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1. Propiedad intelectual y los
derechos de propiedad
intelectual

Introduccién basica a los diferentes medios de
proteccién de la propiedad intelectual (PI) y
ejemplos de lo que se puede proteger en el
ambito de la industria alimentaria.



PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)

industrial Protection trademark

La propiedad intelectual se refiere a todas ‘; T /-’ brand
aquellas creaciones que resultan de los ’aw&
esfuerzos creativos de la mente humana. INTELLECTUAL

== PROPE RT‘H patent
Estas creaciones son a menudo de naturaleza secr t

intangible, pero pueden protegerse de varias \\t S ,nvent,on
formas. ”CQ”Sing
infringment copyright



;QUE TIPO DE PI SE PUEDE GENERAR EN EL SECTOR
ALIMENTARIO?

Todo aquello que aporte un valor Gnico a tu producto o proceso o que pueda estar indisolublemente ligado a tu

producto y marca tiene el potencial de estar protegido. Alguno de estos elementos son obvios, otros no tanto.

Por ejemplo:

L £33
herbal i tea
digestif

tea

o
INGREDIENTES Y EQUIPOS PROCESOS DISENOS
RECETAS



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DPI)

La Pl puede protegerse a través de varios medios, aunque la forma de proteccion variara
segun la naturaleza y el nivel de innovacion del elemento especifico. En general, los DPI
otorgan al propietario la exclusividad para usar dicha PI, evitando que otros usen la Pl
generada por él o de su propiedad. Nadie tiene derecho a utilizar el elemento protegido
sin autorizacién previa y sin acuerdo con el propietario de los DPI.

Los derechos y ventajas que brinden los DPI dependeran de los medios de proteccion.

«SOFT IP» [MARCAS, DERECHOS

PROPIEDAD INDUSTRIAL DERECHOS DE AUTOR ’
DE AUTOR, DISENOS, PLAGIOS]
Marcas comerciales Obras literarias y artisticas )
Secretos Comerciales
Patentes Bases de datos

Modelos de utilidad

Disefios industriales

Nota: un solo producto puede generar varios derechos de PI.



CONCEPTOS BASICOS PARA COMPRENDER LOS DPI

1- LOS DPI SON DERECHOS TERRITORIALES. [SALVO EL DERECHO DE AUTOR]
En principio, al registrar tu producto o proceso para la proteccion de los DPI, los derechos exclusivos que
obtendras solo seran aplicables en un determinado pais o region.

2- LA PROTECCION ES TEMPORAL.
El periodo durante el cual el propietario de los DPI tendra derechos exclusivos varia segun el tipo de derecho
conferido, pero no tienen una duracion indefinida.

3- DEBEN SER NOVEDOSOS.
Para que se concedan algunos DPI, los elementos protegidos deben diferir significativamente de lo ya se ha
hecho y publicado, lo que se denomina el estado de la técnica.

4- DEBEN TENER APLICABILIDAD INDUSTRIAL.
Para tener derecho a algun tipo de DPI, y en concreto, a patentes, la invencidon debe tener una aplicacion
industrial, proporcionando una solucién técnica para un desafio técnico.




MARCAS REGISTRADAS: IDENTIDAD VISUAL DEL PRODUCTO (I)

Un simbolo (letras, palabras, nimeros, imagenes, formas, colores, sonidos) o combinacién de simbolos que

diferencia tu producto o servicio de cualquier otro en un mercado determinado.

Para obtener la proteccion de marca registrada, tu simbolo debe ser:

= Distintivo, lo que significa que es facil de reconocer porque es diferente a otras cosas.

= No engafoso, lo que significa que la marca registrada no puede llevar al lector a creer algo que no es cierto.
= No descriptivo, lo que significa que no se trata simplemente de describir un producto o sus caracteristicas.

= De conformidad con el orden publico y no prohibido por la ley.

Duracién de la proteccion: 10 afios + renovacion indefinida (con tasas)



MARCAS REGISTRADAS: IDENTIDAD VISUAL DEL PRODUCTO (lI)

Actimél Actidfiel @
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RECOMENDACIONES:

1. Verifica cuidadosamente las marcas existentes para evitar infringir derechos de terceros; consulta las siguientes secciones del médulo.

2. Cualquier nombre o descriptor que sea Unico puede ser marca registrada.
3. Protege con cuidado tu creacién para evitar que otros se aprovechen de tu reputacion mediante el uso de imagenes de productos

similares.



DISENOS INDUSTRIALES: APARIENCIA Y PERCEPCION (1)

Protege la apariencia o el disefio de un producto o de parte del mismo (forma, patrén, configuracion, etc.). Se
trata de todas las caracteristicas ornamentales y no funcionales de un producto que resultan de las actividades de
disefio.

