European

IP Helpdesk

Su guia para la gestion de la
propiedad industrial e intelectual
en los negocios internacionales

A
Ll €

SV
Q% D (%@57'//;5§> >

| |y e
| i



Su guia para la gestion de la propiedad industrial
e intelectual en los negocios internacionales

The European IP Helpdesk

CONTENIDO
INtroducCion ... 4
1. Realizar el inventario de su PI ... 8

Debida DiligenciadelaPl........ o 10
Auditoriade la Pl ... 12
Valoracion de la Pl ... 12
2. Establecer una estrategia ... 16

Plan de negocCios ... 17
EstrategiadelaPl . . . e, 18
Andlisis de libertad para operar............. R .18

3. Encontrar socios comerciales potenciales ................... .. 20
Socios comerciales y financieros..............ccoocic. 21

Acuerdo de confidencialidad ... 22
4. Conocer las normas y caracteristicas localesdela Pl ... 24
Secretos empresariales ... . 26
5. Elegir el modelo de negocio mas adecuado ... 30
Joint Venture .31
Licencias ................ OSSO . .32
Franquicias ... e . .33
El objetivo de esta guia es proporcionarle informacion basica sobre I"t.emet B e : 34
aspectos de la propiedad industrial e intelectual (Pl) en los negocios 6. Defienda sus derechos ... 30
. . Medidas iniCiales ... BT
internacionales.

Acciones civiles ... R e 3T
. . - Acciones penales ..., 39

Esta guia no pretende ser exhaustiva y no es un documento oficial )
de la Comisién E s i cio del ACCIONES adUANETras ... .39
e la Comision Europea. Se proporciona como un servicio de Aplicacion de la ley en Internet 40

European IP Helpdesk. Resoluciones alternativas de conflictos ....................42




Su guia para la gestion de la propiedad industrial

The European IP Helpdesk e intelectual en los negocios internacionales

La internacionalizacién de su negocio puede ser bastante desafiante y
puede implicar una serie de riesgos, especialmente para las pequefias
y medianas empresas (PYME). Puede ser intimidante abordar
adecuadamente todos los aspectos financieros y reglamentarios
relevantes vinculados a dicho paso, mientras al mismo tiempo se
comunica con posibles socios comerciales en el extranjero.

Sin embargo, hay muchos beneficios de dar el salto:

* Disponibilidad de nuevos mercados: la expansion podria ofrecer
la posibilidad de conquistar nuevos territorios y llegar a nuevos

Introduccion consumidores, por lo tanto, aumentar las ventas.
« Diversificacion: por un lado, podria aumentar la fortaleza de su
negocio, lo que significa que, incluso si su sucursal francesa estuviera
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° ingresos ayudaria a compensar la situacién. Por otro lado, el gusto del

consumidor varia de un pais a otro. Por lo tanto, podra diversificar el

tipo de productos que ofrece dependiendo del tipo de consumidores en
el respectivo mercado.

*Acceso al talento: aunque retener el talento para su negocio

domeéstico puede ser un desafio, viajar al extranjero puede brindarle
acceso a nuevos grupos de talentos y permitirle integrarlos en su equipo

permanente.

* Ventaja competitiva: dar el primer paso hacia un nuevo mercado

alun no cubierto por sus competidores nacionales, le dara una
+ ventaja competitiva. También le ayudara a obtener acceso a nuevas
tecnologias o a un nuevo entorno industrial, lo que, a su vez, le ayudara

+

s a mejorar sus operaciones. Por Ultimo, pero no menos importante, la
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internacionalizacién tendra un impacto positivo en su Imagen y en sus
transacciones comerciales futuras (por ej. negociaciones de contratos,
campafias de marketing o una mayor expansion).

* Oportunidades de inversion extranjera: los nuevos paises pueden
implicar nuevas oportunidades de financiacién para su negocio, no solo
privadas, sino también publicas, segun los requisitos y el impacto que
su empresa tenga en dicho pais.

Sin embargo, antes de aventurarse en los mercados extranjeros, es vital
que proteja los activos de Propiedad industrial e intelectual (PI), como
las patentes, el conocimiento (know-how), las marcas comerciales o los
disefios, que constituyen el nucleo de su empresa. La PI incentiva la
innovacioén y sera particularmente relevante para usted a medida que
internacionalice su negocio. La pérdida de negocios, ingresos, reputacion
y ventaja competitiva causada por la infraccion de la Pl le afectaria tanto
en su mercado original como en su mercado de exportacién, mientras
que una proteccion inadecuada de sus creaciones, pondria en peligro su
negocio, definitivamente. Sin embargo, un analisis de mercado adecuado
y la adopcién de una estrategia de Pl adecuada le facilitara el acceso a
financiacion, lo que le ayudara a aumentar sus ingresos y su visibilidad
general.

Esta guia tiene la intencion de describir los pasos basicos que debe
seguir en términos de administracion de la PI, antes de expandir su
negocio en el extranjero.

Su guia para la gestion de la propiedad industrial
e intelectual en los negocios internacionales
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IPR Proteccion

Cualquier invencioén, producto o
proceso que ofrezca una nueva
forma de hacer algo o proporcione
una nueva solucioén a un problema

Patente

Invenciones menores o mejoras

Modelo de utilidad )
menores de productos existentes

Aspectos ornamentales o estéticos

IS de un producto

1. Realizar el Inventario de Su PI
Cualquier signo capaz de distinguir
Marca sus bienes o servicios de los de los
competidores

- + Obras literarias y artisticas: musica,
e Derechos de autor libros, pinturas, programas de
]
]
]
+
]
]

cmmm=qg ordenador, bases de datos, etc.

