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1. Presentacion

El Instituto de Investigacién Sanitaria Puerta de Hierro — Segovia de Arana, IDIPHISA, aspira a
convertirse en un centro de referencia en la investigaciéon biomédica multidisciplinar, en el ambito
clinico y traslacional, a nivel nacional e internacional. Su politica de innovacidon se basa en
promover la transformacién de los resultados de investigacion o de las ideas innovadoras que
surjan en el IDIPHISA, en aplicaciones practicas para el desarrollo de nuevos y mejores métodos de
diagndstico y tratamiento en las enfermedades de mayor incidencia entre la poblacién. La
transferencia tecnoldgica en el IDIPHISA se canaliza a través de la Unidad de Apoyo a la Innovacién
(UAI), que nace para dar respuesta a esta politica y cuyos principales objetivos son:

e |dentificar oportunidades/prioridades de innovacion: ideas, iniciativas, procesos o
experiencias novedosas llevadas a cabo nuestros profesionales.

e Inculcar una cultura de innovacion: se debe facilitar el aprendizaje, desde la concepcion de
la idea hasta la proteccidon y explotacion de los resultados en cuanto a la produccién
cientifica o produccién de un invento.

e Canal en el desarrollo de proyectos de innovacidn, tecnologias sanitarias y prototipos
industriales.

e Proteger los resultados de la actividad investigadora, promover su difusién y transferencia
de los mismos a la practica asistencial.

Con el fin de profesionalizar su trabajo y asegurar la calidad de la gestion que realiza, el IDIPHISA
cuenta con un sistema de gestidon de la |+D+i certificado bajo la norma UNE 166002:2021. Un
elemento indispensable de este sistema de gestidn es la proteccion industrial e intelectual de los
resultados de investigacion. La normativa interna de la UAI para la proteccidn de resultados de la
actividad investigadora del IDIPHISA se encuentra alineada con el Real Decreto 55/2002, de 18 de
enero, sobre explotacidn y cesion de invenciones realizadas en los entes publicos de investigacion,
de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes.

La presente Guia es un documento descriptivo de la actuacion de los principales actores
implicados en la proteccién de resultados innovadores en el IDIPHISA.
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2. Ambito de aplicacién

La Unidad de Apoyo a la Innovacion (UAI), es la encargada de canalizar las solicitudes de
proteccién de los resultados de la investigacién frente a terceros y dar traslado a la Comision de
Innovacion (Cl), a la Direccidn Cientifica y a la Direccidn de la Fundacién. La responsabilidad ultima
recae en la Direccion.

La Fundacion de Investigacion Biomédica del Hospital Universitario de Puerta de Hierro
Majadahonda (FIBHUPHM) es el 6rgano responsable de la tramitacion y gestiéon de los
procedimientos relativos a la propiedad industrial e intelectual de las invenciones del Instituto
procedentes del personal contratado por la propia Fundacién o adscrito al Hospital Universitario
Puerta de Hierro.

Serd de aplicacion sobre las obras o invenciones resultantes de los trabajos de investigacion,
desarrollo tecnolégico e innovacion realizados en el marco del IDIPHISA y que puedan ser objeto
de titulos de propiedad industrial e intelectual “resultados” y cuya gestién estd encomendada a la
FIBHUPHM. Se aplicard siempre la normativa que esté en vigor con respecto a titularidad,
transferencia y explotaciéon de los resultados de investigacion.

3. Titularidad de las invenciones:

La gestidn de la titularidad de las invenciones realizadas por el personal investigador del IDIPHISA
adscrito al Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y del personal propio de la
FIBHUPHM en el ejercicio de las actividades que les han sido encomendadas y/o haciendo uso
sustancial de las infraestructuras y/o recursos del Instituto, le correspondera a la FIBHUPHM, con
la salvedad de que existiese otro régimen de propiedad y/o tramitacién suscrito a un instrumento
juridico vdlidamente otorgado.

