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Introduccion

¢Sabia usted que sus activos de propiedad intelectual (PI) pueden ayudarle a obtener
un préstamo para hacer crecer su empresa?

Tradicionalmente, los prestamistas exigian como garantia bienes tangibles como
bienes de equipo, inmuebles o acciones. Sin embargo, cada vez son mas los
prestamistas que reconocen el valor que pueden tener los activos de PIy estan
dispuestos a tomarlos en consideracion en sus procesos de toma de decisiones. Si bien
no todos los prestamistas comparten la misma actitud, su empresa puede plantearse
la posibilidad de utilizar activos de PI a la hora de obtener capital.

El software, las tecnologias, las marcas y las obras creativas de su empresa pueden
ayudarle a obtener financiacién. Los activos de PI que los protegen siguen siendo
una clase de activos poco conocida para muchos prestamistas. Es posible que deba
convencerlos de que pueden utilizarse para obtener financiacion.

Esta guia le ayudara a explicar mejor a los posibles prestamistas en qué consisten sus
activos de PI'y de qué modo aportan valor a su empresa.

La guia se divide en cuatro apartados. En cada uno de ellos encontrard explicaciones
y plantillas que le guiaran a través del proceso de utilizacién de sus activos de PI
para obtener un préstamo, tal como se muestra en la figura 1. Puede descargarlas y
completarlas con su propia informacion.

Figura1 Cémo esta organizada esta guia

Preparacion Solicitud Decision Aplicacion

QR - 8 - © — »

Poner en orden la cartera El proceso de concesiénde Condicionesy estructura Qué ocurre una vez cerrado
de PI un préstamo de la operacién el acuerdo

Para ayudarle a aplicar los principios que se explican en esta guia a su situacién
particular, se presentan tres ejemplos de distintos tipos de empresas, tal como se
muestra en el cuadro 1.
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Cuadro1 Ejemplos de empresas utilizados en esta guia

Empresa  Descripcion Motivo por el que se pide el préstamo
Empresa de fabricacién avanzada que ha Impulsar la expansién internacional de sus
@ desarrollado un sistema de generaciony factorias
almacenamiento de energia protegido por patente,
TechCo con un rapido crecimiento impulsado por las
ventas y una red de distribuidores e instaladores
« Empresa de alimentacion y bebidas que Ampliar sus lineas de productos para
CO esta logrando implantar su marca en los aprovechar la popularidad de su gama de
supermercados lanzamiento
FoodCo
Empresa que ha creado una aplicacion para Comercializar su juego actual y crear una
@ méviles que experimenta un rapido crecimientoy marca que le permita conceder licencias

atrae a suscriptores
GameCo

¢A quién va dirigida esta guia?
Esta guia estd especialmente disefiada para empresas que
- poseen activos de PIy los explotan

- generaningresos
- experimentan un alto crecimiento.



1 Preparacion: Poner en
orden la cartera de PI

En este apartado se abordan las siguientes cuestiones:

- ¢Qué activos de PI pueden utilizarse para obtener financiacién?

- ¢Qué activos de nuestra cartera de PI pueden utilizarse para obtener financiacién?
- ¢Qué apoyo prestan a nuestra empresa los activos de PI?

- ¢Cémo generan valor nuestros activos de PI?

- ¢Como explicar a un prestamista en qué consisten nuestros activos de PI?

¢Qué activos de PI pueden utilizarse para obtener financiacion?

A los efectos de obtener financiacion, es preciso que nuestros activos de PI generen
flujos de efectivo que puedan utilizarse para reembolsar un préstamo. Estos activos
deben ser identificables y separables de la empresa, y debemos ostentar la titularidad
de los mismos.

El prestamista tomara estos activos como garantia; esto le otorga derechos sobre
dicha PI en caso de que no efectuemos los pagos debidos a su vencimiento. Para
algunos prestamistas, la PI puede ser suficiente garantia por si sola; otros pueden
aceptarla como parte de un paquete mas amplio.

La cantidad que se puede pedir prestada variara en funcion del valor de los activos de
PI, aunque conviene comunicar en qué consisten los activos de PI y cual es la funcién
que desempefian, para que el prestamista pueda comprender mejor el papel que
tiene la cartera de PI en nuestra empresa.

¢Qué activos de nuestra cartera de PI pueden utilizarse
para obtener financiacion?

En primer lugar, debemos determinar si poseemos algun activo de PI que pueda
utilizarse para obtener financiacién.

Es posible que haya muchos activos de PI que sean importantes para nuestra
empresa, pero no todos ellos seran adecuados para respaldar el proceso de concesién
de un préstamo. Tal como se muestra en el cuadro 2, algunos activos de PI son mas
faciles de utilizar que otros para obtener financiacién.

Cuadro 2 Utilidad de los activos de PI para respaldar la financiacion de la deuda

Mayor Menor

Patente Secretos comerciales (es posible que debamos
revelarlos para poder utilizarlos como garantia)

Marcas registradas Marcas no registradas

Activos creativos/literarios/artisticos que generan Activos creativos que no generan ingresos

ingresos por derecho de autor
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Mayor Menor

Cédigo de software que generan ingresos Datos en bruto (la titularidad de los mismos puede
ser dificil de establecer y pueden surgir cuestiones
complejas en materia de consentimiento)

Disefios no registrados

Disefios industriales / registrados

Activos de PI registrados

Si bien la mayoria de los activos de PI poseen valor, algunos son mas facilmente identificables
que otros. La PI registrada, como las patentes, las marcas, los disefios y los derechos de autor
(en algunos paises), se encuentra inscrita en bases de datos oficiales. Puede ser mas dificil
demostrar la existencia y la titularidad de activos de PI no registrados, como algunos secretos
comerciales y materiales protegidos por derecho de autor, ya que los prestamistas suelen estar
acostumbrados a utilizar activos tangibles y verificables como garantia.

Utilice la plantilla 1 que figura a continuacién para elaborar una tabla de sus activos de PI
registrados.

Plantilla1 Tabla de activos de PIregistrados

@ Ejemplo de TechCo

Titular Fecha de Situacion ¢En
Numero Nombre/titulo registrado Pais/territorio solicitud oficial uso?
Patentes  USXXXXXX Sistema de TechCo us AAAA-MM-DD  Concedida S
almacenamiento
y conversién de
energia
CAXXXXXX Sistema de TechCo CA AAAA-MM-DD  Entrémite S
almacenamiento
y conversién de
energia
Marcas USXXXXXX CoName TechCo us AAAA-MM-DD  Registrada S
CAXXXXXX CoName TechCo CA AAAA-MM-DD  Solicitada S
Disefios - - - - - -
registrados
Derechos  XXXXXX El cédigo TechCo us AAAA-MM-DD  Registrado S
de autor del software
registrados queregula el
sistema de
energia
Qué cambiaria en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:
C" Los activos de PI mds numerosos e importantes de FoodCo son sus marcas. No dispone de ningun activo
O atentable, aunque ha disefiado algunas envolturas muy distintivas que ha protegido mediante disefios

FoodCo industriales registrados.
@ La tabla de GameCo estd basada en ?ran medida en materiales protegidos por derecho de autor, aunque

también ha registrado el nombre deljuego y ha protegido el estilo de su personaje principal mediante el
GameCo registro de su disefio. La empresa puede consignar esos derechos en la plantilla.

i, Descargue la plantilla 1y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el
siguiente enlace.

Activos “en uso”

Ademas de indicar si nuestros activos de PI estan “en uso”, es importante sefialar cémoy
doénde se utilizan, y qué relacién guardan con los flujos de efectivo. Puede que no haya espacio
para exponer todo esto en una tabla, pero es importante que establezcamos la relacién de
forma clara en el plan de negocios.
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Software, activos audiovisuales y otro material protegido por derecho
de autor

En algunos paises existen registros oficiales de derechos de autor. Si GameCo dispone de estos
registros, debera incluirlos en la tabla anterior. No obstante, con independencia de si existe tal
registro, la mayoria de las empresas disponen de activos protegidos por derecho de autor que
generan valor y que no estan registrados. El prestamista solo tendra conocimiento de ellos si
nosotros le informamos.

No es necesario que la lista de verificacién mencione todos nuestros activos protegidos por
derecho de autor, pero debemos asegurarnos de que incluya todos los elementos que generen
ingresos para la empresa. Entre los ejemplos mas comunes cabe citar el cédigo del software y las
aplicaciones, la musica, las obras de arte y los manuscritos. Si ganamos dinero gracias a algunos
de estos activos de PI, por ejemplo, mediante la concesién de licencias de nuestro software a
nuestros clientes, serd muy importante que los describamos a los prestamistas.

Utilice la lista de verificacién que figura en la plantilla 2 para identificar y describir sus activos
protegidos por derecho de autor.

Plantilla2 Lista de verificacion de los principales activos protegidos por derecho de autor

@ Ejemplo de GameCo
Fechade
creacion/dltima  ;Quién lo cred/ :Genera ingresos
Tipo Ejemplo Utilizado para actualizacion actualiz6? directamente?
Software o Aplicacién mévil del Juego AAAA-MM-DD Equipo interno S
aplicacion juego (versiones para deI+D
0Sy Android)
Disefio de bases de Parametros deljuego  Calibracién/ AAAA-MM-DD Equipo interno S
datos progresion del deI+D
Juego
Suscripciones de Calibracién/ AAAA-MM-DD Equipo interno S
usuarios e interacciones progresion del deI+D
del sistema juego
Sitio web P&gina promocional en  Marketing y AAAA-MM-DD Equiﬁo internode S
www.GameCo.com descargas marketing
Documentacién Documentacién del Actualizaciény AAAA-MM-DD Equipo interno N
del proceso cédigo mantenimiento deI+D
del cédigo
Reglas del juego Juego AAAA-MM-DD Equipo interno N
deI+D
Creacion literaria, Mdusica original del Juego AAAA-MM-DD Productor musical N
artistica o musical juego especializado
original Disefios originalesde  Juego AAAA-MM-DD Agencia de disefio  Los generara
personajes (los disefios cuando se conceda
de los personajes su explotacion
principales también bajo licencia
estan protegidos
mediante registro)
Derechos de Grabaciones de la Juego AAAA-MM-DD Productor musical S
radiodifusiéon o banda sonora original especializado
grabacién del juego
Derechos de - - AAAA-MM-DD - -
interpretacion,
ejecucién o
adaptacion
Otros (describir) - - AAAA-MM-DD - -

Qué cambiaria en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:

TechCo es titular del derecho de autor sobre los componentes de software de su sistema de control de la

@ energia y del disefio de la base de datos necesaria para que el sistema funcione. Dispone de dos sitios web
(unopara la empresay otro para el producto) y de un conjunto de documentos relativos al proceso que

TechCo incluyen manuales de montaje/listas de materiales, un manual de uso del software, una guia de instalacién y

un conjunto de directrices de marca.
- FoodCo dispone de un sitio web para sus productos. Es titular del derecho de autor sobre las expresiones

CO creativas de sus recetas y dispone de procesos bien documentados que le permiten mantener una calidad
constante en sus productos, incluso en los aspectos de la produccién que subcontrata. También dispone de

FoodCo contenidos en los medios sociales que le ayudan a generar negocio.

