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EL SER HUMANO ES CREATIVO POR NATURALEZA

LA INNOVACION ES CAPAZ DE MOVER EL MUNDO,
CAMBIARLO E INCLUSO CREAR OTROS NUEVOS
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PROPIEDAD INTELECTUAL vs
CREACIONES ORIGINALES
PATENTES MARCAS
Derechos .de autor M.UTILIDAD
Copyrights - J
& ax i
e =T
v" Nace con la creacion
v’ Literarias, cientificas, artisticas,
software...
v" No exige registro
v' 70 anos tras la muerte del autor
LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LAS COLABORACIONES CIENCIA-INDUSTRIA. Jornada Formativa. UCIE-IFIC. 9 de Julio de 2021 5
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Derechos de propiedad sobre creaciones

Propiedad 4=m) intelectuales especialmente relevantes

Industrial para la industria y el comercio
- Tecnologia no obvia/Invenciones Técnicas g,
PATENTE/MODELO DE UTILIDAD ? ‘

Apariencia estética original
DISENO INDUSTRIAL

Signos distintivos originales
MARCA/NOMBRE COMERCIAL
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES. IFIC
INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION ’

MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, COMERCIO de Patentes y Marcas
Y TURISMO

Modalidades de Propiedad Industrial “de un vistazo”

COSTE APROX.
TASAS NNAL.

DURACION
MAXIMA

REQUISITOS

MODALIDAD OBJETO

SUSTANTIVOS

PATENTE

MODELO DE
UTILIDAD

DISENO

MARCAY
NOMBRE
COMERCIAL

Invenciones

Invenciones
“menores”
(excluidos
medicamentos y
procedimientos)

Formao
apariencia
estética

Signos
distintivos

* Novedad
* No evidente
+ Aplicacion industrial

* Novedad
* No muy evidente
« Aplicacién industrial

20 anos
(renovacion anual)

« Utilidad para su uso o

fabricacion 10 afios

(renovacion anual)

* Novedad 25 anos
Caracter Singular (re_novaCIon
quinquenal)
» Prohibiciones Indefinida
absolutas .y
» Prohibiciones (renovauon
relativas: originalidad decenal)

1.200€
Anualidades:
18 €- 3@
750 €- 202

100€
Anualidades:
18 €- 33
218 €- 10@

130€

130€
(una clase)

iEl primero en registrar es quien obtiene el derecho!
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i‘% o [ . PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES. IFIC
w‘ 1 INISTERIO Oficina Espafiola

Un

producto
diversos |
aspectos @
innovadores t PATENTE \ DISENO
tecnologia no N " formao
obvia de cierre y apariencia
valvulas estética original
signos
_ distintivos
diversos ¥
derechos de
FAGOR At
P a IOIIa Au(:)comatlca
nnova
T vova
M2545363
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I YTURISMO

";- [ . PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES. IFIC
'l "] MINISTERIO Oficina Espafiola

INVENCIONES TECNICAS: Patentes y M. Utilidad

« REQUISITOS de las invenciones :
v'(Caracter técnico)

v'Novedad

v'Actividad inventiva
v'Aplicacion industrial
v/ (Descripcion suficiente)

-« PATENTE: INVENCION nueva y no obvia:
v'Productos (incluye quimicos, farmacéuticos, biotecnoldgicos...)
v'"Nuevos usos
v'Aparatos, herramientas y dispositivos

v'"Métodos, procesos y procedimientos
DURACION: Max. 20 anos (+5 CCP) = anualidades

- MODELO DE UTILIDAD: INVENCION no muy evidente

v'ventaja uso/fabricacion . i N
v NO procedimientos ni medicamentos O)\N | Nf>
DURACION: Max. 10 afios - anualidades I
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Patent M. Utilidad:
atentes y M. Utilidad:
.

.
VIA NACIONAL (ES)

OEPM

C

.

Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas

Una solicitud,
un procedimiento de concesion; proteccion
en Espafna
J

p
VIA INTERNCIONAL con Prioridad

PAISES independientemente

~

Multiples solicitudes,
multiples procedimientos de concesion; proteccion en

cada Pais
MULTIPLES OFICINAS NACIONALES y
(VIA PCT (“Solicitud Int ional” b
( olicitu nternaciona ) Un Unico depésito (= solicitud),
153 PAISES multiples procedimientos de concesién;
S G proteccion en cada Pais elegido
4

Europliisches
Patentamt

VIA EUROPEA

43 (38+2+3) paises europeos +
extension + validacion

European
Patent Office

Office européen
des brevets

OEPM+ EPO

Un Unico depésito y un Unico
procedimiento de concesion; proteccion en
cada Pais europeo elegldo

LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LAS COLABORACIONES
© OEPM 2021
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'\ DEINDUSTRIA COMERCIO

[xﬂoﬁcmmpm PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.
pRE

 do Patenesy Marcas INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION

MAS ALLA DE LA CONTABILIDAD:
¢ CUANTO VALEN REALMENTE LOS ACTIVOS INTANGIBLES?

- 140 100%
—~ 90% - ]
i - 120 —
™\ 80% - € : S —
k. - 100 70% i
60% , ,
- 80
£hns 50% -
~80 40% -
- 40 30% 1 :
20% ~ETangibles
i 10% - u Intangibles
" 0% . | H

1990 1995 2000 2008 2010 1975 1985 1995 2005 2015

[ Recession e==Tangible —ee=intangible

Left chart shows growth in US and European intangible asset investment as a share of GDP
Right charge shows tangible assets on balance sheet as a % of quoted company value in the US
Sources: INTAN, from Capitalism without Capital, 2017; Ocean Tomo, 2016

iMAS DEL 80% DEL VALOR DE LA EMPRESA!
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ﬁ [ o PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES. IFIC
% MINISTERIO Oficina Espafiola ’

Importancia del reconocimiento legal de la propiedad
de las creaciones intelectuales

Creacion intelectual

Disponer de medios legales Posibilidad de comerciar o
para impedir su apropiacion transferir la propiedad por

(0 copia o imitacion) 0 uso todos los medios reconocidos
ilegitimo por terceros en derecho

LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LAS COLABORACIONES CIENCIA-INDUSTRIA. Jornada Formativa. UCIE-IFIC. 9 de Julio de 2021
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Y TURISMO

Medios legales para
impedir apropiacion
0 uso ilegitimo

Empresas y finanzas

Fractus obtiene una nueva victoria contra
Samsung con 34 millones de Euros por
infraccion de patentes

Fractus, S.A. ha anunciado hoy una nueva victeria en su dilatado

enfrentamiento contra Samsung Electronics Co. Una sentencia del Juez del
Distrito Este de Texas en EE.UU., Leonard Davis, ha fallado nuevamente a favor
de Fractus por lo que impone a Samsung una indemnizaciA®n por daA+os y
perjuicios de 23 millones de dA®lares y, al observar intencionalidad en la
infracci&A®n, le sanciona con una cantidad adicional de 15 millones de dA3lares.
Incluyendo costas e intereses, la suma total a indemnizar asciende a mAjs de

41 millones de dA%lares o a 34 millones de Euros al cambio actual.

LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LAS COLABORACIONES CIENCIA-INDUSTRIA. Jornada Formativa. UCIE-IFIC. 9 de Julio de 2021 15
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MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, COMERCIO de Patentes y Marcas
Y TURISMO

osibilidad
de comerciar
o transferir

« Compra
Venta

» Hipoteca
Garantia
Herencia

 Licencia
Cesion

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.
INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION

FIC

srnsnslCIE

EJEMPLOS

JUANJO BECERRA
m dia, a estos cua-
tro investigadores uni-
versitarios se les encen-
di6 la bombilla de la
imaginacién y se pusie-
ron a trabajar en un pro-

Asi explica este profesor de Puer-
tos y Costas por qué se puso a tra-
bajar en el disefio de unos diques
que puedan ser montados y des-
montados con rapidez para evitar el
impacto medioambiental de las
obras a la orilla del mar. «Se solu-

yecto con la esp

de pisar un terreno ain
sin explorar por la curiosidad huma-
na. Algunos afios después, creyeron
haber alcanzado su objetivo y deci-
dieron confirmar su sospecha y pro-
bar suerte en la Oficina de

cionan bién los probl de
cantera, camiones y polvo que con-
llevan las escolleras», comenta.

