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Objetivos de la presentacion

« ¢ Cual es la diferencia entre invencion y descubrimiento?
« ¢+ Qué es una patente’?
« ¢ Qué se puede (y no se puede) patentar?
* ¢ Qué derechos confiere una patente?
« +COmo es una solicitud de patente?
« ¢ Por qué son importantes las patentes?
« ¢ Cuales son los requisitos de patentabilidad?
« ¢ Como es el procedimiento?
« ¢;Donde pueden presentare solicitudes de patente?

« ¢ Quiénes son las personas clave en el procedimiento de
solicitud?

* |Infraccion
* Transferencia
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;. Cual es la diferencia entre
un descubrimiento y una
invencion?
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s Cual es la diferencia entre un
descubrimiento y una invencion susceptible
de ser patentable?

- Un descubrimiento es conocido como “la observacion de un nuevo
fendbmeno, acciones o eventos que pueden ayudar a explicar el
conocimiento que es adquirido a través de evidencias cientificas previas”

El ejemplo tipico: un nuevo mecanismo de accion no es patentable
Una invencion es definida como una solucion a un problema técnico

Las preguntas clave: jPuede tu descubrimiento ser puesto en practica?
¢ Puede ser utilizado para solucionar un problema (técnico)?

> Descubrimiento de una nueva proteina — pero no su uso practico :(
> La nueva proteina es terapéutica — solucion a un problema :)
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;. Qué es una patente?
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;. Qué es una patente?

Es un titulo otorgado por el Estado al autor de una invencion:
- que tiene una duracion limitada (20 anos desde la solicitud)
- que tiene limitacion territorial
- que es otorgada sin garantia de validez

- a quien tenga derecho a la proteccidon: inventor/es, o sus
empleadores (invencion laboral)

- que debe mantenerse en vigor mediante el pago de tasas

- reconoce (al titular) el derecho a ejercer acciones legales para
impedir la explotacion de la invencion por terceros sin su
consentimiento

- a cambio, la invencion debera describirse suficientemente para
que sea reproducible por un experto en la materia

- y debera hacerse publica (18 meses desde prioridad)
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¢ Qué tipo de invenciones pueden ser
protegidas?

Todos los objetos de proteccion caen en dos clases o categorias de
reivindicaciones:

PRODUCTO o ENTIDAD (Productos, product-by-process)
PROCEDIMIENTO, METODO O ACTIVIDAD (Usos, métodos,...)

* Substancia X (producto per se)

» Substancia X obtenible por un procedimiento que comprende las
etapas a, b y ¢ (product-by-process)

* Uso de la substancia X en terapia (o cualquier otro uso)

* Un método de preparacion de X que comprende las etapas a,byc
(método)
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;. Que derechos confiere una patente a
su titular?

Una patente concedida

- confiere el derecho a impedir a un tercero que no cuente con su
consentimiento su fabricacion, ofrecimiento, introduccion en el
comercio, utilizacion, importacion, posesion (derecho negativo)

- pero NO autoriza a explotar la invencidén (requisitos legales,
autorizaciones sanitarias, homologaciones, infraccion de patentes
de terceros, etc.)

- Atener en cuenta — excepcion por fines experimentales

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS 8



(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA

DE PATENTES (PCT)
(19) Organizacién Mundial de la -
Propiedad Intelectual S
fi i % 000000 OO 0 00 O e
(43) Fecha de publicacion internacional == (10) Niimero de Publicacion Internacional

20 de septiembre de 2012
(20.09.2012) WIPOI|PCT

WO 2012/123613 Al

(51)

20

(22)

(25)
(26)
(30)

(an

(72)
(73)

y
[ |
Clasificacion Internacional de te
A6IK 45/06 (2006.01) CLN 15411 01
A 0

AG6IK 317137 (2006.01) (2006.01)

Numero de la solicitud internacional:
PCT/ES2012/

Fecha de presentacién internacional:
15 de marzo de 2012 (15.0

Idioma de presentacion: anol
Idioma de publicacion: espanol
Datos relativos a la prioridad:

P201130365 16 de marzo de 2011 (16,03.2011) ES

Solicitantes (para todos los Estados designados salvo US):
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS (70%) [ES/ES]; C/ Serrano, 117, E-28006
Madrid (ES). UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
(30%) |ES/ES]; Plaza de Santa Cruz, 5 - Bajo, E-47002
Valladolid (ES).