& Descargue la plantilla 2 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el

siguiente enlace.

1 Preparacién: Poner en orden la cartera de PI
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Otros activos intangibles

Aligual que los activos de PI, hay otros tipos de activos intangibles que pueden aportar valor
a nuestra empresa, en cuyo caso es necesario identificarlos. En particular, conviene que
destaquemos los siguientes, siempre que contribuyan a las ventas y los beneficios:

- Recursos internos de los que solo disponga nuestra empresa, por ejemplo, datos exclusivos
sobre clientes, previsiones y actividades, algoritmos especiales y modelos de inteligencia
artificial, o procesos que puedan estar protegidos por secreto comercial.

- Acreditaciones externas que nuestra empresa necesita para operar comercialmente pero de
las que hay un numero limitado o son dificiles de obtener. Puede tratarse de acreditaciones
reglamentarias, como los derechos de explotacidn, o sectoriales, como las certificaciones
de calidad.

En la plantilla 3 se proporciona un ejemplo.

Plantilla3 Lista de verificacidn de activos intangibles

[
CO Ejemplo de FoodCo
Recursos internos Ejemplo Utilizado para ¢Genera ingresos?
Datos (generados por la Datos de ventas de productos Promociones, ofertas, N
empresa) por referencia, ubicacién, dia, segmentacion de ventas al
temporada por menor
Datos (obtenidos de fuentes - - -
externas)
Algoritmos propios o IA - - -
Procesos o disefios mantenidos  Recetas de productos y métodos Disefio y fabricacion de S
como secretos comerciales de formulacién (mantenidos como  productos
secretos comerciales)
Formatos/estilos exclusivos Envolturas de los productos: estilo, Para destacar en los N
colory forma estantes del supermercado

Aprobacién reglamentaria - - -

Acreditacion de la empresa 1S022000 Sistema de gestion de la N
inocuidad alimentaria

Permisos o derechos necesarios - - R
para operar

Premios sectoriales Mejor especialidad nueva (Good Marketing y promocién -
Food Awards)

Qué cambiaria en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:

@ TechCo genera una gran cantidad de datos valiosos como resultado de sus operaciones comerciales y los
interpreta con ayuda de algoritmos. Tiene que cumplir varias normas en materia de electricidad. Ha ganado
TechCo premios de eficiencia energética.

Eljue%o de GameCo genera un gran volumen de datos sobre la interaccién entre el usuario y el juego, de los
@ que obtiene informacidn util sobre patrones de comportamiento. Dispone de algoritmos propios y mantiene

algunas de sus reglas de juego como secretos comerciales. Ha ganado premios que le han ayudado a
GameCo  aumentar su base de usuarios.

& Descargue la plantilla 3 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el
siguiente enlace.

Demostrar la titularidad

Para que podamos utilizar un activo de PI para obtener financiacién, es necesario que la
empresa sea titular del mismo y se encuentre bajo su control. Se trata de una cuestién vital para
un prestamista, ya que debe estar seguro de que en caso de necesidad puede hacerse con la
titularidad de nuestros activos intangibles y de PI.

Por lo general, esto significa que el titular registrado de los activos de PI debe ser la empresa
que solicita financiacion. Si nuestros activos de PI estan distribuidos entre varias empresas
de un grupo, o colocados en una sociedad holding, es posible que se necesiten acuerdos
adicionales para poder utilizar su valor a los efectos de obtener financiacion.
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Silos derechos estan registrados a nombre de los directores o fundadores, serd necesario que
estos los transfieran primero, ya que puede resultar imposible utilizarlos si la empresa como
tal no puede ejercerlos o entregarlos en garantia. Por otra parte, es muy poco probable que
podamos utilizar un activo de PI que estemos explotando bajo licencia de terceros, aunque sea
esencial para la empresa.

Agrupar los activos de PI en una sola empresa

Algunos tipos de estructuras de financiacién pueden requerir la agrupacién de todos los
activos de PI en una sola empresa, lo que puede resultar costoso. En tal caso, el prestamista
deberd explicarnos cudles son los requisitos.

¢Qué apoyo prestan a nuestra empresa los activos de PI?

Para que un prestamista considere que un activo de PI puede servir para obtener financiacion,
es necesario demostrar que guarda relacién con los flujos de efectivo que generamos
actualmente y los que generaremos en el futuro. Los activos de PI pueden servir para respaldar
la financiacién basada en el flujo de efectivo, por ejemplo, cuando estos activos proporcionan al
prestamista una seguridad adicional. Esto se debe a tres razones:

- Los prestamistas toman el control de activos que actualmente consideramos valiosos, en
calidad de garantia, para darnos un incentivo a la hora de devolver el préstamo.

- Siestos activos generan ingresos, los prestamistas pueden suponer que tendremos motivos
para protegerlos y revalorizarlos en el futuro.

- Los activos no relacionados con los ingresos podrian ser muy dificiles de revender en caso
de impago de un préstamo.

éSe encuentra su empresa en una fase inicial de desarrollo?

Si nuestra empresa se encuentra en una fase inicial de desarrollo y ain no ha empezado a
generar ingresos, puede resultarnos mas dificil obtener financiacién en forma de préstamo.
Si tenemos dificultades para explicar a qué se dedica nuestra empresay como generan valor
nuestros activos de PI, es poco probable que un prestamista quiera ir mas alla.

Asimismo, conviene evaluar con criterio si un préstamo es la opcién adecuada para nuestra
empresa, ya que puede suponer la asuncién de una deuda que mas adelante no estemos en
condiciones de reembolsar.

¢Como generan valor nuestros activos de PI?

Los activos de PI pueden utilizarse principalmente de dos maneras para generar ingresos. Dicho
uso puede llevarlo a cabo la propia empresa, otras personas, 0 ambos.

En primer lugar, nuestros productos o servicios pueden contener la PI en cuestién y diferenciarse
gracias a ella de otras ofertas que pueda haber en el mercado, como se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3 Ejemplos de cdmo la PI ayuda a la empresa a generar ingresos

Modelo de negocio Ejemplo

Las ventas y los beneficios asociados a nuestros Productos de marca lideres de consumo
productosy servicios demuestran que nuestros activos
de PItienen valor

Generamos ingresos por ventas de manera indirecta, Aplicaciones populares que funcionan de acuerdo con un
utilizando nuestros productos o servicios para atraer modelo de uso gratuito o “freemium”
ingresos por publicidad o patrocinios

1 Preparacién: Poner en orden la cartera de PI
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De forma alternativa o adicional, nuestros activos de PI pueden ser el producto o servicio que
ofrecemos y generar ingresos y beneficios por derecho propio, como se muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4 La PI como producto

Modelo de negocio Ejemplo

PItécnica, por ejemplo, invenciones protegidas por patentes Ingresos de licencia, como pagos periédicos en concepto de

monetizadas por medio de la concesién de licencias regalias, pagos iniciales o minimos, o una combinacién de
ambos

PI creativa monetizada a través de anticipos, pagos por Franquicias de libros y peliculas

encargo, derechos de emision o publicacion, derechos de Software para empresas
interpretacion o ejecucion o derechos de grabacion, y/o
productos derivados como mercancias autorizadas.

Derechos de acceso a herramientas y sistemas, concedidos ~ Software para empresas
a los usuarios bajo licencia en funcién de su tamafioy
funcionalidad

Relacién con las empresas propuestas como ejemplo:

@ TechCo genera efectivo a través de las ventas a sus distribuidores comerciales. La tecnologia patentada
constituye la base de su oferta. Los ingresos son cada vez mas fiables y previsibles, lo que da a la empresa la
TechCo confianza necesaria para entrar en nuevos mercados y acelerar su crecimiento.
la . 7 . . .
O FoodCo genera efectivo a través de las ventas a minoristas. La marcay las envolturas son esenciales para el
reconocimiento por parte de los consumidores.
FoodCo
GameCo opera con un modelo freemium, es decir, el juego se descarga gratuitamente. Los ir&gresos proceden
@ de la publicidad y de las compras dentro de la aplicacién, que dependen de un software creado por la empresa

y protegido por derecho de autor. La proteccién de su marca comercial ayuda a evitar la confusién en el
GameCo mercado con otras aplicaciones menos completas.

Al preparar una solicitud de financiacién, es necesario cuantificar el impacto que han tenido
estos activos sobre nuestros ingresos y beneficios en el pasado reciente y prever los flujos de
efectivo futuros. Estos calculos suelen abarcar, como minimo, el afio actual y dos mas a partir
del cierre del ejercicio contable vigente.

Utilizar los contratos para demostrar el grado de aceptacion

Conviene que demostremos la solidez de los activos de PIy su contribucién a la empresa. Una
de las formas de hacerlo es demostrar que tenemos contratos en vigor que generan flujos de
efectivo a partir de tales activos.

Debemos empezar por el mejor ejemplo de cada tipo, o el mas representativo. Por ejemplo,

en el caso de los nombres de dominio, debemos indicar aquellos que estén en uso y generen
ventas. Dependiendo de cudl sea nuestro negocio y del tipo de financiacién que busquemos, el
prestamista puede pedir mas datos.

Utilice la plantilla 4 para identificar las categorias de contratos mas importantes.

Plantilla4 Lista de verificacion de los principales activos de PI contractuales

@ Ejemplo de TechCo

Relacién conlaPlylos ¢Cuantos hay del mismo
Tipo Mejor ejemplo ingresos tipo?
Licencia o franquiciade PIa  -- - -
terceros
Licencia o franquiciade PIa  -- - -
terceros
Contratos del sector pdblico  Contrato con Autopistas del ~ Se refiere a sistemas 12
o privado Estado de California patentados, genera ingresos
recurrentes
Acuerdos de financiacion Premio sectorial por el Acceso a la PI ya existente 1
de I+D desarrollo en colaboracién ~ para apoyar el desarrollo de
con un fabricante de sistemas productos en el futuro
de control
Acuerdos con agentes/ Acuerdo de distribuciénen  Se refiere a sistemas 8
revendedores el Canada patentados, genera ingresos
recurrentes

Acuerdos de exclusividad - -- -



Relacién conla Ply los ¢Cudntos hay del mismo

Tipo Mejor ejemplo ingresos tipo?
Cartera de pedidos de Cartera de pedidos de EE.UU. Serefiere alas ventas de 3 paises
clientes sistemas patentados
Nombres de dominio www.techco.com Promociona productos 2
Contratos de trabajo Contrato de trabajo estdndar Salvaguardias de los 39
(concesién de derechos de PI) derechos sobre las

invenciones

Qué cambiaria en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:

- FoodCo tiene contratos con supermercados y con distribuidores internacionales, una cartera de pedidos de
CO minoristas especializados y un nombre de dominio valioso. Los contratos de trabajo de la empresa contienen
cldusulas importantes que contribuyen a hacer mas facilmente exigible la proteccién de su férmula como
FoodCo secreto comercial.