Su invencién permite dividir el
dique en piezas de hormigén
hueco, trasladarlas hasta la obra y

blarlas con t li

Patentes y Marcas.

- CANNABINOIDES

Manuel Guzmén, profesor de la Uni-
versidad Complutense de Madrid
«Tenemos solicitada la patente na-
cional e internacional de la utiliza-
cién de las sustancias cannabinoi-
des como agentes antitumorales,
porque hemos demostrado que
dan resultado en modelos anima-
les», afirma.

Su caso ejemplifica las dificulta-
des que supone obtener una pa-
tente. «Aunque sélo existian previa-
mente algunas referencias sueltas y
sin pruebas de laboratorio sobre
esta aplicacién, alguno de los revi-
sores rechaza concedérnosla», la-
menta. Lleva esperando una deci-
sién desde que presents la solicitud
en el afio 2000 y podria llegar en

breve. Cuando la presentd, los me-
‘ dios se hicieron eco por la relacion

con el cannabis, pero Guzman lo
tiene claro: «No tiene nada que ver
‘ con el uso liadico porque se aplica

localmente en el tumor y en con-
‘ centraciones muy amplias».

- DIQUES MODULARES

Josep Ramén Medina, profesor de la

Unis idad P ica de i

‘ «Hace un par de afios, me vi en-
vuelto en unas obras de emergen-
cia en la costa y me di cuenta del

i poco tiempo con que se contaba

| paraconstruir un dique, asi que se

k me ocurribé que seria mas facil ha-

cerlo prefabricado».

Ademis, «llevan unos elementos
que permiten reflotarlas cuando
termina la construccién, desmante-
lar el dique y trasladarlo.

Hace un afo, solicité la patente
nacional para el invento, aunque to-
davia no se le ha concedido. Ahora

HASTA AHORA,
ALCALA HA
COBRADO 72.000
EUROS POR LA
PATENTE DE
ALVAREZ-BUILLA

tiene intencién de solicitar la inter-
nacional mientras trabaja en un
prototipo que pueda comercializar.

- IDENTIFICACION DE IRIS
Carmen Sanchez, profesora de la
Universidad Politécnica de Madrid
«Lo que hemos patentado es un
procedimiento matemitico para
transformar una imagen del iris
en un cédigo binario por el que,
después, se puede identificar a
una persona», expone una de las
autoras. Junto a ella, el profesor de
la Carlos 111 Raiil Sanchez.

La gran novedad de su invento
frente a la patente que explota la
empresa americana [riscam es que
«el c6digo binario ocupa menos es-
pacio y se puede grabar en una tar-
jeta individual para contrastar la in-

o Yoo,

ELMUNDO
lTooY

Un identificador ocular, un unulgesu:o
menos dafiino y otros inventos

CUATRO INVESTIGADORES DE LAS UNIVERSIDADES POLITECNICA DE
VALENCIA, ALCALA, POLITECNICA DE MADRID Y COMPLUTENSE
DESCRIBEN SuUs DESCUBRIMIENTOS Y LA DIFICULTAD DE REGISTRARLOS

formaci6n con el iris de su porta-
dor». La gran ventaja de este sis-
tema frente a las huellas dactilares
o la geometria de la mano es que
«la textura del iris es muy dificil de
falsificar». El equipo de Carmen y
Ratil Sinchez comenz6 a trabajar
en este sisterna en 2000 y dos afios
después ya estaba solicitada la pa-
tente. Ahora, aunque no esta aca- ‘
bado el prototipo definitivo, una

suizase ha i sado en
la licencia de explotacion.

- UN ANALGESICO MEJORADO
Julio Alvarez-Builla, catedratico de
la Universidad de Alcalé
La version perfeccionada del para-
cetamol en la que trabaja desde
hace afios acaba de entrar en la
fase dos de los ensayos clinicos
Sin embargo, la patente compar-
tida al 509 por la Universidad de
Alcala y la Louisiana State esta re-
gistrada en Estados Unidos desde
1995-

Todo comenzé con una peticién
desde la institucién americana. «El
profesor Nicolds Bazan, que dirige |
un grupo de investigacién muy in-
teresado en el deterioro que pro-
duce el dolor en las neuronas afec-
tadas, nos proponia buscar la solu-
cién quimica a varios problerr i-
siolégicos», recuerda el catedratico.
El resultado acabé siendo diferente

«Obtuvimos un analogo del para-
cetamol que no se metaboliza por
via oxidativa, sino hidrolitica», ex-
plica. A diferencia del paracetamol
tradicional, el disefiado por Alva-
rez-Builla «no produce microlesio-
nes hepaticas que pueden ser muy
peligrosas para personas mayores o
con problemas en el higado».

