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Objetivos

Que sean Uutiles para los que, con mayor 0 menor experiencia,
ya llevan algin tiempo trabajando profesionalmente en Esparfia
sobre temas relacionados con patentes o modelos de utilidad.
Son personas que tienen distintas formaciones iniciales
(técnica, juridica, econémica, gestion...) y han trabajado en
ambitos laborables muy variados (particular, empresa,
agencia, bufete, ensefianza, oficina de patentes,...). Todos
ellos tienen interés en temas sobre patentabilidad, infraccion,
procedimientos, etc, principalmente en Espafa, pero también
en la EPO, EEUU, China, Japon y otros paises. Algunos de ellos
se presentaran al examen para ser agente de la propiedad
industrial espafol.

Que sean utiles como ayuda para los que piensan presentarse
al European Qualifying Examination de la EPO, con intencién de
adquirir el titulo de European Patent Attorney. Esto implica que
los temas del Convenio de la Patente Europea y del PCT se
tratan al maximo nivel.

Que sean utiles para los menos expertos, o incluso
principiantes, que desean formarse en materia de patentes.

Que sean Uutiles a todos para actualizar los conocimientos (p.
ej. en legislacion y jurisprudencia), pues el mundo de las
patentes esta en constante cambio y resulta dificil mantenerse
al dia.

Que sean utiles para conocerse y estar en contacto los
relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este
tema.

Foro de aprendizaje
y discusion

Las Jornadas de estudio y actualizacion en materia de
patentes ("Los Lunes de Patentes™) son un foro de
aprendizaje y discusion, gratuito, profesional y abierto a
todas las opiniones. Desde comienzos de 2001, cuatro lunes
al afio se reunen personas interesadas en formarse sobre
patentes (incluyendo modelos de utilidad y disefios
industriales) desde un punto de vista profesional,
independientemente de su especialidad

y del lugar de trabajo.

Funcionamiento

Para funcionar de la manera mas sencilla posible, no hay
ningun coste de inscripcidon ni de documentacion y no es
necesario comunicar la intencién de asistir. El local lo
proporciona la OEPM o el Centro de Patentes de la UB.

Y la documentacién, que suele ser voluminosa, se
distribuye por correo electrénico y colgandola en

la pagina web www.ub.edu/centredepatents
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Lunes, 13 de marzo de 2017

10:00 — 13:00 h
Discusion abierta sobre aspectos esenciales de la practica de patentes

Bernabé Zea (presentador-moderador de la discusién)

Licenciado en Quimica por la UB (1988) y agente oficial de la propiedad industrial (1992). Empez6 a trabajar como
profesor en el Centro de Patentes de la UB en 1988. En la actualidad combina su trabajo en la UB con su actividad
en ZBM Patents & Trademarks, agencia de la que es director general; y en ZBM Business Connect, empresa dedicada
a la transferencia de tecnologia, de la que es CEO. Con amplia experiencia en la preparacion de dictamenes de
patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infraccién de patentes, negociacion de licencias de patentes y Due
Diligence. Frecuentemente actia como perito ante los tribunales.

Introduccion

Desde su comienzo en 2001, los Lunes de Patentes se definen como "un foro de aprendizaje y discusién, gratuito,
profesional y abierto a todas las opiniones"; no obstante, en la mayoria de sesiones hay ponencias en las que se
presenta un tema con poco tiempo para su discusion. En la sesion de esta mafiana no habra ninguna ponencia, sino
Unicamente una discusion abierta y transversal sobre diversos aspectos esenciales de la practica del sistema de
patentes, centrandonos principalmente en la proteccion de invenciones. En el futuro cabe que se organicen sesiones
de discusion sobre otros aspectos, tales como prevencion y resolucion de conflictos de patentes, o sobre propiedad y
transferencia de derechos de patentes.

