea innovar, antes que nada, debe buscar respuestas para las
siguientes preguntas:

e Laidea es realmente original y posee expectativa comercial?

e ;Como el producto o servicio sera producido y vendido?

e ;Cuadl es la mejor opcidn de retorno para la inversion?

Profesionales que no disponen de una vision comercial raramente consiguen tener éxito
en la comercializacion de sus creaciones. Entre las causas mas comunes que llevan a
esas personas a invertir tiempo, recursos y talento sin ningun retorno, estan:

Falta de originalidad de la idea:

La idea de un producto, proceso o servicio que no sea original tiene pocas posibilidades
de éxito comercial. En general, eso ocurre por falta de conocimiento del estado de la
técnica o investigacion de mercado inadecuada;

A pesar de ser original, la idea no encuentra aceptacion:

El desconocimiento de las tendencias de mercado es la causa de la falta de aceptacion,
porque la idea, a pesar de ser original, no responde a una real necesidad de consumo;
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La idea es buena, pero no suficientemente:

Productos, procesos y servicios son concebidos para solucionar problemas. La falta de
un analisis abarcador del problema lleva a una idea que no es la mejor solucion;

La idea es muy complicada:

El producto o proceso nuevo puede ser mas complejo que el que esta disponible en el
mercado. La mejor idea es la que torna la vida mas facil y no mas complicada;

El creador tiene conocimiento parcial:

Transformar una idea en un producto exige un proceso complejo que incluye etapas de
desarrollo y comercializacién. El conocimiento técnico en si no es suficiente para lograr
esa finalidad;

El creador no tiene vision de negocio:

Un producto solamente llega al mercado por medio de una estrategia comercial. Ignorar
esta premisa implica el desarrollo de productos que no seran atrayentes ni factibles
comercialmente;

El creador no sabe vender su idea:

Unaidea puede suplir o generar una demanda. El creador debe poseer la capacidad de vender
su idea como una oportunidad de negocio. La falta de esta habilidad genera el fracaso.

6.7 Evaluacion del potencial comercial de un nuevo producto

La comercializacion con éxito de un nuevo producto solamente es posible si:

e Existe un mercado consumidor;

e Satisface una necesidad o deseo de consumo;

e Su produccioén es viable econémicamente;

e Esvendido por el precio correcto dentro del mercado al que se destina;
e Existen y son utilizados los canales de distribucién adecuados.

En el caso de que esas condiciones minimas no sean cumplidas, las probabilidades de
éxito de comercializacion seran minimas. Uno de los asuntos mas importantes en que la
empresa necesita se concentrar, para considerar el desarrollo de un nuevo producto, es
el estudio de su potencial comercial. De esta manera, la evaluacién de mercado es una
actividad esencial para el crecimiento econémico de una empresa y debe ser desempe-
nada no apenas para el lanzamiento de un producto innovador, sino de forma continua
para garantizar la competitividad de ese producto en el mercado.

La idea de un nuevo producto puede originarse en:

¢ Oportunidad de mercado
e Producto que crea un nuevo mercado

Nuevos descubrimientos generan productos para un mercado todavia no existente. Pro-
ductos con esa caracteristica (innovacién radical) tienen mayores riesgos en su proceso
de comercializacion.
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6.8 Evaluacion del mercado para un nuevo producto

Obtener informaciones previas, sobre el potencial y viabilidad comercial de un producto
contribuye a minimizar riesgos empresariales de inversién, asi como posibilita que la
empresa identifique potenciales aliados e inversionistas para establecimiento de aso-
ciaciones estratégicas para el negocio.

Por lo tanto, diversas cuestiones deben ser respondidas antes de que un producto sea
desarrollado, protegido por los instrumentos de propiedad intelectual y colocado en el
mercado.

Evaluacion del Producto:

e ,;Qué es el producto?
e ;Cudles son las caracteristicas que lo hacen Unico o innovador?
e ,;Qué es lo que hace que el producto sea mejor que el del competidor?
e El producto esta listo o tendra que ser desarrollado?
e ;Cudl es su tiempo de vida util en el mercado?
Evaluacion de la Competencia:

e ;Cuales son los productos y las empresas competidores?

e ;Cuales son los diferenciales de los productos existentes y de las empresas
competidoras?

¢ ;En qué nichos de mercado actua la competencia?

e ;Cual es el posicionamiento estratégico del producto protegido con relacién
a la competencia?

Evaluacion del Mercado

e ;Cuales son los posibles consumidores del producto?
e ;Cual es el tamano y sector de ese mercado?

e ;Cuales son principales tendencias de ese mercado?
e Cuales son las principales interferencias externas que sufre ese mercado?
e ;Cuanto vale el producto en el mercado?

e ;Donde se localiza el mercado?

e Evaluacioén de la Inversion

e ;Cual es el costo del producto?

e ;Cuales son las fuentes de inversion disponibles?

e ;Cuales son estrategias de captacion de recursos?

e ;Cual es la expectativa de retorno?

e ;Cual es la lucratividad proyectada?

¢(Como responder estas preguntas? Seguramente la labor incluye conocimientos com-
plejos. Entretanto, un abanico de informaciones puede ser obtenido por medio de
fuentes gratuitas o de bajo costo, tales como bancos de patentes, diarios, revistas, cata-
logos, entrevistas, visitas, internet, informes estadisticos, etc.
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Es importante para una
empresa que todas las
informaciones relevantes
para subsidiar la decision
del desarrollo de una
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para una estrategia de
negociaciéon o elaboracién
de un plan de negocio
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Cuando sean exigidas informaciones mas detalladas, puede ser necesario identificar y
contratar a empresas o profesionales de reconocida competencia para proveer servicios
de consultoria o asesoramiento especializado, como por ejemplo, estudios de mer-
cado, evaluacion de impacto tecnologico, patentabilidad u otras formas de proteccion,
estrategias y logistica de comercializacion, identificacion de proveedores, etc.

6.9 Analisis de riesgo en el desarrollo de un nuevo producto

La actividad de innovacién en las empresas es el resultado de la apropiacidon continua
de conocimiento para agregar valor a sus operaciones. Los dirigentes son los responsa-
bles de las decisiones de implementacion - o no - de las nuevas ideas que impactan la
competitividad de su organizacion.

Para que una empresa desarrolle un nuevo producto, proceso o servicio es esencial que
exista sinergia entre los dirigentes y su cuerpo técnico, con miras a la complementa-
riedad y a la convergencia de esfuerzos para proveer los recursos financieros, humanos,
materiales y conocimientos necesarios.

Una nueva idea puede consumir anos o décadas para volverse una tecnologia viable y
disputar mercado (Figura 29). El riesgo empresarial de desarrollar un nuevo producto,
por lo tanto, es muy elevado. Sin embargo, a medida que es hecho un andlisis merca-
doldgico adecuado, este riesgo puede ser mejor dimensionado, posibilitando que los
dirigentes tomen la decision de invertir o no.

DESARROLLO COMERCIALIZACIONY CICLO DE VIDA
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Figura 29 - Fases del desarrollo y comercializaciéon de un nuevo producto
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6.10 Importancia de prototipos en el desarrollo de nuevos productos

En una determinada etapa de un proceso de investigacién o de desarrollo de un nuevo
producto, surge la necesidad de materializar su concepto y prever su comportamiento real.
Esta necesidad puede ser satisfecha mediante la construccion de prototipos (Figura 30).

Los mejores prototipos son aquellos con los cuales los proveedores y clientes pueden
interactuar, para reducir la falta de conocimientos del desarrollador a respecto de lo
que ellos ven en el concepto que les esta siendo propuesto. En prototipos precursores,
el foco debe estar en la simplicidad y en el aprendizaje de conceptos mas basicos. Los
prototipos mas avanzados deben concentrarse en la esencia del diseno. Los prototipos
ideales son los que proporcionan a los designers, clientes y proveedores la perspectiva
de efevctuar perfeccionamientos secuenciales. Un prototipo tiene el objetivo de reunir
al equipo desarrollador alrededor de un concepto comun en evolucién para evidenciar
problemas y posibles soluciones, asi como rutas de las proximas fases de innovacion
de un producto.