@ GameCo estd trabajando en un modelo de franquicia para el concepto de su juego y las caracteristicas de sus
personajes. Tiene acuerdos de distribucién de susjue%os en tiendas privadas de aplicaciones y nombres de
GameCo dominio. La empresa ha incorporado clausulas de confidencialidad en sus contratos de trabajo.

4 Descargue la plantilla 4 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el
siguiente enlace.

Contratos de financiacién

En ocasiones, los contratos también pueden servir para obtener financiacién, tomados como
activos independientes. Es algo que podemos negociar con el prestamista, siempre que el
riesgo de incumplimiento sea bajo. No obstante, para conceder un préstamo respaldado por
los ingresos derivados de un contrato es posible que el prestamista exija que los ingresos en
cuestién se depositen en una cuenta bajo su control

¢Como explicar a un prestamista en qué consisten nuestros activos
de PI?

Al solicitar un préstamo, los prestamistas suelen pedir el plan de negocios.

El plan de negocios es el documento donde se expone qué financiacién necesita la empresay
cédmo tiene previsto gastarla. Conviene que dejemos claro qué es lo que se estamos solicitando.
El plan también debe indicar el plazo de amortizacion.

Los prestamistas tienen que estar seguros de que podemos devolver lo que pedimos prestado.
El plan de negocios es el marco adecuado para explicar en qué se basan nuestras previsiones
financieras y por qué motivos los consideramos factibles.

Integrar los activos de PI en el plan de negocios

Para que el prestamista tenga en cuenta nuestros activos de PI, es necesario que el plan de
negocios describa con cierto detalle cudles son nuestros principales activos de PIy explique
claramente por qué son importantes para nuestra empresa. Puede utilizar la plantilla 5y la lista
de verificacién de la plantilla 4 para estudiar la mejor manera de integrar los activos de PI de la
empresa en la exposicién de su plan.

Una vez elaborado un inventario completo de todos los activos de PI utilizando los cuadros de
esta seccién, adjuntelo como anexo a su plan de negocios.

En la plantilla 5 que figura a continuacién se muestra la relacién que cabe establecer entre la
cartera de activos de PI de FoodCo y el plan de negocios de la empresa.

1 Preparacién: Poner en orden la cartera de PI
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Plantilla5 ;Cémo se relaciona la PI con el plan de negocios?

(6

Ejemplo de FoodCo

Ejemplo de titulo Sugerencias de contenidos Otras pruebas

Modelo de negocio - FoodCo gana dinero vendiendo sus productos

en supermercados y otros puntos de venta al por
menor.

- LaPIdeFoodCo protege sumarca de origeny
crea una base para desarrollar el reconocimiento
de la marca y fidelizar al consumidor.

- Esta PIya existente facilitara la ampliacién/
diversificacion de la gamay la compra recurrente.

Activos de la empresa - Laempresatiene marcas registradas y secretos  En el anexo figura una lista detallada

Estrategia de la empresa E

comerciales que protegen sus férmulas. de todos los derechos de PIy su
- Hasta ahora no se reconocian como activos en el situacién actual
balance de la empresa.

relacién con la PI: Los resultados de las busquedas de
- Las marcas estan registradas en el mercado marcasy los certificados de registro
nacional. Se han realizado busquedas y se ha de derechos de autor (si procede) se
confirmado la disponibilidad en los mercados incluirdn en un anexo
de exportacion. Se realizaran registros en los
principales mercados antes de entrar en ellos.
- Lasférmulas estan protegidas como secretos
comerciales; todos los subcontratistas estan
sujetos a acuerdos de no divulgacién; todos
los empleados tienen clausulas especificas de
confidencialidad en sus contratos.
- Los derechos de autor se registraran alli donde
los sistemas nacionales dispongan de un registro
oficial, tan pronto como la empresa inicie su
actividad en el pais.

>

Posicién competitiva - FoodCo esta creando un nicho rentable con Matriz comparativa que muestre

indicios claros de compra reiterada e interés las marcas mas préximasy la
por parte de los minoristas en la produccién de  disponibilidad de las gamas de
productos de “marca blanca”. productos objetivo
- FoodCo ha identificado varios segmentos de
productos nuevos que actualmente no estan bien
atendidos por sus competidores mas cercanos, lo
que ofrece oportunidades de ventas adicionales
y cruzadas.

Resumen de las previsiones  Deberia abordar las siguientes cuestiones: Previsiones detalladas

financieras

- Ventas de productos actuales a través de las vias
de distribucién existentes

- Ventas de nuevos productos a través de las vias
de distribucion existentes

- Ventas de productos actuales a través de nuevas
vias de distribucion

- Ventas de nuevos productos a través de nuevas
vias de distribucion

- Presupuesto para la proteccién de la PI (incluidas
las renovaciones)

Evolucion de los resultados  Deberia abordar las siguientes cuestiones: Datos financieros auditados o no

financieros

- Inversidn histérica acumulada en I+D auditados
- Porcentaje de esta inversion que figura en el
balance de la empresa

Uso de los fondos FoodCo invertird otros 500 000 USD en los préximos  Descripcién de los productos y de

dos afios en nuevos productos toda proteccién ya obtenida o en
tramite para la PI

Qué cambiaria en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:

®

TechCo

R

GameCo

b,

El plan de TechCo consiste en ampliar sus ventas a otros tres paises vecinos, donde ha identificado
distribuidores comerciales adecuados. Gana dinero vendiendo sus productos y sistemas a través de
distribuidores e instaladores. La estrategia de la empresa consiste en solicitar proteccion para su Pl en el
mercado nacional y en los principales mercados de exportacién, solicitando también patentes en paises en
los que otros podrian intentar fabricar productos competidores. Puede demostrar una relacion directa entre
las caracteristicas protegidas y el aumento de los ingresos, desglosados por producto y por territorio.

El plan de GameCo consiste en aumentar su base de suscriptores y aumentar su popularidad, tanto para
?enerar mas ingresos a través de los medios existentes, como para explorar la posibilidad de conceder
icencias a terceros sobre los personajes y el estilo del juego. Es titular de todos los derechos de autor sobre
el cédigo (programado internamente en su totalidad) y de los disefios de los personajes principales, y las
marcas estan registradas a sunombre. La empresa puede demostrar que sus indices de conversién a la
modalidad de pago son superiores a los habituales en el mercado, y ha realizado estudios que avalan la
posibilidad de conceder licencias a terceros. El plan desglosa de forma detallada las ventas de productos
virtualesy las relaciona con los derechos de PI.

Descargue la plantilla 5y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el
siguiente enlace.
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Cuantificar el valor de los activos intangibles y de PI

Si finalmente solicitamos un préstamo utilizando los activos de PI, tendremos que realizar una

estimacion de su valor. Existen herramientas y servicios profesionales que permiten hacerse una

idea de antemano de cudl puede ser ese valor. No obstante, antes de invertir tiempo y dinero

en esta actividad, conviene que preguntemos al prestamista qué tipo de valoraciones esta
dispuesto a aceptar. Es posible que insistan en utilizar un método propio y/o acudir a una fuente
de confianza para la elaboracién del informe de valoracion (véase el capitulo 3: “Valoracién de

nuestros activos de PI").

En esta fase, la prioridad es reunir y presentar informacién sobre la inversién realizada en la
creacién y el mantenimiento de la cartera de PI. Hay una serie de aspectos que resulta util
abordar, como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5 Costos de desarrollo de los activos de PI

Categoria de costo

Ejemplo

Categorias de gastos a incluir

Invencion

Aplicacién

Desarrollo de marcas

Creacién de disefios

Costos de la PI

Otros gastos

Costos derivados de la investigaciényla
creacién de prototipos de un concepto
innovador

Costos derivados de la elaboracion de
un medio para llevar a la practica la
invencion o creacién

Trabajo de elaboracion de material
explicativo o promocional

Trabajos de estilismo y presentacion,
por ejemplo de productos o envolturas

Costos de presentacion, tramitacion,
renovacién y defensa de patentes,
marcasy disefios

Tiempo/esfuerzo del personal
Investigacion de mercado
Investigacion por contrato

Recursos especializados/instalaciones
necesarias

Tiempo/esfuerzo del personal
Servicios especializados de desarrollo y
creacion de prototipos

Herramientas

Licencias de software

Suscripciones

Tiempo/esfuerzo del personal
Honorarios de agencias de desarrollo de
marcas

Tiempo/esfuerzo del personal
Honorarios de agencias de creacién de
disefios

Busqguedas de patentabilidad/libertad de
accion

Blsquedas de marcas

Honorarios de abogados

Tasas oficiales

Tasas de renovacion

Compra de nombres de dominio

Desarrollo de sitios web

Honorarios de abogados, por ejemplo, para la
redaccion de clausulas estandar

Costos de marketing

Establecer estos costos hard mas facil convencer a los prestamistas de que nuestros activos
intangibles y de PI tienen un valor, y demuestra nuestro compromiso con ellos, especialmente si
hemos incurrido en gastos importantes para su creacién y mantenimiento.

Tiempo no remunerado

Tal vez no sea posible cuantificar todos los costos. Puede ser dificil contabilizar el tiempo no
remunerado dedicado a trabajar en la empresa. Merece la pena intentar cuantificarlo como
indicacién de nuestro compromiso, aunque es poco probable que podamos obtener un

préstamo por su valor nominal.

1 Preparacién: Poner en orden la cartera de PI



2 Solicitud: Vision general
del proceso de concesion
de un prestamo

En este apartado se abordan las siguientes cuestiones:

- ¢Cémo encontrar a prestamistas interesados en nuestros activos de PI?
- ¢Qué puede hacer nuestra empresa con el dinero?

- Comprender los limites del apetito de riesgo de un prestamista

- ¢En qué consiste una garantia? ;Qué es el colateral?

- Anticiparse a las preguntas de diligencia debida

- La cuestion de la confidencialidad

¢Como encontrar a prestamistas interesados en nuestros
activos de PI?

Hay tres tipos principales de agentes financieros que pueden concedernos préstamos
respaldados por el valor de nuestros activos de PI:

- Los prestamistas comerciales, los bancos de desarrollo y/o las entidades de
financiacién basada en activos pueden tomar en consideracion nuestra cartera de
activos de PI a la hora de decidir si nos conceden un préstamo, asi como el importe
y las condiciones del mismo.

- Agentes financieros especializados pueden gestionar fondos dedicados a
respaldar a empresas que dispongan de importantes activos de PI, por ejemplo,
empresas tecnoldgicas.

- Los gobiernos pueden subvencionar o apoyar programas de concesién de
préstamos respaldados por la PI, en ocasiones dirigidos a sectores concretos.

No todos estos agentes financieros trabajan con activos de PI en todos los paises, por
lo que nuestra primera prioridad sera determinar cuales de ellos operan a escala local.
Para comprender mejor las opciones de que dispone nuestra la empresa y obtener
informacién se puede buscar la ayuda de contables, asesores comerciales, cdAmaras de
comercio u organismos publicos de informacién.

