lus et Praxis, Revista de la Facultad de Derecho
N.© 46, 2015

ISSN 1027-8168

pp. 67-88

Mas alla de un simple registro:
reflexiones sobre la gestion estratégica
de la propiedad intelectual en las empresas

Gustavo M. Rodriguez Garcia y Maritza Agiiero Mifiano

La importancia de la propiedad intelectual es, hoy mas que nunca,
indiscutible. Sin embargo, la vision que muchas empresas suelen tener
de la propiedad intelectual es considerablemente estrecha, porque pier-
den de vista que la propiedad intelectual nos presenta opciones que
trascienden la mera acumulacion de activos para su empleo tradicional
y su defensa ocasional. En efecto, convencionalmente, se suele creer
que la propiedad intelectual opera como una espada y un escudo. Una
espada, porque permite atacar a los competidores al oponérseles los
derechos de exclusiva obtenidos; un escudo, para cubrirse de las accio-
nes que la competencia podria pretender. Aunque es valido pensar en
estos términos, se trata, como ya dijimos, de una visién estrecha de la
propiedad intelectual.

De manera mas general, el sistema legal debe implementar estrate-
gias para revelar informacién a los individuos sobre la vasta gama de
alternativas disponibles, en el marco de una politica publica de promo-
cion de las innovaciones. La innovacion no solo beneficia al titular de la
propiedad intelectual, también genera beneficios en la sociedad en su
conjunto, aunque no haya pagado directamente por tales beneficios
(externalidades positivas). De manera sencilla, siguiendo a Greenhalgh
y Rogers (2010), podemos definir la innovaciéon como la aplicacion de
nuevas ideas a productos, procesos u otros aspectos de las actividades
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de una empresa, y que generan un incremento del “valor”, definido este
como la sumatoria del “valor agregado” para la empresa y el “valor
agregado” para los consumidores y otras empresas.

Cuando nos referimos a una innovacién de producto, aludimos a la
introduccion de productos nuevos o de productos ya existentes pero con
cambios sustantivos. Cuando nos referimos, en cambio, a una innovacion
de proceso, se trata de la implementacién de una nueva forma de hacer o
proporcionar productos o servicios. No necesariamente estamos ante
innovaciones independientes, sino que suele ocurrir que la introduccién
de un nuevo proceso permite la generacion de nuevos productos.

Asimismo, las innovaciones pueden ser incrementales (cuando un
producto o proceso ya existe en el mercado y se le realiza una variacion
y/o adaptacion para que realice una funcion diferente, o cuando resulta
diferente en el marco de un determinado entorno o sector preexistente)
o radicales o disruptivas. Estas ultimas son aquellas que implican la
aparicidon de nuevos productos, servicios o procesos que originariamen-
te han sido complejos, costosos, y a los que solo pueden tener acceso un
grupo de personas. A través de las innovaciones disruptivas, los pro-
ductos, servicios o procesos son transformados para ser mas accesibles
y llegar a un mayor niimero de personas, lo cual hace que las innovacio-
nes iniciales sucumban frente a las que irrumpen en el mercado!, como
fue en su momento el caso de los ordenadores personales, que despla-
zaron a las computadoras creadas a inicios de la década de los afios
ochenta, o como en el caso de la penicilina, que inicialmente se desarro-
llaba con la grasa del cerdo y originaba enfermedades por la transmi-
sion de virus de dicho animal al cuerpo humano, lo cual quedd

1 El profesor Clayton Christensen fue el creador de dicho término al explicar como
las empresas que en sus inicios cuentan con menores margenes brutos, pequefios
mercados de destino y simples productos y servicios, pueden no parecer tan
atractivas cuando son comparadas con las empresas dominantes del mercado.
En tal sentido, es debido a dichas condiciones (niveles mas bajos del mercado,
ofrecen menores margenes brutos, son poco atractivas para otras empresas) que
tales empresas se mueven hacia arriba, creando un espacio en la parte inferior
del mercado de los nuevos competidores para emerger y sobresalir del estadio
preexistente, para llegar a disrumpir, dominar un determinado mercado y des-
plazar a las empresas dominantes en el mismo, hasta, incluso, hacerlas desapa-
recer. Fuente: http://www.claytonchristensen.com/key-concepts/
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superado por su desarrollo a través de bacterias, que es lo que actual-
mente se utiliza.

El sistema de propiedad intelectual no es la tinica via para fomentar
las innovaciones, pero es ciertamente una de las mas empleadas y ttiles.
La idea general es que si los derechos de propiedad intelectual (DPI) se
encuentran adecuadamente definidos y son susceptibles de proteccion
legal efectiva, y ademas existe la posibilidad de celebrar acuerdos priva-
dos en torno a esa propiedad intelectual, el mercado podria encaminar-
se hacia un nivel adecuado de innovacion.

Existe, como podria advertirse desde ahora, una relaciéon entre la
innovacion y la forma en la que se aprovecha la propiedad intelectual.
Hacemos énfasis en que no es la mera existencia de los derechos de
propiedad intelectual lo que asegura los beneficios esperados, sino que
la posibilidad de maximizar tales beneficios depende en buena medida
de la aproximacion (enfoque) que tengan los titulares de derechos de
propiedad intelectual hacia sus propios intangibles.

