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Presentacion

Clarke, Modet & C°

FUNDADA EN 1879

www.clarkemodet.com

Con 135 afios de actividad ininterrumpida, Clarke Modet &
C° es la primera compafia de Propiedad Industrial e
Intelectual en los paises de habla hispana y portuguesa.

Con oficinas propias en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Peru, Portugal, Uruguay Yy Venezuela asesoramos a
mas de 20.000 clientes, incorporando una cartera de 2.000
nuevos clientes cada ano.

Abarcamos todas las areas de Propiedad Industrial e
Intelectual: desde la investigacion previa a la tramitacion de
una patente o marca, hasta la valoracion de Activos de
Propiedad Industrial e Intelectual, Vigilancia Tecnoldgica,

Inteligencia Tecnologica y Transferencia de Tecnologia entre
otros.
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Clarke, Modet & C°

Presentacion FUNDADA EN 1879

La Cartera de Servicios mas completa del Sector

Proteccion de la Invencion Gestion de la Pll

" Patentes y Modelos de Utilidad = Sistemas de Gestion de Propiedad Industrial

= Disenos Industriales e Intelectual
= Biotecnologia * Propiedad Intelectual o Derechos de Autor

* Inteligencia Tecnologica = Transferencia de Tecnologia e intermediacion

= Vigilancia Tecnoldgica * Valoracion de Activos de Propiedad Industrial
= Variedades Vegetales e Intelectual

= Registros Sanitarios = Proteccion de Secretos Industriales /

Comerciales

= Asesoramiento sobre Competencia Desleal y
Proteccion de la Identidad Publicidad Ilicita

= Conocimientos Tradicionales y

., . e e Denominaciones de Origen
* Proteccion de Marcas y Signos Distintivos

* Blsqueda y Vigilancia
= Compraventa de marcas y dominios
= Nombres de dominios

* Monitorizacion de presencia de marca 'y
nombres de dominio en Internet
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;Cuanto Vale una ldea?
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Clarke, Modet & C°

;Cuanto Vale una Idea?

NADA

= Las ideas, por si mismas, no valen nada...

= No son mas que una serie de impulsos eléctricos generados por el
cerebro humano.

= Un solo cerebro es capaz de tener mas ideas que el nUmero de
atomos que hay en el universo conocido

= Lo que realmente tiene un valor econdémico es la
ejecucion de una idea
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Clarke, Modet & C°

;Cuanto Vale una ldea?

;Cuando es valiosa la ejecucion de una idea?

1. Cuéndo podemos reclamar la Propiedad
de la idea frente a terceros

7. Cuando la idea es INnNnovadora

3. Cuando permite el acceso a un modelo
de negocio viable y sostenible
en el tiempo
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Clarke, Modet & C°

;Cuanto Vale una ldea?

Para que exista innovacion, no solo debe ser
Intelectualmente Interesante, sino también
Economicamente Viable

Requisitos para poseer valor
Intelectual- econdémico

mente 7 T~ o707 N
interesante .. x’ o Dmgldo aun
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Clarke, Modet & C°

FUNDADA EN 1879

1. La Innovacién y la Propiedad
Industrial e Intelectual (PlII).

2. Nociones Basicas de PII.

3. Proteccion y Gestion Innovacion
con la PII.
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1. La Innovacion y la PII

Finalidad de la Propiedad Industrial e
Intelectual

=> ES EL UNICO SISTEMA DE PROTEGER LAS INVENCIONES DESARROLLADAS
= ES EL UNICO SISTEMA PARA PROTEGER LAS INVERSIONES EN 1+D

Por ello es necesario conocer

% Qué es la Propiedad Industrial
% Para que sirve la Propiedad Industrial

% Como se puede conseguir la proteccion a través de la Propiedad
Industrial
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2. Nociones Basicas de PIlI

:Qué es la Propiedad Industrial e Intelectual?

La propiedad, segun el Art. 348 del Codigo Civil, es el derecho de gozar o
disponer de una cosa, sin mas limitaciones que las establecidas por las
leyes.

