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PROGRAMA

e Jornada |. Mecanismos de protecciéon del capital intelectual
generado en los proyectos de investigacion. PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Introduccién. Los sistemas de proteccion juridica de proteccion de la [+D+l: la
propiedad industrial y la propiedad intelectual.

Patentes, Modelos de Utilidad, Disefios Industriales, y Signos Distintivos. El
Know How y el Secreto Industrial.

La Patente, piedra angular de los mecanismos de proteccion de los resultados
de investigacion

Andlisis de los requisitos generales de patentabilidad (comprensién de los
requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial).

La nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Obras intelectuales y mecanismos de proteccién. Plataformas, aplicaciones
informaticas y obras multimedia.

La transferencia tecnoldgica y el retorno de la inversion.
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Propiedad (sobre bienes materiales)

Industrial

\) Intelectual

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Propiedad (sobre bienes inmateriales)
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¢COMO SE ORIGINAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD MATERIAL?
(Ej. Bien mueble: BIENES TANGIBLES)

X COMPRA-VENTA X DONACION X HERENCIA

X Otros negocios
juridicos

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

¢ PROPIEDAD INMATERIAL?

(Sobre bienes materiales/ tangibles)
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¢EXISTE UNA PROPIEDAD SOBRE LA INNOVACION?

Bienes Intangibles

TECNOLOGIA DISENO

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Propiedad sobre bienes
INEICHEES

DISENO

TECNOLOGIA

‘Jorge Qarcia Dominguez (del motor, seguridad, etc...)
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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PROPIEDAD MATERIAL — PROPIEDAD INMATERIAL

EJEMPLO

Sector Automovil:

-Tecnologia de dominio publico
-Patentes
- Secretos industriales
-Disefios
-Marcas

Fotografia extraida de la documentacién
de “Los Lunes del Centro de Patentes”.
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PUNTO DE PARTIDA
La imitacién de prestaciones e iniciativas
empresariales ajenas es libre (MERCADO
DE LIBRE COMPETENCIA), salvo que
estén amparadas por un
reconocido por la Ley.

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

®
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Como sefiala Pascual Segura: “La imitacion legal de la tecnologia es
honrosa y deseable desde el punto de vista social (p.ej. medicamentos
genéricos, mucho mas baratos)”.

Ademas, promueve la competencia y el desarrollo econémico.

DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL

SON DERECHOS EXCLUISIVOS Y EXCLUYENTES QUE
PROTEGEN EL OBJETO SOBRE EL QUE RECAEN DE LA
IMITACION POR TERCERAS PERSONAS O DE SU COPIA.

SON DERECHOS EN SENTIDO NEGATIVO: PERMITEN EXCLUIR
(PROHIBIR) QUE OTROS NO EXPLOTEN O COMERCIALICEN
EN OBJETO PROTEGIDO. PERO NO CONFIEREN EN SI MISMO
UN DERECHO O AUTORIZACION A SU EXPLOTACION O
COMERCIALIZACION.

PARA SU MAYOR EFICACIA, REQUIEREN DE UNA ADECUADA
PROTECCION. (REGISTROJ®&

SON DERECHOS TERRITORIALES (MARCAS, DISENOS Y
PATENTES)

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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POR LA CREACION DE
OBRAS INTELECTUALES

(ARTICULOS,
CONFERENCIAS,
PUBLICACIONES, MUSICA,
SOFTWARE, ETC...)

POR LA PROTECCION O
REGISTRO DE PATENTES,
MARCAS, MODELOS
INDUSTRIALES, ETC....

Lmro-0z>-4z— omzm-mn

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Clasificacion DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL

e PROPIEDAD INDUSTRIAL:
e Invenciones patentables:
e Patentes y Modelos de Utilidad:
e Otras protecciones:
e Marcas:

Indicaciones Geograficas:

Disefios Industriales:

Topografia de Semiconductores:
Variedades Vegetales:

Secreto Industrial (Know-How):

o PROPIEDAD INTELECTUAL:
e Derechos de Autor y Conexos:
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PATENTES Y/O MODELOS UTILIDAD.

e Proteccion de Resultados de la investigacion (no tienen porqué ser resultados
finales): procedimientos, sustancias, productos, uso.

e Proteccion de objetos e instrumentos.

e Deben ser invenciones patentables (novedad, actividad inventiva, aplicacion
industrial) y no estar excluidas.

DISENOS INDUSTRIALES (Creaciones de Forma).
SECRETO INDUSTRIAL.

e Acuerdos entre grupos de investigacion (relacion laboral), relacion entre investigadores o
grupos de diferentes Universidades, Centros Tecnolégicos, etc... (relacién comercial:
Clausulas y Contratos).

PROPIEDAD INTELECTUAL

e Publicaciones y Conferencias, informes, notas, graficos, diagramas,
grabaciones, etc...

OBTENCIONES VEGETALES
TOPOGRAFIA DE SEMICONDUCTORES.

MARCAS.
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Esquema de
derechos de pi

Propiedad Inteleciual

PROPIEDAD INTELECTUAL s

P e —e
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¢/, Qué proteccion juridica crees
gue pueden tener los siguientes
objetos?

e

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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GARCIA DOMINGUEZ &
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GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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= Silk&pil seman uae

£3Bluetooth B
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GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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JUSTIFICACION DE LA PROTECCION DE LA
14D+l

Si protegemos adecuadamente la actividad en investigacion e
innovacién (creacién de nuevas sustancias y productos, o0 mejora de
los conocidos) = recuperamos la inversién en |+D+1.

Se amortiza el coste humano y econdmico. También se obtienen
beneficios.

Desarrollo y crecimiento de las Empresas, las Universidades y de
los Centros de Investigacion.

Mas y mejores recursos para continuar con la actividad en 1+D+l.
Se contribuye al progreso (mejora salud, agricultura, alimentacion,
mejora de las comunicaciones, etc, etc...)

Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.

Con la transferencia tecnoldgica (transferencia del conocimiento),
se contribuye a aplicar los resultados en la sociedad.

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Propiedad Industrial
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Aplicacion Industrial
De la Investigacion
Cientifica e Innovacion
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Creaciones técnicas:
[
e L

B) Signos Distintivos [

tle Falerdes v Marcis

C) Creaciones de forma:
[

D) Otras figuras juridicas:

A) Creaciones técnicas: Patentes y
Modelos de Utilidad:

e Patente de invencion: Es el Titulo o certificado por el
que se otorga, a su titular, un conjunto de
, durante un periodo de
tiempo limitado:
. Se puede
"prolongar” dicho plazo, hasta un total de 5 aflos mas,
exclusivamente en las patentes de medicamentos y
productos fitosanitarios, con el objetivo de compensar el
tiempo destinado a la autorizacién administrativa previa
a su comercializacion. Para que una invencion sea
patentable, ésta debera satisfacer determinados
requisitos ( ): que son,
, . Sdlo
las invenciones que cumplan con estas tres
caracteristicas simultanearmente, podran ser patentadas.

17
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Ejemplos de Patentes

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

Tipo de Patentes

e Patentes de producto (o sustancia): protege cada uno

de los componentes de un determinado objeto o producto, asi como el
objeto o producto final. Ejemplo: El sildenafil (sustancia quimica de la

Viagra®).
Patentes de procedimiento: protege las operaciones,

mecanismo, método o férmula, por el que se transforma un compuesto
inicial en un producto final. El derecho de explotacion exclusiva conferido al
titular de la patente de procedimiento, no sélo comprende la puesta en
practica del procedimiento patentado, sino también la explotacién de los
productos directamente obtenidos como consecuencia de ese
procedimiento.

Patentes de uso (nuevo uso o utilizacion): protege
la forma de utilizar un determinado producto o sustancia ya conocido.
Ejemplos:
e Patente n°® 200501141 en la utilizacion del acido docosahexaenoico para el
tratamiento de enfermedades tumorales.

e Patente n° 200202963 en la utilizacion del acido docosahexaenoico como
principio activo para el tratamiento de la lipodistrofia.

e Patente n° 200503202 en la utilizagion del acido docosahexaenqicopatawet
tratamiento del dafo celular oxidativo. ASOCIADOS
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e Modelo de Utilidad: Es el Titulo o certificado
que protege

consistentes en dar a un objeto o producto una
configuracion, estructura o composicion de la
que resulte alguna ventaja practicamente
apreciable para su uso o fabricacién. Se excluye
las invenciones de procedimiento, las que
recaigan sobre materia bioldgica y las
sustancias y composiciones farmacéuticas. El
tiempo por el que se otorga la proteccidn es de

a contar desde la fecha de
presentacion de la solicitud.

37 GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

Ejemplos de modelos de
utilidad

Y
(ﬂﬁ(({tlllli]}))};! i

Fotografias extraida de la documentacién
de “Los Lunes del Centro de Patentes”.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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INVENCIONES:

Invenciones

Tipo de Patentes:

o_Patentes de producto (o sustancia): protege
cada uno de los componentes de un
determinado objeto o producto, asi como el
objeto o producto final. Ejemplo: El sildenafil
(sustancia quimica de la ).

o_Patentes de procedimiento: protege las
operaciones, mecanismo, método o férmula, por
el que se transforma un compuesto inicial en un
producto final. El derecho de explotacion
exclusiva conferido al titular de la patente de
procedimiento, no sélo comprende la puesta en
practica del procedimiento patentado, sino
también la explotaciéon de los productos
directamente obtenidos como consecuencia de
ese procedimiento.

o Patentes de uso (o nuevo uso):

protege la forma de utilizar un determinado
producto o sustancia ya conocido. Son patentes
dependientes (requieren una licencia del titular)
de la patente del producto ya existente.

Ejemplos de patentes de uso:

Patente n? 200501141 en la utilizacién del acido docosahexaenoico para el tratamiento
de enfermedades tumorales

La RAE, define como “accién y efecto de inventar”,
e ‘inventar” como ‘hallar o descubrir algo nuevo o no
conocido”. Por tanto, podriamos decir que un invento (una
invencion) es el objeto, la sustancia, el método, la aplicacion, el
uso, en definitiva, el hallazgo de algo que, anteriormente, no
era conocido.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todos los
hallazgos o descubrimientos, no todas las invenciones, son
patentables, ya que, para ello, deberan cumplir unos requisitos,
denominados , establecidos por
Ley.

Patente de inven Es el Titulo o certificado por el que se
otorga, a su titular, un conjunto de derechos exclusivos sobre
una invencion, durante un periodo de tiempo limitado:

a contar desde la fecha de presentacion de la solicitud dv
patente.

Para que una invencion sea patentable, ésta debera satisfacer
determinados requisitos (requisitos de patentabilidad): que son
novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial. Sélo las
invenciones que cumplan con estas tres caracteristicas
simultaneamente, podran ser patentadas.

Por tanto, solo seran patentables las invenciones , que
impliquen y sean susceptibles de

Patente n? 200202963 en la utilizacion del acido docosahexaenoico como principio activo

para el tratamiento de la lipodistrofia.