Inventores: e

Inventores/Solicitantes (para US solamente): GARCIA
RODRIGUEZ, M* Carmen [ES/ES]; Instiuto De
Biologia Y Genética Molecular, C/ Sanz y Forés, E-47003
Valladolid  (ES). SANCHEZ CRESPO, Mariano
|[ES/ES]; Instituto De Biologia Y Genética Molecular, C/
Sanz v Forés, E-47003 Valladolid (ES). SAN ROMAN
CALVAR, Jos¢ Alberto [ES/ES]; Hospital Clinico
Universitario, C/ Ramoén y Cajal, 3, E-47003 Valladolid
(ES).

atente?

WO 2012/123613 PCT/ES2012/070170

USO DE INHIBIDORES DE RECEPTORES DE S1P PARA EL
TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS AORTICA CALCIFICADA

La presente invencion se encuentra dentro del campo de la biomedicina.
Especificamente, se refiere al uso de al menos un inhibidor de los receptores
de esfingosina-1-fosfato (S1P), preferiblemente de los receptores S1P4, S1P>,
S1P3, 0 S1P4, para la elaboracion de un medicamento nara la nrevencion vio el

tratamiento de la estenosis aértica calcificada. REIVINDICACIONES

1. Uso de al menos un inhibidor de un receptor de esfingosina-1-fosfato
ESTADO DE LA TECNICA ANTERIOR P 9
(S1P) para la elaboracion de un medicamento para la prevencion y/o el
tratamiento de estenosis aodrtica calcificada.
La estenosis adrtica degenerativa calcificada es la e
2. Uso segun la reivindicacion 1 donde el receptor de S1P es S1P4, S1P,,

S1P3, 0 S1 P4,

3. Uso sequn cualquiera de las reivindicaciones 1 ¢ 2, donde el inhibidor es
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Partes de una patente
INFORMACION BIBLIOGRAFICA

Titulo

Resumen del estado de la técnica anterior - Debe_ tenerse en cuenta
para interpretar las

Planteamiento del problema técnico. reivindicaciones, tanto en

Descripcion general cuanto a la interpretacion

literal de sus términos,
como para la interpretacion
por equivalencia

Descripcion detallada (ejemplos, dibujos..)

Z 0T 0TV T OOMLMO

REIVINDICACIONES

Determinan el alcance de
la proteccién

- Es meramente informativo
y no afecta al derecho

ZBM:PATENTS &TRADEMARKS 10



Partes de una patente

Resumen: el resumen sirve unicamente como informacion técnica, no
puede ser tenido en cuenta para la interpretacion del ambito de
proteccion solicitado.

Estado de la técnica: describe el sector en el que se encuentra
centrada la invencion, citando, unicamente, aquellos documentos
que puedan resultar interesantes para cuestiones de
patentabilidad

No citar decenas de referencias&~ USPTO
Descripcion general:
» efectos y ventajas de la invencion,
 dibujos (si hay): facilitan la interpretacion de la descripcion,

« ejemplos de realizacion y posibles variantes — jrequisito de
suficiencia!

seria “equivalente” a la seccion de “Materiales y Métodos” y
“Discusiéon’+”Conclusiones” de una publicacion cientifica

esta es la unica parte que el investigador debe preparar de
manera concienzuda!

ZBM

11



Partes de una patente

Reivindicaciones: determinan el alcance de la proteccion de
la patente. Las reivindicaciones se interpretaran a la luz del
contenido de la descripcion.

ZBM.PATENTS&TRADEMARKS
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. Por qué son importantes las patentes?

- Incentivar la investigacion y el progreso tecnolégico
(recuperacion de la inversion)

- Industria farmacéutica: el desarrollo de un nuevo producto
supone mucho tiempo y costes muy elevados. No se
desarrollarian nuevos principios activos si no existiese el
sistema de patentes

- Una invencion que precise una inversion para su desarrollo
dificiimente se aplicara industrialmente si no se solicita una
patente

- La I+D en una compania farmaceéutica genera conocimiento:
datos quimicos, farmacéldgicos y clinicos de un API

- El conocimiento es el activo mas importante para una
compania basada en la investigacion y los derechos de Pl son
el mejor instrumento para proteger y poner en valor ese
conocimiento

ZBM:
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;. Por qué solicitar una patente?

