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FUNDACION JIENEZ DAz 1. Introduccion y objetivos

El Instituto de Investigacion Sanitaria Fundacion Jiménez Diaz (IIS-FID), acreditado
por el ISCIII en 2010, es un centro concebido como una estructura funcional de
investigacion biomédica multidisciplinar y traslacional orientada a la investigacion
basica, clinica, epidemioldgica y en servicios de salud, comprometido con el fomento
de la innovacion, la traslacidon de los resultados de la investigacién a la practica clinica
y su explotacién eficiente.

Situado en el Hospital Universitario Fundacién Jiménez Diaz, esta constituido mediante
la asociacién de personal investigador del Hospital Fundacion Jiménez Diaz, el personal
docente e investigador de la Universidad Auténoma de Madrid, y grupos de
investigacién en el ambito de los Centros de Atencion Primaria del érea de influencia a

la Fundacién Jiménez Diaz.

Dicha asociaciéon estd amparada mediante el convenio de colaboracion especifico
suscrito en 2009 entre las partes, asi como por la Orden SCO/1245/2006 de 18 de

abril por el que se desarrolla el RD 339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditacion de

de resultados

Institutos de Investigacion Sanitaria (IIS).

El IIS-FID tiene como finalidad consolidar su posicionamiento estratégico para liderar

la investigacién sanitaria y elevar el nivel de excelencia cientifica y tecnoldgica.

Fruto de las lineas definidas en su plan estratégico para potenciar la traslaciéon y
explotacion de los resultados de la investigacién, y como muestra del compromiso del
IIS-FID con el impulso a la innovacion, se crea en 2013 la Unidad de Innovacion
Tecnosanitaria, incluida desde 2014 en la Plataforma de Innovacién en Tecnologias
Médicas y Sanitarias (ITEMAS). La creacién de la Unidad de Innovacién Tecnosanitaria
supone un importante hito en la actividad que venia realizando el Instituto en materia

de innovacion, gestionada por su OTRI (registro 171).

Dicha Unidad se crea con el fin de difundir una cultura de proteccidén del conocimiento
generado en el Instituto, identificar la innovacion tecnosanitaria que facilite el aumento
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del nimero de solicitudes y concesiones de patentes, asi como facilitar colaboraciones
estratégicas con el entorno académico, sanitario e industrial para licenciar las patentes
y obtener posibles retornos. Esta Unidad desarrolla las funciones de OTRI, realizando

la gestidn de los resultados de investigacidn en el ambito del Instituto.

imien
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FUNDACION JIMENEZ DIAZ|

el periodo 2010-2014 se ha visto incrementada con la creaciéon de la Unidad de
Innovacion Tecnosanitaria, contabilizandose hasta 10 patentes gestionadas (3

concedidas y 7 presentadas) y 6 patentes en tramites de solicitud.

Otras actividades ligadas a la transferencia de resultados llevadas a cabo por la Unidad
de Innovacidon Tecnosanitaria se traducen en la consecucidon de contratos de
transferencia, prestamos de servicios y convenios. A continuacidén se muestran los

resultados obtenidos en el periodo 2010-2014:
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Entre los objetivos de dicha Unidad se encuentran:

e Generar y fomentar una cultura innovadora en el entorno y sector sanitario del
IIS-FID.

e Identificar ideas e invenciones de los profesionales del IIS-FID, susceptibles de
convertirse en productos o servicios, para que puedan ser transferidas al
mercado para el beneficio de la sociedad y la salud en general.

e Apoyar el desarrollo de proyectos de innovacion en salud.

e Evaluar y gestionar ideas e invenciones generadas por los profesionales del
IIS-FID

e Facilitar la transferencia de los resultados de investigacion a la Sociedad,
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obteniendo un rendimiento comercial y una mejora continua de la calidad
asistencial del paciente: servicio de soporte a los proyectos de innovacion
generados, gestion de la propiedad intelectual-industrial, transferencia de

tecnologia.

imien

e Promover acuerdos de colaboracion en proyectos en I+D+i, con agentes del
entorno cientifico-tecnoldgico, universidades, empresas etc., de ambito

nacional e internacional.
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Para la consecucidon de los objetivos marcados, el IIS-FID ha establecido el siguiente

plan de actuacion:

Deteccion de ideas: Mediante la captacion de ideas e invenciones de los
profesionales para su posterior transferencia al mercado.

Valorizacion y proteccion: a través de la evaluacién de las distintas
oportunidades de las nuevas invenciones e ideas y la valoracién de la
idoneidad de protegerlas, definiendo la mejor estrategia de propiedad y
realizando un informe de mercado y evaluacién para cada una de ellas.
Gestion de proyecto: Si la estrategia de valorizacion lo determina, se
procede a la fase de maduracion del proyecto. Para ejecutarlo, se define un
plan de desarrollo del mismo que incluye plan de negocio, plan de operaciones
y plan financiero.

Transferencia de tecnologia: Una vez finalizado su plan de desarrollo y
proteccion, se transfiere al mercado la tecnologia, el producto o el
conocimiento mediante licencia a una empresa de nueva creaciéon proveniente
de la investigacién o a una empresa consolidada.

Fomento de la cultura de la innovacion y emprendeduria: mediante la
informacién y formacion a los profesionales de la salud en aspectos de
innovacién y emprendeduria, a través de diversas acciones como actividades

formativas e informativas.

Las lineas principales en las que se trabaja desde la Unidad de Innovacidn

Tecnosanitaria de IIS-FID son:

Tecnologias de simulacion médico-quirurgica

Dispositivos médicos y quirdrgicos

Identificaciéon de biomarcadores y desarrollo de kits diagndsticos
Nuevas aproximaciones terapéuticas

Imagen médica

El presente documento recoge aquellos aspectos que regulan la proteccion y

explotacion comercial de los resultados de investigacion generados en el IIS-FID, y los

procedimientos existentes incluyendo:

La definicion del ambito de aplicacion de la transferencia de resultados.

