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PROLOGO

La principal motivacion para escribir esta obra ha sido facilitar el ac-
ceso a la informacion relativa a la proteccion y transferencia de tec-
nologia a todos los interesados en esta tematica y, especialmente, a
los estudiantes de materias relacionadas con la Proteccion y Transfe-
rencia de Tecnologia.

La informacion existente sobre esta materia es muy abundante y dis-
persa, por lo que se ha pretendido agruparla en un texto que facilite
a los interesados un acceso rapido a dicha informacion. Ademas, la
presente obra acompana en todo momento el texto con ejemplos
reales que permitan entender la importancia de las cuestiones trata-
das.

Para ello, la fuente principal ha sido la excelente informacion que la
Oficina Espanola de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Pa-
tentes pone a disposicion de los usuarios en sus respectivas pagi-
nas web. Ademas, tal y como se recoge en la bibliografia utilizada,
han sido obras de especial referencia los trabajos del profesor Saba-
ter (“Manual de transferencia de tecnologia y conocimiento”) para
los temas de Transferencia de Tecnologia y el material utilizado en
sus conferencias por el profesor Segura (por ejemplo, “Patentes: lo

que todo cientifico o ingeniero debe saber”) para el tema de Paten-
tes.

Las fotografias que acompafan al texto proceden de Pixabay.com,
es decir, se trata de imagenes libres de derecho publicadas con li-
cencia Creative Commons.

La obra se estructura en cuatro capitulos. En el primer capitulo se
analiza el concepto de innovacion y los mecanismos de transferen-
cia de los resultados de investigacion a la sociedad. Analizando las
distintas modalidades de transferencia y la importancia de la planifi-
cacion estratégica en el proceso de comercializacion de los resulta-
dos de investigacion.

En el segundo capitulo se estudia el concepto de proteccion de re-
sultados de investigacion y algunas modalidades de proteccion de
resultados de investigacion (derechos de autor, marcas y nombres
comerciales y disefios industriales).

El tercer capitulo se centra en el concepto de patente, sus requisi-
tos, su importancia cualitativa y cuantitativa, los elementos que inte-
gran una solicitud de patente, con especial atencion, al analisis del
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estado de la técnica, asi como a los procedimientos de las distintas
vias de concesion (nacional, europea e internacional), el coste aso-
ciado a una patente y los mecanismos para su explotacion.

Por ultimo, en el cuarto capitulo, analizaremos otras formas de pro-
teccion como los modelos de utilidad, la proteccion de variedades
vegetales, las topografias de productos semiconductores, los certifi-
cados complementarios de proteccion y el secreto industrial.

Espero que este texto sea de utilidad tanto para la formacion de
nuevos profesionales como para la reflexion del personal con expe-
riencia en todo lo relacionado con la proteccion y transferencia de
los resultados de investigacion en Espana.
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“Si piensas que eres demasiado pequefio como para
hacer una diferencia, es que no has dormido nunca

con un mosquito en la habitacion”.

Proverbio Africano




1.1.- EL CONCEPTO DE INNOVACION

Segun el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola el
término innovacion proviene del latin (innovatio, -onis) y presenta
dos acepciones:

1. Acciony efecto de innovar.

2. Creacion o modificacion de un producto, y su introduccion
en un mercado.

Segun Schumpeter (1935), el concepto de innovacion se amplia al
considerar la innovacion como “la comercializacion de todas las
nuevas combinaciones sobre la base de la aplicacion de nuevos
materiales y componentes, la introduccion de nuevos procesos, la
apertura de nuevos mercados, o la introduccion de nuevas formas
organizativas.”

Figura 1.1.- Tipos de innovacion segun su naturaleza.

Introduccién de nuevos bienes o de una nueva
’ clase de bienes.
Introduccién de un nuevo método productivo.
Apertura de un nuevo mercado.
S
% ~

Establecimiento de una nueva organizacion

De manera analoga, la Organizacion para la Cooperacion y el Desa-
rrollo Econdmicos (OCDE) en su Manual de Oslo define la innova-
cién como: “La introduccion de un nuevo, o significativamente mejo-
rado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo meto-
do de comercializacion o de un nuevo método organizativo, en las
practicas internas de la empresa, la organizacion del lugar del traba-
jo o las relaciones externas”.

Tenemos, por tanto, que distinguir entre los conceptos de invencion
e innovacion. La invencion supone tan solo la aparicion de una nue-
va idea, mientras que la innovacion implica su reconocimiento por el
mercado.

La importancia radica, no tanto, en el origen de la idea, sino en lo-
grar su reconocimiento por parte del mercado. En muchas ocasio-
nes se asocia la innovacion con una actividad relacionada con la
creatividad, el azar o la inspiracion de un momento. Pero estos ele-
mentos, que pueden ser importantes para que se dé el proceso de
innovacion, son solo algunos de los componentes que intervienen
en dicho proceso. En efecto, tener ideas es sencillo, tener buenas
ideas ya es mas complicado, pero lo que realmente constituye un
reto estratégico para las empresas es generar continuamente bue-
nas ideas y convertirlas en productos y servicios con éxito comer-
cial en el mercado.




5SABIAS QUE...2

EDISON NO INVENTO LA BOMBILLA

Aunque erroneamente se suele atribuir
el invento de la bombilla incandescente
a Edison, lo cierto es que fue Warren de
la Rue el que, basandose en una idea
anterior de Humphry Davy, coloco un fila-
mento de platino (por él haria pasar elec-
tricidad) en el interior de un tubo de va-
cio. Al arder el filamento, consiguio emi-
tir luz y calor, pero debido a la casi ine-
xistencia de gas dentro del tubo, el fila-
mento pudo calentarse lo suficiente co-
mo para iluminar sin llegar a quemarse.

Esto ocurriria en 1940, pero tuvieron que
pasar treinta y cinco anos hasta que Hen-
ry Woodward y Matthew Evans patenta-
ran una variacion de la idea de Warren
de la Rue en Canada, con las mejoras

« ((eommn)

que a lo largo del tiempo se habian ido
haciendo sobre el trabajo original.

Cuatro afnios mas tarde, Edison compro
Su patente, ya que los inventores cana-
dienses no habian tenido recursos para
llevarla al mercado. Seria el norteameri-
cano el que comenzaria con su comer-
cializacion, casi 40 anos despues de
que la invencion de la primera bombilla
tuviera lugar.

Fuente: Bernardo (2013).
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Podemos concluir, que una innovacion es la puesta en practica
de una solucion nueva, dirigida a mejorar la competitividad o el
rendimiento de la empresa, o el conocimiento y habilidades de
las personas. La creatividad esta en la base de este proceso de
innovacion que comprende la implantacion de nuevos métodos
de marketing, organizativos y procesos de gestion, modelos de
negocio, procesos y productos.

La innovacion no esté, por tanto, restringida al desarrollo de nue-
vos productos, ni al desarrollo tecnolégico, ni al desarrollo de
ideas revolucionarias.

Asi, segun su grado de novedad podemos hablar de innovacio-
nes incrementales, consistentes en pequefos cambios dirigi-
dos a incrementar la funcionalidad y las prestaciones de la em-
presa e innovaciones radicales que son aquellas que crean
nuevos productos o procesos que no pueden entenderse como
una evolucion natural de los ya existentes.

La creatividad estd en la base del
proceso de innovacién y, por tan-
to, las personas son el activo cla-
ve en dicho proceso.
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1.2.- LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. nes y con los mismos beneficios que el proveedor, para lograr sus

g o , objetivos de innovacion tecnologica.
Generalmente, se habla de “innovacion tecnoldgica” cuando la inno-

vacion se consigue gracias a la utilizacion de la tecnologia o de los  De hecho, hablar de transferencia implica que exista un acuerdo
conocimientos cientificos y tecnolégicos, o supone para la empresa  consensuado (licencia, proyecto, incorporaciéon de personal...) en-
la introduccion de un cambio técnico en sus productos 0 procesos. tre el proveedor y el receptor de la tecnologia para este fin. En aque-
llos casos en los que no se produce este acuerdo formal entre am-
bas partes y el receptor solamente accede a una parte del conoci-
miento, quizas sea preferible hablar de transmisién de conocimiento
y no de transferencia. En estos casos puede producirse una divulga-

A. Fuentes internas: departamentos propios de investigacién  Cion del conocimiento pero que puede ser insuficiente para su apro-
y desarrollo tecnolégico (I+D). vechamiento comercial en la creacion de innovaciones.

Si las empresas desean crear innovaciones tecnolégicas deben dis-
poner de las tecnologias adecuadas, las cuales pueden obtenerse
a partir de dos fuentes complementarias:

B. Fuentes externas: colaboracion con proveedores 0 socios
externos ajenos a la empresa para la adquisicion de la tec-
nologia cuando ya esta disponible o el desarrollo de la mis-
ma en caso contrario.

Es en este ultimo caso (tecnologia procedente del exterior de la em-
presa) cuando se habla de transferencia de tecnologia como un me-
canismo por el que la empresa accede a los recursos o activos tec-
nolégicos que necesita para innovar.

Podemos definir la transferencia de tecnologia como un conjunto
de acciones cuyo objetivo es obtener un rendimiento comercial en
el mercado de las capacidades investigadoras y los resultados de
investigacion de las actividades de |+D que realizan las universida-
des, institutos, otros centros de investigacion y empresas. Corres-
ponde a una etapa del proceso global de valorizacion y posterior
comercializacion de la tecnologia. 4

El objetivo de la transferencia de una determinada tecnologia es po-
sibilitar que el receptor utilice la tecnologia en las mismas condicio-
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En el proceso de transferencia de tecnologia in- dio de puesta en valor de su conocimien-
tervienen las siguientes partes o actores: to.

M Proveedor de la tecnologia: Se trata de la [ Receptor de la tecnologia: Se trata de or-
entidad que desarrolla o comercializa la ganizaciones con necesidad de innovar a
tecnologia, como por ejemplo una universi- través de la tecnologia y que utilizan la
dad, un organismo de investigacion, un transferencia de tecnologia como estrate-
centro tecnolégico o0 una empresa con ca- gia empresarial para mejorar su competiti-
pacidad de investigacion (I+D) y que utili- vidad.
za la transferencia de tecnologia como me-




™ Intermediarios del proceso: Puede tratarse de entidades
intermedias publicas, semipublicas o privadas sin animo de
lucro de apoyo a proveedores y/o receptores como las ofici-
nas de transferencia, parques cientificos y tecnoldgicos,
agencias de desarrollo, fundaciones, camaras de comercio,
asociaciones, redes de transferencias, etc. También pueden
ser entidades privadas con animo de lucro contratadas por
las partes como consultores, asesores, abogados, agentes
de propiedad industrial e intelectual, etc.

