Hoy en dia nadie pone en duda, que los derechos de Propiedad
Industrial (Pl) (patentes, disefios industriales y marcas) se han conver-
tido en un instrumento indispensable, para aumentar la competitividad
de las empresas.

Si las empresas espafolas quieren mejorar y afianzar su posicion en
los mercados globales, deben hacer un uso estratégico de la Propiedad
Industrial como factor de diferenciacién y especializacién lo que a su
vez, redundara en un mayor rendimiento del sistema productivo espafiol
a largo plazo.

El 25 de julio de 2015 se publicé la Ley 24/2015 de 24 de julio, de
Patentes que entraré en vigor el 1 de abril de 2017.

Esta Ley equipara la normativa espafiola sobre Patentes al dmbito inter-
nacional y fortalece el sistema de Patentes nacional, estableciendo un
marco legal que prima la actividad verdaderamente inventiva y novedo-
sa, implantando un Unico procedimiento de concesion que beneficiara
a la seguridad juridica de los solicitantes y mejorara la imagen de la
Patente espariola.

La undécima edicion de este Curso aborda los cambios introducidos
con esta Ley y su influencia en la actividad innovadora y empresaria
espafiola.

Este curso constituye cada afio un foro estratégico de encuentro de los
lideres de la Propiedad Industrial nacional y europeo.

Este Curso se dirige a estudiantes, PYME, profesionales y en general a
todo aquel que tenga un interés en acercarse a la Propiedad Industrial
o desee profundizar en determinados aspectos de la misma.

www.uimp.es

INFORMACION GENERAL

- Hasta el 10 de junio de 2016

Santander

Campus de Las Llamas

Avda. de los Castros, 42

39005 Santander

Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid

C/ Isaac Peral, 23

28040 Madrid

Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 16:00 a 18:00 h (excepto viemes)

PLAZOS

- Plazo de solicitud de becas

Hasta el dia 16 de mayo, para los
cursos que comiencen antes del
8 de julio de 2016

Hasta el dia 13 de junio, para los

cursos que comiencen a partir del dia

11 de julio de 2016

Transporte oficial

IBERIA &
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GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

- A partir del 13 de junio de 2016

Santander

Palacio de la Magdalena

39005 Santander

Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viemes)

- Apertura de matricula

Desde el 25 de abril de 2016
(Plazas limitadas)
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Programa académico

Proteger las innovaciones en Espafia: la nueva ley
de Patentes

Direccion

Patricia Garcia-Escudero

Directora General

Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM)

Secretaria

Ana Carifio

Consejera Técnica

Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM)
Pedro Cartagena

Vocal Asesor

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)

Del 11 al 15 de julio de 2016

Lunes 11
PROTECCION DE LAS INNOVACIONES EN UNA ECONOMIA GLOBAL

10:30 h | Inauguracion

José Maria Jover Gomez-Ferrer

Subsecretario del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Presidente de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (OEPM)

11:00 h | f(eforma del Derecho Europeo de Marcas |

Luis Berenguer Giménez

Miembro de Gabinete y Portavoz

Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO)

12:00 h | Proteger las innovaciones en Europa |
Benoit Battistelli

Presidente

Oficina Europea de Patentes (OEP)

13:00 h | Mesa redonda

Luis Berenguer Giménez

Benoit Battistelli

Moderacion

Alberto Casado

Vicepresidente

Oficina Europea de Patentes (OEP)

Martes 12
EL FUTURO DE LA PROTECCION EN ESPANA

09:30h | t,Por qué una nueva ley de patentes? Aspectos generales de la Ley
Maria José de Concepcion
Directora del Departamento de Patentes e Informacion Tecnolégica. OEPM

10:30 h | Principales novedades en Modelos de Utilidad |
Alejandra Gonzalez

Jefe de Area de Coordinacién Juridia

Departamento de Coordinacién Juridica y RRIl. OEPM

12:00 h | Mesa redonda

Maria José de Concepcion

Alejandra Gonzalez

Moderacion

Cristina Fernandez

Directora del Departamento de Coordinacion Juridica y Relaciones
Internacionales. OEPM

Miércoles 13

LA PUESTA EN PRACTICA DE LA LEY Y SU IMPLICACION

09:30 h | Reglamento: Procedimiento de concesion |
Raquel Sampedro

Jefe Area Juridica

Departamento de Patentes e Informacion Tecnoldgica, OEPM

10:30 h | rerspectiva de los Agentes de Pl
Enrique Astiz
Agente de la Propiedad Industrial

Presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, COAPI

12:00 h | Mesa redonda
Raquel Sampedro
Enrique Astiz

Moderacion

Angel Sastre

Secretario General. OEPM

Jueves 14

¢QUE OPINA EL SECTOR PUBLICO?

09:30 h ||Investigadores. Organismos Piblicos Investigacion

Angel Caballero
Vicepresidente Adjunto de Transferencia de Conocimiento
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)

10:10 h | 'nvestigadores. Universidades |

Juan Antonio Munoz

Técnico OTRI

Responsable de la Unidad de Propiedad Industrial
Universidad de Granada

10:50 h || Transferencia de Tecnologia |

Maria Luisa Delgado

Subdirectora General de Transferencia de Tecnologia
Ministerio de Economia y Competitividad

12:00 h | Mesa redonda
Angel Caballero

Juan Antonio Mufoz
Maria Luisa Delgado
Moderaciéon

Pedro Cartagena

Viernes 15

¢QUE OPINA EL SECTOR EMPRESARIAL?

09:30 h | |Grandes Empresas

Susana Bayon
Subdirectora de Propiedad Industrial e Intelectual
Grupo Repsol

10:15 h | [PYME y Emprendedores
Luis Gavela

Director de Desarrollo Corporativo
Wedge Global, S.L.

11:00 h | Mesa redonda
Susana Bayon

Luis Gavela

Moderacion

Ana Carifio

12:30 h | Clausura
Patricia Garcia-Escudero

Imprimir todas las ponencias



http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_01_Legal_Reform_ES_L_Berenguer.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_02_Proteger_las_innovaciones_B_Battistelli.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_03_Presentacion_Nueva_Ley_de_Patentes_julio_2016.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_04_AGF_Santander_Modelos_de_Utilidad_12_Julio2016.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_05_UIMP_RSampedro.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_06_SANTANDER_PRESENTACION_COAPI.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_07_Curso_UIMPOEPM_2016_A_Caballero.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_08_UIMP-nueva_ley_de_patentes-universidades.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_09_MARIA_LUISA_DELGADO_MEDINA.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_10_Nueva_Ley_de_Patentes-Santander_15-7-16.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_11_Wedge_UIMP.pdf
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OFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

¢ POR QUE?

;, QUE?




OFIOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROPEA

¢POR QUE? UN POCO DE HISTORIA...

I Julio de 2008: La Comunicacion de la Comision Europea sobre una nueva

estrategia de DPI anuncia una evaluacion general del sistema de marcas en la
Union Europea.

I Octubre de 2009: La Comision adjudica un contrato para un estudio sobre el
funcionamiento del sistema al Max Planck Institute.

I Marzo de 2011: El informe del Max Planck Institute concluye que la MC es un éxito

y que convive a la perfeccion con las marcas nacionales. La propuesta pretende
una evolucion, no una revolucion.

I Marzo de 2013: Tras un proceso de consulta publica y un estudio de evaluacion del
impacto, la Comision adopta dos propuestas legislativas para la reforma,
respectivamente, del RMC y la Directiva sobre marcas.




OFIOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROPEA

¢POR QUE? OBJETIVOS PRINCIPALES

I Fomentar la innovacion y el crecimiento econdmico dotando al sistema de
mayor accesibilidad y eficiencia para las empresas europeas en términos de:
= reduccion de los costes y la complejidad,
= mayor rapidez,
= aumento de la predictibilidad y la seguridad juridica.

I Proporcionar una base juridica formal y garantizar una fuente sostenible de
financiacion para la cooperacion con las oficinas nacionales procedente del
presupuesto de la Oficina.

I Armonizar determinados aspectos de gobernanza de la Oficina con el Tratado
de Lisboa y el Enfoque comun de la UE sobre las agencias descentralizadas.




OFIOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROPEA

¢ CUANDO? PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

103/2013: La Comision adopta dos propuestas, una de refundicion de Ia
Directiva y otra de revision del Reglamento, y una propuesta de
reglamento sobre las tasas.

102/2014: El Parlamento Europeo adopta su posicion en la primera lectura.
107/2014: El Consejo adopta una propuesta de compromiso de la Presidencia.

1 10/2014: Empiezan las reuniones en el marco del dialogo tripartito entre las tres
instituciones.

104/2015: Acuerdo politico de las tres instituciones sobre los textos finales.



OFOMA DE PROPEDAD TE
DE LA UNION RUROSEA

) INTELECTUAL

CUANDO: CALENDARIO DE ADOPCION

4

SEP

Revision
lingliistica

OCT

} Parlamento
15/12/2015

23/03/2016
ENTRADA EN
VIGOR DEL
REGLAMENTO

ABR

MAY

JUN

2015

} Consejo
10/11/2015
24/12/2015
@ PUBLICACION DE @
LA REFORMA
LEGISLATIVA
\'[0)V] DIC ENE FEB MAR
2016 |
ENTRADA EN VIGOR
DE LA DIRECTIVA EL
12/01/16
+3 ANOS

TRANSPOSICION

. ACTOS DE
EJECUCION Y ACTOS
DELEGADOS
01/10/2017



OFIOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROPEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN

I Presentacion de solicitudes: supresion de la presentacion a través de las oficinas
nacionales.

I Ampliacion de la capacidad de presentacion y representacion a los paises del EEE.
I Busquedas y cartas de vigilancia: simplificacion del procedimiento.

1 Eliminacion de la declaracion de renuncia, tanto ex-officio como voluntaria.

I Periodo para presentar observaciones de terceros ahora especificado en la ley.
I'La Oficina puede reabrir el examen en cualquier momento antes del registro.

I Cambios relacionados con el mantenimiento del Registro y la proteccion de datos.



OFFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS
| Supresion del requisito de representacion grafica.
I Ampliacion de la prohibicion de funcionalidad a «otras caracteristicas».

| Referencia global a la legislacion de la UE en las denominaciones de origen
protegidas y las indicaciones geograficas protegidas.

I Motivo expreso relacionado con conflictos con denominaciones de obtenciones
vegetales.

I Motivo expreso relacionado con conflictos con términos tradicionales.



OFFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

I Requisito expreso de «claridad y precision».

I Basado en el «significado natural y habitual» de los términos.
I Base expresa para el rechazo en caso de incumplimiento.

I Periodo transitorio de 6 meses para modificar el Registro para los titulares
de marcas solicitadas antes de la sentencia en el asunto «IP Translator».



OFFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

ART. 28, APARTADO 8 - COMUNICACION DEL PRESIDENTE

1. Establece el marco de aplicacion:
= qué marcas son admisibles;
= qué tipo de términos pueden anadirse;

= gjemplos de términos aceptables en cada edicion y clase de la Clasificacion
de Niza;

= procedimiento de presentacion, examen y publicacion.

2. Revoca la Comunicacion n.° 2/12 en lo que respecta a los registros previos
a la sentencia «IP Translator».



OFFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

MOTIVOS DE DENEGACION RELATIVOS

I Acortamiento del periodo de oposicion para los registros internacionales
que designan a la UE.

1 Aclaraciones sobre los «derechos de intervenciony.

I Motivos especificos para las IGP/DOP, por separado de los previstos para las
marcas no registradas.

I Periodo de prueba del uso: se calcula a partir de la presentacion, no de la
publicacion.



OFFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

RECURSOS - RESOLUCION DE LITIGIOS ALTERNATIVA
I Supresion de la revision prejudicial en los casos de motivos relativos.
I Base expresa para los recursos complementarios en el acto de base.

I Las resoluciones de las Salas de Recurso solo surtiran efecto cuando
terminen los procedimientos ante el TG/TJUE.

I Posibilidad de crear un centro de mediacion para la resolucion amistosa de
litigios.



OFFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

2 QUE? CAMBIOS QUE EXIGEN LA ADOPCION DE LEGISLACION DERIVADA

ENTRADA EN VIGOR: 1 DE OCTUBRE DE 2017

I Eliminacion del requisito de representacion grafica.
I Introduccion de las marcas de certificacion de la Union.

I Cesion de una marca presentada en nombre de un agente en los
procedimientos de anulacion.

| Los actos de ejecucion o actos delegados pueden afectar a los
procedimientos ulteriormente.



OFFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

ESTRUCTURA'Y NIVELES DE LAS TASAS

I Nuevo sistema basado en el criterio de «una tasa por clase»: tasa adicional
que se abona después de la primera clase.

1 Reduccion moderada de la tasa de solicitud.
I Reduccion sustancial de la tasa de renovacion.

I Ligerareduccion de las tasas de oposicion, cancelacion y oposicion.



OFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

NUEVA ESTRUCTURA DE TASAS SIMPLIFICADA PARA LAS MARCAS DE LA UNION

: PRIMERA CLASE CLASES ADICIONALES
TIPO DE MARCA ' Lo
. PRESENTACION
e AL EEcTRONCA  SEOUNDA o TERCERA - ADICONAL
INDIVIDUAL 1000 850 50 150 150
RENOVACION 1000 850 50 150 150
COL./CERT. 1800 1500 50 150 150

BT T T T T T T T T T T T T T T T T T T P T T T T T T T T T P TP PP P P PP PP PP PP T PP PP IP



OFICMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROPEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

DERECHOS EXCLUSIVOS Y LIMITACIONES

I Derecho a la incautacion de productos falsificados en transito, con sujecion
a limitaciones.

I Derecho a prohibir el uso en relacion con actos preparatorios.

I Aclaraciones en relacion con las limitaciones y el uso «leal y honesto».



OFIOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROPEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

TERMINOLOGIA
I Denominacion de la Oficina: la «OAMI» se convierte en la «EUIPO».
I La «<MC» se convierte en la <MUE» y el cRMC» pasa a denominarse «<RMUEN».

I El Presidente se convierte en «Director Ejecutivo», siendo el Vicepresidente
el «Director Ejecutivo Adjunto».

I Se mantiene el «Consejo de Administracion» (aunque su denominacion en
inglés, Administrative Board, se sustituye por la de Management Board).



OFIOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROPEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

GOBERNANZA DE LA OFICINA

I Cambios en la composicion y el funcionamiento de los 6rganos de gobierno

= Dos representantes de la Comision y un representante del Parlamento en el
CA.

= Sistema de votacion: mayoria absoluta; para asuntos concretos, mayoria
cualificada de 2/3.

= Ampliacion-de-las-competencias-del CA.
]
Eleccion de altos directivos

= E| mandato del Director Ejecutivo, el Director Ejecutivo Adjunto, el Presidente
de las Salas de Recurso y los Presidentes de Sala puede renovarse una vez.

= |os candidatos podran ser llamados a pronunciarse ante el Parlamento.



OFFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

ACTIVIDADES DE COOPERACION
I Base juridica expresa para la cooperacion internacional.

I Marco claro para la cooperacion con las oficinas nacionales:
= |ista detallada de actividades de cooperacion (no exhaustiva);
= para promover la convergencia de practicas y herramientas;
= en forma de proyectos, aprobados por el Consejo de Administracion;
= fras consultar a los usuarios;

= financiadas con el presupuesto de la Oficina, hasta un 15 % de sus
ingresos anuales.



OFIOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROPEA

¢ QUE? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

PRESUPUESTO - EXCEDENTE

I Compensacion a los Estados miembros:
= entre el 5 % y el 10 % de los ingresos anuales de la Oficina;
= distribucion basada en indicadores clave de rendimiento concretos;
= minimo garantizado del 2 % para cada Estado miembro;

= no distribucion en caso de déficit.

I Posibilidad excepcional de transferir los excedentes futuros de la Oficina al
presupuesto de la UE:

= excedente importante durante 5 afios consecutivos;

= aprobado por el Comité Presupuestario por mayoria cualificada.
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CONCLUSION

Los cambios en cuanto al fondo son moderados y no se prevé que tengan un efecto
importante sobre el sistema.

En general, los cambios permiten un sistema mas moderno, eficiente y simplificado.

El objetivo fundamental de la propuesta es el refuerzo de la Red Europea de Marcas,
Dibujos y Modelos.

El Reglamento establece una base juridica formal para la cooperacion, define las
areas de convergencia y garantiza los recursos.

El ajuste entre las normas sustantivas y procedimientos del Reglamento y de la
Directiva genera nuevas oportunidades de convergencia.




OFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DF LA UNION EUROSEA

PROCESO DE EJECUCION
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CALENDARIO DE LAS NUEVAS DIRECTRICES
} Consultaa } Consulta a los miembros del CA
» los usuarios Adopcion por el Presidente
} Borrador,de.la } Reunion y las oficinas
nueva practica CA/CP: nacionales
preparado informacion
ENTRADA EN
VIGOR DE LAS
DIRECTRICES

2015 2016

} Reunion de Enlace: } Finalizacion de la } Traduccion, formacion
presentacion de los redaccidn
cambios




OFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROSEA

MODIFICACION DEL REGISTRO - ARTICULO 28, APARTADO 8

} Reunion de Enlace
Presentacion del
proceso

} Comunicacion adoptada
por el Presidente

ENTRADA EN
VIGOR DE LA
COMUNICACION

2015

2016
} Publicacion del } Adaptacion de los
proyecto de sistemas, las plantillasy la
Comunicacion para formacién

consulta



OFOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DF LA UNION EUROSEA

4 COMO? PROCESO DE EJECUCION

CONSEJO DE PROYECTOS COORDINACION DE PROYECTOS
”””” Circulo de conocimiento
e L «Reforma legislativa»
—————————————————————————————————— ASPECTOS JURIDICOS =
(78]
————————————————————————————————— COMUNICACION W
>
————————————————————————————————— SISTEMAS INFORMATICOS 2
<
————————————————————————————————— FORMACION =
EXA REG OPO TASAS SdR  NOMBRE  EJEC GOB COOP

DESGLOSE EN NUEVE AREAS DE EJECUCION
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OFIOMA DE PROPEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION RUROPEA

4 COMO? PROCESO DE EJECUCION

Legislative Reform Projects Progress (Clarity)

o Legal Reform

® Legal Reform -

o Legal Reform -

u Legal Reform -
u Legal Reform -
o Legal Reform -
™ Legal Reform -
& Legal Reform -
M Legal Reform -

23 March 2016

Examination

Recordals

Opposition / Cancellation
Fees

BoA

Change of Name
Enforcement

Govenance

Cooperation
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Proteger las innovaciones en Europa

International University Menéndez Pelayo

Benoit Battistelli

President Santander, 11 July 2016
European Patent Office (EPO)
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Overview of the presentation

. IP: areminder on definitions
IIl. The European Patent Office
[1l. Patents and innovation in action

V. Conclusion: Economic Value of Patents




- IP: areminder on definitions




The different types of IP (I)

Legal right What for?

Patents New inventions

Utility models New inventions

Original creative or
artistic forms

Copyright

How?

Application and
examination

Application and
registration

Exists
automatically




The different types of IP (II)

Legal right What for? How?

Distinctive identification Use and/or
Trade marks ) : :

of products or services registration

Regls_tered External appearance Registration
designs
Valuable information Reasonable efforts i

Trade secrets : A

not known to the public to keep secret N $

i




One product = multiple patents and other IP rights

1 500 to 2 000 Data-processing methods,

patents semiconductor circuits,
chemical compounds, etc.
+

Registered Shape of phone

design

Registered trade Brand name, start-up tone
marks

Copyright Software, ringtones and
Images

6



Patentability

Patents are granted for inventions in all fields of technology

To be patentable, inventions must

= pbe new
* involve an inventive step
= be industrially applicable

They must relate to a product, process, apparatus or use.




The basic principle of the patent system

Benefit the public

by making the
detailed description
of the invention
available to everyone

18 months after filing

q Patents P

Benefit the owner

by preventing third
parties from exploiting
the invention for
commercial purposes
without authorisation

Valid for max. 20 years

Reveal
the invention
to the public

Get the
exclusivity

8




lI- The European Patent Office




Our mission

As the patent office for Europe,

we support innovation, competitiveness
and economic growth across Europe
through a commitment to high quality
and efficient services delivered under
the European Patent Convention.

i N
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European Patent Organisation

= Created in 1973

= 38 member states + 2 extension
(Bosnia-Herzegovina and Montenegro
+ 2 validation states (Morocco and
Republic of Moldova), including all EU
= more than 600 million inhabitants

= 34 nationalities, 7 000 employees
(4 200 highly specialised engineers &
scientists)

= 2nd largest European public service
organisation

= Self financed budget via fees
=€ 2 billion in 2014

11



Our five locations in Europe

with the EU

Headquarters Liaison office




Our staff

« 34 different nationalities
« Three official languages:

— English 6 815

— French
— German

Around 60% are patent examiners

Source: EPO data on 31.12.2015

13




Total European patent applications in 2015

142 822 148 562 148 027 152 703 160 022

2011 2012 2013 2014 2015

Applications are the files for which applicants have decided to request a European patent from the EPO. They are a direct measure of the
explicit interest of innovating firms to assert their patent rights on the European technology market (Direct European applications and
international (PCT) applications entering the European phase).

