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Centre de Patents

Parc Cientific de la Unmiversitat de Barcelona

I —

www.pcb.ub.es/centredepatents Tel: 934034511. De
izquierda a derecha: Nuria Sans, Pascual Segura, Miriam
Plana, Lidia Casas, Montserrat Jané y Bernabé Zea

El Centre de Patents es un centro de investigacidon de la Universitat de Barcelona gque,
desde el afio 1987, se dedica principalmente a tareas de inwvestigacion, divulgacidn v

docencla en el campo de la propiedad industrial ¥ la documentacion.

Por otra parte, tambien ofrece una serie de serwvicios dirigidos al pdblico en general vy,
especialmmente, a las entidades vinculadas al Grup UB v al Parc Cientific de Barcelona:

Patentes del Grup UB Integrado en la AVCRI como Unidad de Patentes, 2006

El centro se encarga de promocionar el sistema de patentes entre los investigadores del
Srup UB, de estimular la proteccion mediante patente de los resultados de |la investigacidn,
v del proceso de patentar, de acuerdo con la Normativa sobre Patentes de la LIB.

Servicio publico de informacion Biblioteca de Patents CIDEM / UB.FBG, 1990

El centro dispone de un fondo documental de acceso publico v ofrece un servicio gratuito de
informacian sobre cuestiones relativas a la propiedad industrial v un servicio de blsguedas
por encargo en bases de datos de patentes. El centro tambien se ocupa de la
representacidn en Espafia de Chemical Abstracts Service (CAS) vy STH International.

Cursos y jornadas  convenio OEPM, 2006 / European Patent Academy, 2005

El centro organiza cursos vy jornadas sobre el sistema de patentes, seminarios de
docurnentacidn en bases de datos cientificotecnicas v foros de discusidn,
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de Patentes y Mareas

parc Cientific  de la Umiversitat de Barcelona

El Centre de Patents de la Universitat de Barcelona y la
Oficina Espaiola de Patentes y Marcas organizan el curso:

Modulo de Fundamentos

CURSO SOBRE PATENTES El sistema de patentes: politicas de proteccion,
Y MODELOS DE UTILIDAD [l

Introduccion, patentabilidad, redaccion, ] »
documentacién, transferencia, Médulo de Introduccion

= L T Introduccion general a la propiedad
infraccion y acciones judiciales intelectual-industrial (PI), especialmente a las

Modulo de Transferencia atentes

Transferencia de patentes y de know-how:
negociacion y redaccion de contratos de cesion

Moddulo de Redaccion
La practica de la redaccion de memorias y

y de licencia - PaL b
reivindicaciones

Modulo de Infraccion
Actos prohibidos: infraccion literal y por equivalencia

Modulo de Documentacion
Bases de datos y servicios de informacion
tecnologica de la OEPM, la OEP y otras oficinas

Modulo Juridico

Acciones judiciales en materia de patentes y otros

. . Pascu:
aspectos juridicos

www.pcb.ub.es/centredepatents



LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL-INDUSTRIAL

Son derechos que, configurados como una propiedad especial
(como las aguas y las minas) para facilitar su transferencia,
proporcionan exclusivas mediante las cuales se obtiene
proteccidn frente a la imitacidon de determinado tipo de
iInformacion (el objeto de la propiedad, de tipo intelectual)
asociada a una inversion economica.

- El derecho de exclusiva consiste en la posibilidad de excluir a
terceros particulares; no van contra la libore competencia ni implican
autorizacion/homologacion/certificacion de las administraciones.

- Evolucionan constantemente para proteger la inversion
econdmica gue no se realizaria en ausencia de los mismos.

- Unicamente son importantes cuando lo que protegen tiene éxito,
pues solo entonces se suscita la imitacion por terceros.

- Son delicados porque lo intangible suele ser facil de imitar
(Intellectual Property Rights, IPR c INTANGIBLE ASSETS)

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



La riqueza inmaterial de las firmas
ya supera a los activos tangibles

La contabilidad oficial infravalora esta cate

Los elementos intangibles incluyen ac-
tivos valiosos y reconocidos que van des-
de el valor de la marca o el de las paten-
tesTiasta 105 contratos de alquiler, las
concesiones administrativas, la cartera
de clientes, la tecnologia, las bases de

datos y también el fondo de comercio o

m El valor de los activos inmateria-
les de una empresa ha llegado in-
cluso a los tribunales en el caso de
El Corte Inglés, en el que miem-
bros de la familia enfrentados a los
gestores del grupo defienden que
el grupo vale 14.608 millones de
euros, tres veces mas que el valor
contable estimado. En este caso,
los sobrinos del fundador Ramon
Areces denuncian que la firma va-
lora a cero su marca y no contabili-
za el valor de los inmuebles.