- El objetivo ultimo es ganar dinero y, una vez la patente haya
expirado, permitir a la sociedad el acceso a la invencién. Sin la
posibilidad de recuperar la inversion en |+D mediante la explotacion
en exclusiva, nadie invertiria su dinero para llevarlo al mercado, y
mas teniendo en cuenta que después los terceros lo copiaran —
Nadie invertiria en el desarrollo de nuevos farmacos.

- El titular goza de un monopolio durante 20 anos. Lo que le
permitira negociar su venta o licencia a terceros.

. La infraccidon puede ser detectada y probada
. La patente puede ser utilizada como herramienta disuasoria

. El dafio pagado por un infractor compensa los gastos en la
obtencion de la patente.

ZBM:
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Requisitos basicos de
Patentabilidad

v Novedad

v Actividad Inventiva

v Aplicabilidad Industrial

v" Suficiencia de la descripcion

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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¢ Cuales son los requisitos de
patentabilidad? ()

NOVEDAD. Una invencion (reivindicacion de la patente =combinacion
de caracteristicas técnicas) es nueva cuando no existia en el “estado

de la técnica”.

El estado de la técnica esta constituido por todo lo que antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente se ha hecho accesible
al publico por una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por
cualquier otro medio.

Incluidas las divulgaciones del propio inventor!!

*(Pocas) excepciones: “periodo de gracia” para patentes USA y algun
otro pais, presentacion en determinadas ferias sujetas a ciertas
condiciones especificas (solo en algunos paises)

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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La

ausencia de novedad debe entenderse como

coincidencia total entre el antecedente y al menos una
realizacion reivindicada

ZBM:

La existencia en la naturaleza no excluye de patentabilidad
(EPO, diferente en USA)

Se entiende como parte del estado de la técnica solo
aquello que conoce la humanidad

Una divulgacién general no quita novedad a una
realizacion concreta

» Dispositivo meédico para su implantacion en el cuerpo
humano vs. stent que comprende everolimus para su
implantacion en arteria

Posibles invenciones de seleccion

17



¢ Cuales son los requisitos de
patentabilidad? (ll)

ACTIVIDAD INVENTIVA. Una invencion implica una actividad
inventiva si no resulta del estado de la técnica “de manera evidente”

para un “experto en la materia”.

Por obvio se entiende lo que no va mas alla del progreso ordinario de
la tecnologia, que se deduce de modo simple y légico a partir del
estado de la técnica.

Para determinar la actividad inventiva esta permitido combinar el
contenido de dos 0 mas documentos.

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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¢ Cuales son los requisitos de
patentabilidad? (lil)

APLICACION INDUSTRIAL. Se considera que una invencién es
susceptible de aplicacion industrial cuando puede ser fabricado o
utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola.

No se consideran como invenciones susceptibles de aplicacion
industrial los métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del
cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnoéstico aplicados al
cuerpo humano o animal

Esta disposicion no sera aplicable a los productos especialmente las
sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o
instrumentos para la puesta en practica de tales métodos.

Un nuevo gen o proteina es un descubrimiento... Si encontramos un
uso “real” se convierten en una invencion patentable per se (no
limitada a dicho uso)

ZBM.PATENTS&TRADEMARKS
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¢ Cuales son los requisitos de
patentabilidad? (I1V)

SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCION. El sistema de patentes
persigue el avance tecnoldgico por lo que exige que las invenciones
estén suficientemente descritas

Los terceros tienen que ser capaces de reproducir la invencion a partir
de la informacion presente en la patente

Algunas invenciones bioldgicas no pueden describirse a partir de
informacidén unicamente en papel

— En estos casos se exige el depdsito del material bioldgico
(microorganismos, lineas celulares...)

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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Jurisprudenciade los tribunales
estadounidenses

« A pesar de las pocas diferencias legislativas, los tribunales
estadounidenses estan cambiando la interpretacion habitual
sobre materia patentable

« Se ha limitado mucho la posibilidad de proteccion efectiva
en algunos campos

 Las decisiones Prometheus y Myriad son, por el
momento, las dos decisiones mas importantes en este
campo

ZBM.PATENTS&TRADEMARKS
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Patentabilidad de marcadores de
diagnostico - Prometheus

En virtud de la decision del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos en relacion con el caso Mayo Collaborative Services vs.
Prometheus laboratories (marzo del 2012), la asociacion entre
una senal biolégica (p.e. nivel de un metabolito o
presencia/ausencia de la misma) y una conclusioén de caracter
clinico (respuesta a un tratamiento, diagnosis, prognosis, etc) es
un descubrimiento de un fendmeno natural y, como tal, no
patentable