El resultado econémico, hasta
ahora, ha sido inmejorable. «La pa- |
tente se ha transferido a una pe-__
quefia empresa que estd pagas

las universidades uz

vez que el pra
clinica», concluye. Hasta aho
Universidad de Alcali ha i

UGN AR

2 188 755

g:{'cEler#EES;S‘sAIHEFI?_éA%E {1 Numero de publicacién:
Ghim. €17 ABIK 317425

ESPANA CO7D 27506

@ TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3

Nimero de solicitud europea: 96915332.9

68 Pecha de presentacidn:  19.04.1996

&7 himaro de publicacion de la solicitud: 0 853 478
B Fecha de publicacién de la solicitud:  22,07.1908

&9 Tiulo: Nuevos derivad

de A-hidroxifenilamina N-acil: < ada ok
siciones F; é

<on i
itas que los i o ¥ compo-

@ Pricridad: 21,04.1995 US 426234 @ Titular/es: LSU Medical Center Foundation

433 Bolivar Street
New Oreans, LA 70112, US

Fecha de la publicacion de la mencién BOPI:

0107 2003 @Invanmrr:_ Bazan, Nicolas 6. y

El resultado economico,
ahora, ha sido inmejorable. «La pa-
tente se ha transferido a una pe-
quefla empresa que esta pagando a
las universidades un canon cada
vez que el producto pasa una fase
clinica», concluye. Hasta ahora, la
Universidad de Alcala ha ingresado

72.000 euros por la patente.

Vantn de fasc!

2.000 euros por la patente.

© OEPM 2021
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Y TURISMO

Importancia del reconocimiento legal de |a PI

*Para el

- Evita la_perdida de ventaja competitiva al disuadir e impedir la copia o
imitacion (=proteccion) de valiosos activos intangibles

- Aumenta el valor contable de la empresa (cuando se puede contabilizar) y
también su valor de mercado/cotizacion

- Ayuda a obtener financiacion
 Contribuye a la imagen de |la empresa
- Facilita la expansion internacional

- Permite comerciar con el propio conocimiento/creacion, abriendo asi
nuevas lineas de ingresos (p.ej. licenciando una patente o vendiendo una
marca)

LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LAS COLABORACIONES CIENCIA-INDUSTRIA. Jornada Formativa. UCIE-IFIC. 9 de Julio de 2021 17
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YYYYYYY

Importancia del reconocimiento legal de |a PI

“*Para la

- Garantiza propiedad = exclusividad explotacion resultados

« Impide gue otros patenten

- Contribuye prestigio de la organizacion

- Posibilidad transferir (inventor-sociedad: desarrollo tecnoldgico)

« Medio de informacion - _
42 familias de patentes nublicadas

.J,.E!QJUC.E IFIC PERIODO 2011-2020

P v “““““ 16 PATENTES (NAC+PCT)

s VNIVERSITAT 5 LICENCIAS, 1 EMPRESA BASE TECNOLOGICA

a ; ’

%m ]B VALE NC “\ (FUENTE: UCIE-IFIC)
el il Swe F oF ‘VI-I l'l’
UV: 13 (OEPM); 25 (TOTALES, fuente: UV)
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Y TURISMO
‘ planificar desde sélido conocimiento ET

PLANTEAMIENTO
del proyecto

asegurar proyecto novedoso y resultados
A patentables “a priori2

INICIO (

del proyecto

seguimiento solicitudes
sector y replanteamiento proyecto si necesario

4

DESARROLLO

del proyecto evluar la

patentabilidad resultados,
redactar buena solicitud

PROTECCION '
de resultados

PATENTES =
INFORMACION

S - valorar I_a
Desde el inicio de Patente & (ran e
. Vi
cualquier proyecto de TRANSFERENCIA

de resultados

investigacion S

LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LAS COLABORACIONES CIENCIA-INDUSTRIA. Jornada Formativa. UCIE-IFI de Julio de 2021 19

