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LA PROPIEDAD

INTELECTUAL




LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Protege: creaciones originales literarias, artisticas o cientificas

Libros, composiciones musicales, esculturas, fotografias,
programas de ordenador, etc.




LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Protege: (innovacion e identificacion)

* Innovaciones técnicas.
 |nnovaciones de diseno.

* |dentificacion de una empresa. (;Ougle@fgg%
* |dentificacién de productos/servicios

\‘1@@ "
—



TITULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTES
Y
MODELOS DE
UTILIDAD
INNOVACIONES INNOVACIONES  |DENTIFICACION
PRODUCTOS/SERVICIOS

TECNICAS ESTETICAS (EMPRESAS)



SOLUCION

PATENTES
Y

TECNICA A UN
PROBLEMA
TECNICO
PLANTEADO

MODELOS DE
UTILIDAD

INNOVACIONES
TECNICAS
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TRAMITAR VULGAR
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REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROTECCION BAJO
PATENTE

- Requisitos objetivos: requisitos de patentabilidad:

Son patentables en todos los campos de la tecnologia,

las invenciones

nuevas

que impliquen una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicacién industrial.

A WN -



PROTECCION: MONOPOLIO DE EXPLOTACION

Monopolio territorial monopolio temporal

VIA NACIONAL

PATENTES 20 ANOS
(amplia bajo CCP)

VIA REGIONAL (Modelos de utilidad 10 afos)

VIA PCT
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1. Introduccion propiedad industrial

3. Procedimiento concesion Ley 24/15
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> PUBLICACION
\ ADMISION ~ EXAMEN
Y SOLICITUD b IET

FORMAL
(FP) / (soLICITUD

Resolucion definitiva entorno a 24-30 meses



PATENTE DEBIL

OBSERVACIONES 5 Concesion

—_—

OPOSICIONES
+

EXAMEN

_\/ PATENTE FUERTE

Concesion/
enegacion

- 2 meses observaciones terceros
- Concesion de la patente

(-Peticién examen previo
- 2 meses Oposiciones PRE-CONCESION

- Examen de fondo solicitud y oposiciones
- Contestacion solicitante examen/oposiciones

~

- Concesion n ion |/parcial
\Co cesion o denegacion total/parcia )
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2. Procedimiento concesion Ley 11/86



Claridad normativa

ARMONIZACION con
sistemas Internacionales:
EPO, PCT (1978)

ADAPTACION general de la
Ley al contexto nacional e

internacional que ha APDIC (1995)
cambiado sustancialmente Tratado PLT (2013)
desde 1986

Directiva Europea
Biotecnologia (1998)
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Reduccion de cargas administrativas

e Concesion
rapida de Evitar a los

: patentes fuertes Tribunales la
e Simplificacién de carga de anular

requisitos y fluidezen el Mayor patentes que

PRSI S flexibilidad del ~ nunca debieron
e Un Unico procedimiento  sjstema ser concedidas

de concesion con

examen previo

Simplificar el sistema de
concesion de patentes:
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Apoyo al emprendedor

Mayor
Alternativa o seguridad
o : Facilitar la D
rapida y eficaz o juridica
decision de :
para proteger . (Evitando
: : proteccion a
Innovaciones : gastos
: hivel :
mediante posteriores en

. o 1s internacional :
titulos solidos tribunales)
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\ ADMISION IET . PUBLICACION
* soLicITuD (EXAMEN . SOLICITUD
S (FP) FORMAL) / (IET) /
v
/
/

PATENTE FUERTE

" DENEGACION

v

\ . \ CONCESION/
. CONCESION
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1. ADMISION A TRAMITE

fiola
Marcas

» LUGAR DE PRESENTACION

= OEPM (Organo competente
de CC.AA)

= Oficina de Correos

= Registros..

= ELECTRONICAMENTE (15%)

» DOCUMENTACION MINIMA

(OBLIGATORIO REPRESENTANTE)

(obtener fecha de presentacion)
= Datos solicitante
= Qué modalidad solicita

= Una parte que a primera vista
parezca constituir una
descripcion o una remision a
una solicitud anterior (En
cualquier idioma)
% traduccion en 2 meses

» Notificacion de defectos
2 meses desde notificacion

» Resolucion
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2. EXAMEN DE OFICIO

EXAMEN

Examen “técnico” de

EXAMEN FORMAL exclusion de la
patentabilidad

J 4

- Siel objeto de la solicitud esta
manifiestamente y en su totalidad excluido

de la patentabilidad (Art 4.4y 5 Ley de
Patentes)