La propiedad Industrial e Intelectual es un tipo especial de propiedad que
recae sobre unos bienes de caracter inmaterial, como son las creaciones
(invenciones y signos distintivos) con aplicacion en la industrial en el
mercado.

El derecho de propiedad se adquiere mediante la creacion (P. Intelectual) o
el registro de la invencion desarrollada o signo creado (P. Industrial), por las
diferentes modalidades previstas por la ley.
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2. Nociones Basicas de PII Clarke, Modet & C°

FUNDADA EN 1879

www.clarkemodet.com

El Derecho de las Creaciones.

Propiedad
Industrial.

Protege:
e|nnovaciones técnicas.
eInnovaciones de la forma
externa.
eSignos distintivos.

® ITM  PAT. REG.
MOD.REG. DIS. REG.

Propiedad Intelectual.
Derechos de autor.

Protege:
eCreaciones originales
literarias, artisticas o
cientificas.
*Obras derivadas.
eColecciones

© Copyrights

Confidencial — Para uso exclusivo de
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2. Nociones Basicas de PII Clarke, Modet & €2

Principales Diferencias

Derechos de autor
Disefos industriales
d Internacionalidad d Territorialidad
 Validez desde la creacién de la obra O Registro constitutivo: tramitacion
(registro declarativo) y resolucion sobre concesion
@ Unico requisito: la autoria O Requisitos para la concesion
d No tramite de oposicion, no O Tramite de oposicion, obligacion
obligacion de uso de uso
 Bajo coste (inscripcion registral) d Alto coste
O Registro unico e ilimitado O Clasificacion de productos
O Ampliacion de la duracion de los O Duracién limitada
derechos Confidencial — Para ugb exclusivo de
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Clarke, Modet & C°

2. Nociones Basicas de PIlI

Modalidades de PII

SIGNOS DISTINTIVOS CREACIONES:
- Marcas - Artisticas
- Nombres Comerciales - Literarias

- Cientificas
NOMBRES DE DOMINIO - Software
MODALIDADES INVENTIVAS
- Patentes
- Modelos de Utilidad

- Diseios Industriales

VARIEDADES VEGETALES
SEMICONDUCTORES

SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
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Clarke, Modet & C°

2. Nociones Basicas de PII

Las ramas de la Propiedad Industrial en Espaia.

Ley 11/1986, de 20

Creaciones Técnicas mmm) Patente de Invencion de marzo.
Modelo de Utilidad (Nueva:Ley 24/2015,

de 24 de julio, en
vigor 1 abril 2017).

Creaciones de Forma o _
‘ Diseno Industrial Ley 20/2003, de 7 de

julio

Signos Distintivos Nombre Comercial

Marcas Ley 17/2001, de 7 de
diciembre
Circuitos Integrados ‘ Topografias de Ley 11/1988, de 3 de

semiconductores mayo

Organismo publico 'ﬁ
Oficina Espafiola * el il GOBIER MINSTERIO
respo n@ahlﬁm — Para uso eXC|L[ de Patentes y Marcas * -: - $E‘ukwlans RILA, ENERGLA
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2. Nociones Basicas de PII b

Invenciones, ¢Qué es una patente?

4 Invencion: es el desarrollo de una solucion practica a una
necesidad o problema técnico.

4/ Solucion practica
s Procedimiento. Sistema. Aparato.
s Mejora. Perfeccionamiento.
4 Dispositivo u objeto sencillo.

4 Patente: es un derecho de proteccion sobre el objeto de una
invencion.

Las ideas no son patentables,
si su materializacion o realizacion

Confidencial — Para uso exclusivo de
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Clarke, Modet & C°

2. Nociones Basicas de PII

Invenciones: Patente, Modelo de Utilidad.

¢Qué es una patente?

Un titulo que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invencion
registrada (patentada), impidiendo a otros su fabricacién, venta
(ofrecimiento, introduccién en el comercio, importacion) o utilizacion
sin consentimiento del titular.

¢Qué es un Modelo de Utilidad?

Lo mismo que la patente pero con menor tiempo de proteccion y con
menos entidad inventiva.