14




Technical fields with the most applications in 2015

TOPlO
2015 Change

1 Medical technology _ 12474  11.0%
2 Digital communication _ 10 762 3.2%
3 Computer technology _ 10 549 7.8%
4 Electrical machinery, apparatus, energy _ 10 198 -1.8%
5 Transport _ 7802 -1.6%
6 Measurement _ 7727 8.0%
7 Organic fine chemistry _ 6414 2.1%
8 Engines, pumps, turbines _ 6374 17.9%
9 Biotechnology ] 6048  5.1%
10 Pharmaceuticals _ 5884 9.6%

O000O0BBOOO

Analysis based on European patent applications filed with the EPO (Direct European applications and international (PCT) applications
entering the European phase).
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Top EPO applicants in 2015

TOPlO
2015 Change

L Philips I 2402 3.7%

2 Samsung 2 366 -6.9%

3 LG 2091 27.7%

4 Huawei - ] 1953  22.1%
5 Siemens - ] 1894  -11.2%

6 United Technologies 1869 110.0%

7 Qualcomm 1705 16.9%

8 Robert Bosch ] 1493 3.8%
9 BASF ] 1384 -9.5%

10 General Electric 1316 57.0%

O0000BOOBGO

@® EPO member states United States S. Korea ® P.R.China

Analysis based on European patent applications filed with the EPO (Direct European applications and international (PCT) applications
entering the European phase). Statistics are based on the first-named applicant.
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Origin of European patent applications in 2015

Others 5%
PR. China4% e
S. Korea 4% Germany 16%

Japan 13% France 7%

Netherlands 4% ’ EPO member
Switzerland 4% states 47%
United Kingdom 3%

Italy 2%
Sweden 2%

Other EPO member states 8%

United States 27%

Patent Applications from Spain in 2015: 1.525 (+3,8%)

Analysis based on European patent applications filed with the EPO (Direct European applications and international (PCT) applications
entering the European phase).

Statistics are based on the first-named applicant.
EPO: the 38 member states of the European Patent Organisation, including EU28

17



Granted patents in 2015

Others 4%
P.R. China 2%

S. Korea 3%

Germany 21%
Japan 16% .
< France 8%

Switzerland 4%

Netherlands 3%
United Kingdom 3%
Italy 3%

Sweden 3%
Other EPO member states 8%

United States 22%

Analysis based on granted patents published in 2015. Statistics are based on the first-named patentee.

4

EPO member
states 53%
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| Top 15 technology fields in 2015 for EP
applications coming from Spain

TECHNOLOGY FIELD 2014 2015 2015/2014
Pharmaceuticals 132 114 -13,6%
Transport 107 113 5,6%
Biotechnology 94 111 18,1%
Handling 62 108 74,2%
Medical technology 90 96 6,7%
Organic fine chemistry 72 94 30,6%
Civil engineering 73 81 11,0%
Other special machines 76 66 -13,2%
Electrical machinery, apparatus, energy 61 54 -11,5%
Measurement 32 50 56,3%
Basic materials chemistry 33 45 36,4%
Engines, pumps, turbines 66 44 -33,3%
Materials, metallurgy 44 44 0,0%
Computer technology 35 44 25, 7%
Digital communication 44 40 -4,5%
Sub-total 1021 1106 8,3%
All fields 1.471 1.525 3,8%
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Top ten Spanish applicants at EPO in 2015

Applicant 2015
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) 47
AMADEUS 34
TELEFONICA S.A. 31
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A. 23
REPSOL, S.A. 23
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 18
ALMIRALL, S.A. 17
ABENGOA S.A. 16
ACCIONA S.A. 13
GALENICUM HEALTH S.L. 12
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l1l- Patents and innovation in action




The Social and Economical Impact of Patents:
“Inventors are the true heroes of modern times”

- Every year the EPO showcases the best and brightest in innovation at the
European Inventor Award

- The award is presented by the EPO to recognise outstanding inventors from
Europe and around the world, who have made an exceptional contribution to
social development, technological progress and economic growth.

11*™ EUROPEAN INVENTOR AWARD
LISBON, 9 JUNE 2016

Impressions



https://youtu.be/pAIE_2p3nm4

A concrete example of the importance of patents

 Anton van Zanten
» European Inventor Award 2016

* Winner of the “Life Time
Achievement” Prize for his
several inventions in the field of
Safety Systems for vehicles,
including the “ESP - Electronic
stability control for cars”

A Anton van Zanten

Engineer



https://youtu.be/C-ytNeuhmbE

 Helen Lee
« European Inventor Award 2016

* Winner of the Popular Prize for
her invention: Diagnostic Kits
for developing countries

A

Helen Lee
Finalist, European Inventor Award 2016



https://youtu.be/Xh7w0uBQJw4

A concrete example of the importance of patents (ll)

e Joseé Luis Lopez Gomez
* European Inventor Award 2013

« Nominated in the category
“Industry”

« Winner of the Popular Prize for
his invention “Independent
wheel guidance for high speed
trains”



https://www.youtube.com/watch?v=ItnAYljSb1Q

V- Conclusion: Economic value of Patents




An incentive for economic growth and innovation

= |ncentivises R&D and innovation
- New solutions for more social welfare

- More choice and lower prices for
consumers

- Innovation as source of new growth

= Makes the latest technological
knowledge available to the public

- Prevents duplication of R&D

- Helps identify new partners

- Spurs cumulative innovation

“Standing on the shoulders of giants”

28




The benefits of patents (I)

For inventors, patents can:

 help safeguard financial returns
from the commercial exploitation of the invention

* give holders time to recoup their development costs

« encourage further investment in R&D




The benefits of patents (II)

For the economy in Europe, patents are a prime source of
new technical knowledge

Patents can help to:

 identify new technological trends and new business partners
* inspire further inventions

« prevent the duplication of R&D in industry and universities

European patents foster technical innovation, which is
crucial to competitiveness and overall economic growth

in Europe

3
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Value of IP in a changing economic landscape

In a fast, changing, global economic environment where:

« knowledge increasingly plays a key role in generating new products,
» the complexity of new products is increasing and

« technologies are overlapping:

‘ IP is turning into a strategic tool that creates
maximum value from innovations.




Macro-economic value of patents

Economic Contribution of IPR-intensive Contribution of patent-
indicator industries intensive industries

% Value % Value
EU employment 35% 77 million 16% 36 million
- direct 26% 57 million 10% 23 million
- indirect 9% 20 million 6% 13 million
EU GDP 39% 4.7 trillion Euro 14% 1.7 trillion Euro
EU wage premium +41% 715 Euro/week + 64% + 324 Euro/week
EU trade
- % total EU imports 88% 1.4 trillion Euro 69% 1.0 trillion Euro
- % total EU exports 90% 1.2 trillion Euro 71% 1.0 trillion Euro

Source: joint study by EPO and OHIM: “IPR-intensive industries: contribution to economic performance and employment in
the European Union”, Industry-Level Analysis Report, September 2013
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Macro-economic value of patents (1/2)

Trade mark-intensive |, coe 046 [20.8% 4163527  [33.9%
industries

oesignntensive g 657617 [12.2% 1,569,565  [12.8%
industries

Patent-intensive

| | 22,446,133 [10.3% 1,704,485 13.9%
industries

_Copyrl_ght-lntenswe 7 049,405 3,204 509,859 4.2%
industries

AII IPR-intensive 56,493,661 25 9% 4,735,262 38.6%
industries

Source: joint study by EPO and OHIM: “JPR-intensive industries: contribution to economic performance and employment in
the European Union”, Industry-Level Analysis Report, September 2013
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Macro-economic value of patents (2/2)

E;?};\r/“eai%'ustries 42% 1,023,981 | 755% | 1,158,860 | 75.7%
i[r)] 3‘3 Lgtrri‘;;‘tens“’e 31% 724,292 53.4% 703,586 46.0%
iF; thsrl:i'g:e”s’“’e 64% 057,748 | 70.6% | 1,049,795 | 68.6%
ﬁgﬁ;’{riigezt'mte”swe 69% 57,051 4.2% 41,727 2.7%
iAn'('jl'JZ?r'i:‘;e“Sive 41% | 1,226,015 | 90.4% | 1,351,890 | 88.3%

Source: joint study by EPO and OHIM: “JPR-intensive industries: contribution to economic performance and employment in
the European Union”, Industry-Level Analysis Report, September 2013
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GRACIAS POR SU ATENCION




Y TURISMO de Patentes y Marcas

®  GOBIERNO MINISTERIO ; . .
DE ESPANA DE INDUSTRIA, ENERGIA Oficina Espafiola

Una Vision General de la
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes



i MINISTERIO Oficina Espaiola
w DE INDUSTRIA, ENERGIA
' Y TURISMO de Patentes y Marcas

ARMONIZAR Y FORTALECER

» La necesidad de reforzar el papel de la
innovacion como eje para potenciar |Ia
competitividad de la economia espanola y de
nuestras empresas.

» Los productos espaifioles para ser
competitivos deben de estar correctamente
posicionados y protegidos en los mercados
nacionales e internacionales.



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

1. Claridad normativa

‘Dispersion de normas:

e Reglamentos y Directivas
Actualizacion general Comunitarias: (CCP 1998) [41<e]\[={=])[oF) entre
de la Ley para adaptarla e Sistemas Internacionales: | [=¥-i{3FTo{¢] RV 1-(17| (=Y
a un contexto nacional EPO(1986), PCT(1989)  [o73:lV Rer o T Lo 1 el L
e internacional que ha °® OMC: Acuerdo Aspectos FA: T T ERVA ST
) de Derechos APDIC (1995) del e
sustancialmente desde ° Plrectiva LS Internacional de

98/44/CE b
1986 Bic{tec/nologia. ' patentes PCT

e Tratado de Derecho De
patentes, PLT

El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislacion interna a estos cambios para

evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la via nacional de proteccion
de las invenciones



ARMONIZAR Y FORTALECER

1. Claridad Normativa
2. Reduccion de Cargas Administrativas
3. Apoyo al emprendedor
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Y RISMO

2. Reduccion de cargas administrativas

Simplificar el sistema de concesion ® Concesion rapida

de patentes: de patentes fuertes Evitar a los Tribunales

e Simplificacion de requisitos y e Mayor flexibilidad la carga de anular
fluidez en el procedimiento del Sistema patentes que nunca

e Un unico procedimiento de debieron ser
concesion concedidas

e Con examen previo
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. 3 l MINISTERIO Oficina Espafiola
<3 DE INDUSTRIA, ENERGIA
_ I Y TURISMO de Patentes y Marcas

» Un pais invierte en 1+D cuando un 2/3 la
realiza el sector privado.
Espana es muy buena ala hora de generar
conocimiento pero no lo es tanto a la hora de
convertir ese conocimiento en negocio, y ese
negocio pasa por una proteccion juridica
adecuaday ala altura de Ias nece5|dades
actuales. TGN S
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERG
Y RISMO

3. Apoyo al emprendedor

Ofrecer a empresarios,
emprendedores
individuales e
instituciones publicas y
privadas espanolas una
alternativa rapiday
eficaz para proteger sus
innovaciones mediante
titulos sdlidos

Facilitar al
emprendedor la
decision para
patentar en el
extranjero

 Mayor seguridad
juridica al eliminar la
posibilidad de
monopolios
injustificados

e Evitar gastos
posteriores en
tribunales




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

'Normativas Nacionales

q

e Ley 2/2011 de Economia Sostenible}

e Ley 4/2011 de la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovacion

Emprendedores y su

e Ley 14/2013 de Apoyo a los
Internacionalizacion




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

e Entorno legal favorable a la innovacion:
e Incrementa la transferencia de tecnologia
e Favorece la internacionalizacidn de la innovacidn espanola

e Apoyo al emprendedor \
e Mejor proteccion de los resultados de I+D: Patentes fuertes

e Rapidez en la concesion

e Acceso informacion relevante para toma de decisiones estratégicas

e Eliminacion de desventajas frente a solicitantes de via Europea o
Internacional

» Defensa de la competencia (al eliminar vendedores de humo) j

e Imagen positiva del Sistema espaiol de Concesion de Patentes
comparable a paises industrializados de nuestro entorno




| MINISTERIO
. w DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO

Utilizacion del
Sistema Nacional
actual

\

Extranjeros para
proteger en
Espaia:

|
| i

DATOS

e principalmente por
espanoles (95,8 %)

e utilizan vias internacionales:
mas del 95% de las patentes

con efectos en Espaia se
solicitan por vias EPO y PCT

[

Oficina Espaiola
de Patentes y Marcas



MINISTERIO Oficina Espaiiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA

Y TURISMO de Patentes y Marcas

Solicitudes presentadas en Espaiia

Cifras OEPM 2015 de un vistazo. Solicitudes Nacionales

Solicitudes de Modalidades Pl CC.AA. con mayor nimero de

solicitudes por modalidades Pl
Marcas: 50.715

Nombres Comerciales: 7.745

. 2% ©78%

Modelo de Utilidad: 2.328
©2% ©98%y
Diseno Industrial; 1.927 ‘ Marcas: 6.877

®1% ©®9% T

Sector Publico y Sector Privado | Disefio: 224

®

@

Pl = Propiedad Industrial

EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2000 - 2015

M°da"::f:;:: PA-/ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Patentes Nacionales 3.111 | 2.904 | 3.055 | 3.081 | 3.100 | 3.252 | 3.352 | 3.439 | 3.783 | 3.712 | 3.670 | 3.528 | 3.361 | 3.133 | 3.031 | 2.882
Modelos de Utilidad 3212 | 3.142 | 3.099 | 3.000 | 2.901 | 2.853 | 2.814 | 2.657 | 2.662 | 2.545 | 2.629 | 2.585 | 2.517 | 2.633 | 2.689 | 2.328

3.644 | 3.661 | 3.472 | 2.386 | 1.804 | 1.890 | 1.588 | 1.525 | 1.414 | 1.529 | 1.662 | 1.772 | 1.598 | 1.826 | 1.773 | 1.927
Marcas Nacionales 87.769 | 78.441 | 69.743 | 53.989 | 54.777 | 56.414 | 58.643 | 57.833 | 49.750 | 42.437 | 43.364 | 44.116 | 44.029 | 46.904 | 50.057 | 50.715
Nombres comerciales | 4.229 | 4.168 | 4.940 | 4.162 | 3.928 | 5.130 | 6.449 | 6.750 | 5.865 | 4.694 | 4.602 | 5.062 | 4.998 | 5.759 | 7.099 | 7.445




MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO

SIGNOS DISTINTIVOS:

Solicitud signos distintivos en Espaia:

Posicion en marcas de la Union Europea:

INVENCIONES:

Solicitud invenciones en Espaia:
Posicidn en patentes europeas:

Posicidon en solicitudes PCT:

DISENOS:

Solicitud disefos industriales en Espaia:

Posicidn en disenos comunitarios:

58.160 (Marcas y Nombres Comerciales)
42 de la Union Europea y 52 del total mundial

5.210 (Patentes y Modelos de Utilidad)
112 de la Unidn Europea y 172 del total mundial
92 de la Unién Europea y 152 del total mundial

1.927 (expedientes de disefios)
52 de la Unidn Europea y 82 solicitante mundial

Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas
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Y TURISMO de Patentes y Marcas

ESTRUCTURA DE LA LEY 24/2015

16 Titulos
186 Articulos

10 Disposiciones Adicionales

6 Disposiciones Transitorias

1 Disposicion Derogatoria

9 Disposiciones Finales




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

TITULOS I Y I

Unidad de Registro

CCP como modalidad

Patentabilidad de primer y ulteriores usos médicos.

Estado de la técnica: las interferencias incluyen patentes europeas
y PCT

Divulgaciones inocuas se adecuan al CPE




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

TITULO I Y IV

» Se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a
cada una de las partes en la relacién de empleo o de servicios, buscando un mayor
equilibrio entre el deber de informacion del empleado y el de respuesta y ejecucion
del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.

» Se prevé la posibilidad de que el trabajador pueda presentar la solicitud a nombre del
empresario cuando aquel hubiera comunicado su voluntad de asumir la titularidad de
la invencidn y no lo hiciera en un plazo razonable acordado entre ambos.

» También se sustituye la presunciéon iuris et de iure, que permitia al empresario
reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del aho
siguiente a la extincion de la relacion de empleo, por otra, que admite prueba en
contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

» Tratamiento unitario de invenciones realizadas por el personal investigador al servicio
de las Universidades Publicas, los Organismos Publicos de Investigacion y los
Organismos de Investigacion de otras Administraciones Publicas. Concepto de
“personal investigador” del art. 13 de la Ley de la Ciencia, la Tecnologia y la
Innovacion .




TITULO V, PROCEDIMIENTO

PATENTE DEBIL

> Concesion

Publlcacmn de

la solicitud y

del Informe del
» Estado de la

Técnica (IET) PATENTE FUERTE

18 meses (Art. 32 Ley de Patentes)

Concesion/
Denegacion




- MINISTERIO Oficina Espafiola

DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marcas

Se simplifica al maximo los requisitos para obtener fecha de presentacion,
armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PLT).

Se elimina el sistema opcional o a la carta estableciendo un
Procedimiento Unico con Examen previo o sustantivo.

Integra la busqueda con el examen técnico

Se adelanta la busqueda acelerando el procedimiento en un aspecto
esencial para el interesado.

Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposicion post-
concesion

Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en
linea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT.




Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas

TITULO V PROCEDIMIENTO

Admision a
tramite

Examen formal

Busqueda

Examen de fondo y
Resolucidn

Oposicion
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MINISTERIO Oficina Espafiola
Y TURISMO de Patentes y Marcas

TITULOS VI-IX

» Se separan como supuestos distintos la excepcion de uso experimental
y la llamada «clausula Bolar».

» Para fijar los dafios y perjuicios, se establece un canon minimo y no un
canon maximo

» La Ley afiade las indemnizaciones para garantizar el cese de la
actividad infractora.

» La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad:
sin cambios

» Obligacion de explotar: se eliminan los certificados de explotacion

» Regulacion mas sistematica de supuestos de las licencias obligatorias

» La tramitacién y resolucion de las licencias obligatorias se simplifica




MINISTERIO Oficina Espafiola

DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marcas

TITULOS Xy X

» Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes.

» En el proceso de nulidad se suprime la prohibicidén de anular parcialmente
una reivindicacion, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla
modificando las reivindicaciones, de manera que la patente asi limitada sirva
de base al proceso.

» Regula un procedimiento de revocacion o limitacidn a instancia del titular de
la patente ante la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas, que puede iniciarse
en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y cuyos efectos
son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

» La rehabilitacidon de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se
sustituye por la posibilidad mas amplia y menos rigida del restablecimiento
de derechos.

» Patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto: se
realizan cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitacion
mientras dicho régimen se mantenga.




MINISTERIO Oficina Espafiola

DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marcas

TITULO Xl

» Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se
atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil.

» También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente
resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un tramite de
oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar
gue la patente asi modificada sirva de base al proceso dando tramite de
alegaciones a la contraparte.

> Protective letters

» Conciliacién en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la
mediacion como mecanismos para la solucidon extrajudicial de controversias.




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

TITULO XllIl MODELOS DE UTILIDAD

» La primera novedad importante es la equiparacion del estado de la
técnica relevante con el exigido para las patentes.

» Se amplia el drea de lo que puede protegerse como modelo de utilidad
a sustancias y composiciones quimicas; se excluyen, los procedimientos
e invenciones que tienen por objeto materia biologica y las sustancias y
composiciones farmacéuticas.

» El procedimiento es igual: con oposicién pre-concesion.

» Aplica la limitacion y revocacion.

» Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la
obtencion de un informe sobre el estado de la técnica.




MINISTERIO Oficina Espafiola
w‘ DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marcas

TITULOS XIV y XV

» Normativa para la aplicacion en Espafia del Convenio sobre concesidn
de Patentes Europeas (CPE), y el Tratado de cooperacidon en materia de
patentes (PCT).

» Modificaciones, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial:

= Se mantiene el examen de aptitud

= se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesion, como
la constitucion de la fianza o la contratacion de un seguro de
responsabilidad.

= También se prevé el ejercicio de la representacion profesional de
los Agentes a través de personas juridicas, que bajo ciertas
condiciones podran inscribirse como representantes habilitados

en el Registro Especial de la Oficina Espanola de Patentes y
Marcas.




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

TITULO XVI

» Tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su
régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones,
estableciéndose una reduccion de un 50 por ciento de las tasas abonadas por
solicitud, realizacion del informe sobre el estado de la técnica y examen, asi
como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y
PYME. Por lo demas se mantiene la reduccion de un 15 por ciento en el
importe de las tasas vinculadas a la presentacion electrénica de solicitudes o
escritos cuando son abonadas previa o simultdaneamente por dichos medios
técnicos.

» El pago de las anualidades deberd efectuarse dentro de los tres meses
posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados.




MINISTERIO Oficina Espafiola
w‘ DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marcas

DISPOSICIONES

» Se confirma la aplicacion supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

» Se prevé la futura fijacion de los plazos maximos de resolucion de los
procedimientos de acuerdo con lo previsto en el articulo 59.3 de la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economia Sostenible,

» Se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligacidon de resolver
mediante resolucion expresa sin vinculacion alguna al sentido del silencio.

» Publicidad y consulta de expedientes por medios telematicos, comunicaciones
con Juzgados y Tribunales en formato electrénico y establecimiento por el
Ministerio de Industria, Energia y Turismo de los mecanismos de coordinacion y
cooperacion entre la OEPM y las Comunidades Auténomas.