) J

- Instancia (Prioridad, renuncia Inventor)
- Memoria (Reivindicaciones, Traduccidon
de la descripcién)
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3. Busqueda

Los defectos formales no interrumpiran la busqueda

A 4

Examen FORMAL previo a la elaboracion

FALTA DE UNIDAD DE REQUISITOS
INVENCION PATENTABILIDAD

A 4

FALTA DE CLARIDAD

Contenido

12 comunicacion del examinador de

+ . L4 Q Vé .
IET + opinion escrita defectos técnicos




MINISTERIO Oficina Espaifiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
P VITURISMO de Patentes y Marcas

4. Publicacion de la Solicitud

<
e Transcurridos 18 meses desde fecha presentacion o prioridad
* Incluso antes a peticion del solicitante )

N

e Que la solicitud haya superado el examen de oficio

Requisitos )
e Mencion en BOPI
e Publicacion de un folleto en INVENES

e Apertura plazo observaciones de terceros (a la solicitud) sobre
<o los requisitos patentabilidad hasta el momento anterior a la
finalizacion del examen previo.
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Publicacion del IET

Transcurridos 18 meses desde fecha presentacion o prioridad
Incluso antes a peticion del solicitante junto con la solicitud (CAP)

e Que la solicitud haya superado la realizacion del IET

Requisitos

e Mencién en BOPI
Publicacidon de un folleto en INVENES

La OPINION ESCRITA NO SE PUBLICA (accesible al publico en CEO
tras publicacién de concesion de la solicitud)

Consecuencias

—  J — J  J
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5. ExXamen sustantivo y resolucion

Peticion de examen sustantivo

Desde la presentacion de la solicitud hasta 3 meses tras publicacion IET

Posibilidad presentar modificaciones o aclaraciones IET o a observaciones ..

Realizacion del examen sustantivo:

Examen requisitos de patentabilidad y suficiencia de la descripcion

Resoluciones motivadas/ definitiva.
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Requisitos de patentabilidad
Insuficiencia de la descripcidn
El objeto de la patente excede el contenido de la solicitud tal como fue presentada

PRESENTACION CONTESTACION OPCION DE REPLICA
OPOSICIONES TITULAR OPONENTES

6 meses 3 meses 2 meses

Desde publicacion de Desde traslado de las Desde contestacién
concesion oposiciones comun del titular

COMISION EXAMEN DE EXISTEN DEFECTOS
OPOSICIONES 1 mes LU

(3 expertos + 1 juridico) Nuevas oportunidades, al DEFINITIVA
. menos unay el titular podra
e contestar o tener vista oral
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[

Aumenta el nimero de oportunidades parar poder mejorar la
solicitud de patente y obtener una mejor proteccion sobre
objeto de la invencion

- PUBLICACION

\ ADMISION \
¥ SOLICITUD (EXAMEN  SOLICITUD ;
(FP) FORMAL) / (IET) /
/3
/
7

PATENTE FUERTE

\ : \ CONCESION/
 CONCESION

" DENEGACION

A



Oficina Espaifiola
de Patentes y Marcas

Se simplifican los requisitos para obtener fecha de presentacion (PLT

Integra el examen formal con la busqueda (PCT, CPE)

Se establece un procedimiento Ginico con Examen previo (CPE)

Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos y realizar Ia
limitacidn o revocacion de la solicitud tras la concesion (CPE
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'MODELOS DE UTILIDAD
Y

CONCESION
(NUEVA LEY 24/2015)

GONZALO FONCILLAS GARRIDO
Ledn, 15 de Noviembre 2016
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REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROTECCION BAJO UN
MODELO DE UTILIDAD

Formales
Subjetivos
Objetivos

Requisitos objetivos: los denominados requisitos de patentabilidad

Son patentables en todos los campos de la tecnologia,

las invenciones industrialmente aplicables

nuevas
que impliquen una actividad inventiva y

consisten en dar a un objeto o producto una configuracion,
estructura o composicion de la que resulte alguna ventaja
practicamente apreciable para su uso o fabricacion.

A W N -
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> Equiparacion del estado de la técnica relevante con el exigido para
las patentes. (Novedad Mundial)

» No pueden ser protegidas como modelos de utilidad las
iInvenciones:

Enlaley 11/86: de procedimiento y las variedades vegetales

En la ley 24/15. de procedimiento, las que recaigan sobre materia
biologica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Pudiendo realizarse la proteccion de sustancias quimicas.




d Oficina Espaiiola
" de Patentes y Marcas

: "
ADMISION : ’ \
\ SOLICITUD PUBLICACION CONCESION/ .
(FP) © SOLICITUD DENEGACION d

Publicacion de media 3 meses desde FP

Resolucion definitiva de media 5 meses desde FP
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1. ADMISION A TRAMITE

fiola
Marcas

» LUGAR DE PRESENTACION

= OEPM (Organo competente
de CC.AA)

= Oficina de Correos

= Registros..