Prestamistas especializados

Algunos prestamistas estan especializados en determinados sectores o tecnologias.
Merece la pena que investiguemos un poco para determinar si hay prestamistas que
encajen especialmente bien con las actividades de nuestra empresa.

Para poder aceptar este uso de los activos de PI, es posible que el prestamista
deba cumplir una serie de condiciones establecidas por organismos reguladores,
sistemas gubernamentales de garantia o aseguradoras. Esta circunstancia influira



en las preguntas que nos van a formular durante el proceso de solicitud, a fin de determinar si
cumplimos con los requisitos.

En la figura 2 se resume a grandes rasgos el proceso que seguiradn la mayoria de
los prestamistas.

Figura 2 El proceso de concesién de un préstamo

®
" rd L . .
I:IET Analisis de nuestra empresa, de nuestros ingresos y de nuestras necesidades
de financiacion, a fin de determinar si la financiacion mediante la Pl es
aplicable a nuestro caso.

Examen detallado de nuestros activos de PI y de nuestra situacion financiera,
a fin de determinar si cumplen los requisitos establecidos por el prestamista.

Presentacion de una oferta provisional, que deberemos revisar para
determinar si la financiacion satisface nuestras necesidades y si las
condiciones del préstamo son aceptables.

Documentacién de las condiciones del préstamo para su firma.

xlll

Toma de los activos de PI como garantia del préstamo acordado.

¢Qué puede hacer nuestra empresa con el dinero?
Antes de iniciar un proceso de solicitud, hay que tener claras dos cuestiones:

- ¢Cudnto queremos pedir prestado? Algunos prestamistas y fondos pueden fijar importes
minimos o0 maximos en relacién con el dinero que estan dispuestos a prestar. Sin embargo,
los factores mas importantes para determinar la cantidad que podemos pedir prestada son
las circunstancias financieras y los planes de futuro de nuestra empresa.

- ¢Cémo vamos a utilizar los fondos? Algunos agentes financieros imponen restricciones a
la forma en que se puede gastar el dinero (por ejemplo, es posible que no pueda usarse
para pagar dividendos o para comprar otra empresa). Los prestamistas suelen preferir los
usos que impliquen la explotacién y/o el fortalecimiento de los activos de PI existentes, o la
creacién de otros nuevos para aprovechar una oportunidad de mercado conocida, como los
que se muestran en el cuadro 6.

Cuadro 6 Ejemplos de usos de los fondos y su posible idoneidad para la financiacién
mediante la PI

Uso Ejemplo Consideraciones

Investigacién y desarrollo Creacion de nuevos bienes o servicios ~ Es probable que sea un uso permitido: el
prestamista puede preguntar qué parte de la
inversién en I+D se destinara a mejorar o ampliar
la vida util de los activos existentesy qué parte a
crear otros nuevos

Gastos de marketing Promocién de bienes o servicios Es probable que sea un uso permitido: el
existentes Erestamista puede preguntar qué seguimiento se
ara de los resultados/rendimientos
Exportaciones Introduccién de bienes o servicios Es probable que sea un uso permitido: el
existentes en nuevos mercados prestamista puede preguntar hasta qué punto

estan protegidos los activos de PI existentes
en los nuevos mercados en los que se quieren
introducir

2 Solicitud: Visién general del proceso de concesion de un préstamo
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Uso Ejemplo Consideraciones

Contratacién de personal Formacién del equipo de la empresa Es probable que sea un uso permitido: el
prestamista puede preguntar si el nuevo
personal participara directamente en la creacién,
proteccién o explotacién de la PI, ya que todo ello
deberia afladir valor a la garantia del préstamo

Adquisicion de PI Compra de tecnologia, marcasy otros  Es probable que sea un uso permitido: el
activos para reforzar la oferta de la restamista puede Preguntar por los motivos de
empresa a compra, los beneficios esperados en términos

de ingresos o ahorro de costos, y el plan de
integracion

Adquisicién de otra empresa Compra de una empresa competidora  Puede ser un uso permitido: el prestamista
o integracion de partes de la cadena de Puede preguntar por los motivos de la compra,
suministro os beneficios esperados en términos de ingresos
o ahorro de costes, el plan de integracién y las
implicaciones en materia de PI

Reembolso de préstamos Pago de deudas existentes Podria ser un uso prohibido por las condiciones

existentes del préstamo, salvo que la PI se utilice como base
para una reestructuracion, ya que no afiade valor
alaPloalas actividades de'la empresa

Recompra de acciones o pago Compensacién a los accionistas Uso a veces prohibido por los prestamistas
de dividendos debido a que no afiade valor alaPloalas
actividades de la empresa

Relacién con las empresas propuestas como ejemplo:

@ La prioridad de TechCo es la expansién en el mercado internacional, lo que deberia ser un uso aceptable de
los fondos.
TechCo
= . . . . . . .z
O La prioridad de FoodCo es invertir en los costos de desarrollo y comercializacién de su nuevo producto, lo que
deberia ser un uso aceptable de los fondos.
FoodCo
ﬂ La prioridad de GameCo son las campafias en los medios sociales y la exploracion de oportunidades de
G c concesion de licencias, lo que deberia ser un uso aceptable de los fondos.
ameCo

Comprender los limites de la tolerancia al riesgo de un prestamista

Al conceder un préstamo, los prestamistas asumen el riesgo de que el prestatario no pueda
devolverlo. Para gestionar esa posibilidad, los prestamistas fijan limites al riesgo que estan
dispuestos a asumir. Evaldan la capacidad del prestatario para hacer frente a los pagos en
funcién de una serie de ratios que tienen en cuenta el flujo de efectivo que genera (véase el
capitulo 3, “¢Qué parte del valor de nuestros activos de PI podemos utilizar para obtener un
préstamo?”). El andlisis de la capacidad para hacer frente a los pagos de un préstamo se basa en
parte en la duracion del periodo de amortizacién del préstamo, denominado plazo o vida.

Un plazo mas largo significa que la cuantia de cada pago es menor, por lo que los flujos de
efectivo se ven menos afectados. No obstante, suele significar también que el importe total
de intereses pagados es mayor, ya sea porque el plazo del préstamo es mas largo o porque los
tipos de interés son mas altos.

Los prestamistas pueden estructurar los préstamos de diferentes maneras para facilitar el
pago, hacerlos mas asequibles y reducir el riesgo, como se muestra en el cuadro 7.

Cuadro 7 Formas de estructurar un préstamo

Estructuras Funcionamiento
Préstamo globo (balloon) El prestatario realiza una serie de pafqos de importe reducido a lo largo del tiempo y
liquida el saldo restante en un pago final mas elevado.

Préstamo a vencimiento (bullet) No se devuelve nada del capital mientras dura el préstamo, sino que se abona en su
totalidad al término del mismo.

Carencia de capital Periodo durante el cual el prestatario solo paga intereses, normalmente al principio de
la vida del préstamo.



¢En qué consiste una garantia? ;Qué es el colateral?

Los prestamistas se enfrentan a un importante vacio de informacién. Solo saben lo que
nosotros o nuestros asesores les cuentan sobre nuestra empresa. Establecer una garantia sobre
algunos activos de la empresa les ayuda a gestionar este vacio de informacién y otros riesgos.

Comprender la terminologia

La constitucién de una garantia confiere al prestamista el derecho a vender nuestros activos en
caso de impago. Esto le da al prestamista un instrumento para motivarnos a devolver el préstamo
y le permite recuperar sus pérdidas en caso de que no podamos hacerlo.

Cuando el prestamista vincula directamente la cantidad que esta dispuesto a prestar al valor de
los activos de PI que la empresa puede ofrecer como garantia, los activos en cuestion se conocen
a veces también como “colateral”. De este modo, se pone de manifiesto la expectativa de que los
activos de PI en cuestién tengan un valor suficiente para compensar cualquier posible pérdida.
Cuando un prestamista identifica una garantia valiosa, la decisién sobre la concesién de un
préstamo se vuelve mas sencillay es mas probable que sea favorable.

Los prestamistas suelen aceptar como garantia activos tangibles, por ejemplo, bienes inmuebles.
Tienen experiencia en la reventa de estos activos, en caso necesario. Los bancos fijan el valor de
estos activos en funcién de su valor de enajenacién, es decir, la cantidad que el prestamista espera
recibir por su venta, de la que descuentan un pequefio margen en concepto de riesgo, que suele
ser del 20-30 %.

Las empresas en crecimiento no suelen disponer de activos tangibles, por lo que se plantea
la posibilidad de que la PIy los activos intangibles cumplan esta funcién. Al estar menos
familiarizados con estos activos, el descuento aplicado por los prestamistas en concepto de
riesgo sera mayor. Como consecuencia, la ratio préstamo-valor de los activos de PI puede ser
del 50 % o inferior.

Dar y recibir valor
Los activos de PI son valiosos. Si ponemos estos activos en riesgo otorgando a nuestro

prestamista una garantia real sobre ellos, es porque esperamos recibir algo a cambio. De lo
contrario, lo Unico que ocurre es que nuestro prestamista protege mejor su posicion.

Garantia compensatoria (boot collateral)

Por lo general, las garantias permiten acceder a condiciones de financiacion mas favorables,
como se explica mas adelante. En algunas situaciones, sin embargo, los prestamistas pueden
tratar de incluir todo lo que posee la empresa en una suerte de garantia “genérica”, sin
necesidad de que se ofrezca un valor adicional que tenga esta naturaleza. Es lo que se conoce
como garantia compensatoria.

El uso de activos de PI como garantia puede evitar la necesidad de recurrir a otras formas de
garantia, como los activos tangibles, los bienes inmuebles o las garantias personales. Para ello
es necesario que el prestamista confie en tener acceso a algo de valor en caso de impago.

Para que podamos utilizar nuestros activos de PI para respaldar la concesién de un préstamo, es
preciso que conozcamos su valor. No obstante, conviene que consultemos con el prestamista antes
de invertir en una tasacion. Los prestamistas suelen tener preferencias en cuanto a la forma de
efectuar la valoracién o al proveedor que debe llevarla a cabo (véase el capitulo 3, “Valoracién de
nuestros activos de PI").
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Comprender el valor de nuestros activos de PI puede darnos acceso a opciones de financiacién
mas favorables, como por ejemplo:

- obtener préstamos que de otro modo no podriamos conseguir;
- aumentar la cantidad que el prestamista nos permite tomar prestada; y
- obtener mejores condiciones, por ejemplo, un tipo de interés reducido.

Anticiparse a las preguntas de diligencia debida

Los prestamistas tienen la responsabilidad de ofrecer productos financieros adecuados. Para
averiguar si la financiacién respaldada por PI es adecuada para nuestra empresa, deberan llevar
a cabo un proceso de diligencia debida a fin de verificar una serie de supuestos, para lo cual es
posible que intervengan personas distintas del gestor con el que tratamos habitualmente en la
entidad crediticia.

La solicitud avanzara con mas facilidad si tenemos preparadas las respuestas para las preguntas
que es mas probable que nos formulen.