Para obtener proteccion en forma de Disefio Industrial en un mercado determinado, su disefio debe:
= Ser novedoso.
= Mostrar un caréacter individual, lo que significa que se distingue facilmente de cualquier otro ya hecho publico y

gue no causa una impresion similar a la de otros disefios.

Duracién de la proteccion: hasta 25 afos, no se permite la renovacion.
El periodo de concesion inicial varia segun el pais.



DISENOS INDUSTRIALES: APARIENCIA Y PERCEPCION (1)

Registration office code

EM

Application number

006365235

Application langusge code
en

Second langusge code
it

Application date
02/04/2019

Registration date

02/04/2019

Publication date

04/04/2018

Design description

No

Expiry date
02/04/2024
Effective date

02/04/2018

Design current status code

Registered and fully published

Design current status cate

n
02/04/2019

RECOMENDACIONES:

1. Verifica cuidadosamente los disefios disponibles para evitar infringir
derechos de terceros; consulta las siguientes secciones del médulo.

2. Selecciona cuidadosamente tus proveedores y colaboradores externos.

3. Al colaborar con terceros, especialmente disefiadores, es posible que

la titularidad de la PI.

desees agregar una clausula especifica en los contratos en relaciéon con
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PATENTES: NUEVAS FUNCIONALIDADES
Y ASPECTOS TECNICOS (1)

Se pueden otorgar patentes para aspectos funcionales y técnicos de productos y procesos, proporcionando nuevas
formas de hacer algo u ofreciendo una nueva solucién técnica a un problema existente. Proporciona al inventor y/o al
solicitante los derechos exclusivos sobre la invencion patentada, limitando la posesién, el uso, la venta, la

fabricacion e incluso laimportacion por terceros en un territorio determinado sin su consentimiento.

Para que una invencion se considere patentable, debe ser:

= Una materia patentable.

= Novedoso.

= Incluir un avance inventivo, lo que significa que debe incluir pasos que no sean obvios ni alcanzables para otros.

= Debe tener aplicacién industrial.

Duracién de la proteccion: hasta 20 afos.



PATENTES: NUEVAS FUNCIONALIDADES
Y ASPECTOS TECNICOS (1I)

A menudo, la tecnologia alimentaria se considera imposible de patentar. Sin embargo, esto no es asi.

Si puedes demostrar la novedad detras de la tecnologia y la aplicabilidad, podria valer la pena intentarlo.

La tecnologia alimentaria potencialmente patentable incluye, pero sin limitarse a ello:

Ingredientes y aditivos nuevos y no evidentes
Procesos para producir ingredientes
Combinaciones de ingredientes

Dispositivos y métodos de cocinado

Nuevos grupos de variedades obtenidas mediante mejora genética

Las siguientes diapositivas incluyen diversos ejemplos aplicables a la industria alimentaria.



PATENTES: NUEVAS FUNCIONALIDADES
Y ASPECTOS TECNICOS (i)

iEn Espacenet existen registradas 11 976 patentes para «helados»! — enlace
Este numero incluye patentes caducadas (jalgunas son de 1894!), pero es un claro ejemplo de que los alimentos pueden (y

en ocasiones deben) patentarse, ya sea la composicion, el proceso de produccion, el resultado o todo como un conjunto.


https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=ti%20all%20%22ice%20cream%22

PATENTES: NUEVAS FUNCIONALIDADES
Y ASPECTOS TECNICOS (IV)

Pasta con una forma Coctel con brandy Método de produccion de
novedosa aromatizado con anis (Ouzo) chocolate con bajo valor
EP3243392 (A1) EP1099752 calorifico.

EP3305088 (Al)



https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=3243392A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20171115&DB=EPODOC&locale=en_EP
https://register.epo.org/application?number=EP00115102&lng=en&tab=main
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=14&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180411&CC=EP&NR=3305088A1&KC=A1

PATENTES: NUEVAS FUNCIONALIDADES
Y ASPECTOS TECNICOS (V)

i20 patentes de productos y métodos! —enlace

* FR2900639A1 - Producto listo para el consumo, por ejemplo,
ensalada, métodos de acondicionamiento, implica colocar los
productos en un paquete, introducir gas acondicionador en el
paquete y sellar el paquete con un film (...).

* FR2940749A1 Producto culinario enrollado, por ejemplo, producto
fresco y dietético, método de preparacion, consiste en enrollar
laminas de verduras alrededor de la guarnicién aplicando envases
encolados (...).

¢ Sabes qué estan haciendo
otras empresas?

u Home : Our Brands : Special
i

471 patentes registradas por KELLOG CO - enlace

» Hay 4 patentes que protegen los productos de granola, por ejemplo
W02015196061A1 - Productos alimenticios de granola crujientes
conformados por moldeo rotatorio y métodos para hacerlos.