En el presente trabajo, los autores queremos presentar algunas con-
sideraciones basicas en torno a la importancia de ese “enfoque” adecua-
do, o, para decirlo de forma mas académica, nos interesa reflexionar
sobre la importancia de la gestion estratégica de la propiedad intelec-
tual. Los autores advertimos que si bien es relativamente frecuente
encontrar trabajos que ponen énfasis en los aspectos legales generales
en torno a los derechos de propiedad intelectual (reflexiones sobre la
adquisicion del derecho, la forma de oponerse a derechos pretendidos
de terceros, la forma de defender los derechos, la extincién de los dere-
chos, las limitaciones estructurales o temporales de los derechos, entre
otros), es, por el contrario, infrecuente encontrar algtn trabajo orientado
a revelar el pliego de oportunidades de negocios que se presenta a los
titulares de derechos de propiedad intelectual.

Quizas esta incomprension respecto de las oportunidades disponi-
bles a partir de una gestiéon adecuada de la propiedad intelectual, expli-
que el porqué la adquisicion de derechos de propiedad intelectual
todavia no es visualizada por muchos empresarios (incluso exitosos)
como una inversion esencial. Del mismo modo, los abogados dedicados
a la propiedad intelectual suelen ser vistos como profesionales especia-
lizados en los tramites de adquisicion de derechos, cuando resulta evi-
dente que esta vision —parcializada, por cierto— dista de ser el centro de
nuestra atencion profesional.
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1. Alternativas de gestion de la propiedad intelectual

A menudo, los titulares de derechos de propiedad intelectual creen
que la tinica o la mejor forma de emplear sus titularidades es ejercer la
facultad de excluir a otros. Esta vision, aunque valida, enfrenta dos
riesgos principales.

El primero es el elevado costo de oportunidad que implica, debido a
que el ejercicio del derecho suele implicar dejar de lado alternativas de
negocios. El segundo es que presupone un conocimiento exacto de las
fronteras entre lo que el titular puede exigir y lo que debe tolerar. Aun-
que estas fronteras deben ser claras para los abogados, nuestro consejo
legal es también costoso. Este tltimo aspecto no es menor en un pais
como el Per, en el que no es extrafio encontrar a algun titular de dere-
chos de propiedad intelectual con la idea falsa de que por ser titular
puede impedir a todos realizar cualquier tipo de acto que le parezca que
afecta su derecho.

Del lado de los que quieren incursionar en un mercado sin derechos
de propiedad intelectual propios, suele creerse que la mejor forma de
abrirse camino es cuestionar la validez de los derechos de terceros, lo
cual, como es evidente, importa un elevado costo de litigacion. La gama
de oportunidades, también en este caso, es mas amplia que la simple
eleccion entre abstenerse de hacer algo y hacerlo con la creencia de que
una pretension de nulidad podria salvarnos en el supuesto de que el
titular nos denuncie por una presunta infracciéon a sus derechos.

Los profesores Fisher y Oberholzer-Gee (2013) han desarrollado
estas ideas que hemos comentado preliminarmente, y han construido
un mapa en el que se exponen las particularidades y riesgos de cada
alternativa existente. Para los efectos de este trabajo, vamos a tomar el
esquema basico empleado por ellos, consignando en la columna de la
izquierda las cinco opciones generales para los titulares de derechos, y
en la columna de la derecha las cinco opciones generales para quienes
quieren realizar un negocio en el que previsiblemente se toparan con
derechos de propiedad intelectual asignados a terceros:
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4) Colaborar/ 4) Desarrollo de
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5) Donar 5)

Diseminacion
rapida

Gréfico n.® 1

Adaptado de Fisher y Oberholzer-Gee: Strategic Management of Intellectual Property.

El esquema presentado, que tiene apenas alguna modificaciéon pun-
tual y un cambio de estilo, representa un importante aporte de los auto-
res ya mencionados?. La eleccion entre tales alternativas requiere de un
analisis costo-beneficio detenido, que implica considerar las particulari-
dades de cada legislacion nacional (Fisher & Oberholzer-Gee, 2013). El
sistema legal influye en el nivel de rentabilidad de cada opcidn, y, de
este modo, incide directamente en las elecciones preferidas por los indi-
viduos y en la posibilidad de acelerar o atrasar el nivel de innovacion.

Cuando nos referimos a estrategias para la propiedad intelectual y la
innovacidon en las empresas, hacemos referencia a una cuestion de
importancia capital, porque permite realizar una estrategia y un planea-
miento cuyos resultados podran obtenerse a mediano y largo plazos.
Los derechos de propiedad intelectual aportan beneficios de diversas

2 Los autores Fisher y Oberholzer-Gee actualizan de forma permanente varios ma-
pas trabajados por ellos. Todos sus mapas pueden ser visualizados en el link:
http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/Strategic_Management.htm
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maneras. Al proporcionar incentivos o premios a la innovacion y nue-
vos emprendimientos, por la determinacién o la definicion de activos de
propiedad intelectual y por la difusion de técnicas y control de tales
activos, los beneficios de este tipo de derechos son un poderoso motor
para la innovacion (Pitkethly , 2007).

