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Comercializacion de la Pl: Spin-offs y Joint Ventures
(Empresas Derivadas y Empresas Conjuntas)

¢Qué es una Spin-off? Antes de crear una spin-off:

Las Spin-off, también conocidas como “spin- ) Redactar un plan de negocio que identifique los

out”, son entidades legales independientes objetivos de la spin-off y las acciones adecuadas
creadas por una organizacion matriz (OM) ) Establecer una gestion de la spin-off coherente con la
para explotar sus activos de propiedad estrategia general de la Pl de la OM; garantizar que
intelectual. Son herramientas valiosas para la OM tenga derecho a utilizar la Pl pertinente si es
transformar tecnologia en un producto o pertinenete (derechos de propiedad o de licencia).

servicio comercializable, asi como para

licendiar tecnologia ) Definir el retorno financiero esperado

) Preparar un plan de salida

Creacion de una spin-off:

Al crear una spin-off, se debe Spin-off
tomar una decisién estratégica
sobre como la nueva empresa
adqumra la Pl de la OM: como Empresa flllal con I+D Start up con tecnologia como

I‘i‘g‘:n‘;?:'on © mediante una cientifica producto independiente
I .

Fundada

Una spin-off, normalmente, se
crea de dos maneras:

Fundada Pl cedida
por la OM | habitualmentee

Pl licenciada
habitualmente

por un
tercero

Acciones relacionadas con la PI:

Al crear una spin-off, dependiendo de la forma elegida, hay varias acciones a realizar y acuerdos a preparar.
Aquellas relacionadas con la Pl pueden incluir:

Diligencia debida en PI Confidencialidad Contratos de empleo
Acuerdos de cesion Acuerdos de licencia Identidad y marcas

(— ¢Qué es una Joint Venture? Antes de crear una joint venture:
Una joint venture es un tipo de asociacion comercial entre 0 Definir desde el principio como se
dos o mas organizaciones independiente (socios de la joint distribuiran los derechos de propiedad
venture) para llevar a cabo un proyecto comun o para alcanzar sobre la PI creada por la joint venture y
un determinado objetivo. Mas concretamente, en el contexto los derechos de cada parte sobre ella.
de la innovacion, las partes de una joint venture comparten @ Acordar la contribucién inicial de
riesgos y aunan recursos (incluyendo capital financiero e cada socio, asi como sus respectivas
intelectual) para la investigacion y desarrollo tecnologico, la responsabilidades y obligaciones.
produccion, la comercializacion y la puesta en marcha

— Creacion de una joint venture:

Una joint venture puede establecerse mediante un
acuerdo contractual especifico que corresponderia a
una joint venture no constituida en sociedad (modelo
contractual) o mediante un acuerdo de joint venture
que establezca una entidad juridica independiente que
puede adoptar diferentes formas (modelo de entidad)

Acciones relacionadas con la PI:

Independientemente del modelo adoptado, cualquier acuerdo de joint venture debe cubrir,
como minimo, los siguientes aspectos:

Lista de control de la Pl en los acuerdos de JV

- Incorporacion de nuevos socios en la joint venture
Socios - Salida de los socios de la joint venture
- Acciones en caso de insolvencia de los socios

Financiacion - La contribucién econémica de los socios en términos de intangibles

- Estructura de la gestion de la PI:

Gestion » Comité de gestion de la PI (solicitud de patentes, licencias de la PI,
resolucion de disputas, etc.)
* Gestion de la explotacion (explotacion de la Pl)

- Conocimientos previos aportados por cada socio y derechos de los otros
socios para usarlos a efectos de la JV (si procede)
- Conocimientos paralelos desarrollados por cada socio y aportados a la JV

2hl y derechos de los otros socios a usarlos a efectos de la JV (si procede)
- Propiedad de la Pl y de los DPI generados dentro de la JV
- Costes relacionados con los DPI (tasas de solicitud, acciones de defensa)
T - Pl 'y derechos relacionados en caso de una finalizacién inesperada
Finalizacion . o
- Pl y derechos relacionados tras la finalizacién esperada
Otros - Seguro para la PI

- Asesoria sobre la PI

Consulta nuestras dos
nuevas hojas informativas
Spin-offs y Joint Ventures!
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