Cualquier informacién que
generalmente no se conoce,
Secretos comerciales confiere una ventaja competitiva y
esta sujeta a esfuerzos razonables
/\/\’ para mantener su secreto.

Signos utilizados en productos con
bteo un origen geografico especifico y
I I ———— Indicaciones geograficas y que poseen cualidades, reputacion

denominaciones de origen o caracteristicas relacionadas
principalmente con ese lugar. de

L e o origen
LX)
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Asegurese de identificar claramente qué marcas registradas, patentes, Pasos en una debida diligencia
modelos de utilidad, disefios y derechos de autor pertenecen a su

empresa y los productos o servicios que usted tiene la intencién de
exportar al extranjero. Para este fin, dos acciones se vuelven relevantes: (,Comolse’?esta utilizando la PI? ¢ Es posible algtn uso
1. Debida Dillaancia de la Pl Identificacion [ESUEE _ _

- Debida Diligencia de la BTNy « ;Cual es la relevancia del activo de Pl para la empresa?
2. Auditoria de la PI de PI

. . . « ;La Pl es propiedad de la empresa?
Debida Diligencia de Ia PI * Si no, ¢hay algun problema de propiedad? ;Se puede
La debida diligencia se refiere a un conjunto de acciones (identificacion, Verificacion de SRS

e M ; Se puede evitar?
propiedad de

como sea posible sobre el valor y los riesgos asociados a los activos la Pl

monitoreo, evaluacién de riesgos) dirigidas a recopilar tanta informacion

* ¢ Hay alguna restriccion en la PI? Analisis de todas
las transacciones de propiedad industrial e intelectual
anteriores: licencias, acuerdos de colaboracion, empresas
ES LN conjuntas...

) ) i ) ) CENLEETER « 5 Se puede comercializar la Pl con un riesgo reducido de
industrial e intelectual en los que pueden incurrir los compradores. Esto a de PI infraccion?

intangibles de una empresa. En pocas palabras, la debida diligencia
implica una evaluacion del valor real y adecuado, de la propiedad industrial
e intelectual en cuestion y los riesgos relacionados con la propiedad

menudo se hace cuando un socio potencial esté interesado en obtener la

licencia de la propiedad industrial e intelectual de una empresa. i » i )
« ¢ Cudl es la duracion legal estimada del activo de PI?

+ ¢, Cudl es su vida util de explotacion?

Validez y
fuerza de los
derechos

. Para ayudar a su gestor de la Pl a: de PI

¢ Por qué hacer una debida diligencia de la PI?

. definir la estrategia de desarrollo y comercializacién de la Pl + ;La empresa infringe actualmente los derechos de

. detectar los riesgos relacionados con los activos de su empresa, terceros?
. Posibles .; ¥ infrini
+  tomar las medidas adecuadas para proteger y defender la PI . " ¢Hay algun tercero que infrinja los derechos de la
infracciones empresa?

. reducir el riesgo a infringir derechos de terceros de la Pl

Tenga en cuenta que estas acciones deben ser realizadas por un

profesional de la Pl
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Auditoria de la Pl

A través de una auditoria de PI, envia todos sus activos de propiedad
industrial e intelectual (propios, usados o adquiridos) a una revision
sistematica, exhaustiva y centrada en la solucién para determinar
su estado legal, valor, riesgos potenciales y medios de proteccién y
capitalizacion.

¢ Por qué realizar una auditoria de la PI?

Las auditorias de la Pl le ayudan a identificar y evaluar sus activos de PI,
ademas le permite anticipar y administrar los riesgos que podrian estar
vinculados a sus activos de PI.

¢Coémo se realiza la auditoria?

. Recopilacién de informacion basica sobre el inventario y propiedad
de la PI, proteccion de los activos y uso asignado, informacion
sobre infracciones (tanto de la empresa como de los activos de la
empresa) y gestion de la Pl

. Analisis DAFO: andlisis de los activos de Pl que determinaran sus
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas.

. Aveces, como parte de una auditoria de la PI, se puede realizar una
valoracién de la PI.

Valoracién de la Pl
La valoracion de la Pl incluye un conjunto de técnicas utilizadas en el
mercado para valorar los activos intangibles, como los DPI.

¢Por qué realizar una valoracion de la PI?
Al negociar acuerdos, ya sea para vender o licenciar su PI, debe acordar

Realizar el Inventario de Su Pl

un precio con su contraparte. Por lo tanto, si desea asegurarse de que
ambas partes participen en un acuerdo justo, es esencial conocer el valor
de los activos de Pl en cuestion.

¢Coémo se realiza la valoracion?

* Enfoque cualitativo: Aqui, la valoracién se realiza a través del analisis
de diferentes aspectos y su impacto en el valor del activo de PI (p.
ej., aspectos legales, nivel tecnolégico de la innovacion, detalles del
mercado y organizacion de la empresa).

» Enfoque cuantitativo: este enfoque comprende varios métodos:

- método basado en costes. Este método se basa en el supuesto
de que existe una relacion directa entre los costes gastados en el
desarrollo de la Pl y su valor econémico.

- Método basado en el mercado. Este método se basa en la estimacion
del valor basado en transacciones de mercado similares, de DPI
comparables en términos de utilidad, especificidad tecnoldgica,
propiedad y cémo el mercado percibe el activo.