2. Nivel de inversion de capital de las empresas en gestion
adecuada de la propiedad intelectual

Si la propiedad intelectual nos presenta alternativas tan valiosas, ;por
qué las empresas invierten poco (o nulo) capital en la gestiéon adecuada
de propiedad intelectual? Consideramos que puede existir una serie de
factores relacionados con la poca gestion o falta de ella, asociados basi-
camente al desconocimiento de los beneficios a futuro que este tipo de
proteccion puede generar, mas alla de los costos iniciales de inversion
que este tipo de intangibles requiere.

El rol informativo que debe desempenarse suele implicar una labor
ardua que no solamente debe recaer en manos del Indecopi o de las
instituciones del gobierno creadas para promover proyectos de investi-
gacion, desarrollo e innovaciéon, como es el caso del FINCyT3, sino de
todos los actores que giran en torno a la creacion de contenidos e inves-
tigacion con propositos comerciales o sin estos, con la finalidad de for-
talecer el sistema de la propiedad intelectual y ponderar sus ventajas.

En el Pert, cuando una persona decide emprender sus actividades
de forma legal, lo primero en lo que se enfoca es en formalizarse. De la
revision de la Guia para la Constitucion y Formalizaciéon de Empresas
del Ministerio de la Produccién?, se advierte que los pasos a seguir son:

3 El 19 de julio de 2006, el Gobierno del Perti y el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) suscribieron el contrato de préstamo n.° 1663/OC-PE, el cual dio
origen al Programa de Ciencia y Tecnologia. El 30 de enero del 2007 se instald
el consejo directivo de dicho programa en el Pert1 y se cred el Fondo para la
Innovacién, la Ciencia y la Tecnologia (FINCyT), con la finalidad de promover
proyectos de investigacion, desarrollo e innovacion. Los recursos de ese progra-
ma provienen del crédito otorgado por el BID y del tesoro ptblico del Gobierno
peruano. Fuente: http://www.fincyt.gob.pe/web/elprograma.html

4 Al respecto, ver: http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/Guia_
Constitucion_empresas.pdf
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i)  Decision de qué tipo de persona le conviene para el negocio que va
a realizar.

ii) Constitucion y registro de la empresa misma (en la modalidad ele-
gida) ante la Sunarp.

iii) Obtencion de RUC para efectos tributarios ante la Sunat.

iv) Inscripcion en el Registro Nacional de Micro y Pequefias Empresas
(Remype), dependiendo de si es micro o pequefia empresa.

v) Registro en Essalud para dar cobertura voluntaria u obligatoria a
sus empleados y derechohabientes.

vi) Obtencion de licencias o permisos para iniciar el giro del nego-
cio (Ministerio de Agricultura, Mincetur, Ministerio de Educa-
cién, Ministerio de Energia y Minas, Ministerio de Trabajo,
Digesa y Digemin)®.

vii) Obtencion de licencia municipal de funcionamiento.

viii) Legalizacion de libros contables.

Notese que la mencionada Guia del Ministerio de la Produccion es
una pauta para la formalizacion de empresas en general, por lo que no
necesariamente correspondera a una orientacion que deba seguirse,
para el caso de empresas cuyo componente sea de activos intelectuales.

En tal escenario, ;qué sucede con las empresas que deciden enfocar-
se en la explotacion de nuevos emprendimientos con alto capital intelec-
tual, como podria ser el caso del desarrollo de un software, comercio
electrénico, entre otros? Para este tipo de empresas, lo ideal es empezar
a planificar su estrategia desde la concepcion misma del negocio, para
ser un nicho de mercado o para diferenciarse del resto de empresas

5 Cabe precisar que de la revision de la mencionada Guia tnicamente se advierte
que se hace referencia al Indecopi como parte de los actores de los registros y
autorizaciones, asi como se coloca una tabla de aranceles del TUPA de la misma
institucion, pero no se hace una explicacion respecto de los beneficios que podria
generar contar con derechos de propiedad intelectual, como si se explican los
beneficios y ventajas de los pasos previos para la formalizacion de los negocios.
Asimismo, de la revisién de otras paginas web se advierte que tnicamente se
contemplan como pasos importantes para la constitucion de las empresas los
temas de personeria juridica, realizacién de tramites ante la autoridad tributaria,
de trabajo y municipal (véase, por ejemplo: http://www.crecenegocios.com/pa-
sos-para-constituir-una-empresa).
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competidoras, para lo cual, como paso previo, debera identificar sus
activos intelectuales presentes y potenciales.

Debe tenerse en cuenta que, con la innovacion basada en la tecnolo-
gia, el sistema de propiedad intelectual, si bien empieza como ideas o
iniciativas novedosas, tiene una implicancia estratégica que debera ser
delineada cuidadosamente a efectos de salvaguardar y custodiar a este
tipo de empresas. Entonces, llevar al mundo empresarial derechos de
propiedad intelectual y poder vivir de tales derechos, implica ir mas alla
del registro de una marca, presentar una solicitud de patente o solicitar
una inscripcion de obra, ver El Peruano para advertir que un signo que
se ha publicado no se parezca al que estamos solicitando, o presentar
una accion por infraccion en cualquiera de sus modalidades.