El presentador-moderador hard un breve planteamiento de las cuestiones que permitan iniciar la discusion, y
moderard las intervenciones. Se acompafia una lista -orientativa, no limitativa- de posibles cuestiones a tratar. En
caso de que alguien quiera que se comente alguna otra cuestidn, seria conveniente que se lo dijese al presentador-
moderador (bzea@zbm-patents.eu) con antelacion. No habra necesidad de tratar todas las cuestiones de la lista, y
la prisa no interrumpird ninguna discusién interesante.

Las cuestiones, opiniones, comentarios, experiencias, reflexiones, dudas, etc. de los participantes seguramente
resultaran enriquecedoras para todos. Las peculiaridades relativas a diferencias entre los distintos sectores de la
técnica serviran para ensanchar las miras de todos.

Cuando sea relevante, convendra cuestionarse si la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes (el préximo mes
de abril) o la entrada en vigor de la patente europea con efecto unitario (no sabemos cuando) haran recomendable
algun cambio en nuestra practica de patentes.
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Posibles cuestiones a discutir

ANTES DE REDACTAR LA SOLICITUD

1. ¢ Se debe realizar siempre un estudio de patentabilidad antes de iniciar la redaccién de una solicitud de patente?
1.1. ¢{Qué experiencia se tiene con los Informes Tecnoldgicos de Patentes (ITP) elaborados por la OEPM?
1.2. ;(Qué bases de datos se deben utilizar en los distintos sectores de la técnica?
1.3. (Se debe hacer algun estudio de libertad de operacién antes del estudio de patentabilidad?
1.4. ¢(Es una alternativa vélida redactar la solicitud y esperar a tener el informe de una oficina de patentes para ajustar las
solicitudes posteriores?

AL REDACTAR LA SOLICITUD PRIORITARIA

2. ¢Qué debemos tener en cuenta a la hora de redactar la solicitud prioritaria?
2.1. ;/Se debe hacer una redaccién lo mas perfecta posible, o es suficiente con una aproximacion aceptable que sera
ajustada en las solicitudes posteriores?
2.2. (Tiene sentido redactar la solicitud inicial sin tener todavia ningiin dato experimental, usando Unicamente ejemplos
proféticos?
2.3. ¢Se deben incluir ejemplos comparativos?
2.4. ;Cual debe ser el idioma de la redacciéon?
2.5. ¢(Qué poner en la solicitud y qué guardar cémo know-how?

AL PRESENTAR LA SOLICITUD PRIORITARIA

3. ¢Qué solicitud prioritaria presentar, y en qué oficina?
3.1. ¢Presentar: ES, EP, WO, US, GB...?
3.2. ¢Presentar en: OEPM, EPO, WIPO, USPTO, UKIPO...?
3.3. ¢En qué momento conviene hacer la presentacion, y qué aspectos hay que tener en cuenta para decidirlo?
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AL EXTENDER LA PROTECCION A VARIOS PAISES

4. ;Como proceder para hacer la extension territorial de la proteccion?
4.1. ;En qué paises intentaremos obtener patentes finalmente?
4.2. ;Cuando y como acelerar el procedimiento de concesion?
4.3. ¢Conviene apurar el afio de prioridad?
4.4. ;Se debe abandonar la solicitud prioritaria?
4.5. Si se abandona la solicitud prioritaria, ¢conviene hacerlo antes o después de su publicacion?
4.6. ¢Cuando presentar solicitudes divisionales?

USANDO EL PCT

5. ¢En qué casos convendra utilizar la via PCT?
5.1. ;Cuando y cémo convendréa usar el PCT Direct?
5.2. ¢En qué casos convendra modificar las reivindicaciones antes de la publicacion (Art. 19)?
5.3. ¢{Cuando tendra sentido pedir el International Preliminary Examination?