Patente n? 200503202 en la utilizacion del acido docosahexaenoico para el tratamiento
del dafio celular oxidativo,

PATENTES: REQUISITOS DE PATENTABILIDA

EJEMPLO DE
PATENTES

EJEM. DE MODELOS DE
UTILIDAD

Es un requisito basico de patentabilidad que
condiciona la validez de una patente a que ésta no se encuentre
incluida en el estado de /a técnica. El estara
constituido por todo lo que antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente, o en su caso de la prioridad, se hubiera
hecho publico en Esparia o en

. Por tanto, el Estado de la Técnica lo formara ) las
descripciones escritas u orales (como por ejemplo, articulos
técnicos publicados en cualquier parte del mundo; conferencias
ofrecidas que versen sobre el objeto de la invencion, etc...). 2) la
utilizacién anterior a la fecha de solicitud, del objeto de la
invencion, tanto efectuada por el titular como por cualquier otro. 3)
cualquier otro medio de divulgacion del objeto de la invencion.

(o no obviedad): Es el denominado mérito
inventivo, caracterizado por la falta o carencia de obviedad de la
patente. La invencion, debe no ser evidente para un experto en la
materia, de lo contrario no podra ser objeto de patente. Nos
encontramos en este requisito con otra diferencia, en este caso
muy sutil, entre la Patente y el , que atiende a
que la invencién protegida por este Ultimo, no debe ser muy
evidente para un experto en la materia. Este suti detalle
determina la invencién de menor grado que caracteriza al modelo
de utilidad.

Es el requisito de patentabilidad que exige
la posibilidad de que la patente pueda ser fabricada o utilizada en
cualquier clase de industria. Por tanto, las invenciones puramente
tedricas sin indicacién de su aplicaciéon no seran patentables.
Este requisito contribuye a la identificacion del invento y su
funcionalidad.

31/05/2018
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Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad

Requisitos Patentes Modelos de Utilidad
Novedad Mundial Mundial

Actividad Inventiva Maxima: la invencién debe no ser Minima: la invencion debe no debe ser
evidente para un experto en la materia muy evidente para un experto en la
materia

Objeto de la invencion Productos, procedimientos, sustancias, e Invenciones industrialmente aplicables
invenciones de uso. que den a un objeto o producto una
configuracion, estructura o composicion
de la que resulte alguna ventaja
practicamente apreciable para su uso o
fabricacion. Se excluye las invenciones
de procedimiento, las que recaigan
sobre materia biolégica y las sustancias
y composiciones farmacéuticas.

Periédo maximo de Proteccion 20 aiios 10 afios

Certificados complementarios Solo los admiten las patentes de No admiten
de proteccion (CCP) medicamentos y productos fitosanitarios

(hasta un maximo de 5 afios mas de

proteccion).

Si admiten adiciones relativas a mejoras No admiten
Adiciones o desarrollos de la misma invencion.

Procedimiento Mas exigente y mas costoso Menos exigente y menos costoso

Vias de Proteccion de las Invenciones

e Via nacional:
e Patente Nacional: OEPM (Oficina Espafiola de Patentes y

Marcas).
i Frpoiols
ile Falemdes ¥ Marcis
e Via Internacional:

e Patente Europea: EPO (European Patent Office). (Convenio 31
Paises)

sy
Fulualami
neepa
Bpirat

e PCT (Patent Cooperation Treaty): OMPI (Oficina Mundial de la
Propiedad Intelectual).

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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B) Signos Distintivos:
Marcas y Nombres Comerciales

e Signos gue sirven_en el mercado para
identificar los productos o servicios y
diferenciarlos de otros del mismo tipo
0 género puestos en el mercado.

e Las marcas se vinculan a un origen

empresarial

SIGNOS DISTINTIVOS:

Por su forma de
representacion

Formadas por un signo
denominativo ~ sin  un
contexto  grsfico o
figurativo determinado

Formadas por un
gréfico (conocidos
como ‘logos”)

SIgnos sonoros

Formadas por una
combinacién  de las
dos anteriores

Formadas  por la
propia  forma  del
producto o elementos

tridimensionales - o signos olfativos y las marcas de textura (o tactiles
Y gustativas.

También es habitual que los “slogan” o “lemas comerciales”
" constituyan marcas registradas cuando son capaces de
Formadas por signos .~ e - . .
sonoros © musicales identificar por si mismos el origen de los productos o servici
para los que se utilizan (Tal es el caso de los g
publicitarios: “Vuelve a casa por Navidad”, o
El conocido lema “Vuelve
por Navidad”, asociado a la
de turrones EL ALMENDR(
reconocido como «una
», en el afio 20
una  Sentencia da la 4
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SIGNOS DISTINTIVOS:

Marcas de
Fabrica
(productos)
Dirigidas a identificar un
producto
Marcas de
servicios

Dirigidas a identificar
servi

Clasificacién_de Niza

SIGNOS DISTINTIVOS:

Marcas
Notorias ‘
Aquellas conocidas por el

sector del publico al que
se destinan en funcién de
su actividad

Marcas
Renombradas

Aquellas conocidas por
el publico general, con
independencia del
sector del publico al que
se destinan
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SIGNOS DISTINTIVOS:

Por su uso colectivo

Marcas
Colectivas

Dirigidas a identificar los
productos o servicios
ofertados  por  los
miembros una asociacion

Marcas de
Garantia

Dirigidas a  identificar
servicios: de venta o
comercializacion,  de
distribucion,  servicios
profesionales, etc

Ejemplos de marcas colectivas Ejemplos de marcas de garantia
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Diferencias:

e Denominacion social, identifica la empresa o
sociedad dentro del trafico juridico: facturas
impuestos, contratos, etc...

Nota: sélo es valida una denominacién por
sociedad inscrita.

e Nombre comercial, identifica a la empresa en
el trafico econémico.

Nota: caben varios nombres comerciales por
cada sociedad w

Se debe
Registrar
la marca
o/y
nombre
comercial

25



e

DERECHOS DE PROPIEDAD TERRITORIALES

’ ' NACIONAL

solo produce efectos

propiedad

31/05/2018
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S| QUEREMOS EXPORTAR...

Y PROTEGER NUESTRA MARCA EN LOS PAISES DONDE EXPORTEMOS...

Vias de Proteccion de las Marcas

e Via nacional:

e Marca Nacional: OEPM (Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas).

Pifictn [epancin

e Falerdes ¥ Marcis

e Via Internacional:
e Marca Comunitaria: OAMI Registro en 28 Paises EU.

e Marca Internacional (Sistema del Arreglo-Protocolo de Madrid).
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MARCA EUROPEA

(PROTECCION EN LOS 28 ESTADOS UE)

Canarkas

Agores

MARCA INTERNACIONAL

(Tratados Internacionales: Arreglo y Protocolo de Madrid)

Algunos paises que no pertenecen:

28
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C) Creaciones de forma: Disenos
Industriales

e Titulo o certificado que protege la
apariencia de la totalidad o de una parte
de un producto, que se derive de las
caracteristicas de, en particular, las
lineas, contornos, colores, forma,

textura o materiales del producto en si
o de su ornamentacion.

e Bidimensional / Tridimensional.

58 GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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CREACIONES DE FORMA:

Creaciones de

Forma

Tipos de Disefios
Industriales

Tradicionalmente, han
existido dos formas o
tipos de  disefios
industriales:

-Modelos Industriales
Protegen un disefio
industrial
tridimensional.
-Dibujos Industriales
-Protegen disefios

industriales
bidimensionales

CREACIONES DE FORMA

En las Ultimas décadas se ha desarrollado de forma
espectacular el nimero de productos con una “estética
industrial” que los diferencia del otros del mismo género. Tanto
la propia forma visual de un producto, como la forma de
presentarlo mediante envases o envoltorios singulares,
permiten a las empresas distinguirse de sus competidores.
Innovar en la forma (disefio) de un producto, incide de forma
directa en los consumidores, ya que resultan mucho mas
atractivos. Crear una nueva forma de un producto es innovar en
su disefio.

DISENO INDUSTRIAL

Es el Titulo o certificado por el que se protege la apariencia
externa de la totalidad o de una parte de un producto, que se
derive de las caracteristicas de, en particular, las lineas.
contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en
si_ o de su omamentacién. Tipos de Disefio: Bidimensional
Denominado también Dibujo Industrial Tridimensional

(denominado igualmente Modelo Industrial).

La duraciéon de la proteccion conferida por los Disefios
Industriales es de 5 afios contados desde la fecha de
presentaciéon de la solicitud de registro, si bien, pueden

renovarse por uno o mas periodos sucesivos de 5 afios hasta
un méximo de 25 afios.

31/05/2018

Se protege el aspecto visual, su configuracion externa, la
forma en como lo percibimos.

Ejemplos de Disefios Industriales

Fotografias extraida de la documentacion
de “Los Lunes del Centro de Patentes”.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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Ejemplos en el que encontramos las tres
figuras: patente o modelo u., disefio
industrial, y marca.

disefo

tecnologia
de laminas
intercaladas

Fotografias extraida de la documentacion

de “Los Lunes del Centro de Patentes”.
GARCIADOMINGUEZ &

ASOCIADOS

EASYTONE

TONES 7/

Nuevo sistema:

nuevo C()flCCpt()Z
nueva marca

Propiedad Industrial e Intelectual
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Las zapatillas deportivas mas vendidas en USA en el 2010

Se vendieron 540.000 EasyTone en USA en el 2010

Reebok aumentd un 15% su facturacion en el 2010
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D) Otras figuras de proteccion

e Topografia de Semiconductores: Ley 11/1988, de 3 de mayo, de
proteccién juridica de las topografias de los productos semiconductores.
Los productos semiconductores dependen en gran medida de sus

topografias, que son el resultado directo del disefio y del esfuerzo creativo
del creador.

Producto semi-conductor: forma final o intermedia de cualquier producto:

- constituido por un sustrato que incluya una capa de material
semiconductor,

- que tenga una o mas capas suplementarias de materiales conductores,
aislantes o semiconductores, dispuestas en funcién de una estructura
tridimensional predeterminada y

- destinado a desempefiar, exclusivamente o junto con otras funciones, una
funcién electrénica.

Topografia de un producto semiconductor: serie de imagenes
interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o
codificadas,

- que representen la estructura tridimensional de las capas que componen
el producto semiconductor;

- en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una
de las superficies del producto semiconductor en cualquiera d% sus fases

. Y, [ ARCIA DOMINGUEZ &
de fabricacion. ASOCIADOS

31/05/2018
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Variedades Vegetales: Ley 3/2000, de 7 de enero, de
régimen juridico de la proteccion de las obtenciones
vegetales y en Europa: Reglamento (CE) 2100/94 del
Consejo, de protecciéon Comunitaria de Obtenciones
Vegetales.