Este tipo de invenciones solo son patentables si presentan
caracteristicas adicionales como reactivos, primers, anticuerpos,
etc, que sean nuevos y no-obvios. Es decir, solo son patentables si
tienen un caracter limitado por la tecnologia utilizada en la
deteccion de la senal biologica

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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Patentabilidad de genes - Myriad

* En virtud de la decision del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos sobre el caso Association for Molecular Pathology vs.
Myriad Genetics Inc. (junio del 2013), las secuencias de ADN son
productos de la naturaleza, y como tales no son materia
patentable.

» La decision afecta no s6lo a los genes, sino también a cualquier
producto natural.

« Para ser patentable el producto debe presentar caracteristicas
marcadamente diferenciales en comparacion con el producto de

origen natural. Estas caracteristicas se pueden encontrar en la
estructura del producto, en su funcion, y/o sus propiedades.

Por ejemplo: una secuencia de cDNA, al carecer de los intrones
(modificacion introducida por el hombre), no es un producto de la
naturaleza y, por tanto, si es patentable

ZBM:
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ZBM

Consecuencias en otros paises

AUSTRALIA: octubre de 2015, el Tribunal Supremo de Australia
también limita la patentabilidad de invenciones relacionadas con
secuencias de ADN que se corresponden con aquéllas de origen
natural. El alcance sobre otros productos naturales es incierto

-EUROPAY CANADA: la Oficina Europea de Patentes y la
autoridad canadiense se han desmarcado de la practica en
Estados Unidos. Los productos naturales seguiran siendo
susceptibles de proteccion por patente en Europa y Canada.

24



.Como es el
procedimiento?

b / International International
R Searching Preiminary
@ Authom.es Examining
Authorities

t!ansmu

laretheoby’eﬂof / Report

transmit apphcations © communicates 10
Reomng Offices : _.’
Intemanonal (national, regional o Bund Designated Offices Patents
Applications or intemnational) (national andVor regional
— publishes patent Othm)
PCT International
Applications
B {nternational Phase National Phase—»
Months from 0 (2 16 18 2 28 @? andlor regionsl phase
Priority Date | | | | | |
Application PCT International Transenittal Publication Applicant demands Trarsmittal PCT National
tlod with Application filed of 1SR & of PCT Intemational of IPRP I Phase Entry
Patent Offico with Receiving Office Written Opinion International Pre¥minary foptional) (where the applicant
(Priority Date)  (international Filing Date) Application Examination seeks protection)
{optiornal
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El procedimiento de concesion de
patentes ante la OEPM

Procedimiento
» generalde — Concesion
concesion

Peticion Publicacion de
del IET la solicitud y del IET

Nueva Ley-de Patentes (24/2015, de 24

j unm 3 meses Procedimiento
concesion
Ell VlgOl‘ apri 017 con examen Concesion

— _ — Denegacion total
previo Denegacion parcial

UNICO procedimiento de concesion
con m
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El procedimiento de concesion de
patentes ante la EPO

Publicacion Extincidon
Informe de la concesion.  ggj plazo

. Publicacion de
de busqueda . .
Solicitud Hsau la solicitud VALIDACIONES  ge oposicion

° ° ® ° +——

D

Aprox. 4-5 afios
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El procedimiento PCT

Eventual solicitud de patente anterior (prioridad)

Solicitud de patente PCT

Publicacion
18 meses tras la fecha de prioridad

El solicitante decide: ;examen previo?
22 meses tras la fecha de prioridad

No Si
= = = =

Inicio directo de la fase
nacional/regional

Examen previo

Fase nacional:

30-31 meses tras presentar la primera solicitud

ZBM:PATENTS&TRADEMARK
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s Donde se puede presentar la solicitud
de patente?

