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INTRODUCCION

Uno de los elementos clave de la actividad de
Transferencia de Conocimiento -dmbito cen-
tral de RedTransfer como asociacién de pro-
fesionales- es la gestidn eficiente de la pro-
piedad industrial e intelectual, presente en
un amplio rango de actividades en las que se
presenta como un elemento estratégico deci-
sivo. Por ello, es importante que los gestores
de |+D+i y desarrolladores de negocio tengan
un conocimiento practico de herramientasy
técnicas Utiles para esta tarea, lo que justifica
la presente accion formativa.

El curso se imparte en formato presencial para
propiciar el intercambio de experiencias y
puntos de vista sobre los temas a tratar, tanto
entre el profesorado y los asistentes como en-
tre estos ultimos, enriqueciendo los conteni-
dos tedricos y practicos que se abordaran con

Mas informacidn sobre el sello RTTP en:

https://attp.info/rttp/

la realidad en la que se manifiestan. Con un
programa estructurado en 4 médulos temati-
cos centrales, concede un peso importante a
la resolucién de casos practicos como método
de aprendizaje.

La metodologia y estructura del curso se ajus-
tan a los estdndares marcados por la Associa-
tion of Technology Transfer Professionals ~ATTP-,
de la que Redtransfer es miembro. El presente
curso otorga 14 puntos CE (Continuing Educa-
tion) computables para su acreditacion inter-
nacional RTTP (Registered Technology Transfer
Profesional).

REGISTERED TECHNOLOGY
TRANSFER PROFESSIONAL
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OBJETIVO GENERAL

El objetivo del curso es profundizar, desde un enfoque practico y basado en la experiencia de
reconocidos expertos, en aspectos clave relacionados con la gestién eficiente de la propiedad
industrial e intelectual generada en centros de investigacion, que permitan mejorar las estrate-
gias de puesta en valor y comercializacion de estos activos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Al finalizar el curso, los asistentes seran capaces de:

« Manejar los aspectos clave de la gestidn del IPR adaptados a los distintos tipos de acuerdo
de transferencia.

« Analizary negociar las clausulas de propiedad industrial de los contratos cominmente em-
pleados en los proyectos de I+D+i colaborativa, asi como en los procesos de transferencia
de conocimiento.

- Conocer las normas que regulan la cotitularidad de los resultados de un proyecto colaborativo
y negociar adecuadamente los acuerdos con terceros.

« Implementar diferentes opciones para el licenciamiento de software, gestionando los ele-
mentos criticos de cada una de ellas.

- Conocery aplicar las posibilidades de proteccion de software mediante patente.

« Gestionar adecuadamente los derechos asociados a la generacién de explotacion de bases
de datos.

- Abordar la problemética de los derechos aplicables a los activos generados por inteligencia
artificial.

« Resolvery manejar situaciones extraordinarias o conflictivas en el marco de los procedimien-
tos de tramitacidn de patentes.

« Implementar estrategias de transferencia basadas en las ventajas que ofrece el secreto in-
dustrial como instrumento de proteccidn.

DESTINATARIOS

El curso esta dirigido especialmente a profesionales de organismos generadores de I+D y tecno-
logia -universidades, institutos de investigacidn sanitaria, centros tecnolégicos, OPIs- a cargo
de la gestion de las actividades de I+D, asi como desarrolladores de negocio, personal de gestion
de I+D+i en empresas, investigadores, etc. Se recomienda una experiencia minima de 2 afios en
los @mbitos de actividad en los que se encuadra el curso.

Numero de plazas 30
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METODOLOGIA DIDACTICA

El curso combina el razonamiento deductivo para las partes tedricas (clases magistrales) junto
con el inductivo para las practicas, que estaran basadas en la resolucion de casos adaptados
de la realidad. Los casos seran resueltos de forma colectiva en grupos de entre 4y 5 alumnos.

EVALUACION DEL APRENDIZAJE

Dentro de los 15 dias siguientes a la finalizacidn de la parte presencial del curso, el alumno res-
ponderd y entregard un TEST DE APROVECHAMIENTO, que seré la base de su evaluacion (opcio-
nal). Dicho test se centrara en los principales conceptos abordados durante el curso. Ademas,
se valorara la implicacion del alumno en las dindmicas del trabajo grupal

CERTIFICACION

A la finalizacidn del curso, se entregarad un CERTIFICADO DE ASISTENCIA a los alumnos que hayan
cubierto el 90% de las horas presenciales programadas.