La definicion de las bases sobre las que se asienta la titularidad de los
derechos de propiedad de las invenciones creadas al amparo del IIS-FID

La descripcion de la estructura de transferencia de resultados de investigacion
existentes en el marco del IIS-FID

La definicion del procedimiento para llevar a cabo la proteccién (patentes,
criterios para la distribucion de royalties, registro de propiedad intelectual) y la

transferencia de resultados de la I+D+i.

Documento confidencial

Fecha de aprobacion: Mayo 2015

Instituto de Investigacién Sanitaria (11S-FJD) Pag 5/23



P Jiménez Diaz

m it Fundacion
[UNIVERSIDAD AUTONOMA |
| DEMADRID |
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2. Ambito de aplicacion

El presente documento se aplica a los resultados de investigacion obtenidos por el
personal del IIS-FID. Se entiende por resultados de investigacion a estos efectos,
aquellos que puedan ser protegidos juridicamente por medio de patentes, modelos de
utilidad, programas de ordenador, bases de datos y marca.

A su vez, se consideran resultados de investigacion aquellos que, pese a no ser
susceptibles de proteccion segun el apartado anterior, puedan ser objeto de

explotacion econdmica, tales como secretos industriales y know-how.

Los conceptos relativos a la patentabilidad de nuevas invenciones quedan recogidos en
la Ley 11/1986 de Patentes y su modificacién por la Ley 10/2002, de 29 abril en las
que se definen los conceptos de patente y modelo de utilidad:

e Patente: Invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean

de resultados

susceptibles de aplicacion industrial, aun cuando tengan por objeto un

producto que esté compuesto o que contenga materia bioldgica, o un

procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia
bioldgica. La proteccidn de una patente se extiende por un periodo de 20 anos.
¢ Modelo de utilidad: Invenciones con menor rango inventivo que las
protegidas por Patentes, consistentes en dar a un objeto una configuracion,
estructura o constitucion de la que se derive una ventaja practicamente
apreciable para su uso o fabricacion pudiendo registrarse como modelo de
utilidad: Utensilios, Herramientas, Aparatos, Dispositivos y partes de los
anteriormente sefialados. La proteccién de un modelo de utilidad industrial se

extiende por un periodo improrrogable de 10 afios.

A continuacion se definen aquellos requisitos imprescindibles para que una invencion
sea patentable:
¢ Novedad: la invencion no puede estar comprendida en el estado de la técnica,
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es decir, no debe haberse hecho accesible al publico, ni en Espafia ni en el
extranjero, por una descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por
cualquier otro medio antes de solicitar la patente.

e Actividad inventiva: la invencién debe suponer una aportacion sobre el

imien

estado de la técnica, sin la cual un experto en la materia no podria conseguir
el mismo resultado.

e Aplicacion industrial: el objeto de la invencidon debe ser susceptible de
explotacion industrial. Por lo general se suele distinguir entre invenciones que

consisten en productos e invenciones que consisten en procedimientos.
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a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

b) Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacidén estética, asi como las
obras cientificas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades econdémico-comerciales, asi como los
programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones.

No se consideraran como invenciones susceptibles de aplicacién industrial, aquellos
métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los
métodos de diagnodstico aplicados al cuerpo humano o animal, a excepcién de los casos
en los que se trate de productos, especialmente a las sustancias o composiciones,

invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en practica de tales métodos.

Existen una serie de consideraciones previas que los investigadores deberan tener en

cuenta para iniciar el proceso de proteccion de resultados de investigacion:

de resultados

e Es muy importante mantener la maxima confidencialidad de los resultados de

la investigacion que quieren ser patentados. Para ello se debe evitar cualquier
forma de divulgacién tanto escrita como oral en contactos con terceros, dado
que si han sido divulgados en publicaciones u oralmente, no podran ser
protegidos bajo patente, ya que la difusidén previa al depdsito de la solicitud de
patente resta el requisito de novedad al objeto de la invencidn.

Esto incluye especialmente las publicaciones, abstracts, comunicaciones a

congresos, tesis, etc

e En caso de intentar establecer contratos con terceros, bien para su posterior
desarrollo o continuacion de proyecto de I+D, o de asistencia técnica o
licencia, o incluso en contactos preliminares es recomendable la utilizacion de

Acuerdos de Confidencialidad (ver modelo adjunto), antes de transmitir
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cualquier informacion relativa a los resultados de I+D.

e La descripcidon de la invencidn para solicitar la patente debe estar redactada de
manera que se pueda llevar a efecto con la informacién que contiene la

memoria descriptiva.

imien
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abril:

Marca: Todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado

productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares

de otra persona. Podran constituir marca los siguientes signos o medios:

e Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para
identificar las personas.

e Las imagenes, figuras, simbolos y graficos.

e Las letras, cifras y sus combinaciones.

e Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los

envases, la forma del producto o su presentacion.

e Cualquier combinacion de los signos o medios que, con caracter enunciativo, se

mencionan en los apartados anteriores.

de resultados

Disefio industrial: Toda apariencia u ornamentacién de un producto, que hace que

visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de sus caracteristicas

técnicas o funcionales. Podran constituir disefios industriales los siguientes elementos:

e Elementos tridimensionales, como la forma de un producto.
e Elementos bidimensionales, como los adornos, figuras, lineas o colores del
producto.

e Una combinaciéon de elementos como los mencionados.
En los modelos de utilidad se protege la forma de un objeto porque determina una
ventaja técnica del mismo, mientras que en los disefios industriales se protege la
forma del mismo pero sélo por su originalidad, por el efecto estético que produce y
que se aplica sélo a la ornamentacién y presentacion de los productos comerciales. La
vigencia de los derechos sobre los disefios industriales varia de un pais a otro. Por lo

general, el plazo maximo oscila entre 10 y 25 afnos.