Art. 143 LP11/86 se protegen como modelo de utilidad las invenciones que
consisten en dar a un objeto una configuracion, estructura o constitucion
de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o
fabricacion.

En particular: utensilios, instrumentos, herramientas, dispositivos o partes
de los mismos.

Confidencial — Para uso exclusivo de

www.clarkemodet.com © 2016 Clarke. Modet & C° Espafia



2. Nociones Basicas de PII b

Requisitos de una invencion para ser
patentable.

e Novedad

e Actividad inventiva

e Aplicacion industrial

e Claridad y suficiencia descriptiva.
GB360253
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2. Nociones Basicas de PlII

PATENTES
NO ES OBJETO DE PATENTE

v INVENCIONES QUE CARECEN DE CARACTER TECNICO

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;
b) Las obras literarias, artisticas o las obras cientificas;

c) Los planes, reglas y métodos de negocio y programas de ordenadores;
d) Las formas de presentar informaciones.

v' NO SUSCEPTIBLES DE APLICACION INDUSTRIAL

Métodos de tratamiento quirdrgico o diagnodstico aplicado al cuerpo

v' CONTRARIAS AL ORDEN PUBLICO O BUENAS COSTUMBRES

Los procedimientos de clonacion de seres humanos.

v VARIEDADES VEGETALES, RAZAS DE ANIMALES, NI EL CUERPO HUMANO

Confidencial — Para uso exclusivo de
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2. Nociones Basicas de PIl Clarke, Modet & C

PATENTES

EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD: PATENTE DEL
SOFTWARE

= Se considera un programa de ordenador “como tal”
(as such) si no tiene efecto técnico (T1173/97)

= Si el programa tiene un efecto técnico, no es una
excepcion de patentabilidad

= Si el programa resuelve un problema técnico, es
prueba de que tiene un efecto técnico

= Ejemplos: Controles de procesos industriales,
software para hacer funcionar un sistema o
desarrollar un método en un sistema...

Confidencial — Para uso exclusivo de
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2. Nociones Basicas de Pll [iiiviesiahs

PATENTES

ESTRUCTURA DE UNA PATENTE

BRUIREREnanmn
- , . ooz
U Titulo P Al bl 10 L3 i 4
O Objeto (Sector de la Técnica) L A ———
MEMORIA DESCRIPTIVA ) 1 Estado ceta Técric e
O Explicacion de la invencion S e I
O Descripcion de los dibujos “Er_-:hn """""""""
Ejemplo de realizacion _._.'.'Hl-f._
REIVINDICACIONES = Definicion de lo que realmente se quiere proteger

= Determinan la proteccion de la patente

= Deben ser claras y ajustadas a la invencion

ra usag excrusivo

www.clarkemodet.com
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2. Nociones Basicas de Pl Clrke, Modet &

PATENTES

CALENDARIO DE SOLICITUD DE UNA PATENTE

Fecha de Limite para Publicaciéon de Entrada en
solicitud - solicitar prioridad primera solicitud fase nacional
PRIORIDAD extranjera nacional PCT (familia)

v v ! v

18 meses 30 meses

O Solicitud de patente nacional: 1 solicitud = 1 patente

O Solicitud de patente regional (Europea, Euroasiatica, ARIPO, OAPI).

» 1 solicitud = varias patentes nacionales (“FAMILIA” ); por ejemplo, 1 solicitud de patente
europea se puede convertir en 38 patentes nacionales

O Solicitud de patente internacional PCT (Patent Cooperation Treaty).

» 1 solicitud = varias patentes nacionales (“FAMILIA” ); por ejemplo: 1 solicitud PCT se

puede convertir en mas de 144 patentes nacionales
Confidencial — Para uso exclusivo de
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Clarke, Modet & C°

2. Nociones Basicas de PII

Diseno Industrial.

Concepto de diseio

Desde el punto de vista de la empresa, disenar un producto supor
elaborar las caracteristicas estéticas y funcionales.

