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Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

“La Universidad de Sevilla es una institucion de Derecho publico, dotada de
personalidad juridica, que desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislacion
vigente, en régimen de autonomia, y a la que corresponde la prestacion del
servicio publico de educacidn superior, mediante el estudio, la docenciay la
investigacion, asi como la generacion, desarrollo y difusion del conocimiento al

servicio de la sociedad y de la ciudadania”

Recursos Humanos > 5000 investigadores y becarios

Financiacion — Captacion Fondos 1+D > 50M€

Produccion — Registros Propiedad Industrial, EBTs y Produccion cientifica




Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

Ano 1988

El I Plan Nacional de I+D impulsa la creacion de las Oficinas de Transferencia de
los Resultados de la Investigacion.

OTRIs

~

Universidad < Empresa

Ao 1989

Se crea la OTRI de la Universidad de Sevilla con la principal misién de promover

la generacioén y transferencia de conocimientos atendiendo las necesidades del
entorno
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Programas internacionales y
proyectos de I+D con empresas




Listado de Spin off de la Universidad de Sevilla
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45 Empresas de Base Tecnoldgica
de multiples sectores:

Farmacéutico, aeronautico,
industrias culturales...

Y disciplinas:

Geolocalizacion, Informatica,
Biotecnologia...




Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

PROMOCION

Es necesario dar visibilidad a los resultados de investigacion con el fin de obtener
un retorno en la sociedad de dichos resultados

Para ello la OTRI de la Universidad de Sevilla sigue una serie de estrategias que
enumeramos a continuacion:

Catalogo de Capacidades de Transferencia de Conocimiento en la Web
www.otri.us.es

MARKETPLACES

Ferias, Encuentros Sectoriales, Demandas directas de empresas, etc.

Fomento de la cultura cientifica y emprendedora a través de los Medios de
Comunicacion



http://www.otri.us.es/

Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

PROTECCION DEL CONOCIMIENTO

) Cuestiones basicas para la proteccion de resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla por [a OTRI

e QUE? Los resultados de investigacion de toda la comunidad universitaria en cualquier
area de conocimiento

* CUANDO? Antes de publicar
* DONDE? Ante el organismo correspondiente (OEPM, Registro Propiedad Intelectual)
e COMO? Casos particulares para Invenciones y Software

- Lineas estrategias de la Universidad de Sevilla en materia de
proteccion

IV/V Plan Propio de Investigacion a la internacionalizacion de resultados
Programa de valorizacién y comercializacidon de resultados

J Resultados y conclusiones u\a




Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

IModalidades de proteccion

Propiedad Industrial

e Comprende el derecho sobre las INVENCIONES, Marcas, Disefio Industrial, Nombres Comerciales, Obtenciones
Vegetales y Topografia de los semiconductores.

* Elderecho se adquiere mediante solicitud y tras un proceso administrativo de concesion

e El derecho es nacional

Propiedad Intelectual

e Comprende los derechos de autor, sobre obras originales literarias, artisticas y cientificas (SOFTWARE)
* El derecho exclusivo se adquiere por creacion de la obra y sin procedimiento de concesion.

e Elderecho es universal

Acuerdos de Confidencialidad (NDA)
Acuerdos de Transferencia de Material (MTA) - ms




Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

INVENCIONES

* Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes y Modelos de
utilidad

(Invenciones laborales Art. 20)

e Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia
de su funcion de investigacion en la Universidad y que pertenezcan al ambito de sus funciones docente e
investigadora, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley Orgdnica de Reforma Universitaria.

» El profesor tendrd, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la
explotacion o de la cesion de sus derechos sobre las invenciones mencionadas. Corresponderd a los
Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantia de esta participacion.

