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:En qué consiste la innovacion?

Circulo de Raffler

Investigacion

gis Conocimiento

Los proyectos de
[+D generan
conocimiento que
se puede transformar
en valor
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Proteccion de patentes - Extension

- SOLICITUD DE PATENTE ESPANOLA

- Proteccion en el territorio Espaiiol

- SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA

- Proteccion en paises del CUP en los que se
haya validado la patente europea concedida

- SOLICITUD DE PATENTE PCT

- Proteccién en los paises del PCT que se
hayan designado y hayan concedido la
patente segin su procedimiento.
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PATENTE DE INVENCION EN ESPANA

=

Solicitud IET

Publicacion
Solicitud e IET

PROCEDIMIENTO POR PROCEDIMIENTO
EXAMEN PREVIO GENERAL

(ver siguiente diapositiva)
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PROCEDIMIENTO GENERAL ’

PUBLICACION DE LA ELECCION
DE PROCEDIMIENTO GENERAL

PRESENTACION OBSERVACIONES
DE TERCEROS
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SOLICITUD EP [ it

atentes y Marcas

EESR (Informe de Bisqueda
+ Opinion Escrita)

PUBLICACION
18
EXAMEN )
| 11 |
Validacion 3
Patente Nacional
Mantenimiento 9
Oposicion
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'NACIONAL
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Busqueda del - WIN WIN

* 1° Conocimiento de tu tecnologia v
* 2° Generar invenciones

e 3°Intercambio “de cromos”
— Licencias cruzadas, no exclusivas, exclusivas, etc.
— Transferencia de conocimiento

— Trucos: Uso de las oposiciones y nulidad de patentes
para establecer vias de negociacion
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Proceso de Creacion de Valor de la PII

i G fc
Proyecto i

[+D Proteccion Explotacion:
Pll Pll

1

Creacion Pl

= ;Cudl es el potencial = ;Qué activos he = ;Qué potencial real = ;Qué estdn haciendo
técnico del proyecto? generados? tienen mis resultados? mis competidores?
¢Es novedoso? = ;Cudndo y qué debo = ;Hacia qué mercados = ;Qué estan haciendo

= ¢Con quien puedo proteger? debo dirigirme? mis colaboradores y/o

colaborar? proveedores?

¢;Como debo proteger? JQuién puede estar
interesado en mi

tecnologia?

JQuiénes son mis
competidores? ;Qué
estdn haciendo?

¢Dénde debo proteger?

I

En cada fase, los Gestores de la Innovacion hacen
frente a la toma de decisiones esenciales para la
consecucion de resultados
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Esto implica un conjunto de actividades y
una metodologia de trabajo

EL PROCESO DE TRABAJO PARA VALORAR

filtrar y
organizar

E |||||.I|H |

—_—
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El primer paso es establecer la fuentes
de informacién utilizadas

m filtrar y analizar decidir
organizar

Primarias Secundarias

Obras de referencia
Public. periodicas de resumenes

Informes técnicos

Monografias - libros

Bases de datos (registros
bibliograficos)
Redes de informacion

Public. perioddicas - revistas

Patentes

Normas

Notas técnicas Informales

= Consultas a expertos

= Visita a empresas / instalaciones
= Entrevistas

= Asistencia a eventos

Catalogos = Reuniones de trabajo
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Tesis doctorales

Noticias

Actas de conferencias y congresos
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No utilizar las patentes dejar fuera mas
del 80% de la literatura existente

¢ Por que realizar :
Inteligencia Tecnolégica — |
a través de las Patentes?

1 3
DISPONIBLE m TEMPRANA ESTRUCTURADA
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Completar la visidon con otras fuentes
adicionales

Articulos Cientificos Noticias
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Existen multiples herramientas que
agilizan el proceso de filtrado

filtrar . ‘s
Yy analizar decidir
organizar

Captura, Descarga y Filtrado de Informacion

v Bases de Datos;

v Sistemas o motores de blisqueda de ——
informacién; v o e s e e
v Software de procesamiento: o
herramientas TIC; P
v' Destreza, experiencia en bUsqueda e
CHOOSE AFEELD i

documental;
v Alertas: periodicidad y aviso.

©2014 Clarke, Modet & C° Espafia

Clarke, Modet & C°

ESPANA

El tratamiento de la informacion permite
manejar grandes volumenes

buscar > flltra"’ :
organizar

Herramientas de Analisis: Metodologias

Estadistica Arbole§ ' Mapa
o descriptiva Tecnoldgicos Tecnolagicos

il = |
,,,,,,,, II 113 ! il : e _ﬁ’

RO RN 3 ..
Principales
solicitantes
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Existen 2 momentos particularmente
criticos donde es esencial aplicar la IT

filtrar y .
buscar . analizar
organizar

Proyecto
1+D

Creacion Pl

INICIO DE LA G INICIO DE LA
INVESTICACION* INNOVACION
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La IT, particularmente las patentes, son
una herramienta para evitar la I+D
redundante

&

= 300.000 solicitudes

de patentes denegadas
al afio en todo el mundo
por falta de novedad

= 90% de las invenciones
mundiales se pueden
localizar en las bases de
datos de patentes

=30% de la inVGrSién:ﬁ i =80% de la literatura

\§ . ;
publicada sobre tecnologia

en |+D de la UE reinventa |°
algo que ya se conoce - se hace sOlo a través de
patentes

60.000 millones

de euros perdidos al afo
por investigaciones
redundantes
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Primeros pasos: El aval

D 5 i

* Cuando vamos a contratar a alguien siempre buscamos
un aval de su conocimiento.