- Método basado en los ingresos. Este método se basa en el principio
de que el valor de un activo es intrinseco al flujo de ingresos
esperado que generara.

- Método basado en opciones. Este método tiene en cuenta las
opciones y oportunidades relacionadas con una inversién que se
basa en modelos de precios de opciones para las opciones sobre
acciones (stock options).

Ya sea interna o externamente, las valoraciones de la Pl deben ser
realizadas por profesionales y, a menudo, requieren la participacion

de expertos de diferentes campos.
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Mas informacion

Hojas Informativas

Auditoria de la PI: descubriendo el potencial de su negocio

Debida Diligencia de la PI: evaluacion del valor y los riesgos de los
intangibles



https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Audit-Uncovering-Potential-Your-Business
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Due-Diligence
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Due-Diligence

The European IP Helpdesk Establecer una estrategia

Después de identificar uno o mas paises en los que desea hacer
negocios, asegurese de realizar una extensa investigacién de mercado
que incluya un andlisis de libertad de operacién (Freedom to operate
-FTO), especialmente si planea lanzar un nuevo producto alli.

Dependiendo de la naturaleza de su negocio, el pais al que se dirige y
su cartera de PI, podra determinar si desea adoptar una estrategia de PI
ofensiva o defensiva.

Plan de negocios

Un plan de negocios es un documento estratégico que expondra los
2. Establecer una estrategia detalles sobre como prevé comercializar una determinada innovacion y
llevarla al mercado: ya sea por una empresa existente o por una empresa
de reciente creacion. Este documento debe proporcionar detalles sobre
su empresa, los productos y servicios ofrecidos, una descripcién de
los mercados objetivo, clientes y competidores, una descripcién de la
estrategia de marketing y los canales que se utilizaran, una descripcién
de la empresa y, finalmente, un plan financiero.

¢Co6mo esta la Pl conectada a este plan de negocios

. La propiedad industrial e intelectual de su empresa influira en la
forma en que hara negocios dentro de un pais determinado.

. Dado que los activos de Pl constituyen una parte esencial de los
recursos de su empresa, su plan de negocios inevitablemente
necesita abordar la cuestion de la gestion de la PI.

. Una comparacion entre su Pl y la de sus competidores ayudara a
determinar la viabilidad econémica del negocio.
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Establecer una estrategia

Estrategia de Pl

Una vez que haya identificado claramente sus activos de Pl y su

estrategia comercial, debe establecer su estrategia de PI, indicando

como pretende utilizar la Pl para lograr el éxito comercial. Hay dos tipos
generales de Pl para impulsar el éxito empresarial. En general, hay dos
tipos de estrategias de PI:

. Estrategia ofensiva: el objetivo principal es proteger sus activos de
propiedad industrial e intelectual y adquirir derechos de propiedad
industrial e intelectual externos, cuando y donde sea posible.

. Estrategia defensiva: el objetivo principal es eliminar o reducir los
riesgos evitando que los competidores exploten las creaciones de
Su empresa.

Analisis de libertad para operar (Freedom-to-Operate)

El andlisis de libertad para operar (del inglés: Freedom-to-Operate o
FTO) es una practica comun en sectores tecnolégicos. De hecho, en
estos sectores el nimero de patentes existentes puede ser abrumador
y, lo que es mas importante, podrian bloquear la comercializaciéon de
aquellos productos que incorporan una patente conflictiva. Un analisis
FTO implica analizar y garantizar que tenga libertad para testear,
comercializar o vender un producto o servicio en un area geografica
especifica. Es por eso que muchas compafiias, antes de lanzar un
producto, buscan asegurarse de que la produccion, la comercializacion
y la utilizacion de su nuevo producto, proceso o servicio no infrinjan los
derechos de propiedad industrial e intelectual de otros.

Comprar la patente u obtener una licencia

Licencias cruzadas o intercambio de licencias relevantes entre dos
compafiias

Encontrar una forma de evitar la infraccion, ya sea re-enfocando su
investigacion o introduciendo cambios en los productos o servicios
que se quieren lanzar al mercado.

Patente mancomunada

¢ Qué se analiza durante una FTO?

Registros internacionales

Patentes caducadas

Patentes pendientes

Estado de la técnica

Infraccién de la competencia

Regulaciones y legislaciones gubernamentales (por ejemplo, en el
sector agroalimentario o farmacéutico)

Aunque se utilizan principalmente para patentes, los analisis FTO no
se refieren exclusivamente a patentes, también se pueden realizar en
relacion con marcas registradas, derechos de autor y cualquier otro
derecho de propiedad industrial e intelectual.

Mas informacion

Hojas informativas
La propiedad intelectual en el plan de negocios
La importancia de la Pl en la internacionalizacion

Referencias

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) —La P.l. y las
empresas - Antes de lanzar un nuevo producto, evalle su libertad de
accion



http://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-and-Business-Plans-ES.pdf
http://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-relevance-in-internationalisation-ES.pdf
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/05/article_0006.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/05/article_0006.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/05/article_0006.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/05/article_0006.html
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Cuando se contacta con posibles socios comerciales o inversores,
asegurese de preparar un acuerdo de confidencialidad para establecer
claramente la naturaleza confidencial de la informacion compartida
durante las reuniones y las posibles sanciones, para evitar futuros
problemas o malentendidos.