Alos alumnos que hayan superado el test de aprovechamiento se les emitird un CERTIFICADO DE
APROVECHAMIENTO, en el que se indicara la calificacion obtenida en el mismo.

Certificado

DURACION

El curso tendrd una duracidn total de 15 horas: 14 presenciales y 1 por la realizacion del test de
aprovechamiento.

MATERIALES

Se entregara al alumno un pen-drive con la siguiente documentacion:

- Presentaciones de cada médulo.

- Manual del alumno, que recoge los contenidos abordados en cada uno de los mddulos
programados en el curso para su consulta y revision, asi como referencias para la amplia-
cion de su estudio.

- Casos practicos.
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Las presentaciones se remitirdn ademés al alumno en formato pdf con antelacion a la celebra-
cion del curso, siempre que resulte factible atendiendo a criterios metodoldgicos relacionados
con la imparticién de los contenidos.

Otro material: carpeta, programa, ficha del curso, papel y boligrafo.

ESTRUCTURA'Y CONTENIDOS

Médulo 1. Los IPR en los acuerdos con terceros

Amaya Mallea 1.1 Tipologia de acuerdos segun su finalidad.
Pons IP 1.1.1. Acuerdos de colaboracién y acuerdos de consorcio.

1.1.2.Acuerdo de colaboracién o co-desarrollo: Clausula-
do base en materia de IPRs.

1.2 Acuerdos de Consorcio en el marco de convocatorias
Duracién: 4 horas publicas.

1.2.1 Programas nacionales.

1.2.2Horizonte Europa: reglas de participacién y Grant
Agreement; contenido y negociacién de modelos
de Acuerdo de Consorcio.

1.3 Acuerdos de cotitularidad.

1.3.1 Cotitularidad entre universidades/OPIs vs cotitu-
laridad con empresas.

1.3.2 Reglas a seguir cuando el resultado se obtiene en el
marco de un proyecto financiado con fondos publicos.

1.4 Acuerdos de Prestacién de Servicios de [+D+i / Sub-
contratacién en Acuerdos de Consorcio (Articulo 60
de la nueva LOU).

1.5 Acuerdos de Transferencia.
1.5.1 Condiciones fijadas en la LCTl y otras normas.

1.5.2Reglas a seguir cuando el resultado se obtiene en el
marco de un proyecto financiado con fondos publicos.
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Médulo 2. Proteccidn de software y bases de datos

Luis Garcia 2.1 Software y Derechos de Autor: La proteccion otorgada
por la Ley de Propiedad Intelectual.

Consultor
2.1.1 Propiedad intelectual, conceptos basicos.
2.1.2Alcance de los derechos de autor sobre el Software.
Duracion: 3,5 horas 2.1.3Registro de los Programas de ordenador.
2.1.4El concepto de “Derivative Works”.
2.1.5 Derechos de autor Vs Copyright y Copyright vs Copyleft.
2.2 Software libre.
2.2.1 Origen y conceptos basicos.
2.2.2 Licencia OSS segun OSI.
2.2.3 Tipos de licencia OS.
2.2.4 Compatibilidad de licencias OS.
2.2.5 Recomendaciones para la Due Diligence.
2.2.6 Opciones de explotacidn.
2.3. Recomendaciones para otorgar licencias software.
2.3.1 Correcta definicion del alcance de la licencia.
2.3.2 Garantias.
2.3.3 Soportes correctivos y evolutivos.

2.34 Lacldusula de responsabilidad y la de “indemnities”.

2.4 Software y Patentes: las invenciones implementadas
en ordenador.

2.4.1 Diferencia entre el software y las invenciones im-
plementadas en ordenador.

2.4.2 Requisitos para la patentabilidad de una inven-
ciéon implementada en ordenador.

2.4.3 La actividad inventiva.

2.4.4 Enfoque de la proteccidn: “First solve the problem.
Then, write the code”

2.4.5Ventajas y desventajas de las patentes de Software.