- Oficinas nacionales de patentes (OEPM; USPTO, ...)
- Oficina Europea de Patentes (EPO)

-Sistema comun de concesion en los Estados miembros

-Una vez concedida es necesario validarla en los paises en los que
se quiera hacer valer

Pronto: Patente Unitaria con Efecto Unitario
- Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT)
-Una unica solicitud para 148 territorios

-Tras la fase de solicitud inicial, se entrara en fases
nacionales/regionales

NO existe una patente internacional, sino un
procedimiento internacional de solicitud de patentes

ZBM.PATENTS&TRADEMARKS
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== Member states (38)

Albania Luxerr
Austria Malta
Belgium Monat
Bulgaria Forme
Croatia of Mat
Cyprus Nethe
Czech Republic Norw:
Denmark Polanc
Estonia Portug
Finland Romat
France San M
Germany Serbia
Greece Slovak
Hungary Slover
Iceland Spain
Ireland Swede
Italy Switze
Latvia Turkey
Liechtenstein United Kingdom
Lithuania

== Extension states (2)
Bosnia-Herzegovina
Montenegro

DA
- -
w= Validation states (1)
Morocco
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...una estrategia habitual

Presentacion TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
de la solicitud

Extension via
PCT

Entrada Fase

<
v 3
= . Nacional/Regional
=2 Publicacién
New) S
o= |2 &
Qs ©
S8 3 -
o= Concesion
©
E[8 T
S| &
N
=
<
B |
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Identificacion de la Invencion

Analisis de los datos experimentales

¢ Qué aspectos son esenciales?

¢ Qué aspectos pueden generalizarse?

¢ Qué problema solucionamos?

¢ Es la primera vez que se intenta solucionar este problema?

¢ Ya ha sido identificado e intentado solucionar por otros
autores? En caso afirmativo, ;como?

¢ Ejercicio rutinario?
¢ Van a continuar trabajando en el proyecto?=> ; existe la

posibilidad de que se generen mas datos experimentales en el
futuro inmediato? 4 En qué direccion?

v ¢Hay intencién de publicar esos datos adicionales?

AN NI N NN YN N

ZBM:
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ldentificacion de la Invencion

El técnico de patentes no valora desde el punto
cientifico o académico la valia del desarrollo=> debe
valorar si la invencion que nos expone el investigador
cumple con los requisitos de patentabilidad.

¢ Alguno de los aspectos identificados
esta excluido de patentabilidad?

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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¢lnvencion identificada esta excluida de
patentabilidad?

NO patentables en la mayoria de paises:

Creaciones estéticas, descubrimientos, teorias
cientificas, métodos matematicos, planes para
actividades intelectuales, reglas de juegos,....

Invenciones contrarias al orden publico o a las buenas
costumbres

Variedades vegetales y razas animales
No patentables en Europa, pero si en Estados Unidos:

Métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico>usos
en EP

Programas de ordenador “as such”
Metodos de negocio

ZBM.PATENTS&TRADEMARKS
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...una estrategia habitual

Presentacion TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
de la solicitud

Extension via
PCT

Entrada Fase

Nacional/Regional
Publicacion &

Concesion

. Identificacion
|| Analisis de patentabilidad
Redaccion

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS 35



Analisis de patentabilidad: busquedas

Si el investigador ha realizado alguna publicacion previa=> se toma
esa documentacion como punto de partida

ZBM: P

- Busquedas en bases de datos tanto publicas (ej. Pubmed,
Google, ChemBase, etc) como de pago (SciFinder, STN,
Thompson, Patbase, ...) en las que se indexan publicaciones
cientificas y patentes. Los criterios de busqueda y seleccion de
documentos mas cercanos se basan en los aspectos de la
invencion que se hayan identificado previamente con el
investigador.

Si no se identifica de manera
adecuada la invencion/invenciones,
las busquedas pueden ser
desacertadas y la patente puede no
ofrecer una buena proteccién

ATENTS 8 TRADEMARKS
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...una estrategia habitual

Presentacion TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
de la solicitud

Extension via
PCT

Entrada Fase

Nacional/Regional
Publicacion &

Concesion

Identificacion
Analisis de patentabilidad
|| Redaccion ||

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS 37



WIPO

Redaccion de la patente

El idioma del documento dependera de la estrategia de
presentacion (espafiol-> OEPM; inglés>EP)

Se intenta conseguir la mayor proteccion posible obteniendo un
equilibrio entre:

RULES OF PATENT * Los resultados obtenidos y que se pueden generar

 El estado de la técnica localizado en las busquedas,
incluidas las divulgaciones propias

Planteamiento de un problema técnico
T (inconveniente vs. ventaja o alternativa)

[ Intellectual Property Law Library |

Landis on Decision del tipo de reivindicacion

Mechanics of
Patent Claim
Drafting

Fifth Edition

Robert C. Faber

ZBM.PATENTS&TRADEMARKS
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Redaccion de la patente.
Las reivindicaciones

Reivindicaciones
Categorias: producto, procedimiento o uso

Una patente puede tener varias reivindicaciones de cada
categoria

Dentro de cada categoria es conveniente utilizar la
estructura “en capas” para tener posibilidad de
defenderse frente a la aparicion por sorpresa de nuevas
anterioridades

La capa mas externa seria la reivindicacion
independiente, mientras que las reivindicaciones
dependientes serian las capas internas

ZBM:PATENTS&TRADEMARK 39



ZBM

Las reivindicaciones...