Socios comerciales y financieros
Para buscar un socio en el extranjero, hay varias herramientas a su
disposicion:

3. Encontrar socios comerciales potenciales Herramienta de busqueda de socios de la EEN

La red Enterprise Europe Network (EEN) gestiona la base de datos
publica mas grande de Europa de oportunidades comerciales. Se le
proporciona una herramienta de busqueda que le permitirda buscar

socios comerciales para fabricar, distribuir, desarrollar conjuntamente y/o
suministrar sus productos y servicios. Puede acceder a la base de datos

aqui.

Acceso a financiacion

Hay otra base de datos gestionada por las instituciones europeas que
le ayuda a buscar financiacion de la UE. Las opciones de financiacion
incluyen préstamos comerciales, micro créditos, garantias, capital de
riesgo y mas. Puede acceder a esta base de datos aqui.

Participacion en ferias
Las ferias comerciales se encuentran entre las herramientas de marketing

mas eficientes, especialmente para las PYMEs. Pueden ayudarle a
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Encontrar socios comerciales potenciales

atraer nuevos clientes, brindarle la oportunidad de analizar la situacion
competitiva y ayudarle a testear un producto especifico en el mercado,
permitiéndole adaptar su estrategia en consecuencia. Sin embargo, las
marcas registradas también pueden presentar un riesgo de pirateria e
infraccion de la PI.

Cuando asista a una feria comercial, considere los siguientes puntos:

. Identifique, proteja y prepare de antemano toda la documentacion
relacionada con sus derechos de PI

. Evite revelar informacion confidencial

. Proteja sus productos de ser fotografiados durante la feria

. Familiaricese con los reglamentos y servicios de la feria

. Considere y, si corresponde, solicite un certificado de prioridad de
exposicion

. Identifique posibles infractores, monitoree el evento y esté listo para
tomar medidas

Acuerdos de confidencialidad

Los acuerdos de confidencialidad o los acuerdos de no divulgacion
(en inglés non-disclosure agreement o NDA) son contratos legalmente
vinculantes que establecen las condiciones bajo las cuales una parte
revela informacién confidencial a otra.

Es aconsejable hacer uso de un NDA siempre que sea necesario exhibir
o hablar sobre productos o tecnologias con posibles socios comerciales,
p.ej. antes de empezar con las negociaciones para un acuerdo de
licencia o un proyecto de | + D.

¢ Qué tipo de informacién se puede proteger a través de un
NDA?

. Informacién que no es de dominio publico.
. Informacién aun desconocida por la contraparte
. Informacién que no estara disponible publicamente, salvo por

incumplimiento de contrato

¢ Qué clausulas debe incluir su NDA?

. Identificacion de las partes involucradas.

. Definicion de lo que se considera informacion confidencial

. Usos permitidos que la parte receptora puede hacer de la
informacion

. Limite de las posibilidades de divulgacién de la contraparte.

. La duracioén del acuerdo

Al redactar su acuerdo de confidencialidad o acuerdo de no
divulgacion, debe ser lo mas exhaustivo posible, ya que esta sera
la base legal en caso de incumplimiento de la confidencialidad por
la otra parte.

Mas informacion

Hojas Informativas
Gestion de la Propiedad Intelectual en las Ferias Comerciales
Los Acuerdos de No Divulgacién una herramienta empresarial

Referencias
Oficina de la Pl de UK — Acuerdos de No Divulgacion


https://iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-IP-Management-Trade-Fairs
http://iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Non-Disclosure-Agreement
https://www.gov.uk/government/publications/non-disclosure-agreements
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Aunque es necesario dedicar recursos a explorar los mercados locales,
crear planes comerciales, identificar socios comerciales, evaluar las
opciones de inversién y comprender a los clientes potenciales, es
igualmente importante que considere su estrategia de proteccion de la PI.
Como parte de esta estrategia, debe dedicar tiempo para familiarizarse
con las reglas y las caracteristicas locales de PI relevantes para su
negocio. Por ejemplo, tenga en cuenta que, aunque se han armonizado
las normas de Pl en la Unién Europea, aun persisten algunas diferencias
entre ciertos Estados Miembros.
4. Conocer las normas y caracteristicas locales
de la Pl Salir a paises de fuera de la UE puede implicar mas diferencias: no todas
las legislaciones de Pl se estdn adaptando a los nuevos desafios a la
misma velocidad. El tipo y la duracién de la proteccion pueden variar de
un pais a otro, los requisitos de registro e incluso el tiempo y los costes
de registro pueden ser distintos. Se debe también tener en cuenta los
diferentes sistemas legales: por ejemplo, en Estados Unidos, teniendo
en cuenta los precedentes, se han aprobado excepciones sobre los
derechos de autor segun la regla del “justo uso”, desarrollado por la
jurisprudencia, mientras que la UE se sigue exclusivamente una ‘“lista
cerrada” de excepciones recogidas en la normativa (cuyo funcionamiento
y aplicacion pueden variar de un estado miembro a otro).

Algunos ejemplos para ilustrar lo anterior:
* Marcas: Aunque ya en Europa no se requiere una representacion
grafica (puede registrar un sonido, por ejemplo), no todos los paises han

eliminado este requisito (por ejemplo, Chile aun requiere representacion
grafica para que se registre una marca).

« Copyright: la proteccion otorgada puede variar de un pais a otro. Asi,
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Conocer las normas y caracteristicas locales de la P/

en Europa, la proteccion dura 70 afios tras la muerte del autor, mientras
que en México este plazo es de 100 afos.