Contar con derechos de propiedad intelectual implica la gestion de
dichos activos intangibles (es decir, realizar un seguimiento constante
para proteger, cuidar, hacer enforcement y monitoreo), no solo para que
nuestro producto y servicio se posicionen en el mercado, sino también
porque contar con una patente, una marca registrada, un software, tener
un know how, son activos intelectuales que se construyen con el tiempo,
y protegerlos es crucial para el desarrollo del negocio y del éxito
empresarial. Esta es una ventaja competitiva que provee una serie de
herramientas para dejar a los competidores fuera del mercado e identi-
ficarnos como unicos.

En este escenario, nos planteamos: ;como disefiar lineamientos que
permitan la incorporaciéon de los derechos de propiedad intelectual
como herramienta de gestion estratégica en las empresas? Es decir,
¢coémo contar con una gestion eficaz de los derechos de propiedad inte-
lectual para que las empresas puedan utilizar sus activos intangibles
para ser mas competitivas?

Gestionar eficazmente un activo intelectual, como es la propiedad
intelectual, es definir objetivos concretos y medibles, con la finalidad de
determinar nuestro posicionamiento en el mercado y maximizar los
beneficios. Una vez definido ello, es necesario determinar si nuestra
estrategia es realizada por nuestra empresa aisladamente considerada,
o via la cooperacion con otros actores, con la finalidad de no solo com-
partir recursos econémicos, sino también experiencia, riesgo y benefi-
cios, los cuales se plasmaran en los contratos y acuerdos que se firmaran,
es decir, los recursos externos con los que se cuenta para dotar de dina-
mismo el sistema de propiedad intelectual que pretendemos consolidar.
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Reviste igual importancia considerar los recursos internos con los
que cuenta una empresa para poder llevar a cabo este posicionamiento
que se pretende lograr, habida cuenta que el “insumo” principal ven-
dria a ser el capital humano que trabaja para y por la empresa, asi como
uniformizar cualquier y toda politica que se tenga —o se pretenda tener—
sobre propiedad intelectual, con el fin de lograr una adecuada explota-
cién econdmica, que mas adelante se traducira en resultados.

Entonces, para poder gestionar adecuadamente nuestros derechos de
propiedad intelectual, se deben considerar tanto los recursos externos
como los internos de una empresa. En efecto, como sefiala Kalanje (2014):

Para ello, la empresa debe llevar a cabo una evaluacion de la pro-
piedad intelectual, es decir, un procedimiento que permita deter-
minar todos los derechos y activos de propiedad intelectual
existentes o potenciales que utiliza o puede utilizar la empresa, y
protegerlos, asi como determinar claramente el ambito de aplica-
cion y el régimen de propiedad. No es sorprendente que, al efec-
tuar un andlisis de la situacién de la propiedad intelectual, una
empresa descubra que posee muchos activos de propiedad intelec-
tual aunque estaba convencida de que no poseia ninguno, y que
deba reflexionar sobre las medidas a tomar para protegerlos juridi-
camente y aprovecharlos al maximo. Esta evaluaciéon podria sentar
las bases para la elaboracion de un plan y una estrategia de gestion
de los activos de propiedad intelectual [...].

Y es que el proceso de innovacién que acompana y va de la mano con
los activos de propiedad intelectual, es un proceso complejo y de riesgo,
el cual es dindmico. Citemos un ejemplo: el software. Este es dindmico
por si mismo, y, con el tiempo, cambiante de acuerdo al territorio y
espacio donde se desea realizar su explotacion y utilizacion. Asi, por
ejemplo, en paises como el Pert, la proteccion de éste es a través del
derecho de autor, mientras que en otros paises la proteccion se puede
ejercer mediante patentes de software, como es el caso de Estados Unidos
y Argentina, por lo que lograr una adecuada apropiabilidad sobre los
resultados que se generen dependera de la estrategia que se desee utili-
zar, ya que la tecnologia es cambiante.

Iz

Asimismo, debe tenerse en cuenta que para lograr “innovar” no
necesariamente se requiere que el producto, servicio o proceso sea com-
pletamente nuevo o disruptivo. Podemos lograr innovar en determina-
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do sector tinicamente, con la “adaptacion” de determinada tecnologia a
un sector o a un rubro al que antes no pertenecia. En efecto...