El prototipo es un modelo fisico o digital, tridimensional y funcional de un determinado
producto cuyas finalidades principales son:

¢ Presentacion y demostracion;

e Visualizacion de designy dimensiones;

e Prueba de concepto y usabilidad;

¢ Realizacion de pruebas;

¢ Definicion de detalles importantes antes de solicitar la patente o registro del
diseno industrial.

Figura 30 - llustracion de prototipo de automovil conceptual
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Desarrollo de prototipos

e Diseno - Cuando se tiene la idea de un nuevo producto, en general la primera
cosa que se hace es dibujarlo, de forma manual o con la utilizacion de Sof-
twares especializados.

e Construccion - Los prototipos fisicos pueden ser construidos empleandose
diversos materiales, tales como madera, ligas metdlicas, resinas, telas, plasticos,
etc., siempre y cuando permitan una visualizacién tridimensional del producto.

Fases de los prototipos

El primer prototipo, generalmente, sirve apenas para materializar la idea y el concepto
del producto, llamado prototipo conceptual. A partir de este modelo, es iniciado el pro-
ceso de mejoramiento, en que son aplicados los recursos de design, ergonometria,
adecuacion a normas técnicas, etc., con miras a verificar la concepcion. Este es el pro-
totipo funcional. Después de la aprobacion en las pruebas de simulacion necesarias, se
prepara el prototipo final, cuya caracteristica principal es su capacidad de ser adaptado
a una escala de produccién industrial.

Elaboracion virtual de prototipo

La metodologia de construccion y ensayo de algunos prototipos puede consumir tiempo
y recursos mas alla de lo que seria deseable para la empresa, no siendo, por lo tanto, la
solucion ideal en ciertos casos.

La elaboracion virtual de prototipo consiste en la creacion de un modelo computacional
por medio de simulacién, dinamica e interactiva, antes de que el prototipo fisico sea
creado. Este modelo es elaborado a partir de las caracteristicas de forma, tamano y
material, tomandose en cuenta las especificaciones de funcionalidad y rendimiento
del producto final, siendo sometido a pruebas simuladas para verificar si el proyecto
cumple con las necesidades, restricciones y desempeno especificados.

La elaboracién virtual de prototipo tiene una gran practicidad y menor costo para la
empresa. Su utilizacion permite la demostracion del producto a socios o inversionistas,
mediante la utilizacion de apenas un ordenador.

La construccion de prototipos debe observar los siguientes pardmetros:

* No se debe intentar encajar todas las piezas al mismo tiempo. Prototipos deben
ser construidos para proporcionar insights relativos a una o dos incertezas funda-
mentales. Esto permite obtener informacién valiosa en lo que atane a la natura-
leza del problema y a la potencial solucion.

¢ El prototipo debe ser rapidamente construido, y pequenas pruebas practicas y
no onerosas deben ser hechas. Preferentemente, esta actividad debe ser desar-
rollada con asociados (proveedores, clientes importantes) para que sean com-
partidos costos, riesgos y beneficios. Los resultados deben ser analizados con la
intencion de modificar y mejorar el prototipo.

e Aprender con los errores es importante para que el emprendimiento logre ser
exitoso mas rapidamente.
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6.11Comercializacion de Bienes de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual debe servir para beneficiar a la sociedad. Necesita ser utilizada
como una forma de diseminacion del conocimiento, de transferencia de tecnologia y de
desarrollo. El sistema de propiedad intelectual no solo protege los frutos derivados de la
actividad creativa, sino también a las inversiones que son hechas para llevar esos frutos al
mercado. Detentadores de derechos de propiedad intelectual estan protegidos por leyes
especificas contra el uso no autorizado de sus trabajos, productos, procesos, marcas y
servicios. El derecho temporario de explotacién comercial exclusiva de una propiedad
intelectual contribuye a la competitividad empresarial, asi como al ambiente de compe-
tencia, lo que impulsa la innovacion incentivando la creacién humana, el emprendedo-
rismo, ademas del continuo desarrollo tecnoldgico, cultural y cientifico de una nacién.

Para que un pais sea atractivo desde el punto de vista de los negocios y tenga una eco-
nomia dindmica y saludable necesita proveer:

e Marco regulatorio en el area del comercio que proteja a las empresas y las incen-
tive siendo innovadoras y competitivas;

e Sistema poder judicial eficiente, competente y agil para resolver disputas
empresariales;

¢ Fuerte sistema de proteccion del derecho de propiedad, inclusive intelectual, que
garantice el adecuado retorno de las inversiones realizadas, asi como promueva
la innovacion en las empresas.

¢ Los bienes de una empresa pueden ser divididos en dos categorias:

e Activos tangibles o fisicos, tales como edificios, maquinaria, infraestructura, vehi-
culos, materia prima, activos financieros (acciones, titulos) etc.

e Activos intangibles, que comprenden el capital intelectual, secreto industrial,
marcas, disefos, patentes, obras literarias, artisticas y cientificas etc.

No hay duda de que los bienes materiales desempefnan un rol muy importante para
determinar la solidez y el grado de competitividad de una empresa en su entorno de
negocios. Sin embargo, en la actualidad, los activos intangibles ejercen un rol aun
mayor en el aumento del valor de una empresa. Las organizaciones pueden ser titulares
de derecho de exclusividad para bienes de propiedad intelectual que incluyan:

e Patentes y modelos de utilidad para productos y procesos innovadores;

e Derecho patrimonial sobre obras protegidas por el derecho de autor y derechos
conexos, como libros, musicas, peliculas, software;

¢ Marcas registradas;

e Disenos industriales;

e Topografia de circuitos integrados para fabricacién de chips de ordenador;
e Secretos industriales para fines comerciales.
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Para negociar bienes de
propiedad intelectual es
necesario entender del pro-
ceso de comercializacion y
tener una vision realista de
los diversos aspectos que
involucran la oportunidad
del negocio. Esos bienes
son importantes mone-
das para atraer el interés
empresarial. Sin embargo
es necesario profesionalis-
mo y una buena estrategia
comercial para transfor-
marlos en valor agregado
y finalmente en retorno
financiero.

Brasil ha dado pasos im-
portantes en la agenda de
la innovacion. Prueba de
esto es la consolidacion de
una significativa alinea-
cion estratégica entre el
sector publico y el sector
privado al posicionar a la
innovacion en el centro

de la politica industrial.
Este alineacion permitié la
construccion de un marco
favorable de apoyo a la
innovacion, posibilitando
operaciones de incentivos,
subvenciones econémicas
y financiamientos diferen-
ciados para actividades de
investigacion, desarrollo e
innovacién (P&D&).
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En el mercado dindmico y avido por novedades, existe siempre demanda para pro-
ductos y servicios innovadores, protegidos por derechos de propiedad intelectual.
De esta manera, es importante que las empresas aprendan a crear, proteger, comercia-
lizar y gerenciar sus bienes de propiedad intelectual, ya que ellos pueden tener gran
valor para el negocio.

¢ Derechos de propiedad intelectual pueden garantizar la generacién de ingresos
para la empresa, por medio de licencias y ventas de esos activos.

e Un bien de propiedad intelectual, legalmente protegido, puede abrir puertas a
nuevas inversiones, desarrollos y comercializacion para la empresa.

e Un activo de propiedad intelectual puede generar oportunidades de negocios
que involucren fusiones, adquisiciones, formacion de spin out, joint ventures
y trabajos colaborativos para la empresa.

Construccion de un portafolio de propiedad intelectual para negocios

Los ejecutivos necesitan tener las informaciones adecuadas para evaluar las opciones
que pueden maximizar el retorno para la empresa, derivado de las inversiones hechas
en el desarrollo y adquisicion de bienes de propiedad intelectual. Consecuentemente,
es necesario que la empresa prepare un plan de negocio para sus bienes de propiedad
intelectual que esté integrado con la vision general de sus negocios.