MINISTERIO Oficina Espafiola
w‘ DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marcas

DISPOSICIONES

» Se prevé la bonificacion del 50% y hasta el 100% (si las explotan) de todas las
tasas a las Universidades Publicas.

» Se prevé la posibilidad de tramitacion preferente para solicitudes relativas a
tecnologias relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economia
Sostenible.

» Establecimiento de programas de concesion acelerada a las que podra acogerse
expresamente el interesado en las condiciones que por Instruccion se
determinen.

» En las disposiciones finales se modifica la creacién del Organismo auténomo
«Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el

impulso de la mediacion y el desempeno como institucion arbitral.

» Modificacion de articulos de La Ley de Marcas y Ley de Disefio.
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REGIMEN TRANSITORIO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN

VIGOR (1 de abril de 2017)

Tramitados y resueltos conforme normativa vigente en la fecha de presentacion

TITULOS DE PROTECCION DE INVENCIONES CONCEDIDOS CONFORME A LA

LEGISLACION ANTERIOR

Nueva Ley:

CAPVTITV Disposiciones comunes e informacién de terceros

TIT VI- X Efectos, acciones por violacién, propiedad, obligacion de explotar y
licencias obligatorias, nulidad y caducidad

TIT XII Jurisdiccidn y normas procesales

TIT XIV Aplicacién Convenios Internacionales

CAP I TIT X1 Efectos de la concesion (excepto causas de nulidad del art. 149.1 a)
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GOBIERNO MINISTERIO . N
DE ESPANA DE INDUSTRIA, ENERGIA Oficina Espafiola

Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM)
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PRINCIPALES NOVEDADES EN
MODELOS DE UTILIDAD
Ley 24/2015, de Patentes

Martes, 12 de julio de 2016

Alejandra Gonzalez Fernandez
Jefa de Area de Coordinacion Juridica
Dpto. Coordinacion Juridica y Relaciones Internacionales
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::ﬁ-}i ce mouSTA Exenoi [
ORIGENES Y EVOLUCION

1 Origen: Alemania, finales del siglo XIX

Finalidad: Gran interés de la industria alemana de encontrar
un medio de proteccion para invenciones, referidas a utensilios
e instrumentos de trabajo cotidiano pero con menor actividad
inventiva que las patentes.

] Evolucidn diferente en los distintos paises

(] Nota caracteristica: su heterogeneidad y su adaptacion a las
necesidades nacionales.
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MU EN EL MUNDO

'f. gl ] %b

Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO (African Regional Intellectual
Property Organization), Bielorusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa

Rica, Dinamarca, Eslovaquia, Espafia, Estonia, Etiopia, Federacion de Rusia, Filipinas,
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungria, Irlanda, Italia, Japdn, Kazajstan,
Kenia, Kiguistan, Malasia, Méjico, AIPO (African Intellectual Property Organization), Paises

Bajos, Peru, Polonia, Portugal, Republica Checa, Republica de Corea, Republica de Moldavia,
Tayikistan, Trinidad y Tobago, Turquia, Uruguay y Uzbequistan.
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MARCO NORMATIVO

* A nivel Internacional:

- Convenio de la Union de Paris 1883

El ADPIC no recoge el titulo de MU, pero al ser un acuerdo de
minimos no prohibe su proteccion

* A nivel Europeo:

- Propuesta de Directiva 98/C36/05 relativa a la aproximacién
de los Regimenes juridicos de proteccion de las invenciones
mediante modelo de utilidad. Proyecto fallido!

* A nivel Nacional:

Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (EPI)
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

Ley 24/2015, de 24 de julio, Patentes
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FREGONA, de M. Jalon Coromiillas,
U-34262
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VINAGRERA, Rafael Marquina,

U-090152
| e ’s” i
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GRAPADORA M-5, EL CASCO, U
U008701361

Univorsidad Intemacionad
Mondndez Pelayo
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ABRELATAS DE JOSE VALLE ARMESTO,
S.A., U-124144
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ASIDERO PERFECCIONADO PARA
CONFITERIA, U-100116

ZLCARAMELQ QUE LLENA LA BOCA
DR MAS SATISFACCION |
M4 AusaNTILIO




8 Oficina Espaiiola
) g, MINISTERIO
%, DE INDUSTRIA, TURISMO I de Patentes y Marcas U I M Mondndoz p&‘m

s Y COMERCIO

FIGURA 1 i
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IMPLANTE DENTAL
con sistema de acoplamiento .
prostodontico movil y ,. , \
amortiguador simplificado con un \ | . ok oo I8
muelle de compresion. XY e
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PLATO DE DUCHA MULTI-DESAGUE
U201531418(0) -
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PLATO DULCE DE NATILLAS CON
GALLETA RELLENA DE CREMA DE
CHOCOLATE, U201500689(3)

REINVINDICACIONES

1.PLATO DULCE DE NATILLAS CON GALLETA CON CREMA DE
CHOCOLATE, caracterizado por estar constituido por tres elementos (1), (2) y
(3) que se combinan entre si; el primer elemento (1) es la galleta con crema de
chocolate, el segundo elemento (2) corresponde al recipiente y el tercer elemento
(3) a las natillas, colocadas a su vez en contacto con la galleta con crema de
chocolate (1), resultando irrelevante la altura a la que quede situada la galleta de
chocolate en las natillas y a su vez en relacion con el recipiente, es decir, ya sea

en la parte superior, hacia la mitad o en el fondo del recipiente, asi como

centrada o excéntrica del recipiente o de las natillas
2. PLATO DULCE DE NATILLAS CON GALLETA CON CREMA DE
CHOCOLATE, segun reivindicacion 1, caracterizado porque incluye una, dos o

mas galletas rellenas de crema de chocolate.
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HELADO TOTALMENTE
COMESTIBLE, U201531366(4)

Fig.1

1
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CABEZAL DIFUSOR PARA
ESPACIOS DE DUCHA
U201430504(8

UIMP

Univorsidad Intermacional
Mondndez Pelayo
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VEHICULO DE JUGUETE IMPULSADO A
PEDALES DE MOVIMIENTO ELIPTICO,
U-U201431043(2)
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MALETA CON SILLA INFANTIL
INCORPORADA, U201630013(2)
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ESCANCIADOR DE
SIDRA ELECTRICO, T S
U200502114 ////.
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DISPOSITIVO DE PREVENCION DEL
ARRANQUE DE VEHICULO A
MOTOR, U201530634
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DOBLE CUERPO B
U201530310
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PRENDA DE VESTIR
CON BOLSILLO TACTI
Y AURICULARES
/ALTAVOCES
INALAMBRICOS,
U201630667(X)
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CARCASA CONVERTIBLE EN VISOR DE
REALIDAD VIRTUAL ACOPLABLE A UN
TELEFONO MOVIL, U201531237(4)
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Abrochador para pulsera,
U201630611 (en tramitacion)
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ARRERA DE PROTECCION FRENTE A
EDUSAS, U200802173
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»Ventajas Econdmicas

> Requisitos

Facilita la obtencion de ayudas financieras a PYMES y emprendedores
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» Ventajas Juridicas

D2 de Prioridad Unionista (12 meses)

Mismos derechos que una patente

Mismas medidas de Observancia (evita importacion de
productos copiados)

Derecho de exclusiva de pronta concesion

‘ Defensa frente a un posible litigio (publicacion defensiva)
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»Ventajas Técnicas

e Crea estado de la técnica de
forma econdmica.

e Titulo mas eficiente:
* 3) para un tipo de invenciones

e b) Si se duda de su actividad
Inventiva
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» Desventajas

Pronta Publicacion (revelacion a
competidores)

Titulo no armonizado (diferentes requisitos
en los distintos paises)

Titulo no reconocido en todos los paises
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¢PATENTE O MODELO DE UTILIDAD?
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MU, TITULO COMPLEMENTARIO A LAS PATENTES
DE INVENCION

IP Portfolio  IP Reporting
Management & Controlling Patente >

\ Modelo de Utilidad >

Use &
Exploitation

[P Valuation

Innovation Protection

Fuente:Kompetenznetzwerkip.de
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MU EN LA LEY 24/2015, DE

Requisitos

PATENTES

Flexibilidades

Nombre

Objeto

A

Defensa
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CAMBIO DE NOMBRE

CERTIFICADO DE
PROTECCION DEL MODELO DE
MODELO DE UTILIDAD
UTILIDAD
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Exposicion de Motivos, LP 24/2015

“En Espana los MU han sido un titulo de proteccion bien
adaptado a las necesidades de nuestras empresas como
lo demuestra el numero de solicitudes y el porcentaje de
las presentadas que tienen origen nacional, que llega

al 95%”



-. W E ! o e Oficina Espaiiola

B iy MINISTERID Universiciad Infemacionat
e 7 DENDE SIS AURISNG de Patentes y Marcas UIMP Monondez P:I‘lyo

2 WEY = Y COMERCIO

ctivida

Inventiva

(Menor!!
)

R . Aplicacion
equisito de Industrial

Utilidad

Dotar a un objeto o producto de una
configuracidon, estructura o composicion de la
que resulta alguna ventaja practicamente

. . . .
_apreciable para su uso o fabricacion
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REQUISITO DE LA NOVEDAD

Novedad Mundial: Nuevo

Estado de la técnica relevante= Patentes
Unificacion terminologica

Antes: “hecho accesible” vs “divulgado”

Equiparacion a Patentes:
Simplificacion examen y claridad interpretativa
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REQUISITO DE LA ACTIVIDAD
INVENTIVA

MU: Que no resulte del estado

de la téchica de manera
muy evidente para el experto
en la materia

Patentes: Que no resulte del
estado de la técnica de
manera evidente
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REQUISITO DE LA APLICACION INDUSTRIAL

- Se menciona expresamente como:
a) Requisito de patentabilidad
b) Motivo de oposicion

- LP 1986, Art. 143.1 “Seran protegibles como
MU...las invenciones que, siendo nuevas e
implicando actividad inventiva, consisten en dar a un
objeto una configuracion, estructura o constitucion
de la que resulte alguna ventaja practicamente
apreciable para su uso o fabricacion”
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REQUISITO DE UTILIDAD

- Caracteristico de los MU

- STS de 7 de junio de 1995: “...la novedad no
basta por si sola para obtener la proteccion
legal: ha de ser necesaria y practicamente util:

cabe partir de modelos anteriores siempre que

los posteriores aporten mejoramiento inventivo

beneficioso
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Objeto

e Producto, Objeto

e Configuracion, estructura
e Composicion (en lugar de
constitucion)- Nuevo
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* Novedad: Supresion de |la leyenda a titulo
ejemplificativo:

“...en particular utensilios,
instrumentos, herramientas”

!

Descorporeizacion del MU
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Objeto Il

Excluidos de la proteccion por MU:

Las materias e invenciones excluidas de
patentabilidad ex arts. 4y 5 LP

Los procedimientos (critica AIPPI).

Las invenciones recaigan sobre materia
biolégica (art.4.3 LP)

Las sustancias y composiciones farmacéuticas
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Defensa

» Requisito previo al ejercicio de acciones por infraccion:
Solicitud Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)

» Coste adicional de defensa

» |ET viene con Opinidn Escrita

» Fin: Evitar abusos en el ejercicio del derecho
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Procedimiento de concesion:

[ Presentacion de la solicitud ]

1

Asignacion Fecha Presentacion, Admision a tramite

1

Examen formal, técnico y de modalidad

1

Publicacion de la solicitud

|

Oposiciones de terceros (contestacion y réplica)

|

Resolucién de concesidon/denegacion ]
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» Simplificacion de requisitos para la obtencién
de una fecha de presentacion.

» Reconocimiento de la prioridad interna

» Transformacion en otro titulo de Pl (art.51LP)
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» En procedimiento de concesidn no hay:
a) Examen previo
b) IET

- Pero cualquier persona puede solicitar IET

(viene con opinion escrita)
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» En oposiciones (pre-concesion):

Cualquier persona (een interés legiimo)

Ademas de |la contestacion del solicitante se concede
la posibilidad de réplica del oponente.

Posibilidad de prorroga de 2 a 4 meses (antes de la
expiracion y para aportar pruebas)

Posibilidad subsanar defectos incluso en “ultima
oportunidad” si se va a denegar total/parcialmente
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Flexibilidades V

» Nulidad del Modelo de Utilidad
- Nulidad parcial/total
- Nulidad parcial de una reivindicacion

» Cabe nulidad del MU:

a) Por reproducir esencialmente las cualidades de otro
MU registrado no comportando un resultado
industrial nuevo, STS de 16 de abril de 1986

b) Por emplear los requisitos basicos del MU anterior,
SAP Barcelona, 1 de febrero de 2007
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Varios

» Aplicacidn supletoria de los preceptos de Patentes
de Invencion

» Remisiones expresas

- Estado de la técnica

-  Examen de oficio

- Derechos que otorga el titulo

» Disposiciones comunes

- Jurisdiccion y normas procesales

- Tasas y anualidades

- representacion
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Varios

» Menciones expresas al MU

- Consulta publica de expedientes

- Transformacion de solicitud de patente europea en
solicitud de modelo de utilidad

- Tramitacion preferente de soll. De patentes y mu
relativas a tecnologias relacionadas con los objetivos
de sostenibilidad (Ley 2/2011 de Economia
Sostenible).

- Limitacion y revocacion, invenciones en el marco de
una relacion laboral/servicios.

- Reduccion de tasas: Emprendedores (pers.fisicas y
PYMES):50% t. de solicitud, anualidades 32, 42 y 52
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Estadisticas Soll. MU 2015- 2016

SOLICITUDES DE MODELOS DE UTILIDAD POR MESES, 2016

* Son datos provisionales Afio 2016 | @ papel m electrénical
Meses/Afios | 2015 | 2016

Enero 163 159 0

Febrero 227 230

Marzo 214 223 | | [ O D e 0
Abril 195 222 200

Mayo 209 231

Junio 201

Julio 222 -

Agosto 122

Septiembre 181

Octubre 178

Noviembre 223 100

Diciembre 193

Total 2.328 | 1.065
66% %
0 - r
%4‘ 790 6’% %‘ 461,. O/C"'
° % %, b /% /Q’b
@% (] % %
34%
ﬁi mamo [ — Unidad de Apoyo Direccion General. Servicio de Estadisticas y Estudios. Fecha
o i)t Fuente : Bases de datos de la OEPM ejecucion : 08/06/2016
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Estadisticas soll. Patentes 2015-16

SOLICITUDES DE PATENTES NACIONALES POR MESES, 2016

* Son datos provisionales Afio 2016 I @ papel ® electrénlca|
Meses/Anos | 2015 | 2016 *
Enero 191 178
Febrero 215 204 o
Marzo 255 243
Abril 242 272 250
Mayo 245 238
Junio 260
Julio 314 200
Agosto 131
Septiembre 232
Octubre 236 150
Noviembre 255
Diciembre 306

Total 2882 | 1.135 o

63% 50
0 , 4
Vo% ‘7‘90‘5, ‘S},b,. oo@ 461—, Qé}é
5 % % Y
% I
37%
m e SIS Unidad de Apoyo Direccion General. Servicio de Estadisticas y Estudios. Fecha

T “rmew¥e= Fuente: Bases de datos de la OEPM ejecucion : 08/06/2016
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Estadisticas MU

2013 2014

Solicitados 2.633 2.689 2.328

Concedidos 2.314 2.396 2.356
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Estadisticas MU por CCAA

2016 (En-Mayo)

Cataluna Cataluna Cataluna Cataluna
Madrid C. Valenciana C. Valenciana Madrid
C. Valenciana Madrid Madrid C. Valenciana

Andalucia Andalucia Andalucia Andalucia

Galicia P. Vasco Murcia P. Vasco
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L Fr VRN (. UIM
Estadisticas, DE 2013, Titulos PI

Figure 4 Usage rates of different IP instruments by innovative German SMEs
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Patent Utllltj-’ mudcl Industrial Tradcmdrk LUP}TI}._,]'ITI Secrecy Rclj,rlng on Lead time
design the advantage

complexity

of design
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CONCLUSIONES:
[ ]

1. Consolidacidon del Modelo de Utilidad como titulo
de Propiedad Industrial en la nueva Ley.

2. MU como titulo complementario al titulo de
Patente de invencion.

3. Homogeneizacion de los requisitos de
patentabilidad con respecto a las patentes.

Mayor claridad conceptual
5. Menor litigiosidad por temas interpretativos.
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CONCLUSIONES II:
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6. Ampliacion de su objeto de proteccion.
7. Flexibilidades en los procedimientos.

Reforzamiento de su seguridad juridica (IET
preceptivo antes del ejercicio de acciones).

9, Prevision de crecimiento de sus solicitudes.
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Procedimiento de concesion

1. Admision a

tramite
2a. Examen de
oficio

3. Publicacion
2b. Busqueda

4. Examen
sustantivo y
Resolucion

5. Oposicion
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1. Admision a tramite

P Lugar de presentacion:

= OEPM » Notificacidon de defectos
= Organo competente de C.AA. e Contestacion del solicitante
= Oficina de Correos (& 2 meses desde notificaciéon
= Electrénicamente » Contestacion:
» Requisitos minimos para obtener * No contesta o no subsana
fecha de presentacion < desistida
BUna indicacién, expresa o tacita, de que * Contesta subsanando:
se solicita una patente < la fecha de presentacion: en

gue se subsanan los requisitos
Los datos de identificacion o contacto

del solicitante » Falta de pago de las tasas

‘ _ _ ® 1 mes desde notificacion
Una parte que a primera vista parezca * Comunicacion conjunta de defectos
constituir una descripcion ® 2 meses

% En cualquier idioma
& traduccién en el plazo de 2 meses
desde depdsito
< denegada
% O una referencia a una solicitud
anterior

» Examen de defensa
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2a. Examen de oficio

Si el objeto de la solicitud no esta
manifiestamente y en su
totalidad excluido de la

patentabilidad por aplicacién de

los articulos 4.4y 5 de la Ley )

]

Requisitos formales de Examen “técnico” de
la solicitud de patente y <:| |:> exclusion de la
documentacion patentabilidad

Publicacidon
uniforme
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2a. Examen de oficio

Instancia:

- Posibilidad de que el inventor renuncie a ser
mencionado

- Materia bioldgica: indicacion del origen
geografico o la fuente de procedencia, si conocida
- Recurso genético o conocimiento tradicional
asociado: indicacién de que se ha usado y n? de
registro o de certificado de acceso legal al recurso

Descripcidn:

- Regulacion de la figura del experto
independiente que pueda acceder al depdsito
de materia bioldgica.

-Acido nucleico y secuencias genéticas:
aplicacién industrial

Dibujos:

- Requisitos formales al Anexo.

Requisitos de la solicitud de

patente

Prioridad:

- Solo aportacion del documento de prioridad
cuando relevante para determinar la
patentabilidad

- Correccion o adicidn de reivindicacién de
prioridad

Reivindicaciones:

- Definicion de reivindicacion dependiente
- Reivindicaciones independientes de una
misma categoria

- N2 razonable
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2b. Busqueda

Busqueda

Los defectos formales no interrumpiran la busqueda

Examenes previos a la elaboracion

Falta de claridad (impeditiva de Falta de unidad de invencidn
blsqueda significativa) (tasas adicionales o divisional)

Informe sobre el estado de |a técnica + opinién 12 comunicacién del examinador de defectos
escrita técnicos

Requisitos de patentabilidad
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3. Publicacion

N
e Transcurridos 18 meses desde fecha de presentacion o prioridad
e Antes a peticion del solicitante
J
N
e Que la solicitud haya superado el examen de oficio
Requisitos )
N
e Mencién en BOPI
e Publicacion de un folleto en INVENES
J
N
e Apertura plazo observaciones de terceros (a la solicitud)
Consecuencias )
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4. Examen sustantivo y resolucion

10
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5. Oposicion

Contestacion del titular
(alegaciones y/o
propuesta de
modificacion)

Admitidas a tramite las
oposiciones, sedan ——>
traslado al titular
3 meses

v

Examen de oposiciones
Réplica de oponentes y contestaciones por
> OEPM
Comision de 3
examinadores

plazo comun de 2
meses

v

Nueva(s) oportunidad(es) Resolucion definitiva estimando

o desestimando oposicion

al titular ) Manteniendol »
a) Manteniendo la concesion
1 mes —
. L, b) Revocando la patente
Posible sustitucion por c) Manteniendo la patente de

vista oral forma modificada 11
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Procedimiento de revocacion o limitacion

Una vez firme la concesion de la patente:

No se puede presentar:

- durante el plazo para presentar oposiciones

- mientras se halle en tramitacion el procedimiento de oposiciones

- mientras se halle en tramitacion un procedimiento de limitacion anterior.