= ELECTRONICAMENTE (15%)

» DOCUMENTACION MINIMA

(OBLIGATORIO REPRESENTANTE)

(obtener fecha de presentacion)
= Datos solicitante
= Qué modalidad solicita

= Una parte que a primera vista
parezca constituir una
descripcion o una remision a
una solicitud anterior (En
cualquier idioma)
% traduccion en 2 meses

» Notificacion de defectos
2 meses desde notificacion

» Resolucion
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2. EXAMEN DE OFICIO

EXAMEN

Examen “técnico” de

EXAMEN FORMAL exclusion de la
patentabilidad

J 4

(- Ajuste a la modalidad. (Procedimiento)
[
- Instancia (Prioridad, renuncia Inventor) - Siel objeto de la solicitud esta excluido de
- Memoria (Reivindicaciones, Traduccion la patentabilidad (Art 4.4y 5 Ley de
de la descripcion) Patentes)
) J
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3. Publicacion de la Solicitud

* No se establecen plazos de publicacion

e Si del examen de oficio no resultan defectos que impidieran la concesion o
cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados

e Mencion en BOPI J

Requisitos

e Publicacion de un folleto en INVENES

e Apertura plazo oposiciones de terceros sobre requisitos patentabilidad.

Consecuencias
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Requisitos de patentabilidad
Insuficiencia de |la descripcidn

4.

PRESENTACION
OPOSICIONES

2 meses
(ampliable + 2 meses)

Desde publicacion de
solicitud

Oposiciones

CONTESTACION OPCION DE REPLICA
TITULAR OPONENTES

2 meses 10 dias

Desde traslado de las Desde contestacidon
oposiciones comun del titular

COMISION EXAMEN DE
OPOSICIONES

(3 expertos + 1 juridico)
RESOLUCION

EXISTEN DEFECTOS

1 mes RESOLUCION
Nuevas oportunidades, al DEFINITIVA
menos unay el titular podra

contestar o tener vista oral

Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas
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uisitos para obtener fecha presentacion (PLT

Posibilidad de invocar restablecimiento de derechos y
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Estrategia de proteccion, toma de
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Patente y Modelo de Utilidad: herramientas estratégicas de proteccion
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S| INNOVAMOS, PERO
NO PROTEGEMOS,

DESECHAMOS TALENTO,
VENTAJA COMPETITIVA,

VALOR y BENEFICIOS
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VENTAJA
COMPETITIVA

PROTECCION
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El proceso de innovacion
vy la Propiedad Industrial

e Titulos de propiedad industrial:

INVESTIGACION Y  RUCIEEAIEE
DESARROLLO e Modelos de Utilidad

e Disenos Industriales

e Marcas
e Nombres Comerciales
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El proceso de innovacion
y la Propiedad Industrial

IDEA # COMERCIALIZACION

Defensa de secretos Obtencion de los
comerciales y la derechos de proteccion

informacion confidencial Pl
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Gestion de la innovacion: politica
estratégica de Propiedad Industrial

Proteger por PI
é?

Vigilancia

g En donde ¢?
tecnologica

Vigilancia de
los derechos
de terceros

Fabricar o
licenciar ¢?

Defensa de los
derechos
propios



ol

Valor de la Propiedad
Industrial

Valor legal: barrera frente a los
competidores PATENTES

Valor econémico: bien
intangible, sistemas de
valoracion complejos

Valor informacion:
tecnologia, informacion
empresarial , mercados

P

e
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Cobertura territorial y temporal de la proteccion

e PROBLEMA: los titulos de Propiedad Industrial (patentes,
marcas, etc.) solo protegen en el territorio de cada
Estado

 DESDE UN PRINCIPIO, hay que pensar en extender la
proteccion a:

— Paises mercados actuales y potenciales

— Paises de los suministradores y fabricantes del sector

CASO REAL ; = Frenos lruna comienza a trabajar el mercado turco

= Aparecen productos de la marca Frenos Iruna
registrada por un fabricante turco.