Titulo o certificado por que confiere a la persona que
haya creado o descubierto y desarrollado una variedad
vegetal, o sus causahabientes, un conjunto de
derechos en exclusiva sobre la misma, entendida ésta
como conjunto de plantas de un solo taxén botanico del
rango mas bajo conocido que, pueda:

Definirse por la expresion de los caracteres resultantes
de un cierto genotipo o de una cierta combinacién de
genotipos.

Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la
expresion de uno de dichos caracteres por lo menos, y

Considerarse como una unidad, habida cuenta de s

GARCIA DOMINGUEZ&

aptitud a propagarse sin afteramon ASOCIADOS

VARIEDADES VEGETALES

El sistema de la UPOV de
proteccion de variedades

vegetales surgi6 con la adopcion
del Convenio Internacional para la
Proteccién de las Obtenciones
Vegetales por una Conferencia
Diplomatica, el 2 de diciembre
de 1961, en Paris. A partir de ese
momento comenzaron a
reconocerse en todo el mundo los
derechos de propiedad industrial
de los obtentores sobre sus
variedades.

En Espafia, el sistema de
proteccion nacional recoge los
principios del sistema de la UPOV

rons

Distintas variedades de tomates

INFORMACION PRACTICA IMPORTANTE:

El certificado de proteccion de variedad vegetal protege
aquella variedad desconocida o nueva desde un aspecto
puramente morfolégico; esto es, que la diferencia del resto
por su textura, su grosor, su color, por los rasgos de la piel,
etc...
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Vias de Proteccién

-Nacional

La Oficina Espariola de Variedades Vegetales (OEVV) esta reconocida como oficina de examen de la Oficina
Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) para mas de 50 especies, encontrandose entre ellas, desde
las mas tradicionales como los citricos, cereales, olivo, girasol, maiz, tomate, pimiento y lechuga, hasta

especies como la Zoysia matrella,

Juglans  nigra  (nogal) o  Distichlis  spicata.

OFICINA ESPANOLA DE VARIEDADES VEGETALES

c/. Alfonso XII, 62
28014 MADRID
Fax 91.347 67 03
-Internacional:

-Comunitaria: Organismo encargado Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales

-Sistema Internacional de de la UPOV

N v

Para mas informacién ver la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen juridico de la protecciéon de las
obtenciones vegetales y el Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de proteccién Comunitaria de

Obtenciones Vegetales

SECRETOS INDUSTRIALES:

Secretos Industriales

Existen muchos sectores donde el
secreto industrial es un componente
clave de proteccion de las empresas.

-Sector de la Automocion
-Sector Alimenticio

-Sector Cosmético

-Sector Quimico-Farmacéutico
-Investigacion Cientifica

-Etc...

Realmente, cualquier sector
tecnoldgico mantiene en secreto
muchas partes de su “kno-how”.

SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial no es un sistema propiamente
dicho de proteccion

)3
sino _que consiste en una obligacién juridica de
determinadas personas involucradas en una empresa o
conjunto de empresas. Esta forma de proteccion es
peligrosa, porque no impediria que cualquiera llegase al
mismo resultado y lo explotase libremente, e incluso
protegiese por medio de patente u otra forma de
proteccién que crea derechos de propiedad que obligan
a todos, incluso, en determinados aspectos, al poseedor
del secreto. La pérdida del caracter de secreto puede
deberse a un descuido del titular del mismo por no
observar todas las medidas necesarias para su
mantenimiento en esa situacion.

Este sistema es aconsejable para partes de una
tecnologia, es decir, mantener en secreto una parte y
otras protegerlas por otras vias (por ejemplo patentes).

SECRETO INDUSTRIAL Y
PATENTE SON
COMPLEMENTARIOS
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FORMULA SECRETA

Clausula Tipo de Confidencialidad

Cualquier informacién a la que acceda o pueda acceder el investigador/empleado, de
cualquier tipo o naturaleza, accesible tanto de forma oral, grafica, visual o escrita,
sobre datos técnicos u otros derivados de los procesos de investigacion, tales como:
férmulas, procesos de fabricacion, métodos de trabajo, muestras, manuales de
instruccion, software, modelos, prototipos, know-how, relacién de clientes y
proveedores, secretos industriales, patentes u otros derechos de propiedad industrial
e intelectual, notas, informes, diagramas, graficos, planos, disefos, bocetos, siendo
un listado no limitativo, (en adelante “Informacién Confidencial”), que se revele y/o a
la que tenga acceso el EMPLEADO/INVESTIGADOR con motivo de su relacion
laboral, de forma directa o indirecta, sera considerada y tratada como estrictamente
confidencial y titularidad exclusiva de la EMPRESA/UNIVERSIDAD,
comprometiéndose el EMPLEADO/INVESTIGADOR a mantenerla en secreto y a no
divulgarla a terceros sin la autorizacion previa y por escrito de la
EMPRESA/UNIVERSIDAD y a no usarla mas que para el desarrollo de las funciones
que se le encomienden.

Se puede establecer una clausula de penalizacién por inclumplimiento (cantidad
econdmica a abonar en caso de inclumplimiento).

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

31/05/2018
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EJEMPLO: COCA-COLA ES (ENTRE OTRAS COSAS) PROPIEDAD INDUSTRIAL

Nadie puede copiar su marcaD

Nadie sabe el secreto de su

. ™Secret
A

féormula

Nadie puede copiar el disefio
de su botella
=

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

EJEMPLO: PASTELERIA EN SALAMANCA “EL PASTELERO”.

Nadie puede copiar su marcaD

Nadie sabe el secreto de sus
“CREMAS”

Nadie puede copiar el dise
de sus productos
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FIN PRIMERA PARTE

PRIMERA GRAN VENTAJA

Del Sistema de patentes

EXISTE UNA RELACION DIRECTA ENTRE LA
PROTECCION DE LAS INVENCIONES Y EL
DESARROLLO ECONOMICO DE UN ESTADO

(LOS PAISES ECONOMICAMENTE DESARROLLADOS SON LOS QUE
TRADICIONALMENTE MAS HAN INVERTIDO EN PROTEGER SU
INNOVACION: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS)

GARCIiA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

31/05/2018
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SOLICITUD DE PATENTES SISTEMA PCT POR PAIS DE ORIGEN ANOS 2004-2008

Countries of Origin 2004 A5 206

tTfited States of Ameria ) 43350 46803 50,041 54086 | 5352t
264 2860 27033 2rad] s Tad
15,214 15,984 16,732 17818] 18428
3,558 4588 5,044 7061 7008
5, 184 5,746 6,042 .56 6,867
1,706 2503 3,951 544 1 6,089
5 027 5084 5,090 5,53 5517
4 284 4,500 4529 4 359 4349
2,651 2,883 3,316 3657 4114
2,595 3,200 3,577 3,778 3,832
2,104 2318 2,566 2,847\ 2966
2,189 2,342 2,716 2046\ 2030
1672 1,893 1,845 1995\ 2,119
1,837 1% 2001 ap53  \ 2025
1,227 1454 1,569 1,746 \ 1,882
9,245 10,326 11,084 12,252 17 [
122610 136688 149,056 150886 1e386Q |

Source: WIFD Statistics Database

ESpana (@0 2008).....c.cueviviereririerireee st e ses e s b s e erens e 1.263

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

SEGUNDA GRAN VENTAJA

EXISTE UNA RELACION DIRECTA ENTRE LA
PROTECCION DE LAS INVENCIONES Y EL
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

GARCIiA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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fpplicant’s Hame

HUAWEI TECHHOLOGIES 00, LTD. China

PANASONIC CORPORATION Japan

FONINELUKE FHILIPS ELECTROMICS M., Hetherlands

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKD KAISHA Japan

ROBERT BOSCH GhMEH Gemany

SIEMENS AKTIENGESELLS CHAFT Gemnany

MOKIA CORPORATION Finland

LG ELECTROMICE IMC. Republic of Komea

TELEFOMA KTIEEQ LAGET Lbd ERICSSOM (PUEL) Sweeden

FLUITSL LIMITED lapan

QUALCOMM INCORPORATED United States of America

MEC CORFORATION lapan

SHARP KABUSHIKI KAISHA Japan

bAICROSOFT CORPORATION United States of America

MACTOROLA, INC United States of America

EASF SE Gemany

INTERHATIONAL BUSIMESS A CHINES CORPORATION  United States of Amenca

3hd IMHOWATIVE FROFERTIES COMPANY United States of Amernica

SAMSUNG ELECTROMICS @0, LTD. Republic of Komea

E.l. DUPONT DE MEMOLURS AND QORPANY United States of America
Souree: WIPD Statistic:s Databaze

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Appdicant PLCT Filiegs

tep Begonts of the University of Califon

Lnlvweriity of Florida Riearch Foundaion, Ing
President. aod Fellows of Hardand Coliege

The Tnateey of the University of Parmesylvasila

Mayn Foundation for Medical L
P Y TP —" Ty ——
i Calilernia

GARCIiA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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DATO COMPARATIVO DE UNIVERSIDADES ESPANOLAS
(EJEMPLO SOLICITUDES DE PATENTES PCT DURANTE EL ANO 2008)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

TOTAL UNIVERSIDADES ESPANOLAS

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

OTRAS VENTAJAS

- Si protegemos adecuadamente la actividad innovadora e

investigadora = recuperamos la inversidn realizada en 1+D+l.
. Se amortiza el coste humano y

econdémico.

- Aumentamos nuestros ingresos y se obtienen beneficios:

-Con la transferencia tecnoldgica, se contribuye también a
aplicar los resultados de la investigacidon (e innovacion) en la
sociedad.

- Mds y mejores recursos para continuar con la actividad
investigadora.

- Se contribuye al (mejora salud, agricultura, etc..)
- Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.
- Ventajas

GARCIiA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

31/05/2018
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REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

e Son patentables las invenciones nuevas,
que impliquen actividad inventiva y sean

susceptibles de aplicacion industrial,

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

PATENTES: REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
EJEMPLO DE
PATENTES
Req os de Patenta lad:

Es un requisito basico de patentabilidad que
condiciona la validez de una patente a que ésta no se encuentre
incluida en el estado de /a técnica. El estara
constituido por todo lo que antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente, o en su caso de la prioridad, se hubiera
hecho publico en Espafia o en

. Por tanto, el Estado de la Técnica lo formaran: 1) las
| descripciones escritas u orales (como por ejemplo, articulos
técnicos publicados en cualquier parte del mundo; conferencias
e ofrecidas que versen sobre el objeto de la invencion, etc...). 2) la
utilizacion anterior a la fecha de solicitud, del objeto de la
invencion, tanto efectuada por el titular como por cualquier otro. 3)
cualquier otro medio de divulgacion del objeto de la invencion.