3. Titularidad de los derechos de propiedad
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En este apartado se recogen los criterios basicos para la asignacion de derechos de
propiedad industrial e intelectual de resultados de investigacion derivados de la
actividad conjunta de investigadores del IIS-FID.

En este sentido en las clausulas decimocuarta y decimoquinta del convenio de

imien

colaboracién entre FID y UAM para la creacion y desarrollo del IIS-FID firmado con
fecha 22 de diciembre de 2009 (y prorrogado en diciembre de 2013) se establecen los
acuerdos relacionado con las publicaciones y titularidad, asi como transferencia y

explotacion de los resultados de investigacion.
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“Todos los derechos de propiedad intelectual derivados de la investigacién realizada al
amparo del presente Convenio, pertenecen conjuntamente a las instituciones
firmantes. No obstante, las partes acuerdan que, en el caso en que alguno de los
investigadores que participan en el trabajo pretenda publicar o difundir los resultados
de la investigacion, las partes le cederan el ejercicio de los derechos de explotacion,
previo consentimiento escrito de todas. En la publicacion se hard referencia al IIS-FJD,
pudiendo exigirse la incorporacion de la imagen corporativa de las Instituciones

intervinientes.

Asimismo en la clausula decimoquinta se especifican los criterios relacionados con la

titularidad, transferencia y explotacion de los resultados de la investigacion:

"Si las actividades de investigacion desarrolladas en el ambito del IIS-FJID por parte de
los investigadores participantes en el mismo dieran lugar a resultados susceptibles de
proteccion mediante patentes u otras formas de propiedad industrial o intelectual, la

titularidad de las mismas correspondera a los miembros firmantes teniendo en cuenta

de resultados

la normativa vigente de su Institucién.”

"La solicitud de las patentes se hard a nombre de los miembros, con independencia del

que tramita la solicitud.”

"La gestion de la proteccidon y la transferencia de los resultados de la investigacion se
llevaréa a cabo por el miembro mayoritario en la autoria, dando cuenta de sus
actuaciones a los miembros minoritarios. Estas actuaciones deberan acordarse por los

miembros en el supuesto de que la autoria lo sea a partes iguales.”

"Los gastos que lleve aparejada la gestion de la proteccion y la eventual transferencia
de los resultados se abonaran por los miembros en proporcion a la participacion de
cada uno de ellos. De no estar alguno interesado en la titularidad de cualquiera de los
resultados, los otros miembros podran continuar, en su propio nombre, asumiendo
todos los derechos y obligaciones con respecto a su propio personal investigador.”
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“"Las partes se comprometen a colaborar para establecer procedimientos adecuados
para identificar el origen de los resultados y a colaborar, de acuerdo con los principios
de buena fe y eficacia, para asegurar el éxito de la proteccion y explotacion de los
resultados. Las Instituciones firmantes y/o centros de realizacion estaran en cuanto a

titularidad, notificacién, distribucidn de beneficios, gestion de derechos susceptibles de

imien

explotacion econdmica, sujetos a la normativa interna que resulte de aplicacion.”

Tomando como referencia el Convenio de creacién del Instituto, el IIS-FID ha

establecido la politica de patentes del IIS-FID, aprobada por el Consejo Rector y
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los aspectos relacionados con la autoria y reparto de beneficios.

Aspectos relacionados con autoria y reparto de beneficios:

El IIS-FID dicta que los derechos morales de autoria corresponden en todo caso a los
autores de los trabajos que hayan dado lugar a los mismos de acuerdo con la

legislacion aplicable.

Si se produjera el caso de obtener resultados susceptibles de explotacion econdémica,
protegidos mediante propiedad industrial, secreto industrial, propiedad intelectual,
etc., la titularidad, gestidn y explotacion de los mismos perteneceran al IIS-FID.

Si estuviesen otras instituciones implicadas en las actividades de investigacién de
manera conjunta que dan lugar al resultado, es necesario establecer un acuerdo
especifico suscrito al efecto por las partes sefialadas en el que se refleje cdmo se

llevara a cabo la explotacion econémica. Dicho acuerdo tendra en cuenta, entre otros

de resultados

factores, la participacién del personal de la institucidon y de otro tipo de personal como

puede ser becario en la obtencidon de los resultados. En el siguiente apartado

“Investigacion en colaboracién con otras instituciones” se detalla cémo se ha de

proceder en caso de obtener resultados susceptibles de explotacion.

Los investigadores del IIS-F]JD, ya sean “personal adscrito” o “propio” (personal
investigador del IIS-FID perteneciente a la plantilla de la FIJD y / o becario), que hayan
obtenido resultados de las investigaciones realizadas susceptibles de explotacion
econdmica deberdn comunicarlo lo antes posible, y siempre con anterioridad a su
divulgacién, a los contactos que establezcan en IIS-FIJD y las Instituciones
involucradas en la investigacion que tengan derechos sobre los mismos, a fin de iniciar
los procedimientos, en su caso, de titularidad, gestién, valoracion y posibles vias de

explotacion.

Adicionalmente, al IIS-F]JD conforme al acuerdo adoptado por el Consejo Rector de
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fecha Julio 2013 vy ratificado por el Comité Cientifico Externo con fecha de 30 de
Octubre de 2013 (ver documentacidon anexa) le resultara de aplicacion lo dispuesto en
norma del IIS-FID sobre explotacion y cesion de invenciones, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes, con las

imien

siguientes peculiaridades:

e Todos los derechos de explotacidn econdémica, tales como propiedad industrial,
secreto industrial, propiedad intelectual, seran ejercidos por II1S-FID.