b
ey

Se(

e solo una parte

El estudio de Ernst & Young senala
que las empresas europeas con activos
inmateriales mds cuantiosos son todas

farmacéuticas: Novartis (143.000 mi-
llones de euros), GlaxoSmithKline
(120 OOO) Sanofi-Aventis (118. ODO) y

se estudia el porcentaje que los activos
inmateriales suponen del valor total de
la compania, destacan Sanofi-Aventis
(el 97% de su valor corresponde a acti-
vos intangibles), Mediaset (92%), Rec-
kitt Benckiser (96%), Louis Vuitton
(91%), SAP (89%) y Altadis (89%), mien-

~tras que son las firmas automovilisticas
las que valoran menos estos activos (en

Volkswagen los activos intangibles supo-
nen soélo un 4% del valor neto, un 8% en

. Renault y un 9% en Peugeot).®

. Universitat de Barcelona

La Vanguardia
2007-05-01



Respecto a la mayoria de paises, en Espafa y en algunos paises
sudamericanos hay una discrepancia semantica en relacion al

termino "propiedad intelectual”
Textos Legales ﬂ

mﬂ; Textos Legales
PROPIEDAD e PROPIEDAD
INDUS TRIAL :ﬁ INTELECTUAL
Pﬂ PROBLEMA: En casi todo el
mundo estarama del derecho
—riedlo @ LG 6 esie EmE ﬁ se llama derechos de autqr y
e e e it derechos conexos (copyright
(industrial property) \.J

HILL T

and neighbouring rights)

[
&
Sin ser oficial, lamaremos propiedad intelectual-industrial (PI) al tronco

comun gque incluye las dos ramas, como intellectual property en inglés,

propriété intellectuelle en francés y geistiges Eigentum en aleman.
6

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Principales derechos de PI

Proteccion de:

derechos de autor y conexos

marcas y nombres comerciales

indicaciones geograficas

disefio industrial
(modelos y dibujos industriales)

secretos empresariales
secreto industrial o know-how

patentes y modelos de utilidad
.

obras de creacion, incluidos

programas de ordenador y
bases de datos (BBDD)

distintividad
distintividad por origen o proceso

frente a la competencia desleal

forma no funcional

informacion confidencial
informacion técnica confidencial

tecnologia (invenciones)

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



En un producto comercial suelen coexistir varias

modalidades de propiedad intelectual-industrial (PI)
disefio

marca derivada

marca o
nombre

tecnologia de comercial

laminas
intercaladas

Los derechos de autor protegen los envases y la
documentacion publicitaria, y la legislacion sobre
marca competencia desleal protege la presentacion comercial



En 1961 Rafael Marquina
diseno una vinagrera en forma
de erlenmeyer con un original
disefio antigoteo, que le valio el
premio Delta de Oro ADI-
FAD.Pero no se protegid ni su
tecnologia (mediante patente o
modelo de utilidad), ni su
forma (mediante modelo
iIndustrial). Varios afos después
se empezO a comercializar por
Vingcon como "vinagrera-anti-
goteo" con bastante éxito, pero
Nno se pudo registrar este
nombre como marca.

Entonces le surgieron muchas
Imitaciones legales.

9 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




La imitacion legal es honrosay deseable desde el punto de vista social
(p.ej. medlcamentos generlcos equwalentes pero mucho mas baratos)

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




A diferencia de en farmacia, donde las imitaciones son "esencialmente
similares"” (medicamentos geneéricos, con exactamente el mismo principio
activo), en electromecénica las imitaciones pueden variar bastante,
admitiendo varios niveles de sofisticacion. P.gj. en la foto se muestran
algunos dispositivos para evaporar continuamente una disolucion (insecticida,
ambientador...). El liquido contenido en un recipiente sube a través de una mecha

porosa por capilaridad, y se evapora en la parte superior de la mecha mediante su
calefaccion con una resistencia ceramica que la envuelve (no se ve en las fotos).

11 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
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DERECHOS DE AUTOR y derechos conexos
("propiedad intelectual" en Espana; Copyright)

La proteccion de las obras de creacion

Frutos de la creatividad intelectual de las personas.

Derechos de autor.

Quedan protegidos desde el momento de su creacion.