* Otras patentes estan relacionadas con el envasado de alimentos y
los métodos de procesamiento de alimentos, pero también con
productos como la composiciéon de batido de proteinas en polvo
(W02020077101A1) o barritas de proteinas (W0O2020077040A1),
por ejemplo



https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038616431/publication/FR2900639A1?q=pa%20any%20%22Florette%22
https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DFR2940749A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search?f=pa_full%3Ain%3DKELLOG%20CO&q=pa%20any%20%22Kellog%22
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054936133/publication/MX2016016542A?q=WO2015196061A1&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/068425286/publication/WO2020077101A1?q=pn%3DWO2020077101A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2020077040A1

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE SOLICITUD EN EL TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES (PCT)

e
- 4
- "\’
N
i

) Administraciones efectdan bdsquedas,
Invenciones internacionales formulan opiniones escritas
{ISA, SISA vIPEA) transmiten informes a
objeto de
=
nsmiten las
presentadas solicitudes a = publicaen
ante * =~ _—» PATENTSCOPE
- OMPI
o~ Oficinas receptoras
infgﬁ:::;lé?‘ri?es (oficinas de patentes Oficina
nacionales o regionales Internacional (oficinas de patentes
o la Oficina Internacional) nacionales o regionales)
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Meses a contar - - internacional .
desde la Fase internacional suplementaria Fase nacional
fecha de prionidad: - (opcional) > .
0 12 16 18 22 28 30
| | | | I | |
Solicitud Solicitud Transmisién Publicacidn de Solicitud de Transmisian Entrada en la
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patentes receptora del PCT opinidn escrita (opcional) (opcional) proteccion)
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prioridad)

Descargo de responsabilidad: esta imagen (tomada del sitio web de la OMPI) es una descripcion general sobre como obtener
proteccion a nivel internacional. En cualquier caso, para una mejor comprension, puedes acudir a un abogado especializado.



PATENTES: NUEVAS FUNCIONALIDADES
Y ASPECTOS TECNICOS (VI)

RECOMENDACIONES:

1. Aunque a veces resulte dificil, muchas invenciones relacionadas con los alimentos pueden (y deben) patentarse.

2. Verifica cuidadosamente las patentes existentes para evitar infringir derechos de terceros, consultando a un
especialista en patentes cuando sea necesario.

3. Las leyes de Pl son complicadas y dificiles de controlar, especialmente cuando se trata de patentes.

4. Durante el desarrollo de productos, especialmente en la fase de investigacion, debes tener cuidado con tus socios de
desarrollo de productos.

5. Deberas especificar desde el principio los términos y condiciones con respecto a la titularidad de la propiedad
intelectual, especificando quién es el propietario de cualquier elemento, llegando a acuerdos comerciales sobre el uso
de la PI, etc.

6. Al colaborar con terceros, especialmente universidades y otras instituciones de investigacion, debes tener mucho
cuidado con lo que se publica. Una de las condiciones previas para la concesion de una patente es que debe ser
novedosa, lo que significa que no deben existir evidencias publicadas, incluidas las publicaciones cientificas.



MODELOS DE UTILIDAD: MEJORAS FUNCIONALES Y TECNICAS (1)

Los modelos de utilidad son derechos otorgados sobre nuevas invenciones técnicas, generalmente de caracter
incremental, que aportan pequeias mejoras y adaptaciones a productos existentes o que tienen una vida comercial
corta. Al igual que las patentes, los modelos de utilidad otorgan a los inventores y/o al solicitante el derecho exclusivo
de evitar que otros exploten comercialmente la invencién. En ocasiones, los modelos de utilidad se denominan
«patentes a corto plazo», «innovaciones de utilidad» o «patentes de innovacion».

Para que una invencion pueda solicitar la proteccion del modelo de utilidad debe ser:
= Novedosa.
= La actividad inventiva requerida para las patentes puede ser en este caso menor, o incluso estar ausente.

= Debe tener aplicabilidad industrial.

Duracién de la proteccion: hasta 15 afnos.

Nota: esta modalidad de DPI esta disponible solo en algunos paises; Reino Unido, por ejemplo, no otorga Modelos de Utilidad.



MODELOS DE UTILIDAD: MEJORAS FUNCIONALES Y TECNICAS (II)
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DERECHOS DE AUTOR: OBRAS LITERARIAS Y ARTISTICAS ()

Los derechos de autor protegen novelas, poemas, musica, pinturas, fonogramas, emisiones, etc.

Este método no protege las ideas en si mismas, sino la forma de expresion de tales ideas. Representa el interés
legal de las personas fisicas y juridicas que ponen sus obras a disposicion del publico.

Aunqgue no esté directamente vinculado al sector de la alimentacion, en un mundo en constante evolucion en el que la

creacion de contenido es constante y puede ayudar a las empresas a posicionarse, se trataria de un método de
proteccion importante a considerar.

No existe un proceso de registro para los derechos de autor; surge automaticamente cuando se crea una obra
nueva y original.