2.5 Bases de Datos: El derecho sui generis y otras formas
de proteccién.

2.5.1Concepto de BBDD segun la Directiva 96/9/CE y la LPI.

2.5.2 Alcance de la proteccion de los derechos de autor
sobre las BBDD.
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2.5.3 El Derecho sui generis” de las BBDD.
2.5.4 Explotaciéon de las BBDD.
2.5.5 Registro de las BBDD.

2.6 Software y Secreto Empresarial. Otras formas de
proteccidn.

2.6.1 Definicidon y requisitos para que un software pue-
da ser considerado un Secreto Empresarial. Venta-
jas e inconvenientes.

2.6.2 Herramientas para la proteccion del Software
como secreto: depdsito notarial y otras.

2.7 Inteligencia Artificial.

2.7.1La problematica sobre la autoria y la titularidad de
derechos.

2.7.2 Derechos de autor, patentes y secretos empresa-
riales sobre activos generados por inteligencia ar-
tificial en el Metaverso.

2.7.3 Problemas asociados al uso de herramientas de IA
de terceros en tareas e investigacion.

Médulo 3. Estrategias no (tan) habituales para la gestion de patentes

Esther San Martin

3.1 Introduccién: Revisién de los procedimientos esen-
ciales ES, PCT, EEUU y EPO.

San Martin Consultoria en Pl

Duraciéon: 3 horas

3.2 Publicaciones antes de patentar: El periodo de gracia.

3.3 Presentaciones sin margen de tiempo: requisitos de
defensa nacional, aspectos relevantes del PLT y requi-
sitos minimos de presentacion; prioridades toxicas;
solicitudes provisionales.

3.4 Solicitud en varias fases: combinar prioridades y adi-
cién de materia.

3.5 Estrategias para acelerar la concesion en OEPM, EPO:
CAP vs PACE; PPH.

3.6 Estrategias para retrasar la tramitacion.

3.6.1 OEPM: Plazos, Prérrogas, pagos con recargo, y
rehabilitacion.
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3.6.2 PCT: reivindicaciones de prioridad.

3.6.3 EPO: Prérrogas, further processing: EURO-PCT con
further processing.

3.7 Cuando algo sale mal: Restablecimiento de derechos
(OEPM vs WIPO vs EPO).

3.8 Novedades normativas: Patente unitaria y Opt out.

Médulo 4. Secretos empresariales

Gustavo Adolfo Gonzalez 4.1 Marco normativo.
Herrero y Asociados 4.2 ¢Qué puede ser considerado como secreto empresarial.
4.3 Secreto empresarial vs Propiedad Industrial.

4.3.1 Relacidén entre secreto industrial y Propiedad
Industrial.

Duracién: 2,5 horas
4.3.2 Similitudes.
4.3.3 Ventajas de los secretos empresariales.
4.3.4 Ventajas de la Propiedad Industrial.
4.3.5 El dilema a la hora de proteger.

4.4 Proteccién mediante Secreto Empresarial.

4.4.1 Requisitos.
4.4.2 Las medidas razonables.

4.4.3. Programas de Proteccidn del Secreto empresarial.

4.5 Casos de éxito/fracaso. Taller.

Masterclass:

Diego Velasco Escribano “Mitos y realidades de la transferencia de know how”

Instituto Ramén y Cajal de Inves-
tigacién Sanitaria

Duracion 1 hora
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MIERCOLES 28

11.
CALENDARIO
MARTES 27
9:45 Bienvenida y presentacion
10:00 MODULO 1
Los IPR en los acuerdos
con terceros
12:30 Pausa café
13:00 MODULO 1
Los IPR en los acuerdos
con terceros
14:30 Almuerzo
15:30 MODULO 2
Proteccién de software y
bases de datos
17:30 Pausa café
17:45 MODULO 2

19:15

Proteccion de software y
bases de datos

Fin de la Jornada

8:45 Presentacién Redtransfer
9:00 MODULO 3
Estrategias no (tan)
habituales para la gestién
de patentes
11:00 Pausa café
11:30 MODULO 3
Estrategias no (tan) habituales
para la gestién de patentes
12:30 MODULO 4
Secretos empresariales
14:00 Almuerzo
15:00 MODULO 5
Secretos empresariales
MASTERCLASS
16:00 Mitos y realidades de la
transferencia de know how
17:00 Fin de la Jornada



FORMADORES

Amaya Mallea

Luis Garcia

Directora Asesoria Legal en I+D+i y Valoracion de activos intangibles Pons IP.