* Patentes: en China, si un solicitante que desarrollé su invencion en
China, desea presentar primero una solicitud de patente en un pais
extranjero, primero tendra que solicitar un examen de confidencialidad
ante Oficina de la Propiedad Intelectual de China. Este requisito no
existe en la UE.

* Modelo de utilidad: algunos paises no tienen esta figura de proteccion,

como Reino Unido o Estados Unidos.

* Disefio: en Europa, los disefios se benefician de un periodo de
proteccién de 25 afios, mientras que en Singapur el disefio tendra una
validez de 15 afios.

No olvide las disposiciones de Pl en los acuerdos comerciales
bilaterales. En cada acuerdo puede encontrar una seccion sobre
Pl. Estos capitulos buscan garantizar un nivel de proteccion
similar al existente en la UE.

Secretos empresariales

Dado este variado panorama internacional, los secretos empresariales
pueden ser muy importantes y no deben pasarse por alto. El término
secreto empresarial se refiere a cualquier tipo de informacion que se
mantenga confidencial para preservar una ventaja competitiva.

Para que un tipo especifico de informacion se clasifique como secreto
empresarial debe cumplir con los siguientes requisitos:

* Informacion desconocida o de dificil acceso para un gran numero de
personas.

« La informacién tiene un valor comercial porque se mantiene en secreto.
* La informacion ha sido sujeta a medidas razonables para mantenerla
en secreto por la persona que tiene el control legal de la informacion.

Aunque los secretos empresariales no implican costes de registro,
se deben tener en cuenta otros gastos relacionados (por ejemplo,
encriptacion, medidas de seguridad, formacién de empleados...)

¢Coémo proteger sus secretos empresariales?

. Clausulas o acuerdos de confidencialidad para disminuir el
riesgo de divulgacion mediante el establecimiento de medidas o
sanciones en caso de incumplimiento.

. Clausulas o acuerdos de no competencia para regular las
relaciones con empleados o socios comerciales que tengan acceso
a la informacion confidencial. Esto establecera el periodo de tiempo
durante el cual el antiguo empleado o socio debe abstenerse de
trabajar para un competidor.

. Clausula de no captacion, que establece la obligaciéon de un
empleado de no captar al cliente o al consumidor de una empresa
para su propio beneficio o para el beneficio de un competidor
después de dejar la empresa.

. Otras medidas: restriccion del acceso a ciertos documentos y
areas de la empresa, marcado de documentos (es crucial que todos
sepan cdmo manejar un documento y su contenido) y formacion
de los empleados (¢,cudl es la politica de secreto empresarial de la
empresa? ;,Como se maneja la informacion confidencial?)
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Conocer las normas y caracteristicas locales de la P/

¢ Cuales son los beneficios de usar el secreto empresarial?

. Proteccion mas facil ya que no se requiere registro y no hay proceso
de examen involucrado.

. Cobertura de una amplia gama de informacién.

. Sin costes de registro.

. Proteccion indefinida siempre que la informaciéon se mantenga
confidencial

Aunque los requisitos para la proteccion de secretos empresariales
son en su mayoria idénticos en todo el mundo, asegurese de
verificar las caracteristicas de cada pais objetivo. De hecho, los
requisitos de secreto empresarial pueden variar ligeramente de un
pais a otro y pueden hacerse cumplir bajo diferentes leyes (segin
su propia legislacion especifica, competencia desleal...)

Mas informacion

Hojas informativas
Secretos empresariales: una herramienta de competitividad eficiente

Referencias

Oficina Propiedad Intelectual del Reino Unido, acuerdos de
confidencialidad en inglés

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas — modelos de contratos
DG Comercio — negociaciones y acuerdos

Latinoamérica IPR SME Helpdesk

Sudeste asiatico IPR SME Helpdesk

China IPR SME Helpdesk
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Desde el principio, el régimen de Pl dentro de un acuerdo comercial
debe estar en linea con los objetivos y el modelo comercial que se
desea adoptar con cada socio. Como regla general, puede decidir si los
derechos sobre cualquier Pl incorporada a una sociedad permaneceran
en manos de su original propietario, o se va a transferir la propiedad de
dichos derechos a la entidad creada Unicamente con el propésito de la
colaboracién. Antes de entrar en un acuerdo de colaboracion, también
debe definirse claramente y acordar con su socio sobre cdmo manejar la
posible PI futura que pueda crearse en el curso de la cooperacién (por
ejemplo, repartiendo la propiedad de la Pl y/o estableciendo acuerdos
de licencia). En el caso de una Joint Venture, en el que generalmente
5. Elegir el modelo de negocio mas adecuado se crea una nueva entidad, la propiedad de Pl normalmente se reparte
segun lo acordado en el momento de la creacion de la Joint Venture.

L]
L . .. . .
oo -l- La Joint Venture se puede definir como una alianza comercial entre dos o

oo Joint Venture

mas empresas independientes para llevar a cabo un proyecto especifico
o lograr un objetivo determinado al compartir los riesgos del esfuerzo.

Dado que implica una combinacion de activos de propiedad industrial
e intelectual, los socios deben acordar sus contribuciones iniciales, las

responsabilidades y obligaciones dentro y con respecto a esta alianza.

i
, +
]
]

®e
')

¢ Qué se debe tener en cuenta al crear una Joint Venture?
. Conocimientos previos, adquiridos y derechos de acceso: hay que
definir claramente lo que cada socio aporta al proyecto y también

determinar la propiedad y los derechos sobre los resultados
generados por la empresa conjunta.