© OEPM 2021



n s B PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES. IFIC
y e de Patentes y Marcas INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION ;»;r.';u.:,vs.:'e-,c-.’UCIE

CONTENIDO

* Propiedad Intelectual e Industrial
» Las distintas modalidades de Propiedad Industrial
« Importancia de la PI para individuos organizaciones

- Gestion de la PI en el ambito de las relaciones
ciencia-industria

* Ruegos y Preguntas
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—— PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.
P M INTERESES CIENT{FICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION

[

Gestion PI: Politica estratégica
GENERAR VALOR

CON LA P.I. - ) VIGILANCIA
¢RROTEGER TECNOLOGICA

&

PROTEJO @

iFabricar o derechos propios

m
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.
INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION

Gestion PI: Politica estratégica

¢POR QUE PROTECCION ¢PROTEGER?
PATENTAR? EFICAZ

ATRAER EXPLOTACION
INVERSORES (MONOPOLIO)

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA

ESTRATEGIA
DEFENSIVA
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o | - PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.
B0 | sy Nors INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION

ALTERNATIVAS Gestion PI: Politica estratégica
A LAS

PATENTES LEY 1/2019 SECRETO EMPRESARIAL

2 + “Medid bles” secret
PUBLICACION DEFENSIVA (divulgariiifrmesnmmrapnitii

(huella digital)
Desvelado: no protegido

* No otorga ex .

e Serevelalail
—

SECRETO INDUSTRIA

No existe proteccidn contra la ingenieria
inversa o reproduccién de la invencion

Es dificil exigir mantenerlo
Los “secretos" suelen filtrarse bastante
rapido

NO hacer nada

* No otorga exclusividad

* A menudo los competidores se enteran de
los detalles
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YTURSMO

L4 S [ N B PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.

Gestion PI: Politica estratégica

i Fabricar o
TEANSFERIR? ¢ PROTEGER?

EXPLOTACION DIRECTA

TRANSFERENCIA

Exclusividad en mercado Licencia/cesion/acuerdo

e Medios Propios
e VENTAJA: exclusividad

e INCONVENIENTE: Riesgo, recursos
elevados

e Transferir a un 32

e Titularidad compartida

® Riesgos disminuyen,
beneficios también
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Gestion PI: Politica estratégica

i Fabricar o
TF¢{ANSFERIR? ¢ PROTEGER?

OBIJETIVO: RENDIMIENTO COMERCIAL conocimientos y resultados I+D+i

Implica RELACION JURIDICA de tipo contractual

MUY dificil revertir

emisor:
CONFIDENCIALIDAD + CONSECUENCIAS juridicas y econémicas

/
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Gestion PI: Politica estratégica

éFabricaro

TRANSFERIR? ¢PROTEGER?

AUTORIZACION USO

COMPENSACION
ECONOMICA

TRANSFERENCIA DERECHOS
COMPENSACION ECONOMICA
OBLIGATORIEDAD REGISTRO

COLABORACION
CONDICIONES ESPECIFICAS

COTITULARIDAD/DERECHOS Modos de

transferencia

ACUERDO

COLABORACION
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YTURSMO

“‘ I [ N 5ot PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.

Gestion PI: Politica estratégica

i Fabricar o
TF¢{ANSFERIR? ¢ PROTEGER?

LICENCIAS
CONTRACTUALES

VOLUNTARIAS (acuerdo)
LICENCIANTE da conocimientos
LICENCIATARIO secreto

LICENCIAS DE
PLENO DERECHO

NUNCA EXCLUSIVAS

OEPM REGISTRO +
PUBLICACION

LICENCIAS

OBLIGATORIAS

FALTA/INSUFICIENCIA
EXPLOTACION

DEPENDENCIA PATENTES
INTERES PUBLICO

LICENCIAS
N4
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.
INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION

Gestion PI: Politica estratégica

é¢Fabricar o
TRANSFERIR?

| / Transferencia de Tecnologia /

Transferencia de Tecnologia

Mercado de Tecno

Transferencia de

Tecnologia: Conceptos
basicos (OMPI)

Modelos de Contratos

http:”www.oepm.es,es,propleaaa |n5ustr|a ,trans

Modelos de Contratos/index.html

LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAI
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MODELO

S Y NOMBRES
1ERCIALES

Contacto

Mapa Web

Buzon del Ciudadano

el Organismo Publico responsable del registro y la concesion de las distintas
de Propiedad Industrial.