Duracién de la proteccion: 70 afios después de la muerte del creador.



DERECHOS DE AUTOR: OBRAS LITERARIAS Y ARTISTICAS (Il)

FOTOGRAFIAS CREACIONES PUBLICACIONES

RECOMENDACIONES:

Incorpora la marca de derechos de autor © en cada obra literaria y artistica que produzcas.
Asegurate de tener permiso para hacer referencia o para utilizar material producido por terceros.
Cuando sea relevante, incorpora referencias a la procedencia de la informacion o de las imagenes que utilices.

Al colaborar con terceros (disefiadores, fotégrafos), deberias afiadir una clausula sobre la propiedad de los derechos de autor.



SECRETO COMERCIAL (1)

El secreto comercial se refiere a cualquier informacién empresarial
confidencial.

La proteccion bajo secreto comercial se utiliza con frecuencia para
proteger los activos intelectuales que no estan incluidos en la categoria
de propiedad industrial ni o en obras literarias y artisticas.

En ocasiones, las empresas utilizan el secreto comercial para proteger
sus activos de Pl sin tener que revelar informacion al publico.

El secreto comercial no puede registrarse, por lo que no existe una
ley que pueda otorgar derechos exclusivos al propietario de la PI. Sin
embargo, un secreto bien guardado puede otorgar ventajas técnicas y
comerciales al propietario.
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SECRETO COMERCIAL (1)

Para que esto sea posible, los procedimientos de gestion
interna son de la maxima importancia.

Algunas de las acciones a considerar son:

Mantén la informacion fragmentada entre las empresas.

SuUuURe,
AGREEMENT = Firma acuerdos solidos de confidencialidad con socios,

empleados, proveedores y clientes.

el —
R L -



SECRETO COMERCIAL (ll)

Algunos de los secretos mejor guardados de la industria alimentaria se relacionan con las recetas.
Con frecuencia, las innovaciones introducidas por una nueva receta se consideran de demasiada «baja tecnologia»
para ser adecuadas para patentarse. Ademas, si la informacion estuviera disponible publicamente, los competidores
podrian llegar a replicar facilmente la receta.

. Conoces lareceta de la Coca-
Cola, o la mezcla de especias
del Kentucky Fried Chicken?

Por supuesto, existen excepciones.

Si tu receta incluye una combinacion especifica de ingredientes que da como resultado efectos inesperados que
podrian resultar en un sucedaneo no evidente de un ingrediente estandar o que altera (también de forma no evidente)
las propiedades del producto final, se podria considerar que tiene derecho a ser patentada.



INDICACIONES GEOGRAFICAS: ORIGEN GEOGRAFICO

Las indicaciones geograficas son signos que se utilizan en productos para especificar su origen geografico y que son
indicativos de determinadas cualidades o reputacion esencialmente ligadas a ese origen.

Estos indicadores se utilizan normalmente para productos agricolas, alimentos y bebidas e incluso para algunos
productos industriales.

Los medios y enfoques para la proteccion en virtud de indicaciones geogréficas varian ampliamente entre paises, e
incluso entre regiones. A continuacién incluimos algunos ejemplos:

Melinda

D.O.P. MELAVAL DI NON




ARBOL DE DECISION: ;QUE TIPO DE DPI PODRIAS SOLICITAR?

¢ Esta el valor en la idea o

De los aspectos concepto basico? ¢ Se podria PATENTE
A realizar ingenieria inversa? ¢ Es
técnicos o
De productos funcionales significativamente diferente del

y/o procesos. estado de la técnica?

¢SEsta el valor en laidea o

concepto? Incluso si es innovador, MODELO DE UTILIDAD

¢épodria considerarse como una
¢.Donde esta el ' mejor_a incremental de las
valor? soluciones existentes?

¢ Esta el valor en el conocimiento SECRETO COMERCIAL
acumulado? ¢ Se puede mantener

en secreto?
¢ Es dificil realizar ingenieria

inversa? -
En la apariencia DISENO INDUSTRIAL:

En la marca MARCA COMERCIAL




UN PRODUCTO PODRIA INCLUIR VARIOS DERECHOS DE PI

LOS DPI DETRAS DE LA HAMBURGUESA IMPOSSIBLE:

IMPOSSIBLE™
Patent number: 10273492

Expression constructs and methods of genetically
engineering methylotro phic yeast

Patent number: 10172380

Grownd mieat replicas

Patent number: 10273492

Expression constructs and methods of genetically
engineering methylotrophic yeast

Patent number: 9826772

Methods and composiions for affecting the flavor
and aroma profile of consumables

Patent number: 10287568

Methods for extracting and purifying nan
denatured prateins

Patent number: 10172381

Miethods and compasitins for consumables

Patent number: 10093913

Methods for extracting ard purifying ran
denatured prateins

Patent number: 9943096

Methods and compasttions far affecting the
flawar and aroma profile of consumabdes

Y mucho mas...