+

. Condiciones de aceptacién de nuevos miembros y de salida para

los actuales socios.
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. Medidas en caso de insolvencia de alguno de los socios.

. Aportaciones de cada socio.

. Estructura de gestién de la Joint Venture.

. En caso de conclusiéon de la Joint Venture debe describir lo que
sucedera con todos los derechos de propiedad industrial e
intelectual y afines que se han generado.

Licencias

En un acuerdo de licencia, el licenciante (propietario de los derechos)
otorga al licenciatario (cualquier tercero) permiso para usar su Pl, de
acuerdo con las condiciones y limites establecidos en el contrato. En
pocas palabras, una licencia permitird a su propietario ganar dinero
cobrando al licenciatario una tarifa a cambio de la autorizacién de usar
dicha PI.

¢Qué hay que tener en cuenta al licenciar?

. El tipo de licencia: exclusiva o no exclusiva

. La duracién y el alcance geografico de la licencia

. ¢ El licenciatario tiene derecho a sublicenciar?

. En relacién a las mejoras futuras por ej, ,cdmo se deben entregar?

. Cualquier cuestion relativa al pago (importe, tipo y términos)

. Garantias.

. ¢ Qué supone una infraccién del contrato y cémo se trataran estas
infracciones?

. Legislacién aplicable

. Solucién de disputas (tribunal competente o mecanismo alternativo
de resolucion de disputas)

Elegir el modelo de negocio mas adecuado

Algunos paises pueden requerir el registro del acuerdo de licencia.

Franquicias

En cierto modo, la franquicia podria considerarse como un tipo de licencia
Lespecial®. De hecho, en este tipo de acuerdo, una parte (franquiciador)
otorga a otra (franquiciado) el derecho de usar su marca o nombre
comercial, conocimientos empresariales o derechos de propiedad
industrial adicionales, para producir y comercializar un bien o un servicio
siempre de acuerdo con algunos requisitos.

¢ Qué hay que tener en cuenta al franquiciar?

. Verifique la regulacién del pais. La normativa de franquicias no se
ha armonizado en Europa y puede variar fuera de la UE.

. Asegurese de seleccionar cuidadosamente a sus franquiciados ya
que su éxito dependera principalmente de este proceso.

. Documento de acuerdo de franquicia cuando corresponda
(documento que contiene informacion sobre el franquiciador y la
organizacioén de la franquicia).

. Asegurese de que su franquiciado realice una auditoria de debida
diligencia para detectar cualquier riesgo potencial que pueda surgir
durante la vida de la franquicia.

. En general, el contrato de franquicia debe incluir los mismos
términos que un acuerdo de licencia.

Asegurese de verificar las leyes locales aplicables. Algunos paises
pueden requerir registro o establecer requisitos adicionales. Por
ejemplo, en Brasil, el acuerdo debe registrarse en caso de que el
franquiciador tenga su sede fuera de Brasil.
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Internet

La forma mas sencilla de hacer crecer el alcance de su negocio puede
ser usar internet, le ayudara a llegar a un mayor nimero de potenciales
clientes bastante rapido.

¢ Qué hay que tener en cuenta?
. Registre su nombre de dominio para evitar la ciberocupacién
. Proteja los elementos de su sitio web.

- Los derechos de autor protegeran las bases de datos o
cualquier contenido creativo del sitio web (imagenes, videos,
musica y material escrito)

- Las marcas registradas protegeran cualquier signo distintivo
incluido en su sitio web, como nombres de productos y
servicios, nombres comerciales o logotipos.

- Los disefios industriales protegeran la interfaz grafica de Mas informacion
usuario y los simbolos graficos. —

- Derechos de autor y / o secretos comerciales para proteger su HOJa_s |nf9rmat|vas A ) - .
Consideraciones de propiedad intelectual para sitios web comerciales

software (cdédigo fuente o codigo de objeto) Titularidad conjunta de Pl

Comercializacion de la PI: franquicia

Comercializacion de la PI: acuerdos de licencia

Comercializacion de la PI: Joint ventures

Nombres de dominio y ciberocupacién

Guias
Guia de la Pl y los contratos
Guia de la comercializacién de la Pl

References

Oficina de la propiedad intelectual del Reino Unido — plantilla de acuerdo
de licencia en inglés

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas — modelos de contratos en
espafiol
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Los derechos de propiedad industrial e intelectual son valiosos para su
empresay requieren una proteccion efectiva. Si un tercero o un competidor
infringe sus derechos, debe estar preparado para defenderlos.

En caso de infraccion, solicite asesoramiento juridico a un
profesional.

Hay diferentes formas de hacer valer sus derechos:
Medidas iniciales

Las cartas de cese y desistimiento a menudo resultan ser una medida
muy eficaz y a la vez sencilla contra los infractores. Frecuentemente, se

6. Defienda sus derechos utilizan como un primer paso antes de que sea necesario tomar medidas
adicionales.
— °® °®,
— - % o® %ot Esencialmente, una carta de cese y desistimiento es una comunicacién

enviada al presunto infractor, pidiéndole que ponga fin a una determinada
- c— B + accion infractora.