* Normativa de aplicacion y desarrollo del articulo 20 la Ley 11/1986 de Patentes, en
cuanto a las modalidades y cuantia de la participacion de la Universidad en las
invenciones obtenidas por sus profesores. (Boletin de la Universidad de Sevilla n® 17)

50% INVENTORES 4
25% DEPARTAMENTO - =
s

25% UNIVERSIDAD DE SEVILLA l I SR




Requisitos de patentabilidad (Art.4 LP)

[ Novedad ]

eLa invencién no estd comprendida en el estado de la técnica

[ Actividad inventiva ]

eLa invencion no puede ser obvia a partir del estado de la técnica

[ Aplicacién industrial ]

eLa invencioén debe ser susceptible de aplicacién industrial y no sélo tedrica

[ Suficiencia de la descripcion ]

eLa memoria de la patente debe describir de manera suficiente tanto el problema técnico planteado como la solucién aportada por la invencidn
para que la persona con conocimientos adecuados pueda reproducirla

Patentar previo a Publicar




No son patentables (art. 4.4 LP)

Los descubrimientos cientificos, las teorias cientificas y los métodos matematicos

L

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades econdmicos comerciales

\

Los programas de ordenador

\

Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacién estética

\

La forma de presentar informaciones

\




No podran ser objeto de patente (art.5 LP)

Los procedimientos de clonacién de seres humanos

L J

Los procedimientos de modificacion de la identidad genética germinal del ser humano.

\ /

La utilizacion de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

\ /

Las invenciones cuya publicacién o explotacién sea contraria al orden publico o las buenas costumbres.

. /

Las variedades vegetales

\

Las razas animales.

.




Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

¢Se puede patentar el software?

NO en Espafa ni en el resto de Europa.

Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
En EE.UU el cédigo fuente SI ES PATENTABLE

Sin embar gO se puede patentar si hay una invencion técnica que usa un programa
de ordenador.

Software asociado a un dispositivo - patentar el dispositivo junto con el
procedimiento /funcionalidad que aporta el software)

Invenciones implementadas en ordenador




Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

éTitularidad sobre un software resultado de investigacion en la
Universidad?

Art. 97.4 LPl “cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el

ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones del empresario,
la titularidad de los derechos de explotacion correspondientes al programa de ordenador asi
creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderd, exclusivamente al
empresario salvo pacto en contrario”

Autor es la persona que crea la obra cientifica
Derechos de autor morales - investigador

Intransferibles, irrenunciables e inembargables” (Art. 14)

Derechos de autor patrimoniales — Universidad de Sevilla

derechos de explotacion econdmica de la obra (Art. 17-23)

Cesion de derechos de explotacion




e Etapa 12: Identificacion de Resultados

!

e Etapa 22: Proteccion de los Resultados

!

e Etapa 39: Internacionalizacion

e Etapa 42: Valorizacion y comercializacion




* Etapa 19: Identificacion de Resultados
Comunicacion de resultados transferibles

“Solicitud para el registro de invenciones”

4 )

Lista de inventores
Vinculacién US (Cesion derechos)

% Participacion = % Beneficios

N~

4 )

Origen de la investigacion
(Titularidad )

~————




* Etapa 12: Identificacion de resultados de investigacion
Comunicacion de resultados transferibles
“Redaccion de la memoria”

(si el informe es favorable, entonces se inicia la proteccion en Espaia)

r

~

Descripcion de resultados
Informe de Patentabilidad

(Agencia IDEA)

S —

“S|DA
1% -4

U/v/

: o
"Nras ?




* Etapa 29: Proteccion de los Resultados (VIA NACIONAL)

Solicitud Espanola ante la OEPM (Exencion tasas Universidades Publicas)

Redaccion de la
memoriay
preparacion de la
solicitud.

eTitulo, inventores,
titular de los
derechos

eResumen, Estado de
la técnica,
descripcién, modo de
realizacion,

ereivindicaciones y
dibujos.