Nota: todas las patentes enumeradas en esta diapositiva son para EE. UU.; sin embargo, Impossible Foods también tiene patentes concedidas
o pendientes en la UE.



2.La importanciay las
oportunidades que surgen de
la proteccion de la Pl en el
ecosistema de innovacion
actual

En el contexto de los ecosistemas de innovacién abierta,
la proteccién de la Pl tiene una importancia ain mayor
que en el pasado. Cualquier empresa que tenga una
cartera de innovacién, o con el objetivo de tenerla, debe
intentar alinear su estrategia de Pl con la estrategia
empresarial global.

En este capitulo exploramos las diferentes opciones que
una empresa debe considerar al desarrollar su estrategia
empresarial y de PI.



GENERACION DE PI EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS (1)

Historicamente, los proyectos de Investigacion y Desarrollo (I+D) dentro de una empresa se han concebido y

desarrollado internamente basandose en investigaciones internas o evidencias cientificas.

Ideas

Investigacién basica
DEFICIENCIAS DE UN ENFOQUE CERRADO

Desarrollo

Fase de prueba  Proceso costoso y largo

* Riesgo de llegar involuntariamente a resultados

Mercado similares a los de tus competidores



GENERACION DE PI EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS (Il)

Sin embargo, el enfoque ha evolucionado rapidamente hacia un
ecosistema de innovacion abierta en el que la Pl puede
intercambiarse como cualquier otro activo comercial, lo que
puede aportar varias ventajas a cualquier negocio si se gestiona
correctamente.

Por ejemplo:

» Se reduce el riesgo de fallos.

» El desarrollo de nuevos productos o servicios es mas rapido y
eficiente.

« La PI generada se puede intercambiar, creando nuevas
fuentes de ingresos.




:POR QUE DEBERIAS PROTEGER TU PI?

La propiedad intelectual es un activo muy importante para todas las empresas. Es lo que puede aportar un valor

anico a tu negocio y diferenciarte de tus competidores en el mercado de una o varias formas, por ejemplo:

= La elaboracion de mejores productos, en términos de sabores, olores, texturas, etc., como resultado de procesos
mejorados o diferentes o de una combinacion de ingredientes exclusiva, entre otros.

= La reduccion de los costes de produccidon (menor coste por unidad, mayor rendimiento) como resultado de
procesos mejorados, que pueden convertirse en mayores margenes de ganancia, o aportar flexibilidad para
adaptar tu estrategia de precios.

= Creando una identidad Unica para tu producto o servicio, a través de una rigurosa estrategia de branding.

La proteccion eficaz de la Pl puede ayudar a las empresas innovadoras a obtener financiacion, crecer, colaborar y, en

general, generar valor.



GESTION DE LA CARTERA DE Pl DENTRO DE LA ESTRATEGIA
EMPRESARIAL (1)

Una buena cartera de P, si esta bien gestionada, puede contribuir al crecimiento de tu negocio.

Las pymes europeas que poseen DPI tienen hasta un 68% mas de ingresos por empleado que las pymes que
no poseen ningun DPI.

Dicho esto, este porcentaje varia segun el tipo de DPI. — EUIPO, 2021.

Sin embargo, la generacion de Pl es costosa en términos de tiempo, dinero, recursos, energia y trabajo
intelectual.

Por ello, cualquier empresa deberia invertir tiempo para definir una estrategia de Pl sélida desde el principio,
impidiendo que terceros se aprovechen de tus logros y evitando el desperdicio de recursos valiosos.


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf

GESTION DE LA CARTERA DE Pl DENTRO DE LA ESTRATEGIA
EMPRESARIAL (1)

Tu cartera de Pl debe estar alineada en
todo momento con tu estrategia comercial,
tanto presente como futura. ESTRATEGIA
COMERCIAL
Es necesario evaluar peridodicamente
) ) o CARTERA
donde estd tu empresa, hacia donde se DE P|
dirige y dbnde te gustaria que estuviera,

sin perder de vista las actividades de tus

competidores.



(TIENES LIBERTAD PARA OPERAR? (l)

En la actualidad, la propiedad intelectual desempefia un papel clave en
las estrategias comerciales y de explotacion.

En este contexto, es de suma importancia comprender que los
productos y/o servicios bien protegidos no evitan la infraccién de otros
derechos de PI de terceros cuando se lanzan al mercado.

Antes de invertir demasiado en un proyecto de innovacion, y con el fin
de preparar un lanzamiento de mercado exitoso y limitar el riesgo de
futuros litigios, una busqueda de Libertad para Operar (Freedom to
Operate Search) determinara los derechos de Pl de los competidores,
las empresas emergentes y otras empresas innovadoras.