Reivindicaciones independientes:

Incorporan las caracteristicas técnicas que proporcionan
la solucién al problema técnico al que se enfrenta la

invencion
son la unica parte de la patente que limita la proteccion.

Se pueden leer e interpretar por si mismas (no hacen
referencia a otras)

Reivindicaciones dependientes:

Incorporan todas las caracteristicas técnicas de las
reivindicaciones de las que dependen y, ademas, al
menos una caracteristica técnica adicional que restringe
el alcance de su proteccion (realizaciones particulares)

Fall-back positions frente al estado de la técnica que
pueda aparecer durante la tramitacion

40



¢ Deberia el inventor redactar la
solicitud de patente?

- NO. Se trata de un documento legal, no -
solamente cientifico

- Determinar la(s) posible(s) invenciones, localizar el
estado de la técnica mas cercano, plantear
adecuadamente el problema técnico objetivo a
solucionar y redactar la patente, es algo que debe
hacer un experto en patentes.

- La redaccion inicial es esencial y depende de |
participacion de un buen experto en patentes qu
sea capaz de entender la tecnologia para que
finalmente se consiga alcanzar una proteCC|on/_4>¢ '
adecuada de la invencion.

"After fire and the wheel, it was only
logical to invent the patent attorney.”
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.. Se puede “arreglar” una solicitud mal
redactada?

- No completamente. En algunos casos, algunos problemas se podrian
minimizar. En otros, es imposible alcanzar una proteccion efectiva
cuando la redaccion inicial es deficiente.

- Antes o después, los problemas de una mala redaccion saldran a la
luz (p.e. como resultado de una due diligence)

- La redaccidn de la solicitud es fundamental, y requiere de la
participacion de un experto.

Combinacion necesaria: buena tecnologia + adecuada redaccion
y tramitacion de la solicitud de patente

ZBM.PATENTS&TRADEMARKS
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A quién encargar la protecciony los
analisis de libertad de operacion?

- Formacion en el campo de la técnica

- Formacioén en patentes (European Patent Attorney, US
Patent Attorney,...)

- Experiencia en hacer busquedas del estado de la técnica
- Capacidad para trabajar en inglés y castellano

- Trato personalizado (en ocasiones en necesario disponer
de un equipo multidisciplinar para abordar un caso)

- Precios adecuados

- Ayuda en la transferencia de las patentes

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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44

;s Ccuando solicitar una patente?

En cuanto se den tres requisitos

« Hay indicios razonables de que el proyecto puede ser
viable y rentable

« Lainvencion esta suficientemente definiday
soportada

« El dictamen de patentabilidad es positivo

Es muy importante la actividad de la competencia en el sector
en desarrollo (biotecnologia)

Antes de cualquier divulgacion
Periodo de gracia
Y solo una vez se tenga una redaccion adecuada

ZBM:PATENTS&TRADEMARK
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...una estrategia habitual

Presentacién TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
de la solicitud

Extension via
PCT

Entrada Fase
Nacional/Regional
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Periodo de 12 meses desde presentacion
Ano de prioridad

- Generacion de datos experimentales adicionales para
soportar el ambito de proteccion de las reivindicaciones

- Inicio de contactos con empresas ofreciendo la tecnologia

- Publicacion de la materia que es objeto de la solicitud
(congreso, revista cientifica,...)

- ¢ Intencion de publicar datos no incluidos en la solicitud?->
consultar primero con vuestro técnico de patentes!!!!

- todo aquello que se publique y que no esté contemplado en
el documento de solicitud no se podra incorporar a
posteriori...

ZBM:
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...una estrategia habitual

Presentacion TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
de la solicitud

§ EXtenSlOH via Entrada Fase
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ZBM

Extension

Se acaban los doce meses del ano de prioridad... qué
hacemos con la invencion?