Siguiendo a Gonzélez Sabater (2011) este proceso de transferen-
cia de tecnologia permite al proveedor de la misma la rentabiliza-
cion econdmica de las inversiones realizadas en |1+D, el acceso
al mercado, el aumento de la competitividad, el aprovechamiento
de mejoras de la tecnologia desarrollados por el receptor, asi co-
mo el acceso al conocimiento y las infraestructuras del receptor.
Como inconvenientes para el proveedor podemos sefialar la posi-
ble amenaza competitiva de que el receptor se convierta en com-
petidor futuro, la necesidad de incrementar la inversion en la tec-
nologia para poder realizar asistencia técnica al receptor, asi co-
mo la posible pérdida de control de la tecnologia.

Por su parte, las ventajas para el receptor de la tecnologia se
centran en el aumento de su competitividad, el acceso al conoci-
miento e infraestructuras del proveedor de la tecnologia, la reduc-
cion de riesgo técnico, costes y tiempo de diseno y desarrollo de
nuevos productos y procesos. Como inconvenientes podemos
sefialar la disminucion de capacidad tecnoldgica, la dependen-
cia tecnologica del proveedor, la necesidad de inversion para uti-
lizar efectivamente la tecnologia y las posibles restricciones a la
competencia que pueda imponer el proveedor.
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1.3.- ETAPAS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

Podemos sefialar que el proceso de la transferencia de conocimien-
to puede ser visto como una “cadena de valor” que nos debe permi-
tir transitar desde la investigacion hasta su transformacion en nue-
VoS 0 mejorados productos y servicios que las empresas traslada-
ran al mercado a través de la innovacion.

Este proceso se puede estructurar en tres etapas claramente defini-
das: evaluacion, valorizacion y comercializacion (Testar, 2012).

4 Evaluacioén. Consiste en la verificacion de la novedad de los
resultados de la investigacion, de su caracter de verdadera
invencion, y de su posibilidad de proteccion, sea mediante pa-
tente o por otras vias, condicidon indispensable en la mayoria
de los casos para poder iniciar el proceso de transferencia.

M Valorizacion. Es la etapa que en general comporta un mayor
y mas diverso numero de pasos, y consiste globalmente en la
realizacion de un conjunto de procesos dirigidos a aportar va-
lor a los resultados de la investigacion o a la tecnologia objeto
de transferencia, con el fin de verificar si cumple los requisitos
para poder ser trasladada de manera efectiva al mercado.
(ver apartado 1.4).

M Comercializacion. Se trata de la cesion, transmision y/o venta
de la tecnologia a la empresa cliente, que en caso de encon-
trarse y de llegar a un acuerdo con ella, sera la responsable
de llevarla al mercado, en forma de un producto o servicio con-
creto, dando lugar a la generacion de innovacion y culminan-
do el proceso de transferencia (ver apartado 1.5).
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1.4.- LA VALORIZACION DE LA I+D

La valorizacion de la [+D es la accion y el efecto de aumentar el va-
lor de algo asociado a la investigacion y al desarrollo. Consiste en la
aportacion de valor a las capacidades y resultados de investigacion
susceptibles de uso econémico o social con el objetivo de que resul-
ten de interés para empresas y organismos y que les lleve a adquirir-
los y a aprovechar su valor.

Los elementos que proporcionan valor a los resultados de la investi-
gacion normalmente son los siguientes:

Detectar o identificar un modo de explotaciéon econémica de
los resultados que represente ventajas competitivas en un de-
terminado mercado y que generen beneficios.

Proteger el conocimiento por alguna via que permita disponer
de condiciones de exclusividad para quien lo explote, que le
permita acometer las inversiones que se necesitan con un cier-
to nivel de garantia de retorno.

Valorar (no valorizar) el precio y otras condiciones economi-
cas que se puedan obtener en compensacion por los dere-
chos de explotacion.

Promover o dar a conocer las capacidades y resultados a las
personas y organizaciones que puedan mostrar interés por la
explotacion econdmica o social.

Realizar pruebas de concepto. Hacer pruebas, demostracio-
nes y estudios adicionales en condiciones reales (no en labora-
torio) que validen técnicamente el interés en los resultados pa-
ra su explotacion econdmica.

Por tanto, la valorizacion de la 1+D consiste en: detectar, proteger,
valorar, promover y probar la tecnologia innovadora en el mercado.




1.5.- COMERCIALIZACION: EL MARKETING TECNOLOGICO

Las empresas innovadoras de base tecnoldgica, las spin-off univer-
sitarias e incluso los grupos de investigacion que realizan 1+D, des-
tacan por su capacidad creativa, sin embargo suelen fallar a la hora
de convertir ideas y prototipos en productos de interés para el mer-
cado.

El marketing tecnolégico o de la tecnologia es el que se necesita pa-
ra la comercializacion de productos muy innovadores o de resulta-
dos de la I+D. Se suelen distinguir 5 etapas en el proceso de elabo-
racion de un plan de marketing tecnolégico.

I.  Andlisis estratégico de la situacion.- |dentificar fortalezas y
debilidades del proveedor de la tecnologia, amenazas y opor-
tunidades del entorno tecnoldgico, asi como analizar el merca-
do relacionado con la tecnologia a promocionar (competido-
res, clientes, etc.).

Ill. Definicion de los objetivos y estrategia.- Determinar las me-
tas a alcanzar por el proveedor de la tecnologia a partir de la
situacion detectada en la fase de andlisis estratégico (clientes,
mejorar la imagen tecnoldgica, posicionarse en un merca-
do,...), asi como las estrategias necesarias para conseguir di-
chos objetivos.

lll. Elaboracion del plan de accion. Definir las tareas concretas
(plan operativo) a realizar sobre las variables de marketing o
de marketing-mix (producto, precio, distribuciéon y promocion)
para alcanzar los objetivos propuestos.

IV. Asignacion de presupuesto y calendario. Asignar recursos
econdmicos y una planificacion temporal para el plan de ac-
cion

V. Diseno del seguimiento y control. Comprobar si se van cum-
pliendo los objetivos previstos y aplicar las medidas correcto-
ras en caso contrario, una vez en marcha el plan de marketing.

Siguiendo a Gonzalez Sabater (2011) desarrollaremos las politicas
de marketing tecnologico a realizar dentro del plan accion:

1.5.1.- El producto tecnoldgico

El producto es la tecnologia, resultado de investigacion o conoci-
miento a promocionar. Se trata del “paquete tecnolégico” a comer-
cializar constituido principalmente por:

™ Aspectos tangibles: equipos e infraestructura.

M Aspectos intangibles: conocimiento documentado (planos, es-
qguemas, procedimientos...), conocimiento no documentado (sa-
ber hacer, experiencia,...)

M Aspectos legales: derechos de propiedad concedidos (paten-
tes, disefios) y secreto industrial.

M Aspectos de adopcion: servicios complementarios, necesidad
de adaptacion al cliente (normativa, condiciones del pais de
destino...), asistencia para la implementacion y uso de la tecno-
logia, formacion de personal...
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En la politica de producto se in-
cluye la definicién del “paquete
tecnolégico” y la eleccién del
mercado objetivo.

Dentro de la politica de producto también se
procede a realizar la definicion del mercado y
cliente al que va dirigida la tecnologia, tratando
de realizar una segmentacion del mercado acor-
de a los objetivos fijados por la organizacion.
Para ello se procedera a identificar:

M Sector de aplicacion de la tecnologia
(usos potenciales de la tecnologia).

™ Tipo de cliente potencial (usuario final, in-
tegrador de tecnologia).

M Existencia de competidores e influencia
de sus alternativas tecnologicas.

M Estimacion del tamano de mercado, etc.
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1.5.2.- El precio de la tecnologia. El precio de la tecnologia debe:

Habitualmente, uno de los principales problemas a los que se en- ¥ Ser acorde al mercado y no desorbitado, a pesar del posible
frentan los proveedores de tecnologia (especialmente, cuando se elevado coste de desarrollo.

trata de investigadores de universidades y centros publicos de in-
vestigacion) es que desconocen el valor real de sus resultados de
investigacion y tienen a infravalorar sus desarrollos tecnolégicos.

¥ Permitir un resultado positivo de la transaccién para tanto el pro-
veedor como el receptor (es lo que se conoce como condicio-
nes ganar - ganar o win-win).

Por ello, es necesario disponer de una estimacion inicial acerca del

coste de la tecnologia para que tanto el proveedor como el receptor

puedan comprender el orden de magnitud aproximado de la tran-

saccion, asi como para afrontar con mayor garantia la fase de nego-

ciacion.

™ Permanecer entre unos umbrales minimo y méaximo, prefijados
de antemano, que marcaran los limites econémicos de la nego-
ciacion.

Poner precio a una tecnologia depende de diversos factores:

|. Tecnologicos (tipo de tecnologia, estado de desarrollo, comple- ~a
jidad técnica...).

II.  Legales (derechos de propiedad disponibles, duraciéon de la & E
proteccion legal...).

[ll.  Empresariales (tipo de colaboracion, necesidad de asistencia
técnica o personal especializado...).

IV.  Comerciales (potencial de mercado, exclusividad en la licen-
cia, territorios de concesion...).




Existen varias metodologias para valorar econdémicamente la tecno-
logia:

1. Estimacion del “precio de transferencia” de la tecnologia en fun-
cion del precio de la tecnologia en otros casos similares ocurri-
dos en el mercado (mismo sector, misma area cientifica, mismo
territorio...).

2. Estimacion del “valor de mercado” de la tecnologia en funcion de
las ganancias que podria obtener el receptor al utilizar la tecnolo-

gia.

3. Estimacion y ponderacion de una serie de factores de interés (“te-
chnology rating”) tales como la fortaleza de la tecnologia, su po-
tencial del mercado, la competitividad del sector objetivo, etc.

1.5.3.- Canales de distribucion.

Entre los principales canales de distribucion o difusion de la tecnolo-
gia que pueden emplearse podemos destacar los siguientes:

l. Red de contactos personales.- La red de contactos persona-
les tanto de los gestores de transferencia como de los propios
investigadores es el mejor camino para llegar a potenciales
clientes. El objetivo es hacer networking o aprovechar la red
de contactos, tanto “real” como “virtual” para llegar a clientes.

Il.  Redes de transferencia de tecnologia.- Sistemas de informa-
cion formalizados en torno a colectivos y/o individuales para la
difusion entre sus miembros de oportunidades de tecnologia y
conocimiento. Pueden incluir derechos de propiedad, conoci-

miento cientifico y técnico, busquedas de socios para proyec-
tos, etc.