Esto te permitira evaluar el panorama competitivo, tanto desde el ambito
legal como desde el técnico.
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¢TIENES LA LIBERTAD PARA OPERAR? (lI)

Deberéas consultar las bases de datos disponibles y responder a algunas preguntas:

1- ¢ Alguna otra entidad ha registrado ya algo similar a lo que estas haciendo?
2- ¢ Lo que estas haciendo es significativamente diferente?
3- ¢ Qué territorios cubre su proteccién?

Es importante utilizar una estrategia de busqueda de patentes precisa y fiable, utilizando bases de datos de
patentes de texto completo profesionales y comerciales; en la seccion 3 de este médulo se incluyen bases de datos y
recomendaciones sobre cémo utilizarlas para realizar un analisis rapido de la Libertad para Operar. Al hacerlo, no
olvides consultar la literatura de patentes asiatica.

La siguiente diapositiva incluye un arbol de decisiones, que puede resultarte Util para comprender las oportunidades
derivadas de una situacion particular. Sin embargo, te recomendamos que verifigues siempre los hechos y las
implicaciones con un abogado especializado en PI.



Si

¢Mi invencion
es significativa-
mente diferente

de lo que ya
esta publicado
o protegido?

No

¢ TIENES LA LIBERTAD PARA OPERAR? (lll)

¢ Mis DPI
cubren
varias
aplicaciones
?
(aplicacion
prevista de

la invencion)

¢Mis DPI
cubren varias

aplicaciones?
(aplicacion
prevista de la
invencion)

No

Si

¢ Tengo los
recursos o la
experiencia

para
explotarlos
todos?

SEl
propietario de
los DPI opera
en mi mismo
sector?

S
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No

Si

No

3> Si
¢MI empresa opera
en todo el mundo?
(territorialidad)

S No

¢ El propietario opera
en la misma zona
geografica? (principio
de territorialidad)

Si

No

OK

7

La concesion de licencias externas

podria ser una opcién.
\

Probablemente deberias
reconsiderar tu enfoque

4 )

La adquisicion de licencias podria
ser una opcion

. J
4 N
Es posible que desees explorar

mas a fondo tus opciones




LICENCIAS: UTILIZAR PI DE TERCEROS (I)

El uso de la PI que ha sido generada por terceros y que es de su propiedad puede aportar algunas ventajas:

» jAhorra tiempo y dinero! Puedes desarrollar un nuevo producto o servicio utilizando tecnologias o procesos ya

probados, aprovechando lo ya hecho por terceros.
Tienes la opcidén de comprar o licenciar los DPI para una aplicacion o area geografica determinada.
» Beneficiate de lareputacion de tu socio! Poder utilizar algunos productos o técnicas bien establecidos, como

Gore-Tex™ (jtu aliado para mantenerte seco!) o Tetra Pak™ (jmantén tus productos frescos durante mas tiempo!),

te ahorrara algo de tiempo a la hora de establecer tu reputacién como proveedor de confianza.



CONCESION DE LICENCIAS: COMERCIALIZAR TU PROPIA PI (1)

Sublicenciar tus DPI puede generar flujos de ingresos adicionales a tu empresa de diversas maneras:
» jExpandete a nuevos mercados sin invertir nuevos recursos! Los DPI proporcionan derechos exclusivos en los
paises o regiones especificos en los que se solicita proteccion.
> Es posible que consideres conceder una licencia de explotacion para asociarte en nuevos mercados, para
poder minimizar las diversas barreras (diferencias culturales, tiempo, recursos, etc.).
> Por lo tanto, es recomendable solicitar proteccién no solo en las regiones donde tu empresa esta activa, sino
también en las que tienen algun potencial.
= jUtiliza tu Pl para otras aplicaciones! Tu tecnologia o proceso puede resultar util para otras aplicaciones. Si este es
el caso, podrias considerar la posibilidad de otorgar una licencia contra el pago de royalties. Esta es una de las
razones por las que, al solicitar DPI, las reivindicaciones deben ser de naturaleza bastante amplia, no solo para evitar

revelar demasiada informacion, sino también para dar cierto margen para proteger diversas aplicaciones.



BUSQUEDA DE TECNOLOGIA Y DE LICENCIATARIOS

Tanto si estas buscando posibles terceros interesados en una tecnologia o conocimientos especificos, como si estas
buscando posibles licenciantes, compradores o inversores, deberas tomarte un tiempo para estudiar y analizar las

posibilidades existentes.

@
'%

ENCUENTRA LA

NECESIDAD TECNICA

DENTRO O FUERA DE
TU EMPRESA

IDENTIFICA LAS
TENDENCIAS Y
OPORTUNIDADES

J

AGRUPA LAS OPCIONES Y
SELECCIONA AQUELLAS
CON UN MAYOR POTENCIAL

REALIZA UN
ANALISIS DE
VIABILIDAD

&>

iCOMIENZA A
NEGOCIAR!