- IMPOSIBILIDAD DE VENDER CON NUESTRA MARCA
EN EL PAIS

iruna
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Para registrar en el extranjero

sQué es la “PRIORIDAD”? @

PLAZO PARA EFECTUAR NUEVAS SOLICITUDES DE TiTULOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN OTROS PAISES BASADOS EN
UN REGISTRO NACIONAL ANTERIOR

'

12 MESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
6 MESES PARA MARCAS Y DISENOS

]
___“FAMILIA” DETITULOS DEPI.___

Patentes
Disefios
Marcas
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Razones para patentar

Obtener sélida
posicion en el
mercado y ventaja
competitiva:

¢ Una patente concede a su
titular el derecho exclusivo
de impedir a otros que
utilicen comercialmente la
invencidn patentada,
reduciendo de este modo
la incertidumbre, el riesgo
y la competencia de
imitadores.

Aumentar los
beneficios y mejorar
rendimiento de
inversiones.

¢ Si una empresa invierte
tiempo y dinero en I+D, la
proteccidon por patente de
las invenciones resultantes
contribuira a recuperar
gastos y obtener mayor
rendimiento de las
inversiones.

Obtener ingresos
adicionales
procedentes de la
concesion de
licencias o cesiones

Licenciar: ceder sus
derechos sobre |la
invencion a otros a
cambio de sumas
fijas y/o regalias, a fin
de generar ingresos
adicionales para la
empresa.
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Alternativas a las patentes ruente tro patent kit

Divulgacion de informacion (publicacion)

« Es barato.
« Se evita que otros patenten la misma

invencion.

* No otorga exclusividad.
* Serevelalainvencion a los competidores.

Secreto (crear un secreto industrial)

* No existe proteccion contra la ingenieria inversa
o reproduccion de la invencidn.

* Es dificil exigir mantenerlo.

* Los “secretos" suelen filtrarse bastante rapido.

* Barato (pero existe el coste de mantener la
confidencialidad).

* No se revela la invencion.

No hacer nada

* No otorga exclusividad.
« No requiere ningun esfuerzo. * A menudo los competidores se enteran de los

detalles.
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COSTE

PATENTE NACIONAL alrededor de 2.000 Eur
MODELO UTILIDAD alrededor de 200 Eur
PATENTE EUROPEA Alrededor de 5.000 Eur

(solicitud para 7 paises)

PROCEDIMIENTO PCT FASE INTERNACIONAL (solicitud):
alrededor de 3.000 Eur
Anualmente FASES NACIONALES: alrededor de

33.000 euros (10 estados)
PAGO DE TASAS
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Costes aproximados

> PATENTE NACIONAL: Costes de tasas de tramitacion, con un valor medio
de anualidades y excluyendo costes de agentes: Entre 2.000 — 2.500 euros

» MODELO DE UTILIDAD: Aprox. 200 €

» PATENTE EUROPEA: Costes de tasas de tramitacion incluyendo
validaciones minimo unos 5.000 euros y luego multiplicaria al menos por
1.000 por cada pais y valor promedio de anualidades. Para 8 paises serian
aprox. 13.000 euros mas agentes.

» PCT: Tramitacion 3.000 euros. Y por cada pais minimo 3.000 euros
adicionales ya que el sesgo del PCT son los paises mas importantes en los
gue hay que hacer la tramitaciéon completa mas las anualidades. Luego
para 10 paises serian 33.000 euros mas agentes.
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LEY 24/2015 DE PATENTES

mm Apoyo a PYME y emprendedores:

reduccion de un 50%:

e tasa de solicitud de Patente o Modelo de utilidad
¢ tasa realizacion del Informe sobre el Estado de la Técnica

e tasa realizacion Examen
e tasas mantenimiento: 3 primeras anualidades
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de Patentes y Marcas

30 Enter

Chapter |
4
20/ ¥
[fad
S
'|.1 \‘
International
(months) publication
0 12 16 18
| I I l or*
File !DC§| FiIe«_ PC_T International File demand
application application search report
PATENTE O MU and written
opinion of the
NACIONAL ISA ™ International
preliminary

" For all designated States to which modified Article 22(1)

does not yet apply, the applicant must decide whether to

file demand by 19 months or enter national phase

by 20 months

If the applicant wants to receive an international

preliminary report on patentability (Chapter Il), he must

wipo  file a demand

intre—3 *** A written opinion of the ISA will only be established for
15.11.03  nternational applications filed on or after January 1, 2004

examination™

Chapter I

— national
v‘ phase

30 Enter

national
phase

FUENTE: IP4INNO
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€ dolicitudes PATENT PROSECUTION
Patentes HIGHWAY (PPH)
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de Patentes y Marcas
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Modelos de Contratos

En el sistema de proteccion de los resultados de todo proceso de 1+D+i a fraves de las Patentes o de
los Modelos de Utilidad, la Transferencia de Tecnologia desempena un papel de gran importancia.