[...] las empresas trasnacionales se apropian de cuotas de mercado
internacional a través de sus estrategias tecnoldgicas especificas.
En cambio, los paises en desarrollo en general no tienen empresas
que se caractericen por producir las nuevas tecnologias, pero en
algunos casos las utilizan a través de diversos medios (licencias,
importacion de maquinaria y equipo, personal calificado, etc.). En
estos paises, los DPI son instrumentos para acceder a la tecnologia
extranjera y no propiamente instrumentos de apropiacion de
beneficios, aunque existan. En las tiltimas décadas, algunos paises
en desarrollo han aumentado considerablemente la produccion de
elementos de alta tecnologia a través de empresas maquiladoras,
pero ni disefian estos productos y, en muchos casos incluso, no los
consumen. (Aboites, 2006)

En el cuadro que a continuacion se muestra, desarrollado por Schmidt
y Druehl (2008), podemos apreciar los diversos tipos de innovacion:
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3. Marco general para crear una estrategia basada en derechos
de propiedad intelectual

La primera decisién que los emprendedores, universidades, empresas y
todo aquel que desee gestionar estratégicamente su propiedad intelec-
tual debera tener en cuenta, es determinar si lo que se desea explotar va
a generar algun tipo de derechos y de qué tipo. Si la respuesta es posi-
tiva, ello bastara para empezar a crear una estrategia. Muchas veces se
considera que si un emprendimiento genera, por ejemplo, una patente
o un derecho de autor, este excluye otro tipo de proteccion (por ejemplo,
la proteccion marcaria), cuando no es asi.

Una vez trazada la linea de lo que se pretende explotar, se debera crear
un mapa conceptual de lo que se pretende llevar a cabo, con la finalidad
de determinar ex ante qué esy cdmo se pretende crear una estrategia pre-
via a la gestion de la misma. El mismo ejercicio debera realizarse ex post
para la medicion de resultados y replanteamiento de estrategias.

Para ejemplificar lo anterior, a continuacién hemos disehado un
esquema que podria servir de pauta inicial, el cual dependera de los
factores econémicos, territoriales, legales, condiciones para el desarrollo
y explotacion de intangibles, entre otros:
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Elaboracion propia

Las etapas descritas previamente deberan ir acompafiadas del flujo de
informacién adecuado, con la finalidad de poder implementar y mediar
la estrategia a corto, mediano y largo plazos. Asi, consideramos que el
disefio —y replanteo— de una estrategia para la gestion de la propiedad
intelectual, se divide en cuatro etapas, que explicamos en seguida.
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En la primera etapa, la planificacion, es importante determinar sobre
qué tipo de derecho de propiedad intelectual vamos a ejercer la explo-
tacion econdmica. Es aqui donde definiremos si nuestro producto o
proceso requiere de (y de cuanta) investigacion, desarrollo e innova-
cién, para poder introducir al mercado nuestro proyecto. Igual de
importante es trazar una linea de tiempo que nos permitird no solo
definir el trabajo que desarrollaremos y su valor (tiempo, personal
requerido, entre otros), también nos facilitara —si estamos en busqueda
de financiamiento— poder aplicar a los concursos para obtener financia-
miento, inversionistas dngeles, ir en busqueda de capitales de riesgo,
capitales semilla, entre otros.

Como hemos indicado previamente, la planificacion es la etapa ini-
cial a través de la cual se empezara a delinear la estrategia, teniéndose
en cuenta la tecnologia que desarrollaremos y los beneficios que se pre-
tenden lograr a corto, mediano y largo plazos.

Resulta de importancia medular, igualmente, decidir si queremos
realizar la explotacion economica a través de una start-up, spinout, o a
través de cualquiera de las formas empresariales contempladas en la
Ley General de Sociedades (sociedad anénima, sociedad de responsabi-
lidad limitada, entre otras).

Cuando hacemos mencion de las formas tradicionales de explotacion
empresarial, no significa que las start-up o spinout sean nuevas catego-
rias de personas juridicas, sino que estas son nuevas formas empresaria-
les (iniciativas) que implican una estrategia diferente de entrada al
mercado —y también de permanencia—, aunque la personeria juridica de
estas deba ser necesariamente una de las formas empresariales contem-
pladas en la Ley General de Sociedades.

Para adelantar un poco sobre este asunto, debe mencionarse que las
start-up o spinout son empresas emergentes que se apoyan en la tecnolo-
gla y nuevas formas de hacer negocios. Los rubros son diversos, desde
la agricultura, las aplicaciones para smartphones, hasta simples ideas que
innovan el mercado o los procesos de comercializacion de los productos
y la investigacion aplicada. La generalidad de las start-up o spinout
posee un derecho de propiedad intelectual que les otorga una ventaja
competitiva frente a otra empresa.

En la segunda etapa, la implementacion, se debe dar inicio a la estra-
tegia disefiada, contemplandose todos los aspectos a los que el empren-
dimiento podria dar lugar, evaluando y replanteando los objetivos
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trazados, con la finalidad de poder enfocarlos adecuadamente al
momento de poner en marcha el emprendimiento. Asimismo, debe
tenerse en cuenta que podrian existir algunos derechos —para el caso
que nos ocupa, los DPI- que podrian surgir a consecuencia de la puesta
en marcha de la estrategia planteada.

La tercera etapa, el desarrollo, comprende la evolucion del proyecto
en marcha. Esta etapa abarca la medicion y el replanteo de la estrategia,
debido a que podrian surgir cuestiones como consecuencia de la imple-
mentacion del emprendimiento, como puede ser la necesidad de esta-
blecer licencias cruzadas para el caso de patentes, o la utilizacion de
obras derivadas, entre otros aspectos. De igual forma, en esta etapa se
deben vislumbrar los objetivos de lo que la estrategia persigue, de
acuerdo con los objetivos inicialmente trazados. En esta fase existe la
necesidad de determinar si la estrategia debera replantearse para conse-
guir los objetivos trazados.