Enterprise Europe Network (EEN) es una de enterprise
las principales redes de transferencia de tec-
nologia y apoyo a las empresas con alcance europe

network

internacional. Esta promovida por la Direccion
General de Empresa e Industria de la Comi-
sion Europea y la prestacion de sus servicios
es gratuita para los usuarios. A ella pertenecen mas de 600 organizacio-
nes (agencias de desarrollo, institutos tecnoldgicos, camaras de comer-
cio, universidades, conferencias empresariales, etc.) de 54 paises.

[ll. Portales web tecnoldgicos y de innovacion. Portales web de
oferta tecnolégica (technology marketplaces) de multiples pro-
veedores, generalmente creados por intermediarios privados.
Puede tratarse de portales propios desarrollados por un pro-
veedor en concreto para la promocion de su tecnologia (univer-
sidad, centro tecnologico...), asi como por colectivos (asocia-
ciones, fundaciones...) para informar de la tecnologia de sus
miembros o colaboradores. Generalmente incluyen tecnologia
y derechos de propiedad y conocimiento cientifico.

Practicamente todas las universidades esparolas disponen de un portal
de estas caracteristicas donde se describe su oferta de patentes y las ca-
pacidades tecnologicas de sus grupos de investigacion. Del mismo modo,

el Ministerio de Defensa ha desarrollado un Portal de Tecnologia e Innova-
cion donde se muestra una vision global de las capacidades existentes,

fomentar el conocimiento mutuo y la colaboracién entre todos los agentes

de la I+D de Defensa.
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MWC Barcelona Mobile World Congress es el evento
mds importante del mundo en cuanto a tecnologias pa-
ra la telefonia mévil, siendo el lugar donde empresas

proveedoras de servicios méviles, fabricantes de teléfo-
nos mdviles, distribuidores de contenidos, etc. muestran
todas las novedades presentes y futuras en este inquie-
to mundo de la telefonia mévil.

Consultores tecnolégicos, de in-
novacion y de empresa.- Interme-
diarios privados que proporcionan
asistencia tanto a proveedores co-
mo receptores tecnologicos en el
proceso de transferencia. Se trata
de una figura habitual en el mundo
anglosajon, pero no tan habitual en
nuestro pais, que reciben el nom-
bre de “brokers tecnoldégicos”. Son
firmas consultoras especializadas
cuya mision consiste en conocer
las necesidades en materia de 1+D
qgue tienen o van a tener las empre-
sas, y como conocen los nichos de
especializacion de los diferentes
departamentos e investigadores uni-
versitarios, procuran casar esa ca-

«  ((roxmon)

pacidad investigadora con las nece-
sidades de investigacion de las em-
presas.

Eventos.- Eventos de diversa indo-
le (transferencia de tecnologia, cien-
tificos, empresariales, sociales...)
donde se pueden generar conver-
saciones informales o formales pa-
ra difundir informacion sobre la tec-
nologia y llegar a clientes finales.
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VI.  Publicaciones especializadas.- Medios de comunicacion es-
pecializados en la difusion de informacion tecnoldgica desarro-
llados por grupos o medios de comunicacion, intermediarios
publicos y/o privados, y también por proveedores tecnoldgicos
como universidades o centros tecnoldgicos a través de sus ma-
teriales de comunicacion.

VIl. Entidades intermedias.- Entidades, generalmente sin animo
de lucro (publicas o semipublicas), con actividad, total o par-
cial, en transferencia de tecnologia y conocimiento: oficinas de
transferencia, parques tecnolégicos, agencias de fomento o
desarrollo, fundaciones, asociaciones, camaras de comercio,
etc.

1.5.4.- Comunicacion de la tecnologia.

Los pasos que deberian seguirse para la elaboracion de la estrate-
gia de comunicacion de la tecnologia, es decir, para informar, sensi-
bilizar y captar al cliente de forma efectiva, serian los siguientes:

l. Definicion del mensaje publicitario, eleccion de aspectos a
destacar en la comunicacion (principal innovacion de la tec-
nologia, mejoras técnicas...), disefio de la idea de posiciona-
miento deseada en la mente del cliente (liderazgo tecnoldgico,
versatilidad productiva...), etc.

Il.  Eleccién y disefiio de los materiales promocionales para ca-
da uno de los canales.

[ll.  Elaboraciéon del dossier de transferencia de tecnologia co-
mo medio material de agrupar la informacién anterior:

Las distintas acciones de comunicacion podemos agruparlas en las
siguientes categorias:

M Marketing directo. Supone un contacto directo con clientes po-
tenciales de forma personal e individualizada mediante llama-
das telefénicas, envio e-mails, otros medios basados en inter-
net, visitas personalizadas, etc.

i Publicidad. Contratacion de publicidad en medios de comuni-
cacion de audiencia masiva: tradicionales (prensa, radio, televi-
sion) y/o especializados (revistas técnicas sectoriales), asi co-
mo los nuevos mecanismos de publicidad online en buscado-
res de internet (Google) y otros portales de internet.

M Participacién en eventos. Participacion en eventos relaciona-
dos con la transferencia de tecnologia: ferias, jornadas de trans-
ferencia de tecnologia, demostraciones y presentaciones de
tecnologia, reuniones con grupos de clientes, misiones tecnolo-
gicas...

[ Promociones de ventas. Utilizacion de incentivos para impul-
sar la adquisicion de tecnologia, la contratacion de proyectos
de |+D o la realizacion de servicios tecnologicos: incentivos pu-
blicos —cheques innovacion—, premios y concursos de innova-
ciones tecnoldgicas, documentacion gratuita (informes, estu-
dios de mercado...), asesoramiento y consultoria sin coste (soli-
citud de ayudas publicas...), descuentos...

4 Relaciones publicas. Con medios de comunicacion (envio de
comunicados de prensa informativos y promocionales, ruedas
de prensa, conferencias, visitas, contactos directos con perio-
distas influyentes...), con instituciones publicas (lobby...), con
entidades empresariales (asociaciones, inversores privados...),
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con el entorno socioecondmico (agrupaciones o colectivos de
interés, patrocinio y mecenazgo...), a nivel corporativo (publica-
ciones, informes anuales, personal interno...), etc.

También, se incluiria en esta categoria el patrocinio de eventos
(ferias, jornadas, conferencias, actos ludicos musicales o depor-
tivos...), mecenazgo de actividades (cientificas, culturales, me-
dio ambientales, culturales...), etc.

@ Punto de venta. Aspecto externo de las instalaciones del provee-
dor tecnoldégico donde se atiende al cliente potencial (exposito-
res de material promocional, carteleria, imagen corporativa, mer-
chandising, etc.).

M Marketing digital. Utilizacion masiva de los medios de comunica-
cion digitales, los cuales incluyen medios digitales, propiamente
dichos (movil, tv...), de internet (posicionamiento, publicidad, e-
mail...) y sociales (web 2.0: blogs, nanoblogs, redes sociales...).
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1.6.- MODALIDADES DE TRANSFERENCIA

El andlisis de las modalidades de transferencia de conocimiento se
puede abordar desde distintas opticas (segun el grado de formaliza-
cion de los acuerdos, segun su caracter comercial o no, segun la
via de transferencia, segun su ambito geogréfico, etc.). Sin embar-
go, y atendiendo a los objetivos del presente texto, nos vamos a
centrar en la clasificacion que suele realizarse considerando donde
reside la fuerza motriz del proceso.

Asi, se habla de market pull cuando es el mercado el que “tira” de
los resultados de la investigacion; y de science push o technology
push cuando es la ciencia la que “empuja” para llegar al mercado.

1.6.1.- “Market pull”

Hablamos de market pull cuando es el mercado el que “tira” de los
resultados de la investigacion, es decir, cuando son las empresas la
que se dirigen al mundo de la investigacion en busca de respuestas
a sus necesidades sea de 1+D o de innovacion. Esta aproximacion
puede ser especifica, a la busqueda de capacidades y/o resultados
concretos, o genérica, apoyando la empresa una colaboracién con
la universidad/ centro de investigacion a medio/largo plazo, estable-
ciendo unas normas por las cuales, en su caso, se beneficiaria de
los avances de la investigacion que contribuye a financiar.

Podemos diferenciar dos tipos de investigacion en esta modalidad:
la investigacion por contrato y la investigacion colaborativa. Tam-
bién se incluye en esta modalidad la movilidad de investigadores.

A) Investigacion por contrato. Se produce cuando la empresa
‘contrata”, por un determinado importe y con unas condiciones de-
terminadas, un proyecto concreto de [+D el cual, sin estar exento
del riesgo inherente a cualquier proceso investigador, implica un
riesgo “acotado”, tanto en importe como en tiempo, que sera el del
contrato y su duracion (Testar, 2012).

Supone normalmente el primer contacto de las empresas a la cola-
boracion con las universidades y centros publicos de investigacion,
externalizando en muchos casos una parte o incluso la totalidad de
sus actividades de 1+D.

Es la modalidad de transferencia elegida por muchas pequefas y
medianas empresas en nuestro pais. La dificultad normalmente resi-
de en buscar entre los grupos de investigacion existentes en una
universidad aquel que reuna las capacidades adecuadas para satis-
facer la necesidad de la empresa que contacta con la institucion.
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La investigacién colaborativa per-
mite abordar retos de mayor en-
vergadura que la investigacién
por contrato

B) Investigacion colaborativa. Consiste en el
establecimiento de una relacion, a menudo mas
a largo plazo que la investigacion por contrato,
y en la que en bastantes casos participan mas
de un grupo de investigacion y/o méas de una
empresa, de manera que, de forma fisica o no,
participan en el proyecto tanto investigadores
de la centros publicos de investigacion como
de las empresas y que se dirige a abordar retos
de mayor envergadura.

« GED -

Con objeto de disminuir los costes del riesgo
del proyecto y también como instrumento de es-
timulo a la colaboracion la investigacion colabo-
rativa ha contado y cuenta con el apoyo econo-
mico de distintos instrumentos como fueron los
proyectos CENIT y el Programa INNPACTO en
el ambito estatal o diferentes proyectos del Pro-
grama Marco de la UE.
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C) Movilidad de recursos humanos. Supone la movilidad de recur-
sos humanos hacia el sector productivo, ya sea mediante la incorpo-
racion de doctores y tecnélogos a empresas, o la incorporacion tem-
poral de cientificos a las mismas. Aqui el objeto de la transferencia
esta constituido principalmente por un know how.