La Transferencia de Tecnologia suele ir dirigida a obtener un rendimiento comercial de los
conocimientos v resultados de la 1+D0+, estableciendose relaciones confractuales en las que hay gue
tener en cuenta las especiales caracteristicas de la transmision de conocimiento, ya gque una vez
transferido &l mismo es muy dificil volver al estado inicial.

Esto hace gue el fransmisor de la informacion o del conocimiento deba tomar las maximas
precauciones para evitar situaciones complicadas en el futuro v por tanto, los contratos gue regulen la
Transferencia de Tecnologia deben plantearse con mucho detenimiento para tener en cuenta todas
las posibles consecuencias juridicas y economicas.

Acuerdo

Confidencialidad

Transferencia de Material
Licencia

{Ente Publico-Empresa)
Licencia
(Empresa-Empresa)
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Propiedad industrial y ley de
sociedades. Patent Box

Ayudas de |a OEPM

Sello PYME Innovadora

Propiedad Industrial y Ley del Impuesto sobre Sociedades: Patent
Box

El Patent Box es una figura legal que tiene el objetivo de potenciar el crecimiento econdmico de las
empresas a través de activos intangibles como patentes, dibujos o modelos, planos, formulas o
procedimientos secretos.

El Patent Box permite la reduccion en un elevado porcentaje de los ingresos a integrar en 1a base

imponible (exencion de impuestos inmediata), procedentes de |2 cesion del derecho de uso o
explotacion de dichos activos intangibles.

Patentes y Sello de PYME Innovadora

Entre los requisitos que recoge el Real Decreto 475/2014 para que una PYME pueda ser considerada
intensiva en 1+0+H, v por tanto pueda obtener el sello oficial de "PYME innovadora®, se encuenira uno
especifico relacionado con las patentes: “disponer de una patente propia en explotacion en un periodo
no superior a cinco afios anterior al ejercicio del derecho de bonificacion”™

Dicho Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros y establece bonificaciones en las
cotizaciones a la Seguridad Social del personal investigador. Con esta medida las empresas que hacen
I+D+i podran bonificarse el 40% de las cuotas por contingencias comunes. Este mecanismo permite la
reduccion inmediata de gastos empresariales y favorece la confratacion del personal investigador. Se
aplicara con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2013.
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Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de
patentes y modelos de utilidad en el exterior - Aho 2016

Crédito presupuestario:4.350.000 €

Objetivo: Fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el
exterior para mejorar la competitividad de las empresas en el mercado de
fuera de Espaina: internacionalizacion.

Destinatarios: Empresas, Personas fisicas y Organismos Publicos

Concepto subvencionable:

- Extensiones de una patente o modelo de utilidad espafiol ante oficinas extranjeras (solicitud,
busqueda, examen, concesidn y traducciones).

- Via PCT: Solicitud, busqueda y examen preliminar siempre que la OEPM haya sido Oficina
receptora, ISA o IPEA.

- Via europea: Solicitud, busqueda, exceso de reivindicaciones, examen, concesién, anualidades,
validaciones en otros paises y traducciones siempre que la OEPM haya sido Oficina receptora o que
tenga prioridad espanola.

- Subvencionable hasta el 70% de la cuantia y el 80% para PYME y persona fisica
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Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de
patentes y modelos de utilidad espanoles - Aho 2016

Crédito presupuestario: 231.900 €

Objetivo: Apoyar financieramente el acceso a la Propiedad Industrial de la PYME
y de las personas fisicas con el fin de mejorar sus condiciones competitivas.

Destinatarios: Pymes y personas fisicas con excepcién de aquellos que hayan
solicitado el aplazamiento del pago de tasas.

Concepto subvencionable: Tasa de solicitud de un modelo de utilidad y Tasa de
solicitud y del Informe sobre el Estado de la Técnica de una solicitud de patente
nacional. Dichas solicitudes deben haberse presentado ante la OEPM y no tener
una prioridad nacional anterior. Dichas solicitudes se subvencionaran una vez
gue la patente o el modelo de utilidad haya sido publicado (2011 y hasta 24 de
abril de 2014). Subvencionable hasta el 90% de la cuantia.
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INICIO

Servicios de informacion OEPM

La OEPM es el Organismo Publico responsable del registro y la concesion de las distintas
modalidades de Propiedad Industrial.

VERITABLE

ALGERIEN

C-B

CARTIER-BRESSON
A PARIS

INFORMACION GENERAL

» ;Qué es la Propiedad Industrial?