Desde una perspectiva juridica un diseio industrial comprende
exclusivamente los aspectos de apariencia u ornamentales de un
producto.

Confidencial — Para uso exclusivo de

www.clarkemodet.com



¢Qué es un Diseino Industrial? Clarke, Modet & C°

 Un Diseno Industrial otorga a su titular un derecho exclusivo
(a utilizarlo y a prohibir su utilizacion por terceros sin su
consentimiento), sobre 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.

A estos efectos se entendera por utilizacion la fabricacion, la oferta, la
comercializacion, la importacion y exportacion o el uso de un producto
gue incorpore el disefo, asi como el almacenamiento de dicho producto
para alguno de los fines mencionados.

Confidencial — Para uso exclusivo de
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Clarke, Modet & C°

2. Nociones Basicas de PII

Requisitos de los disenos industriales.

 Novedad: que no se haya hecho accesible al
publico un diseno idéntico, antes de la fecha de
solicitud. Se considera idéntico si solo difiere en
detalles irrelevantes.

e Caracter singular: la impresién que genera en el
usuario informado difiere de la impresiéon general
que provoca otro diseno.

Confidencial — Para uso exclusivo de
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Clarke, Modet & C°

2. Nociones Basicas de PII

Proteccion del diseno industrial.

cinco anos contados desde la fecha de presentacion de
la solicitud de registro, y podrd renovarse por uno o
mas periodos sucesivos de cinco anos hasta un
maximo de veinticinco anos computados desde dicha

fecha.

Confidencial — Para uso exclusivo de
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2. Nociones Basicas de PIl Clarke, Modet & C°

Ejemplos de Disefos Industriales

registrados.
e calzado 5
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2. Nociones Basicas de PII S

* Envases y etiquetas

WWW.Clarkern e 1 - © 2016 Clarke. Modet & C° Espafia




2. Nociones Basicas de PII e

* Muebles
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2. Nociones Basicas de PII Sl

Signos Distintivos: Marca, Concepto y
Caracteristicas.

e PRODUCTO es lo que la empresa fabrica, MARCA es
lo que la empresa vende.

 Un producto, (a veces), se compra,
* una marca (siempre) se escoge.

Confidencial — Para uso exclusivo de
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Clarke, Modet & C°

2. Nociones Basicas de PII

Signos Distintivos: Marca, Concepto y
Caracteristicas.

Marca de producto o servicio: todo signo o medio susceptible de
representacion grafica que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los de otras.

Funcion: diferenciar e individualizar en el mercado unos
productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o
similares, identificar su origen empresarial.

Confidencial — Para uso exclusivo de
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Clarke, Modet & C°

2. Nociones Basicas de PII

Signos Distintivos: Marca, Concepto y
Caracteristicas.

«Distingue e identifica a los productos y/o servicios de una empresa
en el mercado.

«Titulo que concede el derecho exclusivo a la utilizacion de un signo.

eDuracion: 10 anos renovables ilimitadamente.

Puede ser marca todo lo que pueda ser representado graficamente y no
incurra en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas establecidas

en la Ley.
Por lo general, se habla de 5 tipos de registros (Representacion grafica):

DENOMINATIVOS
GRAFICOS

MIXTOS
TRIDIMENSIONALES
SONORASPara uso exclusivo de

Em

H EE B B =

EEE N
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2. Nociones Basicas de PII b

Signos Distintivos:

Denominativos: Mixtos:
“NIKE”
“FERNANDO ALONSO”

EN 1895

HACIENDA IBER

Graficos:

Confidencial — Para uso exclusivo de
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Clarke, Modet & C°

2. Nociones Basicas de PII

Proteccion de formas Proteccidon de colores singulares

Marca comunitaria 359083
Marca comunitaria 13367

Marca comunitaria
color

Marca comunitarias 31203, 31237

Titular: Red Bull

Clases 32: Bebidas
sin alcohol

\d Marca comunitaria 2754067

[

ﬁ Marca comunitaria 1814383

Confidencial—Para _.__ _.._.__.._ __
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2. Nociones Basicas de PII Sl

Signos Distintivos.