(o no obviedad): Es el denominado mérito
inventivo, caracterizado por la falta o carencia de obviedad de la

b
patente. La invencion, debe no ser evidente para un experto en la
materia, de lo contrario no podra ser objeto de patente. Nos
3 encontramos en este requisito con otra diferencia, en este caso
muy sutil, entre la Patente y el , que atiende a
que la invencién protegida por este Ultimo, no debe ser muy

evidente para un experto en la materia. Este suti detalle
determina la invencién de menor grado que caracteriza al modelo
EJEM. DE MODELOS DE de utilidad.
UTILIDAD

Es el requisito de patentabilidad que exige
la posibilidad de que la patente pueda ser fabricada o utilizada en
cualquier clase de industria. Por tanto, las invenciones puramente
tedricas sin indicacién de su aplicacién no serén patentables.
Este requisito contribuye a la identificacion del invento y su
funcionalidad.
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No se consideran invenciones patentables NO PATENTABLE

Los descubrimientos, las teorias cientificas y los
métodos matematicos X

Las obras literarias, artisticas o cualquier otra
creacion estética, asi como las obras cientificas

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, para juegos o para
actividades econdémico-comerciales, asi como los
programas de ordenadores

Las formas de presentar informaciones

Los métodos de tratamiento quirdrgico o

terapéutico del cuerpo humano o animal ni los

métodos de diagnostico aplicados al cuerpo

humano o animal

*Si son patentables los productos tales como las sustancias o composiciones y los aparatos e
instrumentos para la puesta en practica de métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico.

Jorge Garcia Dominguez
GARCIiA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Requisitos basicos: novedad, actividad
inventiva y aplicacion industrial

e Novedad: Es un requisito basico de patentabilidad que
condiciona la validez de una patente a que ésta no se
encuentre incluida en el estado de la técnica. El Estado
de la Tecnica estara constituido por

, 0
en su caso de la prioridad,
Por tanto, el Estado de la
Técnica lo formaran:
(como por ejemplo, articulos técnicos publicados
en cualquier parte del mundo; conferencias ofrecidas
que versen sobre el objeto de la invencion, etc...).

43



e Articulo 6. 1.LP Se considera que una invencion es
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la
técnica.

2. El estado de la técnica esta constituido por todo lo
gue antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente se ha hecho accesible al publico en Espafia o
en el extranjero por una descripcion escrita u oral, por
una utilizacién o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de
la técnica el contenido de las solicitudes espainolas de
patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren
sido originariamente presentadas, cuya fecha de
presentacion sea anterior a la que se menciona en el
apartado precedente y que hubieren sido publicadas en
aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica (denominado en Inglés the Prior Art o, en ocasiones State of the Art), constituye toda la
informacién que se ha puesto a disposicion del publico, por cualquier via y en cualquier forma, antes de la fecha del
primer depdsito efectuado de una solicitud de patente en cualquier Pais.

Sabemos que para la validez de una patente, ésta (la invencion que protege) debe ser nueva (no conocida) a nivel
mundial. Con el fin de poder determinar qué es lo conocido en el mundo en un sector industrial determinado, antes de
que se presente la solicitud de una patente, las legislaciones de patentes de los Estados han confeccionado un
parametro denominado Estado de la Técnica que consiste en toda la informacién a la que ha podido tener acceso
cualquier persona, (incluida el inventor), independientemente de que éste, particularmente, conociera dicha informacion.

La informacién difundida en cualquier pais o lugar, que anticipe (que contenga) la reivindicacion técnica de una
invencion que pretende protegerse como patente, invalida radicalmente dicha patente.

Con el fin de evaluar la validez de una solicitud de patente, las oficinas de patentes de los Estados realizan informes de
busqueda retrospectivas (exploran el Estado de la Técnica) particularmente con especial atencién a lo divulgado por
otros documentos de patentes en otros paises. Sin embargo, hay que sefalar que el Estado de la Técnica puede
contener otra informacion extraida de publicaciones cientificas, conferencias, articulos, o de cualquier otro medio de
publicacién o difusion. De ahi_que resulte extremadamente importante que no se difunda ni_se publique
absolutamente nada del contenido de un invento, antes de presentar su patente.

En Espania, el informe de busqueda que realiza la OEPM se denomina INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA
TECNICA, informe obligatorio que debe realizarse en todo procedimiento de solicitud de una patente para éste se
complete.

31/05/2018
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e Actividad Inventiva (o0 no obviedad): Es el
denominado , caracterizado por
la falta o de la patente. La
invencion, debe no ser evidente para un experto
en la materia, de lo contrario no podra ser objeto
de patente. Nos encontramos en este requisito
con otra diferencia, en este caso muy sutil, entre
la Patente y el Modelo de Utilidad, que atiende a
que la invencion protegida por este ultimo, no
debe ser muy evidente para un experto en la
materia. Este sutil detalle determina la
invencion de menor grado que caracteriza al
modelo de utilidad.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

Articulo 8. 1.LP Se considera que una
invencion implica una actividad inventiva si
aquélla no resulta del estado de la técnica de
una manera evidente para un experto en la
materia.

e Aplicacion Industrial: Es el requisito de
patentabilidad que exige la posibilidad de que la
patente pueda ser fabricada o utilizada en
cualquier clase de industria. Por tanto, las
invenciones puramente tedricas sin indicacion
de su aplicacién no seran patentables. Este
requisito contribuye a la identificacion del
invento y su funcionalidad.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

45



31/05/2018

(IET) INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

Con el fin de evaluar la validez de una solicitud de patente, las oficinas de
patentes de los Estados realizan informes de bdsqueda retrospectivas (exploran
el Estado de la Técnica) particularmente con especial atencion a lo divulgado
por otros documentos de patentes en otros paises. Sin embargo, hay que
sefalar que el Estado de la Técnica puede contener otra informacidn extraida de
publicaciones cientificas, conferencias, articulos, o de cualquier otro medio de
publicacién o difusién. De ahi que resulte extremadamente importante que no
se difunda ni se publique absolutamente nada del contenido de un invento,
antes de presentar su patente.

En Espaiia, el informe de busqueda que realiza la OEPM se denomina INFORME
SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA, informe obligatorio que debe realizarse en
todo procedimiento de solicitud de una patente para éste se complete.

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Alcance de la Patente

e La proteccién conferida por la patente o por

la solicitud de patente se determina por el
contenido de las reivindicaciones. La

descripcion y los dibujos sirven, sin embargo,
sélo para la interpretacion de las
reivindicaciones.

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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Observacion:
CARACTERISTICAS de la PATENTE

TiTULO DE PROPIEDAD de caracter PATRIMONIAL.
MONOPOLIO A CAMBIO DE PUBLICACION.

puede ser objeto de cotitularidad y expropiacion

es transmisible (pueden establecerse sobre ella licencias,
usufructos, ser dada en garantia — mediante hipoteca
mobiliaria — etc..)

la patente es indivisible aunque pertenezca a varias
personas a la vez

Observacion: la concesidn de la patente se efectua sin

perjuicio de tercero y sin garantia del Estado en cuanto a su
validez.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

Valoracion del requisito de novedad y
su incidencia en las reivindicaciones

Ejemplo Practico:

Se presenta una invencion cuya descripcidn se refiere a un
indicador de viento utilizado en embarcaciones de vela con la
finalidad/utilidad de servir para indicar la éptima orientacidn
de la vela con respecto a la direccién del viento:

“Una 6ptima orientacién de la vela con respecto al viento
permitird maximizar la velocidad, mayor rentabilidad de los
eSfuerzos en el manejo de la embarcacidn, etc..., en definitiva
una mayor eficacia en la navegacién”.

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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ESTADO DE LA TECNICA:

El ET descrito parte de
elementos u objetos conocidos
gue ilustran el problema
planteado: Fig. 1, Fig. 2, Fig.

Problema planteado:

En el Estado de la Técnica conocido, puede
surgir un problema de eficacia cuando la
cinta estd mojada. El extremo libre de una
cinta himeda puede adherirse a la vela,
perdiendo su eficacia al no poder ser movida
mas por el viento. Una vez pegada la cinta,
resulta dificil para el navegante separarla de
de forma manual. Por otra parte, la fuerza
de la corriente de viento

alo largo de la vela, generalmente, no es
suficiente para liberar la cinta de la vela.

Invento: Solucién al Problema planteado

El objeto de la invencion es proporcionar un indicador de viento cuyo extremo
libre no se quede pegado a la vela.

Este objetivo se consigue mediante un indicador de viento, segun la
reivindicacion X.... Se coloca entre la vela y el extremo fijo de la cinta un elemento
longitudinal que permita mantener una distancia entre ellos. De esta forma, el
viento podra fluir entre la vela y la cinta, ayudando a separar la cinta de la vela si
ésta queda pegada o adherida por la humedad.

48



INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA (IET)

El IET revela los siguientes documentos, de mayor o menor
relevancia:

Fig. 1, Fig. 2 Fig.1y 2

PREGUNTAS

éPuede considerarse nuevo el INVENTO?

éQué relevancia tienen la DESCRIPCION y las REIVINDICACIONES?

IMPORTANTE

EL VALOR DE UNA PATENTE DEPENDE MUCHO DE SU REDACCION

31/05/2018
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Otro ejemplo:

Reivindicacion:

“Silla caracterizada por estar formada de un
respaldo, una base y cuatro patas”

50
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Otro ejemplo:
en este caso relacionado con acciones de “infraccion”

Reivindicacion:

“Capsula de café monodosis caracterizada
y econtrarse cerrada mediante un
adhesivo/mecanismo etc

Ejemplo: Capsulas de café - Nestlé Vs Sara Lee

1700 patentes
de cobertura de
los sistemas
Nespressoe
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Cépsulas Nespresso: generaron 2530

INNOVACION Millones de Euros en el afio 2010
Sistemas Patentados

rm
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E By i

CHRUSTIAM ALVARADC

Nestla demanda a Sara Lee por |a capsula compatiole con Mespresso

¢Las capsulas de Sara Lee
(Marcilla) escapan a las
de las
patentes de Nestlé?
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e X: de particular relevancia

e Y: de particular relevancia combinado con
otro/s de la misma categoria

e A: refleja el estado de la técnica
e O: referido a divulgacién no escrita

e P: publicado entre la fecha de prioridad y
la de presentacion de la solicitud

e E: documento anterior, pero publicado
después de la fecha de presentacion de la
solicitud

Partes de la Solicitud de Patente

e Formulario de Solicitud.
e Memoria:

Titulo de la invencion.
Indicacion del Sector de la Técnica al que pertenece.
Sefalar el Estado de la Técnica anterior que se conozca.

Explicacién de la invencion, tal y como se caracteriza por las
reivindicaciones. Se precisa el problema planteado y la solucion
propuesta.

Descripcidn de los Dibujos (si éstos se incorporan).

Basadas en la descripcién y numeradas.

Pueden ser dependientes o independientes entre si (de sustancia o
producto, procedimiento y de uso).