Proced
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e La participaciéon en los mismos relativo a titularidad, gestion, explotacion, etc.,

INSTITUTO D €
INVESTIGACION
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Segun se especifica en el documento de Politica de Patentes del 1IS-FID, en referencia

a la Titularidad de la investigacién y publicaciones:

e Los derechos generados por el personal propio de IIS-FID (relacién laboral
directa) pertenecen al IIS-FID.
e Los derechos generados por el personal colaborador se definiran en funcién de
la entidad solicitante del proyecto:
= Si el solicitante tiene relacién laboral directa con FID, HIE, HRJ las
solicitudes se tramitaran a través del IIS-FID y se definirdn de
manera analoga al personal con relacién laboral del IIS-FID. Los
derechos generados se definirdn en el convenio de colaboracidn
suscrito por IIS-FID y la institucion a la que pertenece el personal
colaborador.
= Si el solicitante es la institucion del personal colaborador seguiran las

normas dicha institucion.

de resultados

Todas las publicaciones cientificas relativas a las actividades llevadas a cabo en IIS-

FID han de mencionarlo expresamente, ademas de hacer constar los investigadores y

el centro al que pertenecen.

Los derechos generados por el personal becario se definirdn en funcién de normativa
especifica a desarrollar. Para mayor informacion se puede consultar la Politica de
Patentes del IIS-FID y el convenio marco para la creacién y desarrollo del IIS-FID.

Distribucion de beneficio:
La politica a seguir supone tener como referencia la politica que se siguen en los OPIS,
salvo las Universidades que tienen su propia regulacion estatutaria, de la siguiente

manera:

e Un tercio para el IIS-FID.
¢ Un tercio para el autor o autores de la invencién.

S
c
()
ud
)
Y
")
o
©
e
-
)
T
(@)
)

e Un tercio que se distribuirda de acuerdo con los criterios que establezca el
organo de gobierno del Instituto, teniendo en cuenta la importancia y
transcendencia de la patente, los beneficios que pueda generar y la
participacion o colaboracion de personal distinto al autor o autores de la
invencién. Este tercio se podra destinar a sufragar gastos de mantenimiento de

imien

la patente o valorar asignar en parte al investigador en funciéon del valor

estratégico, criterio de oportunidad, etc.

Proced

Documento confidencial

Fecha de aprobacién: Mayo 2015 Instituto de Investigacién Sanitaria (11S-FJD) Pag 11/23




m | [: L2 Fundacion
[ UNIVERSIDAD AUTONOMA | ’. JlmeneZ DIaZ

En los resultados obtenidos a raiz de investigaciones conjuntas, con autores
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INVESTIGACION

SANITARIA pertenecientes a la UAM, los acuerdos alcanzados se plasmaran en el correspondiente
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acuerdo de cotitularidad.
Investigaciones en colaboracién con otras instituciones:

Cualquier resultado de investigacion derivado de las actividades desarrolladas por los
grupos de investigacidon que sea susceptible de explotacién econdmica o puedan dar
lugar a una solicitud de titularidad de derechos de propiedad industrial, debera
notificarse a IIS-FID y a las Instituciones involucradas en la investigacion a las que

pertenezcan los autores de los mismos.

Si alguna parte renunciara a su participacion en la titularidad, o la perdiera, su

derecho acrecera a la otra con arreglo a su participacion en la misma.

La gestion de la proteccidn de estos derechos se realizard por quien, conforme a lo
establecido en el acuerdo especifico se determine. Pudiendo, en caso de no llegar a un

acuerdo, iniciarse el procedimiento por aquella parte cuya participacion medida en

de resultados

términos de personal involucrado en el resultado sea mayoritaria en la titularidad; sin
gue en ningun caso, esta circunstancia determine un posterior reparto en la asignacion
de la titularidad.

En un acuerdo de cotitularidad firmado por todos los titulares, se estableceran las
condiciones de la gestion y las condiciones econémicas de la transferencia. De no
llegarse a un acuerdo, éstas se tomaran por mayoria de participacion en los mismos de
las entidades integradas en el consorcio titulares de los derechos, conforme a lo

expresado en el parrafo anterior.

Los titulares, incluso cuando hayan renunciado o perdido su derecho de participacién
en la titularidad de la propiedad industrial, retendran una licencia no exclusiva,
intransmisible y gratuita para el uso de los resultados obtenidos del desarrollo de la

actividad en trabajos de investigacion.
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Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro titulo de
proteccidon exclusiva dentro del afio siguiente a la extincion del acuerdo de
cotitularidad podran ser reclamadas en los términos establecidos en dicho acuerdo por

las partes firmantes, siempre que las mismas se hayan generado como resultado de la

imien

actividad investigadora.

El acuerdo de cotitularidad recogera el compromiso por parte de las partes a colaborar

para establecer los procedimientos adecuados para identificar el origen de los
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resultados y a colaborar, de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para
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SANITARIA asegurar el éxito de la proteccidén y la explotacién de los resultados.
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Las Instituciones involucradas en la investigacion y/o Centros de realizacion actuaran
bajo la normativa interna que les resulte de aplicacién en cuanto a titularidad,
notificacidon, distribucion de beneficios, y gestion de derechos susceptibles de

explotaciéon econdmica.
4. Estructura de transferencia de resultados en el Instituto

El IIS-FID dispone de una estructura que actlia como OTRI encargada de la gestién de
los resultados de la investigacion que se generan en el marco del Instituto a través de
su Unidad de Innovacion Tecnosanitaria Tecnosanitaria IIS-FID, incluida en la
Plataforma ITEMAS, constituida en 2013 como unidad trasversal de soporte a la

gestion de la innovacion del Instituto.

Esta unidad tiene su origen en la OTRI de la Fundacién Jiménez Diaz, registrada en el
Ministerio de Ciencia y Tecnologia desde el afio 2003 con nimero de Registro 171. Con

fecha 13 de septiembre de 2010, se solicité el cambio en la titularidad de la OTRI

de resultados

Fundacién Jiménez Diaz, a nombre del IIS-FID como nuevo titular de la misma como

queda recogido actualmente en el registro de OTRI del Ministerio de Economia y

Competitividad.

