?l Cétedrq de :
* g }?novogog !i: a I [sﬁam’ =l G
ropiedad Industria g s
-Y Carlos Fernandez-Novoa €Oi

Estrategia de proteccion, toma de
decisiones e internacionalizacion

Patente y Modelo de Utilidad: herramientas estratégicas de proteccién

PARQUE TECNOLOGICO DE ASTURIAS " del Mar Garcia Pora

|||||||||| Oficina Espafiola
EEEEEEEEEEEEEEEE iA
vvvvvv de Patentes y Marca:
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Gestion de la innovacidn: politica
estratégica de Propiedad Industrial
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Oficina Espafiola
de Patentes y Marca:

Razones para patentar

Obtener posicion
sélida en el mercado
y ventaja
competitiva:

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

Aumentar los
beneficios y mejorar
rendimiento de
inversiones.

* Si una empresa invierte
tiempo y dinero en 14D, la
proteccion por patente de
las invenciones resultantes
contribuira a recuperar
gastos y obtener mayor
rendimiento de las
inversiones.

Obtener ingresos
adicionales
procedentes de la
concesion de
licencias o cesiones

Licenciar: ceder sus
derechos sobre la
invencion a otros a
cambio de sumas
fijas y/o regalias, a fin
de generar ingresos
adicionales para la
empresa.
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MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marca:

Alternativas a las patentes ruente ropatent it

Divulgacion de informacion (publicacion)

Es barato. .
. . * No otorga exclusividad.
Se evita que otros patenten la misma A .. )
. .. « Serevela la invencion a los competidores.
invencion.

Secreto (crear un secreto industrial)

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

« Es dificil exigir mantenerlo.

* Los “secretos" suelen filtrarse bastante rapido.

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

No se revela la invencién.

No hacer nada

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

detalles.

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

éDonde registro? ¢En qué mercado/s
pretendo vender mis productos y/o
servicios?

eNacional : Espafia (OEPM) — costes: 2000 - 2500 euros

eEuropa: Oficina Europea de Patentes (OEP): 38 paises — costes:
+10.000 euros

eInternacional: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) Tratado PCT, 151 paises — costes: +30.000 euros
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- MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO. de Patentes y Marca:

MERCADO EUROPEO

OFICINA EUROPEA DE PATENTES

WWWw.epo.org Una unica solicitud Costev:'ll;t;i;;:]e.go g% Idi‘;::iz:ti:ll:;?:lés Patentes fuertes
-
Si se concede la patente europea validez

todos los 38 paises adscritos al Convenio de Patente

Europea

- MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO. de Patentes y Marca:

MERCADO INTERNACIONAL

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

Tratado de Cooperacion en materia

www.om pi .int ‘ de Patentes PCT

~
\

OEPM es Autoridad de Busqueda Internacional y Administracion de Examen Preliminar
Internacional , en espaiiol

Una tnica solicitud

Es un procedimiento previo al registro donde la solicitud entra en cada uno de los paises elegidos
convirtiéndose en un haz de solicitudes de registros nacionales. 30 meses desde fecha de
presentacion hasta entrada en fase nacional

Por parte de la Oficina nacional de cada uno de los paises solicitados se dictara una resolucion. Asi podra ocurrir
que sea concedida en unos y denegada en otros. En los que se conceda se gozara de todos los derechos que
otorga el registro.

Coste medio: 2600 € + Fases nacionales




MINISTERIO Oficina Espafiola

DE INDUSTRIA, ENERGIA

Y TURISMO. de Patentes y Marca:
MODOS DE EXPLOTACION

El desarrollo de nuevas tecnologias o soluciones técnicas puede explotarse de varias formas posibles, de hecho, como
se ha comentado antes, el modo de explotacidn puede condicionar el tipo de proteccidn. En este sentido, tenemos los
siguientes modos de explotacidn del resultado de la actividad innovadora.:

Produccién propia

EXPLOTACION DIRECTA

Exclusividad en mercado

La propia empresa realiza la explotacién y comercializacidon de los productos protegidos por los derechos de
propiedad industrial e intelectual con medios propios. Este mecanismo tiene la ventaja de que la Empresa gana
exclusividad en el mercado. Sin embargo, tiene el inconveniente de que el riesgo asociado es alto, dado que los
recursos necesarios suelen ser elevados.

|

La explotacion se realiza alquilando, o vendiendo, los derechos de propiedad industrial e intelectual a un tercero,

o bien, trabajando conjuntamente y disponiendo de la titularidad compartida. Tiene la principal ventaja de que
el riesgo es compartido por varias compaiiias.

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

Transferencia de Tecnologia

MODOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

En términos generales, se habla de Transferencia de Tecnologia, tanto para la adquisicién, como la venta de
tecnologia. En ambos casos, los modos de transferencia y el tratamiento son los mismos.

Los acuerdos de Licencia se traducen en que el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del acuerdo autoriza
a un tercero la utilizacién de la tecnologia a cambio de una cantidad econémica. En este caso, se mantienen los derechos, tratdndose
simplemente de una autorizacion de uso.

Un ejemplo caracteristico de Acuerdos de Licencia de Tecnologia son las Licencias de Software, o las licencias sobre Patentes.

ACUERDOS DE COLABORACION

Los acuerdos de colaboracién o de consorcio son un mecanismo, cada vez mas frecuente, para el desarrollo y explotacién de una
tecnologia. Consisten en el establecimiento de condiciones de cotitularidad y derechos derivados de la propiedad industrial e
intelectual generada en el marco de una colaboracién entre una o varias empresas.