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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e Poder de Representacién: Si se hace mediante un
representante (Agente o Abogado).

e Copia certificada de la solicitud anterior reivindicada, sélo si se
da el caso, (denominado también “documento de prioridad”).

e Una lista de secuencias (para el caso en que la solicitud
divulgue una o més secuencias de nucleétidos o de
aminoacidos).

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Alcance de la Patente

e La extension de la proteccion conferida por la
patente o por la solicitud de patente se
determina por el contenido de las
reivindicaciones. La descripcion y los dibujos
sirven, sin embargo, para la interpretacion de
las reivindicaciones.

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

31/05/2018
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Observacion: Suficiencia de la
Descripcion

e La invencion debe ser descrita en la

solicitud de patente de manera
suficientemente clara y completa para
que un experto sobre la materia pueda
ejecutarla.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

MEMORIA DE LA PATENTE:
LA DESCRIPCION
e PARTES DE LA DESCRIPCION DE LA MEMORIA:

Debe ser claro y conciso.

Se trata de que en una o dos lineas se pueda tener una idea global del
producto o procedimiento de la invencion.

Tiene que dar idea de la invencion sin hacer muchas referencias a sus
cualidades. Estas deben estar referidas s6lo cuando sean caracteristicas de
la invencion.

El titulo no tiene porque cumplir funciones de marketing.

Se deben evitar los titulos demasiado largos, de 2 a 7 palabras seria el

tamafio deseado.
o (Recomendacion efectuada por el CSIC).

Ejemplos: (Todos ellos de la USAL)

o RADAMICINA, UN PROCESO PARA SU PRODUCCION Y SU USO COMO INDUCTOR DEL
PROMOTOR TIP A

o ENZIMA CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA
PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL RECUENTO DEL NUMERO ABSOLUTO DE
CELULAS U OTRAS PARTICULAS PRESENTES EN UNA MUESTRA.
MAMIFEROS NO HUMANOS TRANSGENICOS COMO MODELOS PARA PATOLOGIAS
HUMANAS CON ORIGEN EN CEL#-AS STEM.
SONDA PERFECCIONADA PARA LA MEDICION DE LA HUMEDAD DEL SUELO MEDIANTE
TDR
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Se trata de una mera indicacion del sector de la técnica (campo
técnico) a la que pertenece o se encuadra la invencién. Antes de
abordar la descripcion propiamente dicha de la invencion, deben
exponerse de forma clara en qué sector de la técnica se
desenvuelve el objeto o procedimiento que nos interesa patentar.
Sirve para centrar el objeto de la invencion.
Por ejemplo, podemos hablar de un primer sector: quimico,
farmacéutico, ceramico, tecnologia fisica, agricultura, etc. y
concretar en funcién de un segundo sector segun la aplicacién de la
invencion: (catalizadores para..., producto fitosanitario para...,
dispositivo electronico para..., etc.).
Es aconsejable que la indicacion del sector de la técnica ocupe sélo
de 3 a 7 lineas aproximadamente.
Ejemplo:
e Titulo: Procedimiento para el estudio de la activacion funcional
de leucocitos, plaquetas y otras células. Patente Europea (n°
publicaciéon 1063526) — Prioridad: ES 9901181

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

e Sector de la técnica descrito para el ejemplo:

Esta invenciéon se relaciona con un procedimiento
para el estudio de la activacion funcional de leucocitos,
plaguetas y otras células, producida in vivo o inducida in vitro,
basada en la estabilizacién de proteinas de membrana
citoplasmatica y su deteccion mediante técnicas de citometria
cuantitativa sin manipulacién adicional de la muestra.

La invencidn esta principalmente relacionada, aunque
no exclusivamente, con un procedimiento para la cuantificacién
especifica, sensible, econdémica y rapida de la expresién
acumulativa de proteinas que son usualmente expresadas en
forma transitoria en la membrana citoplasmatica y reflejan un
estado especifico funcionalmente activado en respuesta a los
estimulos que han actuado in vivo y pueden ser medidos ex vivo
o0 han sido administraos en vitro, a través del uso de
compuestos capaces de inhibir selectivamente la escision y la
secrecion de las proteinas de la membrana citoplasmatica al
medio extracelular sin afectar la funcionalidad de la célula.

(Esta forma 2) es mas clara y mas concisa)

31/05/2018
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Tras la exposicion del campo de la técnica a que se refiere la invencion, se
debe explicar a qué problema técnico se enfrenta la invencion.

Para ello, debera hacer relacion a todos los documentos y publicaciones,
bibliograficos o de patentes, que se conozcan sobre el tema.

Este apartado debe ayudar al examinador a la comprension de nuestra
invencion. Por esa razén debemos al examinador describir todo aquello que
conocemos, los procedimientos o técnicas utilizadas hasta la fecha, los
productos que hay en el mercado para..., los dispositivos que se utilizan en
..., los procedimientos conocidos para...etc.

Cuando se hace alguna referencia a publicacién o patente se deberan dar
todos los datos para ser localizada: autor, revista, fecha e incluso, pagina o
lineas, para el caso de publicaciones ; preferiblemente los datos de
publicacion de la patente, numero, fecha de publicacién y titular de la
patente, para el caso de patentes.

Deben estar citados, en la medida de lo posible, todos los documentos que
reflejen el estado de la técnica anterior.

La extension del contenido de este apartado no debe superar las dos
paginas.

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Es el elemento mas importante de la memoria para reivindicar como nueva nuestra
invencion.

Como toda la memoria de la patente, debe estar igualmente redactada de forma
sencilla, detallada y completa, pudiendo ir acompafiada de ejemplos.

La descripcion de la patente (del invento), debe ser suficiente para que un experto
medio en la materia pueda comprenderla, ejecutarla (reproducirla) sin tener que realizar
un esfuerzo indebido de investigacion.

Para asegurar la novedad de nuestra invencién debemos empezar con hacer una
sencilla y comprensible redaccion del problema técnico planteado. Después
describiremos nuestra solucién al problema, defendiendo nuestra invencién respecto al
estado de la técnica, ventajas o diferencias de nuestra invencion respecto a los
documentos que hemos mencionado en el apartado anterior. Seguido a este preambulo
debemos caracterizar y concretar las novedades en que se basa nuestra invencion.
Generalmente, para ello, se emplean dos secciones. En la primera, "Breve descripcién
de la invencion”, se debe redactar de forma general y resumida el contenido de la
invencioén, haciendo hincapié en la caracteristica técnica mas importante y novedosa de
la misma.

En la segunda, "Descripcion detallada de la invencién”, volveremos a insistir en el
objeto de nuestra invencion, ahora aportando mas datos, generales y especificos, que
permitan reproducir la invencién a un experto en la materia.

En el caso de definicion de parametros o caracteristicas utilizaremos siempre
margenes de valores o expresiones como "al menos de...

"preferentemente de ...", "tales como ...", etc.

Se pueden describir ejemplos que seran ilustrativos la invencién, pero no tiene porqué
ser el modo de realizacion 6ptimo: No hace falta aportar Know-how propio si no es

: " GARCIA DOMINGUEZ &
necesario para la reproduccion de [&¥patente. ASOCIADOS

31/05/2018
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e Observaciones de la descripcién:
e SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION:

Las patentes han de describir suficientemente la invencioén, para
que un experto en la materia pueda ponerlas en ejecucion.
Debemos recordar que la descripciéon sirve de fundamento de las
reivindicaciones

Si existe una falta de suficiencia de la descripcién puede dar lugar a
una patente anulable.

La suficiencia se evalia tomando en consideracion toda la
descripcion, incluido las reivindicaciones y dibujos si los hubiera.

En el caso de las patentes biotecnolégicas, cuando Ila
descripcion de la invencion no pueda detallarse, ya que la
proteccién de la “materia viva”’ resulta en ocasiones dificil de
describir, se sustituye por el depdsito de la misma en una institucion
oficial. De esta forma se asegura su posibilidad de “ejecucién”
(repitibilidad) gracias a su reproduccion bioldgica. (Tratado de
Budapest)

La descripcion no tiene porqueé incluir el know-how necesario para
fabricar y comercializar de forma econdémica y exitosa

No puede subsanarse pues supondria una ampliacion del objeto de la
invencion

Si pueden presentarse alegaciones a la vista de las cuales el examinador
resolvera

iOJO!, el solicitante no debe confiar en su experiencia y dejar de describir
detalles que considera obvios y.gue pueden no serlo.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

e La solicitud de la patente debe ir acompafnada de una o varias reivindicaciones que
se representan en el mismo papel/documento de la memoria.

e Deben estar basadas en la descripcion, pero las reivindicaciones son las que
conforman el objeto de proteccién de la patente. Recogen sélo las
caracteristicas técnicas de la invencion.

La novedad debe deducirse del estudio de las reivindicaciones; no de la
descripcién.

Agquello que no se reivindica quedara fuera del alcance de proteccién conferido
por la patente.

Deben ir numeradas, ser claras y concisas, si bien no existe limitacion del
ndmero.

Se exige unidad de invencion.

Puede haber reivindicaciones dependientes o independientes.

Las reivindicaciones dependientes se entienden como caracteristicas o
modos de realizacion particulares de la esencialidad de la reivindicaciéon
principal de la que dependen. Contiene todos los elementos técnicos de una
0 mas reivindicaciones y afiade una o mas caracteristicas que tienen como
resultado una definicion mas estrecha del ambito de proteccion.

Las reivindicaciones independientes constituyen una definicion
autosuficiente de una entidad o una actividad. Deben contener las
caracteristicas necesarias y suficientes para definir la invencion.
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Las reivindicaciones sélo pueden contener caracteristicas técnicas, no comerciales
(aunque la caracteristica técnica produzca una ventaja o utilidad de interés
comercial).

Los elementos técnicos esenciales de una reivindicacion, seran aquellos elementos
de una entidad o actividad que son indispensables para conseguir el efecto técnico
de la invencién, esto es, para resolver el problema técnico planteado.

Los elementos técnicos opcionales, son aquellos elementos de la entidad o actividad
reivindicada que se considera que no tiene un efecto limitante en el ambito de
proteccion de la reivindicacion. (ejemplo: “en particular”, preferiblemente”, etc...)

Los elementos técnicos funcionales son aquellos que se describe en términos de su
uso o de cémo funciona en lugar de por sus caracteristicas estructurales (en
entidades) o por las etapas del proceso (en actividades). (Ej. Medios de sujecion,
Medios de soporte)

Las reivindicaciones pueden ser: de producto y aparato o dispositivo (entidades), y
de procedimiento y uso (actividades)

Todas las reivindicaciones pueden tener referencias a otras reivindicaciones: Ej.
Procedimiento de fabricacién del producto concerniente a la reivindicacion 1
caracterizado por.... (ESTO NO ES DEPENDENCIA).