Su integracion en la Plataforma ITEMAS promovida por el Instituto de Salud Carlos III,
permite optimizar su funcionamiento y dar soporte adecuado a los procesos de
innovacién y transferencia de tecnologia llevados a cabo en el IIS-FID, e incrementar
su visibilidad en el sector de cara al establecimiento de acuerdos y alianzas con
posibles socios como empresas, grupos de investigacién, centros tecnoldgicos,
consultoras, etc., contribuyendo asi a la integracion del sistema ciencia-industria en el

campo de la tecnologia médica.

En el marco de esta Unidad de Innovacion Tecnosanitaria se ha llevado a cabo la
consolidacion del IIS-FIJID en cuanto a normativa interna relacionada con la

transferencia de resultados, mediante la creacidon y aprobacién de la Politica y el
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procedimiento de patentes, ambos aprobados por el Consejo Rector en Julio de 2013 y
ratificado por el Comité Cientifico Externo en Octubre 2013.

En la actualidad la Unidad de Innovacion Tecnosanitaria esta trabajando en un plan de

imien

mejora del procedimiento de patentes y modelos de utilidad, que sera presentado una

vez finalizado, a los distintos érganos de gobierno para su conocimiento y aprobacién.

El Instituto participa a través de esta Unidad en los grupos de trabajo de la Plataforma
ITEMAS, concretamente en el “Grupo de Trabajo de Fomento de la Cultura de

Innovacién y Detecciéon de Oportunidades” y en el Grupo territorial “Madrid-ITEMAS”.
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Como consecuencia de ello, el IIS-FID ha participado en distintas iniciativas y

INSTITUTO D €
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SANITARIA encuentros con otros Institutos de investigacion sanitaria realizando un intercambio de
FUNDACION JIMENEZ DIAZ|

conocimiento y tecnologia entre profesionales sanitarios e investigadores, para

fomentar la cultura innovadora, y detectar oportunidades de innovacion.

La Unidad de Innovacién Tecnosanitaria del IIS-FID, esta dirigida por la Directora
Cientifica del IIS-FID, la Dra. Carmen Ayuso y coordinada por el Dr. Alberto Ortiz.
Cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que engloba cientificos basicos
e investigadores clinicos con perfil innovador que, junto con personal de gestion,
personal de plataformas tecnoldgicas y de servicios, se encargan de identificar la
innovacién tecnosanitaria en el Instituto y promover acuerdos de colaboracién con el

entorno académico, sanitario e industrial.
Entre el personal que forma parte de dicho equipo se encuentran:

e Responsable de gestion de la investigacién: V Garcia

e Personal cientifico clinico y basico de asesoria y apoyo a la coordinacion: Dr. J.
Esteban, Dra. P. Llamas, Dr. A Celdran, Dr. E Sandoval, Dr Cenjor, Dr Jiménez
Alfaro, Dr. A J. Pérez-Caballer, Dr. S Jiménez de los Galanes, Dr. I Fernandez

de resultados

Navamuel, Dra. C Gdmez Guerrero, Dr. P Esbrit, Dr. L Blanco Colio.

e Personal de plataformas tecnoldgica: Dra G. Alvarez Llamas, Dra. A Franco, R
Fernandez, M Gonzalez Garcia-Parrefio

e Personal de gestidon de proyectos: B Garcia

e Personal de gestion transferencia de tecnologia: I Ruano

La Unidad de Innovacion Tecnosanitaria se encarga de asesorar y, en sSu caso,
proteger a través de patente los resultados de investigacion provenientes de los
investigadores del IIS-FID. Para ello se acuerda la colaboracion con empresas de
asesoramiento técnico experto en la materia que dan soporte en la gestion,
presentacién y seguimiento de las patentes del IIS-FID ante las correspondientes
agencias regulatorias en materia de proteccidn de propiedad industrial e intelectual.
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5. Procedimiento de transferencia de resultados en el Instituto

Con el fin de dotar a los investigadores del Instituto de un marco de seguridad y

imien

sistematizacién de los procesos que se realizan para proteger y transferir los productos

resultantes y establecer las bases para evitar que se realice una inadecuada difusion o
divulgacién a terceros se dispone de un procedimiento de transferencia de resultados
del IIS-FID aprobado por el Consejo rector con fecha de Julio de 2013 y ratificado por
el Comité Cientifico Externo con fecha de Octubre de 2013. Adicionalmente se dispone
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de un plan de mejora que incluye un procedimiento de gestion de modelos de utilidad
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SANITARIA que serd presentado a los distintos 6rganos de gobierno del IIS-FID para su
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conocimiento y aprobacion.

La Unidad de Innovacién Tecnosanitaria del IIS-FSID, da apoyo a los investigadores en
la gestion de las actividades de transferencia de resultados que se detecten en el IIS-
FID pudiendo contar para ello con la colaboracion de empresas de asesoramiento
técnico especifico en esta materia, pero manteniendo en todo caso las labores de
supervision y coordinacién que le son propias, actuando ademas como ventanilla Unica
para el acceso de los investigadores del Instituto, independientemente de su
vinculacién laboral, funcionarial o estatutaria, a los servicios de OTRI.

El soporte se facilita tanto en el procedimiento previo a la solicitud de la patente, como
en fases posteriores para transferir dichas patentes al sector productivo.

Como fase inicial, tras la deteccion de una oportunidad de transferencia como
consecuencia de la investigacion realizada, la Unidad de Innovacidon Tecnosanitaria

lleva a cabo una evaluacion y valoracion de la idoneidad para proteger dicho resultado,

de resultados

definiendo la mejor estrategia de propiedad.