Excepciones:

e En caso que la invencion no se derive del trabajo realizado en el Instituto ni utilice para su
invencion o desarrollo, recursos del instituto, el inventor podrd igualmente ceder la
titularidad al instituto si asi lo desea.

e En caso de que el personal del IDIPHISA dependa de otro centro, habrd que valorar dénde
y cdmo se ha generado la invencién laboral y llegar a un acuerdo con dicho centro sobre la
titularidad.

e En caso de que el Instituto no esté interesado en proteger la invencién laboral, se podran
ceder los derechos de la invencién al autor o autores de la misma pudiendo presentar la
solicitud de patente.
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4. Gestion de la Proteccidon de los Resultados de 1+D+l

N P
1. CAPTACION DE IDEAS ™ . .
- ~ 2. EVALUACION Y SELECCION
Recepcién y Registro de Idea [D[A Revisién documentacién aportada
e “ COMISION
— INNOVACION >
— Valoracién e

Formulario de solicitud /
comunicacién de idea innovadora

3. APROBACION

2:;5%&"?:: Comisién Delegada
FIBHUPHM / Patronato
&~ . DIRECCION
FIBHUPH

Aprobacion econémica

d

' TIPO DE PROTECCION A APLICAR
|
l PROTECCION
INDUSTRIAL

l PROPIEDAD l SECRETO EMPRESARIAL
INTELECTUAL (KNOW-HOW)

Registro Territorial de la P.
Patente, Modelo de
4 s . Intelectual
Utilidad, Disefio Industrial MARCA

Registro online — Safe Creative
Otros

1)

Innovacion (Cl) y a la Direccién Cientifica.

Tras la comunicacién de Resultados de [+D+i, la UAI procederd con las siguientes actuaciones

La UAI evaluard la informacién relativa al Resultado de 1+D+i, y lo trasladara a la Comision de

» La Cl y la Direccion Cientifica evaluaran y tomardn una decision en relacién a la

conveniencia de gestionar la proteccién y comercializacion de estos resultados de
|1+D+l.

2)

propiedad intelectual e industrial y eventualmente, su transferencia.

Los Inventores deberdn colaborar con el Instituto para la proteccion de los derechos de
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3)

4)

5)

6)

7)

» Respetaran los plazos establecidos por el Instituto relativos a la divulgacion de su
investigacidn, para no perjudicar su proteccion juridica.

La tramitacion de las solicitudes de proteccion industrial se realizard con el asesoramiento
técnico de la UAI y con el apoyo de los adecuados servicios profesionales cuando sea
necesario.

Los registros de propiedad intelectual se haran de forma electrénica a través de la cuenta
corporativa del IDIPHISA en Safe Creative o en el Registro Territorial de la Propiedad
Intelectual en la modalidad de registro: “Todos los derechos reservados: Copyright ©”.

La UAI llevard un registro de todas las solicitudes y depdsitos de titulos de propiedad
industrial e intelectual.

» En caso de que la FIBHUPHM no ostente titularidad, los autores seran los responsables
de que la persona fisica o juridica que efectle la solicitud de proteccidn o registro
remita una copia de la misma a la UAI y la mantenga informada del estado de la
tramitacién y concesién del derecho.

En proyectos en colaboracidon con otras entidades, se actuard conforme a lo que se haya
convenido entre las entidades colaboradoras.

La UAI dard soporte a los proyectos evaluados positivamente por la Cl y la Direccién
Cientifica, segln disponibilidad de recursos, a:

» sudesarrollo tecnolégico,
» busqueda de socios industriales y tecnoldgicos,

» busqueda de financiacién, definicion del modelo de negocio, y actividades de
transferencia tecnoldgica, incluidas la elaboracion de acuerdos relacionados,
busqueda de licenciatarios y seguimiento de las colaboraciones.

5. Financiacidn de los costes de proteccién

El IDIPHISA asumird los gastos de proteccién de las invenciones, en funciéon de la evaluaciéon

positiva de la Cl y de la Direccién Cientifica, y de la disponibilidad de recursos.