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




/~ Registro de la Propiedad Intelectual - Windows Internet Explorer
6;-" I& http: /Ay . mou.es/propiedadInt/CE/ReqgistroPropiedad/RegistroPropiedad.html ﬂ || X IGoogle

J Archivo Edicion Ver Favoritos Herramientas  Ayuda

v e 88'*' © Universitat d. .. |BNeW Trends ... |.e5p@cer1ete... |&Registro d... xl H f~E v &~ [y G @~ & 3

MINISTERIC
DE CLALTLIRA:

* Informacion General

* La Propiedad Intelectual
* Zestion Colectiva

* Lucha contra la Pirateria

Registro de la Propiedad
Intelectual

* Objeto

* Organizacion y direcciones
* Solicitudes de inscripcion

* Publicidad registral

* Solicitud Telematica

* Centro de Documentacion

INFORMACION Y SERVICIOS

Ministeric Areas Informacién Servicios Prensa Agenda | |

Contacte | Mapaweb | Canales | Asistente Virtual

Buscar

] :

Inicio > Areas * Propiedad Intelectual

Propiedad Intelectual j

Registro de la Propiedad Intelectual

Acceso a toda la informacion relativa al Registro, en qué consiste, procedimientos y directorio de direcciones.

Objeto del Registro de la Propiedad Intelectual
Proteccion de derechos de propiedad intelectual.
Voluntariedad de las inscripciones. »

Solicitudes de inscripcidn de derechos
Inscripcion de derechos, presentacion de
solicitudes. Registro Central: impresos de solicitud,
tasas, requisitos en supuestos especiales »

Solicitud telematica

Presentacion por via telematica de las solicitudes de
inscripcion en el registro de la propiedad intelectual
M

Organizacidn y direcciones del Registro de la
Propiedad Intelectual

Registro General Registro Central y Registros
Territoriales. Direcciones y teléfonos. »

Publicidad Registral efectuada por el Registro
Central
De los asientos registrales y de los expedientes. »

F s

13




MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES
MARCAS "INTERNACIONALES"
MARCAS COMUNITARIAS
La proteccion de la distintividad

Que no provoquen confusion.

Ligadas a productos o servicios. u‘

Ligadas a su uso.

@@@@

Duracion indefinida (renovacién cada 10 anos).

Funciones:
()
. Distintiva OMEGA
. De garantia.
. Publicitaria,

14 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
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Art. 4 Ley 17/2001 de Marcas

MARCA = Todo signho susceptible de representacion
grafica que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los de otras.

® Palabras o combinaciones de palabras (también para la
identificacion de personas) -

® Imagenes, figuras, simbolos y dibujos
® Letras, cifras y sus combinaciones

® Formas 3D (envoltorios, envases y forma
del producto o de su presentacion)

® Sonidos (¢ colores, olores?)

(y combinaciones de estos signos)

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Las diez marcas mas valiosas en 2008

Google has been named the world’s most powerful brand, valued at $86.1 billion. It
beat GE (General Electrical) and Microsoft in to second and third place. Blackberry
saw the biggest rise, with an increase of 390%. Motorola saw the biggest fall, down
30%. The combined value of all brands in the BrandZ Top 100 increased by 21%
from $1.6 trillion in 2007 to $1.94 trillion in 2008, more than double the increase
experienced the previous year.

BRAND VALUE BRAMND VALUE

# BRAND® SM CHAMGE %

] {z00gle Bb.US/ 0% — _ )
2  GE (Ganeral Electric) 711,375 15% GO(’ Sle
4 M- reEndt TOBRY 29% !

4 Coca-Colal) 58208 1 7%

5 China Mobide 51.225 A0E —

& |IBM 85,335 65%

1 Apple 55.206 123%  CHINA MOBILE

E Mdonads 49,459 45%, !

- MoKz 434975 25T, w— NDKlA

10 Marbom 37 4 o Connecting People

IVUIUItUL UL VU VeIl T
- \J =~



- Nombres genéricos
- Signos que describan los productos o servicios

- Indicadores de procedencia geografica
- Signos contrarios al orden publico
- Signos enganosos

- Los signos idénticos o semejantes a los va redistrados para
productos o servicios similares.

- Los signos gue supongan aprovechamiento indebido de los va
redistrados.

- Las imagenes o nombres de tercero sin autonzacion.

17 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



- _LOCALIZADOR DE MARCAS
[l‘i SESPts  DEROUTIA TS wrmenerins BUSQUEDA POR DENOMINACION

LOCALIZADOR DE MARCAS Salir | Volver al menti |
NACIONALES

Denominacién: |Contenga  ¥|  [HIJOPUTA
Modalidad: [Todas ~|

LOCALIZADOR DE MARCAS INTERNACIONALES CON EFECTO EN ESPANA

Denominacién:  [Contenga  »|  [HIJOPUTA

Relacion de Signos Distintivos que contienen en su denominacion:
HIJOPUTA

No se ha obtenido ningun dato.

ES| DE|EN|FR [IT

La Oficina

La Marca Comunitaria
Lo= Ditujos y Modelos
Comunitarios

Rincan del usuario Esta bisqueda no dio resultados: Encontradas 0 marcas.