En general la primera solicitud se “extiende” a otros
paises—>la proteccidon que confiere la solicitud de patente
es “local’

La seleccion de paises depende de la tecnologia
protegida, de donde se encuentren los principales
mercados o las empresas que pueden estar interesadas en
ese tipo de tecnologia,... (potencial licenciatario)

Problema: tras doce meses es dificil tener toda esta
informacion para poder decidir en qué paises concretos
entrar y es pronto para haber encontrado un licenciatario->
solicitud internacional PCT

48



Extension: solicitud internacional PCT

- designacion de 148 paises
- procedimiento centralizado

- Informe de busqueda con opinidon escrita del examinador
(ISR)-> uso para licencia!!

- otorga 18-19 meses adicionales para buscar posibles terceros
interesados en tecnologia y negociar una licencia

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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...una estrategia habitual

Presentacion
de la solicitud

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
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Entrada en Fase Nacional/Regional: 30-31 meses

Entrada en los paises seleccionados por mercado, actividad,
impacto de tecnologia protegida, ...

Cuando se entra en cada uno de los paises, se inicia la fase
de examen.... que puede durar varios anos

Y en muchos de los casos la patente se acabara concediendo
(quizas con reivindicaciones mas limitadas)

Procedimientos independientes por jurisdiccion
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. Qué paises debo elegir?

Tamano e importancia de sus mercados

- Naturaleza de la invencion
¢, Quema el sol en Noruega?

Paises de implementacion de los
competidores/compradores

Nivel de proteccion y posibilidad de hacer valer los derechos
de la patente

- En Latinoamérica no se permiten las patentes de uso y algunos
paises tampoco las de microorganismos per se

Precio de la solicitud (tasas, gastos de traduccion, etc)
Modelo de negocio

Presupuesto disponible (valorar siempre los gastos en los
afos proximos)

ZBM:
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ijPatentes concedidas!!

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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Infraccion de patentes

ZBM:PATENTS &TRADEMARKS
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Ya tengo mi patente, s puedo explotar
mi invencion?

Recordar que una patente confiere un derecho negativo.

Las patentes propias no previenen la infracciéon de
patentes de terceros

Es decir, permite impedir que un tercero explote mi
invencion, pero la patente no confiere el derecho a su
titular a explotar el objeto de la proteccion.

Pueden existir derechos de patente de terceros que lo
impidan, ademas de restricciones legales, etc.

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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Estudio de Libertad de Operacion

- Analisis de riesgo de infraccion (libertad de operacién):

comparar las caracteristicas de un producto, procedimiento
O servicio con las caracteristicas de las reivindicaciones de
la patente de un tercero en vigor para evaluar si cae dentro
del ambito de proteccion conferido por las reivindicaciones

de una patente concedida.

- Analisis de patentabilidad : determinar si las
reivindicaciones de la patente/solicitud de patente cumplen
con los requisitos de patentabilidad.

ZBM:
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Estudio de Libertad de Operacion

Libertad de Operacion (Freedom to Operate) — etapas:

« Definir el alcance del estudio

« Efectuar una busqueda de patentes en vigor y solicitudes de
patente en tramite

» Analisis del alcance de proteccion de las reivindicaciones de
los documentos relevantes

« Evaluar desde un punto de vista legal si el producto,
procedimiento o servicio cae dentro del ambito de alguna
patente/solicitud de patente de un tercero.

- Decidir forma de proceder:

“ Comprar patente/licencia.
“» Desarrollos alternativos que bordeen la patente.

ZBM
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Una vez protegida mi invencion, jtengo
asegurada su transferencia?

En absoluto. Existen problemas para la transferencia en Espana
. Falta de mentalidad emprendedora de muchos investigadores

. La falta de recursos, tanto para la investigacion como para la
gestion de la IP generada, hace dificil explotar el resultado de la
investigacion en Espana.

. La situacion se agrava cuando se pretende abarcar mercados
internacionales.

Las empresas espanolas también compran tecnologia

« Empresas necesitan adquirir productos de valor afadido, por lo
que estudian y compran proyectos de instituciones nacionales y
extranjeras.

ZBM:PATENTS s TRADEMARKS
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¢, Qué necesito para conseguirla
transferencia de mi tecnologia?