» ;Qué se puede registrar en la OEPIM?|
e Folletos divulgativos

® Preguntas mas frecuentes

* Advertencias OEPM

UTILIDADES
© Formularios
» Tasas y precios plblicos

e Formas de pago. Generacion de
documentos de pago presencial

« Presentacion electronica
« Normativa

o Datos con acceso abierto (Open Datal

6555 DE DATOS

e Localizador de marcas

« Situacion de expedientes

e INVENES

 DISENOS

e Espacenet

o L atipat-Espacenet

* TMView: Marcas en Europa

e DesignView: Disefios en Europa

® Base de datos de Jurisprudencia

o Clasificacion internacional de
preductos y servicios - marcas
(Clinmar)

» Eventos

« Expedientes digitalizados
Qﬁsqueda GSA de Invenciones

e Clasificacion Internacional de Patentes

~

J

Curso de Gestion A

ativa de la Propiedad Industrial

(Paralegales)

Celebracion de las V jornadas de mejora en la gestion de las
Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial: Planificacion
Estratégica y Gestion de Calidad: la Propiedad Industrial y la
PYME

S.AR. El principe de Asturias, en calidad de presidente de
honor, recibe al Comité Organizador de Transfiere: encuentro
pionero en transferencia tecnologica en Espafia

Ayudas a contratos Torres Quevedo

Servicio presencial de apoyo y orientacion a empresas y
emprendedores

» . Ver todas las noticias

Jornad'a OEPM- Interplataformas sobre Propiedad Industrial

lorn

LegElacién de marcas y desafios 2014

14-03-2014
Feria IBERTOY, 14-16 de marzo de 2014, Barcelona
F a

é4 de marzo 2014 - "Jornada de estudio y actualizacion en
materia de patentes (Los Lunes de Patentes)”. Barcelona

»  Ver todos los eventos

Boletin Oficial de la
Propiedad Industnal

Ayudas y subvenciones

Perfil del contratante

Otras informaciones

Estadisticas

Centros Regionales de Informacion
de Pl

Empleo

Internacionalizacion-PP!
Transferencia de Tecnologia
Enlaces y direcciones de interés

Portales OEPM
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LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU INFLUENCIA

EN EL EXITDOD EMPRESARIAL
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http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/LaPropiedadIndustrialInfluenciaExitoEmpresarial.pdf

Oficina Espanola

SiEE e ROTOR

LAPROPIEDAD INDUSTRIALEN ROTOR

de Patentes y Marcas

ROTOR ha considerado vital la proteccion de sus innovaciones tecnoldgicas desde el
comienzo de su actividad. Las patentes relacionadas con los primeros desarrollos del
sistema ROTOR SYSTEM datan de 1995, cuando aun la empresa ROTOR ni siquiera

existia como tal.

La empresa cuenta con un Departamento de Propiedad Industrial (Pl), cuyas principa-
les funciones son:

» Asesoramiento de inventores e identificacion de invenciones

+ Redaccion de nuevas solicitudes de patentes o modelos de utilidad

+ Evaluacion de oportunidades de obtencion de patentes

» Estrategia de extension internacional

* Gestion y Mantenimiento de la cartera de Pl a nivel mundial.

» Product Clearing - Estudios de Infraccién de nuevos productos ROTOR

* Informacion Tecnoldgica, Busquedas Estado Técnica en nuevas lineas
de Investigacion de Producto

+ Vigilancia Tecnologica, Vigilancia de actividades Pl de competidores
* Deteccion de Infracciones de Los derechos de Pl de ROTOR
* Formacion interna en Pl
» Transferencia de tecnologia-Contratos de P, licencias, Acuerdos
de confidencialidad
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UN CASO DE TRANSFERENCIA CIENTIFICA A LA SOCIEDAD

Esta es una historia que narra un caso de transferencia y utilizacion del conocimiento
generado por los centros de investigacion publicos a [a empresa v, posteriormente, al
consumidor. Desde el punto de vista cientifico hay una necesidad de que el trabajo que
se realiza sirva para algo, que llegue a |a sociedad, pero esto no siempre es posible. Ha-
[-:er ciencia basica es irﬁprescindiﬁle y totalmente necesario para generar conocimiento, J

pero siempre hay que buscarle la aplicacion.

En ese momento, la compania biotecnologica BIOPOLIS, que dispone de una licencia
en exclusiva perpetua en el tiempo (para toda la vida legal de la patente) de la bacteria
probiotica en el territorio de Los paises miembro del Convenio de Patente Europea y en
Espania, Estados Unidos, Canada, México, Brasil, Australia, Corea del 5ur, China y Japon,



FERMAX es el fabricante espanol de porteros y videoporteros electronicos con mas pa- de:Ratenten y Marcay
tentes de invencion registradas. FERMAX lleva mas de 20 anos registrando patentes de

invencion. Algunas de ellas han representado hitos, no solo para la empresa, sino también

en el sector.