La evaluacion ex post consiste en medir y valorizar, a través de un
tercero, los resultados de la estrategia y del planeamiento desarrollados,
con la finalidad de medir su impacto directo e indirecto. Es en este
momento cuando generalmente las empresas grandes ofertaran algun
tipo de participacion que quisieran tener en el emprendimiento, y, a
través de los rendimientos econdémicos, la empresa podra acceder al
sistema financiero peruano para poder ser sujeto de crédito, al demos-
trar solvencia econémica mediante los resultados financieros expresa-
dos en sus balances.

Cabe precisar que ello no enerva que, en las etapas anteriores, los
inversionistas (angeles, capital semilla o de capitales de riesgo) no
hayan apostado previamente por el emprendimiento, o que este haya
podido ser sometido a un elevator pitch. Un elevator pitch es una herra-
mienta que pretende dar una idea general acerca de un producto, servi-
cio, proyecto u otra solucion, que da inicio a una conversaciéon® y que
podria ser impactante para un inversionista. La intencion es que la idea
pueda ser expuesta de manera sencilla y en poco tiempo.

De otro lado, previamente hemos indicado que existe una relacion
entre la innovacién y la forma en la que se aprovecha la propiedad
intelectual. En efecto, la gestion de este tipo de derechos permite la

6 http://elevatorpitchessentials.com/essays/ElevatorPitch.html
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maximizacién de los beneficios derivados de estos, que a su vez tienen
efectos directos en la competitividad, productividad y tiempo de lle-
gada al mercado.

Histéricamente, las estrategias de los inventores para capturar el valor
de sus invenciones era bastante simple: se centraban en la comercializa-
cion de los productos (Al-Aali y Teece, 2013), hecho que dista de lo que
en la actualidad se requiere para posicionar un producto, servicio o pro-
ceso basado sobre un capital intelectual (intangible) o con alto grado tec-
nologico. A modo de ejemplo podemos citar un smartphone. Este posee
una marca, que sera el medio a través del cual los consumidores podran
solicitarlo y reconocerlo en el mercado y por la que marcard la diferencia
con sus competidores. Asimismo, dicho producto contendra aplicaciones,
las cuales seran producto de patentes propias, licencias con terceros y
patentes cruzadas. A su vez, dicho producto podra tener un disefio indus-
trial y derecho de autor sobre las aplicaciones que pueden correr en la
plataforma, y descargarse en el propio producto.

Para los casos de productos y procesos de alto grado tecnologico
(como es el caso de los productos farmacéuticos y biotecnologicos, desa-
rrollo de aplicaciones y dispositivos en general, nanotecnologia, entre
otros), debemos tener en cuenta que estos pasan por un proceso de
investigacion, desarrollo e innovacion (I+D+i), realizado por una empre-
sa, una universidad, o en alianza publico privada, con la finalidad de
determinar las ventajas competitivas de los mismos, para posteriormen-
te determinar su viabilidad de desarrollo. En tal sentido, vemos que
sobre un producto pueden existir una serie de derechos, y estos le
podrian corresponder a mdas de una persona natural o juridica.

Ahora bien, el producto, proceso o servicio que se pretende explo-
tar, determinard el modelo de negocio, el cual debera competir con los
ya existentes. Dependera de la estrategia elegida para marcar la pauta
de diferenciacion respectiva, es decir, si esta se enfoca desde el marke-
ting, el producto, servicio o proceso en si, o a través de la comerciali-
zacion, entre otras.

4. Tipos de estrategias con relacion a la gestion de la
propiedad intelectual

Contar con una estrategia de propiedad intelectual no solo confiere,
entre otros aspectos, la posibilidad de abarcar una cuota importante del
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mercado y conquistar nuevos, sino también poder utilizar recursos
compartidos, abaratar costos e influenciar el mercado. No existen rece-
tas para llegar a tener éxito con el planeamiento, pero si existen herra-
mientas que permiten hacer una proyeccion de lo que ello implica.

Previamente, hemos indicado que la gestion de los derechos de pro-
piedad intelectual debe versar sobre qué tenemos, con la finalidad de
delinear cémo se implementard, lo cual deberd estar alineado con los
objetivos de la empresa y la misidn y vision de la misma.

Suele pensarse que, para tener éxito, una empresa debe llegar prime-
ro al mercado con la finalidad de capturarlo, pero ello no necesariamen-
te es asi. Generalmente, las empresas que llegan primeras al mercado
tienen la carga de soportar el costo de las innovaciones asi como el costo
del lead time, es decir, del tiempo de lanzamiento del producto, el cual
podria tener un efecto contrario al deseado debido a las barreras de
entrada, como pudiera ser que una tecnologia se encuentre asentada,
por lo que el nuevo producto podria no tener la acogida necesaria.