Si la valoracién realizada asi lo determina, se procede a la proteccion de dicha
innovacién, siguiendo para ello los pasos que se describen de manera detallada en el
PNT de Patentes del IIS-FID. Una vez concluida la fase de proteccion de la innovacion
el siguiente paso encaminado a la valorizacién de la invencién consiste en el disefio de
un plan personalizado de desarrollo que incluye un plan de negocio, un plan de
operaciones y un plan financiero, con el objetivo de que se produzca la transferencia
de la innovacién al mercado. Para ello se lleva a cabo un proceso exhaustivo de
analisis y estudio hasta concluir con un convenio/licencia con la empresa que haya

mostrado interés.

A continuacion se describen las actividades y procedimientos de proteccién y

transferencia de resultados de una patente y de un modelo de utilidad.
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A continuacién se resumen los pasos a seguir en la proteccion y transferencia de
resultados de investigacion ya sea a través de una patente o de un modelo de utilidad.

ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION Y TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS INVESTIGACION
1. Procedimiento previo a la proteccion de resultados de investigacion

imien
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El procedimiento se inicia cuando existe un resultado susceptible de ser protegido.
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SANITARIA Para solicitar un titulo de propiedad industrial, todo investigador perteneciente al IIS-

FUNDACION JIMENEZ DIAZ

FID debera seguir los siguientes pasos:

1.1. Ante la sospecha de un resultado de investigacién que pueda ser una futura

patente, ponerse en contacto con la Unidad de Innovaciéon Tecnosanitaria, a través de

su responsable, la cual se encargara de facilitar asesoramiento y seguimiento del

proceso.

1.2. Comprobar los requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva vy

aplicacién industrial.

Desde la Unidad de Innovacién Tecnosanitaria se pondran en contacto con la empresa
de asesoramiento y gestion de patentes con la que el IIS-FID colabora en la gestion de
patentes. En este momento existen acuerdos con empresas que de forma gratuita y

con una primera llamada telefénica ofrece un primer asesoramiento al inventor.

1.3. Cumplimentar el Formulario de declaracién de invencién IIS-FID (aportado como

anexo).

de resultados

En el cuestionario de solicitud se recoge informacion de:

* Objeto de la patente

* Inventores

* Instituciones implicadas, etc.

1.4. Elaborar una memoria técnica

Para la elaboracion de esta memoria se cuenta con el apoyo de la empresa de
asesoramiento y gestion de paterntes. La redaccion del borrador definitivo de patente
(aportado como anexo) estara guiada por el técnico de la Unidad de Innovacion

Tecnosanitaria.

1.5. Valoracién conjunta del investigador, técnico y la Unidad de Innovacion

Tecnosanitaria acerca de la idoneidad de solicitud de patente y formato para ello,

valorando el grado de amplitud de la patente, ambito (patente nacional o europea),

etc.
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1.6. Consulta con otras empresas/ instituciones implicadas: Patentes compartidas.

Cuando en el disefio de la patente hayan participado otras instituciones, la Unidad de
Innovaciéon Tecnosanitaria del IIS-FJD se pondra en contacto con las entidades

imien

implicadas para consultar tanto su interés en participacion en la patente como

porcentaje de participacidon en la misma.

La participacion de una institucién en una patente viene determinada por su aportacion

de medios técnicos y/o humanos en el desarrollo de la misma. Se ha de analizar entre
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otros, la financiacion aportada por cada institucion y el personal involucrado,
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SANITARIA incluyendo su porcentaje de dedicacién (ver documento anexo de modelo de contrato
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de cotitularidad).

Las patentes compartidas supondran la firma de un acuerdo de co-titularidad por parte

de sus respectivos representantes legales.

1.7. Autorizacién de Direccion Cientifica / Gerencia IIS-FID

1.8. Presentacién de solicitud de la patente/ modelo de utilidad a la Oficina de

Patentes y Marcas (OEPM), gestionada por empresa de asesoramiento técnico.

El tiempo medio de redaccidn de patente es de 1 mes, pudiéndose acortar en casos

necesarios

Desde la Unidad de Innovacion Tecnosanitaria se informara del estado del proceso de
tramitacion de patentes.

En caso de no aprobacion o requerimiento de modificaciones por parte de la Oficina de
Patentes y Marcas, la Unidad de Innovacion Tecnosanitaria, con el asesoramiento de la
empresa de gestion procedera al analisis coste/beneficio de la acciones a llevar a cabo.

de resultados

2. Procedimiento posterior a la solicitud de la patente

Desde que se inician los tramites de solicitud del titulo de propiedad industrial, hasta
que ésta es concedida se pasa por diversas fases que se recogen en los flujogramas
del PNT de Patentes y el Plan de mejora del PNT de patentes y modelo de utilidad

adjuntos como documentacion anexa.

3. Procedimiento de Transferencia de los Resultados de Investigacion

protegidos mediante patente/ modelo de utilidad

La Unidad de Innovacion Tecnosanitaria presta el apoyo necesario a los distintos
grupos del IIS-FID para la transferencia de las patentes del IIS-FIJD al sector
productivo, de tal manera que puedan ser trasladadas a la sociedad una importante
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oferta de ideas innovadoras en constante renovacion.

Para ello se disefia un plan de promocidn personalizado, mediante un analisis y estudio

detallado de los resultados obtenidos, realizando una busqueda de posibles empresas

imien

interesadas en ellos a través de distintas herramientas (tanto regionales como
europeas) destinadas a la transferencia de nuevas tecnologias, y con la colaboracion
del propio interesado.
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Flujograma solicitud proteccion resultados de investigacion mediante patente
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SANITARI A
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Sospecha

patente Expedicion Contacto

Titulo de Unidad de
Patente Innovacién

Contacto Unidad
de Innovacion

Pago de Apgyo enla
derechos de ) basqueda

interesados

anualidades en patente

acumuladas

Contacto con
Clarke and
Modet

Disefio de Plan de
Anuncio desarrollo personalizado:
en el BOPI Plan de negocio
Es Plan de operaciones
patentable? Plan financiero