En esta modalidad es de destacar la existencia de programas de
ayudas publicas como Torres Quevedo, que supone ayudas de una
duracion de tres afos a empresas, centros tecnoldgicos de ambito
estatal, centros de apoyo a la innovacion tecnoldgica de ambito es-
tatal, asociaciones empresariales y parques cientificos y tecnolégi-
cos para la contratacion laboral de doctores que desarrollen proyec-
tos de investigacion industrial, de desarrollo experimental o estudios
de viabilidad previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los
investigadores, asi como estimular la demanda en el sector privado
de personal suficientemente preparado para acometer planes y pro-
yectos de 1+D, y ayudar a la consolidacion de empresas tecnologi-
cas de reciente creacion.

En los dos gréficos de la derecha, con datos del informe COTEC,
observamos como el sector empresarial contrata a un bajo porcenta-
je de investigadores si lo comparamos con otros paises de nuestro
entorno. En Alemania y Francia el porcentaje de investigadores que
desarrollan su actividad en el sector empresarial es considerable-
mente mayor que en Espafa, pero también lo es en ltalia, donde pe-
se a contar con menor proporcion de investigadores respecto al em-
pleo, su reparto entre los sectores publico y privado esta mas equili-
brado.

Fuente: COTEC (2018)
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1.6.2.- “Science Push”

Las modalidades de transferencia que se engloban bajo
la denominacion “science push” son aquellas en que los investi-
gadores, con el apoyo de las instituciones a las que pertenecen,
impulsan el proceso de transferencia, bien sea a través de la pro-
teccion de los resultados de la investigacion y su posterior comer-
cializacion, o bien mediante la creacion de una nueva empresa,
una spin-off, generada a partir de los resultados de la investiga-
cion o know-how derivado (son las denominadas “Empresas de

base tecnolégica o EBT).

A/ Comercializacion de la propiedad industrial de los resulta-
dos de la investigacion
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La transferencia de tecnologia basada en el “science push” se
articula entorno a la proteccion de los resultados de la investiga-
cion, la cual transforma el nuevo conocimiento. Para poder hacer
efectiva la transferencia se dispone de las siguientes modalida-
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l. Contratos de licencia de tecnologia.- Bajo esta modalidad
se transfieren los derechos de explotacion de una tecnolo-
gia, manteniendo la propiedad de la misma, a cambio de
un precio (pagos fijos iniciales y pagos variables o royal-
ties). Es posible limitar el derecho de explotacion a determi-
nados usos o aplicaciones de la tecnologia, mercados o zo-
nas geograficas y a un determinado periodo de tiempo.
Ademas, el licenciatario puede ser el unico autorizado para
explotar la tecnologia o0 en concurrencia con otros.
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Contratos de know-how.- E| objeto que se transfiere en este
tipo de contratos son conocimientos técnicos de caracter se-
creto con aplicacion comercial o industrial, que por su natura-
leza no se pueden patentar. Estos suelen tomar la forma de
contratos de cesion o licencia de know-how e implican la fir-
ma previa de un acuerdo de confidencialidad.

Contratos de cesion de tecnologia. Son habitualmente con-
tratos de venta de tecnologia. A diferencia de los contratos
de licencia, aqui se transfiere no solamente los derechos de
explotacion, sino también la propiedad de la misma.

Contratos de asistencia técnica.- Estos contratos no tienen
un caracter secreto y pueden constituir una prestacion de ser-
vicios accesoria a la transferencia de know-how o de otros
bienes, que tiende a facilitar la explotacion o uso de la tecno-
logia (ej. formacion de personal, asistencia a la explotacion
durante un periodo determinado de tiempo, transmision de
documentos).

Los acuerdos de confidencialidad (ver modelo de la derecha)

suelen acompanfar los anteriores contratos y son especialmente im-

portantes en los procesos de negociacion y de preparacion de pro-

yectos. El objetivo de los acuerdos de confidencialidad es fijar las

condiciones en las que se transfiere informacion confidencial o se-
creta entre varias entidades. Entre otros aspectos se especifica
qué informacion se transfiere, para qué se puede utilizar, y durante
cuanto tiempo debe permanecer confidencial.

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 8
REPRESENTADA POR Y POR LA OTRA PARTE D. AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

Declara la Empresa , por conducto de su representante:

* Que es una sociedad mercantil debidamente constituida, como consta en la escritura publica
,otorgada ante D. , Notario de

o DL vecino de con Documeto de identidad en
representacion de la mencionada empresa.

Que es su voluntad obligarse en los términos de éste contrato.
Declara el Comprador, por medio de:
. D vecino  de con con Documeto de

identidad. en representacién propia.
* Que es su voluntad obligarse en los términos de éste contrato.

Declaran las partes, pro conducto de sus representantes:

1. Que han decidido transmitirse mutuamente cierta informacién confidencial, propiedad de cada
una de ellas, relacionada con tecnologias, planes de negocios internos, y otros tipos, a la que en
lo sucesivo se le denominard “Informacién Confidencial”, relativa a la venta de una de las
partes de los servicios de

2. Que cualquiera de ellas, en virtud de la naturaleza de éste contrato, podra constituirse como parte
receptora o parte divulgante.

3. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a celebrar el presente
convenio y manifiestan su libre voluntad para obligarse en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes se obligan a no divulgar a terceras partes, la “Informacién Confidencial”, que
reciban de la otra, y a darle a dicha informacién el mismo tratamiento que le darfan a la informacion
confidencial de su propiedad.

Para efectos del presente convenio “Informacién Confidencial” comprende toda la informacién divulgada
por cualesquiera de las partes ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en
cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte
receptora.

SEGUNDA. La parte receptora se obliga a mantener de manera confidencial la “Informacion
Confidencial” que reciba de la parte divulgante y a no darla a una tercera parte diferente de sus abogados
y asesores que tengan la necesidad de conocer dicha informacién para los propésitos autorizados en la
Cldusula Sexta de éste convenio, y quienes deberdn estar de acuerdo en mantener de manera confidencial
dicha informacién.

TERCERA. La parte receptora se obliga a no divulgar la “Informacién Confidencial” a terceros, sin el
previo consentimiento por escrito de la parte divulgante.
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5SABIAS QUE...2

GRAHAM BELL NO INVENTO EL TELEFONO

Cuando alguien piensa en la invencion
del teléfono, la figura de Alexander Gra-
ham Bell viene a nuestra cabeza. Sin em-
bargo, no fue el estadounidense sino el
ingeniero italiano Antonio Meucci el que
realizo el primer prototipo de un dispositi-
Vo telefonico.

Meucci vivia en Staten Island, un distrito
de Nueva York, y alli trabajaba en un pro-
yecto que habia comenzado inicialmente
en Cuba, antes de emigrar a los Estados
Unidos. En su casa fue capaz de inven-
tar un dispositivo para comunicarse en-
tre la planta baja y el primer piso de su
vivienda y logro ampliar dicho rango
cuando su esposa cayo enferma, hacien-
do que aquel teléfono primitivo funciona-
ra desde su laboratorio a la habitacion
de su mujer, situada en el segundo piso
de la vivienda.

« (o

Los principales problemas a los que se
enfrentdo Meucci fueron su escasez de
recursos y no dominar el inglés, ni el
mundo de los negocios. Aunque consi
gquio proteger parcialmente su invencion
en 1871 (sin costear sin embargo la soli
citud completa de la patente del teléfo
no), no pudo renovar dicho documento a
partir de 1874. Seria 2 afios mas tarde
cuando Bell consiguiera patentar la via
de comunicacion telefonica ideada por
Meucci. El primero conocia el prototipo
del italiano porque este guardaba sus
materiales en el laboratorio donde el nor
teamericano trabajaba habitualmente.

Aunque la patente de Bell caduco en
1893, y en 1887 ya se intento anular por
primera vez por fraude, en los anales de
la Historia quedaria grabado el nombre
del norteamericano, y no de Meucci, co-
mo el “inventor del teléfono”.

Fuente: Bernardo (2013)
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B) Creacion de una spin-off.

Una de las modalidades de transferencia de tecnologia de ma-
yor impacto en el entorno es la creacion de empresas generadas
a partir de resultados de la 1+D publica o surgidas del entorno
de esta, es decir las llamadas spin-off.

Una spin-off es aquella empresa de nueva creacion cuya iniciati-
va parte del personal de una universidad o centro publico de in-
vestigacion para transferir al mercado aquel conocimiento, tecno-
logia o resultado de la investigacion generado en el ambito inves-
tigador, de alto valor afiadido y con potencial econémico.

Este proceso tiene las siguientes caracteristicas principales:
] Participan miembros de los centros de investigacion.

™ Implica un proceso de transferencia de tecnologia: los re-
sultados de la actividad investigadora son transmitidos
por el centro de investigacion a la empresa.

™ Cuentan con un gran componente de [+D+i.

¥ Gozan de un alto potencial econémico.

En Espaiia el nimero de empresas spin-
off se ha incrementado notablemente en
la ¢ltima década.
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2.1.- LAPROPIEDAD INDUSTRIAL.

Se entiende por propiedad intelectual el conjunto de derechos que
protegen las creaciones del intelecto.

En una gran mayoria de paises la propiedad intelectual se divide
en dos ramas derecho de autor, que protege las creaciones litera-
rias y artisticas (novelas, esculturas, fotografias, bases de datos y
programas de ordenador, etc.) y propiedad industrial que protege
las creaciones técnicas (invenciones y disefios a través de paten-
tes y disefios industriales)y su identificacion en el mercado (marcas
y nombres comerciales).

Propiedad
Industrial

grera formado por un pitorro que dosifica el
liquido y un recipiente, de vidrio transparen-
te, conico, que permite a la vez recoger las

gotas de aceite y la entrada de aire en el ma-
traz. Como no se protegio ni su tecnologia
(patente o modelo de utilidad) ni su forma

(modelo industrial) fue comercializada varios
anos después con bastante éxito por la em-
presa catalana Vingon.

W El disefio era un conjunto de aceitera y vina-

Podemos considerar como principales modalidades de proteccion
de la propiedad intelectual las siguientes:

i Derechos de autor.

hos d 85
© .

Derechos de ET ndelos de utilidad
© g arcas, nombres comerciales
§° T efo industrial
a O

e Ob

* Progra Variedades

e Basesde d vegetales

web

Sin embargo, en nuestro pais, se diferencia entre propiedad Intelec-

™M Marcas y nombres comerciales
™ Disefios industriales.

™ Patentes.

M Modelos de utilidad.

M Sistema de proteccion de variedades vegetales.

tual (derecho de autor) y propiedad industrial (patentes, marcas y
disefios industriales).

La importancia de proteger las invenciones reside en que de no hacerlo
no podremos exigir a otras su no utilizacion sin nuestro permiso. Asi, por
ejemplo, en 1961 Rafael Marquina invento las vinagreras antigoteo, dise-
Ao emblematico que ha sido objeto de numerosas copias a nivel mundial.