Asimismo, considerando el dinamismo del mercado, las empresas
consolidadas también soportan la carga de las innovaciones disruptivas,
que, como ya hemos visto, son aquellas que surgen con la finalidad de
ganar mercado y quitar a las empresas consolidadas su posicion. Este es
el caso de Apple, que surgié para competir con IBM, para el caso de los
ordenadores personales. Otro caso que ejemplifica este tema es el del
surgimiento de la fotografia digital y su preferencia por parte de los
consumidores, lo cual afect6 a las empresas de este rubro, como paséd
con Polaroid y Kodak. Esta tiltima, en enero de 2012, anuncid su quiebra
y entrada a reestructuracion’. No obstante ello, en el afio 2013, dicha
empresa anuncié haberse recuperado de esa situacion.

Robert Pitkethly (2007) refiere que aunque existen diferentes justifi-
caciones a los sistemas de propiedad intelectual y las diferentes
estrategias nacionales, para su aplicacion, existen cuatro roles en este
sistema: i) la propiedad intelectual acttia como un sistema de incentivos
para la innovacion, ii) actia como un paquete de activos intelectuales,
iii) permite la difusién de informacién técnica, y iv) permite controlar
los activos intelectuales.

7  http://www.bloomberg.com/news/2013-09-03/kodak-exits-bankruptcy-as-prin-
ter-without-photographs.html
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Asimismo, dicho autor refiere que la misiéon de un sistema de propie-
dad intelectual que ofrece incentivos o premios a la innovacion, es que
estos se logren a través de la proteccion mediante la restriccion de su
uso por parte de terceros no autorizados. De otro lado, la explotacion de
los activos intelectuales puede darse de varias maneras, siendo el mas
conocido el esquema de licenciamiento. Igualmente, la difusion de la
informacion permite que se conozca el contenido de este tipo de dere-
chos, y evita que los free riders se aprovechen de la misma sin que el
titular haya tomado conocimiento. Finalmente, el control de los activos
intelectuales dependera de si previamente este se ha otorgado.

Los componentes que forman parte de una estrategia de propiedad
intelectual pueden dividirse, de acuerdo con Pitkethly (2007), en dos, a
saber: a) estrategia externa de propiedad intelectual y b) estrategia inter-
na de propiedad intelectual. La primera se refiere a los componentes
externos que podrian ser materia de litigio, licenciamiento, entre otros;
mientras que la segunda hace referencia a los recursos que se encuen-
tran en el interior de la organizacion o empresa, tales como informacion,
coordinacion y manejo de la misma.

Para poder ejemplificar con meridiana claridad lo antes mencionado,
consideramos que existen dos tipos de estrategias generales que nos
permitiran manejar adecuadamente el portafolio y la gestion de dere-
chos de propiedad intelectual, a saber: a) manejo de portafolio por cuen-
ta propia, y b) manejo de portafolio por asociatividad o por terceros.

El primero de los citados (manejo de portafolio por cuenta propia)
refiere la existencia de un titular que ostenta un derecho de propiedad
intelectual, y este es manejado de forma directa, sin intermediarios.
Ejemplo de lo mencionado vienen a ser los esquemas de licencias,
cesiones de derecho, obtencion de la titularidad por contrato, celebra-
ciéon de un contrato de transferencia de tecnologia, franquicias, know
how, entre otros esquemas.

En el segundo de los mencionados (manejo de portafolio por asocia-
tividad o por terceros) hacemos referencia a los esquemas colaborativos
a través de dos o mas empresas diferentes, sean o no del mismo sector
econdmico. Citemos un ejemplo: el caso del Golden Rice o Arroz Dora-
do (Krattiger, Potrykus & Mayer, 2007), el cual es una variedad de arroz
a la que se ha introducido una serie de componentes para ser llevado a
paises de extrema pobreza, como los africanos, donde la deficiencia
vitaminica genera la ceguera y la muerte de miles de nifios. Con la fina-
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lidad de explotar dicha innovacion, se cre6 un consorcio llamado ProVi-
taMinRice, a fin de biofortificar una variedad de arroz GM, propia de
Filipinas y Taiwdn, e introducirle un alto contenido de £3-caroteno, vita-
mina E, proteina, hierro y zinc, utilizando para tales efectos las patentes
cedidas por varias empresas biotecnoldgicas como el grupo Syngenta, el
Centro de Biociencias Aplicadas de la Universidad de Freiburg, entre
otras, y contd con el apoyo de la Fundacion de Bill&Melinda Gates, asi
como del USAID. Debe precisarse que este nuevo producto tendra fines
humanitarios y no comerciales.

Otro esquema colaborativo es el ejemplo de un cluster, el cual no
tenemos consolidado en el Pert. El cluster es una aglomeracion de
empresas dentro de un determinado territorio, con la finalidad de desa-
rrollar un sector tecnoldgico (como el caso del Silicon Valley) o un pro-
ducto, como podria ser el claster del salmon y vitivinicola en Chile (o el
claster del queso en Francia).

En este tipo de esquemas colaborativos, varias empresas indepen-
dientes, titulares de diversos derechos de propiedad intelectual, podrian
desarrollar proyectos en conjunto, cada cual aportando sus titularida-
des, y generar un unico producto o servicio competitivo final, donde
todas y cada una de las empresas intervinientes puedan ser las titulares
del mismo y puedan establecer un esquema de cesion.