La construccion de un portafolio empresarial de propiedad intelectual incluye, necesa-
riamente, la definicidon y creacién de competencias internas para actuar en la estrategia
de maximizacion del valor del negocio. Esta actividad involucra la gestion de los bienes
de propiedad intelectual, tales como activos que traen ventajas competitivas para la
empresa, que para estructurar su portafolio de activos intangibles necesita:

e Examinar el acervo de bienes de propiedad intelectual e identificar a quienes
forman la base del diferencial competitivo de la empresa por el alcance,
tamano de mercado, tasa de crecimiento, retorno de inversién y otros para-
metros, agrupandolos por proceso;

¢ Planificar por medio del uso de una estrategia competitiva para utilizacién de
los bienes de propiedad intelectual identificados y agrupados anteriormente;

e Hacer uso de estrategias de transferencia, por grupo establecido, para mante-
nimiento de la competitividad;

e Alinear la planificacion de cada grupo de propiedad intelectual con la estra-
tegia del negocio y los objetivos comerciales de la empresa;

e Determinar las situaciones en que puede haber disputas judiciales sobre
derechos de propiedad intelectual y prever cuando iniciar un pleito o cuando
ofrecer una licencia al infractor, tomando en cuenta:

- la posicion de la empresa en el mercado;

- el efecto de un pleito judicial para la imagen y reputacion de la empresa;
- el impacto de posibles efectos secundarios, como retaliacién;

- eficacia de la accién de represion;

- probabilidad de éxito judicial y compensacion por los danos;
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- costo y plazo involucrados en un proceso judicial.

Empresas innovadoras necesitan evaluar continuamente la mejor manera de proteger
su portafolio de propiedad intelectual y al mismo tiempo considerar las oportunidades
de licenciamiento o venta de dichos bienes individualmente o en grupo. Esta evaluacién
puede tomar en cuenta el analisis de:

¢ Potencial generacion de flujo de caja;

e Tiempo de vida de la tecnologia;

¢ Posibilidad de entrada en nuevos mercados;
¢ Posibilidad de pleitos.

Decisiones empresariales deben ser tomadas en base a permanecer o retirarse estraté-
gicamente de un determinado mercado. Esto comprende la posibilidad de implemen-
tacion de un programa de licenciamiento o venta de bienes que no son el foco prin-
cipal del negocio, pero pueden generar una fuente alternativa de ingresos. En algunos
casos también es posible considerar la venta de propiedad intelectual del propio foco
de negocio para uso en otros nichos comerciales, con la prevision de licenciamiento
reverso para el mercado meta de la empresa.

En el momento de la evaluacion de venta o licenciamiento de una nueva tecnologia pro-
pietaria, es importante determinar si el valor del portafolio (ej.: de patentes) esta basado
en estrategia defensiva (infraccion de los derecho de propiedad intelectual por terceros)
o si el portafolio esta relacionado con nuevas oportunidades de negocios (estrategia
ofensiva). En el caso de patente, se ve muy facilitado venderla cuando esté relacionada
a un mercado futuro, ya que su titular podra amortizar los costos involucrados en la
explotacion comercial en los varios mercados en que la patente esté protegida.

Para maximizar la gestion del portafolio de bienes de propiedad intelectual, aumen-
tando asi la rentabilidad de la empresa, es necesario que las estrategias de desarrollo y
negociacion de dichos activos sean tratadas en el ambito dirigencial de la organizacion.
Bienes legalmente protegidos de propiedad intelectual pueden ser objeto de contratos
de transferencia de tecnologia, que pueden involucrar venta o cesién de esos derechos.
Esos contratos obedecen a dispositivos legales y, para hacerse validos ante terceros,
necesitan ser registrados en el INPI.

Ademas de la transferencia de tecnologia, el ejecutivo también tiene las siguientes
opciones de comercializacidon de sus bienes de propiedad industrial:

¢ Explotacion de patentes: tiene como objeto el licenciamiento de patente ya con-
cedida o con solicitud depositada en el 6rgano competente (en Brasil, el INPI);

* Uso de marcas: tiene como objeto el licenciamiento de marca ya registrada o
con solicitud de registro depositada en el INPI;

¢ Uso de disenos industriales: tiene como objeto el licenciamiento de diseno
industrial; ya registrado en el INPI;

e Suministro de tecnologia: es indicado en el momento de la adquisicién de
conocimientos y de técnicas destinados a la produccion de bienes industriales
y servicios y no amparados por derechos de propiedad industrial;

¢ Prestacion de servicios de asistencia técnica: es indicada en el momento de
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la contratacion de servicios técnicos especializados, que implican métodos
de planificacion y programacion, asi como busquedas, estudios y proyectos.
Deben ser registrados en el INPl solamente los contratos en que el prestador
de servicio estd domiciliado en el exterior;

¢ Franquicia: su objeto es la concesion temporal de derechos que implican uso
de marcas, prestacion de servicios de asistencia técnica, combinadamente
0 no, con cualquier otra modalidad de transferencia de tecnologia necesaria
para la consecucion del objetivo del negocio.

6.12 Determinacion de valor de royalty

Generalmente, el valor de una tasa de royalty es calculado como un porcentaje del
valor neto de venta de los productos o servicios licenciados. También puede ser definido
como un valor fijo sobre las ventas. Estudios demostraron que pagos de royalties por
licenciamiento han variado entre el 0,1% y el 50% del precio neto de ventas. Esta es una
amplia franja que demuestra que, para cada contrato, es necesario disponer de un buen
estudio econdmico-financiero en el que basar las negociaciones.

Para establecer un valor justo y realista de royalty para las partes involucradas en el con-
trato, es recomendado preparar un plan de negocios coherente. Debe incluir escenarios
financieros y calculos de lucratividad del objeto de la licencia y las ventajas econdmicas
que podria aportar a la empresa licenciada. Expertos dicen que una tasa de royalty justa
es aquella que, dentro del plazo de ejecucién del licenciamiento, garantice al licenciante
alrededor del 25% de las ganancias obtenidas por el licenciado, en el momento de la
explotacion comercial de la mencionada propiedad intelectual. Esto es apenas una refe-
rencia, que puede ser apropiada en algunos casos y en otros no.

Desde el punto de vista del licenciado, royalty es considerado mas item mas del costo.
Su valor es adicionado al costo total del producto, conjuntamente con el de mano de
obra, materia- prima, distribucion y otros. De esta manera, el royalty no puede ser la
mayor parte del costo asociado al producto, porque él no tendria margen de ganancia
para ser comerciado con éxito, garantizando el deseable retorno para las inversiones
realizadas por la empresa.

Asi, es importante saber que el calculo de royalties se basa en:
e Extension de la ventaja competitiva del licenciado (diferenciacion de los pro-
ductos debido a la innovacion, impacto en los costos de produccion, etc.);

e Duracion de la ventaja competitiva vinculada al periodo de proteccion de la
propiedad intelectual (ej: validez de la patente);

e Lucratividad de la actividad de licenciamiento;
e Tamano del mercado abierto al licenciamiento.

6.13 Estrategias de comercializacion de bienes de propiedad intelectual

La ausencia de un producto en el mercado no significa necesariamente que exista una
oportunidad comercial. Tal vez alguna empresa ya lo haya intentado antes y no haya
sido exitosa.
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Estudio de mercado y andlisis de potencial de ventas son subsidios imprescindibles
para que una empresa innovadora pueda estar segura de que su producto tendra éxito
en el mercado. Existen diferentes opciones abiertas a las empresas, en lo que se refiere
al desarrollo de nuevos negocios, mencionadas a continuacion.

6.14 Licenciamiento y venta de activos de propiedad intelectual

Dependiendo de la estrategia comercial, la empresa puede elegir entre licenciar o vender
(transferir) su derecho sobre el bien de propiedad intelectual. Esta actividad involucra
un abordaje estratégico en la opcion del asociado mas adecuado. Ya que uno de los
principales factores clave de éxito es el establecimiento de confianza mutua en la rela-
cién comercial, es importante que la empresa haga una auditoria (due dilligence) sobre
la integridad y reputacidn del futuro asociado en el mercado.

Si la opcidon de licenciamiento es escogida como la mejor estrategia de explotacion
comercial, el contrato debe contener clausulas especificas en las cuales los derechos de
explotacion de la propiedad intelectual son permitidos, incluyendo definicion de para-
metros de desempeho minimo. En el caso de que haya incumplimiento del desempehno
establecido, el licenciante puede rescindir el contrato y asegurar la reversién de sus
derechos de comercializacién.