™M Proteccion de topografia de productos semiconductores.
™ Certificados complementarios de proteccion.

M Secreto industrial.
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5SABIAS QUE...2

EL CASO DE SOLARTEX'Y SUNTEX

En 2001, Solartex, Inc. (Solartex), empresa
pequena de investigacion y desarrollo en el
ambito de la energia solar, inventé un gén
ero que absorbe la energia solar y la con
vierte en energia térmica. La ropa invernal
fabricada con este género es sumamente
liviana y muy abrigada incluso en las tempe
raturas mas bajas. Antes de dar a conocer
Su invencion al publico, Solartex solicito y
recibio patentes por su géenero revoluciona-
rio en los Estados Unidos y en el extranjero.

Al cabo de una busqueda minuciosa de
marcas de fabrica en uso en todo el mun-
do, utilizé el nombre comercial "Suntex" pa-
ra el género. Presento solicitudes inmediata-
mente con el propdsito de registrar la mar-
ca Suntex y su logotipo en los Estados Uni-
dos y en Europa, Asia, América Central y
del Sur.

Posteriormente a su lanzamiento, el género
Suntex se convirtio en una sensacion mun-
dial inmediata. Dado que Solartex habia pa-
tentado el género en el pais y en el exterior,

« (o

se encontraba en una posicion segura co-
mo fabricante y proveedor exclusivo del gé-
nero absorbente de energia solar.

Rapidamente la empresa crecio y se expan-
dio. Los registros de la marca de fabrica
por parte de Solartex para el nombre y el
logotipo de Suntex en los Estados Unidos y
en el exterior permitieron a Solartex prote-
ger y controlar efectivamente la marca y la
imagen e incrementar las ventas simultane-
amente.

En 2006, Solartex fue vendida por 500 millo-
nes de dolares. La alta tasacion de la em-
presa se baso principalmente en las ventas
del género Suntex y los derechos de propie-
dad intelectual relacionados con ese pro-
ducto. Si Solartex no hubiese tomado medi-
das para proteger minuciosamente sus de-
rechos de propiedad intelectual al comien-
zo, el destino de la empresa seguramente
hubiese sido diferente.

Fuente: Stopfakes (2012).

(e »

33



g,
‘ﬁll'.
¥
5
%
¥
]

2.2.- DERECHOS DE AUTOR.

Conjunto de normas y principios que regulan, por un lado, los de-
rechos morales y, por otro, los patrimoniales que la ley concede
a los autores por el simple hecho de la creacion de una obra lite-
raria, artistica o cientifica.

Junto a los derechos de autor se encuentran los denominados
derechos afines, conexos o vecinos, entre los que podemos men-
cionar los de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus inter-
pretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de
fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organis-
mos de radiodifusion sobre sus programas de radio y de televi-
sion.

&
$

)

El alcance derecho de autor
(copyright) es uno de los temas mds
controvertidos en los Gltimos afios
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Las obras protegidas por el derecho de autor son muy variadas. En  Estan excluidas de la proteccion de los derechos de autor: las dis-
términos generales, cualquier creacion original artistica, literaria o posiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyec-
cientifica expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intan-  tos, las resoluciones de los 6rganos jurisdiccionales y los actos,
gible, actualmente conocido o que se invente en el futuro (art. 10 acuerdos, deliberaciones y dictdamenes de los organismos publicos,

Ley de Propiedad intelectual).

asi como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.

También se protegen las denominadas obras derivadas, es decir,  El titular de los derechos de una obra es, como regla general, la per-
aquéllas que son el resultado de la transformacion de otras obras  sona que crea el trabajo, es decir, el autor. Se considera como autor
preexistentes: las traducciones y adaptaciones; las revisiones, ac- “ala persona natural que crea alguna obra literaria, artistica o cienti-
tualizaciones y anotaciones; los compendios, resiumenes y extrac- fica”.

tos; y los arreglos musicales (articulo 11 de la LPI).

La ley prevé que los derechos puedan corresponder también a per-

Muy similar es el caso de las colecciones y las bases de datos, tam-  sonas juridicas cuando exista una relacion contractual con el autor
bién el resultado del uso de obras preexistentes. En este caso, la  asalariado (en virtud de lo que determine dicho contrato).

originalidad, y por tanto la razén de su proteccion, se encuentra en

“la seleccion o disposicion de sus contenidos”.

Los libros, folletos, impresos,
epistolarios, escritos,
discursos y alocuciones, Las composiciones musicales,
conferencias, informes con o sin letra.
forenses, explicaciones de
catedra, etc.

Los proyectos, planos, Los graficos, mapas y disefios
magquetas y disefios de obras relativos a la topografia, la
arquitectonicas y de geografiay, en general, a la
ingenieria. ciencia.

La condicion de autor tiene un caracter irrenunciable, no puede
transmitirse inter vivos ni mortis causa, no se extingue con el trans-
curso del tiempo asi como tampoco entra en el dominio publico ni

Las esculturas y las obras de
Las obras dramaticas y pintura, dibujo, grabado,
dramatico-musicales, las Las obras cinematograficas y litografia y las historietas
coreografias, las pantomimas cualesquiera otras obras graficas, tebeos o comics, asi
y, en general, las obras audiovisuales. como sus ensayos o bocetos y
teatrales. las demas obras plasticas,
sean o no aplicadas.

Las obras fotograficas y las
expresadas por procedimiento Los programas de ordenador.
analogo a la fotografia.



es susceptible de prescripcion. Es decir, que aungue una obra en-
tre a formar parte del dominio publico, el derecho moral de paterni-
dad de la misma permanece intacto.

La propiedad intelectual estéa integrada por derechos de caracter
personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposicion y
el derecho exclusivo a la explotacion de la obra.

De ahi que los derechos que componen el derecho de autor se pue-
dan agrupar en dos grandes categorias: derechos morales (paterni-
dad, integridad, divulgacion...) y derechos patrimoniales (reproduc-
cion, distribucion, comunicacion publica, transformacion).

Entre los derechos morales se encuentran:

VI.

Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.

Determinar si tal divulgacion ha de hacerse con su nombre, ba-
jo seudonimo o signo, o de forma anénima.

Reconocimiento de su condicion de autor de la obra.

Respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deforma-
cion, modificacion, alteracion o atentado contra ella que supon-
ga perjuicio a sus legitimos intereses 0 menoscabo a su reputa-
cion.

Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por ter-
ceros y las exigencias de proteccion de bienes de interés cultu-
ral.

Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones
intelectuales o morales, previa indemnizacion de danos y per-
juicios a los titulares de derechos de explotacion.

VILI.

Acceder al ejemplar unico o raro de la obra, cuando se halle
en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgacion o
cualquier otro que le corresponda.

Al contrario que los morales, los derechos patrimoniales pueden
cederse casi con toda libertad tanto por actos inter vivos como mor-
tis causa, y son los siguientes:

Reproduccion (articulo 18 LPI): Fijacion directa o indirecta,
provisional o duradera, por cualquier medio y forma de toda la
obra o parte de ella, de manera que permita su comunicacion
0 la obtencion de copias.

Distribucion (art.19 LPI): Puesta a disposicion del publico del
original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, me-
diante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

«GED - @GED » -



[ll.  Comunicacion Publica (art.20 LPI). Todo acto por el cual una limitada al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de ex-
pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin pre- plotacion expresamente previstas y al tiempo y ambito territorial que
via distribuciéon de ejemplares a cada una de ellas. No se con- se determinen (articulo 43.1 LPI).
sideraréa publica la comunicacion cuando se celebre dentro de
un ambito estrictamente domeéstico.

MENTD EN GQUE LOS PELAEZ ESCUCHAN EL HMNO
DE ESPANA DURANTE EL PARTIDO DE AYER...

IV.  Transformacion: Comprende su traduccion, adaptacion y cual-
quier modificacion en su forma de la que resulte una obra dife-
rente (art.21).

V. Colecciones escogidas u obras completas: Publicacion por
parte del autor de sus obras reunidas en coleccion escogida o
completa, sin que haya impedimento por la cesion de los dere-
chos de explotacion (art.22).

VI. Derecho de participacion: Derecho de los autores de obras
plasticas a recibir un porcentaje de la reventa de sus obras
(art. 24).

VIl. Compensacion equitativa por copia privada (art. 25 LPl):  Aunque la mayoria de las personas creen que para tener los dere-
Compensacion por la copia privada mediante una serie de can-  chos de una obra es necesario cumplir algun tipo de requisito for-
tidades que gravan los equipos, aparatos y soportes materia-  mal, ya sea la inscripcion en un registro, el depdsito legal o poner el
les idoneos para la reproduccion. simbolo del copyright, lo cierto es que tales derechos corresponden

al autor por el solo hecho de su creacion, como deja perfectamente

Los derechos patrimoniales del autor no permanecen eternamente, )
claro el articulo 1 de la LPI.

sino que la ley estipula su periodo de duracion. El plazo general de
los derechos de explotacion de la obra comienza cuando el trabajo  No obstante, pueden ser recomendables en determinadas situacio-
ha sido plasmado en un soporte tangible, continda durante la vida  nes: la inscripcién en el Registro General de la Propiedad Intelec-

del autor y en el caso de la legislacion espafiola, con caracter gene-  tya| (regulado en los articulos 144 y 145 de la LPI) y la mencién de
ral, durante setenta afnos después de su fallecimiento. reserva de derechos (articulo 146).

Al contrario que los derechos morales, los derechos patrimoniales,
pueden transmitirse a terceros con casi total libertad, pero queda

«GED - @GED » -



EJEMPLO 1

Carolyn Davidson es una disefiadora gréfica
estadounidense, creadora en 1971 del simbo-
lo de la empresa de confeccion de material
deportivo Nike Inc. El logotipo se basé en una
de las alas que la diosa griega Nike tenia y los
honorarios percibidos por su creacion fueron
de 35 ddlares. En 1983 recibiria de la empre-
sa un anillo de diamantes con el simbolo de
Nike y acciones de la compania por un valor
secreto.