) : Criterio Valor

No pOdran registrarse como marca Base de |la marca: Todas las marcas
los signos que sean contrarios al Nombre de la marca: Contiene HIJOPUTA
Orden pﬂb“co 0a |aS buenas FasCual Seyuld - CEIUE UE FALENLS UE 1d UTIVETSILEL UE Bal CeIuTId

costumbres (Arts. 5.1f LM, 7.1f RMC)
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Es muy importante la presentacion comercial (trade dress), que esta
protegida mediante la Ley de Competencia Desleal (1991)

El bote es de Cola-Cao ...cowon s’

0 Y rojo identifica Ia marca de Nﬁfm

19 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
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LA GRAN DESCONOCIDA
Sin hacer nada, las nuevas ideas de negocio, la publicidad,
la presentacion comercial... de los productos de una

empresa

guedan automaticamente protegidos por
la legislacion sobre proteccidon contra la

COMPETENCIA DESLEAL

(Modalidad de Pl contemplada en el Convenio de la Unidn
de Paris, Art. 10.bis, y desarrollada en Espafia mediante la
Ley 3/1991 de Competencia Desleal)

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



oy | l.lll*lﬂ

e e T ]
= ‘:a.-.’u .

Un automovil incorpora mucha tecnologia, patentada o de dominio publico, y
en gran parte compartida entre varios fabricantes. Sin embargo, la forma
externa de un automovil suele ser exclusiva y se suele proteger mediante
diseno industrial, antes de la presentacion publica del mismo.

21 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Cuando la apariencia o forma externa -no funcional- de
los productos tenga importancia para el éxito comercial de
una empresa, la proteccion mediante el

DISENO INDUSTRIAL
Modelo Industrial o Dibujo Industrial

impedira gue los competidores los imiten.

la<d REGISTERED
Ly ."]' DESIGNS

22 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



A igualdad de tecnologia y precio, el
consumidor elige basandose en el diseno

23 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




El caso de la tarta "Romantica"
de Frigo (Unilever)

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




"FANTASTICA 1" (Menorquina):
Si se considero infraccion

"~ TARTA HELADA
CON MAZAPAN Y GUIRLACHE

"FANTASTICA 2" (Menorquina):
NO se considero infraccion

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




La Coca-Cola no esta
patentada. Si acaso,
habra algun secreto
industrial

Una empleada de Coca-Cola intento vender a Pepsi una formula
secreta de la marca. El FBI detiene a tres personas gracias a una denuncia
de la empresa que recibio la oferta. EL PAIS 7 julio 2006

26 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




FL PAIS, domingo 12 de octubre de 1997

Majorica

“Junto a las porcelanas de
Lladro™, explican en Majérica.
“somos la marca espafiola mas
establecida en todo el mundo. En
el futuro la empresa baraja ex-
plotar la marca en moda y ma-

rroquineria.

La férmula qguimica es el secrelo mejor guardado die Majorica. | fLpals

27

Con mas de 5.500 millones de pe-
setas vendidos en 1996 en colla-
res y pequenas joyas y 5.000 pun-
tos de venta en 110 paises, Majo-
rica, la marca mallorquina de
perlas de imitacion, guarda
como uno de sus principales acti-
vos —la clave del negocio— la
formula secreta y los métodos
quimicos trabajados desde prin-
cipios de siglo

Si se sabe guardar, un
know-how puede durar
siglos... Pero no todas las
empresas saben

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



NO PATENTAR LO QUE SE PROTEJA MEJOR COMO
SECRETO INDUSTRIAL TECNICO (know how)

FERMENTRATION

BREWING

28 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Si se saben guardar adecuadamente,
los secretos empresariales:

Secreto comercial
(proveedores y clientes, estrategias de mercado),

Secreto industrial o know-how
(de tipo tecnico: optimizacion de procesos -productos dificiles de imitar

como los perfumes, cepas propias de microorganismos),

pueden ser muy valiosos como ventaja competitiva y
como activo de transferencia tecnologica.
Si la tecnologia propia se puede explotar en secreto, normalmente
convendra no patentarla y mantenerla como know-how.

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Si un proyecto tiene aspectos tecnoldgicos
nuevos que pueden copiarse al explotar la
tecnologia, seguramente la solicitud de
una patente fuerte sera muy util para
protegerlo, explotandolo en exclusiva y/o
transfiriendo los derechos a otros

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




Lalicencia o cesion de derechos de patente y/o know how (o el
Intercambio de licencias en algunos casos) son el mejor
mecanismo para transferir tecnologia

licencia o venta
directa

Intercambio de
licencias

31 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



32

¢, Qué es una PATENTE o un MODELO de UTILIDAD
en propiedad intelectual-industrial ?