Dependiendo de la tecnologia, una licencia puede ser mas apropiada en la fase inicial
de su desarrollo, cuando también son necesarias inversiones sustanciales y el titular de
la propiedad intelectual no desea correr solo los riesgos comerciales.

Otra opcion adecuada cuando el bien de propiedad intelectual no esta alineado con la
estrategia comercial de la organizacién, o el negocio esta en venta o cuando la empresa
desea cambiar el foco principal de sus negocios, es la venta de la propiedad intelectual
por el detentador de los derechos de titularidad, de forma permanente y irrevocable.

En el caso particular de venta de una patente, todo el riesgo es transferido a cambio de
un pago fijo (royalties), que es calculado por las proyecciones de ingresos de las opor-
tunidades presentes y futuras. Esta modalidad de pago de royalty es conocida como
lump sum.

6.15 Etapas del licenciamiento de bienes de propiedad intelectual

La oferta de unalicencia consiste en la posibilidad de que el licenciante ceda los derechos
relativos a una propiedad intelectual legalmente protegida a una tercera persona (licen-
ciado) con un propdsito de explotaciéon comercial. De esta manera, en el licenciamiento,
las partes concuerdan en compartir un potencial flujo de caja futuro, basandose en sus
necesidades y contribuciones relativas, para la generacién de ingresos oriundos de la
comercializacidon del bien de propiedad intelectual. Para evitar una errénea interpreta-
cién de los términos contractuales, empresas innovadoras deben incorporar procedi-
mientos de mejores practicas en sus estrategias de licenciamiento.

La estrategia de licenciamiento de una propiedad intelectual puede ser una alternativa
interesante para el crecimiento de la empresa, cuando se desee:
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Reglas de comercializacién:

e Desarrolle el producto
suficientemente como
para ser vendido;

¢ Ofrézcalo para la venta;

¢ Si fuera vendido, jhagalo
mejor!

Es importante recordar

que el cliente, y no la

empresa, es el arbitro final

sobre lo que existe de

bueno, valioso y excitante

en el producto y servicio.

jCuanto antes la empresa

conozca la opinién del

cliente, mejor!

iNada interesa mas a una

empresa que vender!

Factores criticos de éxito
para los negocios con
bienes de propiedad inte-
lectual:

eTratar a la propiedad in-
telectual como un activo
estratégico;

e Seleccionar el mejor aso-
ciado comercial posible;

* Reconocer el valor de los
contratos de royalties;

¢ Incorporar mejores prac-
ticas en la gestion de los
contratos;

e Evitar peleas y pleitos
innecesarios, invirtiendo
tiempo y esfuerzo en el
comienzo de la relacion
comercial.




Diversas empresas tienen
politicas abiertas en el
sentido de conocery
evaluar ideas de terceros
sobre nuevos productos,
procesos y servicios y bie-
nes de derecho de autor.
Por lo tanto, identificar
esas empresas, conocer
su sistematica y estable-
cer contactos preliminares
son medidas importan-
tes, en el caso de que la
estrategia comercial de la
organizacion sea ofrecer
su propiedad intelectual.
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e Expandir negocios ya existentes (territorio X portafolio);
e Aumentar la calidad de productos, procesos y servicios;
* Reposicionar el negocio en el mercado.

Un contrato de licenciamiento debe ser elaborado de acuerdo con las caracteristicas del
negocio que sera objeto de transaccidn. La atencion dedicada a la elaboracion de este
documento debe ser proporcional a la importancia financiera involucrada. La elabora-
cidon de contratos es una tarea que exige conocimientos técnicos muy especificos, y por
esa razén es deseable que sea realizada por profesionales capacitados y que tengan
experiencia en el area de comercializacion de propiedad intelectual.

Hay variedad de contratos de licenciamiento, pero de forma general, ellos se enmarcan
basicamente en tres categorias:

e Licencia de tecnologia;
e Licencia de marca y franquicia;
* Licencia de derecho autoral.

Dependiendo de la circunstancia empresarial, contratos que involucran la licencia de
un bien de propiedad intelectual, pueden ser necesarios para operaciones de fusiones,
adquisiciones o joint venture.

Esos mecanismos de relaciones contractuales, con objetivos especificos (el licencia-
miento) o en combinacidn con otros aspectos del negocio, proporcionaran al licenciante
y al licenciado una amplia variedad de conduccion del negocio en el pais de origeny en
territorios extranjeros. De esta manera, como propietario de un bien de propiedad inte-
lectual o como licenciante, una empresa puede expandir sus negocios para las fronteras
de mercado de sus asociados y, de esa manera, asegurar un flujo adicional de ingresos
al emprendimiento. En la condicién de licenciado, por otro lado, la empresa podra dis-
poner de un portafolio de productos y servicios, en los cuales no invirtié en el desa-
rrollo, que podran ser producidos, vendidos, importados, exportados y distribuidos.

Los tipos de licencia son:

e Exclusiva: el licenciado pasa a ser el detentador del derecho exclusivo de
explotacion del bien de propiedad intelectual. En este caso, el licenciante no
dispone mas del derecho de explotar comercialmente su bien intelectual;

¢ No exclusiva: la propiedad intelectual puede tener su explotacion concedida
a mas de un licenciado. Las licencias pueden ser multiples y usadas para per-
mitir la explotacién comercial en diversas aplicaciones y mercados, por una
variedad de asociados licenciados;

e Unica: existe apenas un licenciado, pero el licenciante mantiene el derecho de
utilizacion de la propiedad intelectual.

En el contexto internacional, un contrato de licencia de propiedad intelectual es posible
cuando el bien a ser licenciado esta formalmente protegido en el pais o paises de interés
comercial. Si el activo de propiedad intelectual no esta protegido en esos mercados,
entonces la empresa no podra licenciarlo, ni podra impedir o colocar restricciones de
uso por parte de terceros.
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Derechos de propiedad intelectual generalmente son concedidos por un pais. Por eso,
es habitual que contratos de licenciamiento hagan referencia exacta al territorio o terri-
torios que estan incluidos en los derechos de licenciamiento. En negocios que involu-
cran corporaciones transnacionales, es comun que los contratos de licenciamiento sean
de caracter mundial.

Preparacion previa al licenciamiento

Durante la fase de negociacion, es recomendado que el licenciante proteja su know how,
marcas, secretos de negocio, Software y otras informaciones propietarias elaborando
un contrato de confidencialidad o un memorando de entendimiento. Este documento
debe ser escrito de tal forma que, si hubiera quiebra del sigilo, la empresa pueda entrar
con una accion judicial. Es recomendado que el acuerdo de confidencialidad sea fir-
mado por empleados, colaboradores, consultores y todos los demas que hayan acceso
a la informacidn privilegiada en cuestion.

Contenido del contrato de licenciamiento

No es de esperar que todas las clausulas de un contrato de licenciamiento de pro-
piedad intelectual sean estandarizadas. Algunas areas tecnoldgicas necesitan de con-
sideraciones particularmente bien definidas en lo que se refiere a la especificacion del
producto y el uso para el cual sera licenciado. Generalmente, es en esas definiciones
que los calculos de pago de royalties estan basados. O sea, esta parte consiste en el
“corazén” del contrato. La estructura basica de un contrato de licenciamiento incluye:

e Definicion del producto a ser licenciado: las partes necesitan encontrar la
correcta definicion de la propiedad intelectual que serd licenciada, inclusive
determinar el alcance que pueda involucrar posibles mejoramientos en el
referido bien;

¢ Definicion de la base de los royalties: este es un aspecto del contrato que
necesita de gran atencién y claridad de las partes. Una redaccion objetiva y
coherente, reflejando lo que fue negociado, es esencial para evitar disputas
judiciales futuras. La definicion debe incluir:

- el plazo del pago de los royalties;

- la extension de uso por parte de la empresa, empresas que pertenezcan al
mismo grupo y sus subsidiarias;

- la previsién de operaciones de fusiones y adquisiciones;

- la base de calculo de los ingresos - por ejemplo, “x"” % del ingreso nominal
de laempresa o “x” % del ingresos neto bajo el producto comerciado - por
ano fiscal;

- el desempeno minima de comercializacién;

e Definicion de los términos de royalties: en el caso de licenciamiento de
patente, en Brasil los pagos de royalties apenas son permitidos durante la
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vigencia de la patente, para evitar abusos de orden econémica (Ley Antitrust
n° 8.884/1994, art. 21, XVI).

e Acceso a informaciones: los contratos también deben prever clausulas de
provisidén de informaciones estratégicas de la ejecucion, por parte del licen-
ciado, en flujos regulares, que abarquen tantos aspectos financieros como
operacionales.. Para ciertos tipos de tecnologias, puede ser apropiado para el
licenciante tener acceso directo a partes del sistema de gestion del licenciado,
para posibilitar el monitoreo continuo de las operaciones comerciales con el
activo licenciado;

¢ Alcance de las mejorias de la propiedad intelectual: el valor de un contrato
de licenciamiento puede considerar los derechos sobre eventuales y posibles
mejorias al bien de PI. Si no existe ningun dispositivo en el contrato que prevea
esta situacion, podria haber disputas judiciales. En este contexto, se considera
mejoria cualquier nueva caracteristica que haga que el producto, proceso o
servicio sea mas valorizado o reciba mayor preferencia del consumidor. Asi, el
mejoramiento es un atributo adicional que hace que el bien licenciado para un
propdsito original sea todavia mejor.