EJEMPLO 2

Segun la BBC el listado de canciones que han
generado mayores beneficios por derechos
de autor para sus creadores han sido:

1. Happy Birthday (U$48.300.000).
2. White Christamas (U$38.600.000)

3. You've lost that lovin” feeling
(U$33.000.000)

4. Yesterday (U$31.400.000)

5. Unchained Melody (U$28.900.000)




Los derechos de autor se gestionan frecuentemente, por razones
practicas, a través sociedades de gestion colectiva, definidas por el
Ministerio de Cultura como “organizaciones privadas de base aso-
ciativa y naturaleza no lucrativa que se dedican en nombre propio o
ajeno a la gestion de derechos de propiedad intelectual de caracter
patrimonial por cuenta de sus legitimos titulares”. Entre las principa-
les sociedades de gestion colectiva se encuentran:

™ Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
4 Centro Espariol de Derechos Reprogréaficos (CEDRO)
M Visual, Entidad de Gestién de Artistas Plasticos (VEGAP)

[ Asociacion Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DA-
MA)

M Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestion de Es-
pafa (AIE)

M AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestion)
[ Asociacion de Gestion de Derechos Intelectuales (AGEDI)

[ Entidad de Gestion de Derechos de los Productores Audiovi-
suales (EGEDA)

[:2] *Sociosenlinea & Clientes en linea
O
ae

Inicio Socios Clientes Actualidad Somos SGAE Consejos territoriales Repertorio online

CLIENTE

=#J Consigue tu licenci

*** Restauraci

- Bares mudlales, bares de copasy pi

- %

== Alquiler de materiales de or

*»* Protocolo d

#) Nuestros estatutos

) Servicios a Socios

#) Area Social y Asistencial
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Francia y los derechos de El Consejo de la Unién Europea El escritor Manel Loureiro
autor da luz verde a la directiva de inaugura «Paren y Lean»

3 3 derechos de autor 3
Madrid, 22/04/2019. Javier Diaz de Olarte, Madrid, 09/04/2019. El autor gallego Manel
jefe del Departamento Jurfdico de CEDRO, Madrid, 17/04/2019. El pasado 15 de abril, Loureiro inauguré, el pasado 6 de abril, el
aerlica e cttd Erancia ac 1in nafe rofaronta A i A 1 i Euionmnn ombiink AL Arin Ao anmiantrac likararine sDaron 1
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2.3.- EL DISENO INDUSTRIAL

Se entiende por disefio la apariencia de una parte o de la totalidad
de un producto que deriva de las caracteristicas de, en particular,
las lineas, contornos, colores, forma, textura o materiales del produc-
to en si 0 de su ornamentacion.

Como norma general, un disefio industrial puede consistir en:
© Objetos tridimensionales, p. ej. muebles, zapatos, etc.
¢ Elementos bidimensionales, es decir, ornamentaciones.
& Una combinacion de los anteriores

Ademas de lo que podemos considerar tradicionalmente como dise-
Ao, también pueden protegerse como tales las estructuras arquitec-
tonicas, un escenario, la disposicion del interior de una tienda, un
escaparate, una portada de un libro o revista, una pagina web o
una tipografia (OEPM, 2015a).

Al proteger un disefio en la OEPM (Oficina Esparfola de Patentes y
Marcas), su titular obtiene el derecho exclusivo de impedir que ter-
ceros lo reproduzcan o imiten sin su autorizacion, pero ademas hay
otros beneficios adicionales:

¥ Distingue nuestros productos de los competidores
M Mejora la imagen de una empresa

M Es un derecho que puede cederse o venderse, 0 que ayuda
a obtener ingresos adicionales

Para poder proteger un diseno industrial se le exige el cumplimiento
de los siguientes requisitos objetivos:

l. NOVEDAD.- Un disefio es nuevo cuando ningun otro disefio
idéntico haya sido hecho accesible al publico antes de la fe-
cha de presentacion de registro, o si se reivindica prioridad,
antes de la fecha de prioridad. Se consideran idénticos aque-
llos cuyas caracteristicas difieran sélo en detalles irrelevantes.

. CARACTER SINGULAR.- Un disefio poseera carécter singu-
lar cuando la impresion general que produzca en el usuario in-
formado difiera de la impresion general producida en dicho
usuario por cualquier otro diseno que haya sido hecho accesi-
ble al publico con anterioridad. Para determinar si el disefio po-
see caracter singular se tendra en cuenta el grado de libertad
del autor para desarrollar el disefio.

«GED - @GED » -



Un disefo ha sido accesible al publico cuando haya sido [ Via nacional: La solicitud se elabora siguiendo los requisitos
publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algun establecidos por la Ley 20/2003, de 7 de Julio, de proteccion

otro modo antes de la fecha de presentacion de la solicitud de juridica del disefio industrial.
registro o, en su caso, antes de la fecha de prioridad. Salvo
que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a
ser conocidos en el curso normal de los negocios por los
circulos especializados del sector de que se trate que operen
en la Union Europea.

M Via comunitaria. Existe la posibilidad de obtener un disefio
comunitario mediante una Unica solicitud, que podra presen-
tarse a eleccion del solicitante ante la OEPM para su traslado
(mediante el pago de una tasa de transmision) a la Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior (OAMI) o directamente a la
OAMI. Dicho disefio es a todos los efectos Unico, concedién-
dose, denegandose o anulandose para todo el territorio de la
Union Europea.

[ Via internacional. Por este procedimiento, regulado por el
Arreglo de la Haya que comprende las Actas de 1934, 1960, y
el Acta de Ginebra de 1999, es posible realizar una solicitud
simultanea para 64 paises o regiones. La aplicacion del Acta
de 1934 esté suspendida desde el 1 de enero de 2010.

Para registrar un diseno industrial en Espafia se debe presentar una

solicitud en:
¢ el 6rgano competente de la comunidad autbnoma donde el soli-
citante tenga su domicilio o un establecimiento comercial o, en

el caso de ser presentada por un representante, donde éste
tenga su domicilio legal.
En la figura de la pagina siguiente se muestran las principales cau-
sas de denegacion o nulidad de un disefio industrial.

©

' la OEPM si se trata de extranjeros o solicitantes a través de un
establecimiento comercial sin caracter territorial.

La proteccion de un disefio industrial en Espafia se pueden obtener

siguiendo tres procedimientos diferenciados:

)
e/

& cualquier registro de organismos administrativos nacionales o
autonémicos o ante las oficinas de correos.

«GED - @GED » -
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CAUSAS DE DENEGACION Y DE NULIDAD

El solicitante no
tiene derecho a
obtenerlo




Siguiendo la via nacional, la duracion de la protecciéon conferida por
los disefios Industriales es de cinco afios contados desde la fecha
de presentacion de la solicitud de registro, y podra renovarse por
uno 0 mas periodos sucesivos de cinco afos hasta un maximo de
veinticinco afios computados desde dicha fecha.

El procedimiento de solicitud de un disefio industrial en la OEPM se
resume en la figura de la derecha. Ademas, en la web de la OEPM
puede consultarse un manual informativo.

@ Manual informativo para solicitantes de disefios industriales

Una vez solicitada la proteccion del disefio industrial en Espanfa, y
en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de solicitud, podré solici-
tarse un disefio comunitario con validez en los 28 paises de la
Unién Europea, concedido por la OAMI.

El coste de la solicitud de un disefio industrial es variable (a partir
de 72 euros) y puede realizarse sin necesidad de un intermediario,

y tramitarse electronicamente. Se conceden en un plazo medio de 1

mes, pero si no hay defectos pueden llegar a concederse en tan so-
lo 72 horas. La concesion coincide con la publicacion y soélo si hay
oposiciones se realiza un examen de novedad/caracter singular.

Se publican en color y en formato electrénico, de forma que la publi-
cacion en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) puede
utilizarse en un catalogo comercial

REGISTRO DE UN DISENO INDUSTRIAL

DURSCION ¥ MANTENIMIENTO

DEL DERECHO
B registro del disefio se ctorgard por5
anos cortados desde |a fecha de
pnesemaclon de |a solicitud de registro
¥ podm renovarse por uno o mas
periodos sucesives de cinco anos
hasta un maximo de veintizinco afios
computades desde dicha fecha.

A

PUBLICACIGN DE LS RESOLUCION
La resolucién sobre la(s) oposmonges)
se publicara en el BOPI. Si el diseno
registrado se hubiere modificado como
consecuencia de la opesicion, se
publlcam el disefio modificado. La
estimacién de una oposnclon supone la

lacion del diseno registradoy la
desestimacion supone el
mantenimierto del mismo.

A

RESOLUCION DE OPDSICIONES
« Trasladadas |as opesiciones alttular
del registro dispone de 2 meses para
presentar alegaciones o modificar el
disefio en su caso.

* Transcurrido el plazo de contestacion
la OEPM resolvera estimando parcial
o totamente |a oposicion o
desestmando, haya habido o no
contestacion del titular del disefio.

A

EZAMEN DE OPOSICIONES

La OEPM examinara si el escrito
cumple los nequsrtos El'lgldOS parasu
admnsnon atla'nne as como los

de dos (at.33
Ley)y notificara al oponerte las
imegularidades silas hubiere.

« Plazo de 10 das para subsanarlos
requisitos de admision atramte, y de
30 dias para el resto.

PRESENTACION DE L& SOLICITUD

La solictud puede presertarse ante los

organos competertes de las CCAA v si éstas
sus actividades registrales
znte la DEPM. También podran presertarse

ante las oficinas de comeos o los demas
lugares que prevé la LRIAP-PAC

CION DE L&
CITUD

Y

EXAMEN DE AOMISION &
TRAMITE

Y

EXAMEN DE FORMA / OFICIO

PRESENTACION DE
OPDSICIONES

\/

EZSMEN DE OFOSICIONES

N DE L&
LUCION

y/

DURACIONY
MANTENIMIENTO
DERECHO

« En el plazo de 2 meses a corntar

desde |a publicacion en el BOPIde la

concgsién. cualquier tercero que se
% udicado podr

PRESENTACION DE OPOSICIONES

ante la OEPM opasicién allos
disefio(s) registrado(s) en base a los
motivos del art.33 de la Ley 2002003

EZUMEN DE SDIMIS IﬁN 5 TRAMITE

solicitud para aS|gnar unafecha de
presentacion.

« Plazo de un mes para subsanar
posibles imegularidades. Encaso
contrario |a solicitud se tendrd por

desistida.

EZOGMEN DE FORMA f OFICIO

La DEPM examinara:

« 8i la solictud cumple los requistos
minimos para obteneruna fecha de
presentacion.

« Si ha abonado latasa de solictud y
tasas adicionales en su caso.

« §i el n°de disefios no excede de 50

Sl reune los demas requistos
prev en el Regl

L

demas si tuye un
disefio conforme a la ley y sino es
contrario al orden piblico o a las
buenas costumbres.

« Clasificara o revisara la cl
de los productes y verificard si las
solicitudes miltiples cumplen lo
previsto en el art. 22 de 3 Ley.

« Plazo de un mes para subsanazion
de imegulanidades.

« B solicitarte podra cambiar de
modalidad, modificar el disefio, lmitar
el n® de productes o dividir la solictud

Vv

REGISTRO ¥ PUBLICACION DE LA,
1

RESOL
« Se publicaran en el BOP|las
2 i ién. d
o desistimierto.