Se
concede la No se
patente acepta la
patente

. Respuesta a las éHay
éHan observaciones por problemas de
participado parte del novedad o
otras entidades cnlicitanta
Formulacién de

observaciones por Solicitud de
Contacto con terceros y traslado examen adicional
entidades al ealicitanta
imnlicadas

Fin del

proceso

de resultados

Cumplimentacién
Formulario de
declaracién de invencién Procedimiento
General de
Concesion

Confirmacién de
interés y
establecimiento
% participacién

Asesoramiento
Clarke and Modet

Valoracién idoneidad de
v

éQué
procedimiento

N de concesion de
Autorizacién de

Direccion Cientifica /
Fovancia TTE_EIN

Publicacién solicitud
patente y resultado
IET (BOPI v folleto)
Presentacion solicitud de
patente a OEPM

Publicacién solicitud
patente y resultado
IET (BOPI v folleto)
éReline
requisitos para
otorgar fecha
Solicitud IET y

Abono de tasas Patente

desestimada

S
c
()
ud
)
Y
')
o
©
e
-
)
T
(@)
)

Asignacion de éSe

fecha de detectan @
presentacion ici defectos a

la solicitud

Comunicacién >
de los éSe
defectos al CTLEELED
fne solicitante los
subsanan las
deficienciac?

imien

Solicitud

dacictida

FASE DE VALORACION
FASE DE Fase previa a la solicitud de patente

PROTECCION Fase previa a la so ud de patente

| Plan promocién personalizado

Proced

Documento confidencial

Fecha de aprobacién: Mayo 2015 Instituto de Investigacién Sanitaria (11S-FJD) Pag 18/23




P Jiménez Diaz

m it Fundacion
[UNIVERSIDAD AUTONOMA |
| DEMADRID |

INVESTIGACION
SANITARIA
FUNDACION JIMENEZ DiAZ|

Flujograma solicitud proteccidn resultados de investigacion mediante modelo de utilidad

Sospecha modelo
de utilidad

Contacto Unidad
Innovacion

Expedicion del titulo [

Contactocon depatente

empresaasesora \l/

Pagode derechos

de concesion

Anuncio en el BOPI

Se concede el
modelo de utilidad

¢Es patentable?

¢Han participado
otras entidades 2

Contactocon entidades

= Cumplimentacio
implicadas

Formulario de Respuestaa las
declaraci venc observaciones por

2\ ) parte del solicitante
Elaboracién memoria
establecimiento % P
técnica

participacio Formulario de

— - observaciones por
Valoracién idoneidad 2

solicitud

de resultados

Publicacion solicitud
modelo utilidad y
resultado Solicitud

Presentacion solicitud
modelo utilidad a OEPM Clasificacion

¢Relne requisito:
para otorgar

Autorizacion Direccién
ientifica/Gerencia I1S-FJD)

desistida

éSubsanacion
defectos?

Notificacién de
deficiencias en la
solicitud

[T ’ A2
éSe detectan Comunicacion

d.e_la defectos? « | dedefectos
solicitud

Asignacion de fecha
de presentacion

Solicitud

éSesubsanan las .
desistida

deficiencias?

FASE DE VALORACION

FASE DE Fase previa a la solicitud del modelo

PROTECCION
Fase previa a la solicitud del modelo

I Plan promocién personalizado
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El IIS-FID realiza un seguimiento de la transferencia de los resultados de la
investigacion obtenidos por sus investigadores empleando para ello los siguientes

indicadores incluidos en su cuadro de mandos:

- Patentes: Dentro de este apartado se recoge la siguiente informacién:

a) Titulo de la invencidn, Titularidad de la invencién (Titulares, Fecha firma contrato
cesion de derechos del investigador a favor de la IIS-FID, Fecha firma contrato de
cotitularidad cuando proceda), Inventores.

b) Situacion en Espana: N° de solicitud, Fecha de solicitud y Fecha de concesion.

c) Situacion internacional: Oficina solicitud patente, N© solicitud, Fecha de solicitud,
Fecha de concesidn.

d) Explotacion: Estado de explotacion (Si/NO), Fecha de inicio y finalizacion

explotacion, Entidad que realiza la explotacion.

- Proyectos de innovacion: Dentro de este apartado se recoge la siguiente
informacién de los proyectos en evaluacién, desarrollo y no concedidos/ desestimados:

de resultados

a) Fecha inicio consulta

b) Investigador solicitante

c) Tematica
d) Resultado

- Acuerdos con empresas: Dentro de este apartado se recoge la siguiente
informacion:

a) Ingresos por MTAs/ Patentes y Spin-offs.

b) Ingresos por contratos prestaciéon de servicios de I+D+i con la industria, por

convenios colaboracion y donaciones.

- Informacion financiera:
% de ingresos por actividades de transferencia sobre el total.

Para contribuir a la formacidn y divulgacién sobre aspectos claves de proteccion de la
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propiedad industrial y transferencia de resultados a todos sus investigadores, el IIS-

FID ha puesto en marcha las siguientes medidas:

e Organizacion y/ participacion en seminarios formativos en el ambito de la

imien

innovacioén en tecnologias médicas y sanitarias;
e Seminarios sobre aspectos generales a tener en la gestion de la

innovacion:
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o Organizacion en colaboracion con el ISCIII de la jornada
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SAREET K, “Oportunidades en H2020 para 2014 y 2015 en el ambito de
la investigacién e innovacion del Sistema nacional de Salud.
o Organizacion “Jornada mejor Hospital Enero 2014"”
o Organizacién sesion formativa con la Unidad de Innovacién de
Parc Tauli.
o Participacidon en jornadas de difusidon de la innovacion.
o Participacion en incubadora de ideas del Hospital Clinico San
Carlos, Febrero 2014.
e Seminarios especificos en el ambito del desarrollo de proyectos
innovadores:
o Organizacion Ciclos Seminarios en Biomedicina.
o Organizaciédn reuniones internacionales en materia de
investigacion traslacional y medicina personalizada.
o Organizacion seminarios mixtos entre la Unidad Mixta IIS-
FID/ CIEMAT.
o Organizacién Seminarios Inter-institutos Acreditados dentro
del Campus de Excelencia UAM-CSIC.