Es un titulo asociado a un documento y a un derecho
gue tiene duracion limitada (20 anos desde la solicitud; 10 mod. util.)

concedido por el Estado, limitado al territorio del Estado, pero sin
garantia de validez

a quien tenga derecho a la proteccion (el inventor o su empleador, si
es invencion laboral o por contrato), que paga todas las tasas

reconociéndole el derecho a ejercer acciones legales para impedir la
explotacidn de la invencion a los terceros que no cuenten con su
consentimiento

a cambio de que lainvencion se describay haga publica (alos 1,5
anos desde la prioridad) de manera suficiente para que sea ejecutable
por un experto en la materia

y la invencion cumpla todos los demas requisitos de patentabilidad:
novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, adecuada
redaccion de reivindicaciones, claridad, unidad...

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



La toma de decisiones para patentar. P. Segura. El Heraldo de Aragéon. 21.04.1998

33 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




La invencion se define en las reivindicaciones (de entidad o de actividad)

34 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




El mercado -y no los editores o los
colegas como en la Ciencia- decide si
unainvencion es importante o no

35 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
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Qué condiciones que ha de cumplir la
reivindicacion para que resulte valida y eficaz

Para que sea VALIDA, entre otros requisitos:

- Que no se haya hecho accesible al publico -por ningun medio, en
ningun sitio- algo que caiga bajo su proteccion (novedad mundial).

- Que, para un experto bien informado, lo que se proteje no resulte
obvio probarlo con una razonable expectativa de éxito (actividad
Inventiva = no obviedad).

- Que la descripcion, junto con el conocimiento comun y general, sea
suficiente para ejecutarla.

Para que sea EFICAZ, ademas de ser valida, ha de ser:

- Dificil de "circunvalar" (imitar sin infringir).

- Facil de detectar su infraccion y probarla ante un tribunal (las
reivindicaciones de producto se prefieren a las de procedimientos o
metodos)

38 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Evitar los tipicos errores de
Inventor, como p.ej. que la
Invencion...

- N0O es nueva
- se divulga antes de patentarla

- es una solucién mas compleja
gue el problema que resuelve

- no la acepta el mercado

39 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Lo primero que hay que hacer cuando se cree tener una

iInvencion patentable: buscar antecedentes en bases de datos de
articulos (Medline, Excerpta Medica...) y de patentes (SciFinder,
Derwent...); evitar la divulgacion prematura (congresos, articulos, tesis,
tesinas...) que impida su patentabilidad; hablar con un experto.

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
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MIERCOLES, 23 AGOSTO 2004 lC'ﬂN'ﬂ'H'.ﬂ.

P PATENTE INTERNACIONALE sy
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INVERSORES.
, EMPRESAS EMBOTELLADORAS.

EMPRESAS ENVASADORAS
- DE BEBIDAS.

LATA DE BEBIDAS PERFECCIONADA CON
2 COMPARTIMENTOS, PARA 2 BEBIDAS,
, SIN MEZCLARSE INTERIORMENTE,
| Y SERVIR A SU GUSTO.

B
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|
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b S i DiSPONE DEL UNICO SISTEMA QUE
b ’ PERMITE VERTER EL CONTENIDO DE

; 1 COMPARTIMENTO SIN QUE EL I.iQ_UIDD

N DEL OTRO SE DERRAME.
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PARA INFORMACION: SR, JuLiO NAVEIRA MANTEIGA -ABOGADO- TEL. 93 790 7710
O TAMBIEN TELS. 610 45 K9 39-67024 9117
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42 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
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[57] ABSTRACT

The present invention is a standard, twelve-ounce aluminum
can which may be divided into two or three equal size
chambers. Partiions are installed within the can wiich
separate the chambers in such a way that each one is
air-tight. Each chamber may be opened independently,
allowing a user to store unused contents while retaining
freshness. A single tab, located on the top of the can, may be

rotated to aceess each of the onenines. .
As ideal as the aluminum can may be, there is still room

for improvement. The twelve ounces present in a standard
aluminum can is often too much for a person to finish in one
sitting. Anmmﬁrm,-ﬁoweven
cannot be stored in a refrigerator because it will soon lose its
carbonation (become flat). Thus, there are no real alterna-
tives than to either unwillingly finish the contents or to throw
the remainder away, neither of which are very desn‘able

-
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Seminario C

Solucion a las necesidades de informacion de la
industria de quimica fina y farmacéutica

* Fecha: 31 de mayo de 2006

* Profesor: Bernabé Zea

* A quien va dirigido:

Este seminario va dirgide a usuarios con experiencia en STHN o aguéllas
que como minimo hayan asistido al seminario &. Para la asistencia a este
seminario también es imprescindible un conocimiento basico de los
fundamentos del sistema de patentes, dado que a lo largo del mismo ze

hace especial hincapié en las patentes de los productos farmacéuticos.