En el caso de las PYMES, los acuerdos de colaboracién son una potente herramienta para el posicionamiento de su tecnologia en
grandes mercados. No obstante, los acuerdos de colaboracién presentan la dificultad de su establecimiento y seguimiento, asi como
originan una dependencia de terceros para futuros desarrollos.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO

El titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del acuerdo
transfiere la titularidad de los mismos a un tercero. Es decir, el titular original
renuncia a los derechos de propiedad industrial e intelectual a cambio de una

Transferencia de Tecnologia

cantidad econdmica.

Las Cesiones son muy frecuentes en el mundo de las telecomunicaciones y sistemas
de informacién, dado que determinadas tecnologias pueden tener desarrollos muy
amplios, siendo frecuente que grandes corporaciones “adquieran” patentes técnicas

a empresas pequefias.

¢

Oficina Espafiola
de Patentes y Marca:

?
L

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO

Modelos de Contratos de Transferencia

de Tecnologia: Experiencia espafiola.

OEPM

Grupo de Trabajo

Constitucion del Grupo de
Trabajo: 10 representantes de

¢

Oficina Espafiola
de Patentes y Marca:
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Oficina Espafiola
de Patentes y Marca:

APOYO AL EMPRENDEDOR

[Normativas Nacionales

e Ley 2/2011 de Economia Sostenible
p,
e Ley 4/2011 de la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovaciéon I
e Ley 14/2013 de Apoyo a los N
Emprendedores y su
Internacionalizacion ol

Oficina Espafiola
de Patentes y Marca:

Apoyo al emprendedor:”PATENT BOX”

Ley 14/2013 de apoyo a los

emprendedores y su internacionalizacion:

introduce mejoras significativas en el reducciéon del 60% de las rentas
régimen denominado “Patent Box” para (diferencia positiva entre ingresos y
cesiones de intangibles: gastos relativos al intangible objeto de
« trata de incentivar que las empresas cesion) derivadas de la cesion de los
identifiquen y exploten sus activos intangibles intangibles, procedentes tanto de la

con la finalidad de impulsar su desarrollo e

¢ nalidad de transmisién como de la cesién del
internacionalizacién

derecho de uso o de explotacion que
hayan sido creadas al menos en un 25%
por el propio cedente fruto del esfuerzo
de su actividad innovadora
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MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marca:

PATENT BOX

patentes, disefios, planos, formulas o procedimientos  se amplia a aquéllas que hayan creado, al menos, el
secretos, derechos sobre informaciones relativas a 25% del activo intangible, en vez del 100% que exigia
experiencias industriales, comerciales o cientificas la redaccién anterior

Objetivo: beneficiar aquellos contribuyentes que acrediten haber
desarrollado directamente una actividad inventora respecto a

aquellos que se limitan a encargar o comprar a terceros, en Espafia o
en el extranjero, el fruto de dicha actividad inventora

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

APOYO A LA I+D+l: SELLO PYME INNOVADORA

O i con esta medida las empresas que ermite la reduccion inmediata de
bonificaciones en la cotizacién la sta medica as empreses 9 b

i 7 +D+i a ifi i f
Soguridad Social del parsonal hacen |+D+i podrdn bonificarse del  gastos empres‘:;jrlalesy favorece la . efn s_u‘?rt;:ulo 6 es.tableced|a
investigador 40% de las cuotas por contratacion del personal efinicion de PYME innovadora
contingencias comunes investigador.

Entre los requisitos para reconocer a una PYME como
innovadora esta: “disponer de una Patente propia en

explotacién en un periodo no superior a cinco afos anterior
al ejercicio del derecho de bonificacién.”
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MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO. de Patentes y Marca:

LEY 24/2015 DE PATENTES

=l Apoyo a PYME y emprendedores:

e reduccion de un 50%:

¢ tasa de solicitud de Patente o Modelo de utilidad

e tasa realizacion del Informe sobre el Estado de la Técnica
e tasa realizacion Examen

¢ tasas mantenimiento: 3 primeras anualidades

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

Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de
patentes y modelos de utilidad en el exterior - Aiio 2016

Crédito presupuestario:4.350.000 €

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

Destinatarios: Empresas, Personas fisicas y Organismos Publicos

Concepto subvencionable:

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

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

- Via europea: Solicitud, bisqueda, exceso de reivindicaciones, examen, concesién, anualidades,

validaciones en otros paises y traducciones siempre que la OEPM haya sido Oficina receptora o que
tenga prioridad espafiola.

- Subvencionable hasta el 70% de la cuantia y el 80% para PYME y persona fisica
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MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO. de Patentes y Marca:

Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de
patentes y modelos de utilidad en el exterior - Aiio 2016

Crédito presupuestario: 231.900 €

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

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

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

LA VIGILANCIA DE NUESTROS INVENTOS

NUESTRO PRODUCTO INFRINGE ALGUNA PATENTE?

* Busqueda de patentes en BBDD: (gratuitos)
- Espacenet: https://worldwide.espacenet.com/
- Invenes: www.oepm.es

* Informes a medida: www.oepm.es (de pago)

ALGUN PRODUCTO INFRINGE NUESTRA PATENTE?

* Busqueda de patentes en BBDD: (gratuitos)
- Espacenet: https://worldwide.espacenet.com/
- Invenes: www.oepm.es

* Informes a medida: www.oepm.es (de pago)
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MINISTERIO Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO de Patentes y Marca:

Conclusiones

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

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

* Estudiar la politica de proteccidn industrial mas conveniente
(patentes, modelos de utilidad, disefios, signos distintivos).

e Decidir el alcance de la proteccién: nacional, comunitaria,
internacional...

* Asesorarnos e informarnos antes de cualquier decisidn

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

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

! Oficina Espariola www_oepm,es

de Patentes y MMarcas
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