INFORMACION GENERAL
e ;Qué es la Propiedad Industrial?

e ;Qué se puede registrar en la
OEPM?

 Folletos divulgativos
e Preguntas mas frecuentes

e Advertencias OEPM: No se deje
engafiar. Medidas adoptadas

« Plan Estratégico 2017-2020 en
materia de Propiedad Industrial
UTILIDADES

e Formularios

e Tasas y precios plblicos

BASES DE DATOS

e IMarcas y Nombres Comerciales

e Invenciones
* Disefios

o Expedientes
* Jurisprudencia

® Estadisticas (OEPMESTAD)

e Formas de pago. Pago electronico.

Guia de Version Version
Acuerdo . . _

utilizacion espanola inglesa
= = =
Confidencialidad Descarga B Descarga ] Descarga ]
(v.23.09.2016) {v.23.09.2016) (v.23.09.2016)
T = =
Transferencia de Material Descarga B Descarga ] Descarga ]
(v.23.09.2016) {v.23.00.2016) (v.23.09.2016)
Licencia Descarga B Descarga Descarga
{Ente Publico-Empresa) (v.24.09.2017) (v.23.09.2016) (v.23.09.2016)
Licencia Descarga E Descarga Descarga
{Empresa-Empresa) (v.24.09.2017) (v.28.12.2018) (v.23.09.2016)
e = =
R e Rt Descarga EI Descarga EI Descarga EI
(v.19.04.2018) (v.19.04 2018) (v.19.04 2018)

e la

s dela
ores -

Ayudas y subvenciones

Perfil del contratante

Otras informaciones

Estadisticas
Centros Regionales de
Informacion de Pl

Empleo

Aula de Propiedad Industrial

| Transferencia de Tecnologia
nlaces y direcciones de interes

Recursos apoyo y prevencion
ante violencia género (WRAP)

Portales OEPM

Portal de la transparencia
Gobierno de Espafia

Calidad

PN Stopfalsificaciones
o)

ﬁ Web Historica


http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html

DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

éFabricaro

TRANSFERIR?

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.

MINISTERIO Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas

INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION

Gestion PI: Politica estratégica

MODELO

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ENTRE
(Parte A)
Y (Parte B)
Enl.}, al.)del.) de20[.}

REUNIDOS
De una parte, D_/D2(._}, con DNI (.}, representandoen este acto a (Nombre completo de la
empresa o institucion), con sede en (Direccion postal completa), y NIF (...} inscrita en el
Registro Mercantil de (..} con ndmero (..}, y de la que es (..} (Cargo) gue le faculta para
representara laempresay dela cual tiene concedido poder suficiente (en adelante “Parte
AT).
De otraparte, D_/D2 (..}, con DNI .}, representando en este acto a (Nombre completo de la
empresa), consede en(Direccion postal completa), y MIF (..} inscrita en el Registro Mercantil
de[..}con nimerol(..}yde |la cualtiene concedido poder suficiente, y de la que es (Cargo)

que le faculta para representar a la empresa (en adelante Parte B).

Parte Ay Parte Brecibirdn enadelante la denominacidn de la “Parte” por separado y las
“Partes” de forma conjunta.

Se reconocen ambas Partes concapacidad legal suficiente y poder bastante para este acto v,
a tal efecto

MANIFIESTAN

I Que “ParteA”, atraves del Instituto/Centro de (...}, y en concreto a traves delfla
investigador/a D/D2 (...), desarrolla investigaciones dentro del campo de (...}

1. Que “Parte B” es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de (...)

. Que “Parte A"y “Parte B” desean intercambiar determinada informacion relativa a

{...) (D ibir, sin entraren detalles, la ign Ci biar; con el fin
de if el jetivo del ir io de lo idn Ci ial como por
ejemplo: valorar las it de un de colab. idn entre las
Paries; irun Ce di igacicn y D ("Acuerdo de Colaboracidn"};

e A o i iales; valorar lo i de colab ign en el

Proyecto de Investigacidn..).