Las reivindicaciones pueden contener términos (“alrededor de”, “aproximadamente”)
o relativos (“alto”, “fino” etc...). Estos ultimos no son recomendables ya que causan
incertidumbre sobre el alcance o extension de la proteccion.

Ejemplos

e Ejemplo de reivindicacion técnica o no técnica (comercial):

a) Peine caracterizado porque comprende un dispensador de
productos fluidos.

b) Peine caracterizado porque se desliza mejor por el cabello.

e Ejemplo de reivindicacion dependiente:

R1: Recipiente contenedor de liquidos caracterizado porque
tiene dos puntos de sujecion y una abertura para la salida de
liquidos

R2: Recipiente segun R1 caracterizado porque los puntos de
sujecién son opuestos

R3: Recipiente segun las reiv. anteriores en el que la abertura
esta situada en la parte superior.

e Ejemplo de reivindicacion que incorpora el término “para”:

Reivindicaciéon de proceso:

e “Proceso para obtengg X" (Resulta limitativo) ... somincueza

ASOCIADOS
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e Término “para” (diferencia con lo anterior):
Aparato para llevar a cabo el proceso...

Aparato especialmente adecuado para llevar a cabo el
proceso...

Sustancia para un uso concreto...
Sustancia adecuada para el uso declarado

e Ejemplo de Producto por procedimiento:

Una reivindicacion en la que un producto se define en
términos del procedimiento por el cual se obtiene, es una
reivindicacién de producto.

e Producto X obtenido por el procedimiento Y
e Mejor cambiarlo por obtenible

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Observaciones para la redaccion de
reivindicaciones

e Se debe buscar un compromiso (equilibrio) entre
amplitud y limitacion del objeto del objeto reivindicado.

e Sila redaccion de una reivindicacion la formulamos de una
forma muy amplia existe el peligro de que la proteccion
solicitada o pretendida sea mas impugnable que si lo hacemos
de una forma mas concreta o especifica. Debemos recordar
ademas que una reivindicacién amplia puede considerarse no
nueva para una solicitud de patente posterior que especifique un
rango menor: “patentes de seleccioén”.

Si la redaccién de una reivindicacion se realiza de forma
restringida, con el fin de limitar o especificar la cobertura de la
proteccion, podemos encontrarnos con una proteccion
incompleta.
Se aconseja iniciar la forma de redactar las reivindicaciones con
aquella mas amplia y que contenga el menor numero de
caracteristicas técnicas posibles e ir incluyendo una a una las
caracteristicas en reivindicaciones dependientes posteriores.
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De esta forma se evalua
qué caracteristicas
interesan reproducir en la
reivindicacion principal y
cuales se iran
desarrollando al amparo
de éstas.

Ejemplo grafico: Vemos como REIVINDICACION
se corresponde el ambito de HNDEPENDIENTE)
proteccién mas amplio, con el
objeto de la reivindicacion
principal independiente.

Conforme disminuye la amplitud
de proteccion, las
reivindicaciones
dependientes van
desarrollando las
caracteristicas técnicas mas
especificas.

Gréfico extraido de la publicacion de
GENOMA ESPANA

e Debe existir consistencia entre la descripcion y las
reivindicaciones. Recordemos que las reivindicaciones
son el fundamento de la descripcién.

e Hay que evitar la definicion de un producto por la
funcionalidad del mismo.

e Hay que definir los productos mediante caracteristicas
funcionales o su procedimiento de obtencion
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e En relacion a la claridad:

Debe utilizarse una terminologia clara, no sélo en las reivindicaciones
individualmente sino en su conjunto.

Debe ser una redaccion concisa: las reivindicaciones deben incluir
todas las caracteristicas técnicas (lo cual no quiere decir que se deban
explicarse nuevamente como en la descripcion).

Utilizar expresiones como “aproximadamente”, sélo cuando se delimiten
rangos y cuando los limites de éstos no sean objeto de anticipacion.

No utilizar el nombre de marcas para la definicion de un producto,
compuesto o principio activo.

Utilizar preferentemente expresiones como “incluye” o “comprende”,
frente a otras como “contiene”, ya que se amplia asi la cobertura de la
proteccion.

Evitar el uso excesivo de términos como “preferentemente”,
“preferiblemente”, ya que no definen claramente el objeto o ambito a
proteger. (Son elementos opcionales que no tienen un efecto limitante
en el ambito de proteccién de la invencion).

Evitar la definicion del producto mediante parametros de medida.

Evitar términos aproximados: Términos que introducen
inexactitud en cantidades o expresiones, como:

Alrededor de, aproximadamente, substancialmente, etc
Observacion: Ejemplo de interpretacion en el uso de
expresiones como “que comprende...” 0 “que
consiste...”.

Ejemplos del uso de unas u otras palabras:
Ejemplo 1:

e Composicion para el tratamiento de la piel que
comprende Ay B (En esta reivindicacion se incluyen en
el ambito de la reivindicacion composiciones que
contengan A+B+C).

e Composicion para evitar la caida del cabello que
consiste en una mezcla de A+B

(Se incluye en el ambito de la reivindicacion
exclusivamente una composicion de A+B)

31/05/2018
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e Ejemplo 2:
e Reivindicacion R1) Método para obtener el producto

B caracterizado porque comprende las etapas C, D,
E.

e Reivindicacion R2) Método para obtener el producto
B caracterizado porque consiste en las etapas C, D,
E.

SI TENEMOS ESTADO DE LA TECNICA: D1

e Método para obtener el producto B que
comprende las etapas C, D, E, F.

La interpretacion seria:

e D1 es documento X (rompe la novedad) para reivindicacion
R1)

e D1 es documento A (no rompe la novedad) para
reivindicacion R2)

e La descripcidon de la patente puede ir acompafada de dibujos (aunque no
es obligatorio).

Se representan en el mismo papel de la memoria.

Pueden ser dibujos, figuras, diagramas, etc, a los que se hace
referencia la descripcion de la patente.

Deben ejecutarse en lineas y trazos consistentes, e ir en negro y de
una forma clara.

Ayudan a comprender la descripcion y a fundamentar las
reivindicaciones.

No es necesario que mantengan una escala real ni que respeten las
normas del dibujo técnico (sélo sirven para comprender técnicamente la
patente).

Deben utilizarse numeros, letras o signos en correspondencia con la
descripciéon que permitan seguir la explicacion contenida en ella
(ejemplo: Fig. 1, A, B, etc.)

No pueden contener leyendas o textos, salvo aquellas imprescindibles
para una perfecta comprension (Ejemplo: “corte A-B”, “abierto”,

» o« » o«

“cerrado”, “seccioén”, “vapor”, etc...)

En patentes biotecnoldgicas suelen estar formadas por las posibles
secuencias de nucledtidos o aminoacidos objeto de proteccion.
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Ejemplos

Otros ejemplos de dibujos

Dibujo orientativo (no patente) Dibujo final del invento

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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UNIDAD DE INVENCION

e La solicitud de una patente debera estar
relacionada con una sola invencion o con un
grupo de invenciones vinculadas de tal
manera entre si que formen un Uunico
concepto inventivo general.

e Evaluacion unidad inventiva:
e |dentificar todas las posibles invenciones
e |dentificar el problema técnico que subyace
en cada invencion
e [dentificar la solucion y las caracteristicas
técnicas que contribuyen a esa solucion

e Comparar las distintas invenciones en lo que
tienen en comun y buscar un unico concepto
general inventivo o elementos técnicos
particulares idénticos o correspondientes.

31/05/2018
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e Combinaciones aceptadas

e 1. Producto + Procedimiento especialmente
adaptado + uso
EJEMPLO 1
e Reivindicacién 1: Sustancia X
e Reivindicacioén 2: Procedimiento de fabricacion de la sustancia
quimica X
e Reivindicacién 3: Método de uso de la sustancia X como
insecticida.
e 2. Procedimiento + aparato especificamente
diseihado
EJEMPLO 2

e Reivindicacion 1: Procedimiento de fabricacion que comprende
las etapas Ay B

e Reivindicacion 2: Aparato especificamente disefiado para llevar
a cabo la etapa A

e Reivindicacion 3: Aparato especificamente disefiado para llevar
a cabo la etapa B.

e 3. Producto + Procedimiento especialmente
adaptado + aparato especificamente disefiado para
el procedimiento

e EJEMPLO 3

Reivindicacion 1: Enchufe macho caracterizado por la
caracteristica A
Reivindicacion 2: Enchufe hembra caracterizado por la
correspondiente caracteristica A

e EJEMPLO 4
Reivindicacion 1: Correa transportadora dotada de la
caracteristica A.

Reivindicacion 2: Correa transportadora dotada de la
caracteristica B.

Reivindicacion 3: Correa transportadora dotada de las
caracteristicas A + B

e EJEMPLO 5

Reivindicacion 1: Dispositivo de visualizacion dotado de las
caracteristicas A + B.

Reivindicacion 2: Dispositivo de visualizacién segun la
reivindicacion 1, que ademas tiene la caracteristica C.
Reivindicacién 3: Dispositivo de visualizacion dotado de las
caracteristicas A + B que ademas tiene la caracteristica D.
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e El resumen de la invencion servira exclusivamente para
una finalidad de informacion técnica. No podra ser
tomado en consideracién para ningun otro fin, y en
particular no podra ser utilizado ni para la determinacion
del ambito de la proteccion solicitada, ni para delimitar el
estado de la técnica.

e Es un enunciado breve y conciso del desarrollo técnico
pero sin describirlo ni detallarlo.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS

Recomendaciones finales

Redactar las reivindicaciones previamente al resto de la
memoria (que sirvan para su planteamiento y desarrollo).
Incluir reivindicaciones de cobertura diferente en una misma
categoria
Definir ampliamente los términos utilizados en la memoria,
particularmente los especificos dentro de un sector técnico
determinado.
Ampliar el significado de tales definiciones, incluyendo términos
equivalentes o alternativos. (Da mayor cobertura de proteccion).

e Incluir ejemplos aun sustentdndose sobre una base teérica.

e Relacionar funciones especificas a los medios técnicos
utilizados en la invencion.

e Incorporar las reivindicaciones como parte de la memoria.

e Utilizar diccionarios, enciclopedias, y cualesquiera otras
publicaciones o documentos, que ayuden a definir los términos y
las caracteristicas técnicas.
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Nueva Ley de Patentes

e En vigor desde el 1 de abril de 2017

e Se introduce la posibilidad de patentar
sustancias y composiciones ya conocidas para
Su uso como medicamento o nuevas
aplicaciones terapéuticas. La novedad radicara,
en este caso, en que se haya encontrado un
uso terapéutico nuevo para esa sustancia.

e Procedimiento con examen.
e Desaparece el procedimiento general.

e Reduccién de tasas para emprendedores
y PYMES.

e Reduccion del 50% de tasas a las
Universidades. Se busca reducir las
patentes curriculares y mejorar la calidad
de las patentes.

e Modelos de Utilidad: se pueden proteger
composiciones quimicas (no
farmacéuticas) y se requiere novedad
mundial.

e Cambios en los procedimientos judiciales.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

e Articulo 10. Obras y Titulos originales.
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones
originales literarias, artisticas o cientificas expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre
ellas:

Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones,
conferencias, informes forenses, explicaciones de catedra y cualesquiera otras
obras de la misma naturaleza. (Conferencias cientificas, publicaciones,
discursos, informes, alocuciones....)

