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Servicio de Propiedad Industrial e Intelectual 

Funciones: 

-Asesoramiento a los investigadores/as de la UMA en materia de 
propiedad industrial e intelectual. 

  PDI, PAS  

  Alumnos  

  EBTs, spin-offs 

“OTRI: Transferencia de conocimiento en la Universidad de Málaga” (Febrero – Marzo 2013) 



UNIVERSITY  OF  MALAGA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Servicio de Propiedad Industrial e Intelectual 

Funciones: 

-Patentes y Valorización de resultados de los que la UMA sea titular o 
cotitular y gestión de patentes. 

 PFCs, Tesis de Licenciatura, Tesis Doctorales, … 

 Proyectos Fin de Grado, Proyectos Fin de Máster 
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Servicio de Propiedad Industrial e Intelectual 

Funciones: 

-Negociación, redacción y revisión de: 

 Acuerdos de confidencialidad 
 Acuerdos de transferencia de material biológico (MTAs) 
 Acuerdos de cotitularidad  
 Contratos de licencia  
 Contratos con empresas (artículo 83 LOU) 
 Proyectos colaborativos  
 Acuerdos de consorcio internacionales 
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Valorización de resultados de 
investigación 
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      Valorización de resultados 

1.  Identificación (comunicación) y registro de dichos resultados. 

2. Evaluación de la posibilidad de protección y del interés de la 
protección 

3. Protección (secreto, propiedad intelectual, propiedad industrial,) 

4. Marketing 

-Valoración económica 
-Promoción tecnológica  

5. Transferencia 

Pruebas de concepto, estudios de viabilidad, desarrollo de 
prototipos. 
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1. Identificación y registro de resultados 
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 SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE UNA POSIBLE INVENCIÓN 

-Origen y fuente de financiación asociada a la generación del 
resultado; 

-Titularidad y propiedad del resultado así como de los derechos de 
propiedad industrial y/o intelectual asociados al mismo; 

-Descripción del resultado; 

-Palabras clave, en español y en inglés; 

-Estado de desarrollo o madurez del resultado; 

-Grado de divulgación del resultado. 
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Origen y financiación 

El resultado o invención se ha generado en el desarrollo de 

-un proyecto de investigación 

-un proyecto de investigación con participación empresarial 

-un contrato de investigación 

-la actividad profesional cotidiana (sin financiación externa) 

-otras circunstancias (especificar): 
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Descripción del resultado 

-Objeto de la invención 

-Problema técnico que resuelve 

-Aplicaciones presentes y futuras 

-Posibilidad de dar lugar a otras invenciones 

-Estado de la técnica  

-Ventajas respecto a lo ya descrito o conocido 

-Características técnicas esenciales 
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Estado de desarrollo o madurez del resultado 

-Se ha realizado en laboratorio, exclusivamente 

-Se han realizado ensayos a nivel piloto 

-Existe un prototipo o demostrador 

-En producción 
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Grado de divulgación del resultado 

¿Se ha difundido previamente el resultado u objeto de la invención?  
(Tesis, publicaciones, congresos, conferencias, etc.). 

¿No se ha publicado todavía pero ha sido enviado el artículo a 
alguna revista o congreso? 

¿Se ha comunicado a terceros bajo acuerdo de confidencialidad? 

¿Tiene intención de realizar su difusión / publicación a corto plazo? 
En caso afirmativo, especifique una fecha aproximada u orientativa. 
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Titularidad y propiedad 
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Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes 

Invenciones universitarias (art. 20 LP): 

El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los 
beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la 
cesión de sus derechos sobre dichas invenciones. 

Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las 
modalidades y cuantía de esta participación. 

Universidad de Málaga (sobre beneficios netos): 

 50% inventores 
 25% departamento(s) 
 25% Universidad de Málaga 
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Motivos para proteger los resultados de investigación 

-Curricular (orientación cada vez más aplicada de los nuevos planes 
europeos, nacionales y regionales de I+D+i) 
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Motivos para proteger los resultados de investigación 

-La necesidad de atraer inversión privada para llevar a cabo 
proyectos de investigación. 
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Motivos para proteger los resultados de investigación 

-Imagen, prestigio. 

Celia Sánchez-Ramos Roda – Medalla de Oro 2010 
Gran Premio Internacional de las Invenciones de Ginebra  
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Motivos para proteger los resultados de investigación 

-Financiación pública (investigadores, Universidades) 
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Motivos para proteger los resultados de investigación 

-Ganar dinero 
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2. Evaluación de la protección y del 
potencial de explotación 
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Modalidades de protección 

Propiedad Intelectual: 

 Derechos de autor y asociados. 

Propiedad Industrial: 

 Invenciones (patentes y modelos de utilidad). 
 Signos distintivos (marcas y nombres comerciales). 
 Diseños (modelos y dibujos industriales). 
 Variedades vegetales. 
 Topografías de productos semiconductores. 
 Indicaciones geográficas. 