5.1

Proteccion industrial:

» Tras una evaluacion positiva por parte de la Cl y Direccion Cientifica, los gastos iniciales del

Informe Técnico de Patentabilidad (ITP) los asumird inicialmente la Fundaciéon o previo
acuerdo con el grupo investigador/inventor.


https://www.safecreative.org/es
https://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/registro-territorial-propiedad-intelectual
https://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/registro-territorial-propiedad-intelectual
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5.2.

Si la Cl y la Direccion cientifica estan interesadas, la FIBHUPHM expondrd en Patronato ese
interés y los costes asociados, si asume la gestion de derechos de propiedad.

Si la evaluacién de la Cl y la Direccién cientifica no estan interesados en la proteccién de
Resultados desarrollados dentro de la actividad laboral del inventor, ni asume los gastos
de la solicitud de proteccién de la patente y/o propiedad intelectual, dichos gastos
correrian a cargo del grupo de investigacion.

En caso de que se decida que la FIBHUPHM asuma los gastos derivados de la patente
prioritaria espafiola o europea, estos se mantendran durante un plazo de dos (2) afios.

e Si transcurrido dicho plazo no se ha realizado actividad de transferencia, se
procedera a su revision por parte de la Cl y la Direccién, pudiendo acordar no seguir
soportando el coste derivado de la misma.

e La FIBHUPHM no asumird los gastos derivados de la extensidon internacional de las
patentes prioritarias espafiolas o europeas. No obstante de lo anterior, podra
considerarse la solicitud de patente PCT con objeto de mantener la vigencia de los
derechos internacionales de propiedad industrial durante un plazo de treinta (30)
meses. Estas solicitudes PCT se revisardn caso a caso por la Cl y la Direccidn, quien
evaluard, entre otros aspectos, que cuenten con el interés de empresas en la
explotacién internacional de los derechos de proteccién industrial, y que puedan
hacerse cargo y sufragar los gastos de extensidon internacional y mantenimiento de
las patentes.

Propiedad intelectual:

El IDIPHISA asume el coste del mantenimiento de la cuenta corporativa en Safe Creative,
donde la UAI proceder3, tras su valoracion, a los registros de propiedad intelectual.

En el caso de ser necesario un registro notarial o en el Registro Territorial de la Propiedad
Intelectual, tras valoracién de la Cl y Direccion Cientifica, se acordara directamente con la
Direccidn de la Fundacién la forma de pago de la proteccion.

6. Distribucion de beneficios y cargas de la explotacion de los resultados de 1+D+i

El reparto de beneficios derivados de la explotacién de los resultados se acogerd, con caracter

general, a la distribucién de beneficios dispuesta para los organismos publicos de investigacion,

esto es, si la titularidad de la invencion y/u obra pertenece a la FIBHUPHM los beneficios de la

explotacidn se distribuiran del siguiente modo:

1/3 FIBHUPHM

1/3 Grupo de Investigacion o servicio al que pertenezcan los inventores
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e 1/3 Inventor/es

En el caso de que la Direccion del Instituto y Fundaciéon, no estén interesados en la proteccién de
resultados desarrollados dentro de la actividad laboral del inventor/es, y la FIBHUPHM cede los
derechos de propiedad al inventor/es, la FIBHUPHM tendré derecho a:

e Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso con fines docentes, de
investigacion o asistenciales, de los titulos de que se trate. La siguiente distribucion de
beneficios:

o 10 % para la FIBHUPHM.

o 10% para el grupo de investigacion o servicio al que pertenezcan los inventores y/o
autores.

o 80% Inventor/es.

Sin perjuicio del régimen general reflejado en los dos supuestos anteriores, la FIBHUPHM podra
requerir de otros regimenes de distribucién de beneficios, bien porque lo requiera la legislacion
vigente, bien porque sea necesario atender a casos excepcionales.

6.1. Reintegro de fondos propios invertidos por la FIBHUPHM

Adicionalmente a las dos modalidades de reparto de beneficios descritas en el apartado anterior,
en el caso de que FIBHUPHM haya financiado con recursos propios gastos asociados al proyecto, o
proceso de proteccion de resultados de investigacion de los que se vaya a obtener un retorno
econdmico, la cuantia financiada deberad reintegrarse.