Familiaridad con los activos intangibles

Muchas preguntas de diligencia debida en materia de PI son similares a las que se plantean

en los préstamos basados en activos tangibles. Estas preguntas sirven para indagar sobre el
estadoy la calidad de los activos, asi como sobre si existe algun problema relacionado con la
titularidad o los derechos de uso. No obstante, si nuestro prestamista no esta familiarizado con
los activos de PI, es posible que nos formule mas preguntas sobre estos activos que sobre los
de otras clases.

Tal como se ha explicado en el capitulo anterior, debemos proporcionar informacién completa
sobre los activos de PI que queremos que se tomen en consideracién y ser capaces de explicar
el valor afiadido que aportan a nuestras operaciones. En caso de que el prestamista quede
satisfecho con esta informacioén, las areas que mas probablemente se examinaran en relacién
con la PIson las siguientes:

- Titularidad (;a quién pertenece el activo de PI?)

- Situacién (¢existen derechos de Pl y estan en vigor?)

- Alcance (;qué es lo que cubren esos derechos de PI?)

- Cobertura (¢dénde son validos?)

- Madurez (;qué grado de aceptacion tienen?)

- Controversias (reclamaciones por infraccién o nulidad y gestién de las mismas).

Puede utilizar la plantilla 6 para preparar la informacién necesaria. En esta versién se muestran los
principales puntos que deben abordarse y se ofrece un ejemplo practico para el caso de GameCo.



Plantilla 6

Plantilla relativa a la diligencia debida

@ Ejemplo de GameCo

Ejemplo de titulo

Puntos clave

Puntos clave y elementos de prueba ttiles
para GameCo

Titularidad de los
activos

Situacién de los activos

Alcance de los activos

Cobertura territorial de
los activos

Madurez de los activos

Controversias sobre
activos

Confirmar que la empresa es titular de todos
los activos enumerados, ostenta los derechos
sobre ellos y no son objeto de litigio.

Facilitar informacién adicional sobre la
estrategia de proteccién de la PI en relacién con
los derechos auin no registrados o concedidos

Explicar por qué los derechos vigentes son
adecuados y suficientes para respaldar el
modelo de negocios actual y futuroy que
existen pruebas claras de que hay demanda en
el mercado para ellos

Explicar la relacién entre los mercados
geogréficos en los que opera la empresay los
paises en los que cuenta con proteccion para
su PI

Demostrar que los derechos son lo
suficientemente maduros como para respaldar
la generacién de ingresos a partir de productos
o servicios, pero no tanto como para quedar
obsoletos

Proporcionar informacién sobre las infracciones
detectadas, o las que se hayan imputado a la
empresa, y explicar qué ha'sucedido en tales
casos. Sila empresa ha hecho valer con éxito su
PI, deberia contar como un punto a favor. Si no

Tal vez preocupe que alguien mas tenga

derechos de PIsobre el juego

Elementos de prueba:

- Condiciones para la negociacién de licencias
del motor de juego subyacente

- Condiciones de contratacién del personal

- Cesién de derechos a subcontratistas que
participen en la elaboracién del c6digo

Tal vez preocupe que GameCo dependa de unos

derechos de autor sobre el software que sean

dificiles de proteger frente a imitaciones

(no asi frente al robo)

Elementos de prueba:

- Inventario de todos los activos intangibles y
de PI que GameCo posee y utiliza, por tipo

- Plan de negocios que incorpore la estrategia
de marcay contemple posibles formas de
utilizar las caracteristicas de los personajes
para impulsar el crecimiento futuro

Aligual que en el caso anterior, el motivo de
preocupacién pueden ser las limitaciones de la
proteccién conferida por el derecho de autor
Elementos de prueba: los mismos que en
“Situacién”

Tal vez preocupe el hecho de que las

aplicaciones mdviles pueden utilizarse en

cualquier lugary proteger la PI en todo el
mundo puede resultar muy caro

Elementos de prueba:

- Matriz comparativa de estadisticas sobre
perfiles de usuarios actuales y territorios
donde la PI esté protegida/registrada

- Matrizampliada que indique en qué
territorios adicionales se puede obtener
facilmente proteccion (teniendo en cuenta
los plazos de ampliacion de determinados
derechos registrados existentes)

Tal vez preocupe el hecho de que la Pl asociada
alos juegos suele ser efimeray que algunos
activos que son valiosos hoy no lo seran
mafiana.
Elementos de prueba:
- Estudios de mercado que demuestren
el éxito del desarrollo de franquicias y
modelos de concesién de licencias de juegos
comparables
- Plan de negocios que incluya una hoja
de ruta para el desarrollo de productos
que muestre que una mayor inversién
potenciara la fidelizacion'y la aceptacién
- También debe indicar claramente los pasos
necesarios para generar valor a partir de los
activos creados hasta la fecha

Tal vez preocupe que los desarrolladores se
lleven caracteristicas o formas de trabajar
Unicas y novedosas cuando abandonen
GameCo y pongan en peligro la ventaja
competitiva.

han surgido controversias, también debe ponerse Elementos de prueba:

de manifiesto

- Condiciones de contratacion del personal
que incluyan cldusulas explicitas en relacién
con la confidencialidad y la titularidad de los
derechos de autor

Qué cambiaria en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:

TechCo puede tener que demostrar que el uso de subcontratistas para fabricar los productos fisicos no
complica ni limita sus derechos. Las cesiones y los acuerdos de no divulgacién pueden ser elementos Utiles

@ de prueba. La empresa también puede tener que explicar en qué medida su estrategia de proteccién de la PI
respalda la expansion de mercado prevista, en particular en lo que respecta a las patentes, dado que todavia

TechCo no se han concedido todos los derechose{, por lo tanto, no son exigibles; podrian plantearse preguntas
sobre el alcance y la cobertura territorial. Por tltimo, puede preocupar que los distribuidores o instaladores

infrinjan los derechos de PI de la empresa. TechCo tendra que explicar como gestiona esta amenaza.

FoodCo pone mucho énfasis en el desarrollo de la marca, pero algunos de sus productos se desarrollan
conjuntamente con los proveedores. Es posible qlue un prestamista quiera confirmar que se han realizado las
u

Ch_ cesiones oportunas para que la empresa sea tit

ar de todos los activos necesarios para su actividad diaria,

y también obtener confirmacion de que los proveedores subcontratados no conservan ningdn derecho que
pueda complicar la expansion prevista de la empresa. También habré preguntas sobre el grado de aceptacién
F dc s .z .
oodCo gue se ha ngrado realmente en ej mergado hasta la fecha. Por dltimo, también ha habido un caso de fraude
e imitacion -que FoodCo resolvié con éxito a su favor-, lo que demuestra que su marca goza de cierto grado
de proteccién.

& Descargue la plantilla 6 y algunos ejemplos correspondientes a las tres empresas en el
siguiente enlace.
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El prestamista puede dar por buenas las respuestas que le demos y el contrato de préstamo que
nos ofrezcan exigira que confirmemos la exactitud de la informacién que hemos facilitado.

La cuestion de la confidencialidad

Durante el proceso de diligencia debida, los prestamistas o los especialistas designados por
ellos pueden hacernos preguntas detalladas sobre nuestros activos de PI, nuestra situacién
financiera actual e histérica, nuestros planes de futuro y nuestra cartera de clientes.

Por regla general, un prestamista fiable tratara la informacién que le facilitemos de forma
confidencial y no la revelard a nuestros competidores o clientes. No obstante, vale la pena
considerar la posibilidad de firmar un acuerdo de no divulgacién como medida de proteccién.
De este modo, la empresa demuestra también que se toma en serio la proteccién de los activos
de PI. Puede ser mas rapido aceptar la redaccién propuesta por el prestamista para el acuerdo
de no divulgacién que insistir en mantener una propia.

Debemos ser especialmente cautelosos con los siguientes activos de PI

- Lainformacion relativa a las invenciones antes de solicitar proteccidn por patente: si
divulgamos el contenido de una invencidn, salvo que lo hagamos en condiciones de estricta
confidencialidad, podemos perder el derecho a dicha proteccién.

- Los secretos comerciales que utiliza nuestra empresa: una vez que se divulga un secreto,
resulta muy dificil protegerlo y conservarlo como ventaja competitiva.




3 Decision: Condiciones
estructura de la operacion

En este apartado se abordan las siguientes cuestiones:

- Modalidades de financiacién disponibles

- ¢Cudl es lamas adecuada para nuestra empresa?

- Tipos de garantias reales que aceptan los prestamistas

- Valoracién de nuestros activos de PI

- ¢Qué parte del valor de nuestros activos de PI podemos utilizar para obtener
un préstamo?

- ¢Es caro pedir un préstamo respaldado por activos de PI?

Modalidades de financiacion disponibles

Existen cinco formas principales de aprovechar el valor de la PI para obtener
financiacion mediante el endeudamiento, como se muestra en el cuadro 8. No todas
ellas se encuentran disponibles en todos los paises, y es probable que cualquier
prestamista ofrezca como mucho una o dos de estas opciones.

Cuadro 8 Formas de obtener financiacion mediante la PI

Estructura

Funcién de los activos de PI

Préstamos con
garantia

Préstamos ?arantizados por activos de PI,
como complemento o en sustitucién de
otras garantias sobre bienes tangibles o de
caracter personal.

El valor de nuestra PI determina la cantidad
que podemos pedir prestada. Es mas
probable que podamos utilizar la P como
garantl’a si esta tiene un valor independiente

e nuestro negocio. Los prestamistas se fijan

en la posibilidad de revender los activos de
PI, lo que requiere una cantidad importante
de comprobaciones en materia de diligencia
debida en el marco de la transaccién.

Préstamos
basados en
los flujos de
efectivo

Préstamo sin garantia, basado
principalmente en la cantidad, frecuencia

y fiabilidad del efectivo generado por la
empresa. Los activos de PI proporcionan
seguridad al prestamista, ya que respaldan el
compromiso y la capacidad del prestamista
para devolver el prestamo.

El prestamista llevard a cabo una valoracién
de los activos de PI, pero su valor
recuperable tiene una importancia limitada
en la decisién del prestamista.

Los prestamistas tendran en cuenta la
fiabilidad del flujo de efectivo previsto

y la funcién que desempefia la Pl en su
consecucion.

Venta con
retrocesion de
licencia

Una forma de financiacién basada en activos.
El prestamista nos compra los activos de PI

y a continuacién nos concede una licencia
exclusiva sobre ellos.

A cambio de ceder la titularidad de nuestros
activos de PI, podemos recuperar el efectivo
invertido en su desarrollo, sin perder los
derechos de uso exclusivo.

Deuda de
riesgo

La deuda de riesgo esta destinada a
empresas en crecimiento que necesitan
fondos adicionales tras anteriores rondas
de financiacién basadas en el capital
social. Proporciona financiacién mediante
endeudamiento sin diluir mas la propiedad
de los fundadores, si bien los prestamistas
pueden incluir opciones para adquirir
acciones en el futuro. Los activos de PI
pueden utilizarse como garantia.