e Difusiéon de aspectos clave a tener en cuenta en documentos legales y

de resultados

acuerdos con terceros: clausulas y acuerdos de confidencialidad, difusion en

foros cientificos del conocimiento relacionado con la patente
e Asesoramiento especializado:
o por profesionales en la materia (realizacion de acuerdos con empresas de
gestion de patentes)
o por gestores de la Unidad de Innovacién Tecnosanitaria.

e Difusion a nivel interno de protocolos y formularios en desarrollos internos y
colaboraciones con terceros (politica de patentes del IIS-FIJD y PNT) a través
de la Intranet y Web del Instituto. Actualizacién peridédica de los contenidos
incluidos en la intranet y la web del IIS-FIJD: jornadas, conferencias y
convocatorias, entre otros. Contacto con los grupos de investigacién para
conocer el estado de avance de sus investigaciones y proyectos e identificar
potenciales proyectos innovadores.

e Difusién de la actividad de la unidad de innovacion y su oferta tecnoldgica a
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través de la Plataforma ITEMAS. Participacion en encuentros de transferencia
tecnoldgica tales como:_2° Encuentro de Cooperacion Tecnoldgica entre UC3M
y los hospitales de ITEMAS (Madrid), _Asamblea de ITEMAS 2014 (cuya
participacion queda registrada en el acta N°01-14 de la Unidad de Innovacidn),

imien

Foro de colaboraciéon publico-privada para el desarrollo de proyectos

colaborativos dentro del Programa de RETOS en salud organizado por FENIN.
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6. Documentacion anexa

e Convenio de colaboracion marco entre la Fundacidon Jiménez Diaz y la
Universidad Auténoma de Madrid para la creacion y desarrollo del Instituto de
Investigacidn sanitaria de la Fundacién Jiménez Diaz (IIS-FID).

e Prorroga del convenio de colaboracion marco entre la Fundacién Jiménez Diaz
y la Universidad Autonoma de Madrid para la creacion y desarrollo del Instituto
de Investigacion sanitaria de la Fundacién Jiménez Diaz (IIS-FID).

e Registro de oficinas de transferencia de resultados de investigacion: Registro
OTRI-FID.

e Escrito de cambio de titularidad de OTRI-FID.

e Acta de la reunion del Consejo Rector celebrada en julio de 2013.

e Acta de la reunion del Comité Cientifico Externo celebrado en octubre de 2013.

e Actas de la Unidad de Innovacion: Acta U.I n® 01-13; Acta U.I n°® 02-14.

e Plan estratégico del I1IS-FID 2014-2018.

e Politica de patentes IIS-FID.

e Procedimiento de transferencia de resultados de investigacion (PNT Patentes).

de resultados

¢ Documento de mejora del Procedimiento de transferencia de resultados de

investigacion (pendiente de aprobacién por el Consejo Rector y el Comité

Cientifico Externo).

e Formulario de declaracién de invencion.

e Modelo declaracion de cesion de derechos de propiedad industrial e intelectual.

e Modelo acuerdo copropiedad entre el Instituto de Investigacion Sanitaria de la
Fundacién Jiménez Dias y otras partes.

e Modelo de contrato de licencia de explotacion de los derechos de explotacion
de resultados de investigacion.

e Acuerdo con la empresa Hoffmann-Eitle.

e Acuerdo de confidencialidad.

e Excel registro actividad unidad de innovacion y cuadro mando indicadores.

e Agenda 2° Encuentro tecnoldgico entre la UC3M y los hospitales de ITEMAS en
Madrid.

¢ Documentacién de actividades en las que ha participado la Unidad de
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Innovacion Tecnosanitaria:
o Programa Asamblea ITEMAS 2014.
o Presentacion grupo de trabajo Fomento de la Cultura de Innovacion y
Deteccion de Oportunidad ITEMAS
o Documentacién Seminarios organizados de gestion de la innovacion:
= Jornada “Oportunidades en H2020 para 2014 y 2015 en el

ambito de la investigacion e innovacion del Sistema nacional

imien

de Salud (Organizacién en colaboracion con el ISCIII)
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= “Jornada mejor Hospital Enero 2014”
INVESTIGACION

JTENEEY 2N = Sesion formativa con la Unidad de Innovacién de Parc Tauli..
= Incubadora de ideas del Hospital Clinico San Carlos, Febrero
2014.
o Documentacién Seminarios especificos en el ambito del desarrollo de
proyectos innovadores:
= Ciclos Seminarios en Biomedicina.
= Organizacion reuniones internacionales en materia de
investigacion traslacional y medicina personalizada.
= Seminarios mixtos entre la Unidad Mixta IIS-FID/ CIEMAT.
= QOrganizacion Seminarios Inter-institutos Acreditados dentro del
Campus de Excelencia UAM-CSIC.
e Documentacion de tramitacion de expedientes de patentes: ejemplo de modelo
de cesion, ejemplo de acuerdo de cotitularidad, ejemplo formulacion

comunicacién de invencion, ejemplo solicitud IET.

de resultados
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	Existen una serie de consideraciones previas que los investigadores deberán tener en cuenta para iniciar el proceso de protección de resultados de investigación:

	Desde la Unidad de Innovación Tecnosanitaria se informará del estado del proceso de tramitación de patentes.

	En caso de no aprobación o requerimiento de modificaciones por parte de la Oficina de Patentes y Marcas, la Unidad de Innovación Tecnosanitaria, con el asesoramiento de la empresa de gestión procederá al análisis coste/beneficio de la acciones a llevar a cabo.

	2. Procedimiento posterior a la solicitud de la patente 