Principios por los que se rige la marca:

Principio de territorialidad
Vigilancia a instancia de parte sobre
prohibiciones relativas

Principio de especialidad: Clasificacion
de Marcas (Arreglo de Niza 15 de Junio
1957)

Confidencial — Para uso exclusivo de
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°
con la PIl.

Proceso Continuo de Creacion de Valor de PlIi

55

Proyecto Proteccion Explotacion
Creacion Pl Pl Pl
= ;Cudl es el potencial = ;Qué activos he = ;Qué potencial real = ;Qué estan haciendo
técnico del generados? tienen mis mis competidores?
proy ecto?)gEs = ;Cudndo y qué debo resultados? = ;Qué estdn haciendo
novedoso: proteger? = ;Hacia qué mercados  mis colaboradores
= ;Con quier; puedo = ;C6mo debo debo dirigirme? y/o proveedores?
colaborar: proteger? = ;Quién puede estar
. gQuiéne.s son mis . = ;Dénde debo interesac,lo en mi
competidores? ;Que proteger? tecnologia?

estan haciendo?

I

En cada fase, los Gestores de la Innovaciéon hacen frente a la
toma de decisiones esenciales para la consecucion de resultados

Confidencial — Para uso exclusivo de
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°
con la PII.

FUNDADA EN 1879

Elemento clave: implantacion de Politicas de
Pll en la organizacion

POLITICAS DE PII

tecnologica

www.clarkemodet.com © 2016 Clarke. Modet & C° Espaiia



3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°
con la PII.

La Inteligencia Tecnolégica /ﬂ
supone el uso estratégico de la

informacion técnica para la TOMA &
DE DECISIONES

EL PROCESO DE TRABAJO

filtrar y
organizar

F CRTRN - =
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Clarke, Modet & C°

3. La Gestion Empresarial de la PlI

Existen 2 momentos criticos
donde es esencial aplicar la IT

,I f
! Proyecto
| |+D

\ .
\ Creacion PII
AY

INICIO DE LA INICIO DE LA
INVESTICACIO INNOVACION

nnovacion

Confidencial — Para uso exclusivo de
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Clarke, Modet & C°

3. La Gestion Empresarial de la Pli

Gestidn de la proteccion:
multiples consideraciones

Politicas de Proteccion

AN
s | } N

Derechos sobre Seleccion de Secreto Industrial Divulgacion
resultados Modalidades g

= PATENTE i
- e oo e
LABORAL UT|L!_DAD SEGURIDAD CONTROL DEL MEDIO
* SUBCONTRATISTAS : /?Alzggg = CONFIDENCIALIDAD
= DERECHOS DE = CONTROL ACCESO

N o o\l O\ J

Nacional

Internacional exclusivo de

© 2016 Clarke. Modet & C° Espafia
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Clarke, Modet & C°

Politica clara de proteccion. I

¢Qué Protejo?

4 Hay que proteger: Lo que no se protege puede ser copiado

éComo Protejo?

a2 Buscar la mejor forma de proteccion:
1/ Seleccionar modalidad

éDonde Protejo?

s Aplicacion 6ptima de recursos, minimizar coste:
' Seleccionar paises y vias

Rentabilizar las inversiones en Propiedad Industrial.

Confidencial — Para uso exclusivo de
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°

FUNDADA EN 1879

con la PIl.

MEDIDAS DE PROTECCION

ADOPCION DE MEDIDAS EXTERNAS ﬁf"ﬁ

= ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD
= PROTECCION DE LA INFORMACION - reserva de derechos, copyright, identificacion

DEFINIR E IMPLANTAR UNA POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD EN LA
COMPANIA

= IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DEL CONOCIMIENTO INNOVADOR - Criterios de clasificacion

= MEDIDAS LABORALES - Cultura de los empleados. Pactos de confidencialidad. No competencia.
Codigo Etico

= DEPOSITO EN ESPACIOS FiSICOS - Accesos Restringidos

= MEDIDAS DEL ENTORNO LOGICO - Encriptacion de la informacion. Definicion de perfiles.
Sistemas de control de intercambio de informacién. Anti-virus. Plan de contingencia

Confidencial — Para uso exclusivo de
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°

FUNDADA EN 1879

con la PIl.