Los prestamistas evaltGan el potencial de la
empresa, el capital ofrecido previamente
como garantiay los indicadores de riesgo
en cuanto a su capacidad de cumplir sus
obligaciones futuras de reembolso. Los
activos de PIse consideran un factor ala
hora de evaluar la rentabilidad y el potencial
de una empresa.
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Estructura Funcién de los activos de PI

Titulizacién Un conjunto de activos de PI similares entre  Los flujos de efectivo asociados a los activos
siy generadores de efectivo se agrupan para de PI determinan el importe de los fondos
crear un nuevo instrumento de garantia, que pueden captarse y los rendimientos que
por ejemplo, un bono. La venta del nuevo pueden obtenerse. Los activos en cuestion
instrumento de garantia en el mercado suelen consistir en derechos de autor (por
permite obtener fondos en el presente a ejemplo, los bonos Bowie, emitidos en 1997).

cuenta de flujos de ingresos futuros.

No se trata de una lista exhaustiva, y existen variantes para casos especificos. Por ejemplo,

las peliculas se financian a veces utilizando como garantia los derechos de autor del guion,
respaldados por un seguro de buen fin, que cubre el riesgo de que la pelicula no se termine o no
genere un nivel minimo de ingresos. Es probable que surjan nuevas variantes con el tiempo.

¢Cual es la mas adecuada para nuestro negocio?
Cada agente financiero tendra su propia idea de las estructuras de financiacién que esta dispuesto
a ofrecer. Cuando todas las opciones estén disponibles, la eleccién dependerd de la madurez del

negocioy de la naturaleza de los activos de Pl y la aceptacién que tengan en el mercado.

En la figura 3 se muestra la relacién entre los activos de PIy las posibles modalidades
de financiacion.

Figura 3 Activos de PI que pueden utilizarse para la financiacién y enfoques adecuados

Los activos de

PI se utilizan Los activos Los activos
enrelacion de PIsonel de PIson Hay ingresos
con productos/ producto fundamentales predecibles Los activos El negocio
servicios (por ejemplo, parala de caracter de PIpodrian  cuentacon
Modalidad de  que generan musica actividad recurrente o revenderse en inversores de
financiacién ingresos grabada) comercial contractual caso necesario capital
Préstamoscon E D E MD E D
garantia
Préstamos E D D E D D
basados en
los flujos de
efectivo
Venta con E D E MD E NN
retrocesion de
licencia
Deuda de riesgo MD NN D D D E
Titulizacién E E NN E NN NN

E-Esencial MD-Muy deseable D-Deseable NN-No necesario

En el cuadro 9 se muestra la importancia relativa que tienen las distintas opciones de
financiacién para las empresas propuestas como ejemplo.

1 Revista de la OMPI. Lo nuevo siempre en el punto de mira: David Bowie y la innovacién financiera en el campo de la
PI. 13 de enero de 2016. Disponible en: www.wipo.int/pressroom/es/stories/bowie_ip_innovator.html [consultado el
23 de mayo de 2024].



Cuadro 9 Posibles opciones de financiacién para las empresas propuestas como ejemplo

Posibles opciones de financiacién
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@ 'I(;echCo cufentg con invlersores dle capital riesgo. Sus activos
e PIson fundamentales para el negocio y sustentan sus
ingresos. La empresa es rentable. v v v v X
TechCo
C" Los activos deIPI de FoodCo cogtribuyen a ‘enerard
ingresos para la empresa. FoodCo no esté financiada por
O capital riesgo v v v X X
FoodCo
@ GameCo se encuentra aun en una fase relativamente
temprana de su desarrollo. Sus activos de PI alin no estan
G c maduros y no generan ingresos de forma independiente. X v X X X
ameCo

Conviene hablar con el prestamista antes de efectuar una valoracion

Estas estructuras pueden requerir distintos enfoques a la hora de valorar la PI. Por este motivo,
es mejor no invertir dinero en una valoracién hasta que sepamos qué viabilidad tienen las
distintas vias y cudles pueden estar a nuestra disposicion, ya que el prestamista puede haber
estipulado cémo debe realizarse la valoracién y aprobado quién debe llevarla a cabo.

Tipos de garantias reales que aceptan los prestamistas

La mayoria de los paises cuentan con leyes y mecanismos que facilitan a los prestamistas la
constitucién de garantias sobre activos tangibles como bienes inmuebles y bienes de equipo.
Muchos paises prevén un procedimiento equivalente para los activos intangibles y de PI. El
enfoque y la terminologia pueden variar en funcién del régimen juridico de cada pais.

En los paises del common law, el prestamista utilizara probablemente un gravamen (charge o
lien). En los paises de tradicidn juridica romanista, la estructura correspondiente es la prenda
(pledge). En la mayoria de los casos, es técnicamente posible constituir hipotecas sobre activos
de PI, aunque raramente se hace debido a los complicados tramites que conllevan.

Estos tipos de garantias reales permiten seguir utilizando los activos de PI casi con toda
normalidad. Existen algunos condicionantes, como la prohibicién de venderlos, conceder
licencias en exclusiva o renunciar a ellos. Si incumplimos nuestras obligaciones de pago
derivadas del préstamo, el prestamista puede hacerse con nuestros activos de PI sin
nuestro consentimiento.

Por lo general, los gravdmenes o las prendas quedan registrados en una base de datos oficial.
Las garantias reales también pueden inscribirse en las bases de datos de PI donde estén
registrados los activos.

Si se utiliza una estructura de financiacion basada en activos, como en la venta con retrocesion
de licencia, el prestamista adquiere nuestros activos en lugar de constituir una garantia real
sobre ellos. Obtendremos una licencia exclusiva para utilizar los activos de PI a cambio de
efectuar los reembolsos pertinentes. Podremos seqguir utilizando los activos de PI en nuestro
negocio, y seguiremos siendo plenamente responsables de su mantenimiento y proteccion.

ision: Condicionesy estructura de la operacion

3 Dec
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afinanciacién de Pl en la practic

Valoracion de nuestros activos de PI

A los prestamistas les resulta mas dificil valorar los activos de PI que los activos tangibles, por

las siguientes razones:

- suvalor es mas dependiente del contexto;

- hay muchos menos datos disponibles sobre transacciones; y

- los activos de PI tienen un perfil de amortizacién menos predecible a lo largo de su vida
util econdmica.

Por estas razones, la valoracién de la PI requiere la participacion de especialistas. El analisis
tiene componentes objetivos y subjetivos. En consecuencia, distintos profesionales pueden
llegar a veces a valores razonables pero divergentes de los activos de PI. Los prestamistas
comerciales, como los bancos, querran asegurarse de que los métodos utilizados para valorar la
PI son coherentes y comparables en todas las transacciones.

Prudencia del prestamista

Cabe esperar que el prestamista adopte un enfoque prudente tanto en lo que respecta al valor
como a la proporcién de ese valor que puede tenerse en cuenta para el préstamo.

En general, hay dos conjuntos de datos financieros que pueden utilizarse para determinar el

valor de la PI:

- Ingresos: los ingresos, el flujo de efectivo y los beneficios generados por los activos de Pl en el
pasado y los importes previstos a corto y medio plazo (un analisis principalmente prospectivo).

- Costo: la inversion realizada para que los activos de PI alcancen su fase actual de desarrollo,
y la inversién adicional que puede ser necesaria para mantener su posicién competitiva (un
analisis principalmente retrospectivo).

Los prestamistas y sus asesores especializados utilizan estos datos de diversas maneras para
determinar el valor de la PI. Es posible que combinen diferentes métodos en sus analisis.

Los métodos utilizados pueden depender del tipo de producto que estén en condiciones

de ofrecernos.

En el cuadro 10 se muestran los aspectos mas importantes del andlisis, asi como aquellos que
pueden requerir mas informacién de nuestra empresa para obtener un resultado valido.

Cuadro 10 Preparacion para la valoracion de TechCo

@ Ejemplo de TechCo

Pregunta del experto  Puntos clave Respuesta de TechCo

¢Cudl es la contribucién Previsiones bien fundamentadas que veng?an - Elsistema de generaciény almacenamiento
delaPlalosingresos  respaldadas por compromisos contractuales de energia esta protegido por patentes

futuros sitodo va seglin y/o relaciones comerciales establecidas y datos - El software esta protegido
lo previsto? sobre demanda - Laempresa cuenta también con una marca
cada vez mas reconocida
- Lasventas crecen rapidamente
- Las previsiones estan respaldadas por
contratos firmados con distribuidores e
instaladores

¢Cudles son los riesgos  Informacién sobre el contexto normativo; - Laempresa necesita el nivel adecuado

que podrian impedir medios por los que la empresa ha alcanzado sus  de capital circulante para aumentar su

que laempresa objetivos en el pasado; informacién detallada produccién y sus ventas a fin de satisfacer la
cumpla su plan? ¢;Estan  sobre cualquier controversia o infraccién en demanda internacional confirmada
relacionados conla PI?  materia de PI que haya surgido; informacién - No hay riesgos especificos identificados en

sobre la competencia (véase mas abajo). relacion con la PI o la reglamentacion



Pregunta del experto  Puntos clave Respuesta de TechCo

¢;Estaria alguien Informacién detallada sobre actividades - Laempresa esta actualmente respaldada
interesado en comprar  de fusiény adquisicién en el sector en las por sociedades de capital riesgo
los activos en cuestiéon  que Earticipen empresas similares, y sobre - Dichas sociedades invirtieron en TechCo
sila empresa tuviera posi Iesr)ropuestas comerciales que haya porque se observa una gran actividad
graves dificultades y recibido la empresa en relacién consu Pl a de fusiones y adquisiciones en el sector,
un banco tuvieraque  efectos de compras, concesién de licencias o por lo que esperan que haya buenas
venderlos? colaboraciones. oportunidades de salida
- Enlos dltimos 12 meses se han recibido dos
manifestaciones de interés por comprar
TechCo, pero la direccién quiere ampliar
antes las operaciones
- TechCo también ha recibido propuestas
para negociar la concesién de licencias en
relacién con sus patentes
¢;Cuanto ha invertido Calendario de inversiones histéricas; fuentesy - Hastala fecha, se han invertido en total mas
laempresaenel usos (¢de dénde ha venido el dineroy a dénde de 8 millones de délares USD en el desarrollo
desarrollo de sus haido?) de hardware, software y sistemas protegidos
activos? ¢Es una apuesta mediante patente.
seria? - Ladireccion de TechCo ha conservado una
participacién mayoritaria en la empresa
¢;Las inversiones, los Informacién sobre la actividad de la - Latecnologia de TechCo es lider del mercado
conocimientos técnicos  competencia y sus argumentos de venta en su campo, razén por la cual la empresa
ylos activos de PIdela diferenciales en relacién con los de la empresa ha conseguido acuerdos con los principales
empresa suponen una distribuidores
barreraimportante - Estos contratos de distribucién representan
para que otros se una barrera de entrada adicional para
introduzcan en el terceros
mercado?
¢Cudnto tendrd que Incorporacién de presupuestos de I+D - Presupuesto de un millén de délares USD
gastar la empresa en razonables de acuerdo con las previsiones de en [+D durante los préximos dos afios para
PI para seguir siendo la empresa desarrollar nuevos sistemas de software y

competitiva?

hardware
- Serealizardn mas registros de marca para
proteger las submarcas

Este cuestionario puede servir de apoyo para un analisis ordenado de los principales factores a
tener en cuenta en el proceso de valoracion de la PI.