Se puede pedir:
- la revocacion de su patente
- la limitacidn de su patente, modificando las reivindicaciones

Procedimiento:
- Requisitos formales
- Limites:
» existencia de derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos

» existencia de demanda reivindicatoria inscrita
» existencia de demanda de validez, el juez debe autorizar

- Examen de las modificaciones

13
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Solicitudes divisionales

Cambio de modalidad

Patentes de interés a la defensa nacional

tos

Restablecimiento de derechos

Renuncia del titular de la patente

imien

Traduccion de las reivindicaciones o del
folleto de la patente europea

7))
(@
L
) ®
O

Requisitos para la entrada en fase nacional

Reivindicacion del derecho a la patente

proced

Reduccién de tasas a emprendedores

Bonificacion de las tasas a Universidades
Publicas

15
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Tramitacion

TRAMITE OBSERVACIONES

Inicio de Oficio
Redaccidon de Proyecto y MAIN

8 de febrero de 2016
Audiencia al sector y consultas a las CCAA
1 mes

Estudio y, en su caso, incorporacion al texto de las observaciones
formuladas durante los tramites de audiencia y consultas

Remision del texto del proyecto a la SGT del MINETUR para primer Primer examen y preparacion escritos de solicitud de informe
examen y, en su caso, tramitacion 1 de abril a otros Departamentos

MAEC
JUSTICIA
MINHAP
MECD
MEySS
MAGRAMA
PRESIDENCIA
MINECO
MSSSI

Remision del texto del proyecto a otros Ministerios, para informe 8 de abril

Recepcion de los informes de los demas Ministerios y estudio y eventual| Del 6 de mayo al 1 de
incorporacion de las observaciones formuladas a un nuevo texto junio




Tramitacion

Solicitud de informe a los d6rganos y entidades que se determinen (Consejo
Econémico y Social, CNMC y Consejo General del Poder Judicial)

Recepcion de los informes y estudio y eventual incorporacion de las
observaciones formuladas a un nuevo texto del proyecto

Remision del nuevo texto del proyecto a la SGT del MINETUR para informe
preceptivo y posterior tramitacion

Informe preceptivo SGT del MINETUR

Solicitud de informe de aprobacion previa (art. 67.4 LOFAGE), recepcion y
estudio del informe, en su caso, nueva redaccion del texto del proyecto
(incorporacion de las eventuales observaciones) y remision a la SGT del
MINETUR

Solicitud de dictamen del Consejo de Estado

Recepcion del dictamen del Consejo de Estado, estudio del dictamen y redaccion
definitiva del texto del proyecto (en su caso, incorporacion de las eventuales
observaciones) y remision a la SGT del MINETUR

Comision de Secretarios de Estado y Subsecretarios

Consejo de Ministros - para aprobacion como Real Decreto

Del 6 de junio al 25 de 2 meses
julio

Oficina Espafiola

de Patentes y Marcas

Agosto

1 de septiembre

9 de septiembre

Del 12 al 30 de
septiembre

7 de octubre (Plazo ordinario: 2 meses
Tramite de urgencia ordinario: 15 dias)

12 de diciembre

Enero 2017

Enero 2017
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COAPI

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ley 24/2015 de 24 de julio (BOE 25 julio 2015)
Exposicion de Motivos:

Objetivos: modernizacion y actualizacion de la legislacion de patentes, adecuacion a las
legislaciones comunitarias.

Necesidad de una actualizacion, no bastando con una simple reforma parcial.

Obtencion rapida de titulos solidos para los innovadores espairioles.



* Titulo I: DISPOSICIONES PRELIMINARES

« Modificaciones de matiz, pero no excesivamente relevantes



 Titulo II: Patentabilidad

 El articulo 4 (Invenciones patentables) se modifica en cuestiones de matiz con respecto a
lo regulado en el mismo articulo de la Ley 11/1986 (se incluia en éste la excepcion de los
metodos de tratamiento quirurgico o terapéutico, que pasan ahora al articulo 5, creemos
gue con mejor sistematica).

« En el articulo 5 (Excepciones a la patentabilidad) se reproduce en la practica el mismo
articulo de la Ley 11/1986, con la inclusion de “una mera secuencia de ADN sin
indicacion de funcion biologica alguna.

 En el articulo 7 (Divulgaciones inocuas) se suprime al anterior apartado c) (ensayos
efectuados por el solicitante o su causante, siempre que no impliquen una explotacion o
un ofrecimiento comercial del invento); parece algo logico.



e Titulo Ill: Derecho a la patente y designacion del inventor.

» Se reproduce practicamente el mismo Titulo de la Ley 11/1986.

« Existe una modificacion en cuanto al contenido del articulo 11.3, ya que de su redaccion
parece desprenderse que ahora se debera solicitar la suspension del procedimiento de
tramitacion como medida cautelar (el Juez podra acordar como medida cautelar...)
cuando en la redaccion anterior se decia “el Juez decretara la suspension del
procedimiento de concesion...). Se trata de una cuestion de ambito puramente procesal,
pero tiene una evidente trascendencia.

» El resto del Titulo es una reproduccion del articulado anterior.



e Titulo IV: Invenciones realizadas en el marco de una relacion
de empleo o de servicios.

« Se modifica el enunciado del Titulo (antes, “Invenciones laborales”).

 Articulo 15: se modifica el termino “trabajador” por “empleado o prestador de servicios”;
de esta manera se amplia el ambito de cobertura de la relacion estrictamente laboral. En
el mismo sentido, se modifica el termino “empresa” por “empresario”. Puede dar alguna
dificultad de interpretacion, pero parece evidente que lo que se trata es de proteger mas
al empleado trabajador frente a la empresa o empresario.

« En el articulo 17,2, se anade una mencion explicita (que antes no existia) en la forma de
calcular la compensacion del empleado, lo cual es positivo.



« En el articulo 18 se afaden una relacion casuistica de posibles circunstancias que
puedan acaecer en las relaciones entre el empresario y el empleado en este tipo de
situaciones. En mi opinion, el tercer parrafo del apartado 2 de este articulo peca de
indefinicion y puede dar lugar a conflictos cuando se sefiala “si el empresario no
presentase la solicitud dentro de un plazo adicional razonable...”. Habria sido mas

sencillo establecer ya un plazo perentorio.

« El articulo 19 establece una presuncion legal, salvo prueba en contrario, de que las
solicitudes presentadas dentro del afo siguiente a la extincion de la relacion de empleo o
servicios pertenecen al empresario.

» El articulo 21 establece las relaciones a estos efectos entre el personal investigador y las
Universidades y Entes Publicos de Investigacion. De alguna manera, se reproducen los
derechos del empleado frente al empresario de los articulos anteriores. Se establece
expresamente, y esto creo que es positivo, la prohibicion de divulgacion del resultado de
una investigacion susceptible de ser patentada.



e Titulo V: Solicitud y procedimiento de concesion.

Con respecto a este punto, que la trascendental reforma de la nueva Ley, no me voy a
extender en sus aspectos procedimentales, en tanto en cuanto han sido objeto de
tratamiento detallado por los ponentes anteriores.

Eso si, aqui surge la pregunta del millon ¢ era necesaria esta reforma? ¢va a ser util esta
reforma para las empresas espafnolas?

Tendencia a acomodarse con lo ya conocido.
Necesidad evidente de garantia en cuanto a la validez de las patentes.
Incoherencia de la existencia de patentes registradas, con IET desfavorable.

Incoherencia de un procedimiento que impedia en la practica (y a eleccion del solicitante)
la defensa de sus derechos por parte de terceros interesados.



Lo que implicaba el recurso a los Tribunales, en casos en los que ello no deberia de ser
necesario.

¢,Disminucion del numero de solicitudes de patentes en Espafia?
Incremento del coste inicial.

¢,Recurso de acudir directamente a solicitudes europeas y/o PCT?
¢ Aplicabilidad en este caso del articulo 152.2y 1157

Todo esto solo tendra sentido si efectivamente la OEPM emite el IET y la opinidon escrita
con antelacion suficiente al transcurso del plazo de prioridad de la solicitud, para de esta
forma permitir al solicitante decidir con tiempo suficiente la extension o no de su patente
a otros paises o territorios. En mi opinién personal, esto deberia de hacerse en un plazo
maximo de nueve meses desde la solicitud, para dejar un plazo minimo de tres meses
para adoptar las decisiones oportunas, buscar la financiacion necesaria, etc.



Oposiciones: Articulo 43

Se establece la oposicion “post-concesion” en un plazo de seis meses, que
consideramos un plazo suficiente para la preparacion de la oposicion.

Se establece un procedimiento contradictorio que consideramos preserva los derechos
tanto del solicitante como del oponente. Es mas, se prevé la posibilidad de dar un
traslado final al solicitante, si por la OEPM se considerase que existe todavia algun
obstaculo para la concesion total o parcial, en cuyo momento se podra subsanar el
defecto o presentar nuevas alegaciones.

Es decir, que los derechos de defensa estan plenamente respetados.

No se sabe la duracion previsible de todo este procedimiento, que pensamos gue no sera
corto, dependiendo de los medios con los que pueda contar a estos efectos la OEPM.



Recursos: Articulo 44.

Se establece la posibilidad de recurrir la decision, tanto por el solicitante como por el
oponente. Se tratara de un recurso administrativo, es decir, de un recurso de alzada.

Cambio de modalidad: Articulo 51.

Se puede pedir la transformacion de la solicitud en cualquier momento anterior a la
finalizacion del examen sustantivo del articulo 39. ¢ consecuencias de un IET u opinion
escrita desfavorable en una transformacion en modelo de utilidad?

Articulo 54: Revision de los actos en via administrativa y contencioso-administrativa:
¢ Conveniencia de hacerlo para el oponente? Unica via para el solicitante: reservas.



Titulo VI: Efectos de la patente y de la solicitud de la patente.

Efectos tipicos conferidos por las patentes. Nada que afadir.

Cabria preguntarse, en cuanto a lo dispuesto en el articulo 60.1, la posible extension de
esta prohibicion al tema de las impresoras 3D. Este es un tema de reflexion mas doctrinal
y jurisprudencial, pero dejamos esta pregunta en el aire.

Es buena la introduccion del articulo 61.1.c) (clausula bolar), para aclarar la situacion
legal de forma definitiva.

Excepcion del ganadero y agricultor (art. 62,1) como novedad. ¢Va en contra de
sentencia US caso Monsanto?



e Titulo VII: Acciones por violacidon del derecho de patente.

« Se establecen las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad
Infractora, que no estan previstas en la Ley actual (aunque si en la de Marcas), si bien no
se preve una cuantia minima como sucede en el caso de la Ley de Marcas.

» Se remite todo lo relacionado con el calculo y liquidacion de la indemnizacion a la fase de
ejecucion de la resolucion sobre el fondo que haya apreciado la infraccion (complejidad y
sobrecosto afadidos no justificable si la sentencia resulta ser absolutoria). Este es un
punto muy positivo de la nueva Ley, en tanto en cuanto agiliza los procedimientos y
elimina un sobre coste que a veces resulta ser innecesario.



* Articulo 78:

 En el apartado 1 se establece la prescripcion de acciones civiles en el plazo de cinco
afos, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse. Aqui entraria en juego la
jurisprudencia mas reciente de nuestro Tribunal Supremo que sigue la teoria de los
llamados “actos continuados”, lo que implica en la practica totalidad de los caso la
iImprescriptibilidad de la accion.

 Nada se dice en este articulo sobre lo que se establecia en el articulo 71.2 de la Ley
11/1986 sobre el plazo maximo de cinco afios en lo referente a la indemnizacion de
danos y perjuicios. Habra que entender que se aplicara esta limitacion de todas maneras
por lo sefalado en el articulo 78.1, pero la verdad es que introduce una inseguridad

Innecesaria que se habria solventado con la reproduccion del indicado articulo 71.2 de la
Ley actual.



* Titulo VIII: La solicitud de patente y la patente como objetos del
derecho de propiedad.

« En el articulo 79 se establece como principio general (apartados 2 y 3) que la
transmision, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios juridicos solo surtiran
efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripcion en el Registro de Patentes. En
cualquier caso, la interpretacion de esta norma siempre ha sido controvertida.

« En el articulo 80 se establecen las particularidades en los casos de cotitularidad, pero en
nada se modifican los actualmente existentes.



Articulo 83: Licencias contractuales. En nada se modifica la regulacion actual.
Articulo 84: conocimientos tecnicos. En nada se modifica la regulacion actual.

Articulo 85: Responsabilidad del transmitente y licenciante. En nada se maodifica la
regulacion actual.

Licencias de pleno derecho: Se modifica 8art. 89.2) el plazo a partir del cual el solicitante
de la licencia estara facultado para utilizar la invencion (pasa de una semana a un mes
desde la fecha de la recepcion de la notificacion).

En el resto no existen cambios significativos.



* Titulo IX: Obligacion de explotar y licencias obligatorias.

« Aqui se acepto la propuesta de modificacion planteada por el COAPI con respecto al
Anteproyecto inicial, en el sentido de introducir primero la obligacion de explotar, como
principio general, para después tratar los casos de concesion de licencias obligatorias.

 En el articulo 90.3 se indica que la prueba de que la invencion esta siendo explotada
Incumbe al titular de la patente; esto, que en general podemos considerar totalmente
correcto, elimina el contenido del anterior articulo 84 LP 11/1986 que trataba de la
acreditacion de la puesta en practica, por medio de un certificado oficial. Y aunque es
cierto que esta figura es muy posible gue ya estuviese en desuso, no dejaba de ser una
herramienta muy Uutil para dejar acreditada la explotacion frente a terceros y, de esta
forma, cerrar el paso a peticiones constantes de otorgamiento de licencias obligatorias.
Pienso que se deberia de haber mantenido esta figura, en beneficio de todas las partes,
el titular, el hipotético interesado y la propia OEPM.



« En los supuestos de concesion de licencias obligatorias (art. 91) se introduce un
concepto nuevo: “la necesidad de poner término a practicas que una decision
administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislacion nacional o
comunitaria de defensa de la competencia®. Esta norma parece bastante “peligrosa”,
teniendo en cuenta los “excesos” que a menudo se cometen desde los organismos de
defensa de la competencia, contrarios en general a cualquier limitacion de dicho derecho,
pero cuando precisamente el derecho de patentes supone una limitacion, absolutamente
legal, de la competencia. De todas formas, no parece que esta norma vaya a tener una
Incidencia muy grande.

« Se limita (art. 92) a un afio el plazo de interrupcion de la explotacion habilitante para la
solicitud de una licencia obligatoria (era de tres afos). Quizas la soluciéon intermedia (dos
afios) hubiera sido mas equitativa.



 Se establecen y detallan las licencias obligatorias por dependencia, por motivos de
iInterés publico, y para la fabricacion de medicamentos destinados a paises con
problemas de salud publica.

 Por lo que respecta al procedimiento de concesion de las licencias obligatorias, se
elimina el procedimiento de mediacion de la OEPM existente hasta ahora y se sustituye
por un procedimiento “mixto” en el que, una vez que la OEPM considera que se dan las
circunstancias necesarias para el otorgamiento de la licencia obligatoria, las partes
deberan designar un mediador comun o, en su defecto, un experto por cada una de las
partes para que, junto con un experto designado por la OEPM, se acuerden las
condiciones de la licencia. El sistema parece bueno y con garantias suficientes para
todas las partes implicadas; es posible que en la practica resulte un tanto complicado y
largo.



* Titulo X: Nulidad, revocacion y caducidad de la patente.

« En las causas de nulidad (art. 102.1) se afnade, con respecto a la regulacion anterior, el
apartado d) que establece “cuando se haya ampliado la proteccion conferida por la
patente tras la concesion”. Es algo evidente, aungque no expresamente recogido en la Ley
11/1986, ya que no puede ampliarse la proteccion con relacion a la solicitud inicial.

« Se suprime la prohibicion de anular parcialmente una reivindicacion, y se prevé que el
titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones de manera que la
patente modificada sirva de base al proceso. El titular podra defender, con caracter
subsidiario, el juego de reivindicaciones que proponga en la contestacion. Es decir, en
este momento, el titular podra modificar el contenido del alcance de su patente.



De acuerdo con el articulo 103.4, el titular de la patente limitar el alcance de su patente
modificando las reivindicaciones; la patente asi modificada servira de base al
procedimiento. ¢ Quiebra del principio “perpetuatio jurisdictionis”?

De acuerdo con el articulo 105, se prevé la posibilidad de revocacion (o limitacion)
modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal.

La revocacion total puede ser considerada como una renuncia que ya existia en la
legislacion actual, pero la revocacion parcial no estaba prevista.

La revocacion tiene los mismos efectos que los de la nulidad total o parcial. Es decir, lo
gue sea objeto de la revocacion es como si nunca hubiese existido.



e Caducidad:

* No se modifica el régimen de caducidad previsto en la Ley 11/1986. Entro otros, existe el
caso de la renuncia del titular, que habria que considerar de alguna manera equivalente
al de la revocacion, aunque sus consecuencias son muy diferentes.



e Titulo XI: Patentes de interés para la defensa nacional.

« El articulo 111 establece que todas las solicitudes de patentes se mantendran en secreto
hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentacion. Es decir, hay que
entender que este precepto, a pesar de su inclusion en este Titulo Xl, se refiere a
cualquier solicitud de patente, sea cual sea la materia a la que se refiera. Y,
posteriormente, sefiala que este plazo se prorrogard hasta cuatro meses cuando se
considere que la invencion puede ser de interés para la defensa nacional.

» Lo importante o trascendente en este punto es lo dispuesto en el articulo 115 (Solicitudes
en el extranjero). Cuando se trate de invenciones realizadas en Espafa, no se pueden
solicitar patentes en ningun pais extranjero ¢ Se aplica a todas las patentes, o solo a las
relativas a la defensa nacional?



e Titulo XII: Jurisdiccion y normas procesales.

Competencia (articulo 118): Aparentemente, no cambia la jurisdiccion con relacion a la
LP 11/1986. Puede existir la duda en el caso de acciones de infraccion si se puede optar
no solo por el domicilio del demandado, sino también por el lugar donde se hayan
producido los efectos de la violacion, en cuyo caso pareceria que la eleccion del Juzgado
competente esta a la libre disposicion del demandante.

En lo relativo a los plazos, se introduce una especialidad con respecto a la norma general
de la LEC.

Dos meses de plazo para contestar a la demanda y, en su caso, formular

reconvencion.

El mismo plazo para contestar la reconvencién, asi como para contestar a la

limitacion de la patente solicitada por el titular de la misma.



« Se preveé, igual que en la LP 11/1986, la posibilidad de alegar, por via de reconvencion o
por via de excepcion, la nulidad total o parcial de la patente del actor. Ahora bien, se
precisa que en el caso de excepcion, el titular de la patente dispondra de un plazo de 8
dias para solicitar que la excepcion sea tratada como reconvencion (importante de cara a
los plazos para rebatir la contestacion).

 En el caso de que el titular de la patente optara por limitar la patente modificando sus
reivindicaciones, ademas de justificar en lo que afecta dicha limitacion a su accion, se
concedera un tramite de audiencia a los interesados.

» Accion de jactancia en el articulo 121, equiparable a la del articulo 127 LP 11/1986.



 Diligencias de comprobacion de hechos:

 No se modifica sustancialmente la regulacion ya existente, que en cualquier caso se
remiten a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

« Medidas cautelares: lo mismo se puede decir con respecto a las medidas cautelares.



« ESCRITOS PREVENTIVOS:

« Aquel que prevea la interposicion de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia
previa en su contra, podra comparecer en legal forma ante el organo o los organos
judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y
justificar su posicion mediante un escrito preventivo.

« Esta disposicion supondra una posibilidad de multiples escritos ante Juzgados “sin
competencia” y gue ya veremos como se solucionan estos conflictos procesales.



 Titulo XIlI: Modelos de utilidad.

Exposicion de Motivos con respecto a los Modelos de Utilidad:

.- disparidad como elemento comun en el derecho comparado.

.- titulo de proteccidn bien adaptado a las necesidades de las empresas espafiolas.
.- 95% de origen nacional de las presentaciones.

.- Se mantiene el modelo “sui generis” y no el de “patente simplificada”.

.- ampliacion del area de lo que puede protegerse como modelo de utilidad.

Importancia historica de los Modelos de Utilidad como figura tradicional de la Pl espafola
y como medio de desarrollo de la industria espafiola, fundamentalmente de las PYMES.



CAPITULO | : Objeto y requisitos de proteccion

Concepto M.U. en la nueva Ley de Patentes 24/2015:
Art. 134:

1.- Podran protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este
titulo, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, 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.

2.- No podran ser protegidas como modelos de utilidad, ademas de las materias
excluidas de patentabilidad en aplicacion de los articulos 4 y 5 de esta Ley, las
Invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia bioldgica y las sustancias
y composiciones farmaceéuticas.



¢ Qué cambia con respecto a la Ley actual 19867
Se afade la palabra “PRODUCTO” (“objeto o producto” vs. Soélo “objeto”)
Y

“configuracién, estructura o composicion” vs. “configuracién, estructura o constitucion”.

Esta diferenciacion semantica entre “composicion” en la NUEVA LEY y “constitucién” en la LP
1986, junto con el afiadido del apartado 2 del articulo 143 de la Ley actual (que se refiere a lo que
podra protegerse como modelo de utilidad —los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos,
dispositivos o partes de los mismos-), que desaparece en la Nueva Ley, hace que se abra el
abanico de lo que sera protegible como modelo de utilidad que, exceptuando la salvedad del
articulo 134.2 (equivalente al art. 143.3 LP 1986), puede abarcar practicamente todo, incluyéndose
los productos quimicos.

Es decir, frente a la regulacion actual en la que lo que es protegible son fundamentalmente los
instrumentos y herramientas, pasaran a serlo también las composiciones (excepto aquello que
recaiga sobre materia bioldgica y las sustancias y composiciones farmaceéuticas).



NOVEDAD — ESTADO DE LA TECNICA

Diferencia fundamental con la regulacion actualmente vigente:

Art. 136.1 NUEVA LEY: El estado de la técnica con referencia la cual debe juzgarse la
novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad,
sera el mismo gue el establecido en el articulo 6.2 para las patentes de invencidn.