Actualmente dirige el Departamento de Asesoria Legal en I+D+i y Valoracién
de Activos Intangibles de PONS IP, desde el que asesora a empresas, OPIS,
Universidades, Fundaciones e Institutos de Investigacién Biomédica y otros
centros publicos de investigacidn, llevando a cabo de forma habitual la
negociacidn y redaccion de acuerdos de transferencia de tecnologia, con-
venios de colaboracion para el desarrollo de proyectos de I+D+i o acuerdos
de consorcio en el &mbito de programas publicos nacionales y europeos.

Participa habitualmente en proyectos de consultoria para la creaciéon e im-
plantacién de protocolos de secretos empresariales y sistemas de gestion
de la Pll,y en la creacion de reglamentos relativos a la gestidn, protecciény
explotacién de los resultados de investigacidn de entes publicos.

Es miembro de Licensing Executives Society Espafia y Portugal (LES), de
la Asociacion de Profesionales de Transferencia, Innovacion y Gestion de
la Investigacion (RedTransfer) y de la Asociacién Espafiola de Derecho del
Entretenimiento (DENAE).

Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales (1991), pre-
pard durante cinco afios las oposiciones para el acceso a la Carrera Judicial
(1991-95). Master en Procedimiento y Practica Juridica del Centro de Estudios
Financieros (1997). Es un profesional con méas de 26 afios de experiencia en
el asesoramiento legal a actividades innovacién y creacién de nuevos pro-
ductos y servicios del GRUPO TELEFONICA; ha sido responsable legal (nivel
Gerencia) de la plataforma global del video y del area corporativa de Com-
pras del Grupo Telefénica. En 2022 inicia una nueva etapa como consultor
independiente y en la actualidad colabora como abogado en el departamen-
to legal del Area de Personas y Servicios de IBERDROLA S.A.

Es Profesor del médulo de “Contratos de transferencia de tecnologia” del
Master en Propiedad Intelectual e Industrial, Competencia y Nuevas Tecno-
logias del ISDE y ha sido ponente en diversos cursos relativos a derechos
de propiedad intelectual e industrial en el marco de proyectos de los pro-
gramas Horizonte 2020 y Horizonte Europa.

Participa habitualmente en cursos destinados a investigadores y personal
OTRI para fomentar la transferencia de resultados de investigacién y cola-
bora como formadora en diferentes programas de emprendimiento como
Argos o Explorer.



Esther San Martin
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Licenciada en Biologia (2004), Agente Espaiiol de la Propiedad Industrial
(2011) y Agente de Patentes Europeas (2011).

Con mas de mas de 17 aiios de experiencia en el sector de la Propiedad In-
dustrial, en concreto, en la gestion de patentes, ha desarrollado su carrera
profesional en varias firmas de IP hasta 2019, donde inicia una nueva etapa
con la creacidén de San Martin Consultoria en Propiedad Industrial.

Ponente en varios cursos y master relacionados con la gestion de Propiedad
Industrial como el Curso de Derecho Europeo de Patentes (CEIPI - Universi-
dad de Estrasburgo - EOI,), el Master de Propiedad Industrial (Universidad
Rey Juan Carlos/PONS), Curso sobre gestion de Propiedad Industrial (red
OTRI) y Curso de preparacién para el examen de Agente de la Propiedad
Industrial (COAPI), entre otros.

Gustavo Adolfo Gonzalez

Ingeniero Técnico Industrial con especializacién en Electrénica Industrial
(1999) y Grado en Ingenieria Electronica y Automatica Industrial (2015). Agen-
te Europeo de Patentes (2012), Agente de la Propiedad Industrial en Espafia
(2015), Diplomado en Litigios de Patentes en Europa (2019) y Qualified Patent
Information Professional. Con més de 23 afios de experiencia en el sector de
la Propiedad Industrial, dirige el area de Patentes Electromecénicas y Dise-
nos Industriales y codirige el Departamento de Secretos Empresariales en
HERRERO & ASOCIADOS (H&A), lider del sector de la Propiedad Industrial en
Espafiay del cual es socio desde el afio 2019.