Estas cartas tienen la ventaja de proporcionar una solucién asequible,

rapida y amigable. Como desventaja, pueden ser totalmente ineficaces y

| seria inevitable tener que tomar medidas adicionales. Aun asi, son Utiles
como prueba en procedimientos posteriores, ya que demuestran que el
+ - titular de la Pl trat6 de poner fin a una determinada infraccién y de llegar

a una solucién amistosa en una fecha determinada.

Acciones civiles
La adopciéon de medidas civiles de represiéon suele requerir asistencia

juridica. Segun la ley aplicable y el tipo de caso, no se permite la auto
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representacion. En todo caso, se trata de cuestiones complejas y muy
técnicas, por lo que siempre se recomienda la asistencia juridica.

Estas medidas tienen por objeto poner fin a la infraccién y obtener una
indemnizacion por los dafios y perjuicios.

Dependiendo del correspondiente derecho nacional, los tribunales civiles
suelen ofrecer diferentes acciones que se llevan a cabo en el siguiente
orden:

. Medidas provisionales (como medidas cautelares e incautaciones):
se adoptaran en la etapa mas temprana, con el fin de evitar posibles
infracciones y preservar las pruebas pertinentes.

. Medidas de recuperacion de dafios y perjuicios: se aplicaran
una vez que se haya producido la infraccién y se solicitara una
indemnizacion por los dafios y perjuicios sufridos por el titular del
derecho, incluidos los honorarios de los abogados.

. Procedimientos de aplicacién posteriores al juicio: se iniciaran
una vez que el litigio sobre la infraccién y la restitucion de dafios
y perjuicios haya llegado a su fin, y su objeto es hacer efectiva la
decision adoptada por el tribunal. Es decir, por lo general es un
procedimiento adicional ante un tribunal, en el que el titular de
un derecho solicita que se ordene al infractor el pago de dafios y
perjuicios determinados en una decision judicial previa relativa a la
infraccion de la PI.

Los procedimientos de litigio civil o las normas de procedimiento (por
ejemplo, las normas que regulan el proceso, los plazos, las costas,
etc.) se rigen por las leyes nacionales.

Defienda sus derechos

Acciones penales

Las sanciones penales relacionadas con la infraccion de la Pl se aplican
principalmente en relacién con la falsificacion y la pirateria, mientras que
a otros tipos de infraccién sélo pueden aplicarse acciones civiles.

Dado que el delito se considera un asunto de interés publico, las causas
penales son enjuiciadas por un fiscal publico e investigadas por la policia.

Las medidas y procedimientos disponibles varian de un pais a otro
segun las respectivas disposiciones nacionales. No obstante, la UE
prevé varios mecanismos destinados a mejorar la cooperacion policial
y judicial en materia penal. Esta cooperacion tiene lugar, en particular,
entre las fuerzas de policia nacionales, las administraciones nacionales
(en particular, los servicios de aduanas) y las autoridades judiciales
nacionales, principalmente mediante el reconocimiento mutuo de
sentencias y decisiones judiciales.

Estos procedimientos constituyen un desafio particular cuando la
infraccién ha tenido lugar en varios paises y requieren la coordinacién de
todas las autoridades nacionales, incluidas las de Estados no miembros
de la UE.

Acciones aduaneras

Las aduanas desempefian un papel importante en la identificaciéon y
prevencién de las mercancias infractoras que entran o salen del pais.
En muchos paises, la aduana tendra un registro que le permitira, como
titular del derecho, solicitar a las autoridades que impidan la entrada de
mercancias infractoras.
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Su solicitud tendra un limite temporal. Ese plazo variarda de un pais a
otro (por ejemplo, el aviso sera valido por un afio en Europa, 10 afios en
China y s6lo de 60 dias en Singapur).

El contenido de su solicitud dependera del pais en el que se presente.
Por lo general, se le pedirda que presente una prueba de la validez del
derecho Pl dentro del territorio en cuestion, una descripcion exacta y
detallada de los

productos originales y del embalaje, asi como el nombre y direccién de la
persona designada por el titular del derecho. Ademas, en algunos paises
se le puede exigir que pague una tasa por su solicitud (por ejemplo,
China le exige que pague una tasa de aproximadamente 100 euros por
cada derecho).

Recuerde: Estas medidas soélo son validas sobre derechos PI
registrados en el pais donde se presenta la solicitud.

Aplicacién de la ley en Internet

Si bien las ventajas y oportunidades de crecimiento que ofrece Internet
son innegables, también hay que tener en cuenta sus inconvenientes.
Asi, Internet es una plataforma ideal para que los infractores vendan
productos falsificados y cometan fraudes. La red mundial ofrece a los
posibles infractores un amplio abanico de acciones y de anonimato.
Por lo tanto, es esencial que las empresas conozcan las herramientas
disponibles para detener y prevenir las infracciones online.

Defienda sus derechos

En primer lugar, tiene que ser capaz de identificar la infraccion online.
Internet ofrece un panorama vasto y cambiante para diferentes tipos de
infracciones (por ejemplo, falsificacion de marcas, pirateria, infraccion
de nombres de dominio, secuestro de anuncios, raspado de pantalla,
etc.), lo que hace muy dificil detectar dichas infracciones. No obstante,
existen herramientas y servicios ofrecidos por empresas especializadas,
asi como por bufetes de abogados, para vigilar las infracciones online y,
posteriormente, recopilar la informacién necesaria para hacer frente con
eficacia a dichas infracciones mediante medidas de observancia de la PI.