¢ Acuerdo de comarketing y copromocion: contratos de licenciamiento también
pueden incluir clausulas que prevén las actividades de marketing y promo-
cién. Ambas estrategias tienen el objetivo de aumentar las ventas y conquistar
mercado:

- comarketing: establece que dos o mas empresas concuerdan en vender
el mismo producto de forma independiente y con marcas diferentes.
En este caso, el licenciante divide la reputacién y notoriedad con el licen-
ciado, asi como el riesgo involucrado en la operacion; generalmente, este
tipo de licencia incluye un pago por adelantado al licenciante y aumenta la
eficiencia de la explotaciéon comercial de la tecnologia.

- copromocion: es establecida cuando dos o mas empresas cooperan en
el proceso de manufactura o hacen campanas de marketing utilizando la
misma marca. En este caso, el licenciante busca alinear indicadores de
desempeno, reduce costos con el licenciado, divide los riesgos de la ope-
racion y comparte experiencias y conocimientos.

¢ Plan de contingencia: dependiendo de la importancia estratégica y del valor
comercial de la propiedad intelectual a ser licenciada, es necesario que la
empresa licenciante prevea un plan de contingencia para el caso de que
ocurran situaciones que se escapen de su control y afecten el desempeno del
contrato. Es necesario hacer provisiones para las posibles consecuencias, que
pueden involucrar:

- acciones restrictivas de drganos regulatorios (importante para licencias en
el area farmacéutica y alimenticia);

- entrada de competidores en el mercado con nueva tecnologia que altera el
patron de competencia;

- riesgo asociado al propio producto, proceso o servicio;
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- falla en la estrategia de promocién y comercializacion;
- defectos de manufactura;

- problemas de gestién administrativo-financiera de la empresa licenciada,
entre otros.

Gestion del contrato de licenciamiento

El punto fundamental de un contrato de licenciamiento de bienes de propiedad intelec-
tual consiste en la tercerizacion, por el propietario, de la ejecucion de la operacién para
el licenciado, que puede incluir: manufactura, comercializacién y distribucién. Después
de la etapa de negociaciéon y firma del contrato, comienza la gestion del negocio que
fue tercerizado para otra empresa. Esta nueva actividad es frecuentemente la mas dificil
en la relacion comercial. Ademads de la necesidad de asegurar que su empresa esta
operando de forma lucrativa en el mercado, el licenciante necesita asegurarse de que
la empresa licenciada también esta cumpliendo su parte en el negocio establecido. La
periddica verificacion de la ejecucion del objeto licenciado forma parte esencial en el
éxito y del buen cumplimiento del contrato. Infelizmente, pocas empresas tienen pro-
gramas o procedimientos de rutina estructurados para tal actividad.

El monitoreo post-contrato es esencial para garantizar el retorno financiero previsto para
el licenciante. Esto involucra gestion y gobernanza de forma continua. Hecho esto, la
empresa licenciante tiene buenas posibilidades de construir una relacién comercial con la
licenciada, y el negocio, de traer el mejor retorno financiero para todos los involucrados.

El monitoreo del contrato debe ser visto como una actividad de buenas practicas
adoptada por la empresa licenciante, porque sirve para detectar posibles problemas e
incentivar el buen desempeno del licenciado. Cuando el contrato incluye sumas consi-
derables en royalties, un programa de monitoreo bien estructurado puede proveer evi-
dencias concretas de auditorias que contribuyan activamente a evitar posibles pleitos.

Existen riesgos asociados a la ejecucion de un contrato de licenciamiento que involucran:

e Cambio de ambiente: es importante saber que la Unica cosa que permanece
“fija” en un contrato de licenciamiento es el propio contrato. Con el paso de
tiempo, ambas partes cambian y adaptan sus negocios a las nuevas reali-
dades vy situaciones. La propia tecnologia y estandares tecnoldgicos también
cambian. Frente a este escenario, las partes permanecen comprometidas con
los términos originales del contrato firmado. Por eso, es necesario monitorear
el ambiente para que, si fuera necesario, puedan ser hechos ajustes en los
términos del contrato, trayendo beneficio para las partes;

¢ Desempeiio de la licencia: este segundo riesgo estd asociado a la propia
licencia. Cuando una empresa licencia una tecnologia, un contenido, un Sof-
tware, ella esta colocando en las manos de terceros su propiedad intelectual.
El reto del licenciante es obtener informaciones congruentes sobre el licen-
ciado en lo que atane a la proteccion de su activo intangible. Se estima que
alrededor del 70% de los informes demostrativos de pagos de royalties pre-
sentados por empresas licenciadas tienen errores identificados por auditoria.
Lo que significa decir que el pago debido por la licenciada generalmente no
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Establecer criterios claros y
objetivos;

¢ Estar atento a los detalles;
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local (idioma, cultura,
practicas administrati-
vas); Incluir clausula de
auditoria permanente

durante la ejecucion;

* Monitorear, desde el co-
mienzo, la ejecucién del
contrato y los informes
de pago de royalties.
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esta correcto. En un ambiente abierto de trabajo, la relacién profesional es el
fundamento de cualquier acuerdo. En el caso del licenciamiento, la confianza
también es el elemento central del negocio. Las partes deben estar juntas para
asegurar los apropiados controles financieros, operacionales y de gobernanza
sobre el negocio;

- inversionistas y reguladores: en el actual mundo de negocios, el licenciante
no puede pensar mas que la empresa del licenciado no esta vinculada a
sus negocios. En realidad, en varios casos el licenciado puede ser conside-
rado una “extensién” del licenciante, acarreando riesgos adicionales para
su negocio que son observados por agencias reguladoras y por inver-
sionistas. Por lo tanto, para evitar riesgos adicionales, la empresa licen-
ciante debe tener politicas definidas para supervisar sus contratos y evitar
acciones judiciales.

Monitoreo efectivo de contrato de licenciamiento

La actividad de monitoreo tiene como principal objetivo obtener y mantener buenas
relaciones comerciales con el licenciado. Informacion inexacta puede causar una inter-
pretacion errénea de una o ambas partes. Puede no ser fatal para la relacion, pero puede
causar danos y roces innecesarios entre las empresas.

Un monitoreo efectivo debe cubrir no sélo los aspectos financieros, sino también los
operacionales, que son de suma importancia para el éxito del negocio. Muchos con-
tratos de licenciamiento prevén inversiones en comunicacién y marketing de respon-
sabilidad del licenciado. Esos aspectos también deben ser objeto de seguimiento.
El monitoreo debe operar en dos niveles:

* Preventivo;
e Enmienda.

La empresa licenciante debe disponer de herramientas gerenciales para analisis y
deteccidon de problemas vy, en el caso de que alguno fuera identificado, debera realizar
acciones correctivas.

En la mayoria de las ocasiones, el licenciante se opone a iniciar monitoreo y auditoria
por temer que el licenciado interprete la accién como falta de confianza en la relacién
comercial. Un licenciante que adopta esta postura pierde el control de su propiedad
intelectual. Para evitar cualquier dificultad, es aconsejable que la actividad de moni-
toreo ya esté prevista en el contrato.