» Contenido:
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patentes, para aclarar dudas, v se explica la legislacion relativa a las
extensiones de las patentes farmaceéuticas v los reguisitos necesarios para
conseguir una Especialidad Farmacéutica Genérica (EFG). & continuacion
ze abordan de forma practica temas como: la situacidn de la primera
patente de un principio activo; la recuperacion exhaustiva de las patentes
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incluyendo los posibles documentos sin prioridad; el céloulo de las fechas

de caducidad de las patentes, teniendo en cuenta la posible existencia de

Seminario E

Localizacién de informacion de biotecnologia,
incluyendo biosecuencias

* Fecha: 2 de junio de 2006

» Profesor: Lidia Casas

* A guién va dirigido:

Este seminario va dingido a usuarios con experencia en STN o aguéllos
que como minimo hayan asistido al seminario A. Para la asistencia a este
seminario es imprescindible tener un conocimiento importante de biclogia

v especificamente de biologia molecular.

» Contenido:

En este seminaric se explican las caracteristicas v el contenide de las
bases de datos de STN relevantes en el campo de la biotecnologia v las
ciencias de la vida (Registry, DGEME, GENBANK, PCTGEN, etc). También
se hace un repaso de las bases de datos gratuitas de Internet (NCBI)
indicando las diferencias con las incluidas en STN. Se abordan diferentes
tipos de blsquedas tales como: busquedas por texto [aprovechando
herramientas como los tesauros especificos de algunas bases de datos);
bluszquedas por sustancias; vy blsquedas por secuencias de nucledtidos vy
de aminodcidos (BLAST vy herramientas especificas de STN  para

biosecuencias).



Como obtener y hacer valer (enforce) los

derechos de patente: se trata con detalle en el folleto "Una

introduccion a las patentes en Europa" del EPI, que se adjunta como
material complementario (de donde se han sacado estos dibujos)

Son procedimientos complejos, para los
gue, si hay expectativas de negocio,
convendra buscar ayuda profesional
(tramitacion, pleitos y negociacion)



Redaccion de la solicitud prioritaria: usar textos en inglés de
manuscritos o informes aun no publicados, ayudar al experto en la
generalizacion del alcance de la proteccion
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EL VALOR DE UNA PATENTE PROPIA PARA LA
EMPRESA, DEPENDE DE SU EFICACIA PARA IMPEDIR LA
IMITACION POR TERCEROS (ENFORCEABILITY)

POR SUPUESTO, LA PATENTE TAMBIEN HA DE SER
VALIDA, PERO ESTO NO SERVIRIA DE NADA SI NO
PUDIESE IMPEDIR LA IMITACION

(OBTENER PATENTES VALIDAS ES RELATIVAMENTE SIMPLE,
PUES BASTA CON REIVINDICAR ALGO MUY CONCRETO)

El valor de una solicitud o de una patente depende

muchisimo de |la redaccion de sus reivindicaciones.

Probablemente no haya ningun titulo juridico cuyo valor
dependa tanto de una redaccion técnica.
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B © 2 A iBuena redaccion!
Reivindilioanasiodan

Ly resumen yo reivindico cowo’ objeto de la preéesemtcs patenw-

te de iluvencidn, un caramelo de guslquier forma, temaillo y com-

posividn caracterizado por la particularidad de estar provisto
de una espigs o vdstago de maders o cuslguier otro material r{m-
gido que penetrsndo phircialmete poY unc de BuUS eXTLremos en la
masa ds caoramelo y formando cuerpc con este, queda libre porx
gu extrems opuesic gque se ubtiliza como mengo o cagedor para evi-
tar 8l contaceto de los dedos del conswaidor c¢on le masa o caré-
melo propiamsnte dicho,

Consta esta Memoria 'de tres hojas mecanografiedas por una

S018 COrg,

Madxrid 26 de Julio de 1919,

Patente n°® 70.454 de José Segura, fabricante madrilefio de golosinas (1919)



El inventor es el protagonista principal de la
invencion. El técnico redactor de patentes es
fundamental para protegerla. Y la
colaboracion del abogado especializado lo es
para transferir o hacer valer sus derechos.