- Estudio sobre el potencial econémico de la invencion

- Capacidad de valorar el proyecto tanto desde el punto de vista
técnico, como de proteccion de IP

v' Estudio acerca de la fortaleza/validez de mi patente

v' Estudio acerca del riesgo de infraccion de patentes de
terceros

- Red de contactos tanto con la industria como con instituciones
publicas

- Experiencia en negociacioén de transferencia de tecnologia y
preparacion de contratos a nivel internacional

- Etc.

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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¢ Quién me puede ayudar?

- Empresas especializadas en transferencia de tecnologia, cuya
mision fundamental sea fomentar el intercambio de tecnologia y
servicios entre empresas e instituciones.

- Deben cubrir todos los aspectos mencionados anteriormente
(valoracion potencial econdmico, valoracion validez de la patente,
estudios de riesgo de infraccion, red de contactos, experiencia en
negociacion y preparacion de contratos, ...)

Loa modelos de trabajo por los que actuan este tipo de empresas
son:

* Trabajo por horas
* Trabajo a resultas

Empiezan a surgir iniciativas...

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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“Venta de una patente a resultas” - |

Procedimiento de adquisicion y valoracion interna
— Adquisicion (activa) de la tecnologia para licencia
* Red de técnicos, presentaciones, recomendaciones, etc.
» Presentacion de un Term Sheet
* Firma de un contrato para el inicio de procedimiento

— Evaluacion de la tecnologia y su proteccion

« Estudio de la tecnologia e informacion adicional que
ofrezca el cliente (p.ej., posibles empresas interesadas)

« Analisis de la solicitud de patente (validez, alcance y
enforceability)
« Analisis del interés comercial de la tecnologia
— Comunicacion al cliente del resultado de la evaluacion

ZBM:*
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“Venta de una patente a resultas” - li

Procedimiento de comercializacion
— Conocer las expectativas del cliente
— Contactos iniciales con los posibles compradores
— Negociacion
« Comunicacion al cliente de las lineas de negociacion
« Cierre del acuerdo
— Preparacion del contrato que plasme el acuerdo alcanzado

Los intereses de la empresa de TT y del cliente deben ser los
mismos: maximizar resultados con el minimo coste dentro de
una negociacion justa

La transferencia de tecnologia es un modelo valido
Creemos que la transferencia puede dar beneficios

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS
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ZBM""
BUSINESS CONNECT

25 técnicos especialistas en |IP y tecnologia en diferentes areas
técnicas (quimica, biotecnologia, farmacia, electronica, software,
mecanica...), 2 abogados con amplia experiencia en redaccion de
contratos en materia de propiedad industrial

y Incluye 13 agentes de patentes europeas cualificados
Y La mayoria de ellos con experiencia previa en la industria

Red de contactos ya construida con cientos de empresas e
instituciones publicas

Aksel Buchter-Larsen — Socio. Mediador acreditado por el Centre for
Effective Dispute Resolution (CEDR). Vicepresidente y jefe de IP de DaniscoA/S.
Experiencia en transacciones comerciales, explotacion de patentes, licencias,
due diligencey valorizacion de activos a nivel internacional

Tim Kitchen — US Patent Attorney. Experiencia en la negociacion
licencias, redaccion de contratos, due diligencey valorizacion de activos a nivel
internacional
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ZBM"*
BUSINESS CONNECT

— Intellectual property

T evaluation
O

Analysis of the intellectual
property (IP) related to the
technology, carried out by

our experienced team
of patent attorneys v
and patent professionals

TECHNOLOGY
TRANSFER

" AGREEMENT
Negotiation
of terms

Negotiation of terms with
potential licensees

or purchasers in order to obtain
the best possible result for the
client relying on our experienced
licensing professionals

ZBM:PATENTS&TRADEMARKS

Commercial
evaluation

Preliminary assessment
of the market potential
and of the technology
value through the use
of various analytical
tools

Potential licensees

or purchasers
Identification of potential
licensees or purchasers
using our extensive network
of contacts within private

companies and public
institutions




ZBM"*
BUSINESS CONNECT

Initial contact

Service agreement

Technology disclosure

Example of

tGChnOIOQY IP evaluation [ Commercial evaluation
transfer

process

Discuss conditions with the client

6 months exclusivity

Technology posting
Contact potential licensees/purchasers in a database

Negotiation of terms

Potential licensees/
purchasers interest

Closing of agreement

TRANSFER OF TECHNOLOGY
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José Ignacio Bonilla
jibonilla@zbm-patents.eu
Telf. 91 159 3173
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