Firma por el
representante
legal de la US

La proteccion
es efectiva a
partir del
momento en
que se
presenta la
solicitud

Publicacion
solicitud y
del IET

Examen
previo

(opcional)

Concesion
20 anos




 Etapa 39: Internacionalizacion ( Estrategias de promocion)

SOLICITUD
ESPANOLA

\ 4

' 12 meses

PROCEE'C'\T’“ENTO - Procedimiento tnico de solicitud en todos los paises firmantes

- Fecha de solicitud = Fecha prioridad en Espana (mes 0)

- Acuerdo suscrito por la mayoria de los paises

N Y,
‘ - A los 30 meses, traduccion y solicitud en los paises designados
@QS | DAO
Q )
ENTRADA EN S
FASES 30 Meses Patent Cooperation Treaty = “Comprar tiempo” e
NACIONALES N
\ v, J




Objetivo “Apoyar la labor de transferencia de resultados de investigacion al sector
productivo”

PROMOCION PATENTES

AYUDAS V PLAN .
e - EXTENSION INTERNACIONAL PCT

ENTRADA EN FASES NACIONALES

http://investigacion.us.es



mailto:qdelgado@us.es
mailto:qdelgado@us.es
mailto:qdelgado@us.es
mailto:qdelgado@us.es
mailto:qdelgado@us.es
mailto:qdelgado@us.es
mailto:qdelgado@us.es
mailto:qdelgado@us.es

Proteccion de los resultados de investigacion

I

I

(Compromiso de cofinanciacion)

en la Universidad de Sevilla

EXTENSION INTERNACIONAL POR PROCEDIMIENTO PCT
Financiacion..............cc.c........ 100%

(Contrato opcion licencia)

Financiacion ................ccu....... 50%

(Informe Tecnoldgico Patente obligatorio)

ENTRADA EN FASES NACIONALES
Financiacion..............cc.......... 50% (mdx. 4500€/ayuda)
Informe de Busqueda Internacional y

Contrato de Licencia firmado)




Iy

PROMOCION PATENTES
Financiacion..........cceeeuuvueeunn.... 100%

H) Encuentros bilaterales
(max. 2/ano)

H) Elaboracion material divulgativo
(max. 3000¢€)




o Etapa 42: VALORIZACION Y COMERCIALIZACION:

Objetivo “Analizar las posibilidades de explotacion, comercializacion y

desarrollo empresarial de los resultados generados”

Proyectos de I+D colaborativos: desarrollo tecnoldgico de los resultados obtenidos.

Contratos de licencia de explotacion: es la forma de transferencia de las invenciones universitarias por
excelencia.

Identificacion de la invencion objeto de la transferencia
Alcance y exclusividad de la licencia ( territorial, temporal, uso)
Condiciones econdmicas (canon fijo, royalties, )

Seguimiento de la explotacion

Creacion de spin-off: empresas basadas en el conocimiento universitario




Proteccion de los resultados de investigacion
en la Universidad de Sevilla

o Etapa 42: VALORIZACION Y COMERCIALIZACION:

Se estructura en distintas lineas de actuacion:

Estudio previo de valorizacion de tecnologias

e Dosieres Tecnoldgicos

Desarrollo de pruebas de concepto/prototipos

Estudios de viabilidad comercial

* Planes de negocios
e Asesoramiento legal
* Negociacion de licencias




Convocatoria de Valorizacion y Comercializacion

Valorizacién de
tecnologias

Maduracion de
resultados

Estudios de
viabilidad
comercial y
puesta en
marcha de
actividades
empresariales

<
<

e Elaboracion de Dossieres Tecnoldgicos

e Desarrollo de pruebas de concepto / Prototipos

e Planes de negocios
e Asesoramiento legal
e Negociacion de licencias




Valorizacion y Comercializacion
de los Resultados de Investigacion

e Convocatoria de Valorizacion y Comercializacion
Criterios:

» Innovacion tecnoldgica o cientifica. Se valorara el grado
de proteccion de la tecnologia (no indispensable).
» Viabilidad comercial. Aplicacion dirigida a una
necesidad del mercado claramente identificada y
ventajas competitivas y diferenciales.
» Posibilidades de comercializacion. Grado de madurez
de la tecnologia.
» Implicacion del equipo promotor en solicitudes vinculadas
a creacion o consolidaciéon de Spin-Off.
» Creacion de puestos de trabajo (si procede).