Titulos oficiales : ‘ 2

ES: agente de la
propiedad industrial
(abogado)

l‘ ..j:.'
EP: European ¢ “\
patent attorney - eyl
US: patent agent &

patent attorney
(attorney-at-law)

GB: patent agent
(solicitor, barrister)

DE: Patentanwalt
(Rechtanwalt)
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... través de la Oficina Espafnola
de Patentes y Marcas, como
solicitud nacional, PCT o
europea

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona




Proceso tipico para solicitar patentes

(esquema adaptado de Montserrat Jané)

X

no se puede patentar

/

concepcién p={ asesoramiento
puede \
interesar
patentar

65

busqueda

hay novedad y

actividad inventiva

Marca
Disefno industrial
Derechos de autor

Secreto industrial

X~

no hay novedad o
no hay actividad inventiva

mes 12°

redacciony
presentacion
de solicitud ES

—

fecha de
prioridad
(tiempo 0)

infraccion
I redefinir la 7
quiere ‘
comercializar . busqueda N
no
infraccion
OBJETIVO:
transferencia de
l tecnologia
solicitud
PCT mes 300 concesion
\ entrada en /
fases
> nacionales \
o EP - -
enegacion
mes 12° iMUY CARO!
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Coste aproximado para iniciar el patentamiento:
busqueda, analisis y redaccion; tramitacion de solicitud
orioritaria (ES nacional); tasas OEPM (2006; en EUR)

- Busqueda previa de patentabilidad (aprox.) 500 - 1.000
- Analisis de patentabilidad (aprox.) 1.000 - 1.500
- Redaccion en inglés y castellano 1.500 - 4.000
- Presentacion de la solicitud (recomendado COAPI) 476
- Peticion, traslado y explicacion del IET (recom. COAPI) 200
- Tasa OEPM de la solicitud 86,40

- Tasa OEPM de realizacion del IET (O EUR si se abandona) 479,03

NOTAS: Los tramites de solicitud los puede hacer el propio solicitante con la
ayuda de organismos publicos y lainformacién e impresos en www.oepm.es.

- Para obtener el derecho de prioridad no es necesario pedir el IET.

- EI COAPI (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial)
recomienda a sus colegiados honorarios de "a partir de 172 EUR/h"
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Coste tipico aproximado de una solicitud PCT en la OEPM
( honorarios, tasas OEPM, tasas IB-PCT ) (2006, EUR)

- Tasa de transmision (*) 66,56
- Informe Busqueda ISA/ES/EP + Opinion Escrita (*) 1.615

- Transmision del documento de prioridad (*) 26,63
- Presentacion internacional (+10 EUR/pag.>25) (incluye la
designacion de todos los paises; mas de 100) 900

- Descuento por usar el PCT/EASY -64

- Preparacion y presentacion de la solicitud (rec. COAPI) 2.000

NOTA: El PCT engloba la mayoria de paises industrializados (mas de
130) .Simplifica enormemente los tramites iniciales: Una unica solicitud
en un unico idioma (espafol, inglés, frances, aleman, ruso, chino y
japoneés), que conviene que esté redactada en inglés y teniendo en
cuenta las peculiaridades de EPO, EEUU y Japon.
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DONDE PATENTAR

- Normalmente se patenta para controlar la venta del producto
gue incorpora la invencion, por lo que el tamafo del mercado es
determinante (a veces se patenta para controlar la produccion).

- Se patentara en los mercados (paises) en los que haya
Importantes expectativas de negocio (paises econdOmicamente
Importantes).

Depende del sector industrial:

- En electrdnica se patenta mucho (muchas invenciones distintas),
pero en muy pocos paises (p.ej. 5-10). Abunda la explotacion
compartida (intercambio masivo de licencias)

- En quimica-farmacia-biotecnologia se patenta menos, pero en
muchos paises (p.ej. 30-50). Abunda la explotacion en exclusiva.
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Para que tenga valor, toda solicitud prioritaria ha
de poder extender sus derechos a EEUU vy los
paises econdmicamente mas importantes

La solicitud prioritaria hay que presentarla en (o a traves de)
la OEPM, pero ha de redactarse pensando en gue tendra que
concederse en las cuatro oficinas de patentes mas

Importantes del mundo. Estos son algunos datos de 2006:
- EPO (31 estados = 540 M personas, mas que US y JP juntos)
135.000 sols. y 63.000 concesiones (47%).
- JP (Strategic Council on IP para promocionar la Pl)
409.000 sols. y 141.000 concesiones (35%).
- US (fiscal 2005): 391.000 sols. y 174.000 concesiones (45%).
- CN: 210.000 sols. y 58.000 concesiones.
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COUNTRIES BY GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP), 2007
World Bank
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EP1690549 (A1)
WO2005042013 (A1)
CN1874785 (A)
CA2543659 (A1)
BRPI0415695 (A)
AU2004285305 (A1)

JP 2007509910 T
KR 20060126963 A

LAVANGUARDIA

ANA JIMENEZ

Jefe de la unidad de
tuberculosis
experimental del
Hospital Germans
Trias i Pujol ("Can
Ruti"): Para patentar
y desarrollar su
invencion crea una
empresa privada

