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Contenidos

\

* 1. Importancia de los aspectos de Propiedad
Intelectual (PI) en los proyectos de I+D+i:
¢Qué significa ‘gestion del IPR’ en proyectos
de I+D+i? Cuestiones basicas de PI -
relevancia del contexto de la colaboracion;
Cuestiones practicas de Pl (fase de
propuesta - ejecucion del proyecto - uso de
los resultados).

empresa empresa

grupo o

* 2. H2020 - Reglas y practica en la gestion de :
CoONsorcio

la PI: Términos; background; propiedad de
los resultados; derechos de acceso;

proteccion, explotacion y difusion de los s
resultados. empresa s

tecnoldgico

* 3. Enlaces de interés.
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1. Contextualizando

v" Oportunidades... algo de complejidad
v" El presupuesto es todo?...

Gestion

D+ del IPR?

v" IPR - Intellectual Property Ri|

v" Propiedad Intelectual (PI) -
relaciona con las creaciones
mente’ (OMPI)

‘Gestion de la Pl en proyectos de [+D+i — H2020’, IDEPA, Asturias, 18 de noviembre de 2014, alicia blaya



1. Cuestiones basicas de PI

—

Conocimiento del marco normativo

codmo Quién es Propiedad institucional?
: : : Derechos de terceros
compartimos propietario de

Copropiedad?
nuestros los resultados?
conocimientos?
Confidencialidad
Derechos de acceso (licencias)
Qué hacemos
con los Proteccion (derechos de Pl)

Explotacion

FASE PROPUESTA... resultados? e

Conocimiento del sistema de derechos de Pl
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1. Cuestiones practicas de PI

\

Preparaciony ) ., Explotacién / difusidn
negociacion propuesta Ejecucidon proyecto

resultados
colaboracion
* acuerdos previos » derechos de acceso * licencias
(licencias) ° cesion
Asegurar e acuerdos de copropiedad ...
cooperaciony
confidencialidad Acuerdos TT
Aspecto transnacional
acuerdo de ) .
., Diferentes sistemas y normas
colaboracion/ T
., Territorialidad derechos de PI
subvencion

Idioma (!)
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2. H2020 — Contexto normativo

Otras normas UE
(competencia...)

Normas de

Acuerdos S—
participacion

previos

Acuerdo de

subvencion (grant
agreement - GA)

Derecho
nacional

Acuerdo de consorcio (consortium

agreement - CA) y otros que resulten

n sarios
SCE O Acuerdos de confidencialidad

Acuerdos de copropiedad
Acuerdos de transferencia de tecnologia (TT)
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2. H2020 — Contexto normativo

Comision /Agencias (UE) +
Acuerdo privado, Consorcio

entre los socios del |
proyecto. Acuerdo de

Debe ajustarse al GA. subvencidn (grant
v' Razén de ser: el GA agreement - GA)
es estandaren gran _
parte. Acuerdo de consorcio (consortium
v' Modelo DESCA: agreement - CA) y otros que resulten

necesarios
www.desca-2020.eu
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2. H2020 - Terminologia

N e g

Access rights (derechos de acceso):

~ Affiliated entity (entidad afiliada):

Background (conocimientos previos):

~ Results (resultados):




2. H2020 - Terminologia

Exploitation (explotacién):

Fair & reasonable conditions (condiciones justas y razonables):

Dissemination (difusién):
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2. H2020 — Propiedad resultados

——_

Art. 26 MGA

Propiedad de los

resultados

Regla general

Pertenecen al
participante que los
genera.

Hay que tener en cuenta
derechos del personal.

Copropiedad

Cuando los resultados se obtienen gracias al esfuerzo comuny
no se distinguen las contribuciones individuales / no se pueden
separar a efectos de su proteccion.

Régimen (supletorio) del GA:

Cada copropietario puede conceder licencias no exclusivas a
terceros, previa notificacién y compensando al resto de
copropietarios de forma justa y razonable.

Comentarios?

9

El régimen supletorio del GA es escaso; solo regula el tema de la
concesion de licencias... pero hay muchos otros que considerar
(asignacidn de cuotas; cesidn de cuotas; mejoras o
perfeccionamientos; cuestiones sobre la proteccién de los
resultados; toma de decisiones...)

Si hay copropiedad: Necesario un buen acuerdo que la regule.
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2. H2020 — Derechos de acceso

——_

Background y resultados se comparten mediante derechos
de acceso.

Derechos de acceso La propiedad del background no se ve afectada por participar en
al background/ alos H2020 (régimen de derechos de acceso).

resultados

v El consorcio debe identificar el background para el proyecto
(generalmente lo hard en el CA). Art. 24 MGA

Practicas habituales:

‘lista positiva’ [ ‘lista negativa’ (se indica lo que se considera a
disposicion de los socios [ se indica lo que no estara disponible).
(ANNEX (X) al CA): BACKGROUND INCLUDED

(ANNEX (X) al CA): BACKGROUND EXCLUDED

Nota: DESCA2020 v1.1 sugiere trabajar con la positiva.
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2. H2020 — Derechos de acceso

——_

¢Cudndo es obligatorio conceder derechos de acceso?

Arts. 25, 31 MGA

a) Cuando un participante necesita background/resultados
de otro para realizar su trabajo en el proyecto.

al background| a los J

Derechos de acceso

ltad DA al background: gratis, a menos que se haya acordado otra
FESHILACOS cosa antes de la firma del GA. DA a los resultados: gratis.

b) Cuando un participante necesita background/
resultados de otro para explotar sus propios
resultados. J

DA al background [ resultados: en condiciones
justas y razonables.