El monitoreo posterior al contrato es una actividad critica en el licenciamiento. Ella
mejora la gestion del contrato y de la operacién empresarial, contribuye a la gestién de
riesgo y puede ser autosostenible, ya que aumenta las posibilidades de mayor retorno
financiero para el licenciante.

6.16 Licencia de marca y franquicia

Opciones de negocios involucrando contratos de licenciamiento de marcas o franqui-
cias son adecuadas cuando un emprendimiento esta interesado en:
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e Promover la venta, por medio de terceros, de un producto o servicio que tenga
una marca o diseno industrial registrado;

¢ Entrar o expandir nuevos mercados por medio de actuacién comercial de terceros
para sus productos o servicios protegidos por marcas y disenos industriales.

Como la funcién de la marca incluye la identificacién del fabricante y su reputacién
en el mercado, la empresa detentora de esta propiedad necesita estar segura de su
asociado comercial. Esto es asi porque en una licencia de uso su imagen puede ser
afectada negativamente, en el caso de que el licenciado no cumpla los términos y con-
diciones del contrato establecido. El licenciante necesita mantener una gestion eficiente
y préxima del licenciado para asegurarse de que o estandar de calidad es mantenido y
que el cliente final permanece satisfecho con el producto y servicio.

La franquicia es un tipo de asociacién empresarial en que el franqueador autoriza al
franqueado a explotar los derechos de uso de una marca, los derechos de distribucion
de productos y servicios en un sector de mercado definido, asi como los derechos de
utilizar su sistema de operaciones y gestién de un negocio de éxito ya comprobado.

El empresario detentador de una marca, know how, experiencia e historia de éxito
permite que el franqueado se beneficie con dichos conocimientos y utilice su marca
y metodologia de comercializacién, administracién y gestion del negocio durante un
determinado periodo de tiempo. Como la franquicia incluye la estandarizacion de un
modelo de éxito del negocio, generalmente incluye también estandares de embalaje,
layout del establecimiento comercial y uniformes de funcionarios para facilitar la iden-
tificacidn del negocio por parte del cliente.

6.17 Licencia de derecho autoral

En el &mbito del derecho autoral, o titular del bien podra licenciar el derecho patrimonial
de su obra (literaria, artistica, cientifica) para terceros, cuando exista interés en que el
licenciado pueda:

Producir, distribuir, divulgar los resultados de sus creaciones;
Entrar, expandir, extender el mercado para sus bienes autorales;

Licenciar para organizacién de gestidon colectiva la representacion de la explotacion
comercial de los derechos patrimoniales de las obras.

6.18 Comercializacion de software

Como la naturaleza juridica del software es de derecho autoral, cabe decir que su desa-
rrollador es el titular del derecho de autor, y su propiedad no se transfiere integralmente
en las transacciones comerciales, ya que existe una vinculacién permanente del pro-
ducto con el creador.

El mecanismo de comercializacién del software es un elemento que lo diferencia de
otras obras intelectuales. Los derechos de un desarrollador de software son inalienables
y por eso no se puede hablar de operaciones de compra y venta. Software no es consi-
derado mercaderia. De acuerdo con la Ley N° 9.609/98, Art. 9°, el uso del programa de
ordenador en Brasil es objeto de contrato de licencia.

En Brasil, el sector de

franquicias viene creciendo

anualmente. La facturacion

del sector paso de 25 mil

millones de reales en 2001

a 55 mil millones de reales

en 2008.

En este mismo periodo

hubo una evolucién del nu-

mero de redes de franquea-

dos de 600 a 1.379.

En el ranking de franqui-

cias, los sectores empresa-

riales mas encontrados son

los siguientes:

e Cosméticos y perfumes;

¢ Educacion y entrena-
miento;

® Muebles, decoraciones y
regalos;

¢ Alimentacion;

¢ \estuario;

® Hoteles y turismo.

Mas informaciones en el

website: <www.portaldo-

franchise.com.br>.




Por tratarse (la informa-
tica) de una actividad en
permanente mejoramiento,
el titular de los derechos
debera ser muy preciso en
las limitaciones de las ga-
rantias ofrecidas, excluyen-
do las que no sean de su
interés, de forma tal que
no venga a ser sorprendido
por eventuales reivindica-
ciones de usuarios finales,
sobre al uso danoso del
Software (ej.: falta de en-
trenamiento especifico en
el software).

100

A CAMINO DE LA INNOVACION

Todas las condiciones deben estar previstas en los instrumentos contractuales firmados
entre los titulares del derecho y los usuarios finales del software, incluyendo el plazo de
validez técnica de la versidn comercializada. Estos instrumentos pueden ser un simple
término de licencia incluido en el propio embalaje del producto (comun para el pro-
ducto llamado Software de estanteria) o contratos especificos elaborados exclusiva-
mente para atender las necesidades de las partes (comun en la prestacion de servicios
tercerizados para el desarrollo de programas de ordenador para empresas).

En Brasil, la comercializacidon de software puede ocurrir de las siguientes maneras:

e Directamente, por el titular del derecho para el usuario final;
e Por distribuidores autorizados por el titular.

Cada una tiene beneficios y restricciones. La decision final sobre cual es la mejor opciéon
depende del tipo particular de software y de la capacidad de creatividad y estructura de
desarrollo de la empresa.

Licencia para el usuario final

Este es el modelo mas tradicional de licenciamiento de software. La propia empresa
desarrolladora licencia directamente su programa para el cliente final. Este modelo per-
mite a la empresa desarrolladora total control sobre el precio y la definicion del usuario
final, restringiéndolo para quien va a licenciar el software. Esta es una buena opcion
para las empresas que no desean licenciar su propiedad intelectual sobre el software
para un potencial competidor. Sin embargo, en este caso la empresa desarrolladora
sera responsable de todas las actividades que involucran marketing, comercializacion,
asistencia técnica y garantias. Esas atribuciones tienen como consecuencia una gran
responsabilidad y necesidad de inversién, como, por ejemplo, mantenimiento de un
equipo comercial y de respaldo post licenciamiento, que diversas empresas no estan
dispuestas a pagar.

Licencia de distribucion

En esta opcion la empresa desarrolladora de software transfiere a la empresa licen-
ciada (distribuidor) las responsabilidades de comercializacion, mantenimiento, soporte
y garantia. Aumenta su base de usuarios utilizando la cartera de clientes del distribuidor.
Ademas, el software puede ser integrado en paquetes de soluciones ofrecidas por el
distribuidor licenciado. Las desventajas de esta opcidn consisten en que la empresa
desarrolladora podria ofrecer una flexibilidad de precio al distribuidor, depender del
desempeno de la fuerza comercial del distribuidor para tener retorno de la inversion y
tener un control limitado de la operacion, ademas de no tener contacto directo con el
cliente final.

6.19 Licencia Creative Commons

El Creative Commons (en portugués: creacién comun) es un proyecto sin fines de lucro
que coloca a disposicion licencias flexibles y estandarizadas para gestion abierta, libre
y compartida de contenidos e informacidon para obras intelectuales. Es representado en
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Brasil por el Centro deTecnologia y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Fundacion
Getulio Vargas (FGV) en Rio de Janeiro. La identificacion de una licencia del tipo Crea-
tive commons es reconocida por el simbolo mostrado en la Figura 31.

Figura 31 - llustracion de logotipo del Creative Commons

Ofrecer una obra con una Licencia Creative Commons no significa renunciar a los dere-
chos de autor. Significa ofrecer al publico algunos de esos derechos con determinadas
condiciones. Las licencias fueron idealizadas para permitir la estandarizacién de decla-
raciones de voluntad en lo que atane al licenciamiento y distribucién de contenidos
culturales en general (textos, musicas, imagenes, peliculas y otros) con miras a facilitar
su difusion y recombinacion, dentro de la filosofia de copyleft.

Las licencias creadas por la organizacién permiten que detentadores de derechos auto-
rales puedan abdicar, a favor del publico, de algunos de sus derechos inherentes a sus
creaciones, aunque retengan otros de esos derechos. Esto puede ser operacionalizado
por medio de diferentes tipos de licencias, prontas para ser agregadas a los contenidos
que se desee licenciar. Las opciones que se ofrecen van a desde la abdicacién casi total,
por el licenciante, de sus derechos patrimoniales, hasta opciones mas restrictivas, que
vedan la posibilidad de creacién de obras derivadas o el uso comercial de los materiales
licenciados. Sin embargo, todas las licencias requieren que se atribuya la autoria al
autor o licenciante, en la forma que él especifique.

