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Cuestiones previas a la proteccion

Determinar y perfilar el proyecto

Identificar las tecnologias involucradas

Analizar las capacidades posibles

Determinar la libertad de implementar la tecnologia
Evaluar posibilidades de 1&D

www.mincyt.gob.ar
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Freedom to practise

La libertad para operar, o libertad de accion es un proceso suelen
utilizar los cientificos, investigadores y empresas para determinar Si
una accion en particular, tal como las pruebas de laboratorio, la
Investigacion sobre cierta materia o la comercializacion de un
producto, se pueden realizar sin infringir DPI validos de terceros.

También es (til como mecanismo de alerta temprana ya que permite

conocer la composicion del mercado y de los actores sobre ciertas
tecnologias, ademas de conocer la existencia y alcance de los DPI.

www.mincyt.gob.ar
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Freedom to practise

Territorialidad en sus diversas dimensiones.

DPI y la posibilidad de desregular

6/90
12/93 Elarte de escalary

20/95 encontrar libertad

www.mincyt.gob.ar
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Estrategias alrededor de la libertad de operar

Primero deberia analizarse si las patentes que bloquean la LO son efectivamente validas. En
caso de ser validas:

1. Negociar una licencia o comprar la patente.
2. Obtener una licencia cruzada.

3. Inventar alrededor (invent around) o inventar sobre la base de la invencion. Es decir, se
deberia encontrar un procedimiento sustituto que permita arribar al mismo resultado.

4. Crear un "pool de patentes". Esta forma de generaciéon de nuevos desarrollos sirve tanto
para productos que ya estan protegidos por patente, e incluso para productos que estan en un
estadio de desarrollo, como para el armado de plataformas abiertas de innovacion.

5. Readecuar las expectativas y los planes a fin de explotar alrededor de la patente, sin infringir
la misma. Cuanto mas temprano es el diagndéstico, mayores posibilidades de redireccionar la

investigacion o explotacion
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¢, Cuando y por qué se debe considerar la posibilidad de proteger la
iInvestigacion?

A medida que se avanza en el desarrollo de un descubrimiento, disminuyen los
riesgos tecnologicos, aumenta el valor de la tecnologia a negociar y también el
interés y numero de inversores privados y empresas en destinar fondos para
concretar las potenciales innovaciones y apropiarse de las ganancias futuras del
negocio.

Es decir, cuanto mas nos acercamos al resultado buscado, menos riesgos de
fracaso y mayor probabilidad de encontrar inversores y de percibir un monto
importante en concepto de regalias. Por el contrario, si la tecnologia se licencia
en un estadio temprano de investigacion, el monto de la licencia sera menor. Es
gue a mas riesgo se asume menos se esta dispuesto a pagar por un nuevo

conocimiento.
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Investigacion e Inversion, el sentido de la oportunidad
los inversores financieros aportan capital a cambio de una rentabilidad futura, que dependera del
horizonte temporal del proyecto, el capital a invertir, el nivel de riesgo y el equipo de direccion y
cientifico. A medida que es mas largo el plazo, mayor la inversion y el riesgo, el inversor va a exigir
mayor rentabilidad futura.

Existen diferentes tipos de inversores:

Inversores individuales: son aquellas personas buscando niveles de rentabilidad mayores a los
gue ofrece el mercado mas tradicional.

Inversores angeles: Invierten en un proyecto no sélo con recursos financieros sino también aportan
experiencia, contactos y conocimientos de management. Acompafan el proceso.

Fondos de inversion: Empresas de Capital de Riesgo o Fondos de Capital de Riesgo. No aportan
dinero propio sino de inversores institucionales (fondos de pensiones, empresas de seguros y
grupos de inversores) interesados en negocios de muy alto rendimiento y con ello asociado mayores
tasas de riesgo del negocio. Los montos de inversion de estos fondos son mayores y los

procedimientos de negociacién son mas rigurosos y exigentes.
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Investigacion e Inversion, el sentido de la oportunidad

Otra fuente de inversion como mencionamos son las empresas, interesadas en
abrir nuevas unidades de negocios en base a investigaciones cientificas y
tecnoldgicas. A diferencia de los inversores mencionados mas arriba toman un
rol mas activo durante el avance de los desarrollos aportando con sus
capacidades, siempre que se traten de unidades de negocios relacionadas con
su trayectoria en el mercado. Los objetivos que buscan a través de estas
alianzas son:

Acceder a nuevas tecnologias que en forma individual no podrian llevar
adelante, compartiendo el riesgo

Disminuir los costos de inversion en I+D.

Incorporar nuevos productos en sus carteras comerciales

www.mincyt.gob.ar
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Resultado protegible y la introspeccion

Cuando se decide emprender un proyecto de I&D hay que determinar
cuando el desarrollo de la tecnologia debe pasar a un estadio posterior.

Probablemente exista para entonces la potencialidad de proteger por DPI.

Desprenderse del EGO, analizar de manera objetiva las capacidades de
escalar y/o negociar. Terceras capacidades.

La primer solicitud de patentes es un simple domind de una larga fila de
fichas asociadas a costos.

To-do List: comprar Panic Button

www.mincyt.gob.ar
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Patentes y PCT

El arte de contar los meses.
Sus ventajas y el uso sin ser pais miembro.

El examen preliminar

www.mincyt.gob.ar
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El secreto industrial Ley 24766/96

Las personas fisicas o juridicas podran impedir que la informacion que esté legitimamente bajo
su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento
de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha informacion reuna las
siguientes condiciones:

a) Que sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo 0 en la configuracion, reunion
precisa de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para personas
introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de informacion en cuestion; y

b) Que tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla,
secreta, tomadas por la persona que legitimamente la controla.

Se considerara que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de
contratos, el abuso de confianza, la instigacion a la infraccion y adquisicion de informacion no
divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisicion implicaba

tales practicas.
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El secreto industrial Ley 24766/96

Se aplicara a la informacion que conste en documentos, medios
electronicos 0 magneéticos, discos opticos, microfilmes, peliculas u
otros elementos similares.

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempeiio de su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a
una informacion que reuna las condiciones enumeradas en el articulo
1° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, debera
abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin
consentimiento de la persona que guarda dicha informacion o de su

usuario autorizado.
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¢ Finalmente ya tengo mi DPI, soy feliz?

Estrategias basicas de comercializacion de la tecnologia

Existen unas pocas modalidades basicas de comercializacion:
1. Explotacion por si mismo

2. El licenciamiento,

3. La creacion de un Spin-off

4. La colaboracion entre instituciones o empresas.

www.mincyt.gob.ar
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Investigacion vy titularidad

La Ley y el Orden (invenciones laborales)
La Ley y el Orden Il (estatutos de organismos de investigacion)

La Ley y el Orden Ill (doble dependencia, gobernanza y cotitularidad)

www.mincyt.gob.ar
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Los que regresan del almuerzo tienen premio
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