Dicho reintegro sera independiente de la cantidad que le correspondiese a la FIBHUPHM segun el
reparto beneficios aplicable. Hasta que la cantidad financiada por FIBHUPHM sea satisfecha, cada
ingreso que se produzca por la explotacion de resultados tomara: un 40% para el reintegro de la
cantidad, y un 60% para el reparto de beneficios aplicable segun el apartado 7.

7. Recomendaciones y obligaciones de los inventores y/o autores

1) Notificar la invencién a la UAL.

e Cualquier “resultado de investigacion” susceptible de explotacion industrial obtenido en el
marco de investigaciones realizadas en el IDIPHISA, deberdn ser comunicados por los
investigadores/autores a la UAI del IDIPHISA cuanto antes.

e Esta notificacion debera ser previa a cualquier tipo de publicacién o divulgacién (incluidos
abstracts, posters, depdsitos de tesis doctorales, etc.).

e La notificacion se hard por escrito a través del “Formulario Comunicaciéon idea
innovadora”, e ird acompafiada de los informes y datos necesarios para identificar a los
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

autores/inventores y su contribucion a la obtencidn de los resultados (declaraciones de
autoria/inventoria) y, en definitiva, para evaluar los derechos de propiedad que
correspondan al titular/es.

Facilitar a la UAI cuanta documentacién e informacidn resulte necesaria para la proteccion de
la invencidn.

Cooperar con la UAI en cualquier accidon que ésta emprenda relativa a la proteccién y defensa
de la Propiedad Industrial / Intelectual.

Conducir las actividades de transferencia de tecnologia en coherencia con las directrices del
Instituto.

En cualquier Invencién u Obra en que participe el Personal Investigador, mencionar al
IDIPHISA con: «© IDIPHISA, afio (...). Todos los derechos reservados».

Realizar un acuerdo de colaboracidn previo con otras entidades, sean de naturaleza publica o
privada, en cualquier encargo o proyecto de |+D+i.

Es obligatorio tratar la informacidn relativa a cualquier actividad de 1+D+i desarrollada en el
entorno del Instituto de manera confidencial.

En el caso de las solicitudes de patente, para asegurar su viabilidad y permitir subsanar
errores de registro o falta de documentacién, durante los meses que transcurran desde el
depdsito de la solicitud de patente hasta su publicacidn, se solicitara autorizacién a la UAI
para cualquier publicacion (oral o escrita) sobre los resultados a los que directa o
indirectamente se refiere la solicitud de patente.

8. Recomendaciones para la proteccion de resultados de investigacion y registro de titulos

de propiedad industrial e intelectual por parte de FIBHUPHM.

Las siguientes recomendaciones se dirigen a todo el personal de la FIBHUPHM, del IDIPHISA y del

H. U. Puerta de Hierro Majadahonda, con el fin de orientar los resultados de su investigacidén hacia

un mayor aprovechamiento y explotacion comercial, asi como facilitar su proteccién industrial e

intelectual y apoyo por parte de FIBHUPHM:

1)

No divulgar los resultados de investigacidn, en cualquier forma y medio, con caracter previo
al inicio de los procedimientos administrativos correspondientes a la solicitud de patente.

Se considera que una invencion (patente) es nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica. El estado de la técnica estd constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentacién de la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en Espafia o en el
extranjero por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio
(por ejemplo: una comunicacidon a un congreso cientifico, evento formativo...), asi como el

10
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2)

3)

4)

5)

6)

contenido de las solicitudes de patentes o de modelos de utilidad cuya fecha de presentacion
sea anterior.

Dirigir los resultados de investigacién a una aplicaciéon industrial concreta, como nuevos
productos que puedan ser fabricados o utilizados en la industria; dispositivos médicos, nuevos
farmacos o usos de farmacos, nuevas terapias, métodos de diagndstico o prondstico,
métodos de prediccion de respuesta a tratamientos, etc. orientados a cubrir necesidades
clinicas concretas y no conocimiento cientifico basico.