Otros: Secreto empresarial o industrial. 
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Propiedad Intelectual 

Objetos (artículos 10, 11, 12 y 13 LPI): 

-Libros, conferencias, explicaciones de cátedra, y similares 
-Composiciones musicales 
-Obras teatrales en general 
-Obras plásticas (esculturas, pinturas, comics, ...) 
-Proyectos, planos, maquetas y diseños (Arquitectura, Ingeniería) 
-Gráficos, mapas y diseños científicos (Topografía, Geografía) 
-Obras fotográficas y similares 
-Programas de ordenador 
-Obras derivadas (traducción, adaptación, revisión, resumen, extracto, 
arreglo musical, ... Cualesquier transformación de la obra) 
-Colecciones, bases de datos 
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Propiedad Intelectual 

Programas de ordenador (artículo 96 LPI): 

-La protección de un programa de ordenador abarca su 
documentación técnicas y los manuales de uso. 
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Propiedad Intelectual 

Programas de ordenador (artículo 96 LPI): 

-La protección se extiende asimismo a versiones sucesivas y a 
programas derivados (salvo virus informáticos). 
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Propiedad Industrial 

Marcas: 

-Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para 
distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa 
de los de otras empresas. 
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Propiedad Industrial 

Modelos de Utilidad: 

-Invenciones “menores”: Dispositivos, instrumentos, herramientas 
cuyas carácterísticas técnicas (estructura, configuración) les confieren 
una utilidad o una ventaja práctica. 
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Propiedad Industrial 

Patentes (de invención): 

-Protección de procedimientos, productos y usos, o de 
perfeccionamientos o mejoras de los mismos, dotados de 
carácterísticas técnicas. 
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Secreto 

Procedimientos prácticos industriales y comerciales conocidos por un 
círculo limitado de personas que permiten una ventaja 
competitiva frente a los que no lo poseen. 

-Composiciones, mezclas, fórmulas 

-Procedimientos (servicios) 
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Potencial de explotación 
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Potencial de explotación de los resultados 

Aspectos tecnológicos: 

-Nivel de desarrollo o madurez actual y pendiente. 

-Dependencia de otras tecnologías, patentadas o no, y de otros 
conocimientos (Freedom to Operate). 

-Características de productos competidores. 

-Facilidad de copia. 
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Potencial de explotación de los resultados 

Aspectos de mercado: 

-Mercado objetivo: sector, tamaño, perspectivas, competidores 

-Barreras de entrada: regulaciones, certificaciones, leyes. 

-Inversiones necesarias, tiempos de desarrollo y comercialización, 
beneficios esperados. 
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3. Registro / protección de resultados  
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Modalidades de protección 

Propiedad Intelectual: 

 Derechos de autor y asociados. 

Propiedad Industrial: 

 Invenciones (patentes y modelos de utilidad). 
 Signos distintivos (marcas y nombres comerciales). 
 Diseños (modelos y dibujos industriales). 
 Variedades vegetales. 
 Topografías de productos semiconductores. 
 Indicaciones geográficas. 

Otros: Secreto empresarial o industrial. 
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Propiedad Intelectual 

Registro como prueba documental 

Registro de la Propiedad Intelectual 

Depósito notarial 

Safecreative.org y similares 

Repositorios propios 
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Propiedad Industrial 

Registro obligatorio* para la generación del derecho. 

Oficina Española de Patentes y Marcas 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Oficina Europea de Patentes 

Oficina de Armonización del Mercado Interior 

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 

… 
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Secreto 

El conocimiento secreto está protegido sin ser registrado. 

Medidas de protección: 

Confidencialidad   
Derechos de acceso restringidos 

Defensa derechos: 

Leyes de competencia desleal 
Leyes contractuales 
Leyes penales 
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4. Marketing 
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-Subcontratación servicios 
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-Participación en Encuentros de Transferencia de Tecnología 
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-Contactos directos con empresas 
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-Elaboración y difusión de ofertas tecnológicas 
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-Escaparates tecnológicos 
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-Notas de prensa 

“OTRI: Transferencia de conocimiento en la Universidad de Málaga” (Febrero – Marzo 2013) 



UNIVERSITY  OF  MALAGA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

-Publicaciones especializadas 
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5. Transferencia 
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                  Métodos de valoración económica 

-Métodos basados en el coste 

-Métodos basados en el mercado 

-Métodos basados en los ingresos 

 -Métodos basados en el descuento de flujos de caja 
  
 -Métodos de análisis de decisiones en árbol (DTA) 

 -Simulación de Montecarlo 

 -Métodos basados en opciones reales 
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Acuerdo de Licencia / Desarrollo 

DURANTE la negociación: 

-Acuerdos de confidencialidad 
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Acuerdo de Licencia / Desarrollo 

 Negociación: 

-Contrato (1/3) 

 -Tecnología licenciada 

 -Exclusividad / no exclusividad 

 -Ámbito geográfico 

 -Duración del acuerdo 

 -KH vs Asistencia Técnica 

 -Mantenimiento (tasas, honorarios) y defensa derechos 
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Acuerdo de Licencia / Desarrollo 

 Negociación: 

-Contrato (2/3) 

 -Contraprestación económica (cánones y royalties) 

  -Pago inicial 

  -Pago anuales 

  -Pago por hitos 

  -Pagos proporcionales (por ej., ventas netas) 

 -Mejoras y desarrollos posteriores 
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Acuerdo de Licencia / Desarrollo 

 Negociación: 

-Contrato (3/3) 

 -Otras cláusulas 

  -Confidencialidad 

  -Responsabilidades (garantía de validez, infracción,  
   daños a destinatarios del producto) 

  -Finalización de contrato 

  -Solución de controversias 
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La transferencia de conocimiento / tecnología no es 
tarea sencilla … 
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… es importante, obligada, necesaria y provechosa; … 

- Interacción / colaboración Universidad – Empresa 

- Internacionalización de la investigación  
(p.ej. Proyectos Programa Marco UE) 

- Protección y transferencia de resultados de investigación 

- Creación de Empresas de Base Tecnológica (EBTs) o “simplemente” 
basadas en el conocimiento (EBCs) 
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… y, además, no estamos solos 
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Jornadas o seminarios formativos 

-Plan de Formación PDI 
-Seminarios para grupos de investigación 

Participación en docencia de Grado y Posgrado 

-Alumnos último año de titulación 
-Másteres oficiales y programas de doctorado 

European Patent Academy´s Teaching Kit  
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Muchas gracias 

Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia 

Adolfo Linares Rueda 
alinares@uma.es 

952132540 