» Las patentes son dicho aval. ;Por qué?
* Porque la patente tiene que ser nueva, tener actividad

inventiva y aplicacion industrial.

C
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El valor de las patentes

* Las patentes incrementan el valor de una empresa
cuando se usan adecuadamente.

¢ Tener una evaluacion financiera de los IPR es cada
vez mas importante.

* No es facil estimar el valor de las patentes y a
menudo se tienen patentes que no se usan “Dead
capital”

» Hacer negocios con licencias es una buena
oportunidad de incrementar el valor de las patentes
y el beneficio de la empresa.

N
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Hechos a tener en cuenta

» Tasas anuales de las patentes son exponenciales.

* Para mantener el conocimiento sin agravar los costes:

— LICENCIAS DE PLENO DERECHO

— Reducen las tasas de mantenimiento a la mitad.
* La patente puede ser expropiada si se considera:

— De utilidad publica

— De interés social

* La expropiacion se hard mediante justa indemnizacion.

* La peticién de “prueba de uso” puede ayudar a conseguir
licencias obligatorias.
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Ley de patentes. Apartado de
licencias.

e Art. 74. Tanto la solicitud como la patente puede ser objeto de
licencia.

e Art. 75. Las licencias son Exclusiva y No Exclusiva
— Se puede licenciar la totalidad o alguna de sus partes.
e Art. 72. Debe ser otorgada conjuntamente por todos los
propietarios.
e Art. 76. Quien transmita una patente estd obligado a dar los
conocimientos para explotarla.

e Art. 78. Quien transmita una patente responderd e
solidariamente con el adquiriente o licenciatario de posibles
indemnizaciones.

o0
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Beneficios por pago de licencias

EMPRESA | BENEFICIO

Thomson 290 M€ Europa 100.000 M€
Estados
I.B.M. 1.000 M$ Unidos 150.000 M$

"
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Incremento de las licencias en U.S.

A

wiorsof | Patent License Fees in the U.S.

120 A _ 150

140

L 110

100

B0

B0

40

20

1980 1950 1993 1997 1999 2002

7.
©2014 Clarke, Modet & C° Espafa

12



Clarke, Modet & C°

ESPANA

Porcentaje de volumen de negocio

Regalias o Royalty "cantidad variable"
ligada al volumen de produccién o ventas que
debe abonarse

El beneficio de las licencias

Sector de la industria Minimo Usual Maximo
Ingenieria Mecanica 1% 4% 8%
Ingenieria Eléctrica 1% 3% 5%

Quimica 1% 3% 2%
Farmacia 2% 5% 10%

“Maximo coherente: un 25% del beneficio bruto de la empresa”. Fuente OEPM

e
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Método para licenciar patentes

DESCRIPCIO | . | SEGMENTACI EL CONCEPTO
N DE LA ON DE ANALISIS DE DE LAS
. MERCADO VENTAS Y EL
INNOVACION MERCADO HERCADG

| FASE DE ANALISIS BUSQUEDA DE
POSIBLES
SOCIOS

FASE DE

EXPLOTACION {}

ACUERDOS
DE

LICENCIA

N
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Licenciante Vs Licenciatario

* Se deben contemplar ambas posibilidades (licenciar o ser
licenciado) bajo el mismo procedimiento de anélisis.

— Busqueda de la tecnologia y evaluacién del impacto.
Peligro de infraccién. Si/No

— Interés de licenciar u obtener una licencia. Si/No
* Vigilancia y seguimiento para proceso de oposicion
6

e Redaccidn de un contrato de licencia
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Contrato de licencia

I 4
¢ Patentes licenciadas: status, familia, etc. / //

e Territorio licenciado

* Tipo de licencia: exclusiva, no exclusiva

» Estipulacion del pago: cantidad fija, cantidad+royalty, etc.

e (QGarantias: validez de la patente (Art 78 + concesién sin garantia de estado)
* Duracién y terminacién

* Notificaciones

* Jurisdiccidn y normas aplicables

©2014 Clarke, Modet & C° Espafa
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Licencia Vs Transferencia

* No sélo las patentes se licencian/ceden. También

esta el Know How
¢ No confundir licencia de patentes con cesion de patentes
* La cesidn de patentes

— Es la venta y transferencia

— Es definitiva e irrevocable
* Lalicencia de patentes

— Si existe incumplimiento habré cese en el contrato

— Es revocable

ple
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