USANDO LA PATENTE EUROPEA

6. En qué casos convendra utilizar la via europea, o la Euro-PCT?
6.1. Para atacar una solicitud ajena, ¢cuando convendra presentar observaciones?
6.2. ;Cuando convendra no presentar observaciones y esperar a la posible concesion para presentar una
oposicion?
6.3. (Cudl sera la mejor estrategia de validacién de una patente europea que se nos ha concedido?
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15:00 — 16:40 h

El articulo 14(2) del CPE: ;oportunidad o trampa? - Sobre la posibilidad de corregir la traducciéon de
una solicitud de patente europea presentada en un idioma distinto de los tres oficiales

Magnus Stiebe

Magnus (M.Sc. Electrical Engineering y agente de patentes europeas) trabajé como examinador de patentes en
la Oficina de Patentes de Suecia hasta 1994, incluyendo un corto periodo en la Corte de Apelaciones de Patentes
sueca. Desde entonces ha estado trabajando como consultor de patentes para cuatro de los despachos del sector
mas importantes de Espafia, en algunos de los cuales ocupd puesto de direccién. En 2012 fue co-fundador de
BALDER, una boutique de Pl dedicada tanto a la tramitaciéon como a litigios. Con gran experiencia practica en
oposiciones y recursos ante la EPO, y un diploma de la Universidad de Estrasburgo/CEIPI en materia de litigios
de patentes.

e Introduccién: ;dénde esta la conveyance room?
e  ;Qué dice el articulo 14(2) del CPE?

e  ;Por qué tenemos el articulo 14(2) del CPE?

¢ ;Como se aplica?

e Relacion con el articulo 123(2) del CPE

e Relacion con el articulo 123(3) del CPE

e Lo que las Camaras de Recurso han decidido

e Un ejemplo reciente

¢ ¢;Recomendaciones?

~
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16:40 — 18:00 h

El modelo de utilidad como herramienta para la proteccion de invenciones también en el extranjero:
ventajas y limitaciones

Néstor Corominas

Néstor es ingeniero industrial por la Universitat Politécnica de Catalunya, agente de patentes europeas y agente de
la propiedad industrial. Desde 1998 a 2004 trabajé como ingeniero de desarrollo en Barcelona y Alemania. Desde
2005 trabaja como consultor en temas de patentes y disefios industriales en Curell Sufiol SLP, firma de la que es
socio. Ha impartido multiples cursos sobre patentes en el Centre de Patents de la Universitat de Barcelona, en el
Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) de la Université de Strasbourg, y en el
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI).

e Origenes del modelo de utilidad
e Visién general de los paises que disponen de la figura del modelo de utilidad
e Andlisis comparativo (paises de la Unién Europea, Japén, China, Republica de Corea, Australia, Federacion
Rusa, Brasil) de las caracteristicas mas relevantes de sus modelos de utilidad, en particular:
=  Duracion
= Restricciones de proteccion respecto a las patentes
* Novedad
= Actividad inventiva
= Busqueda opcional u obligatoria
= Examen sustantivo
= Oposiciéon
= Posibilidad de presentar multiples reivindicaciones independientes
* Requisitos previos antes de entablar una accion por infraccion
» Posibilidad de entrada en fase nacional PCT a través de un modelo de utilidad
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= Transformacion de una solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad en caso de
denegacion o abandono durante la tramitacion (s6lo para algunos paises del CPE)




Lugar

Auditori Antoni Caparros
Parc Cientific de Barcelona
Baldiri Reixac 4 - 08028 Barcelona

Inscripcion

Gratuita
No es necesario inscribirse

Aforo limitado

Lista de distribucion

Las jornadas se convocan a través de una lista de
distribucion. Para ser afiadido a esta lista, enviar

nombre, institucién y direccién de correo electrénico

al coordinador: pascualsegura@patents.pcb.ub.es

Horario

De 10:00 a 13:00 h

y
de 15:00 a 18:00 h

Documentacion

Se distribuye por correo electrénico y se puede
descargar de la web del Centre de Patents

www.ub.edu/centredepatents

Notas

Los organizadores se reservan el derecho de
cancelar esta jornada o modificar cualquier aspecto
relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de

las opiniones expresadas por los ponentes

Centre de Patents de la UB - Baldiri Reixac 4, Torre D - 08028 Barcelona - Tel. 93 403 45 11 - www.ub.edu/centredepatents

Oficina Espafola de Patentes y Marcas - Paseo de la Castellana 75 - 28046 Madrid - www.oepm.es



