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La Universidad Politécnica de Cartagena

En colaboracion con la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) y el Centre de Patents de la UB,
ofrece la sesion formativa para profesores, investigadores y estudiantes

PATENTES
Lo que todo ingeniero y cientifico debe saber

El 5 de mayo de 2011, de 10-14 h, en el Salon de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica

Pascual Segura, Ldo. en quimica por la Univ. de Valencia y Dr. por la UB. Agente de la propiedad industrial de la UB y director de
su Centro de Patentes. Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, European Patent
Office.

Blanca Vila Riudavets, Lda. en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Jefe de Area de Documentacion y
Busquedas de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

Francisco S. Hernandez Mata, Dr. en quimica por la Univ. de Murcia. Jefe de Seccién de Transferencia Tecnoldgica de la UPCT.

Todos los profesionales de la ciencia y la tecnologia se ven afectados en actualidad por el sistema de patentes, desde
profesores, investigadores y estudiantes de doctorado, hasta estudiantes universitarios de ciencias e _ingenieria, que
deberian conocerlo y entenderlo antes de acabar sus estudios.

Las patentes son muy utiles como fuente de informacidon. Pueden representar un estimulo al ingenio, una fuente de
beneficios e incluso una buena salida profesional.

Esta sesion tiene como principal objetivo el de proporcionar una formacién béasica en patentes, materia que no suele
tratarse en ninguna asignatura debido a su caracter multidisciplinar (mezcla de ciencia-técnica, derecho, documentacion,
economia y cuestiones practicas). En particular se intentaran aclarar los principales malentendidos que se dan en los
entornos académicos.

PROGRAMA

(10:00-10:10 h) Inauguracién por el Vicerrector de Investigacion e Innovacion de la UPCT, José Antonio Franco Leemhuis

(10:10-11:45 h) Primera parte: Pascual Segura
1. Qué papel juega la propiedad intelectual-industrial (Pl), y particularmente las patentes, en el mundo actual.
2. Como de un descubrimiento puede derivarse una invencion.
3. Qué es lo primero que ha de hacer el investigador cuando cree tener una invencién patentable.
4. Qué se puede -y qué no se puede- patentar. Qué merece la pena ser patentado.

(11:45-12:00 h) Pausa

(12:00-12:40 h) Primera parte (continuacion)
5. Cémo redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida.
6. Como rentabilizar las invenciones realizadas por investigadores de universidades o de otros OPIs.

(12:40-13:40 h) Segunda parte: Blanca Vila
7. Por qué utilizar las patentes como fuente de informacion tecnolégica.
8. Como localizar informacién sobre patentes.

(13:40-14:00 h) Tercera parte: Francisco Hernandez (OTRI de la UPCT)
9. A quién dirigirse en la Universidad Politécnica de Cartagena para temas de patentes.

10. Coloquio.

Se ruega confirmar asistencia (otri@upct.es)




PROGRAMA DETALLADO

1. Qué papel juega la propiedad intelectual-industrial (Pl), y particularmente las patentes, en el mundo actual. Qué son los
derechos de PI. Algunos ejemplos de derechos de autor, marcas, disefios, competencia desleal y secretos industriales (know-
how). Derechos de autor especiales para proteger los programas de ordenador y las bases de datos.

2. Como de un descubrimiento puede derivarse una invencién. La aplicabilidad industrial. Cuando un descubrimiento
dificimente llegara al mercado si no se presenta una solicitud prioritaria de patente, el organismo publico de investigacién (OPI)
tiene la obligacion moral de patentar sus invenciones e intentar transferirlas. Estrategia tipica: solicitud prioritaria (espafiola) y
solicitud internacional o PCT. Extension de la proteccion mediante solicitud europea y solicitudes nacionales (EEUU, China, Japén,
etc.). La solicitud prioritaria se debe redactar en inglés y lo mejor posible.