Ha sido tutor en los Cursos de preparacion para el Examen de Agente de la
Propiedad Industrial organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Pro-
piedad Industrial de Espaiia (COAPI) desde 2017y en los cursos sobre Gestidn
Administrativa de la Propiedad Industrial organizados por la EOI (Escuela
de Organizacion Industrial) desde el mismo afio. Ademas, es miembro de
varias organizaciones profesionales, como COGITIM, EPI, COAPl y SPIP,y es
autory colaborador de diversas publicaciones relacionadas con la Propiedad
Industrial, como el libro “Factbook, Propiedad Industrial” y la publicacion AJA
(Actualidad Juridica Aranzadi).
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Diego Velasco Escribano

Bioquimico y MBA. Director de Innovacién del Instituto Ramén y Cajal de
Investigacion Sanitaria (IRYCIS) y coordinador de la comisién de transfe-
rencia de la Plataforma ITEMAS. Es responsable de la gestion de la cartera
IPR, desarrollo de negocio, innovacion e internacionalizacién. Anteriormente,
trabajé en la Unidad de Transferencia de la Fundacién Genoma Espafia como
analista y gestor de inversiones en proyectos y start ups. Entre la actividad
docente es profesor de gestion de la innovacién en el Master de Innovacidn
en Salud Digital de la Universidad Complutense y Mdaster de Gestién de
Empresas Biotecnoldgicas (CEU-ASEBIO).

COORDINADOR

Constantino Martinez

Es Licenciado en Ciencias Econémicas por la Universidad Autdbnoma de Ma-
drid y méster en Andlisis y Gestion de la Ciencia y la Tecnologia por la Uni-
versidad Carlos Ill de Madrid. Realiza labores de investigacion en diversos
proyectos -Universidad Carlos Ill de Madrid y Parlamento Europeo- antes
de dedicarse a la gestion de la 1+D+i en el &mbito académico, en el que
acumula mas de 10 afios de experiencia -Universidad Carlos Il de Madrid y
Universidad de Navarra-. Desde 2004 a 2013 dirige la secretaria técnica de
RedOTRI-Universidades. Durante dos afios ejerce de colaborador cientifi-
co-técnico del Ministerio de Ciencia e Innovacién en el disefio y gestion de
programas de ayudas a OTRI. Actualmente es socio de GoodPoint Consulting
y Director Ejecutivo de RedTransfer.
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12.
LUGAR DE CELEBRACION

Centro de negocios Lexington

Paseo de |la Castellana, 79

28046 Madrid

13.
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INFORMACION E INSCRIPCIONES:

www.redtransfer.org
Tfno. 963 941932
soporte@redtransfer.org
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INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizaran a través del formulario web disponible en la pagina web de

RedTransfer (www.redtransfer.org).

TARIFAS
Temprana No temprana
+21% IVA
Inscripcidon General 585 € 610 €
Inscripcion Asociados RedTransfer 465 € 510 €
Inscripcién Descuento* 515 € 550 €

-Aplicable a universidades, centros de investigacién sanitaria, OPI y centros tecnolégicos.

Inscripcion temprana hasta el 16 de JUNIO.

Inscripcion no temprana hasta 23 de JUNIO.

«  El precio incluye materiales, cafés y almuerzo..

- El pago de lainscripcion se realizara a través de la tienda on-line de RedTransfer o mediante
transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el Banco de Santan-
der a nombre de la Asociacion de Profesionales de Transferencia, Innovacidn y Gestion de la
Investigacion, RedTransfer. El justificante de la transferencia debera enviarse a la direccidn
soporte@redtransfer.org.

« Se podran cancelar inscripciones hasta el 23 de junio con devolucién del 60% del precio de
la inscripcidn (excepto gastos bancarios). El abandono del curso una vez iniciado no sera
causa de devolucion.

« RedTransfer se reserva el derecho de cancelacidn del curso si no se alcanzara un ndmero
minimo de inscripciones.