Proteccion de los resultados de investigacion
en la Universidad de Sevilla

Registros de la Propiedad Industrial e Intelectual en la Universidad de Sevilla (2009-2011)

2009 2010 2011
Patentes Nacionales 35 37 50
Procedimiento PCT 24 27 32
Progr. ordenador 2 5 15

TOTAL 61 69 97




2009

15%

2011

52%

2010

B Patentes
Nacionales

il Patentes PCT

. Programas de
ordenador




Titularidad registro solicitudes 2011

25

B Universidad de Sevilla

M Titularidad
compartida con
universidades/OPIS

= Titularidad
compartida con otros
organismos




Patentes por centros 2011
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Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

Conclusiones

> El investigador debe plantearse en algin momento de su investigacion si el
resultado sera protegible, aunque no siempre sera posible proteger.

> Enlos ultimos 3 afios, la OTRI de la Universidad de Sevilla ha gestionado la
proteccion de 230 invencionesy 22 Programas de ordenador

> Se han negociado y firmado mas de 50 Contratos de explotacion y contratos
de transferencia con spin-off

> La proteccion ofrece exclusividad, ventaja competitiva y retorno de la
inversion publica

> 64 ayudas concedidas por el IV Plan Propio para internacionalizacion de
patentes y 11 ayudas concedidas para la entrada en fases

> 26 propuestas a la Convocatoria de Valorizacion




Proteccion de los resultados de
investigacion en la Universidad de Sevilla

Ventajas

» Otorga una proteccion solida
ante infracciones

> Al ser un derecho en
exclusiva facilita la
transferencia

> Retorno econdémico por
explotacion

» Refuerza las relaciones con
otras instituciones

Inconvenientes

> Se debe hacer publico el
contenido y objeto de Ia
patente

> Duracion y ambito territorial
limitado de tecnologia

> Tiene un coste econdmico




VICERRECTORADO D TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

OT!!

Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigacion

Presentacién « Spin Off o i6n y i6n o

La Oficina de ia de de (OTRY) tiene como principal objetivo dinamizar las relaciones
entre la comunidad cientifica universitaria con las empresas y otros agentes i omi para el i
de las capacidades I+D y resultados de la actividad investigadora de la Universidad de Sevilla.

VICERRECTORADO DE T. TECNOLOGICA VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
UNIVERSIDAD B SEVILLA

UNIVERSIDAD B SEVILLA

@OTRI. Oficina de T ia de ltados de I ti Paseo de las Delidas. 41013 Sevilla,

AnpaLucia TecH

Spin-off

Emprende

NOTICIAS DESTACADAS

La empresa Novasoft reiine a 15 grupos de
investigacion de la Universidad de Sevilla en
busca de . [+] (25/11/2010

Los representantes de los grupos de
investigacién se han dado cita esta mafiana
con ls compafia de base tecnolégica en unas
jornsdss cslebradss en la Escuela Técnica
Superior de ...[+]

Investigadores de Ingenieria trabajan en
alternativas tecnologicas que reduzcan las
emisiones de . [+] (17/11/2010

Ls captura y slmacenamiento de CO2, como
alternativa tecnolégica para contribuir & reducir
las emisiones de CO2 procedentes del emplec
de combustibles fésiles en ls produccién de
electricidad y la .[+]
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OTRI - UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Pabelldn de Brasil

Paseo de las Delicias s/n
41012 Sevilla

Persona de contacto:
Raguel Delgado Romero
gdelgado@us.es
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