Qué camb

(6

FoodCo

=)

GameCo

iaria en el caso de las otras empresas propuestas como ejemplo:

FoodCo hara hincapié en la contribucién de sus férmulas al firme crecimiento que registra la empresayen la
necesidad de satisfacer la demanda de nuevos productos, respaldada por cartas de intenciones y acercamientos
de nuevos clientes, como resultado de la diferenciacién de su oferta. Dada la popularidad de los productos de
FoodCo, no seria de extrafiar que empezaran a surgir algunos imitadores, aunque gestionados con eficacia no
tendrian més efecto que el de confirmar las oportunidades de crecimiento existentes.

GameCo hard hincapié en el elevado indice de suscripciones y compras dentro de su aplicacién, que esta
generando mejores ingresos c1ue sus competidores. La empresa presentard datos que demuestren la
idoneidad de sus activos para la expansiéon mediante la concesién de licencias, y acreditara haber tomado las
medidas necesarias para proteger su marcay las caracteristicas clave de sus personajes.

La importancia del flujo de caja

Nuestros activos de PI son valiosos, pero los flujos de tesoreria actuales y futuros seran el
principal factor determinante para decidir si podemos pedir un préstamo y de qué cuantia. Los

flujos de e

fectivo determinan nuestra capacidad para devolver un préstamo (tanto la suma

prestada como los intereses y otras comisiones que puedan aplicarse). La mayor amenaza para
el dinero del prestamista mientras dura el préstamo es la posibilidad de que nuestra empresa
quiebre. Es mas facil que una empresa quiebre por falta de liquidez que porque sus activos de
PIdejen de ser Utiles.

ision: Condicionesy estructura de la operacion
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afinanciacién de Pl en la practica - Obtener préstamos con activos de PI

¢Qué parte del valor de nuestros activos de PI podemos utilizar
para obtener un préstamo?

La financiaciéon mediante la PI es algo nuevo y los prestamistas todavia estan aprendiendo

a entender el comportamiento de los activos de PI como garantia de un préstamo. En

consecuencia, no existen practicas establecidas acerca de qué parte del valor de nuestros

activos de PI puede utilizarse como garantia para obtener un préstamo. En esta situacién hay
que tener en cuenta dos factores:

- Lafalta de confianza en el valor recuperable de los activos de PI. El valor de la PI depende
del contexto, por lo que puede cambiar si los activos o la empresa se encuentran en una
situacién de precariedad. Por otro lado, el valor de la PI es mas dificil de determinar que el
de los activos fisicos, ya que la PI rara vez se compra y se vende en el mercado con la misma
transparencia que estos. La ausencia de referencias de mercado y vias de enajenacién
también significa que estos activos reciben un tratamiento distinto en cuanto capital.

- Costos de transaccion elevados. Este desconocimiento y desconfianza con respecto
a los activos de PI puede dar lugar a un incremento de los costos, como se explica en el
siguiente apartado.

Las practicas evolucionan rapidamente hacia una mejora del acceso a la financiacion para las
empresas en crecimiento, cuya capacidad para obtener préstamos se ve especialmente afectada
por la falta de garantias en forma de activos tangibles. Con todo, pocos prestamistas estaran
dispuestos a ofrecer la misma relacién préstamo-valor en el caso de un activo de PI que en el de
una casa o un coche.

¢Es caro pedir un préstamo respaldado por activos de PI?

Los costos asociados a los préstamos respaldados por activos de PI se dividen principalmente
en tres categorias:

- Interesesy otros gastos de financiacién.

- Honorarios de abogados y profesionales.

- Gastos en concepto de seguros y garantias.

A menudo, estos costos se agrupan en lugar de cobrarse por separado. A continuacién se
describe en qué consiste cada uno de ellos.

Intereses y otros gastos de financiacién

La mayoria de los préstamos requieren el pago de intereses a lo largo del periodo de
amortizacién. Las instituciones financieras pueden considerar que los préstamos respaldados
por activos de PI entrafian mas riesgos que los respaldados por activos fisicos, lo que puede dar
lugar a tipos de interés mas elevados. Sin embargo, es posible que podamos ahorrar dinero en
concepto de intereses si nuestro pais ofrece una subvencién o si aportamos nuestros activos de
PI como garantia.

Es habitual que se apliquen comisiones Unicas a los préstamos, como las utilizadas para cubrir
los gastos administrativos que llevan asociados. En el caso de la financiacién respaldada por
activos de PI, estos costos pueden ser mas elevados que en otros tipos de préstamos, ya que
requieren que el prestamista cuente con especialistas en diligencia debida y valoracién de

la PI. Es posible que se apliquen tasas adicionales en caso de que optemos por cancelar el
préstamo anticipadamente.

Honorarios de abogados y profesionales

La mayoria de los préstamos requieren la participacion de otras partes ademas del prestamista
y el prestatario. Esto es especialmente cierto en el caso de la financiacién respaldada por activos
de PI, ya que el escaso volumen de transacciones hace que pocas instituciones financieras
dispongan de expertos internos.

Como ya se ha dicho, el prestamista exigira una valoracién fiable e independiente de nuestros
activos de PI. También pueden producirse costos derivados de las comprobaciones en materia
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respaldar el préstamo, especialmente si confiamos en el valor de estos como garantia. Estos

costos suelen repercutirse en el prestatario, aunque en algunos paises existen subvenciones

para cubrirlos. Es posible que podamos incluir estos costos en el acuerdo de préstamo.

Si tratamos de conseguir una cantidad de fondos importante, pueden surgir costos adicionales.
Por ejemplo, el prestamista puede exigir que mantengamos los activos de PI en una empresa
separada, para estar mas seguro de tener acceso a ellos en caso de necesidad. También pueden
surgir costos adicionales asociados a la obtencién de asesoramiento juridico o financiero o al
cumplimiento de los requisitos de presentacién de informes.

Cuando los activos de PI consistan en software, el prestamista puede exigirnos que
mantengamos una copia del cddigo bajo custodia de un tercero. Por lo general, los costos de
constitucién y mantenimiento del contrato de plica correran a cargo del prestatario.

Gastos en concepto de seguros y garantias

En varios paises, los gobiernos ofrecen garantias para cubrir una parte del importe del
préstamo. Esto conlleva algunos gastos administrativos que suelen repercutirse en
el prestatario.

Los prestamistas pueden contratar un seguro de garantia para cubrir el riesgo de que nuestros
activos de PI pierdan valor. El costo de obtener esa cobertura puede reflejarse en las comisiones
de apertura o en las tasas anuales asociadas a nuestro préstamo.

Por otro lado, el prestamista puede querer garantias de que podemos hacer frente a los riesgos
relacionados con la infraccién de nuestros activos de PI. Una forma aceptada de hacerlo es
mediante un seguro contra litigios en materia de PI. En ocasiones podremos utilizar los fondos
del propio préstamo para pagar las primas asociadas.
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En este apartado se abordan las siguientes cuestiones:

- Comprender las cldusulas del préstamo

- ¢Qué espera de nosotros el prestamista?
- Restricciones aplicables a nuestros activos de PI durante la vida del préstamo
- Creacién de nueva PI

Comprender las clausulas del préstamo

Los acuerdos de préstamo suelen incluir cldusulas especificas. Se trata de
compromisos contractuales que acordamos con el prestamista, en los que se
establecen requisitos y restricciones especificos para el prestatario. Algunas de estas
cladusulas pueden estar relacionadas con nuestros activos de PI, por ejemplo, en los
casos que figuran en el cuadro 11.

Cuadro 11 Clausulas comunes relacionadas con la PI
Obligacién Significado Efectos
Deber de Debemos mantener nuestros registros  Es posible que tengamos que informar

mantenimiento de
nuestros activos

de PIvélidosy en vigor, renovando
los derechos cuando corresponday
tramitando las solicitudes oportunas
para obtener nuevos registros

anuestro prestamista si alguien intenta
impugnar o invalidar nuestros derechos,
o si tenemos que defenderlos o hacerlos
valer

Obligacién de no vender
ni ceder el control

de nuestros bienes a
terceros

No podremos vender ninguno de los
derechos de PI ofrecidos como garantia
ni conceder licencias Unicas o exclusivas
sobre ellos

Es f)osible que necesitemos el permiso
del prestamista para conceder licencias
sobre nuestros activos de PI

Obligacién negativa

No podremos ofrecer los activos de PI
como garantia a nadie mds, o deberemos
salvaguardar la prioridad de los intereses
del prestamista original

Es posible que tengamos que consultar
con nuestro prestamista antes de pedir
préstamos adicionales

Derecho de inspecciény
revaluacion

Cooperacién en la actualizacién periddica
de los registros de seguridad y en la
revaluacion de los activos de PI

Podemos estar obligados a facilitar
informacién dentro de unos plazos
determinados

Modelos de negocio que requieren la concesion de licencias

Si nuestra empresa concede regularmente licencias de PI como parte de su modelo de
negocio, tendremos que negociar con el prestamista para excluirlas de los acuerdos.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, si vendemos nuestro software como un servicio a
nuestros clientes y si concedemos su uso bajo licencia.




¢Qué espera de nosotros el prestamista?

Teniendo en cuenta la rapidez con la que puede cambiar la situacién de un activo de P, es
posible que los prestamistas quieran efectuar comprobaciones con frecuencia, y que contraten
a un especialista para que se ocupe de esta labor. Ademas de tener en cuenta la salud financiera
general de la empresa y confirmar que no existen amenazas para la garantia real constituida
por el prestamista, estas actividades de seguimiento se beneficiaran de toda informacién que
podamos facilitarles sobre cuestiones como las siguientes:

- Desarrollos positivos, como la incorporacién de directivos, la entrada en nuevos mercados,
la introduccién de nuevos productos o el desarrollo y la proteccién de nuevos activos de PI.
- Circunstancias potencialmente negativas, como la salida de personal clave, infracciones
de los derechos de P, la retirada de productos o la entrada de nuevos competidores en el
mercado, asi como las medidas de mitigacién que estamos adoptando.

Los prestamistas esperaran que llevemos a cabo esfuerzos razonables para proteger y
mantener adecuadamente nuestros activos de PI. Es probable que estos esfuerzos incluyan,
entre otras, las actividades que se indican en el cuadro 12.

Cuadro 12 Principales acciones que deberemos realizar mientras dure el préstamo
Actividad Accion prevista

Renovacién de los Si hemos obtenido la concesién o el registro de un derecho de PI, deberemos renovarlos a su
derechos de PI vencimiento.

Tramitacion de los Por supuesto, es bastante habitual que se retiren algunas solicitudes, por ejemplo, las de
derechos de PI patentes nacionales cuando se presentan solicitudes PCT. Teniendo esto en cuenta, tal vez

deberiamos decir "se espera que sigamos adelante con estos procesos, 0 que tengamos una
buena razén para no hacerlo".