IMPGRTAN{IA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA I N Oficina Espatiola

Entre modelos de utilidad y patentes de invencion FERMAX ha registrado mas de 30 inven-
ciones desde el ano 1949 en la Oficina Espanola de Patente y Marcas (OEPM). Destacan

[las 15 patentes de invencion registradas en la OEPM, los 25 disenos industriales y las 1?]
marcas registradas a nivel de la Union Europea.

Las patentes cubren areas de conocimiento que van desde los primeros controles de ac-
ceso a las comunidades por teclado (Patente ES194968 Radiointerfono 1950), pasando
por los primeros equipos digitales (Patente ES2021502 Equipo Digital para Portero y Vi-
deoporteros Electronicos 1991), hasta el primer sistema de portero electronico I}asadu en
tecnologia TCP/IP. (Patente £522735/78 Sistema de Videoportero pari ™ mm -

600000000

R
||: A
E‘l_i:ﬁi;{lﬁ

o 5194948 atente ES7773578 S
Patente E5194968 ) Patente £52275578 5 3- Disefio Comunitario 001600404-0002
Radiointerfono, 1950 Videoportero para redes 4- Disefio Comunitario 001600404-0004

1-Diseno Comunitario 001600404-0001
2-Disefio Comunitario 001600404-0003




Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas

- DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO

TESA ASSA ABLOY es el principal ‘ 2 2\" |/ .
fabricante y proveedor espariol de %& 2\ b
soluciones de cierre y tecnologia de 9

control de accesos para los mercados Fig.8 W a2 10

residencial e institucional

\\—Ul| l

2 AN |
a (LT XA

7% 5

Fig.9

14 151612 10

(ilindro de alta seguridad TX80




MINISTERIO Oficina Espanola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marcas

xENET

las daves del éxito de la compariia a lo largo del Gltimo siglo son la cohesion familiar, la
vision a largo plazo, la apuesta por la calidad ofreciendo la mejor relacion calidad-precio
posible, la pasion y la dedidida intemacionalizacion de la compariia. Ademas de apostar por L2
innovacion y la proteccion de la misma:

*Innovacion. Innovacion de sus vinos, de sus procesos productivos, de su marketing, de su
organizacion y, en general, de todo aquello que les permita mejorar su competitividad.

*Proteccion de la innovacion: FREIXENET ha dado valor a sus producios protegiendolos
mnue hoy en dia forman parte de nuestras vidas y que les ha servido como
via para la internacionalizacion. Sus cifras en marcas: 210 nadionales, 63 comunitarias y
45 intemacionales, resaltan la importancia que le ha dado esta empresa a este titulo de
propiedad industrial como bien que no solo implica una representacion de sus productos
sino que ademas es reflejo de una calidad y prestigio que forman parte de su peculiaridad.

ghadd
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FlL 16 de noviembre de 2004 se presenta en la Oficina Espariola de Patentes y Marcas [a(patente)
el ingrediente funcional y su aplicacion a productos camicos, a nombre de Embutidos Frial S.A.

y la Universidad Autdnoma de Madrid bajo el titulo: "Mezcla Oleosa de Ingredientes Bioactivos
Maturales para |2 preparacion de un Producto Alimenticio Enriguecido”. La patente nacional fue
concedida el 10-12-2008 tras superar el examen previo realizado por la Oficina.

Ademas, se reqgistra la(marca) Vidalim para el ingrediente funcional. La Universidad Autdnoma
de Madrid licencia en exclusiva a Embutidos Frial 5.A. la comercializacion de los resultados del

proyecto.

En 2005 se solicita en la Ofidna Europea de Patentes [a patente europea de Vidalim (EP1842419)
siendo concedida en 2011 de manera que se permite crear un proceso de elaboracion y trata-

miento de los alimentos por el cual los productos camicos adquieren unas caracteristicas unicas
hasta ahora solo encontradas en el pescado azul. La patente confiriers a los productos del cerdo
y el ave caractenisticas funcionales y un efecto beneficioso.
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('{JORRES

El grupo MTormres puede considerarse un ejemplo del exito basado en la innovacion pm]
tegida mediante patente. EL grupo posee 168 familias de patentes, 24 de las cuales se
encuentran actualmente en explotacion. Un 15% de su cifra de negocios se dedica a la
investigacion, desarrollo e innovacion. A lo largo de su historia todos sus resultados se han
reinvertido y el 80% de su factura procede de la exportacion a mas de 70 paises.