Los tipos de licencia Creative Commons con sus respectivos simbolos, son descritos a
continuacion.

Atribucion. Esta permitido que otras personas copien, distribuyan y ejecuten
la j ) obra, protegida por derechos autorales - y las obras derivadas creadas a
partir de ella -, pero solamente si fuera atribuida la autoria en la forma en que
el autor establecio.

Uso no comercial. Esta permitido que otras personas copien, distribuyan y eje-
cuten la obra - y las obras derivadas creadas a partir de ella -, pero solamente
con fines no comerciales.

No a obras derivadas. Esta permitido que otras personas copien, distribuyan y
ejecuten solamente copias exactas de la obra, pero no obras derivadas.

Difusion por la misma licencia. Esta permitido que otras personas copien y dis-
tribuyan obras derivadas solamente con una licencia idéntica a la licencia que
rige la obra original del autor.

papana

101

El proyecto Creative
Commons fue lanzado
oficialmente en 2001 por
el profesor Lawrence
Lessig de la Universidad
de Stanford, Estados
Unidos.

Mas informaciones en:
<www.creativecommons.
org.br>.

Copyleft es una forma

de usar la legislacion de
proteccién de los derechos
de autor con el objetivo de
retirar barreras a la utiliza-
cion, difusion y modifica-
cion de una obra creativa,
debido a la aplicacion cla-
sica de las normas de pro-
piedad intelectual, siendo,
asi, diferente del dominio
publico, que no presenta
esas restricciones.
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Nota: Una licencia no puede contener las opciones “Difusion por la Misma Licencia” y
“No a Obras Derivadas” La condicién de la difusion por la misma licencia solamente se
aplica a obras derivadas.

6.20 Otras Formas de Negocio que Involucran Activos de Propiedad Intelectual

Busqueda colaborativa

Es el nombre dado a la relacidon entre universidades o instituciones de investigacion con
el sector empresarial para la obtencidon de un producto o proceso especifico derivado de
investigacién.. Se viabiliza por medio de convenios de colaboracién, en que son previa-
mente establecidas condiciones de financiamiento, disponibilidad de personal técnico
calificado, instalaciones y equipos, asi como cuestiones relativas a sigilo y confiden-
cialidad, definicion sobre la titularidad de los derechos y explotacion comercial de la
propiedad intelectual.

Es importante recordar que la base de cualquier colaboracion exige el establecimiento
de un proceso de doble mano y depende esencialmente de una relacion que beneficie
a ambas partes.

Alianza estratégica

Es posible que una empresa necesite aporte financiero o utilizacién de expertises para
dar continuidad al desarrollo adicional de un proyecto innovador de producto, proceso
o servicio. La identificacion de un asociado comercial puede fomentar una alianza estra-
tégica que garantice la comercializacion de la nueva tecnologia. Como en el caso de
la busqueda colaborativa, un contrato formal deberd disciplinar todos los derechos y
obligaciones de las partes involucradas y las cuestiones relativas a la titularidad y a la
explotacion comercial de la PI.

Creacion de una nueva empresa por spin out o joint venture

Spin out involucra la creacion de una nueva empresa para comercializar la tecnologia
propietaria desarrollada. La nueva empresa puede ser financiada por la “empresa
madre” o por otras empresas o inversionistas externos. Para empresas con estrategia
de largo plazo, esta opcidén puede dar grandes retornos de inversiones, en el caso de
que la nueva empresa sea posteriormente vendida o decida abrir su capital. En esta
opcién, la empresa-madre, que desarrollé la propiedad intelectual, podra decidir por
separar por completo su operacién de la operacion de la nueva empresa, que tendra
autonomia de gestion y la responsabilidad de las ventas, soporte y mantenimiento.

La joint venture consiste en una variedad de relaciones empresariales que involucran a
dos o més asociados que deciden invertir de forma colectiva sus recursos con el objetivo
de poner en marcha un negocio con proposito comun. Generalmente, en este tipo de
contrato, una parte entra con la tecnologia o know how de la cual es propietaria, mien-
tras que las demas contribuyen financieramente y con profesionales para dar soporte al
desarrollo del negocio. De esta manera, un contrato de joint venture define los términos
del licenciamiento de la tecnologia que necesita ser ain mejor desarrollada o concluida,
regula el uso de la informacion propietaria, asi como define la compensacion financiera
de los asociados.



NEGOCIOS CON BIENES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Cada estrategia tiene ventajas y desventajas, debiéndose optar por la que implique
menor riesgo, mayor velocidad de retorno de la inversion y tasa de lucratividad para
la empresa. Pardmetros que deben ser tomados en cuenta para la decision involucran:

¢ Potencial de la tecnologia;

¢ Fase de desarrollo de la tecnologia;

e Tamano del mercado;

e (Capacidad financiera;

e Capital intelectual (competencia y disponibilidad profesional).
Venta con marca propia

Esta estrategia ocurre cuando la empresa manufactura el producto con su marca para
que otras empresas comercialicen por sus canales de distribucién, como, por ejemplo,
cadena de supermercados, cafés, magazines y otras.

Ventas por O.E.M.

La sigla viene del inglés Original Equipment Manufacturer, que se refiere al término:
productor original de equipo. Con la opcion estratégica de comercializacién del tipo
0O.E.M., la empresa detentora de los bienes intelectuales ejecuta la produccidén de com-
ponentes o el submontaje de partes para la integracién en el producto final por una gran
empresa. Este tipo de venta de tecnologia es usado por ensambladores de automoviles
y sus cadenas de proveedores de piezas originales.

Alianza corporativa

Una empresa start up y una gran empresa entran en acuerdo para el desarrollo de
un producto colaborativo, generalmente involucrando un pago adelantado a la joven
empresa por su esfuerzo en el desarrollo de la tecnologia. En retribucion de la inversién,
la gran empresa obtiene el derecho - generalmente de forma exclusiva - durante un
periodo de tiempo, para usar los resultados en su propio negocio.

Consultoria directa

Esta forma de transaccién comercial ocurre cuando una empresa contrata una empresa
especializada con la intencién de desarrollar o aplicar una tecnologia que todavia no
detenta. En este caso, el objetivo del negocio es la comercializacién y la transferencia
de know how por parte de la empresa detentadora del bien intelectual.

6.21Titularidad de propiedad intelectual y relacion de trabajo

Si el autor de un bien de propiedad intelectual es empleado, tercerizado, colaborador
o becario de una empresa, jde quién es el derecho sobre el bien? Cuando el desarrollo
de una invencién o modelo de utilidad derive de contrato de trabajo cuya ejecucion
ocurra en Brasil y cuyo objeto sea la investigacion o la actividad inventiva, o sea resul-
tado de la naturaleza de los servicios para los cuales el empleado fue contratado, los
derechos sobre la titularidad de esos bienes pertenecen exclusivamente al empleador.
En este caso, la retribucién financiera por el el trabajo creador realizado se limita al
sueldo ajustado, a no ser que exista una expresa disposicion contractual en contrario.
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Cabe subrayar que se consideran desarrollados en la vigencia del contrato la invencién
o el modelo de utilidad cuya patente sea requerida por el empleado hasta un ano des-
pués de la extincidén de su vinculo de empleo.

A no ser que haya acuerdo en contrario, los derechos patrimoniales relativos al pro-
grama de ordenador y a la topografia de circuito integrado, desarrollados y elaborados
durante la vigencia de contrato o de vinculo de empleo, siguen la misma orientacién
anteriormente descrita. Este tratamiento también es aplicado a los becarios.