Art. 145.1 LP86: El estado de la técnica con referencia al cual debe de juzgarse la
novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad,
esta constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
proteccion como modelo ha sido divulgado en Espafa, por una descripcion escrita u
oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio.




* iiiELIMINACION TOTAL DE LA NOVEDAD RELATIVA!!!

* ii i EXIGENCIA DE NOVEDAD ABSOLUTA!!!

* iiiMISMA NOVEDAD QUE PARA LAS PATENTES!!!




ACTIVIDAD INVENTIVA

Esta regulada en el articulo 137 NUEVA LEY 24/2015 y no cambia en nada el actual
articulo 146.

Es decir, se define, igual como hasta ahora, como aquello gue no resulta del estado de la
técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

Eso si, y de acuerdo con lo explicado anteriormente, el estado de la técnica sobre el que
tendra que valorarse la existencia de la actividad inventiva esta ampliado y, por
consiguiente, también se endurece esta exigencia en la Ley 24/2015.



« Articulo 140 Ley 24/2015: no existiendo motivos de denegacion o habiendo sido
subsanados, se publicard la solicitud del modelo de utilidad en el BOPI, con las
reivindicaciones y una reproduccion de los dibujos.

» Articulo 141 Ley 24/2015: Se podra formular oposicion dentro _de los dos meses
siguientes a la publicacion de la solicitud, ampliables a cuatro meses.

* En la oposicion se podra alegar la falta de cualquiera de los requisitos legales para la
concesion (novedad, inventiva, aplicacion industrial o suficiencia de la descripcion). No
se podra alegar la falta de legitimacion del solicitante que debera hacerse valer ante los
Tribunales ordinarios.



« Art. 1453, 4 y 5 Ley 24/2015: para el ejercicio de acciones encaminadas a dar
efectividad a los derechos de exclusiva, sera preciso _gque se haya solicitado
previamente (previo pago de la tasa correspondiente) el informe sobre el estado de
|a técnica. Esta es una novedad muy importante, ya que supone una ratificacion previa
sobre la validez del modelo, y también implicara un retraso en el ejercicio de acciones,
dependiendo del tiempo que tarde la Oficina en elaborar el referido informe. En el caso
de que se presente la demanda sin la aportacion del informe, el demandado podra
solicitar la suspension del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe.
Solicitado el informe, y aunque todavia no se haya aportado, se podran solicitar medidas
provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralizacion o cesacion
de la actividad industrial o comercial del demandado.

» Esta obligacion es aplicable también a los modelos concedidas en vigencia de la Ley
11/1986 (Disposicion Transitoria Segunda, 3°). ;Como se realizaré el informe?




Preguntas sobre el nuevo modelo de utilidad.

¢, Servira como sustitutivo de las actuales patentes de invencion sin examen previo?
¢, Servird para obtener de forma rapida y mas barata titulos de propiedad industrial?
¢.Servird como base para la extension internacional de invenciones?

¢, Como seran conceptuados los modelos de utilidad de la LP 11/19867

¢.Serviran como derecho de exclusiva?



e Titulo XIV: Aplicacidon de los convenios internacionales.

 La principal duda que nos surge sera la aplicacion del articulo 152.2 : <<Cuando se trate
de invenciones realizadas en Espafia y no se reivindigue la prioridad de un depdsito
anterior en Espafa, la solicitud habra de presentarse necesariamente de acuerdo con lo
previsto en el apartado 1. ...A falta de cumplimiento de esta obligacion, la patente no
producira efectos en Espaia>>.

« ¢;Una patente europea de origen espafol, no presentada en Espana, tendra efectos en
Espana? ¢ Basta la solicitud de una patente europea, sin solicitud previa espafnola, pero
efectuada ante la OEPM?



* Titulo XIV: Aplicacion de los convenios internacionales.

» Este Titulo no existia en la LP 11/1986.

 Articulo 152.2: “Cuando se trate de invenciones realizadas en Espafa y no se reivindique
la prioridad de un depdsito anterior en Espafia, la solicitud habra de presentarse
necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante tuviere su
domicilio, o sede social o residencia habitual en Espafa, se presumira salvo prueba en
contrario, que la invencion se realizO en territorio espafol. Sera aplicable a estas
solicitudes lo dispuesto en el articulo 34 y en el Titulo Xl de esta ley. A falta de
cumplimiento de esta obligacion, la patente no producira efectos en Espana.”

» ;Se considerara entonces que una patente originada en Espana no puede solicitarse
inicialmente fuera de Espafia y entonces no tendra efectos su validacion posterior en
Espana?



* Lo mismo con relacion a las PCT y el articulo 163.2.

« ¢La solicitud de patente europea o PCT ante la OEPM libera de la obligacion de la
presentacion de la solicitud inicial como patente espafiola ante la OEPM?



* Titulo XV: Representacion ante la Oficina Espafnola de Patentes
y Marcas.

« Art. 176.1: Se definen a los Agentes de la Propiedad Industrial como las _personas
legalmente habilitadas que como_profesionales liberales ofrecen y prestan
habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la
obtencion de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en la defensa ante
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.

 .Se entiende por lo tanto que todo profesional liberal que ofrece y presta
HABITUALMENTE sus servicios de asesoramiento tiene que ser un Agente de la
Propiedad Industrial?

- DEBIERA DE SER ASI, PERO EN LA PRACTICANO LO ES.




 De alguna manera, se da incluso “carta de naturaleza” a otro tipo de representantes,
cuando en el articulo 176.6 se extiende la obligacion de confidencialidad a “los otros

representantes”.

« Se refuerza, y esto es positivo, la confidencialidad y el secreto profesional. (art. 176.5).



* Titulo XVI: Tasas y anualidades.

 Ningun cambio relevante, excepto que parece que se elimina la posibilidad de
rehabilitacion de las patentes mediante el pago de la vigésima anualidad.



Cabe preguntarse si se cumplen los objetivos que se propone esta nueva Ley:

.- Modernizacion y actualizacion de la legislacion de patentes : desde luego, se refuerza
el sistema.

.- Obtencion rapida de titulos solidos: es posible que los titulos sean mas solidos, pero en
principio no apreciamos nada que suponga una agilizacion de los tramites.

.- Se amplian los campos de lo patentable como modelo de utilidad.

.- Se endurecen drasticamente las condiciones de validez de los modelos de utilidad, en
lo referente a la novedad y la actividad inventiva. Esto tendra como consecuencia que la
iIdea que existia actualmente sobre los modelos de utilidad como “pequeia invencidon” y
como registro muy al alcance de las PYMES espafiolas va a desaparecer totalmente.

.- Existira posiblemente una tendencia natural a que las patentes de invencion que se
venian solicitando hasta ahora en Espafia se empiecen a solicitar como modelos de
utilidad: efecto de “corrimiento descendente”.



* .- De esta forma, el nuevo modelo de utilidad, con exigencia de novedad absoluta pero
sin examen de novedad ni IET, se convertira en un titulo de mas facil y rapida obtencion
(eso si, de dudosa validez en muchos casos) y que tendera probablemente a sustituir a
las actuales patentes de invencion.

« .- Todo ello conllevara posiblemente la desaparicion de los modelos de utilidad como
venian siendo entendidos hasta ahora, y desde luego el tiempo nos dira si todos esos
pequenos utensilios y aparatos que venian representando la gran mayoria de solicitudes
de modelos de utilidad llegan a ser protegidos de alguna manera.

« .- Se vera posiblemente un incremento de las solicitudes de disefos industriales, como
mal menor para esas pequefas industrias.
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Proteger las Innovaciones en Espana:

LA NUEVA LEY DE PATENTES

Qué opina el Sector Publico? Organismos
Publicos de Investigacion (CSIC). Investigadores

Dr. Angel Caballero
Vicepresidente Adjunto de Transferencia
del Conocimiento (CSIC-VATC)
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INDICE:

-La Agencia Estatal CSIC

-La generacion de conocimiento

-La proteccidon del conocimiento. Patentes

- Algunos aspectos relevantes de la nueva ley de
Patentes

- Los investigadores, la transferencia y la nueva
ley de patentes.
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g - La mayor Agencia Estatal del Estado A

- El mayor Organismo Publico de Investigacion de Espaia
- Adscrita al Ministerio de Economia y Competitividad

\ _/
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La Agencia Estatal CSIC

Fuhciones: Investigacion multidisciplinar cientifica y tecnoldgica
= Transferencia de conocimiento y tecnologia

= Formacion de personal cientifico y técnico

= Gestion de infraestructuras

« Asesoramiento a las Administraciones Publicas

Organizado en:

» Red de 123 Institutos (de ellos 53 son Centros Mixtos con otras Instituciones)
= 117 Unidades Asociadas

« Universidades

= Otros Organismos Publicos de [+D

= Empresas, Asociaciones Profesionales y Fundaciones
« Comunidades Autobnomas

Colabora con:
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Wm 10.940 Personal propio CSIC CIENTIFICO 3.769
TECNICO/ APOYO 5.853

15.089 Personal total en Centros CSIC GESTION 1.318

635 M€ PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

5.066 cContratos y Convenios

3.765 Proyectos de I+D+i vigentes, con empresas e
en vigor, financiados con instituciones de I+D+i,
/36,3 M€ financiados con 41,7 M€

l

3.193 Proyectos de Programas Nacionales, financiados con 513,4 M€
572 Proyectos de Programas Europeos, financiados con 222,9 M€
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Ranking Produccion Cientifica

- SCIMAGO para CSIC

2011 Puesto 12

2012 Puesto 10

2013 Puesto 8

2014 Puesto 7 delante de Univ. Tokio

- NATURE GROUP index (noviembre 2014)
Instituciones espafiolas por n? papers anuales

en SCIENCE y NATURE
1- CSIC con 51

2- ICREA con 16
3- UPF con 12
4- UB con 12

Instituciones espafiolas por n2 papers anuales
en todo NATURE GROUP

1- CSIC con 2.012

2- UB con 371

- Ranking mundial NATURE GROUP

CORZLID SUrumon O NyrsTeasoNes Sienricas

La produccidon cientifica del CSIC
2009/2013 representa el 17 / 20 %
del total en Espafia, con un numero
de investigadores del 5,5 / 6 %

CSIC el 62 tras MPG, Chinese Academy, CNRS, Helmholtz y Harvard
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Indicadores de actividad de [+D+i

NUumero articulos/documentos, citas por documento por
millon de habitantes (2013)

Alemania 1951 - 11,5
Espana 1802 - 10,1

Factor de impacto promedio 2009-2013 es
de 1,26 en Espanay alrededor de 1,50 en Alemania (MP)
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Como se consiguid poner nuestra ciencia a
nivel internacional?

Mensajes claros y diafanos, recursos y medios
dedicados claramente a ese fin, incluyendo
acceso/promocion de la carrera investigadora
basada fundamentalmente en ciencia de calidad
recogida en publicaciones en revistas de
referencia (SCI) asi como incentivos econdmicos,
guinguenios y sexenios, entre otros.
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La transferencia de conocimiento, previa
proteccion, necesita de un umbral de
desarrollo del conocimiento cientifico vy, Si
no se alcanza ese umbral de excelencia en
la investigacion, es muy dificil hacer
transferencia de conocimiento de calidad.

>»Lainvestigacion de calidad es
imprescindible para la
transferencia de conocimiento




LA PROTECCION DEL CONOCIMIENTO

2.882
2.328
1.927
1.475
50.715

OEPM - 2015

Patentes solicitadas
Modelos de Utilidad
Disefos industriales
Nombres comerciales
Marcas Nacionales



Ranking por paises EPO

Posicion Pais

© 00 N O O A W N P

o
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USA
Alemania
Japon
Francia
Holanda
Suiza
Corea
China
Reino Unido
Italia
Suecia
Bélgica

2014
36.668
25.633
22.118
10.614
6.874
6.919
6.166
4.680
4.764
3.649
3.873
1.927

CSIC
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2015
42.692
24.820
21.426
10.781
7.100
7.088
6.411
5.721
5.037
3.979
3.839
2.041

Variacion (%)
+16,4
- 3,2
-3,1
+1,6
+ 3,3
+2,6
+4,0
+ 22,2
+5,7
+9,0
-0,9
+5,9



Ranking por paises EPO C s l C
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Posicion Pais 2014 2015 Variacion (%)
13 Finlandia 2.182 2.000 - 8,3%
14 Austria 1.964 1.992 +1,4%
15 Dinamarca 1.983 1.930 -2, 7%
16 Canada 1.708 1.645 -3,7%
17 Espafia 1.471 1.527 + 3,8%
18 Taiwan 1.119 1.260 +12,6%
19 Israel 1.048 1.100 + 5,0%
20 Australia 788 819 + 3,9%
21 Irlanda 622 582 - 6,4%
22 India 541 574 +6,1%
23 Polonia 482 568 + 17,8 %

24 Noruega 529 512 - 3,2%
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Valores objetivo de ciertos indicadores del Plan de
Actuacion del CSIC 2010-2013 y 2014-2017

Indicador de |2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eficacia

Contratos 48 50 51 53 40 45

1+D (M€)* (60,8) (43,3) [(28,8) |(58,1) (51.2) |(@47,1)

Patentes 130 140 150 160 150 155
(171) (190) (141) (137) (149) (155)

Patentes 56 (53) |63(71) |69 (72)|75(67) |45 (62) |50 (58)

licenciadas

Spin-off 4 (2) 5(5) 4(12) |5 (13) 4 (8) 6 (12)
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Top mayores solicitantes de patentes nacionales, 2015

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) 14

BSH Electrodoméslicos Espafia, S.A.

Solicitante Particular

Solicitante Particular

Sistema Sanitario Publico de Andalucfa

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad de Sevilla

Universidad Rey Juan Carlos 26

Universitat Politécnica de Valencia - 26

Universidad da Corufia - 24

Nota: Se consideran todos los Solicitantes (Titulares o cotitulares) de cada expediente.
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European patent applications
Ranking of Top 10 Spanish applicants*

COMPANY 2015
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
ICIENTIFICAS (CSIC) 47
JAMADEUS 34
{TELEFONICA S.A. 31
ILABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A. 23
IREPSOL, S.A. 23
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 18
JALMIRALL, S.A. 17
{ABENGOA S.A. 16
(ACCIONA S.A. 13
(GALENICUM HEALTH S.L. 12

Como primer titular. Son 58 en total.



Table A.3.3.3: Top 30 PCT applicants: government and research institutions, 2014

CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Overall Applicants Origin Applications Change
rank from 2013
from 2013
45 -5 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES France 434 15
63 21 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN Germany 318 70
FORSCHUNG EV.
107 -15  CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY China 196 -31
130 10 INSTITUTE OF MICROELECTRONICS OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES China 156 17
136 76  AGENCY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH Singapore 152 51
139 -21  CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) France 150 -15
161 23 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)  France 136 22
191 73 MIMOS BERHAD Malaysia 19 37
192 43  COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH India "7z 26
198 45  NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY  Japan 14 25
ﬁ 262 53  CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) Spain 90 22
290 -66  U.S.A., AS REPRESENTED BY THE SECRETARY DEPT. OF HEALTH AND HUMAN  United States of 82 -13
SERVICES America
293 69  KOREAINSTITUTE OF ENERGY RESEARCH Republic of Korea 81 23
352 39  NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST- Netherlands 66 12
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
374 -41  KOREAINSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY Republic of Korea 63 -1
378 13 KOREA ELECTRONICS TECHNONLOGY INSTITUTE Republic of Korea 62 8
385 17 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE United States of 60 7
America
422 -20  JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY Japan 55 2
422 <168  ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE OF KOREA Republic of Korea 55 -32
437 73 CLEVELAND CLINIC FOUNDATION United States of 53 12
America
488 195  SLOAN-KETTERING INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH k}nmileq gtales of 48 18
eric
501 139 KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY Republic of Korea 47 15
538 <147 MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTENEV.  Germany 43 -1
550 71 UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE United States of 42 9
NAVY America
608 -197  COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION Australia 38 -14
608 -98  MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH g""?? gtates of 38 -3
meric
645 <115 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS Republic of Korea 36 -3
645 -24  RIKEN (THE INSTITUTE OF PHYSICAL AND CHEMICAL RESEARCH) Japan 36 3
680 522  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Italy 34 17
680 -259  KOREA RESEARCH INSTITUTE OF BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY Republic of Korea 34 17

Note: Government and research institutions include private non-profit organizations and hospitals. For confidentiality reasons, data are based on publication date.

Source: WIPO Statistics Database, April 2015



CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Table ©: Tha Top =0 Gohal Inntvators = Govarament

Organization Country/Region Rank
CEA i France l 1
Fraunhofer Cesellschaft | Germany 2
Japan Science & Technotogy Agency (JST) Japan i 3
Department of Health and Human Services (HHS) Lus 4
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) I France E 5
Korea Institute of Sclence & Technology | South Korea ' 6
Nationat Institute of Advanced Industrial Science & Technology (AIST) | Japan i 7
United States Department of Energy (DOE) us 8
Agency for Science Technology & Research (ASTAR) Singapore ‘9
Institut National de (a Sante et de la Recherche Medicale (Inserm) | France 10
Helmhoitz Association ' Cermany m
US Department of Veteran Affairs us 2
RIKEN | Japan |3
Natlonal Research Councit Canada | Canada 14
Max Planck Society | Germany 15
Chinese Academy of Sclences | China (Maintancd) %
Le Reseau International des Instituts Pasteur (RUIP) France 17
National Institute of Materials Science (NIMS) Japan (18
US Navy | us 19
Commonwealth Sdentific & Industrial Research Organisation (CSIRO) | Australia 20
Consejo Supertor de Investigaclones Clentificas (CSIC) [ Spain 21
Academia Sinica | Tatwan | 22
US Army l us |23
Nationat Aeronaulics & Space Administration (NASA) lus 24
Russian Academy of Sciences Russia ' 25

Source: Thoemson Houlers Dervwertt Waorla Falemis index, WCites and Vb of Sexnee
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

CSIC: 1,3 patentes cent@

Mucho recorrido para la mejora en el CSIC
y en el sector publico

Nuevos incentivos a la transferencia para
mejorar/incrementar la cultura de la
Innovacion en el sector publico




CSIC

Co RIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Indicadores de actividad en Transferenua

Indicadores de transferencia (Patentes de prioridad
Publico+Privado por 100.000 habitantes)

Alemania 299 Espana 34

Patentes PCT por cada 1000 Dolares/ renta per capita

Espana 58; USA 987: UE 1636

Patentes espanolas representan el 1% de la UE cuando
nuestro peso econdomco es del 7,8%

ii Mucho trabajo por hacer!!

Nueva Ley de Patentes




CSIC

N U EVA L EY D E F)AT E N T ES CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Mejora importante con la adopcion de un Unico sistema
para la concesion de patentes, el de examen previo de
novedad y actividad inventiva

Elimina el actual sistema opcional “a la carta” de solicitar
0 no el examen previo

Seguimos los procedimientos/doctrina de la EPO en
cuanto a los requisitos para obtener un titulo de
propiedad industrial (Patente).

Propiedad de la invencion/ Secreto por mandato de la
Institucion / Derechos empleador /Tasas para OPIs...




CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Modelos de utilidad

Modelo de utilidad? Se mantiene sin examen
previo (aunque se puede pedir el IET) en base a la
disparidad de criterios que existe en Europa. jj??

Clarificar el objeto protegible -industriaimente aplicable-

Se amplia el plazo de protecciéon vy tiene qgue ser novedad mundial

Agilizar el procedimiento de concesion
Incrementar la seguridad juridica.




CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

La nueva ley de Patentes
Que aporta a los investigadores?




CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

La nueva ley de Patentes
Que aporta a los investigadores?
Que aporta la transferencia a los
Investigadores?




CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Existe una dedicacion clara a la funcion
Investigadora y aunque la situacion esta
cambiando, los incentivos para la transferencia
deben ser potenciados, y efectivamente
aplicados




CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

El reto es conseguir gue la investigacion de
calidad se transforme en propiedad
iIndustrial vy se transfiera

v

Informar, convencer e incentivar a esa mision a
los investigadores con mensajes claros e
Incentivos e indicadores claros y medibles
( CSIC: 55% Bohr, 35% Pasteur + Edison )




CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

La transferencia en los planes estratégicos de los OPI’s

(20% de peso en el Plan de Cumplimientos de
Objetivos de los Centros del CSIC en 2013y 2014)

Sexenio Tecnologico/ Consideracion real en el acceso o
en el desarrollo de la carrera investigadora (MINECQO)

Inclusion real de los indicadores de transferencia en el
acceso vy promocion de la Escala investigadora. (CSIC)

Lainnovacion v la transferencia con importancia real
en la definicion y evaluacion de los proyectos de
investigacion.

-~ (Conv. Nacionales/UE-H2020/otros)}
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

BLOQUES DE INDICADORES PONDERACION
Financiacion Competitiva 10%
Produccion Cientifica 55%
Transferencia de Conocimiento 20%
Formacion 9%
Visibilidad e internacionalizacion 6%

Total 100%




CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Transferencia de Conocimiento Peso 20%

EBTs 200 puntos
Patentes licenciadas 200 Puntos
Patentes solicitadas 10 Puntos
Contratos 1 Punto/7500 Euros

Trabajo SCI primer percentil 25 Puntos
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Patentes | Licenciadas | Creacion EBT | Comentarios




CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E INNOVACION

Hechos relevantes MICINN
BOE 7/12/2010 Pags. 101663-66

Comision Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
Nuevo Campo de Evaluacion de los Sexenios Titulado:
Transferencia del Conocimiento e Innovacion. (Sexenio Tecnholdgico o
sexenio campo 0)

a) Participacion en Empresas de Base Tecnologica derivadas de la
actividad investigadora

b) Patentes en explotacion mediante contrato de compraventa o
licencia. Grado de extension de las mismas

c) Contratos con agentes socioecondmicos que dan lugar a
productos, prototipos funcionales innovadores, patentes en
explotacidon o proyectos singulares.




CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Sexenio investigador 2016
Las solicitudes que presenten patentes podrdn ser valoradas, previo informe del comité, en el
Campo 6 Ingenieria /Arquitectura o en el Campo 0 (Transferencia del Conocimiento e
Innovacion).

En las patentes se valorard si estdn en explotacion, demostrada mediante contrato de
compraventa o contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin estar en explotacion,
solo se valorardn si la concesion se ha llevado a cabo con examen previo (tipo B2). Se tendrd

en cuenta la extension de la proteccion de la patente (nacional, europea, internacional),
valordndose mads la de proteccion mads extensa.
Creacion y participacion en el capital de las EBTs. Acuerdo de transferencia Tecnolégica (ATT)

Oposicion CT - CT Las contribuciones cientificas o tecnoldgicas realizadas, valorando la
calidad y repercusion de los trabajos originales de investigacion publicados o de las patentes
licenciadas.




- CSIC

Co NGACIONES CIE

Las patentes solicitadas y concedidas
con la nueva ley de patentes, todas
mediante examen previo, Si seran

valoradas en las peticiones de sexenio,
por tanto es un nuevo paso en la mejora
de la funcion transferencia de nuestro
sistema de |1+D+l.
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

CONSIDERAR Y VALORAR REALMENTE LA
FUNCION TRANSFERENCIA.

LA NUEVA LEY DE PATENTES ES UN BUEN
AVANCE EN ESTA DIRECCION



X Premios de MADRI+D 2014 C s l C

CONS C SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Premio a la mejor patente

CSIC, Univ. Alcalay ADIF

Juan Diego Ania, Sonia Martin y Pedro Corredera
Instituto de Optica-Daza Valdes

Premio Madrid+d ala mejor idea de base tecnologica. Consorcio
Madrid-MIT M+Vision con participacion de Luis Elvira (CAEND) y
Oscar Martinez.

Accésit del Premio Madri+d a la mejor Empresa de Base
Tecnologica. (Granomat) Bernardo Herradon (IGOG)

IV Convocatoria del Fondo de Emprendedores de la
Fundacion Repsol
5 Premios + 1 mencion de los 19 proyectos finalistas,
seleccionados de 243 presentados




Xl Premios de MADRI+D 2015 C s l C

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Premio a la mejor patente

Ana Martinez, Carmen Gil-Ayuso, Valle Palomo, Concepcion
Pérez, Daniel Pérez
Centro de Investigaciones Bioldgicas
Titulo: Moduladores alostéricos de GSK-3 de naturaleza
heterociclica

V Convocatoria del Fondo de Emprendedores de la
Fundacion Repsol
203 presentados;21 preseleccionados; 14
Preincubados; 12 Finalistas ( 8 Proyectos + 4 Ideas)
4 Proyectos CSIC Finalistas
ii3 Premiados!!




0% C s l c

Business Matching Award in nanotech 2015
Tokyo (JAPON)
For CSIC contribution to innovation by means of
technology transfer

& 20

nano tech Award 2015

«; cipation in nano tech 2015 Intornational Nanotechnelogy
wiference. 1t s our honor to inform you that you have won this year!




iiiMUCHAS GRACIAS !!!
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“Proteger las innovaciones en Espana:
la nueva ley de Patentes”

¢Qué opina el sector publico?
Investigadores. Universidades

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
112 Edicion SEMINARIO PI

14 de Julio de 2016

Juan Antonio Munoz Orellana
OTRI - Universidad de Granada



“Disclaimer”

Aunqgue recoge datos oficiales y comentarios a la nueva
Ley de patentes enviados por la CRUE a la OEPM, esta
exposicion recoge una vision personal y no debe
interpretarse _como una__posicion _oficial de Ia
Universidad de Granada ni  de RedOTRI de
Universidades Espanolas.
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Situando el contexto



Las Universidades Espanolas en contexto OEPM

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)
Solicitudes de patentes segun tipo de solicitantes B Electrodome'st.lcos £ paﬁ? SA: - T—
Solicitante Particular B ]
Solicitante Particular T
Organismos Publicos 4,1% Sistema Sanitario Publico de Andalucia B ]
Universidades 15% Universidad Politecnica de Madrid )
Universidad de Sevilla | s
CSIC 3,2% Empresas 38,3% Universidad Rey Juan Carlos | s
Universitat Politécnica de Valencia | il
Solicitante Particular [ o
___—.
Universidad da Corufa |  mmm
Universidad de Alicante | uumm
2 O 1 5 Universidad de Extremadura |
Particulares 39,4% . Unn{ersnd'ad deValladolid | s
SRETO eI R T VER S
Consorcio Abengoa |
Universidad de Granada |  wmm
Universidad de Cadiz |
b Jniveridad Jo COrdoba) 12/20
BSH E]Edlwom m SA. _ 111 BSH Electrodomésticos Espar'\a, SA. _
Cnle Scpacon e Joystigacne, Cinotitcas = Consejo Supeior de Investigaciones Cientificas (CSIC) -
Mufioz Saiz, Manue! I ¢ Solicitante Particular_ [
Poras Vila Francieco Lrver IR 1 Universidad Politecnica g Madnd | I
Universidad Politecnica de Madnd 44 Universidad de Malaga _
i ' ' 37 Consorcio Abengoa _
g I -7
Unwersitat Politécnica de Catalurya) NN 27 Universidad de Sevilla —
Servico Andaluz de Salud [N 24 iversi —
e Seat,S.A [
Unwersidade de Santiago de Compostaia | I 19 I —
Universidad Complutense de Madric] N 17 Universidad de Alicante | I
Universidad de Granada| [N 17 Universidad de Granada | [N
Unwersidad de Burges| I 14 Servicio Andaluz de Salud G
Universidad de Coc| I 16 12/20 fe— 12/20
Universidad de Alcaiz| N 15
Universitat Autanoma de Barcetona|| I 15 C—
1 2 1 Universidad de Vigo | I
. N 13 Universidad de La Rioja -
I Unwersidad de Alicamel- 13 Universidad de Valladolid




Evolucion del numero de solicitudes espanolas
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Patentes espaiolas solicitadas por Universidades
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Fuente: Bases de datos de la OEPM



Evolucion del numero de solicitudes prioritarias

Patentes prioritarias solicitadas por Universidades

V 4 [ ]
Publicas
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Fuente: Bases de datos de la OEPM y Encuesta RedOTRI



Aspectos a tener en cuenta

e Predomina el desconocimiento del sistema de
patentes.

e Libertad de catedra

— Investigadores / Inventores

* |nterés curricular

— Acceso a plazas, promocion, sexenios...
* Interés institucional

— Rankings, imagen
e Las universidades son “NPEs”...

pero la Valorizacion y la Transferencia de
Conocimiento son funciones de las universidades




Patentes como herramienta para la Transferencia

e Las universidades son (habitualmente) “Non-Practicing
Entities”: No patentan para explotar, sino para
transferir.

VALORIZACION

La patente debe ser una herramienta,
no un fin en si misma

—
—




Valor curricular

* Criterios CNEAI

*  Campo 1. Matemdticas y Fisica / Campo 2. Quimica / Campo 3. Biologia Celular y Molecular / Campo
4. Ciencias Biomédicas

4/ 5.- En las patentes se valorard si estdn en explotacion, demostrada mediante contrato de
compraventa o contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin estar en explotacion,
solo se valorardn si la concesion se ha llevado a cabo con examen previo (tipo B2). Se tendrd
en cuenta la extension de la proteccion de la patente (nacional, europea, internacional),
valordndose mds la de proteccion mds extensa

— Campo 6. Ingenierias y Arquitectura / Campo 8. Ciencias Econdmicas y Empresariales

3. Entre las aportaciones, se valorardn preferentemente: a) Las patentes en explotacion,
demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia, y las patentes
concedidas por la Oficina Espanola de Patentes y Marcas mediante el sistema de examen
previo. Se tendrd en cuenta la extension de la proteccion de la patente (nacional, europea,
internacional), valordndose mds la de proteccion mds extensa.

— Campo 0. Transferencia del Conocimiento e Innovacion

2. Entre las aportaciones, se valorardn preferentemente: b) Las patentes u otras formas de
proteccion de la propiedad industrial o intelectual (registro de variedades vegetales, modelos de
utilidad, programas de ordenador, etc.) en explotacion, demostrada mediante contrato de
compraventa o contrato de licencia, y las patentes concedidas por la OEPM mediante el
sistema de examen previo. Se tendrd en cuenta la extension de la proteccion de la patente
(nacional, europea, internacional), valordndose mds la de proteccion mds extensa. Se tendrdn
también en cuenta, de forma secundaria, el numero de patentes, u otras formas de proteccion
de la propiedad industrial o intelectual, solicitadas en el periodo, aunque no estén en
explotacion.

Resolucién de 26 de noviembre de 2014, de la Comisidon Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por

la que se publican los criterios especificos aprobados para cada uno de los campos de evaluacion.
http://www.boe.es/diario _boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12482
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Las Universidades y
la Nueva Ley de Patentes



Aportaciones a la Ley 24/2015

Octubre de 2013: Envio de observaciones al Anteproyecto de Ley,
remitido por la Comision Sectorial de 1+D+i a la OEPM en cuyas
aportaciones participo el Grupo de trabajo de Patentes de la Red OTRI
Andalucia

Diciembre de 2014: La Comision Permanente de RedOTRI contd con la
colaboracién del Grupo de trabajo de Patentes de la Red OTRI Andalucia y
de expertos de Fundacié Bosch i Gimpera — Universitat de Barcelona/
Universitat Rovira i Virgili (URV) / Universitat de Girona (UdG) / Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) para la realizacion de una revision del
Proyecto de Ley de Patentes publicado en el Boletin Oficial de las Cortes
Generales y actualmente se encuentra en la Comisién de Industria,
Energia y Turismo del Congreso de los Diputados en fase de presentacion
de enmiendas.

7 de marzo de 2016 : Envio de comentarios al proyecto de Real Decreto
Reglamento ley 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes.



Aspectos LP 24/2015 de especial interés

* |Invenciones realizadas por personal investigador

* Adelanto de la busqueda sin PAC / Necesidad de
pago del IET en el momento de |la solicitud

* Eliminacion del Procedimiento General de Concesion
 Responsabilidad frente a terceros

* Modificaciones en el modelo de utilidad.

* Pago de tasas (50%)



Invenciones realizadas por personal Investigador

e Articulo 21. Invenciones realizadas por el personal
investigador de las Universidades Publicas y de los Entes
Publicos de Investigacion.

— 1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de [...]
las Universidades Publicas [...] perteneceran a las entidades
cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las
funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza
de la relacion juridica por la que estén vinculados a ellas. A
estos efectos se considera en todo caso personal investigador el
definido como tal en el articulo 13 de la Ley 14/2011 (LCTI), el
personal técnico considerado en dicha Ley como personal de
investigacion y el personal técnico de apoyo que, conforme a la
normativa interna de las universidades y de los centros de
investigacion, también tenga la consideracion de personal de
investigacion.




Invenciones realizadas por personal Investigador

Art. 21.3.

— El organismo o la entidad publica, en el plazo de tres meses

contados desde la recepcion de la notificacion [...], deberdn
comunicar por escrito al autor o autores de la invencion su
voluntad de mantener sus derechos sobre Ila invencion,
solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como
secreto industrial reservandose el derecho de utilizacion sobre
la misma en exclusiva.

No podra publicarse el resultado de una investigacion
susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho
plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la
solicitud de patente.

Si el organismo o entidad publica no comunica en el plazo
indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la
invencion, el autor o autores de la misma podrdan presentar la
solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el articulo
18.2




Invenciones realizadas por personal Investigador

e Art. 21.5.

— En los contratos o convenios que las universidades celebren con
entes publicos o privados, se deberd estipular a quién
correspondera la titularidad de las invenciones que el personal
investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o
convenios, asi como todo lo relativo a los derechos de uso y
explotacion comercial y al reparto de los beneficios obtenidos




Invenciones realizadas por personal Investigador

* Articulo 21. Invenciones realizadas por el personal
investigador de las Universidades Publicas y de los
Entes Publicos de Investigacion.

Adapta la definicion de personal investigador a la Ley 14/2011 (LCTI) e incluye
personal de apoyo técnico.

Se establece un limite temporal para decidir si la invencion sera patentada o
mantenida en secreto y se establece expresamente la prohibicion de publicar el
resultado de una investigacion susceptible de ser patentada o considerada
secreto industrial

Se contempla la cesidn de titularidad en Invenciones desarrolladas en el marco
de una investigacion contratada y obliga a estipular en el contrato todo lo
relativo a los derechos de uso y explotacion comercial y reparto de los
beneficios obtenidos




Aspectos relativos al [ET

Art. 23.4. La presentacion de la solicitud dara lugar al pago de la tasa
correspondiente, asi como de la tasa por realizacion del informe sobre
el estado de la técnica

- Objetivo: adelantar la busqueda

Art. 35.2. La presencia de defectos formales en la documentacion no
suspendera la realizacion del IET |[...], siempre que aquellos no sean de
tal naturaleza que impidan su realizacion.

La obtencion del IET y la opinidn escrita antes de que finalice el
ano de prioridad es muy positiva para las universidades

Se mantiene la publicacién a los 18 meses

La obligacion del pago de tasas del IET junto con la solicitud
puede tener un efecto disuasorio




Examen Sustantivo

= Se suprime el Procedimiento de Concesion sin Examen Previo

= Articulo 39. Examen sustantivo.

= 1. La Oficina Espanola de Patentes y Marcas examinarad previa peticion
del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la
solicitud de patente y la invencion que constituye su objeto cumplen los
requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos.

= 4. Transcurrido 3 meses desde la publicacidon del IET sin que el
solicitante haya presentado su peticion de examen, se entendera que
su solicitud ha sido retirada.

Ofrece mayores garantias a potenciales licenciatarios

Desincentivara la presentacion de patentes meramente curriculares

Esta modificacion se valoré positivamente por los expertos consultados por la CRUE

Percepcidn negativa en los investigadores por la supuesto impacto curricular




Responsabilidad frente a terceros

e Articulo 86. Responsabilidad frente a terceros.

— 1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u
otorgue una licencia sobre las mismas, respondera solidariamente con el
adquirente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar
como consecuencia de los dafos y perjuicios ocasionados a terceras personas
por defectos inherentes a la invencion objeto de la solicitud o de la patente.

Las invenciones patentadas por las universidades suelen estar en
fases muy tempranas de desarrollo

Limita fuertemente la seguridad para poder transmitir licencias a

terceros por parte de las universidades

No queda claro qué se entiende por defectos inherentes a la
invencion




Modelos de Utilidad

e Articulo 137.1. Podrdn protegerse como modelos de utilidad las
invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e
implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o
producto una configuracion, estructura o composicion de la que
resulte alguna ventaja prdcticamente apreciable para su uso o
fabricacion

Se amplia el ambito de proteccion. Se podran proteger productos
guimica (no composiciones farmacéuticas)

Posibilidad (obligacion)de solicitar IET para emprender acciones:
Mayor garantia para licenciatarios
Solicitudes de Modelos de Utilidad segtin el tipo de solicitantes

Posiblemente se incremente el uso de Universidades 3  purcusesezn

= . | .
Organismos Pablicos 0,7% o “'»,'. &

\

esta figura por las Universidades

Empresas 35,7%



De |la exencion a la reduccion de tasas

e Origen de la Exencion: LOU.

— Envirtud de lo dispuesto en el articulo 80.1 de la ley Organica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las Universidades
Publicas espafnolas estan exentas del pago de tasas de solicitud y
mantenimiento de patentes y modelos de utilidad, asi como de
las tasas nacionales pagaderas por las solicitudes via PCT

e DISPOSICION ADICIONAL 102. Reduccidon de tasas: 50%
emprendedores y PYMES.

— “Las universidades publicas tendran derecho a una bonificacion del
cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la
obtencion y mantenimiento de los titulos de propiedad industrial

regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en
vigor de la misma”

— “La bonificacion sera del cien por cien, siempre que acrediten que en el
plazo establecido en el articulo 90.2 se ha producido una explotacion
economica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad”.




De |la exencion a la reduccidon de tasas

La eliminacion de la exencion provoco un gran debate entre los
gestores de patentes en las universidades

Obliga a tener un presupuesto minimo para solicitud y
mantenimiento de patentes

Existe la posibilidad de recuperar las tasas abonadas. é Efecto
incentivador?

No queda claro se ha producido una explotacion econdmica real y
efectiva de la patente o del modelo de utilidad

¢ Qué pasa con las tasas de las solicitudes internacionales (PCT)?




Conclusiones: Previsiones de cambios con la nueva LP

* Mayor calidad de las patentes concedidas
 Menor numero de patentes concedidas

* Evaluaciones previas mas exhaustivas

* Homogeneizacion de la evaluacion

* Inclusion generalizada de partidas para patentes en
las solicitudes de financiacion de proyectos de
investigacion

* Introduccién / incremento de presupuestos
especificos en las universidades para gestion de
patentes

e Mayor concienciacion sobre la utilidad de las
patentes.



Conclusiones: Mucho trabajo por hacer

e Crear mas cultura

— Presupuestos
— Estrategias de solicitudes

e Diseflar mejores estrategias de tramitacion

e Potenciar aun mas la transferencia (y dejar claro que
es el principal (y posiblemente unico) objetivo)

* Continuar con la pedagogia.



Universidad
de Granada

Gracias por su
atencion

~
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ASPECTOS RELEVANTES DE
LA LEY



{

l

=
OBJETIVO

Adecuar el a las Y
facilitar la obtencion de para los
innovadores espanoles.

Simplificar y agilizar la proteccion de la innovacion mediante
patentes y reforzar la seguridad juridica, estableciendo como

para la concesion de patentes el de
de Y

Se elimina, por tanto, el actual sistema opcional, introducido
en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de
31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad
industrial.
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CAMBIOS MAS SIGNIFICATIVOS

|

PATENTES +
FUERTES

an un

. llevar
Siempre !
;;a’“’%; revio que
_credite que 12
jnvencion € o
inventiva y _“en
aplicacion in

nueVaa

dustrial

MODELO DE UTILI

Amplian su ambito de
proteccion, requeriran de la

misma novedad que las Aunquesec}anotras
patentes para
estas y parad QoS
perfiles como 109
a emprendedores:

CERTIFICADO COMPLEMENTARIO
DE PROTECCION DE
MEDICAMENTOS Y DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

Nuevo titulo de propiedad industrial
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CAMBIOS MAS SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS DE LA soLICIT CCHOS FERIDOS g\q—i
M DE‘:-;NTE NO SE EXTIENDEN A-
+ Opligacton % “;fornte de rocedencia de PAT tudios
aff lg W= ‘ s estu
e oo W r
la materia OIS |a prioridad interna, Wc’m
. Reconocimients deqU'\eneS presentan st W
jscrimi . mitirles la autor! on Espafa ¢
para 10 fcitud en Espana B oo i de de medicaMeMOSE "= qiguientes
W it
(o) —2~dos _
_penefician ’ la |

la resentad teriores fuet?\s'\tos pféCt‘COS .‘E\C\U‘d'?\\\\zamon
so\iCitUdes 0S —ridad para los req an obtencion Y u _

ofectos de 1a prior Sjicitudes. preparacion. % o para estos fines.
elemen

Vi

LIMITES A LA PATENTABILIDAD DE INVENCIONES
Ade e los supuestos anteriores, tampoco son
patentables:
eMétodos de tratamiento quirurgico o terapeutico del cuerpo
humano o animal *Métodos de diagnostico aplicados al

cuerpo humano o animal *Una mera secuencia de ADN sin
indicacion de funcion bioldgica alguna.
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CAMBIOS MAS SIGNIFICATIVOS

AL
PROTECmf)N PROV‘S‘ON PROCES E NULIDAD
jzacion
7 indemnizact
Derecho 2 eX‘age‘:;r\::da de CU_a\_qU(‘je; \a Supresion de la
razonable 2 & fech de solicitu g prohibicién de anular
tercero AU .on hubiera lleva arcialmente una
fecha deé ublicac \a invencion, au pa  dicacion, Y se
una utilizacton aria proh\b\da reivin de la
cabo U se periodo €° prevé que
después ° Cud de la paten'e ueda

SOLICI‘@Y PATENTES DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONAL SUJETAS
AL REGIMEN SECRETO
Antes dos meses, y ahora sera de un mes. La OEPM podia ampliar este plazo hasta
cinco meses ahora el plazo de prorroga queda fijado en cuatro meses.
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NORMAS QUE IMPLICAN AL SECTOR PUBLICO CONLAPIYLATC

m Comision
-~ Europea
Recomendacion de la CE

[c(2008) 1329] en relacion a
la Pl

MINISTERIO
] DE EDUCACION,
' CULTURA Y DEPORTE

Ley Orgénica 6/2001 de

] orclels
g ——

"\z‘.—‘_ ) B e e B —
| (Actual“r'z'a‘e,ug_niengQIE)_ ===

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO

GOBIERNO
DE ESPANA

Ley 11/1986 de Patentes

-

Adaptacion delal
normativa nacional e
internacional
aprobado en los

que se ha
ultimos anos
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Ley 2/2011de Economia

SostenibI?