La aplicacién industrial es un criterio de patentabilidad segun la legislacién de patentes, por lo
que el uso clinico al que atiende la invencién ha de conocerse antes de iniciar el
procedimiento de proteccion.

Soporte experimental. Las solicitudes de patente han de tener un soporte experimental
suficiente como para que un tercero experto en la materia pueda reproducir la invencidn.

Cuando sea aplicable, los experimentos deben incluir, entre otros, comparaciones con las
técnicas/productos que se consideren gold estandar actual en su campo de aplicacién. Sia lo
largo de los primeros meses tras la solicitud de patente surgen nuevos resultados que pueden
apoyar la descripcion de la patente o aumentar la materia a reivindicar podrian incluirse en
las futuras extensiones internacionales siempre que no se hayan publicado antes. Es por esto
que, a lo largo del primer afio los inventores deberan comunicar a la UAI todas las
publicaciones que vayan a realizarse relacionadas con la invencidn.

Sobre el momento de presentar la solicitud. Se decidird en cada caso el mds adecuado, en
base a madurez de los resultados, tiempo estimado de llegada al mercado y potenciales
competidores tecnoldgicos. Siempre se solicitard antes de cualquier divulgacion.

No obstante, para no reducir la vigencia de la patente, evitar una redaccion apresurada de la
memoria y obtener la maxima proteccion, en cada proyecto se evaluard el momento idéneo
de presentacién de la solicitud.

Registro de propiedad intelectual. Las obras como aplicaciones y programas informaticos,
algoritmos o software estan sujetas a los derechos de propiedad intelectual o derechos de
autor que nacen con la propia creacién del programa.

El Registro de propiedad intelectual de estos programas es voluntario®, y puede convenir si va
a ser objeto de transferencia a terceros que vayan a divulgarlo y explotarlo comercialmente.

Know-how. Los resultados de investigacion que no sean patentables pero tengan valor
comercial, por ejemplo, conocimientos técnicos asociados a mejoras de protocolos de
laboratorio, o ideas y conceptos sobre nuevos dispositivos o aplicaciones informaticas,

11
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siempre que puedan ir asociados a un rendimiento econdmico, seran protegidos como know-

how.

Este know-how ha de ser secreto, por lo que requiere de un tratamiento estrictamente
confidencial. La FIBHUUPHM asistira al investigador en la firma de acuerdos de
confidencialidad para desarrollar o transferir el conocimiento secreto, y facilitard su

comercializacién, siempre que exista compromiso de no divulgacion.

12
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9. ANEXO. Ejemplo de proceso de proteccion de propiedad industrial

Patente, Modelo
de Utilidad

v

Reunidn con Agente de
Propiedad Industrial

I

Solicitud de la patente/ MU.
ante la OEPM, EPO

= Informe de patentabilidad
« Preparacion de la memoriatécnica

Si se cumplen los
requisitos

No se cumplenlos
requisitos

Examen formal de la
solicitud

v
Subsanacion

Continuacion del
procedimiento y
extensidn a PCT

‘ Concesidn patente |

i

Busqueda de Entrada en Fase Ingreso Mantenimiento
licenciatarios licenciatario Nacional royalties patente
No hay
licenciatario
nterés en continuar i
Ofrecimiento al™, _NO _ " ¢

on su mantenimientg. promotor

Mantenimiento

Cesion Titularidad |

Marca

Preparacion de la
documentacién para
solicitud de la Marca

I

Solicitud de la marca ante la
OEPM, EUIPO

Si se cumplen
los requisitos

No se cump
los requisitos

Examen formal de la
solicitud

Concesion |

Subsanacion

Manten
y

nterés en continuar

imiento S
on su mantenimientg

Ofrecimiento a
promotor

Cesion Titularidad | Fin

MU., Modelo de utilidad; OEPM, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas; EPO, European Patent Office; EUIPO, European Union Intelectual Property Office
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