Estrategia de PI Si descubrimos o desarrollamos nuevos activos de PI, se espera que tratemos de obtener unos
niveles de proteccién al menos tan rigurosos y completos como los que hemos obtenido en el
pasado.

Infraccién de la PI Si sospechamos que se estan infringiendo nuestros activos de PI, o si se nos acusa de

infringir los de otra persona, tendremos que abordar la cuestién con prontitud y contar con el
asesoramiento juridico y profesional adecuado. Es posible que tengamos que informar de ello a
nuestro prestamista.

Seguro de PI Si el acuerdo de préstamo nos obliga a contratar un seguro que cubra los gastos derivados de la
estion de las infracciones, tendremos que asegurarnos de que lo mantenemos, asi como todos los
emds seguros pertinentes.

La reputacion como activo intangible

Habida cuenta de que la reputacién también es un activo intangible importante, se espera

que evitemos, en la medida de lo posible, cualquier accién que pueda disminuir el valor de la
empresa o de sus productos y servicios. Es importante que sepamos gestionar la empresay los
riesgos a los que se enfrenta.

Sila financiacién mediante PI esta basada en un proyecto, también se nos puede exigir
que desarrollemos una serie de activos especificos dentro de un plazo determinado y que
obtengamos los derechos necesarios para protegerlos.
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afinanciacién de Pl en la practica - Obtener prés

Restricciones aplicables a nuestros activos de PI durante la vida
del préstamo

El prestamista tendrd interés en asegurarse de que nuestra empresa siga siendo libre de utilizar
los activos de PI a fin de protegerlos y aumentar su valor. Por lo tanto, es muy poco habitual

que un acuerdo de préstamo establezca restricciones sobre la forma en que usemos nuestros
activos de PI en el “desarrollo normal de la actividad comercial”.

Sin embargo, es probable que algunos acuerdos de financiacién mediante PI prohiban la
realizacién de determinadas acciones sin un permiso especial (por ejemplo, en virtud de
las clausulas y las obligaciones negativas antes mencionadas). Las cuestiones que mas
frecuentemente requieren consentimiento tienen que ver con las siguientes obligaciones:

- novender o ceder nuestros activos de PI a terceros;

- no ofrecer nuestros activos de PI como garantia de otros acuerdos de préstamo; o

- no conceder la explotacidn de nuestros activos de PI a terceros bajo licencia exclusiva
o0 Unica.?

Ninguna de estas clausulas deberia impedirnos refinanciar nuestra deuda o vender nuestra
empresa en el futuro. No obstante, en caso de emprender cualquiera de estas acciones
habremos de tener en cuenta la garantia real existente. Sera necesario que liquidemos

el préstamo respaldado por la PI o que lleguemos a algun tipo de acuerdo con el nuevo
prestamista o el adquirente.

Creacion de nueva PI

En muchos acuerdos de préstamo, los prestamistas constituyen una garantia real sobre
los nuevos activos de PI que podamos crear con sus fondos. Por lo tanto, estas cldusulas se
aplicaran a activos de PI que no existen todavia en el momento de formalizar el préstamo.

En el caso de que desarrollemos activos de PI nuevos y Utiles, capaces de ganar aceptacién
comercial, el valor de nuestra cartera de PI puede aumentar. Si esto ocurre, es posible que el
prestamista esté dispuesto a prestarnos mas dinero.

2 Laconcesién de licencias suele ser beneficiosa para el prestamista, ya que le ayuda a generar ingresos y a captar
nuevos clientes, aunque una licencia exclusiva o Unica limita su capacidad de ceder derechos a terceros.



Conclusion

Los activos de PI estan cada vez mas aceptados como garantia para obtener
préstamos. De este modo, pueden ayudarnos a encontrar nuevas oportunidades de
financiacién con miras a hacer crecer nuestro negocio.

Si bien la financiacion respaldada por la PI es un terreno todavia muy nuevo, merece
la pena explorar sus beneficios potenciales. Un acceso ampliado y mas asequible al
capital nos permite invertir en investigacion, desarrollo de productos, aumento de la
produccion y otras iniciativas de crecimiento rapido de nuestra empresa.

Obtenga mas informacién sobre la labor de la OMPI en materia de financiacién
mediante la PI o haganos llegar sus comentarios sobre esta guia a través nuestro
sitio web.



Glosario

Aportacién en mano de obra
propia

Banco de desarrollo

Carencia de capital

Colateral

Depreciacion

Diligencia debida

Financiacion basada en
activos

Garantia real

Gravamen (charge)

Gravamen (lien)

Interés diferido

Mercado transparente

Obligacién negativa

Precariedad

Prenda

Préstamo a vencimiento
(bullet)

Préstamo amortizable

Se refiere a las contribuciones no monetarias que los empresarios aportan
a sus negocios, por ejemplo en forma de tiemdpo y esfuerzo, especialmente
en etapas iniciales. Estas contribuciones pueden consistir en obra gratuita
o salarios inferiores a los del mercado, los cuales pueden compensarse con
participaciones en el capital.

Tipo de institucidn financiera especialmente orientada a estimular el
desarrollo econédmico, que suele proporcionar asistencia técnicay capital
riesgo.

Estructura crediticia que incluye un periodo, normalmente al principio
de la vida del préstamo, en el que solo se pagan intereses, no el capital
prestado. Durante este periodo, la cantidad adeudada no varia.

Activo que un prestamista acepta como garantia de un préstamo. El valor

del préstamo garantizado estara directamente relacionado con el valor de
la garantia. En caso de impago, eIJ)restamista puede embargar el activoy
utilizarlo para compensar las pérdidas.

Término que describe la reduccién del valor de un activo con el paso del
tiempo, normalmente debido al desgaste en el caso de los activos fisicos.

Término que describe el proceso de verificacion de determinados hechos
o detalles antes de firmar un acuerdo vinculante. Suele implicar algun tipo
de investigacion o auditoria estructurada.

Tipo de financiacién en el que una empresa ofrece como garantia activos
que figuran en su balance, por ejemplo, inversiones, existencias, cuentas
por cobrar, para obtener un préstamo. Los activos estan expuestos en caso
de que no se efectien los reembolsos a su debido tiempo.

Término genérico que designa un derecho legalmente exigible sobre un
activo aportado por un prestatario, que permite al prestamista recuperar
el activo y venderlo si este Ultimo incumple sus obligaciones de pago del
préstamo. El tipo de garantia real puede ser un gravamen o una prenda, en
funcién de la legislacién aplicable.

Forma de garantia real utilizada en algunos paises de la tradicién
del common law. Puede establecerse de forma fija, en relacién con
determinados activos, por ejemplo, activos definidos de PI; o de
forma flotante, en relacién con un conjunto de activos que cambian
continuamente, por ejemplo, las existencias en el comercio.

Forma de garantia real utilizada en algunos paises de la tradicion del
common law. Se establece sobre un activo especifico.

Periodo previsto en el curso de un préstamo, normalmente al principio del

mismo, durante el cual no se pagan intereses. El importe de los intereses

gue se habrian devengado durante este periodo suele pagarse a lo largo
e lavida del préstamo.

Término utilizado sobre todo en relacién con las vias de enajenacion de
activos. Existen mercados transparentes (es decir, conocidos, abiertos

y con informacién fidedigna) para vender todo tipo de activos como
mercancias. No obstante, en la medida que los activos intangibles,

como la PI, son activos L'micosy no mercancias, existen pocos mercados
transparentes para ellos. Histdricamente, esta circunstancia ha minado la
confianza de los prestamistas en el valor de tales activos.

Clausula de un contrato de préstamo que protege al prestamista
prohibiendo al prestatario ofrecer sus activos como garantia a terceros o
salvaguardando la prioridad de la garantia real del prestamista original.

Término que puede utilizarse para describir la situacién de una empresa
que no puede gienerar suficientes ingresos u otras rentas para hacer
frente a sus obligaciones financieras. Esto puede deberse a varias razones,
como una recesion econémica, un aumento significativo de los costos, la
actividad de la competencia que lleva a una pérdida de cuota de mercado,
infracciones de la PI o litigios.

Forma de garantia real que existe en la mayoria de los paises. Puede ser
posesoria, lo que significa que el prestamista toma posesién de los activos
al prestar el dinero, o no posesoria, en cuyo caso el prestatario conserva
el pleno uso de los activos pignorados. Unicamente el segundo tipo es
adecuado para los activos de PI.

Estructura crediticia en la que no se reembolsa el capital durante el
periodo de vigencia del acuerdo, sino que se paga todo al finalizar el plazo.
Como el capital no se reduce, el interés total que se paga suele ser mas alto.

Estructura crediticia en la que el importe del capital que se toma prestado
se devuelve progresivamente en sucesivas cuotas. Cuantos mas pagos se
realizan, menos se debe al prestamista.



Préstamo basado en activos

Préstamo garantizado

Préstamo globo (balloon)

Préstamo sin garantia

Tipo de interés preferente

Titulizacion

Vida del préstamo

Tipo de financiacién en el que una empresa o un ﬁarticular pide dinero en
préstamo para comprar bienes inmuebles, un vehiculo o maquinaria. El
activo que se adquiere sirve como garantia del préstamo y esta expuesto
en caso de que no se efectien los reembolsos a su debido tiempo.

Tipo de préstamo que requiere algun tipo de garantia como condicién para
su obtencion.

Estructura crediticia en la que un activo valioso puede quedar excluido
de nuestros reembolsos de capital, al considerarse que representa una
cantidad residual esperada. Se aplica principalmente a la financiacién
basada en activos. Reduce el importe de las cuotas del préstamo, aunque
seglfira’n estando basadas en los intereses devengados por el importe
total.

Tipo de producto crediticio que no requiere garantias para su concesion,
sino que se basa en la solvencia y/o los resultados financieros de una
empresa o un particular.

El tipo de interés que se aplica se reduce durante todo o parte del periodo
del acuerdo.

Agrupacién de activos en productos financieros que devengan intereses,
conocidos como valores, Los inversores 3ue compran estos valores reciben
los pagos de principal e intereses asociados a los activos subyacentes.

Término empleado para designar el plazo de un préstamo o crédito
concedido por un prestamista. En otras palabras, el tiempo de que dispone
el prestatario para devolver la deuda.

Glosario



La presente guia pretende ayudar a las empresas
y a los titulares de PI a sacar partido de sus activos
de esta naturaleza para obtener préstamos. En
ella se explica cdmo puede contribuir la PI a la
financiacion de la deuda, se prepara a los usuarios
para tratar con los prestamistas y se ofrece
informacion sobre el proceso de concesion de un
préstamo. Asimismo, se abordan los procesos

que tienen lugar después de su concesién. A lo
largo de la guia, se incluyen listas de verificacion y
plantillas practicas que ayudan a las empresasy a
los titulares de derechos de PI a maximizar el valor
de sus activos intangibles y a obtener condiciones
de financiacién mas favorables.
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