3. Qué es lo primero que ha de hacer el investigador cuando cree tener una invencion patentable. Evitar la auto-divulgacion
prematura (i.e. antes de presentar la solicitud prioritaria) mediante conferencias, congresos, tesis, trabajos fin de carrera, internet,
articulos, etc. que afecten negativamente a la novedad o a la actividad inventiva (asi la patente y la publicacion cientifica no son
incompatibles, sino que se potencian mutuamente). Buscar el estado de la técnica anterior en todo tipo de fuentes de informacion,
pero especialmente en las que cubren patentes. Asesorarse con el personal de la OTRI.

4. Qué se puede -y qué no se puede- patentar. Qué merece la pena ser patentado. Partes de una solicitud: reivindicaciones
que definen los objetos protegidos, y memoria descriptiva que soporta las reivindicaciones. Reivindicaciones de producto/entidad y
de procedimiento/método/actividad. Exclusiones y reservas. Ejemplos quimicos, farmacéuticos, bioldgicos, electromecénicos e
informaticos. En un conjunto de resultados de investigacion siempre puede encontrarse algo patentable; pero no siempre hay algo
que merezca la pena ser patentado, 0 para cuya proteccion la patente sea la modalidad de Pl adecuada.

5. Como redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida. Requisitos de validez: que en el estado de la
técnica no se haya descrito nada idéntico; que no resulte obvia para un experto; que tenga indicios de aplicabilidad o utilidad
industrial, y que se redacte bien la solicitud de patente, incluyendo una descripcion suficiente y unas reivindicaciones claras y lo
méas amplias posible. Acuerdos de confidencialidad y de transferencia de materiales. Requisitos de enforceability: que sea dificil de
circunvalar, y facil de probar su infraccién. Recomendacion: patentar sélo cuando merezca la pena; y en tal caso patentar bien,
con ayuda de un experto.

6. Como rentabilizar las invenciones realizadas por investigadores de universidades o de otros OPIs. Las invenciones
académicas en EEUU y su valoracion. Las invenciones académicas en Espafia: Art. 20 de la Ley de Patentes en 1986; creacion
de las OTRIs en 1988. Recomendaciones de la Comision sobre gestiéon de la Pl en los OPIs. Valoracién curricular de la
explotacion de las invenciones y programas de ordenador. Publicar y patentar no son incompatibles, pero el Unico objetivo de las
patentes debe ser su explotacion y la obtencién del consiguiente beneficio econdémico. Costes de la solicitud prioritaria y la
solicitud PCT. Quiénes son inventores y quiénes son titulares. Participacion de los inventores de los OPIs en los beneficios
econémicos.

7. Por qué utilizar las patentes como fuente de informacién tecnoldgica. Ventajas de las patentes: extensa coleccion de
informacion técnica, informacion completa, novedosa, a veces Unica, en distintos idiomas, clasificada y en muchos casos de
dominio publico.

8. Cémo localizar informacion sobre patentes. Informacion gratuita en Internet en la web de la OEPM: Boletines de Vigilancia
Tecnoldgica, e-learning, etc. Bases de datos de patentes de oficinas internacionales gratuitas: esp@cenet, Register Plus y Epoline
(OEP), PatentScope (OMPI). Bases de datos de patentes de oficinas nacionales gratuitas: INVENES (OEPM), PatFT, AppFT,
(oficina de EE.UU), IPDL (oficina japonesa), CNPAT (oficina china). Bases de datos de patentes no oficiales gratuitas: Google
patents , Freepatentonline ,Surf-IP, Sumobrain, Patentlens. Servicios de informacion tecnoldgica de la OEPM no gratuitos:
Informes Tecnoldgicos de Patentes.

9. A quién dirigirse en la Universidad Politécnica de Cartagena para temas de patentes. Servicios de patentes ofrecidos por
la OTRI de la UPCT: Titularidad de la invencién segln su origen. Asesoramiento en la redaccién. Tramitacion y seguimiento del
proceso de concesion. Financiacion: el programa TRANSFER de la UPCT y otras ayudas.

10. Coloquio.

Material complementario: "El secreto estd en la marca”, "Lo atractivo esta en la forma", "Una introduccion a las patentes en
Europa”, "Guia de valoracién y licencia de patentes, FBG-UB" y "Ejemplo de solicitudes sobre una invencién académica
(dispositivo electromecanico con aplicacion médica)".