. (Afiadir otros expositivos explicando por qué se quiere llegar al Acuerdo de
cConfidencialidad y mostrando las colaboraciones previas, incluyendo intercambio de

DE CONTRATOS

informacion, material, contratos de 4D, colaboracion en proyectos conjuntos, etc.) Qu
las Partes desean proteger la anteriormente mencionada informacién de su uso
divulgacion no autorizado, y a tal efecto, estan interesados en firmar el presente Acuerc
de Confidencialidad (en adelante, el Acuerdo) segin las siguientes:

CLAUSULAS

1. OBJETO

1.1. Pormediodel presente Acuerdo las Partes establecen los términos y condiciones
gue regularan el intercambiode Informacion Confidencial efectuadopor las Partes
con motive de la evaluacion de una posible colaboracion entre ellas, segun se
describe en las manifestaciones llly V.

2. DEFINICION DE INFORMACION CONFIDENCIAL

2.1. Por “Informacién Confidencial” se entiende toda aguella informacién, oral o
escrita, comunicada por una parte (“Parte Emisora”) a la otra (“Parte Receptora”)
conobjetode laevaluacidn de una posible colaboracién incluyendo, entre otras,
informaciones de caracter cientifico, técnico, financiero, legal, fiscal y comercial,
modelos y estrategias de negocio, “know how”, nombres de posibles clientes v
socios, proyectos y operaciones de cualquier cardcter propuestas o en fase de
estudio, informes, planos, proyecdonesde mercado y datos, junto con los analisis
v documentos detrabajo, recopilaciones, comparaciones, estudios y en general,
toda la informacidn que las Partes se transmitan ya sea con anterioridad o
posterioridad a la firma del presente Acuerdo.

2.2.  Enparticular, lalnformacion Confidencial incluird, perono se limitara a, cualquier
informacionrelacionada con (...} [Describir con detalle, peroSIMINCLUIR DETALLES
CONFIDEMCIALES, dicha Informacidn Confidencial).

2.3. LasPartesacuerdanidentificar la informacion intercambiada como Informacidn
Confidencial. Las Partes levantaran acta de las reuniones en las que oralmente se
intercambie Informacién Confidencial y marcardn los documentos como
Informacion Confidencial. Sin embargo, la ausencia de dicha identificacion no
anulard la naturaleza confidencial de dicha informacion.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. LasPartesintercambiardn Informacion Confidencial para explorar posibles vias de
colaboracion y se comprometen a tomar las precauciones necesarias y apropiadas
para mantener como confidencial la informacidn asi definida, y en especial a:

Utilizar la Informacion Confidencial de forma reservada.
b. Mo divulgar ni comunicar la Informacién Confidencial facilitada por la Parte
Emisora.

Se acompaian de guias que indican como cumplimentar estos
modelos. Versiones en espanol e inglés

FIC

wsrur exsmes | LJCIE

¢PROTEGER?
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i‘% o [ . PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES. IFIC
w‘ 1 INISTERIO Oficina Espafiola

Gestion PI: Politica estratégica

VIGILANCIA

VIGILAR PARA TECNOLOGICA

VIGILAR PARA SABER DETECTAR

QUE HACEN OTRAS
ORGANIZACIONES

AMENAZAS Y ANTICIPARSE

VIGILAR PARA
REDUCIR

COSTES
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B PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.
sy Nors INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION

Gestion PI: Politica estratégica

— VIGILANCIA
PATENTES vs PUBLICACIONES cientificas TECNOLOGICA

COLECCION MUNDIAL (~120 millones patentes) con informacién mas reciente

‘ ESTRUCTURA UNIFORME a nivel mundial
\
’ Son fuente de lo NUEVO (INVENCION) y de lo conocido (ESTADO TECNICA)

‘ Suelen contener informacion que no se divulga en otro tipo de publicaciones

‘ DISTINTOS IDIOMAS, segun el pais en que se publique

[
‘ Descubren la TECNOLOGIA DE FORMA EXHAUSTIVA

DOCUMENTOS BIEN CLASIFICADOS segun contenido técnico (sectores bien definidos)
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Gestion PI: Politica estratégica