Las obras cinematograficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
(Conferencias grabadas en soporte audiovisual, etc...

Los proyectos, planos, maquetas y disefios de obras arquitecténicas y de
ingenieria.

Los graficos, mapas y disefios relativos a la topografia, la geografia y, en
general, a la ciencia.

Los programas de ordenador. (Software y software cientifico)

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

e Requisitos:

e Originalidad (es necesario que exista una
labor creativa, que no sea fruto de copia, sino
creacion intelectual propia),

e exteriorizacion (no se protegen las ideas o
aproximaciones), no es necesario el registro
(aunque si recomendable —ofrece presuncion
de autoria- y es barato).

e La obra cientifica (al igual que el resto de
obras) corresponde al autor por el sélo
hecho de su creacion.
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DERECHOS SOBRE LA OBRA CIENTIFICA

Los derechos de “autor” (Propiedad Intelectual) sobre la obra
cientifica o investigacion son independientes, compatibles y
acumulables con la propiedad y los derechos sobre el “objeto” -cosa
material — a la que se incorpora la creacion intelectual y con los
derechos de Propiedad Industrial.

e Corresponde a la persona natural (autor) que la crea.
e Clase de Derechos: morales y patrimoniales.
e Si el titular de la obra es de una sola persona le corresponden todos

los derechos: morales y patrimoniales.
Puede existir una pluralidad de autores (grupos de investigacion)

e Pluralidad de autores: Obra colectiva y Obra en Colaboracion
(regimenes juridicos diferentes).

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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OBRA CREADA POR UN COLECTIVO
(GRUPOS DE INVESTIGACION)

e Varios Titulares:

e Obra colectiva: aquella que se origina de las
aportaciones de varios autores (>=2), que se funde en
una creacion unica y auténoma, sin que sea posible
atribuir a cada uno los derechos sobre el conjunto de
la obra realizada, y se efectua bajo la iniciativa y
coordinacion de una sola persona fisica o juridica, que

la edita y divulga bajo su nombre.

Los derechos de explotacion corresponden a quien coordina y ejecuta la
iniciativa (divulga), salvo acuerdo o pacto en contrario.

Duracién: 70 afios desde la divulgacion licita.

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

e Obra en colaboracién: aquella que se origina por la aportacion
individual y unitario de varios (>=2) autores, pero cuya
aportacion se funde en una sola obra.

Para la divulgacién y modificacion se requiere consentimiento de todos los
autores.

Cada autor si puede hacer uso particular de su aportacion individual
(siempre que no perjudique la explotacién de la obra conjunta o se exista
acuerdo en contrario).

Los derechos sobre la obra cientifica en colaboracién, corresponden a cada
uno de los autores conforme establezcan: “libertad” de acuerdos. No
acuerdo = Comunidad Bienes (Céd. Civil).

Duracion de los derechos de explotacion: 70 afios desde la muerte del
ultimo autor.

e Obra compuesta: Se considerara obra compuesta la obra nueva
que incorpore una obra preexistente sin la colaboracion del
autor de esta ultima, sin perjuicio de los derechos que a éste
correspondan y de su necesaria autorizaciéon. (Compilaciones de
obras preexistentes).

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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e De un proyecto de investigacion y fruto del trabajo
cientifico realizado, nos podemos encontrar con: datos,
técnicas de analisis, métodos, materiales, desarrollo
de resultados, analisis concluyentes, apuntes, notas,
bases de datos or ejemplo de muestras
realizadas), anotaciones sobre interpretaciéon de las
mismas, ilustraciones, graficos, esquemas,
fotografias, producciones audiovisuales etc...

SOLO ALGUNO DE ESTOS SUBPRODUCTOS DE LA
LABOR INVESTIGADORA SON SUSCEPTIBLES DE
PROTECCION COMO OBRAS CIENTIFICAS:

e Aquellos que sean originales y se expresen en algun

soporte tangible o intangible: apuntes, notas, graficos,
ilustraciones, escritos, esquemas, fotografias....

e Los métodos, ideas, técnicas, etc... no seran protegibles
por los derechos de autor.

Mecanismos de proteccion
De la Obra intelectual

e Inscripcion registral en el Registro de la
Propiedad Intelectual

e Intervencion notarial (Depdsito notarial)

e Depdésito en entidad privada

e Publicacién/Divulgacion (obras con depdsito
legal).

e Contratos
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Plataformas, aplicaciones informaticas
y obras multimedia

Programas de ordenador.

Los programas de ordenador tienen la consideracion de obras originales, y gozan de la
proteccion internacional (art. 10.1 ADPIC; art.4 Tratado OMPI sobre Derechos de Autor).

En concreto, la LPI regula los derechos sobre los programas en sus arts. 95 a 104.
Armonizada por la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La LPI protege tanto el codigo fuente (en un lenguaje de programacién) como el cédigo
objeto (en lenguaje binario), y protege asimismo toda la documentacion preparatoria, la
documentacién de caracter técnico, y los manuales e instrucciones de uso (art. 96.1 LPI).
La proteccién que ofrece la Ley espafiola es muy amplia: se protegen todos los
programas, por el simple hecho de su creacién, y con el Unico requisito de la originalidad;
la proteccién se extiende a las sucesivas versiones del programa, y a los programas
derivados; y es compatible con la tutela que corresponda, en cada caso, con base en las
normas sobre Propiedad Industrial (art. 96.3 LPI).

e Plataformas y aplicaciones informaticas

- Propiedad intelectual:
- programas de ordenador
- Dibujos, elementos graficos, composiciones
artisticas
- Propiedad industrial:
- Registro como marca del nombre
- Disefio industrial
- ¢Patente?

31/05/2018
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e ;Qué es una obra multimedia?

Una obra multimedia es una modalidad de
obra audiovisual que contiene textos,
imagenes fijas 0 en movimiento, sonidos y
graficos, por medio de la tecnologia digital
en un soporte informatico, dotada de un
mayor o menor grado de interactividad.

- Suelen intervenir una pluralidad de autores y a veces
intérpretes y productores, por lo que habra de recurrir a las
normas generales (en cuanto al tipo de obra: en
colaboracion, colectiva, compuesta, derivada) y a los
contratos para determinar su régimen juridico.

Es en si, la obra resultante de la
combinacién en un entorno informatico de
dos o mas de los tipos de archivos que se
utilizan en un sistema (archivos de texto,
archivos de sonido, archivos de graficos,
archivos de imagen y archivos de imagen en
movimiento).

Son por tanto obras muy dispares. La obra
multimedia al estar formada por musica,
sonido, imagenes, etc., no podra tener una
respuesta juridica uniforme. Cada obra
contenida en una obra multimedia tendra su
propio régimen de proteccion.

31/05/2018

78



31/05/2018

Es preciso el consentimiento del autor para
“colgar” una obra multimedia en Internet,
para reproducirla, para modificarla, o para
explotarla en cualquier otro sentido.

Por otra parte, para utilizar cualquier obra
protegida incorporandola a una obra
multimedia necesitamos el consentimiento

del titular de los derechos de explotacién de
|la obra preexistente

Obra preexistente de dominio
piblico

Las creaciones
multimedia y la
propiedad
intelectual

Obra preexistente con derech os de
autor
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Citas y resenas en las obras
multimedia

e las obras ya han sido divulgadas

e su inclusidn se ha realizado como cita o
para su analisis, comentario o juicio critico

e tiene un uso docente

e contempla una indicacién expresa del
nombre del autor y la obra utilizada.

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

Proverbio:
Version antigua:

Si ves que un hombre tiene hambre, dale un pescado,
pero si no quieres que pase hambre nuevamente,
ensénale a pescar.

Version moderna (OMPI):
e Dale a un hombre un pescado y se alimentara un dia.

e Dale a un hombre una red de pesca y se alimentaran
él y su familia mientras dure la red.

e Ayuda a un hombre a desarrollar los conocimientos y
los medios necesarios para mejorar la red de pesca y
disefar y fabricar nuevas redes, y podran alimentarse
el y su comunidad durante arios.

GARCIA DOMINGUEZ &
ASOCIADOS
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e OBSERVACIONES:

e La transferencia tecnoldgica es un tema muy debatido y su definicion es
muy diferente dependiendo del contexto.

La transferencia tecnoldgica en las universidades e instituciones de
investigacion se define, generalmente, segin la Association of
University Technology Managers (AUTM), como el proceso de
transferir de una organizacion a otra los resultados de la
investigacion cientifica, con el fin de promover el desarrollo y su
comercializacion. Esta transferencia se lleva a cabo por lo general
a través de la firma de acuerdos (o contratos) de concesion de
licencias entre las universidades y las empresas privadas o
entidades comerciales de capital publico.

En los acuerdos de licencia, la Universidad o el centro de investigacion
concede un permiso (licencia) para utilizar la propiedad industrial (o
intelectual) de una tecnologia desarrollada por ella, a un licenciatario
del sector privado o a una "empresa derivada" a cambio de regalias o
royalties u otro tipo de retribuciones. Los derechos de propiedad
intelectual e industrial permiten a las universidades ser titulares de los
resultados de sus investigaciones y controlar el uso de los mismos, y,
por tanto, en este sentido, son el fundamento de la transferencia de

tecnologia.
161

e OBSERVACIONES:

e En la Transferencia de Tecnologia se ve implicado la transmisién de:

Conocimientos Técnicos y/o Comerciales (know-how)

e Meétodos, procesos, forma de optimizaciéon de éstos, estudios sobre avances
técnicos, innovaciones, desarrollo, prototipos, datos, resultados, datos sobre el
Estado de la Técnica, etc...

e Estudios de mercado, datos estadisticos, datos econémicos y financieros....
Informacién relativa a empresas competidoras (técnica y comercial)

Derechos de Propiedad Industrial: patentes, modelos de utilidad, disefios,
marcas, etc...(tanto en fase de solicitud o tramitacién como concedidos).

Derechos de Propiedad Intelectual (derechos de autor y conexos)
Obligaciones de gestién y tramitacion de los derechos transmitidos.

e En la Transferencia de Tecnologia es importante realizar estudios de
“due diligence” sobre los derechos de propiedad industrial (patentes),

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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Transmision de la Patente y Licencias

Tanto la solicitud de patente como la patente concedida
son transmisibles y pueden ser objeto de licencias.

Deben constar por escrito para que surta efectos.

e A los efectos de la cesidn las patentes son indivisibles,
aunque pertenezcan a varios titulares.