Para evitar problemas futuros involucrando disputas sobre la titularidad de bienes de
propiedad intelectual, empresas e instituciones deben siempre prever en sus contratos
de trabajo, de tercerizacidn, pasantia o beca clausulas especificas y explicitas referentes
a los derechos de propiedad intelectual. Con esta precaucion, la organizacién define
para todas las partes involucradas su politica sobre los bienes intangibles.
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ANEX0S

ANEXO A - ATUAL MARCO REGULATORIO QUETRATA SOBRE LA PROPRIEDAD
INTELECTUAL EN BRASIL

Legislacion
Constitucién Repu-

blica Federativa de
Brasil

Decreto-Ley n°
2.848/40

Decreto-Ley n°
3.689/41

Ley n° 9.279/96

Ley 9.456/97

Ley 11.484/07

Ley n° 9.609/98

Ley n° 9.610/98

Decreto n° 2.553/98

Decreto
2.556/98

Decreto n° 3.201/99

Objeto
De los Derechos y

Garantias Fundamen-
tales

Codigo Penal

Cédigo de Proceso
Penal

Propriedade Industrial.

Cultivares

Circuitos Integrados

Propriedad Intelectual.

Derechos Autorales.

Reglamenta el art. 75
y los arts. 88 a 93 de
la Ley n® 9.279, del 14
de mayo de 1996.

Proteccién de la Pro-
piedad Intelectual de
programa de ordena-
dor.

Dispone sobre la con-
cesion, de oficio, de
licencia compulsoria.

Resumen

Capitulo | - De los derechos y deberes individua-
les y colectivos.

De los crimenes contra la Propiedad Intelectual

De los procesos y del juicio de los crimenes contra
la Propiedad Intelectual

Regula derechos y obligaciones sobre la proprie-
dad industrial.

Instituye la Ley de Proteccion de Cultivares y
establece otras medidastras medidas.

Dispone sobre los incentivos a las industrias

de equipos paraTV Digital y de componentes
electronicos semiconductores para la proteccion
de la propiedad intelectual de las topografias de
circuitos integrados, por medio del Programa de
Apoyo al Desarrollo Tecnolégico de la Industria
de Semiconductores - PADIS y el Programa de
Apoyo al Desarrollo Tecnolégico de la Industria
de Equipos para laTV Digital - PATVD; modifica
la Ley n°. 8.666, del 21 de junio de 1993; y revoca
el art. 26 de la Ley n°. 11.196, del 21 de noviembre
de 2005. Mensaje de veto

Dispone sobre la proteccion de la propiedad inte-
lectual de programa de ordenador, su comerciali-
zacion en el pais, y establece otras medidas.

Modifica, actualiza y consolida la legislacion
sobre derechos autorales y establece otras me-
didas.

Reglamenta el art. 75 y los arts. 88 la 93 de la
Ley n° 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula
derechos y obligaciones sobre la propiedad
intelectual.

Reglamenta el registro previsto en el art. 3° de la
Ley n° 9.609, de 19 de febrero de 1998, que dispo-
ne sobre la proteccion de la Propiedad Intelectual
de programa de ordenador, su comercializacion
en Brasil, y establece otras medidas.

Dispone sobre la concesién, de oficio, de licencia
compulsoria en los casos de emergencia nacio-
nal y de interés publico de que trata el art. 71 de
la Ley n° 9.279, del 14 de mayo de 1996.
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MP 2186-16/01

Decreto del 21 de
Agosto de 2001

Ley n° 10.603/02

Decreto n° 4.533/02

Ley n® 10.973/04

Decreto n° 5.244/04

Decreto n°® 5.563/05

Ley de Bio-seguri-
dad
11.105/05

Conocimientos
Tradicionales

Crea el Grupo Intermi-
nisterial de Propiedad

Intelectual.

Proteccion de Infor-
macion no divulgada.

Reglamenta el art. 113

de la Ley n° 9.610, del

19 de febrero de 1998.

Incentivo a la innova-
cién y a la investiga-
cion.

Composicién y
Consejo Nacional de

Combate a la Pirateria

y Delitos contra la
Propiedad Intelectual.

Reglamenta la Ley
n° 10.973, del 2 de
diciembre de 2004.

Células Madre Tronca-

les, Transgénicos

Arts. 1°, 8°, paragrafo "j" 10, paragrafo "c¢" 15

y 16, paragrafos 3 y 4 de la Convencion sobre
Diversidad Biolégica, dispone sobre el acceso al
patrimonio genético, la proteccion y el acceso al
conocimiento tradicional asociado, el reparto de
beneficios y el acceso a tecnologia y transferen-
cia de tecnologia para su conservacion y utiliza-
cion, y establece otras medidas.

Crea, en el ambito de la Camex (Camara de
Comercio Exterior), el Grupo Interministerial de
Propiedad Intelectual, disciplina su composicion
y funcionamiento, y establece otras medidas.

Dispone sobre la proteccién de informacién

no divulgada sometida para aprobacion de la
comercializacidon de productos y establece otras
medidas.

Reglamenta el art. 113 de la ley n° 9.610, del 19 de
febrero de 1998, en lo que se refiere a fonogra-
mas, y establece otras medidas.

Dispone sobre incentivos a la innovacion y a la
investigacioén cientifica y tecnolégica en el am-
biente productivo y establece otras medidas.

Dispone sobre la composicion y Consejo Nacio-
nal de Combate a la Pirateria y Delitos contra la
Propiedad Intelectual y establece otras medidas.

Reglamenta la Ley n° 10.973, del 2 de diciem-
bre de 2004, que dispone sobre incentivos a la
innovacioén y a la cientifica y tecnoldgica en el
ambiente produtivo, y establece otras medidas.

Reglamenta los incisos Il, IV yV del § 1° del art.
225 de la Constitucion Federal, establece normas
de seguridad y mecanismos de fiscalizacion de
actividades que involucren organismos genética-
mente modificados - OGM y sus derivados, crea
el Consejo Nacional de Bioseguridad - CNBS,
reestrutura la Comision Técnica Nacional de
Bioseguridad - CT- NBio, dispone sobre la Politica
Nacional de Bioseguridad - PNB, revoca la ley n°
8.974, del 5 de enero de 1995, y la Medida Provi-
soria N° 2.191-9, del 23 de agosto de 2001, y los
arts. 5°,6°,7° 8° 9° 10 y 16 de la Ley n°. 10.814,
del 15 de diciembre de 2003, y establece otras
medidas. Mensaje de veto



ANEXO B - ACTUAL MARCO REGULATORIO DE APOYO A LA INNOVACION EN
BRASIL

2004

2004

2005

2007

2008

Ano

Marco Regulatorio

Série Politica Indus-
trial, Tecnologica e de
Comércio Exterior

Ley de Innovacion n°
10.973/2004

Ley de Incentivos Fis-
cales n° 11.196/2005

Plan de Accion:
Ciencia, Tecnologia e
Innovacion

Programa de Desarro-
llo Productivo

Objeto

La Politica Industrial, Tecnolégica y de Comercio
Exterior tiene el objetivo de aumentar la efi-
ciencia economica y el desarrollo y difusion de
tecnologias con mayor potencial de induccion
del nivel de actividad y de competencia en el co-
mercio internacional. Se enfocara en el aumento
de la eficiencia de la estructura productiva,

el aumento de la capacidad de innovacion de
las empresas brasilenas y la expansion de las
exportaciones.

Dispone sobre incentivos a la innovacion y a la
investigacion cientifica y tecnoldgica en el am-
biente productivo y establece otras medidas.

Instituye el Régimen Especial deTributacion
para la Plataforma de Exportacién de Servicios
deTecnologia de la Informacion - REPES, el
Régimen Especial de Adquisicién de Bienes de
Capital para Empresas Exportadoras - RECAP y
el Programa de Inclusién Digital Rural; dispone
sobre incentivos fiscales para la innovacion
tecnoldgica; y establece otras medidas.

El principal objetivo del plan es definir un am-
plio abanico de iniciativas, acciones y progra-
mas que posibiliten tornar mas decisivo el papel
de la ciencia, tecnologia e innovacion (C,T&l) en
el desarrollo sostenible del pais. Varias de las
iniciativas previstas estan dirigidas a incentivar
a las empresas a incorporar las actividades de
investigacion, desarrollo e innovacion (RD&I) en
su proceso productivo.

El gran objetivo de esta politica es dar continui-
dad al crecimiento actual del pais en las mas
diferentes areas, de forma sostenible y con én-
fasis en la innovacién, en la competitividad, en
el apoyo al emprendedorismo y en el aumento
de las exportaciones.
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