« En el caso de los disefios aplazados
no se pubhcam |a represertacion
grafica del disefio u atras
informaciones que pennlan
determinar |a apariencia del mismo.

» Una vez concedido el disefio, el
titular debera retirar el Titulo de
Registro de Disefio Industrial.

&
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El titular del disefio cuya violacion haya sido declarada judicialmen-
te tendra derecho, en todo caso y sin necesidad de aportar prue-
bas adicionales, a percibir en concepto de indemnizacion de dafios
y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor
con los productos que incorporen el disefio protegido (sin perjuicio
de exigir, ademas, una indemnizacion superior si aporta pruebas de
la existencia de los dafios y perjuicios).

vy

" Tl

Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas

La OEPM ofrece el acceso gratuito a la base de datos Disefios, don-
de es posible consultar los mas de 230.000 disefios que se han re-
gistrado en Espafa en los ultimos 47 anos. La base dispone de di-
versos campos: solicitante, titulo del disefio, fechas, etc. y permite
visualizar informacion gréfica asociada al disefio.

@ Base de datos de disefios industriales

P i =
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2.4.- MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

La marcay el nombre comercial son signos distintivos que se pro-
tegen mediante titulos otorgados por el estado y que confieren a
su titular el derecho exclusivo de utilizarlos en el trafico econémi-
co, e impedir a otros la utilizacion en Espana de los signos distin-
tivos protegidos (ver OEPM, 2014a).

Para obtener la proteccion debe procederse al registro de la mar-
ca o del nombre comercial. El titular tiene la obligacion de usar la
marca o el nombre comercial, bien por si mismo o bien a través
de persona autorizada por €l. Si estos signos no se usan, 10s tri-
bunales podran declarar su caducidad.

La marca es un signo que permite a los empresarios distinguir
sus productos o servicios frente a los productos o servicios de
los competidores.

El nombre comercial es el signo o denominacion que identifica
a una empresa en el trafico mercantil y que sirve para distinguirla
de las demas empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares.

El nombre comercial no es preciso que coincida con la denomi-
nacion social (nombre que identifica a una persona juridica como
sujeto de relaciones juridicas) y puede elegirse, por tanto, un

La marca permite a las empresas
distinguir sus productos de los
competidores
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nombre comercial diferente de la denominacion social. Una misma
persona natural o juridica puede tener, si lo desea, varios nombres
comerciales para identificar actividades empresariales pertenecien-
tes a diferentes sectores del trafico econémico. Asi, un fabricante
de muebles registraria como nombre comercial el que utilice en sus
actividades empresariales de fabricante y que sirva para diferenciar-
lo de otros empresarios. Su denominacion social es la que debe em-
plear, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a trabajado-
res en la seguridad social. El signo o nombre con que comercialice
esos pantalones sera la marca del producto. Todos estos signos
pueden ser, a eleccion del empresario, iguales o diferentes, segun
sSu conveniencia.

En un simil con la persona fisica la denominaciéon social seria el
“‘nombre civil” de la persona fisica y el nombre comercial seria el
‘nombre artistico” con que dicha persona se presenta a sus clientes
en el mercado.

En nuestro pais la proteccion de marcas y nombres comerciales se
conceden por 10 afos, renovables indefinidamente.

El coste, en tasas a satisfacer a la OEPM en el afio 2015, por la ins-
cripcion de una marca o nombre comercial es de 144,58 euros por
la primera clase solicitada y 93,66 euros por la segunda y siguien-
tes.

La solicitud de marca o nombre comercial puede realizarse por via
telematica a través de la sede electronica de la OEPM con una re-
duccion del 15% en las tasas sefialadas.

En la figura de la derecha observamos el procedimiento de conce-
sion de una marca en la OEPM.

PRESENTACION DE LA SOLICITUD

La solicitud puede presentarse ante la OEPM o
ante los 6rganos competentes de las CCAA, si
hubiesen iniciado sus actividades registrales ante
la OEPM. También podra presentarse ante las
oficinas de correos o demas lugares previstos en
laLPA

PRESENTACION DE OPOSICIONES

En el plazo de 2 meses desde la publicacién de la
solicitud en el BOPI, quienes estén legitimados
en funcién de lo establecido en el articulo 19 de la
LM, podré presentar ante la OEPM oposicién al
registro de dicha solicitud.

EXAMEN DE FONDO

Existan o no oposiciones, la OEPM procede de
oficio a examinar si la solicitud no incurre en
alguna de las prohibiciones contempladas en los
articulos 5.1y 9.1.b) de la Ley.

Si existen oposiciones o la solicitud incurre en
alguna de las prohibiciones indicadas, la OEPM
suspende el procedimiento y notifica al solicitante
los reparos u oposiciones formuladas.

El solicitante dispone de 1 mes para contestar al
suspenso.

DURACION Y MANTENIMIENTO DEL
DERECHO

La marca tiene una vida de 10 afios renovable por
periodos iguales de modo definido.

Para mantener la marca es necesario:
Usarla en el mercado
Renovarla cada 10 afios.

« ((eommn)

EXAMEN DE FORMAY LICITUD

Examen de:
- Datos minimos solicitud
Demas formalidades solicitud
La OEPM examinara si la solicitud es
contraria al orden publico o a las buenas
costumbres.
Plazo de 1 mes para subsanar posibles defectos
formales, en caso contrario la solicitud se tendra
por desistida o denegada.

PUBLICACION DE SOLICITUD

La OEPM publica en el BOPI la solicitud si no
concurre en ilicitud y cumple con todos los
requisitos formales.

CONCESION O DENEGACION

Si no hay oposiciones ni objeciones de oficio se
procede a la concesién de la marca.

Si hubiese habido un suspenso o transcurrido el
plazo de contestacion, se resolverd la concesion
o denegacion total o parcial de la marca haya
habido o no contestacion del solicitante.

PUBLICACION DE LA RESOLUCION

Las resoluciones de concesion o denegacion se
publican en el BOPI.

- » -



Es necesario que el signo que se pretende registrar sea licito
(que no incurra en ninguna de las prohibiciones que establece la
ley) y que esté disponible (es decir, que no entre en conflicto con
otros derechos anteriores, ya sea a titulo de marca u otro dere-
cho privativo, como es el derecho al nombre, derecho de propie-
dad intelectual, etc.). Concretamente, pueden ser objeto de una
marca:

M Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las
que sirven para identificar las personas. FPor ejemplo: Adol-
fo Dominguez, Orange, etc.

™ Las imagenes, figuras, simbolos y gréaficos. Por ejemplo: un
cocodrilo identifica a la ropa de Lacoste o un ledn a la em-
presa de seguros Generall.

M Las letras, las cifras y sus combinaciones. FPor ejemplo: la
letra W de la empresa de automoviles Volskwagen o el 5 de
la cadena de television Telecinco.

M Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los en-
voltorios, los envases, la forma del producto o su presenta-
cion. Por ejemplo: la botella de Coca-cola, el envase de Co-
la-cao o la tableta de Toblerone.

M Los sonidos, siempre que puedan representarse gréafica-
mente (pentagrama). FPor ejemplo: el tono de Intel, el rugido
del leon de la Metro (MGM) o la fanfarria de la Twentieth
Century Fox.

La W identifica en el mercado au-
tomovilistico a Volkswagen
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5SABIAS QUE...2

UN COLOR PUEDE PROTEGERSE COMO MARCA

El ario 2012 el maestro zapatero Chris- en un entendimiento incorrecto de la doc-
tian Louboutin consiguié patentar (des- trina de la funcionalidad estética”.

pués de un largo proceso judicial) el cal-
zado de suela roja; su historica sefia de
identidad era, por fin, cosa suya. Exclusi-
vamente. Desde entonces, el rojo queda-
ria vetado de todo calzado que no lleva- Christian Louboutin ha obtenido, final-
se intrinseca la firma del célebre disena- mente, la exclusividad de la disputada
dor frances. suela roja salvo en las ocasiones en que
el zapato entero sea de ese color. Tal era
el caso de los 'stilettos' de YSL que origi-
naron el litigio, por lo que no se penaliza-
ra a la firma francesa.

De esta forma se pone fin a varias dispu-
tas judiciales con empresas competido-
ras como (Zara o Yves Saint Laurent) .

El tribunal al que Louboutin recurrio la
sentencia que favorecia a su competen-
cia fallaba en su favor, reconociéndole
el derecho a registrar el color rojo. “La
conclusion de la Corte de Distrito de que
un color particular no puede nunca ser-
vir como marca registrada esta basada
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Por el contrario, no pueden ser objeto de una marca:

M Signos que no tengan capacidad suficiente para distinguir. For

ejemplo: un punto o una linea sin ningun otro elemento caracte-
rizador.

M Signos genéricos y especificos: aquellos que se compongan

exclusivamente de signos que en el comercio o en el lenguaje
corriente hayan llegado a constituir una denominacion necesa-
ria o usual de producto o servicio del que se trate. Por ejem-
plo: “Rollitos de primavera” para distinguir productos alimenti-
cios o la marca “Home” para el sector del hogar, que sin em-
bargo, si puede registrarse como marca mixta (denominativo
+ representacion gréafica).

Signos descriptivos: los que se compongan exclusivamente
de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para desig-
nar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geogréfica, la época de produccion del producto
0 de la prestacion del servicio u otras caracteristicas de los
productos o del servicio. Por ejemplo: Fresas de mayo o edi-
cion selecta.

Signos enganosos. Por ejemplo: “Oleoliva” para distinguir todo
tipo de aceites y grasas comestibles.

Signos contrarios a la Ley, al orden publico o a las buenas cos-
tumbres. Sin embargo, no es facil determinar cuando una ex-
presion es contraria a las buenas costumbres, por lo que en
estos caso, la decision se ve afectada por un alto grado de
subjetividad. Asi, por ejemplo, existen marcas registradas co-
mo 'Olé tus cojones', 'PutaMadre' o 'Cabron’, sin embargo,

1

otras como los licores
base su solicitud.

Hijoputa” no consiguieron que se apro-

M Formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o
por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su
valor intrinseco. Por ejemplo: la representacion de una antena
parabdlica para distinguir antenas parabdlicas o la representa-
cion de un lapicero sin ningun elemento de fantasia o capricho-
sa.

™ Determinados signos protegidos legalmente como banderas y
escudos de Estados, Comunidades Auténomas, etc.

En muchas ocasiones, marcas registra-
das se convierten en genéricos para
una categoria de productos, como Klee-
nex, Bimbo o Nocilla. En algunos de es-
tos casos las marcas mantienen la ex-
clusividad de sus denominativos, por lo
que nunca nos encontraremos Kleenex
de otra marca. Sin embargo, existen ca-
S0s en los que se han convertido en tér-
minos tan genéricos que sus creadores
han perdido el poder de exclusividad
de los mismos. Es el caso de marcas como Jacuzzi o Vaselina, que
originalmente fueron marcas registradas, pero hoy son términos de
uso libre.