VIGILANCIA

\ =" TECNOLOGICA
BBDD

publicas

PATENTES=
INFORMACION

Servicios

Oficina Espanola
de Patentes y Marcas

LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LAS COLABORACIONES CIENCIA-INDUSTRIA. Jornada Formativa. UCIE-IFIC. 9 de Julio de 2021 32
© OEPM 2021



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Oficina Espafiola

de Patentes y Marcas INTERESES CIENTIFICOS, INDUSTRIALES Y DE EXPLOTACION T e St

[ PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DEFINICIONES Y ALCANCES. FIC

Gestion PI: Politica estratégica

Tasas Universidades

, . PATENTES ¥ MODELOS DE UTILIDAD [*}
Publicas

solicitud de una demanda de depdsito de patente de invencion o modelo de
utilidad, ya sea directamants o como consecuencia de la division de una
solicitud inclusive lainsercien de la solicitud en el "Boletin Oficial de la

€ | IEDZ BES £
€ | IEDE | SBFITE
€ | IE22 | 33461 €
€ | IEDS | 34476 €
€ | IED3 4068 £
€ | IE23 63,69 £
€

£

PATEMNTES ¥ MODELOS DE UTILIDAD SOLICITADOS A PARTIR
DEL 1.4.17 POR UNIVERSIDADES PUBLICAS.

solicitud de una demanda de depdsito de patente de invencion o modelo de
utilidad, ya sea directamente o como consecuencia de |a division de una

. L. . . uTol 5069€ | UBDL 43 £
solicitud inclusive [a insercion de la solicitud en el "Boletin Oficial de la ' 09
Propiedad imdustrial”. IEQE 1687 €
solicitud de cambio de modalidad de proteccidn. uTnz 5,20 € | UED2 4,42 € \EOB 36.11€
solicitud de informe sobre 2l estado de la técnica [IET] uUTD4 345,75 € | UBDS | 293,89 € !
solicitud de examen sustantivo uT2z 196,84 € | UE22 | 167,31 €

. -r - € IE11 1650 €
Solicitud de resolucion urgente de un expediente. uTo3 2394€ | UED3 | 2034€
Por solicitud de revocacion o limitacion uT23 7493€ |UE23 | 63 69€

€ | IE20 1136€

Por cada prioridad reivindicada en materia de patentes y modelos de utilidad. UTDG 993 € | UEDE B43 €

Por contestacion a suspenso provocado por defectos formales de cualguier tipo

. UTDE 2124 & | UEDE 1806 €
de expediente. € | E1Z | 1765¢
Por |a tramitacion de cada uno de los ofrecimientos de licencias de pleno

deracho o licencia obligatoria en los casos previstos por [a Ley. uTii 19,88€ | UELL | 1690€
Por tramitacion de expedientes de inscripcion de transmisiones o de cesiones o 1E
maodificaciones. Por cada registro efectuado. 20 1337€ |UE20 | 1136€
— - - ryan declarado ser
Paor cada certificacion de datos registrados relativos a patentes, modelos de ndientes.
utilidad o certificados complementarios de proteccion o sus prorrogas, asi como UT13 s081€ | UE1s | 17886
por la expedicion de copia autorizada de cada uno de los documentos ' &
permitidos por la Ley.
Paor la solicitud de informes periciales previstos en el art. 1207 uT24 2.424 0D €
ntes, 24/2015
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Gestion PI: Politica estratégica

OBLIGACIONES

- Organismo/Entidad Publica DEBER DE COMUNICACION:
> Asumir titularidad - Investigador
» mantener secreto industrial > 3 meses desde conclusion de la invencion
> ceder titularidad investigador y licencia - Organismo/Entidad Publica
de explotacion o beneficios » 3 meses desde comunicacion del
- Investigador investigador
> beneficios explotacidon/cesion » comunicacion de voluntad de mantener

derecho sobre la invencion prohibicion
publicacion resultado investigacion

Ley de Patentes, 24/2015

LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LAS COLABORACIONES CIENCIA-INDUSTRIA. Jornada Formativa. UCIE-IFIC. 9 de Julio de 2021 34
© OEPM 2021

> Ser titulares si la entidad les cede el
derecho
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Marta Lopez de Rego Lage
Marta.lopezderego@oepm.es
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