Ahora bien, habiendo trazado nuestra estrategia de propiedad inte-
lectual, a continuacidon deberd trazarse la estrategia innovadora y de
competitividad. Fasulino (2001) refiere que pueden optarse por cuatro
estrategias: i) estrategia innovadora ofensiva (o también denominada de
lider tecnoldgico), a través de la cual previamente se han identificado
nuevas necesidades de mercado; ii) estrategia innovadora defensiva, a
través de la cual se permite que los productos, procesos y servicios lle-
guen a mas personas; iii) estrategia imitativa, la misma que es seguida
por aquellas empresas que tienen un grado de innovaciéon minimo; iv)
y estrategia oportunista, aquella que busca el punto mas débil del com-
petidor con la finalidad de evitar una confrontacion directa.

Consideramos adicionalmente que otra opcion que se puede explorar
para llevar a cabo una adecuada gestion estratégica de los derechos de
propiedad intelectual, es el esquema de acuerdos de desarrollo compar-
tido, el cual aplica preferentemente para empresas que vienen de secto-
res diferentes, cuando no tienen la suficiente experiencia para desarrollar
un producto o proceso innovativo y les resulta mas conveniente entrar
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en un acuerdo con la finalidad de compartir los costos de produccion,
desarrollo de diferentes portafolios de propiedad intelectual.

Otra estrategia que los emprendimientos pueden implementar es la
fusion con otras empresas, con la finalidad de integrar sus soluciones o
productos, asi como compartir recursos para repotenciarla. Tal es el caso
de empresas grandes o medianas que adquieren empresas pequenas,
que puedan ser facilmente integradas a los proyectos existentes de la
compania. A modo de ejemplo, cabe citar a la empresa Apple, que en el
ano 2002 adquiri6 la empresa Emagic —que era titular de un software
para realizar musica a nivel profesional- y otra pequefia empresa, Logic
Pro, lo cual genero al interior de Apple la creacion de una estacion com-
puesta por un software de audio digital para perfeccionar el Itunes.

Finalmente, es importante mencionar también otro enfoque, esta
vez anotado por Spruson y Ferguson (2007), y en el que se plantea
que antes de formular una estrategia de propiedad intelectual, se
deberd analizar la competencia que el proyecto o emprendimiento
enfrentara en el sector pertinente, con la finalidad de determinar la
posible ventaja competitiva.

5. ¢Start-up o spinout?

Previamente hemos sefialado que las start-up o spinout son empresas
emergentes que se apoyan en la tecnologia y nuevas formas de hacer
negocios. Los rubros son diversos: van desde la agricultura, las
aplicaciones para smartphones, hasta simples ideas que innovan el
mercado o los procesos de comercializacion de los productos y la
investigacion aplicada.

Desde finales de 1990 llamaba la atencion coémo en Estados Unidos
existian empresas que podian comercializar la tecnologia cuando
provenian de centros de investigacion o de universidades, dando
origen a las spinout. Tal es el caso del surgimiento de Silicon Valley, el
cual fue originado a través de la contribucion de universidades como
Stanford University.

A diferencia de las spinout, empresas que se han creado dentro de los
centros de investigacion y universidades, y cuyos recursos de investiga-
cion y desarrollo provienen de dichas instituciones, las start-up son
empresas creadas fuera de las instituciones de investigacion, y se dedi-
can basicamente a la explotacion de productos tecnologicos. Ambas
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comparten un componente intrinseco de toda innovacion: el riesgo en el
retorno econdmico de las inversiones realizadas.

6. Cuestiones finales

Cada emprendimiento surge como consecuencia de un proceso y con-
cepcion distintos y particulares, aunque todos parten de un comun
denominador: el conocimiento puesto en practica a través de un pro-
ducto, proceso o servicio que sera colocado en el mercado. La propiedad
intelectual es la plasmacion de la dotacion de valor de ese conocimiento,
y su rentabilidad (o potencial rentabilidad) dependera del negocio que
se ponga en marcha. De acuerdo con la Organizacion para la Coopera-
cién y el Desarrollo Economico (OECD, 2011)...

[...] en una economia basada en el conocimiento, la innovacién es
el factor clave para la creacion, generacion de empleo y, en térmi-
nos mas generales, el crecimiento econémico. Las nuevas iniciati-
vas de negocios y las empresas pequefias y medianas (PYME)
desempenan un papel fundamental en el apoyo a la innovacion y
a su difusién a través de la economia, contribuyendo a la creacion
de empleos de altos salarios y la mejora de la productividad.

Como hemos advertido previamente, la propiedad intelectual pre-
tende facilitar el proceso de “agregado de valor” a un determinado
emprendimiento, para que este pueda ser apropiado y explotado ade-
cuadamente. Si bien la faceta negativa (expresada en el derecho a
excluir a los demas de otras formas de utilizacién) de la propiedad
intelectual es una de las formas mdas comunes de utilizacién, no debe-
mos perder de vista que esta nos presenta diversas opciones que tras-
cienden la mera acumulacién de activos. En pocas palabras, la
propiedad intelectual, bien entendida y gestionada, puede ser, en si
misma, un importante aliado para el crecimiento y la consolidacion de
las empresas y de los mercados.
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