RIESGOS DERIVADOS DE LA PROTECCION DE TU PI (1)

Conseguir los DPI, especialmente las patentes y los modelos de utilidad, a veces es un proceso prolongado. Obtener
una patente puede llevar hasta 18 meses.

Sin embargo, incluso mientras aun esta pendiente, una solicitud de patente puede ofrecerte algunos beneficios, como:

= Puede evitar que tus competidores lancen un producto similar. Hasta que se otorgue, el alcance final sera incierto, ya
gue, si se concede tu patente, es posible que exista algun problema en relacion con la Libertad para Operar.

» Puede fortalecer la reputacion y la comerciabilidad de tu producto, ya que podras indicar que hay una «patente
solicitada».

= Situs competidores presentan solicitudes de patentes y tu no lo haces, puedes quedarte atras.

= Si tienes tus propias solicitudes de patente, es posible que te encuentres en una posicibn mas solida en caso de
negociaciones.



RIESGOS DERIVADOS DE LA PROTECCION DE TU PI (1I)

Solicitar los DPI implica que cierta informacion relevante se divulgara publicamente. Tus competidores podrian
utilizar dicha informacién para conocer tu secreto y aprovechar las ventajas para su propio beneficio.

Para reducir este riesgo, es posible que quieras considerar presentar tus reivindicaciones de la forma mas general
posible, para evitar revelar todos tus secretos y para limitar a los posibles imitadores.

Al hacerlo asi, en ocasiones podras proteger varias aplicaciones con la misma patente (estudiandolo
cuidadosamente) y abrirds la puerta para licenciar tus innovaciones.

Pero en cualquier caso, la divulgacion de informacién es en ambos sentidos: jtambién podras utilizar lo que
publiquen tus competidores en sus solicitudes de patente para mantenerte al dia de sus actividades, y para captar
mejor las tendencias del mercado!



3. Organizaciones, bases de
datos y fuentes de informacion
sobre Pl

|
La proteccién de la Pl es compleja.

En este capitulo encontrards las entidades relevantes
relacionadas con la Pl en el 4&mbito nacional e
internacional. También encontrards las bases de datos mas
relevantes para buscar informacién, y recomendaciones sobre
cdmo realizar las busquedas.

Por ultimo, esta seccién también incluye referencias a recursos
adicionales, donde podras profundizar en la proteccién de la PI.



ORGANIZACIONES RELEVANTES PARA LA PROTECCION DE LA P

* INPI = INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUSTRIAL - https://inpi.justica.gov.pt/

« INPI = INSTITUT NATIONAL DE LA PROPIETE INDUSTRIELLE -https://www.inpi.fr/fr

* IPO - INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE -_https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
* IPOI - INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF IRELAND - https://www.ipoi.gov.ie/en/

« OEPM — OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS - https://www.oepm.es/es/index.htm|

+ EPO - EUROPEAN PATENT OFFICE - https://www.epo.org/

* EUIPO — EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE - https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/home

* WIPO — WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION - https://www.wipo.int/portal/es/index.html

También puede interesarte buscar Pl registrada en otras organizaciones como USPTO (EE. UU.), JPO (Japon) o SIPO

(China). Aqui podras encontrar enlaces a otras agencias: https://libguides.gatech.edu/c.php?9=53972&p=351310



https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
https://www.ipoi.gov.ie/en/
https://www.oepm.es/es/index.html
https://www.epo.org/
https://libguides.gatech.edu/c.php?g=53972&p=351310

BASES DE DATOS DE PI (1)

Uno de los primeros pasos en el ciclo de desarrollo de un producto debe ser verificar si ya existe un invento similar o

idéntico al tuyo, o lo que es lo mismo, verificar si tienes la Libertad para Operar en un determinado mercado.

Lo mismo se aplica cuando quieras registrar un disefio 0 una marca comercial.

En las siguientes diapositivas encontraras las bases de datos mas relevantes para obtener dicha informacién. Estas
bases de datos se pueden utilizar para una mejor comprension de lo que esta sucediendo en tus mercados y de las

actividades de tus competidores.

PATENTSCOPE (OMPI) ESPACENET (EPO)

+ Informacién disponible: Patentes » Informacién disponible: Patentes

* Enlace: https://www.wipo.int/patentscope/es/index.html » Enlace:_https://worldwide.espacenet.com/patent/




BASES DE DATOS DE PI (II)

MONITOR DE MADRID (OMPI)
BASE DE DATOS MUNDIAL DE MARCAS (OMPI)
* Informacion disponible: Marcas comerciales.

- Informacion disponible: Marcas, denominaciones de origeny ¢ Enlace: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/

emblemas oficiales.
* Enlace: https://www3.wipo.int/branddb/es/_

ESEARCH PLUS (EUIPO)

* Informacioén disponible: Marcas, disefios, propietarios,
representantes.