Oficina Espanola
de Patentes y Marcas
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Ley 14/2011de la Ciencia, la
Tecnologiay la Innovacion
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ASPECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LAPIY LA TC

Comision ‘
Europea

Recomendacion de la CE
[c(2008) 1329] en relacion a la PI

i 53;3 GOBIERNO MINISTERIO
W DEESPANA  DE EDUCACION, CULTURA
2l s Y DEPORTE
Ley Orgéanica 6/2001 de

Universidades
(Actualizacion 09/2015)

~;,.

hn..

Fomento de la TC como una mision
estratégica de los Organismos Publicos de

Investigacion.

Establecimiento de politicas y
procedimientos para la gestion de la PI
en los Organismos Publicos de
Investigacion.

Capacidades y habilidades en TC con
respecto a PI y el espiritu empresarial.

La difusion, la valorizacion y |la
al

servicio de la cultura, de la calidad de la
vida, y del desarrollo economico.
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ASPECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LAPIY LA TC

Ley 2/2011, de 4 de.marzo,
de Economia Sostenible

1 GOBIERNO  MINISTERIO
DEESPANA  DE ECONOMIA
' : Y COMPETITIVIDAD

Ley 14/2011de la Ciencia, la

Tecnologia y la Innovacién

la productividad cientifica, la
transferencia de conocimiento, el
desarrollo tecnoldgico y la innovacion, en
todas las ramas del saber.

Las Administraciones publicas

| la valorizacion, la proteccion y Ila
. transferencia del conocimiento con
" objeto de que los resultados de Ia
investigacion sean transferidos a Ila
sociedad

MINISTERIO
DE ECONOMIA
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ESTADISTICAS



RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE TC

Ingresos por

v

% Ingr./ gasto
Investigacion

4,262 M $

(media 2006-2010)

\_

J

1,305M $

(media 2006-2010)

J

|
4

N YiE RS DALDLES

-

\_

L

3.187 M €
(2014)

J

104 M $
(2010)

~

69 M$
(2010)

s

1D

2,57 M €
(2014)

University of California, Report of the Working Group on Tecnology Transfer, Octubre 2012

Encuesta de Investigacion y Transferencia de Conocimiento 2014 de las Universidades Espafiolas

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD



RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE TC

% INGRESOS POR LICENCIAS/GASTO 1+D EN UNIVERSIDADES DE ESPANA
0,09

0,08

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

2010 2011 2012 2013

Encuesta de Investigacion y Transferencia de Conocimiento 2014 de las Universidades Espafiolas
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INDICADORES de Pl de la OEPM

EVOLUCION PATENTES NACIONALES
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2882

2500 2423

-==Patentes nacionales
2000 solicitadas

=mPatentes nacionales
1500 concedidas

1000

500

2012 2013 2014 2015
Fuente: OEPM
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INDICADORES de Pl de la OEPM

pero seria importante
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PRINCIPALES DATOS CONVOCATORIAS OTRI- INNCIDE (2008/2010/2011)

123.500.000 €
|

'PERIODO EJECUCION / 131/12/2008 - 31/03/2015

PRESUPUESTO (SUBVENCION)

NUMERO BENEFICIARIOS/ \86|

UNIVERSIDADES 40
CENTROS TECNOLOGICOS 29

ENTIDADES SANITARIAS 9
TIPO BENEFICIARIOS OPI’s |
FUE 1

OTRAS ENTIDADES DE I+D+i 6

GOBIERNO MINSTERIO
NOMIA
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INDICADORES DE PI EN CONVOCATORIAS OTRI- I Gasiuma @2
: del total de pate -
V. o S 4 CONVOCATORIAS 2008/2010/. so\icita(-iaS se
- 3 B8 COMPROMETIDAS  EJEC ' _
PATENTES
{ o

INTERNACIONALES

CONTRATOS DE
LICENCIA FIRMADOS

1978 ‘ ﬁ
~ IMPORTE DE LAS

REGALIAS OBTENIDAS 29.882.677 €
POR LICENCIAS |

%

"ol ¥ GOSIERNO MINSTERIO
Uy S DEESPARA DE ECONDMIA
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INDICADORES de Pl de la RED OTRI. Personal TC

LE R Y E R S O A D E s

Personal en
funciones de
transferencia

D N ‘\Al

I. pmgramas |
colaborativos
o

i ?
Incidencia directa
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2014
2013
2012

Apoyo administrativo
en transferencia

Gestion economica

en transferencia

Direccion en transferencia

Otras funciones

Creacion de empresas

Licencias

Programas colaborativos
de |+D

Contratos de |+D

Propiedad industrial
e Intelectual

/ EDPs /

A .lL.|
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INDICADORES de Pl de la RED OTRI. Subcontratacion TC

Y o1RI

UoN ¥-E & b D ADES

Grafica 4.6. Acciones de comercializacion

Subcontratacion

dG tareas de Redaccion de licencias

transferencia

pOr ia OTRI Redaccion de contratos de
l4+D+i

Nuevos tramites LP;
comunicacion
objeciones 2014 Redaccion de patentes

A OE

Evaluacion de invenciones
/ porcentaje de OTRIs /




INDICADORES de Pl de la RED OTRI. Concesiones Patentes

/ namero /
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== European Patent Office
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INDICADORES de Pl de la RED OTRI. Gastos Reg. y Manten. Pat.

Y OTRI
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INDICADORES de Pl de la RED OTRI. Acuerdos Explotacion Pl

Y OTRI

N YVERS D ADESS
Acuerdos de

explotacion

de propiedad
Intelectual/
industrial, segun
la naturaleza del

acuerdo

/ nimero /

.;'; N
S5

400

350
350

2012

Licencias

= Opciones de licencia

- 7
- 14 16

2

2013 2014

Cesion de derechos

aw Acuerdos de transferencia
de material




INDICADORES de Pl de la RED OTRI. Licencias e Ingresos
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INDICADORES de Pl de COTEC. Solicitudes origen espaiiol OEPM

e A A e S B S S Elgiirs 1.57
Solicitudes de origen espanol en la OEPM
Variacion relativa 2008-2014.

Fuente: OEPM (marzo 2016).

= PATENTES NACIONALES
= DISENOS INDUSTRIALES

== MODELOS DE UTILIDAD

PATENTES PCT

ASolicitudes* protecclon

de diseilos industriales podria
indicar que S€ ha optado por

introducir cambios para o
diferenciar productos, € g

el modo de innovacion mas .
api M.
sencillo, baratoy rapido. A
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INDICADORES de Pl de COTEC. Patentes EPO primer solicitante espaiiol

LS o o ' Figura 1.58

3 - ~ Patentes| europeas con primer solicitante espanol en la
o
1000= g g A B 25 Oficina Europea de Patentes, 2006-2015.
= —
. = = 3 Fuente: EPO Annual Report 2015 (marzo 2076).
2 = o~
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INDICADORES de Pl de COTEC. Patentes triadicas

——

Alemania
Corea
Francia
China
Reino Unido
Suiza
Holanda
Suecia
Italia
Canadd
Bélgica
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Taiwan
Israel
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Australia

Finlandia

propia.

Espafia F
Noruega r

0

Las pa
consideradas de

mayor valor
comercial y de

tes

mayor

significacion a

efectos de
innovacion

10

® 2012: Estimaciones del Secretariado basadas en fuentes nacionales
Fuente: “Main Science and Technology Indicators. Volume 2014/2". OCDE (2015) y elaboracién

13,75
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Grafico 1.42. Distribucion de las patentes triddicas concedidas en por-
centaje del total mundial (baja produccién), 2000 y 2012¢
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Grafico L43. Familias de patentes triddicas por millon de habitantes,
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INDICADORES de PI de la FECYT (ICONO)

Resultados Nimero de soficitudes
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kICADORES de Pl del INE (ENCUESTA SOBRE |+D+i)
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ICADORES de Pl del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACION EN LAS EMPRESAS)

B £ 5 Cooperacion para actividades de innovacion tecnolégica en el periodo 2012-2014 —

La cooperacion para la innovacion consiste en la participacion activa con otras empresas o entidades no comerciales en actividades
de innovacion. No es necesario que?os partes extraigan un beneficio comercial. Se excluye la mera subcontratacion de trabajos

sin cooperacion activa.

En el periodo 2012-2014, jcoopero suempresa en alguna de sus actividades de innovacion con otras empresas o
entidades?

NO D — » Pase al apartado E.6

P ’

E.5.1 Indique el tipo de socio con el que coopero y el pais donde esta ubicado (Marque las respuestas que procedan)

Tipo de socio con el que coopero Su pais Otro pais Estados China e Los demas
de Europa*® Unidos India paises

[]
[]
[]

A. Otras empresas de su mismo grupo

B. Proveedores de equipos, material, componentes o
software

C. Clientes del sector privado

D. Clientes del sector publico

E. Competidores u otras empresas de su misma rama
de actividad

F. Consultores o laboratorios comerciales

G. Universidades u otros centros de ensenanza superior ___
H. Centros de investigacion publicos o privados

De estos centros, especificar si corresponden a:

Organismos Publicos de Investigacion

Centros tecnologicos

0o oood ogog o
U0 oodd gdd
000 O0odd gdd
oo oodd gdd
0o oodd oo O

Centros de investigacion de entidades sanitarias




ICADORES de Pl del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACION EN LAS EMPRESAS)

m E.5.2 Indique la formula de colaboracion empleada con cada tipo de socio (Marque las respuestas que procedan)

Tipo de socio con el que coopero

Contrato de
innovacion
colaborativa

Innovacion bajo
contrato/

,Consulton’a

Subcontratacion Apoyo técnico Otras

A. Otras empresas de su mismo grupo

B. Proveedores de equipos, material, componentes o
software

C. Clientes del sector privado

D. Clientes del sector publico

E. Competidores u otras empresas de su misma rama
de actividad

F. Consultores o laboratorios comerciales

G. Universidades u otros centros de ensenanza superior —

H. Centros de investigacion publicos o privados
De estos centros, especificar si corresponden a:

Organismos Publicos de Investigacion

Centros tecnologicos

Centros de investigacion de entidades sanitarias

[]

o0 ggodd oo

[]

o0 godd oot

[]

o0 ggodd oo

o0 godd god O




ICADORES de Pl del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACION EN LAS EMPRESAS)

W G. Derechos de propiedad intelectual e industrial ! —
G.1 En el periodo 2012-2014, ;ha solicitado su empresa alguna patente para proteger sus invenciones o

innovaciones tecnologicas?

Sl D NO |:] ——» Continte en el apartado G.2
» Indique el nu o de patentes prioritarias solicitadasen 2012-2014

= Indique el numero de patentes prioritarias solicitadas en 2012-2014 de acuerdo a las Oficinas de patentes en
las que han sido presentadas.

Patente OEPM™* Patente USPTO* Patente de otras oficinas

= Indigue el numero de patentes en vigor a 31 de diciembre de 2014 de acuerdo a las Oficinas de patentesen las
que han sido presentadas.

Patente OEPM™* Pat USPTO* Patente de otras oficinas

De éstas gcwfas de ellas son explotadas de manera directa por la propia empresa?

¢En qué importe cuantificaria dicha explotacion directa en el ejercicio 201472 €(sin decimales)

* OEPM: Oficina espanola de patentes y marcas. USPTO: Oficina americana de patentes y marcas.

G.2 En el periodo 2012- 2014, ;su empresa?...

... registro algun dibujo o modelo industrial?

-.. registro alguna marca?

... reclamo derechos de autor?

... registro alguna variedad vegetal?

... realizo algun acuerdo de transferencia de material?

... registro algun modelo de utilidad?

- de los cuales alguno europeo?

... registro algun software?

Joooooooge
000000000d)s

... realizé algun acuerdo de confidencialidad know-how?




ICADORES de Pl del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACION EN LAS EMPRESAS)

W G.3 En el periodo 2012-2014 ;realizé su empresa alguna de las siquientes operaciones:...

Si NO
. adquisicion de licencias® IN o compra de patentes, derechos de diseno industrial, derecho de autor o
marcas registradas de otra empresa, universidad o centro de investigacion? [] []
... concesion de licencias®* OUT o venta de patentes, derechos de diseno industrial, derechos de autor o
marcas registradas a otra empresa, universidad o centro de investigacion? ] []

* Se excluyen las licencias de software rutinario para ordenadores tales como sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de calculo...

Licencia IN: adquisicion de una licencia o derecho de uso de un producto o tecnologia parafines 1+D, industriales y comerciales.
Licencia OUT: concesion de una licencia o derecho de uso de un producto o tecnologia parafines I+D, industriales y comerciales

Si ha respondido NO a ambas preguntas, pase al apartado G.4

G.3.1 Indique el numero de licencias adquiridas y/o concedidas y su importe en 2014 segun el tipo:

Nimero Importe (€ sin decimales)

Licencia nacional IN

Licencia nacional OUT

Licencia internacional IN

Licencia internacional OUT

Licencia IN: adquisicion de una licencia o derecho de uso de un producto o tecnologia para fines I+D, industriales y comerciales.
Licencia OUT: concesion de una licencia o derecho de uso de un producto o tecnologia para fines 1+D, industriales y comerciales.




=

INDICADORES de Pl del INE (ENCUESTA SOBRE ACTIVIDADES EN I+D)

N

Dinigacon de o resutadosde 4D i

7 inc (1t oy — |+D (OPL’S.
Senale los medios utilizados por el centro para lla tansmisidnalc  cuestionario e

Universidades, Entidades :

- Sanitarias ,introdumendo i

se =
cuestiones de P, que Ya , .
'Tntrodu]eron en el cuestionarl

de empresas

1. Publicaciones nacionales _

2. Publicaciones Iinternacionales

a D 6. Conferencias D :

3. Articulos publicados en revistas clentificas __




EICADORES de Pl del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACION EN LAS EMPRESAS)
~ IMPORTE
LICENCIAS NUMERO T
| 40.335
. S

S
e ad uieren 3 veces ma

)
T
2| "
2 Z
= e
= 8 - WMSG \/
2 - nceden, a
LL] < 8‘1 las que se €O ue se
importe de 185 A=E =
OZ el Impo - el doble
. conceden es casi el S22
iridas
= LTCp delasadant== IMPORTE
o - —— (miles de euros)
~ Cus L 1.685 71.173
o /

*Licencia IN: Adquisicion de unalicencia o derecho de uso. o
Licencia OUT: Concesion de una licencia o derecho de uso. ¥ COPRTIVIOND
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e AR
INDICADORES DE Pl EN LOS RANKINGS INTERNACIONALES

ELLN
| f%‘o ACADEMIC | tienen en cuenta aspectos relacionados

%RANKING yq con
TORLD

e Calidad de la Docencia. Antiguos alumnos de
una institucion con premios Nobel y medallas
Fields

e Calidad del Profesorado.

e Produccion Investigadora (Articulos
publicados).

e Rendimiento per Capita. Rendimiento
academico per capita de una institucion




INDICADORES DE PI EN LOS RANKINGS INTERNACIONALES

Ranking_

tiene en cuenta aspectos relacionados
con

e Reputacion académica

e Reputacion de los empleadores
e Ratio de estudiantes por facultad
e Citaciones por facultad

e Ratio de personal docente/investigador
internacional

e Ratio de estudiantes internacionales




=
INDICADORES DE PI EN LOS RANKINGS INTERNACIONALES

Ranking Times Higher Education

No se tienen en cuenta aspectos
relacionados con patentes

Tiene en cuenta los provenientes
de

e Ensenanza (Ambiente educativo)

e Investigacion (volumen, los y
reputacion)
e Citas (Influencia de las investigaciones)

e Proyeccion internacional (empleados,
estudiantes e investigacion)




e AR
INDICADORESDE Pl EN LOS RANKINGS NACIONALES

Ranking

e Fondos privados
e Publicaciones con empresas
concedidas

e Solicitud de
privadas

e Publicaciones citadas en patentes
e Ingresos de Formacion Continua




=
UTILIZACION DE LA Pl EN LOS RANKINGS NACIONALES

-Ranking (Fundacién BBVA)
Valora los siguientes aspectos:

e Ingresos formacion continua




INDICADORES DE PI UTILIZADOS POR LA OCDE

Science and innovation profile of Spain

Spain =====@=Z @z @ messca. Average

Science and engineering degrees _~ 7 7 Ml e ew== - Venture capital as % GDP
as % of all new degrees

Researchers per thousand total
employment

population_

% of GERD financed by abroad Scientific articles per million

population

Patents with foreign co-ir

innovations (as % of all firms)

OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2010 ©

QECD 2010

% of firms undertaking non-technological innovation

% of firms collaborating (as % of all firms) )
(as % of all firms)

*Familia de patentes triadicas (OCDE) solicitud de patente europea + solicitud de patente
japonesa + concesion de patente de los Estados Unidos




HOJA DE RUTA DE TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO



GRUPOS DE IMPULSO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTC

INTERNACIONALIZACIéN D 3

ROIDE
TRABAJOA ~ 9
2116 '
GRUPOSDE N\
IMPULS0 © 7 ¢
ALA
W TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO < @
é EVALUACION Y
MODELOS DE o= rd
CONTRATOS DETC e

% " GOBIERNO MINSTERIO
B DEESPARA DE FECONDMIA
Py Y COMPETITIVIDAD



MEDIDAS DINAMIZADORAS PARA IMPULSAR LA TC

GRUPO TRABAJO DE
TRANSFERENCIA DE

CONOCIMIENTO 20 N\ED\DAS )

R -

RR.HH
INCENTIVOS
COLABORACION E
INTERNACIONALIZACION
TEJIDO EMPRESARIAL
SINERGIAS REGIONALES Y
LOCALES/COORDINACION
DE AGENTES

DIVULGACION Y CULTURA
EVALUACION Y METRICA
GERENCIALES E
INSTITUCIONALES
ORGANIZATIVAS

MODELO ESTRUCTURAL DE
TC

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD



MEDIDAS DINAMIZADORAS PARA IMPULSAR LA TC, RELACIONADAS

G.2.2 GERENCIALES E INSTITUCIONALES:
DE RESULTADOS DE

I+D

O.2.1 PROCEDIMIENTOS Y
PARA LA GESTION DE LOS RESULTADOS DE I+D

I.1.2. : ASIGNACION
ROYALTIES A INVESTIGADORES




EVALUACION Y METRICA: MEDICION
DE RESULTADOS DE TC A TRAVES DE
INDICADORES




MEDICION DE RESULTADOS DE TC A TRAVES DE INDICADORES

S

Gran parte de los
iIndicadores de resultados
utilizados en ayudas
publicas, estan relacionados
en gran medida con los
derechos de propiedad
Industrial, estos tienen
Importancia para la
evaluacion ex-post.

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD




l—

FUENTES DE INFORMACION DE INDICADORES DE PI

m iy

%ﬁﬁ%iit B

Instituto
Nacional de |
Estadistica

Oficina Espaiiola

de Patentes y Marcas

INDICADORES



REGULAR TITULARIDAD DE ©

RESULTADOS DE I+D ?




lINVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACION DE

EMPLEO O DE SERVICIOS m Invenciones Laborales

Empresario y empleado

deberan colaborar para
la efectividad de los
derechos reconocidos,.

Reduccion _del plazo
gue tiene un empleado
gue realice una
invencion para informar
a su empleador,
anteriormente tres
meses, ahora sera un
mes.

= G % (
< INVENCIONES -
“LABORALES #

X

Mejoras técnicas no
patentables obtenidas por

el empleado que mediante
su explotacion como
secreto industrial ofrezcan
al empleador una posicion
similar a la obtenida a partir
de un derecho de propiedad
Industrial, daran derecho a
reclamar del empleador
unacompensacion
razonable tan pronto como
explote la propuesta.