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPANA

inventor de la primera vacuna
terapéutica contra la infeccion
de la tuberculosis latente y acaba
de presentar los primeros
resultados del ensayo en
humanos, un hito para la
ciencia. Para poder desarrollaria
tuvo que impulsar la creacion de

un laboratorio, Archivel Farma,

@ Nimero de publicacién: 2 231 037

@ Nimero de solicitud; 200302551

GDint. CL”: AG1K 39/04
AB1P 37/04

SOLICITUD DE PATENTE Al

@ Fechadep

Fechadep

Fecha de p

01.05.2005

resentacion: 31.10.2003

ublicacion de la solicitud: 01.05,2005

ublicacion del folleto de la solicitud:

@D solicitante/s: ARCHIVEL TECHNOLOGIES, S
Ctra. de Mata, 97 edif. Mata Mar
Poligono Industrial Mata-Rocafonda
08304 Matarg, Barcelona, ES

@ Inventor/es: Cardeona Iglesias, Pere Joan y
Amat Riera, Isabel

@ Agente: Torner Lasalle, Elisabet



Proteccion principal de invenciones en 2006: origen espafiol vs. total

N° Solicitudes N° Concesiones

Tipo de espanoles totales de espanoles totales
ES-patentes 3.098 3.352 1.895 2.107
ES-mods. util. 2.664 2.814 2.449 2.578
WO =~ 1.200 145.375 (no aplicable)

EP (incl. WO-reg) 1.093 135.183 361 62.780
us 701 (2005) 390.733 (*) 295 173.771
JP-patentes 184 (2005) 408.674 (**) 17 (2005) 141.399
JP-mods. util. 2 (2005) 10.965 2 (2005) 10.591
CN-patentes 260 210.490 (***) 52 57.786
CN-mods. util. 7 161.366 16 107.655

(*) US Residentes: 53% sols. de patente

(**) JP Residentes: 86% sols. de patente y 83% sols. de modelo de utilidad (2005)
(***) CN Residentes: 58% sols. de patente y 97% sols. de modelo de utilidad

ES residentes: 95% concs. mod. utiI.P ~ 10% concs. patentes (naciols. + EP)

scual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
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Evolucion de las solicitudes de patente europea
presentadas en la OEPM, y de las solicitudes de patente
europea de origen espanol

1200

~ Cada vez los espaioles
patentamos mas en el extranjero

logo 1

Patentes Europess de origen E5

de Patenies ¥ Marcas
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Ayudas economicas para solicitud de patentes en Espafia

Bienwvenido | Benvinguts| Benvidos | Ongi etorri | Welcome

(Micina Espanoky

de Patentes ¥ Marcas | Inicio | Contacto | apa meb _

| I i
| TRAMITES EN LINEA [ENRRRostasppore

£COMO PODEMOS PROTEGER NUESTRAS

: | |
COMNOCENDS | TOOO SOBRE LA PROPIEDAD TMOUSTRIAL MARCAS E INVENCIONES?

L iQué eszla Propiedad JE'L'_l,l'LIdIIﬂ
Industrial™
L icdalesson los ) .
R O T Que ez una ayuda vy clases de ayudas que se pueden salicitar.
lasz marcas vy las
inwenciones™ ) ] .
L Actuaciones frente a " Ayudas concedidas porlas Comunidades Auténomas
Firateria Industrial
L i0uése puede prgfeger 8 _|'l'|_'|.r|_||:|35 Estatales
W edmo’? . . -
B Ouiénes pue Ilnign Europea
asesaramos yfyudamos " FAoyudas para proyectos de investigacidn relacionados con
a gestionar Ji= tramitesr
L :iCdmo se C P < Naci les
protecei Patentes Extranjeras atentes Nacionales
L Public
L Ponegftias v
L Ayudas
L  Enlacesvdii * Préstamos"blandoes" del CDTI. * Aplazamiento del pago para solicitantes con bajos ingresos.
interés " Subwenciones del PIPE 2000 * Exencion de tasas en beneficio de las Universidades. «
* Subwenciones del "Programa de Consorcios dés  padycgiones del Impuesto de Sociedades.
" Deducciones del Impuesto de Sociedades " Conwocatorias de Ayudas para Patentes en el dmbito del Plan Mac

2007,

\l
N



Para presentar
solicitudes de
patentes (ES vy EP,
pero no WO), marcas
y disenos en Cataluna

Al final del Paseo de Gracia,
frente a este palacio

K b"".f'

s e | B E
;:-.t what W ' '

El Estatuto 2006 contempla competencias ejecutivas de la Generalitat
en materia de propiedad industrial (pero es dudoso que se ejerzan)




Foto de 2003
(ahora hay nuevos
edificios y obras) _
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D|ap05|t|ves disponibles a: www. pcb ub es/centredepatents
(Cursos | Jornades / Documentacm d’ altres CUrsos | jornades)
Teléfono de atencion gratuita al publico: 93 403 45 11
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