Sisterna multi-flexible para el soporte de piezas a mecanizar
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LA PROTECCION MEDIANTE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dado que la empresa siempre fue puntera en el sector de |a fabricacion de papel para fu-

mar, fue generando rnaqumana y procedimientos que destacaban en el estado de la tecnica.
[Cnnﬂclente de ello, las innovaciones se fueron protegiendo mediante patente. En el arn:hn.ru]

h

1

storico de la OEPM se encuentran patentes solicitadas por “Miguel y Costas” desde el afio
91/ y marcas de la sequnda mitad del XIX.

ye la permeabilidad al aire del papel. Solicito la proteccion mediante patente de la innovacion,
obteniendo la denominada patente triadica (Europa, Japon y EEUL) asi como patente china y
brasilena, es decir, consiguid|proteccion de la patente en los principales mercados) lo cual debe
ser el objetivo de toda empresa con vocacion exportadora. EL 83% de [as ventas del Grupo las
realiza en el exterior y de estas el 63% fuera de la zona euro.
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| LA PROTECCION DE SUS DISENOS. MIRADA EXTERIOR
51 bien la importancia de sus marcas y disenos desde siempre han estado presentes, no
fue hasta el 2009 cuando timidamente empezaron a buscar formas de proteger estos
diseros de posibles copias por parte de sus competidores, importantes ya no solo por si
solos, sino como apoyo a sus marcas.

Esta evolucion queda reflejada en sus primeros registros de DISENOS INDUSTRIALES
para Mustang Inter 5.L., hasta la actualidad, en [a que MTNG Europe Experience, 5.LU.
tiene registrados mas de 3.000 disefios de calzado y 140 de bolsos.
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EL ORIGEN _’-
Proteos Biotech se fundd en 2008, a partir de la empresa Zurko Research. Fue en este ano cuando PBserum
Zurko Research obtuvo finandacion de [a Union Europea, dentro del 7° Programa Marco, para el COSMECEUTICALS

desarrollo de un proyecto de investigacion: el proyecto APTAR.El objetivo de este proyecto era desa-
rmollar un procedimiento industrial para la eliminacion de los desechos producidos por las industrias
Camicas y su transformacion en productos frtosanitarios tales como biopesticidas. Para ello partian
del procedimiento protegido por la patente espanola ES 2520083 B1: Procedimiento biotecnoldgico
para el fratamiento de residuos camicos y producto obtenido.

E.A PROTECCION MEDIANTE PROPIEDAD INDUSTRIAL J

La estrategia de proteccion mediante propiedad industrial de Proteos Biotech se basa en sus
ventas en el extranjero: la exportacion de Proteos Biotech supone un 55% de su negocio.
Es por ello que Proteos Biotech protege sus productos mediante el registro de sus marcas:
RENOVENZYME PB, KERATOCLEAN PB v, principalmente, PBSERUM, en todos aquellos paises
con posibilidades de comercializacion del producto. Actualmente, PBSERUM se encuentra
registrada, ademas de como marca comunitaria en la Union Europea, en varios paises de
Centro y Sudamérica y en Rusia.

En relacion a sus innovaciones técnicas, Proteos Biotech cuenta con 4 invenciones prote-
gidas por patentes espanolas y algunas en proceso de concesion en Estados Unidos y en la
Oficina Europea de Patentes. Como ya se ha mencionado, la primera de ellas fue el origen
de la empresa y con la ultima quieren entrar en el mercado de los productos sanitarios. Esta
ultima invencion, cuya patente ya ha sido concedida en la Oficina Europea de Patentes, es
un producto para el tratamiento de enfermedades que cursan con alteraciones del colageno.
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Conclusiones

* Antes de iniciar un proyecto: hacer un estudio previo de la
competencia y de la tecnologia existente.

 Mantener la vigilancia en el sector de manera periddica
* Una vez desarrollado el proyecto:

e Estudiar la politica de proteccidon industrial mas conveniente
(patentes, modelos de utilidad, disenos, signos distintivos).

* Decidir el alcance de la proteccion: nacional, comunitaria,
internacional...

* Asesorarnos e informarnos antes de cualquier decision
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[57 ABSTRACT

A self-congratulatory apparatus having a simulated
human hand carried on a pivoting arm suspended form
shoulder supported member. The hand is manually
swingable into and out of contact with the user’s back to
give an amusing or an important pat-on-the-back.

4 Claims, 2 Drawing Figures
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