1"
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2. H2020 - Protec., Expl., Difusion

2 dimensiones =» GA & prictica

En la practica, estas actividades
forman parte de la misma
estrategia (!)

Proteccion de los Confidencialidad y derechos de Pl. JatRPA R Sy SV (e7
resultados

Explotacién de los Uso industrial/comercial/estandarizacion/nuevas actividades
resultados de 1+D. Arts. 28, 30 MGA

Difusion de los Divulgacién (publicaciones cientificas... ); politicas de open
resultados iR Art. 29 MGA
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2. H2020 — Proteccion resultados

Art. 27 MGA

Obligacion de los participantes cuando los resultados tienen

potencial comercial/industrial.
Art. 26.4 MGA

La Comisidn/Agencias pueden asumir la propiedad de los
resultados con vistas a su proteccion si los participantes no
estan interesados.

Proteccion de los
resultados Confidencialidad EalERARACH

v" Obligacién de los participantes durante la ejecucidn del
proyecto y 4 afios desde su finalizacion.

v Diligencia y claridad. Confirmacién por escrito en caso de
comunicacién oral (15 dias).
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2. H2020 — Proteccion resultados

\

Practica — Estrategia de Pl sobre 3 pasos basicos:

Confidencialidad Naturaleza Mejor opcion

resultados /\

resultados Derecho/s  Ambito
Propietario(s) de los de PI

resultados + Los derechos de Pl son territoriales

especialista en PI

Proteccion de los
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2. H2020 — Proteccion resultados

Objeto

i

Derechos de PI

Invenciones

Patentes de invencidn
Modelos de utilidad
Obtenciones vegetales

Derechos de PI

Secreto industrial o
comercial

Signos distintivos

Marcas y nombres
comerciales

Indicaciones
geograficas,
denominaciones de
origen

Apariencia producto

Diseno industrial

Disefio chips

Topografias de productos semiconductores

Creaciones literarias,
artisticasy
cientificas

Derechos de autor
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2. H2020 — Proteccion resultados

Todo lo que sale del laboratorio es
patentable? X

Invenciones nuevas (en todo el mundo),

con actividad inventiva y susceptibles de aplicacion
industrial.

(UE: Programas de ordenador ‘como tales’ no son
patentables).

En ocasiones, el modelo de utilidad (o similar) o el
secreto industrial pueden ser alternativas
adecuadas.

\

Patentes de invencion

Marcas

Derechos de PI

En proyectos de investigacion, no es
necesario pensar en marcas

Signos susceptibles de representacidn grafica
(palabras, formas, sonidos, etc.), que
distinguen productos y servicios en el
mercado. La proteccion puede ser indefinida

(10 afos renovables).

Creaciones literarias,
artisticasy
cientificas

Derechos de autor

No registré mi articulo y me han copiado... Ahora no
tengo derechos...

Obras originales (no ideas!!) protegidas desde la creacién. No es
‘Gestion de la Pl en proyectos de I+D+i - H2020’, IDEPA, Asturias, 18 ¢ nNecesario registro para que nazca la proteccion.



2. H2020 — Explotacion resultados

Art. 30 MGA

Utilizacién directa/indirecta (pc
industriales/comerciales [estan

Explotacion de los

resultados

GA

a. Condiciones derechos
de acceso

b. Condiciones de

cesion y concesion de
licencias exclusivas
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El participante que cede
resultados debe transmitir sus
obligaciones al cesionario.

El resto de participantes debe ser
notificado y puede objetar si
sus derechos de acceso no se
respetan.

Licencias exclusivas: el resto de
participantes debe renunciar por
escrito a sus derechos de acceso.

v'La Comision Europea puede
objetar a cesiones / licencias
exclusivas de resultados a
terceros establecidos en terceros
paises si ciertos intereses
europeos se ven en riesgo
(opcion del GA).




2. H2020 — Explotacion resultados

——_

Explotacion de los

resultados

Practica

A mejorar en materia de
transferencia de
tecnologia:

a. Preparacion adecuada
(due diligence)

b. Win-win agreements

c. Negociacion eficaz (‘No
tenemos el acuerdo que
nos merecemos sino el que
negociamos’)

Version pdf disponible
gratuitamente en OMPI:
http://www.wipo.int/sme/en/
documents/guides/
technology licensing.html
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2. H2020 — Difusion resultados

——_

Art. 29 MGA

Obligacion de los participantes si no se perjudica la proteccion
de los resultados. (!)

Open access (acceso gratuito + online) obligatorio para todas
las publicaciones cientificas sobre los resultados.

v" Depdsito de copia electrdnica

v' Acceso abierto

v" Acceso abierto a los datos de la investigacién (opcidn del
GA)

Difusion de los

resultados

Divulgacién (publicaciones cientificas... ); politicas de open
access.
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2. H2020 — Difusion resultados

——_

Difusion de los

resultados

Practica

v" Se debe considerar proteccion/explotacién/difusién como
un todo.

v" Protocolos claros de confidencialidad y comunicacidon de
resultados en el seno de la institucion/empresa, de modo

que todo el personal sepa cdmo actuar.

v' Comunicacién fluida entre investigadores y gestores.

Divulgacién (publicaciones cientificas... ); politicas de open
access.
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3. Enlaces de intereés

Gracias por
vuestra atencion!
H2020 — PartiCipant Portal: a.blayaz1@gmail.com

DOCUMENTOS:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html

APOYO (NCPs):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national contact points.html

European IPR Helpdesk: www.iprhelpdesk.eu

Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu

OMPI — www.wipo.int
OEPM — www.oepm.es
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