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD



ENT !
IDADES PUBLICAS DE INVESTIGACION

AR

e
g ) FERSONAL INVESTIGADOR
. Personal investigador definido como
|a Ciencia Tecnologia €

tal en la Ley de
|nnovacion (LCT\)',
_ Personal técnico considerado én r
dicha Ley como personal investigador R |
y; INVESTIGACION
- gersona| técnico de apoyo, que en ‘DE PRO‘%A Y.
- terna  de  18S -“NTES ),

la normativa
universidades Y de los centros de —
igua\mente

investigacion resulte
. equ'\parado al persona\ investigador. [&
< -
culnercial dl %ﬁ be-neficios Titul =
! obtenidos con su las ;"n?,:da_d de
ncion
(Procedimiento)es

dicho marco invencion
explotacion

»
w ¥ GosiERNO
SRR T DEESPANA MINISTERIO
- : DE FECONDMIA
Y COMPETITIVIDAD




PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOSr ‘_
TIPO PARA LA GESTION DE LOS™

RESULTADOS DE I+D ’{?’:




PROCEDIMIENTO EN INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL
INVESTIGADOR DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE INVESTIGACION

W

Atribucion a las Entidades Publicas cuyos
investigadores las hayan obtenido en el
ejercicio de sus funciones

al autor o
autores de la invencion

Decision de mantener o no sus
derechos sobre la misma, dentro de los 3
meses siguientes a comunicacion
invencion




‘ PROCEDIMIENTO EN INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL

INVESTIGADOR DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE INVESTIGACION ..
'Titularidad de las invenciones resultado de la investigacion propia =

I Presentar la correspondiente solicitud de

W patente sobre la invencion

W Secreto industrial. Se Reserva el
derecho de utilizacidn exclusiva

_ . ue resulte de
En;t"dagiépr\u:\‘gl\la5‘§/gooz tendra derechO @ igador autor podra
aplica

‘ya i ible ;
. cencia no exclusiva, l“tf'a_“Sf?f 1tar en su propio nombre
una lice demas de una participacion licitud de patente sobre
gratuita a que se obtengan ncion

0 los beneficios S
del 20% en do la invencion.

de la explotacion
b 7',l GOBIERNO MINISTERIO
- TS O TR



CONTRATOS TIPO

GRUPO TRABAJO MODELOS DE
CONTRATO DE TC

' Oncine Kepuiole
e FPatentes » Murcns

[ggmc = #CSIC

- ==
FAPARA - O TRCA e X ey

J / \ 5 Acuerdo de
Acuerdo de G | | $ Transferencia de

confidencialidad Material
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INCENTIVOS ECONOMICOS




=

ACTUALIZACION NORMATIVA RD 55/2002

. EN RELACION A LA
DISTRIBUCION DE DE SU PERSONAL

IMPULSAR LA COMERCIALIZACION DE LAS
PATENTES DE LOS OPIS, RECONOCIENDO
ECONOMICAMENTE A SUS INVESTIGADORES ‘ /

MEJORAR EL NIVEL DE RETORNOS ECONOMICOS
DE LA I+D+i EN ESPANA A
TRAVES DE LICENCIAS DE PATENTES

MOTIVACION




ASPECTOS A MEJORAR



CuU
ESTIONES QUE LA NUEVA NORMATIVA NO ABORDA

NO impone la obligatoriedad de
inscribir todos los actos O
negocios juridicos, relacionados
con la transmision o licencia de
la patente, Si bien se establece
que éstos solo surtiran efectos
frente a terceros de buena fe
desde gue hubieren sido
inscritos_en el Registro de

Patentes

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD




=

CUESTIONES QUE LA NUEVA NORMATIVA NO ABORDA

Naturaleza publica o
privada que adquiere el
titulo de la patente;
tamano de la misma; y
si tiene caracter
nacional, europeo o
internacional

Condiciones

economicas de la
cesion




CONCLUSIONES



i

L EXIGENCIA

INFORME PREVIO

BONIFICACION DEL
100% DE LAS TASAS

UNIVERSITARIAS

ELIMINACION J

A DE LA CALIDAD
DE LAS PATENTES

4
{

DEMOSTRANDO QUE

SE HA PRODUCIDO

EXPLOTACION DE
LA INVENCION .-

90% DE LAS
PATENTES SE
TRAMITABAN SIN
SOMETIMIENTO A

EXAMEN PREVIO

-

CUESTIONES POSITIVAS DE LA LEY A EFECTOS DE LA TC

MAS INTERES
DEL MERCADO!!

ASPECTOS A

| MEJORAR
'NO PROSPERO LA
BONIFICACION A
OPI'sy CC.TT

DEL 10% DE LAS
PATENTES QUE SE
SOMETIAN, EL 60%
TENIAN ORIGEN EN
LA UNIVERSIDAD




CUESTIONES POSITIVAS DE LA LEY A EFECTOS DE LA TC

EL EXAMINADOR PODRA SE REQUERIRA
MAS PERSONAL
ESPECIALIZADO
O MAS 3
INDICACION DE ||:§§§UPUES
REIVINDICACIONE

CACTONES SUBCONTRATAR

ESTE SERVICIO

IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR UNA BUSC"
DE TECNICA ANTERIOR SIGNIFICATIVA

SURGIRAN MAS DE

OBJECIONES QUE REQUERIRAN RESPUESTA DE
LOS SOLICITANTES




GRACIAS POR SU
ATENCION
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PARTE |. Repsol.
Empresainnovadora que
apuesta por la proteccion
mediante PI.

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016



Parte I: Repsol. COmo somos

-

REPIFOL

Repsol es una compaifiia energética integrada y global con amplia experiencia

en el sector, que desarrolla, en todo el mundo, actividades de:

O Upstream: Exploracion y Produccion de petrdleo
y gas natural

La estrategia de Usptream se desarrolla fundamentalmente en
3 areas geogréficas clave: Norteamérica, Latinoamérica y Sudeste asiatico.

0 Downstream: Refino, Marketing, GLP, Quimica y Nuevas Energias.

La actividad de Downstream consiste en el suministro y trading de crudos y productos,
el refino del petrdleo, la comercializacion de productos petroliferos, la distribucion y
comercializacion de GLP, la produccion y comercializacion de productos quimicos y el
desarrollo de nuevas soluciones de energia.

« Las inversiones de mas de 4.000 millones de euros en complejos industriales
nos convierten en los mas eficientes de Europa.
«  Contamos con 4.700 estaciones de servicio en Espafa, Portugal, Peru e Italia

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

Buscamos el bienestar de las
personas y respondemos
a criterios de sostenibilidad




-

REPSOL — Su equipo REPsOL
O El equipo Repsol esta formado por mas de 25.000 personas
de 80 nacionalidades, presentes g

en mas de 40 paises. ,“."91‘*’
d Mas de 1.200 teletrabajadores

J 600 empleados con capacidades diferentes

La diversidad nos da una ventaja competitiva
para afrontar el futuro, atrayendo, desarrollando
y reteniendo el talento.

Somos un equipo comprometido con la sociedad que busca
las mejores soluciones energéticas a través de proyectos
innovadores y retadores

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016



Parte |I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta <

por la proteccion mediante Pl -
REPsOL
- Repsol apuesta por la innovacion en un 96 - Inversion en I+D o
entorno econdémico complicado y un e
sector muy competitivo. Esto se refleja - 22 ' o0
. [} 4
en el hecho de que hemos ido 2 89
aumentando la inversion en I+D a lo € g6 -
largo de los afios. é sl
. 82 -
- Repsol considera que el desarrollo

tecnoldgico en nuestro sector es crucial 2012 2013 2014 2015
para satisfacer de forma sostenible la
demanda de energia global.

- En Repsol consideramos que la innovacion es necesaria para crear valor para la
compafia y adquirir ventaja competitiva. Nuestra maxima es: “Inventemos el futuro”.

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016



Parte |I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta <A

por la proteccion mediante Pl -
REPJFOL

- Repsol cuenta con una importante capacidad de
investigacion , apostando también por trabajar en
red mediante alianzas tecnoldgicas con
universidades, centros tecnoldgicos y firmas
tecnoldgicas de reconocido prestigio. En 2015 se
llevaron a cabo 113 acuerdos con estas instituciones
y se participd en 24 proyectos promovidos por la UE
o la Administracion Espafiola.

a Centro Tecnologico de
=4 Repsol. Mostoles

- Repsol, a través de su Fundacion, promueve el
Fondo de Emprendedores, una incubadora dirigida a
apoyar a proyectos empresariales que aporten

soluciones innovadoras en materia de energia, - « ,
eficiencia y ahorro energético. Technology Houston Hub

- En 2015 Repsol lanzo la tercera edicion del programa INSPIRE open innovation con <A
la participacién de la comunidad cientifica (universidades y centros tecnologicos) R;;l

para captar propuestas de soluciones disruptivas en el sector de la energia.

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016 7



Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta
por la proteccion mediante Pl

=

REPSOL

Apostamaos por (8

+ Proyecto INSPIRE investigacion
= Fondo de Emprendedores | colaborativa en red
* Energy Ventures B coeame

ecosistema de trabajo

-

Cientificos, ! | Empresas

investigadores | | | queyason
y universitario ! H | una realidad
Emprendedores
N Energy
Proyecto Inspire [& & ventures &

Fondo de
emprendedores

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016



. _
Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta et
por la proteccion mediante Pl

[ La Propiedad Industrial e Intelectual se ha constituido en un factor clave
para el posicionamiento de una Compaiia y en su toma de decisiones a

nivel estratégico.

] Las empresas necesitan: . v’ e
IMMNAVaClonN tECﬂOlOgICB

’
< |Innovar

% Proteger sus desarrollos
% Proteger su imagen y renombre




Parte |I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta a

por la proteccion mediante Pl REmrOL
- Repsol reconoce la importancia de proteger los desarrollos realizados
mediante propiedad industrial.

TOP Solicitantes Espafioles de Patentes Europeas Paises en los que Repsol tiene alguna

2015 patente en vigor

Csic a7

AMADEUS
TELEFONICA S.A.
<=E> 2

LABORATORIOS DEL DR. ESTEVES.A. 23
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
ALMIRALL, SA.

ABENGOA S.A.

ACCIONAS.A. Fuente: www.oepm.es

GALENICUM HEALTHS.L. 12

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016 10


http://www.oepm.es/

PARTE Il: Nueva ley:
Modificaciones relativas a las
patentes.

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016
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Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas alas :
patentes

REPSOL

1. El examen sustantivo sera obligatorio en lugar de opcional como con la
LP actual.

Se pasa a un modelo de patentes fuertes, pues la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
realiza un examen sustantivo o de fondo del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

(novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial), basandose en un informe sobre el
estado de la técnica y una opinién escrita.

2. EIIET habra que pedirlo y abonarlo en el momento de presentar
la solicitud en lugar de a los 15 meses como con la LP actual.
3. Nuevo procedimiento de oposicion post-concesion.

4. Limitacion post concesion de las patentes en via administrativa, a
peticion de su titular

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016 12



Parte Il: Nueva ley: Modificaciones relativas alas =
>

patentes
REPSJOL

¢, Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

1. Afavor de un sistema de patentes robustas que aumente la seguridad
juridica y que favorezca a las empresas realmente innovadoras:

= En Repsol buscamos proteger nuestras invenciones con patentes fuertes, no nos
interesan las patentes curriculares.

i = Estamos en contra de la existencia de monopolios injustificados.

=  Creemos que es eficiente evitar litigios innecesarios para proteger nuestros derechos
frente a patentes de terceros no validas.

=  Ser& necesario que la OEPM elabore los informes dentro del plazo de prioridad y con la
debida calidad.
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Parte Il: Nueva ley: Modificaciones relativas a las A
>
patentes
REPSJOL
¢, Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

2. Afavor de que se haga la tramitacion mas agil, con un procedimiento mas
cercano al europeo que permite disponer de informacion valiosa sobre la

patentabilidad de la invencion en pocos meses.

Dispondremos, con mayor antelacion, de la informacioén necesaria y relevante para decidir
mantener nuestra solicitud y/o patentar en el extranjero dentro del afo de prioridad,

permitiéndonos una mejor estrategia de internacionalizacién empresarial. De esta manera
. dispondremos de dicha informacion antes de tomar la decision de extender la proteccion a mas

territorios.

El aumento del coste inicial que puede suponer la obligatoriedad del examen de fondo no es
relevante respecto a la inversion en I+D que hay detras de cada invencion.
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Parte Il: Nueva ley: Modificaciones relativas a las ¢_,

patentes REPSOL
¢, Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

3. Consideramos positiva la incorporacion de las oposiciones post-concesion.

= Se agiliza el procedimiento de concesion de patentes.

= Se da mayor flexibilidad a terceros para intervenir en el proceso de concesion de patentes,
. dandoles la oportunidad de ser parte activa en el proceso si se considera que la patente

concedida no es valida.

= Se trata de una medida de control de calidad.
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Parte Il: Nueva ley: Modificaciones relativas a las ¢_,
patentes REPSOL

¢, Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

3. Limitacion post concesion.

s

= Se limita la patente, ante un conocimiento sobre el estado de la técnica desconocido durante
la tramitacidn, para hacerla mas robusta.

= Procedimiento simple, rapido y economico

= Se evitan disputas sobre la validez de la patente y crea seguridad juridica para los terceros
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PARTE lll: Nueva ley:
Modificaciones relativas a los
modelos de utilidad.
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Parte lll: Nueva ley: Modificaciones relativas a :

los modelos de utilidad REPSOL

1. Se exigira a los modelos de utilidad novedad absoluta en lugar
de novedad en el territorio espafiol como en la actual LP.

2. Se amplia el ambito de la materia protegible mediante modelos
de utilidad a “composiciones”, lo que implica cualquier producto,

incluyendo composiciones quimicas. ¥
—~
3. Seincluye la obligatoriedad de solicitar el IET para poder -
emprender acciones de defensa de los derechos de exclusiva
gue otorga. @
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Parte lll: Nueva ley: Modificaciones relativas a =
>

los modelos de utilidad
REPSFOL

¢, Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

1. Entendemos que el requisito de novedad relativa existente en la LP actual
esta superado por el entorno actual en el que las nuevas tecnologias hacen
[ accesible la informacion de manera global.

2. Creemos gue es positiva la flexibilidad que nos otorga el poder proteger
mediante modelo de utilidad nuestras composiciones quimicas pero nos
- "? preocupa el que terceros puedan obtener modelos de utilidad con
c;' = “discutible nivel de actividad inventiva” para composiciones quimicas que
puedan interferir con nuestros derechos.
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Parte lll: Nueva ley: Modificaciones relativas a =
>

los modelos de utilidad
REPSFOL

¢, Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

3. El exigir la realizacion del IET para poder emprender acciones legales
contra terceros entendemos que es una buena medida para dotar de
] mayor validez a estos titulos.
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PARTE IV: Nueva ley: Otras
modificaciones: asuntos procesales,
Invenciones laborales, disposiciones
adicionales.
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Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, _

Invenciones laborales, disposiciones adicionales. -
REPSJOL

1. Asuntos procesales:

 Jurisdiccion: Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal
Superior de Justicia en las que el Consejo General del Poder Judicial
haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de
patentes. N\

« Tramitacion. Dada la especial complejidad de esta materia, se amplia
el plazo general de 20 dias existente en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para contestar a una demanda, a 2 meses, y lo mismo para formular
reconvencion o contestar a la misma.
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Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, e
invenciones laborales, disposiciones adicionales.

. REPSOL
2. Invenciones laborales:

= Se aclara el régimen juridico de las invenciones laborales, se simplifica su procedimiento y
se busca aumentar la seguridad juridica en este ambito.

= Importancia al deber de informacion reciproca.

= En el caso de que la aportaciéon del trabajador
a la invenciéon y la importancia de la misma para
la empresa excedan de manera evidente a su
contrato o relacion de trabajo, tendra derecho a
una remuneracion/ compensacion suplementaria.

= Si el trabajador no esta contratado para investigar pero obtiene una invencion relacionada
con su actividad profesional y gracias a los medios o a los conocimientos adquiridos en la
empresa, el empresario puede decidir entre obtener la titularidad o reservarse un derecho
de utilizacion de la invencion, debiendo en ambos casos compensar econoémicamente al
trabajador.
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Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, _

Invenciones laborales, disposiciones adicionales. -
REPSJOL

2. Invenciones laborales:

= En los casos de que el empleado tenga derecho a una compensacion econdmica justa, ésta
podra consistir en una participacion en beneficios.

= Mejoras técnicas no patentables (secreto industrial) que
ofrezcan al empleador una posicién ventajosa similar a la
obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial,
el empleado tendra derecho a una compensacion razonable.

=  Presuncion iuris tantum del caracter laboral de la invencién, dentro del afio tras extincion
contrato laboral.

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdireccion Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

24



Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, _

Invenciones laborales, disposiciones adicionales. -
REPSJOL

3. Disposiciones adicionales:

= Bonificacion del 50% de las tasas para Universidades Publicas. Bonificacion del
100% si acreditan explotacion econdémica real y efectiva de la patente o modelo
de utilidad.
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Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, _- 4

invenciones laborales, disposiciones adicionales.
REPJFOL

¢, Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

.‘ 1. Entendemos que se trata de medidas razonables encaminadas a otorgar mayor
seguridad juridica y flexibilidad en los procesos judiciales.

‘ 2. Establece de manera mas precisa el marco de este tipo de invenciones y aumenta la
. seguridad juridica. Se establece un deber de informacién y de colaboracion mutua.

sobre todo a explotarlos econémicamente lo que puede ayudar a “sacar del ambito

i 3. Consideramos positivo incentivar a las Universidades a proteger sus desarrollos y
. universitario” las invenciones hacia el ambito empresarial y de ahi a la sociedad.
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Conclusiones sobre la opinion de Repsol A

respecto ala Nueva Ley de Patentes REPPOL
[ Norma que agiliza y acelera el procedimiento para el registro de patentes y
modelos de utilidad.

O Eleva la exigencia sobre la inventiva, en materia de patentes pero, a la vez,
ofrece mas seguridad juridica tanto a los titulares como a los terceros, evitando
disputas vy litigios innecesarios.

(J Como se va a exigir que todas las patentes pasen el examen, las empresas, antes
de desarrollar o invertir en una investigacion comprobaran el estado de la técnica
a nivel mundial.

J Se moderniza el titulo de modelo de utilidad.

(d Se logra una mejor definicion en el régimen de invenciones laborales.
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Conclusiones sobre la opinion de Repsol A

—_

respecto ala Nueva Ley de Patentes RemrOL

Se pueden traducir en beneficios para la sociedad: menor carga en los tribunales
(anulaciones), menor carga administrativa, mejor sistema de proteccion de la 1+D lo
gue se traduce en un mayor incentivo para hacer [+D y divulgarla presentando
solicitudes de patente, lo que a su vez facilita la innovacion, etc.

Se persigue obtener un sistema de patentes de mayor solidez, equiparandonos a
los sistemas de patentes mas innovadores como el europeo y promoviendo la
obtencion de titulos solidos para los solicitantes. De esta forma, confiamos en que la
entrada de la Ley de Patentes L24/2015 mejorara el prestigio del sistema de patentes
espanol.
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PROTECCION DE LA INNOVACION

UIMP 15 Julio 2016
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http://www.cdti.es/index.asp
http://www.enisa.es/default.aspx

WEDGE

‘ wedge

» Start-up tecnoldégico en el sector de la energia marina.

» Constituida en 2008 con capital 100% espaiiol (Equipo
Emprendedor)

» Energia Marina ("Undimotriz”)

» Innovacion: Sistema de Generacion Eléctrico (Convertidor)

» Sello PYME Innovadora (MINECO)



TECNOLOGIA

‘ wedge

v’ Solucidn: Sistema de Generacion Lineal de elevada potencia
especifica

v’ Fiabilidad: Accionamiento directo

v' Ausencia de mantenimiento efectivo adicional

v' Simplicidad: Alta densidad > maquina compacta, mas simple,
mas robusta y mas econdmica

v’ Escalabilidad: Facilmente escalable en potencia



Tamaifo del mercado

ENERGIA UNDIMOTRIZ

Fase Demostracion

Merc
aduro

Desarrollo del
rcado

La pendiente de la Curva-S
indica la velocidad de
crecimiento del mercado

PER 2011-2020 (100MW)

Tramitacion Simplificada de
Proyectos

mercial __

v

Tiempo




TRL 8-9: FUNCIONALIDAD/FIABILIDAD

v’ Laboratorio: Cedex/Ciemat

> Finalizados: 2010
» Estaticos/Dinamicos
» Eficiencia: 85%

v' Marina: Proyectos Undigen-Undigen+

» Proyecto Undigen-MINECO (2011-14)
» Proyecto Undigen+ (2014-16) |
» Objetivos: Funcionalidad/Fiabilidad




wedge

PROYECTO UNDIGEN

v’ Consorcio: WEDGE/FCC/CIEMAT/PLOCAN

v PROGRAMA INNPACTO-2011 (MINECO)

v Botadura Convertidor (W1): 15 Enero 2014

v’ Ensayos dique “pre-deployment” (2 meses)

v' "Deployment”/Puesta en Marcha: Marzo-Junio 2014

v W1 (200kW) instalado a 1 milla de la costa de la Isla
de Gran Canaria

v’ Ensayos (Enero 2014-Actualidad): Generacion!!!




&5 70NA DE ENSAYOS (PLOCAN-Gran Canaria)




MERCADO POTENCIAL




PROPIEDAD INDUSTRIAL

‘ wedge

https://youtu.be/H9UjWI5b z0

» Patente "Generador/Motor Lineal de Reluctancia
Conmutada™ (OEPM): P-200602943

» Extension Internacional (PCT)

» Proteccion: Espaia, U.S., Japdn, Australia, Canada,
Sudafrica, China, Chile, Taiwan, Rusia, Indonesia,
Nueva-Zelanda, México.

» Tramitacion: EPO, Brasil, India, etc.

ALBIRL UL
B O G ADOS


https://youtu.be/H9UjWI5b_z0

NUEVO MARCO LEGAL (PATENTES)

‘ wedge

» Equiparacion Legislacion Paises Entorno

» Examen Sustantivo (obligatorio)

» Necesidad de Respuesta-Potencial Colapso (OEPM)

> Solidez Patentes

» Eficacia Resoluciones-Seguridad Juridica



CONCLUSIONES PRACTICAS

» Activo Principal: "Know-how"

» Inversion (I/p)

» Soporte Externo (Profesionales Especializados)

» Necesidad de dotar de medios humanos & materiales (OEPM)

» Impacto Significativo en "Start-up’s”/PYMES:
Costes (Tasas)/Inversiones asociadas/Acuerdos Comerciales



RIDING THE WAVE OF CLEAN
ENERGY

Luis Gavela
Calle Isabel Torres 11 (Modulo 11), Santander (Cantabria) PCTCAN
Email: Igavela@wedgeglobal.com
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