BASE DE DATOS MUNDIAL DE DISENOS (OMPI) -« Enlace: https:/euipo.europa.eu/eSearch/

* Informacion disponible: Disefios industriales.
» Enlace: https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp /
TM | VER (EUIPO)

* Informacién disponible: Marcas comerciales.
e Enlace: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview




RECOMENDACIONES SOBRE COMO UTILIZAR LAS BASES DE
DATOS (I)

El uso de estas bases de datos es un primer paso para comprender la situacion
de tus productos con respecto al estado de la técnica, si tienes la libertad para
operar o no, y las actividades de tus competidores.

En esta seccion extraeremos algunos ejemplos, utilizando la base de datos
ESPACENET para patentes y modelos de utilidad.

Sin embargo, para asegurarte de que obtienes el nivel adecuado de proteccion
para tu Pl y de que no estas infringiendo los DPI de terceros, te recomendamos
que consultes con profesionales dedicados exclusivamente a la materia y
con abogados de patentes.




RECOMENDACIONES SOBRE COMO UTILIZAR LAS BASES DE
DATOS (Il)

Al utilizar un motor de busqueda, la opcion de busqueda avanzada abrira la oportunidad de ajustar la busqueda a
uno o varios parametros, segun el tipo de informacion de la que dispongas o segun lo que desees conseguir.

AND ~ +Field X
Title v all v —» Group
=

Title or abstract v all v

—» Group
I

Title or abstract v all v

. Group.

I+
PALABRAS CLAVE
Puedes comprobar qué tipo de
inventos se presentan para
una aplicaciéon determinada,
utilizando una tecnologia

especifica, etc.

OR v +Field X

Applicants v any v —» Group

| K

Inventors v  any v —+ Group

X

SOLICITANTE/INVENTOR
Puedes realizar una
investigacion sobre lo que
estan haciendo tus
competidores.

OR v +Field X

CPC v any v —» Group
| | *
IPC ~ any v ~» Group
| | x
CODIGOS

La busqueda por codigos
puede ofrecerte valiosa
informacion sobre lo que
esta sucediendo en el
mercado.

OR v +Field X

Publication number ~ any v

— Group
] x
Application number v~ any v

| E

Priority number v any v

» Group

NUMERO DE PATENTE

La busqueda de una patente

especifica te proporcionara la
informacion sobre una
invencion determinada.



RECOMENDACIONES SOBRE COMO UTILIZAR LAS BASES DE
DATOS (Il

Leer atentamente una solicitud de patente puede brindarte informacion muy valiosa, tanto desde el punto de vista técnico
(los avances tecnologicos de tus competidores) como desde el punto de vista comercial (los fines para los que estan
usando la tecnologia tus competidores).

La mayor parte de esa informacion se puede encontrar en la seccion de solicitudes, disponible en la base de datos.




SERVICIOS DE FORMACION Y APOYO (I)

El servicio de ayuda de PI europeo - https://www.iprhelpdesk.eu/services

Un servicio gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequefias y Medianas Empresas (EASME) de la Comisién

Europea, que proporciona diversos servicios (todos ellos gratuitos).

IS
: @%
TELEFONO DE AYUDA

Soporte personalizado para
tus problemas de PI

FORMACION Y EVENTOS
Seminarios web sobre
cuestiones especificas de PI,
eventos de formaciony
conferencias

BIBLIOTECA EN LINEA
Fichas informativas, estudios
de casos, guias y materiales

informativos


https://www.iprhelpdesk.eu/services

SERVICIOS DE FORMACION Y APOYO (I)

EUIPO- IP SCAN - https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/home
Un servicio gestionado por la EUIPO que proporciona (previo pago de una tarifa):

1- Analisis de tu entorno PI
2- Relacion de la PI con tu estrategia empresarial

3- Consejos sobre en qué aspectos debes centrar tus esfuerzos, considerando tu Pl y tu negocio



SERVICIOS DE FORMACION Y APOYO (ll)

FUTURELEARN- https://www.futurelearn.com/courses/intellectual-property-management-food

FutureLearn es una plataforma de formacion en linea, que tiene un curso dedicado a la gestién de la Pl en el sector
alimentario: Gestion de la propiedad intelectual en el sector alimentario: Proteccion de sus marcas

comerciales en el mercado global.

Este curso ha sido creado por EIT Food y la Universidad de Varsovia.

El curso revisa los conceptos basicos de la gestion de la Pl en el sector alimentario, incluidos estudios de casos

relevantes de empresas como Monsanto, Nestlé, PepsiCo y Maspex.


https://www.futurelearn.com/courses/intellectual-property-management-food
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Reconocimientos

Plantilla de presentacién de Slidesgo
lconos de Flaticon

Imagenes e infografias de Freepik, Pixabay vy Shutterstock
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