Una vez que se haya reunido la informacion necesaria, se debe elaborar
una estrategia de aplicacion de la ley a fin de hacer frente a las infracciones
actuales y reducir las posibles de una manera econémicamente eficaz.
Las herramientas de aplicaciéon de la ley mas conocidas, asequibles y
sencillas son los sistemas de aviso y retirada, mediante los cuales se
puede presentar una denuncia directamente en la pagina web en la que
se ha detectado la infraccion, de modo que el producto en cuestion se
Jretira“ literalmente de la pagina web. Sin embargo, no todas las paginas
web ofrecen esta opcion, por lo que es posible que tenga que recurrir a
otros medios para defender sus derechos (por ejemplo, dirigirse a los
proveedores de servicios de Internet y a los proveedores de pago para
identificar a los infractores que se encuentran detras de esas paginas).

Sin embargo, dado que la falsificacion y la pirateria se estan volviendo
mas sofisticadas debido a la rapida evolucién de la tecnologia, los
sistemas de aviso y retirada se consideran cada vez mas insuficientes
como medida de observancia online.
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Naturaleza de
la disputa

Litigios en tribunales

Defienda sus derechos

Arbitraje

Mediacion

Resolucién alternativa de conflictos

Al redactar el acuerdo con su socio comercial, ambos podrian haber
acordado recurrir a métodos alternativos de solucién de conflictos en
caso de conflicto. O bien, puede que ya exista un conflicto y ambos
acuerden medidas de solucion alternativa de conflictos con el objeto de
mantener su relacién comercial.

Los mecanismos de solucion alternativa de conflictos incluyen varios
procedimientos que idealmente le permitirdn a usted y a su socio
resolver sus conflictos fuera de los tribunales, en un entorno privado,
con la asistencia de uno o mas intermediarios neutrales cualificados de
su eleccién. Como tal, la resolucion alternativa de conflictos incluye los
siguientes procedimientos:

. Mediacion: Procedimiento informal en el que un intermediario
neutral ayudara a las partes a llegar a una solucion para su conflicto.

. Arbitraje: Procedimiento vinculante en el que la discrepancia se
somete a uno o mas arbitros que toman una decisién final sobre
la misma.

. Arbitraje acelerado: Procedimiento de arbitraje llevado a cabo en
un corto periodo de tiempo y a un coste reducido.

. Mediacion seguida, a falta de acuerdo, por arbitraje.

. Decision de expertos: En este procedimiento, la cuestion que
esta en juego es de caracter técnico, cientifico o comercial. Dicha
cuestion se somete a un experto que tomara una decision al
respecto. Esta resolucion sera vinculante, a menos que las partes
acuerden otra cosa.

Internacional « Multiples * Procedimiento * Procedimiento Unico
procedimientos, unico segun la ley determinado por las
multiples determinada por las partes y el mediador.
jurisdicciones, partes. « El procedimiento
diferentes leyes = « El procedimiento de mediacion y la
riesgo de resultados arbitral y la nacionalidad del
contradictorios. nacionalidad de los mediador hacen que

« Ventaja potencial arbitros hacen que pueda ser neutral con
o real para la parte pueda ser neutral con respecto a la propia
que litiga en su respecto a la propia nacionalidad de las
propio pais. nacionalidad de las partes.

partes.

Técnica « El encargado de * Las partes pueden « Las partes pueden
tomar decisiones seleccionar un arbitro seleccionar un
podria no tener con la experiencia mediador con
la experiencia adecuada. la experiencia
necesaria. adecuada.

Urgencia * Procedimientos « El arbitro(s) y las « El procedimiento se
largos. partes pueden acortar llevara a cabo en la

« Las medidas el procedimiento forma que decidan las
cautelares sélo « El arbitro(s) puede partes.
son posibles en dictar medidas « Las partes pueden
determinadas provisionales. Las establecer la duracion
jurisdicciones. partes pueden solicitar de la mediacién.

un mandamiento E
judicial.

Requiriendo « Posibiliad de * Opciones de « El acuerdo de K

Finalidad apelacion. apelacion limitadas. conciliacion es E

vinculante entre las
partes como una
cuestion de derecho
contractual.

Las partes pueden
decidir pasar al
arbitraje.

o

e

Confidencialidad/
secretos
comerciales y
riesgo para la
reputacion

« Procedimientos
publicos.

* Los procedimientos
y el fallo son
confidenciales.

« Los procedimientos
y el resultado son
confidenciales.

[+
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Guias
10 pasos para encontrar un profesional Pl adecuado
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Comision Europea — Derechos Pl - Facts and Figures
Comision Europea — Defender los derechos Pl

Defienda sus derechos

European IP Helpdesk

Creemos que saber gestionar su Pl de forma eficaz puede ayudarle a
promocionar su negocio o a maximizar el impacto de su proyecto de
investigacion e innovacion.

Nuestro principal objetivo es apoyar a las PYMEs transfronterizas y
a las actividades de investigacion para gestionar, difundir y valorar
las tecnologias y otros derechos y activos de propiedad industrial e
intelectual a nivel de la UE. El European IP Helpdesk permite la creacion
de capacidades en materia de Pl a lo largo de toda la escala de practicas
de la PI: desde la concienciacién hasta el uso estratégico y la explotacién
exitosa.

Este fortalecimiento de las competencias en materia de Pl se centra
en las PYMEs de la UE, los participantes y candidatos en proyectos
financiados por la UE y las partes interesadas en la innovacién de la UE
para una mayor traduccion de la Pl en el ecosistema de innovacién de
la UE.
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