Tipos de Licencias:
Exclusivas / No exclusivas
Parciales / Totales
Para todo el territorio nacional / una parte del territorio.
Para toda la vigencia / limitadas temporalmente
Obligatorias / Libres / De pleno Derecho

Observacion: Si no se especifica en el contrato de licencia, el
licenciatario tendra derecho a realizar todos los actos que integran
la explotacién de la invencion patentada, en todas sus aplicaciones,
en todo el territorio nacional y durante toda la duracién de la
patente, aunque no de forma exclusiva.

Contratos de licencia y cesion de
patente:

¢Que se entiende por conceder en licencia una patente?

El titular de la patente concede uno o varios derechos de explotacion de
la misma a un tercero:

De fabricacion / Produccion / Elaboracién / Ensayos

De distribucion

De comercializacion

Etc...
La forma de pago suele realizarse mediante el establecimiento de unas
regalias (royalties)
Pueden estar Limitadas a una zona o region geografica determinada
La licencia no debe implicar derechos sobre mejoras desarrolladas
posteriormente por el titular de la patente.

¢ Qué se entiende por cesiéon?
Una cesion entrafia la transferencia de la propiedad de la patente por el
cedente al cesionario.

Esa transferencia de la propiedad es definitiva e irrevocable.

Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su
antiguo propietario ya no t<-1:-g14dré derecho alguno sobre esa propiedad.

La forma de pago suele realizarse como venta a tanto alzado.

82



31/05/2018

oJom

e Salvo pacto en contrario, quien transmita una
solicitud de patente o una patente o conceda
una licencia sobre las mismas, esta obligado a
poner a disposicion del adquirente o del
licenciatario los conocimientos técnicos que
posea y que resulten necesarios para poder
proceder a una adecuada explotacion de la
invencion.

El adquirente o licenciatario a quien se
comuniquen conocimientos secretos estara
obligado a adoptar las medidas necesarias para
evitar su divulgacion.

e Valoracion de la Tecnologia:
e Enfoque en funcion del coste producido.
e Enfoque en funcién de los ingresos.
e Enfoque en funcion del mercado.
e Otros criterios

« Calidad intrinseca (por ejemplo, importancia y estado del
desarrollo de la tecnologia)

* Proteccion (por ejemplo, alcance y caracter ejecutorio de la
licencia)

« Consideraciones relativas al mercado (por ejemplo, tamafio y
participacion)

» Consideraciones relativas a la competencia (por ejemplo,
terceros)

« Aportaciones del licenciatario (por ejemplo, capital, actividades
de investigacion y comercializacion)

 Consideraciones financieras (por ejemplo, margenes de beneficio,
costos de aplicacion y servicio de garantia)

* Riesgos (por ejemplo, responsabilidad por los productos y juicios
por patentes)

« Consideraciones de caracter juridico (por ejemplo, duracion de
los derechos de licencia)
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Contratos: Transferencia Tec. / Licencias

Secretos Ind.
(Know How)

. . . ign
Invenciones Disenos th?ntﬁlsos
(Patentes / Modelos de I .

T ndustriales
Utilidad) (Mal’cas)

Otros Acuerdos / Colaboraciones con Terceros

Jorge Garcia Dominguez
GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Recomendaciones

Busqueda — Estudio de Patentabilidad

No publicar hasta que la patente se publique en
el Boletin Oficial.

Hablar con un experto o firma de expertos

Despejar dudas sobre los co-inventores y
cotitulares de la patente.

e No tiene porqué esperarse a resultados
definitivos de la investigacion (pueden
protegerse resultados parciales o provisionales).
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- Grupo Investigador que descubre una tecnologia que permite disefiar y producir
microparticulas con tamafio, estructura y composicién seleccionables. Permite la
manipulacién de microfluidos para la generacidn de gotas monodispersas.

-Denominan a dicha tecnologia: Flow Focusing

-Crean una spin-off, participada por la Universidad para desarrollar las diferentes
aplicaciones de esta nueva tecnologia. La spin-off se configura como una sociedad
mercantil que denominan INGENIATRICS TECNOLOGIAS, S.L.

Continuan las investigaciones y descubren, a lo largo de varios afios, diferentes aplicaciones
de la tecnologia, mientras desarrollan nuevas tecnologias derivadas que denominan:
Flow Focusing Concéntrico que incluye dos capilares concéntricos, lo cual da lugar a gotas y
particulas compuestas.
Electro Flow Focusing: aplicada a fluidos con ciertas propiedades de conductividad, que
permite la produccion de aerosoles y particulas, no alcanzables parametricamente por la
tecnologia matriz.
Flow Blurring: que proporciona unos aerosoles extremadamente finos, fruto de la
presurizacion del aire empleado en el proceso y ello hace de esta tecnologia una
herramienta excepcional en multiples aplicaciones, especialmente en aquellas en las que se
persigue la generacion de superficie para favorecer la evaporacion de la gota (enfriamiento,
evaporacion...), para aumentar la superficie de reaccién (combustién, reacciones
quimicas...), etc.

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

La investigacidn de estas tecnologias fue objeto de publicacién en varios
articulos cientificos en revistas de prestigio.

Con estas tecnologias desarrollan diferentes innovaciones técnicas:

Aerosoles ultrafinos: Producir gotas extraordinariamente pequeias con un
consumo energético muy reducido.

Microencapsulacion homogénea: Producir y procesar aerosoles y emulsiones
dando lugar a microparticulas con una estrecha dispersiéon de tamafos que casi
ninguna otra tecnologia puede alcanzar sin la costosisima filtracion posterior.
Microencapsulacion suave: Caracterizada por no ser agresiva con el liquido y sus
componentes, al no utilizar fuerzas turbulentas para formar las gotas.

Disefo de particulas con distintas estructuras internas: Esferas homogéneas y
capsulas con nucleo y corteza diferenciados.

Otras ventajas competitivas de estos procesos:

Bajo riesgo de obturacion: Producir gotas y particulas de tamafos entre 10
y 50 veces mas pequeiios que el orificio del nebulizador, reduciendo con
ello ostensiblemente los costes de mantenimiento de los nebulizadores
(limpieza y sustitucion).

Versatilidad: Implementacion de una tecnologia puramente mecanica que
puede atomizar casi todo tipo de solucién, independientemente de su
composicion y caracteristicas quimicas. Esto nos permite utilizarla para
muy diversas aplicaciones.

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS
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Ademds, desarrollan algunos productos que denominan:
Flow Focusing Spray Drying

NE-4 Nebulizadores Flow Blurrirng

Cellena

OneNeb

Capsulas Core - Shell — Shell

Sobre Ingeniatrics

Informacidn general

De uno de sus productos, crean una division de la empresa matriz que
denominan ONENEB. Crean una pagina web propia para informacién mas
detallada de esa division. Se dedica a la venta de productos nebulizadores
desarrollados para aplicar la tecnologia Flow Burring (genera un aerosol con la
mayor relacién superficie-volumen de su clase para un determinado conjunto de
pardmetros de trabajo (caudales liquido y gaseoso). El resultado es la generacién
de un aerosol formado por gotas extremadamente pequeias.

Para la distribuciéon y venta de algunos de los productos, crean alianzas con
empresas diversas.

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

Ademds constituyen alianzas con otros Centros de Investigacion y Universidades
para buscar nuevas aplicaciones de estas tecnologias y para conseguir mejores
productos productos y accesorios.

También ven la posibilidad de ofrecer servicios a terceros:
- de microencapsulacion (desarrollo de microparticulas)
- de Certificacion de calidad de aerosoles...

En la puesta en practica de estos servicios, en particular en el de
microencapsulacion han desarrollado una técnica mejorada que ahorra costes de

produccidn.

Con el tiempo, han exportado su tecnologia que es prestada en EEUU y JAPON
por empresas locales, bajo autorizacion.

Por ultimo, han desarrollado un software que permite gestionar las compras de
material y organizar los pedidos y la contabilidad de la empresa.

Y estan planteandose crear unos nebulizadores de uso en las terrazas de Sevilla
acoplados a una estructura que tenga un disefio moderno, atractivo y actual.

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

31/05/2018
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http://www.ingeniatrics.com/es/productos/capsulas-core-shell-shell.html
http://www.ingeniatrics.com/es/ingeniatrics-noticias-microencapsulacion-biotecnologia-nebulizadores/ingeniatrics-noticias-nosotros.html
http://www.ingeniatrics.com/es/ingeniatrics-noticias-microencapsulacion-biotecnologia-nebulizadores/ingeniatrics-noticias-nosotros.html
http://www.ingeniatrics.com/es/ingeniatrics-noticias-microencapsulacion-biotecnologia-nebulizadores/ingeniatrics-noticias-general.html
http://www.ingeniatrics.com/es/ingeniatrics-noticias-microencapsulacion-biotecnologia-nebulizadores/ingeniatrics-noticias-general.html
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DE DESCUBRIMIENTO

Premio Nacional de Investigacion “Juan de la Cierva ”, en el area de Transferencia
de Tecnologia.
por su excelente trayectoria profesional en el campo de

la fisica de fluidos que comprende el del fendmeno “Flow focusing”
y qgue han concluido en un
nimero extenso de y la

. A la vista del curriculum del premiado, esta trayectoria estd en plena
evolucién y, sin duda, generarad mas resultados tedrico-practicos en el futuro.
De trayectoria profesional impecable, ha aunado la excelencia cientifica con una alta
capacidad para transferir el conocimiento generado a aplicaciones industriales.
Como fruto de su labor investigadora, posee un elevado numero de publicaciones
cientificas en revistas de alto impacto y es autor de numerosas patentes, muchas
de las cuales estan siendo explotadas por empresas. Ademas, ha sido promotor de
dos iniciativas de base tecnoldgica. En particular, su original descubrimiento del
fendmeno “Flow focusing” y el posterior desarrollo de aplicaciones transversales,
extension y explotaciéon del mismo a diferentes dmbitos industriales, lo hacen
merecedor del presente galarddn.

INVESTIGACION

Descubrimiento Propiedad Industrial

e L T

Aplicacion ind

y

INVENTO PATENTABLE
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Aerosoles ultrafinos:

Producir gotas
extraordinariamente pequenas
con un consumo energético
muy reducido.

La tecnologia Flow Blurring® nacié en 2.004 a
partir de una evolucion de la tecnologia Flow
Focusing®, proporcionandonos unos aerosoles
extremadamente finos, fruto de la presurizacién
del aire empleado en el proceso y ello hace de
esta tecnologia una herramienta excepcional en
multiples aplicaciones, especialmente en aquellas
en las que se persigue la generacién de superficie
para favorecer la evaporacion de la gota
(enfriamiento, evaporacidn...), para aumentar la
superficie de reaccidn (combustidn, reacciones
quimicas...), etc.

31/05/2018
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GRACIAS POR SU ATENCION

GARCIA DOMINGUEZ & ASOCIADOS

www.garciadominguez.com
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