Seleccion de Modalidad de
Proteccion

|. Seleccidon de Invenciones a
Proteger
* ¢Vaareportar beneficios? ll. Seleccién de Modalidad de
= ;Puede mantenerse en secreto? Proteccion
= ;Es algo patentable? = Naturaleza del intangibles
= Posibilidades de concesion de la = Cuando patentar: dependera del
patente grado de novedad y de la

capacidad del competidor para
duplicar el resultado

= Recomendacion general: no
divulgar antes de la publicacion
de la solicitud

Confidencial — Parausoexcrosivo ue
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°

FUNDADA EN 1879

con la PIl.

Seleccion de Modalidad de
Proteccion

lll. Seleccién de Regiones de Proteccion

= Paises en los que disponemos de empresa propia

= Paises en los que disponemos de empresas licenciadas

= Paises en los que se prevé su venta
= Paises en los que estan establecidos nuestros competidores

= Paises con influencia sobre determinadas areas

= Paises en los que su fabricacion puede resultar facil o ventajosa

Confidencial — Para uso exclusivo de
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°
con la PII.

FUNDADA EN 1879

La Pll suele venir en bloques o paquetes de
activos

220 -
Patentes del
Sistema
. Nike Air (US
\ b wé 1 23£L55345, Marca
- : registrada
) 349584472 NIKE

»==  Modelo de - Secreto
$19.95 distribucion . .
| industrial
para la
fijacion
el e ( e sl
industrial
del plastico :zgil;:r:c?o
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°
con la PIl.

Errores mas frecuentes.

Pensar que la proteccion es mundial.
Confundir denominacion social, marca, nombre comercial.

Creer que al registrar en una clase, se tiene la exclusividad para todos los
productos y servicios.

X Convencimiento de que las legislaciones y procedimientos de registro y
proteccion son los mismos en todos los paises.

X Desconocimiento o no uso de los sistemas regionales o internacionales de
proteccion.

X No comprobar si una marca esta ya registrada o la utiliza la competencia.
Infringir derechos.

X Solicitud tardia del registro de Propiedad Industrial.

X Divulgacion precipitada o sin establecer acuerdos de confidencialidad o no
divulgacion.

X Al subcontratar, no se determina de manera clara la titularidad de los
derechos de Propiedad Industrial.

X Emplear una marca inadecuada para un mercado por:
X Marca con connotaciones negativas en el idioma o cultura local.
X Imposibilidad de registro-enla-oficina nacional de PI.

FUNDADA EN 1879

X X X
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°
con la PII.

FUNDADA EN 1879

CASOS DE EXITO Y DE FRACASO
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°
con la PII.

CASO: Empresa sector industrial
inventa nuevo procedimiento. Sus
competidores dicen que es imposible.
Lo presenta en feria con un video
explicativo de como si era posible. Lo
era. Tanto que le copiaron porque no
lo habia protegido previamente.
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°
con la PIl.

FUNDADA EN 1879

CASO: Empresa de material quirdrgico quiere registrar
sus marcas después de anunciar a bombo y platillo los
paises donde se iba a extender

(Se le adelantaron)
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3. Proteccion y Gestion Innovacion Clarke, Modet & C°
con la PIl.

FUNDADA EN

Empresa a la que le copian un sistema
de railes.

Negocia hacerse cargo del
mantenimiento
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Clarke, Modet & C°

ESPANA

Para mas informacion pueden dirigirse a:

Mario Orleans
Responsable Desarrollo de Negocio de Aragon
Clarke, Modet & C2 Espaina

Paseo Gran Via, 5. entlo. Dcha.
50006 ZARAGOZA

Mavil:(+34) 607 81 81 14
Tel.: (+34) 976 21 92 32/Fax: (+34) 976 23 87 00

Skype Empresarial: morleans@clarkemodetcloud.onmicrosoft.com

iGracias por su atencion!
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