Esta permitido registrar y hacer uso de marcas famosas ya no utiliza
das (por ejemplo: PRYCA, Blockbuster, Rumasa), siempre y cuando

«GED - @GED » -



el dueno del registro no sea capaz de demostrar que la ha usado
en los ultimos 5 afos.

Del mismo modo, es posible registrar un color particular asociado a
una categoria de productos concreto, siempre que se demuestre
que ese color esta notoriamente relacionado con la marca. Por ejem-
plo, la solicitud de Banco Santander de registrar el color rojo fue re-
chazada por oposicion del grupo financiero aleman DSGV que tam-
bién usa ese color como corporativo en el mismo sector, sin embar-
go, en 2004 la empresa Kraft registro el color lila que distingue a los
productos de su marca Milka en toda la Unién Europea.

En la actualidad, no esta permitido registrar como marcas olores, ni
sabores, ni texturas, ya que no pueden representarse graficamente.

Un empresa debe registrar su marca unicamente en el sector en el

que opera, porque en caso de registrarla en otros sectores, deberia

demostrar su uso en los siguientes cinco afios. No obstante, a ve-
ces debemos intentar prever donde va a aparecer nuestra marca,

ya que pueden darse situaciones desafortunadas, como le ocurrio a

la marca Conguitos al imprimir camisetas con su logotipo y esta de-
nominacion tenerla registrada en la clase 25 (ropa y calzado) la em-
presa lllice Internacional, S.A.

El uso de los simbolos ® (registrada),
M.R. (marca registrada) no es obligato-
rio y no aporta mayor proteccion juridi-
ca, tan solo, sirve para informar a terce-
ros de que un determinado signo es una
marca, previniendo asi a los posibles in-
fractores y falsificadores.

MR

En Espafa desde que se publica la solicitud de una marca existen
2 meses para que los terceros puedan ejercer su derecho de oposi-
cion si consideran que sus derechos estan siendo lesionados. No
se deniega de oficio ningun registro de marca por parecido con an-
teriores. Posteriormente se da opcion a rebatir los argumentos del
oponente en el plazo de 1 mes.

Una vez recibidas estas alegaciones la OEPM, en un plazo aproxi-
mado de 4 meses, dicta una resolucion con una denegacion, una
concesion o una concesion o0 denegacion parcial. Por supuesto, si
la resolucion no convence a las partes, el caso se resuelve en los
tribunales.

Recientemente, Mediaset se opuso al registro de la marca PODE-
MOS, por considerar, que se habia ganado notoriedad durante la
Eurocopa 2008 (“podemos” fue el lema que utilizd cuatro para pro-
mocionar dicho torneo). Sin embargo, la OEPM decidio que ambas
marcas podian coexistir.

Si lo que deseamos es proteger la marca a nivel internacional tene-
mos diversas alternativas:

l. Depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de
los paises en los que se quiere registrar la marca.

Mediante una Marca Internacional. Por este procedimiento,
regulado por el Arreglo de Madrid y en su Protocolo se puede
obtener proteccion en hasta 92 paises depositando una unica
solicitud, en la OEPM para su traslado a la Oficina Internacio-
nal de OMPI (Ginebra).

[ll.  Mediante una Marca Comunitaria. Procedimiento regulado
por el Reglamento de la marca Comunitaria que establece la
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posibilidad de obtener mediante una unica solicitud, que po-
dra presentarse a eleccion del solicitante ante la OEPM o la
OAMI, proteccion en la totalidad de los paises comunitarios.

Es importante, realizar el registro de la marca a nivel internacio-
nal si prevemos una futura expansion internacional de la empre-
sa. En caso contrario, puede ocurrir que debamos modificar la
marca en dicha expansion internacional. £s el caso que ocurrio
cuando la cerveza mexicana Corona desembarco en Espana y
se percato de que esta marca ya estaba registrada en la clase
32 (cervezas, aguas minerales y bebidas desalcoholizadas) por
la bodega Miguel Torres desde 1973, por lo que, se vio obligada
a introducirse en nuestro pais con la marca Coronita.

La cervecera mexicana Corona
no puede utilizar su marca en Es-
pana.
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L CAPITULO 3

PATENTES

e —

“‘No hay razon para que alguien quiera tener una com-
putadora en su casa"

, Ken Olsen (1977), presidente de DEC




3.1.- CONCEPTO DE PATENTE

La patente es un derecho, otorgado por el gobierno a un inventor o
a su causahabiente (titular secundario). Este derecho permite al titu-
lar de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnologia
patentada. El titular de la patente es el unico que puede hacer uso
de la tecnologia que reivindica en la patente o autorizar a terceros a
implementarla bajo las condiciones que el titular fije.

Las patentes son otorgadas por los estados por un tiempo limitado
que actualmente, es de 20 anos. Después de la caducidad de la pa-
tente cualquier persona puede hacer uso de la tecnologia de la pa-
tente sin la necesidad del consentimiento del titular de ésta. La in-
vencion entra entonces al dominio publico.

El titular de una patente puede ser una o varias personas naciona-
les o extranjeras, fisicas o juridicas, combinadas de la manera que
se especifique en la solicitud, en el porcentaje ahi mencionado.

Los derechos de las patentes se pueden transferir por actos entre
Vivos O por via sucesoria, pudiendo: rentarse, licenciarse, venderse,
permutarse o heredarse.

Las patentes pueden también ser valoradas, para estimar el importe
econdmico aproximado que debe pagarse por ellas.

El término deriva del latin patens, -entis, que originalmente tenia el
significado de "estar abierto, o descubierto" (a inspeccion publica) y
de la expresion letras patentes, que eran decretos reales que garan-
tizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los nego-
cios.

Siguiendo la definicion original de la palabra, una de las finalidades
de la legislacion sobre las patentes es la de inducir al inventor a re-

velar sus conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de
la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo.

El principio en el cual se basa el sistema de las patentes es que al
otorgar monopolio de implementacion del invento, el Estado fomen-
ta la invencion.

Los intereses del inventor estan protegidos durante un plazo de
tiempo determinado, permitiendo al derechohabiente ser el Unico
gue venda o explote el invento. De esta forma, su beneficio es ma-
yor y rentabiliza los recursos invertidos en la investigacion.

The Commissioner of
Patents and Trademarks

Has received an application for a patent for a
new and useful invention. The title and descrip-
tion of the invention are enclosed. The require-
ments of law have been complied with, and it
has been determined that a patent on the in-
vention shall be granted under the law.

The
QUnited

States

Therefore, this 5,860,492

Oé United States Patent

Ametica

Grants to the person(s) having title to this patent
the right to exclude others from making, using,
offering for sale, or selling the invention
throughout the United States of America or im-
porting the invention into the United States of
America for the term set forth below, subject to
the payment of maintenance fees as provided
by law.

If this application was filed prior to June 8,
1995, the term of this patent is the longer of
seventeen years from the date of grant of this
patent or twenty years from the earliest effec-
tive U.S. filing date of the application, subject
to any statutory extension.

If this application was filed on or after June 8,
1995, the term of this patent is twenty years from
the U.S. filing date, subject to any statutory ex-
tension. If the application contains a specific
reference to an earlier filed application or ap-
plications under 35 U.S.C. 120, 121 or 365(c),
the term of the patent is twenty years from the
date on which the earliest application was filed,
subject to any statutory extension.
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3.2.- EL ORIGEN DE LAS PATENTES

Siguiendo el documento de la OEPM, “200 anos de patentes”
(2011) haremos un recorrido por la historia de las patentes.

La primera referencia de derechos comparables a las patentes pue-
de hallarse en la Antigua Grecia. El escritor griego Ateneo relatd
que este decreto estuvo presuntamente en vigor en la ciudad de
Sybaris (OEP, 2009).

“Si un cocinero inventa un nuevo plato delicioso, ningun otro cocine-
ro podra elaborar dicho plato en el plazo de un arno”

Supuestamente el objeto de esta patente sobre recetas de platos
suculentos era alentar a los cocineros a trabajar duro y a competir
entre ellos por la “innovacion culinaria”.

La primera referencia que tenemos de una ley de patentes formal se
remonta al afio 1474 DC, fecha en la que el Senado de Venecia pro-
mulgd una ley de patentes (ver imagen de la derecha).

Los antecedentes de las patentes modernas fueron los Reales Privi-
legios de Invencion. El primero concedido en el mundo del que se
tiene constancia lo fue en 1421 al arquitecto Filippo Brunelleschi en
Florencia.

Los privilegios de invencion e introduccion de nuevas tecnologias
se concedieron en Espafa y en toda Europa a lo largo de la Edad
Moderna. En 1679 se cred un primer antecedente remoto de la ac-
tual OEPM: La Real Junta General de Comercio.

Primera Ley de Patentes 1474 - Venecia
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“Hay en esta ciudad ... hombres de distintos lugares y mentes muy brillantes,
capaces de discurrir e inventar toda clase de ingenios ... cada persona que,
en esta ciudad, haga cualquier dispositivo nuevo e ingenioso ... tan pronto
como lo perfeccione, debe notificarlo ... estando prohibido a cualquier otro en
cualquiera de nuestros territorios hacer cualquier otro dispositivo en su forma

y semblanza, sin consentimiento y licencia del autor durante 10 afios ...”

Fuente: OEPM (2011)

Entre sus competencias estaba la de promover la actividad artesa-
nal e industrial, atrayendo técnicos extranjeros e informando a la co-
rona sobre el estado de méaquinas y conveniencia de innovaciones.
Progresivamente, fue asumiendo el papel de elevar a la monarquia
propuestas de privilegios de invencion.

Aunqgue en Esparfia se llevaban concediendo privilegios de inven-
cion desde el siglo XV, la legislacion liberal moderna se decreta du-
rante el primer tercio del siglo XIX. Durante el gobierno afrancesado
de José Bonaparte se promulgo el Real Decreto de 16 de septiem-
bre de 1811, estableciendo las reglas por las que han de regirse en
Espafia los que inventen, perfeccionen o introduzcan nuevos artilu-

gios en cualquier ramo de la industria.
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La Constitucion Espafiola de 1812 ya afirmaba en su articulo 335, En 1878 se reforma la Ley de Patentes. En 1887, el Ministerio de Fo-
apartado 5, que: «Tocara a las diputaciones: Promover la educacion — mento pone fin a la existencia del Real Conservatorio creando la Di-
de la juventud conforme a los planes aprobados, y fomentar la agri- reccion Especial de Patentes Marcas e Industria, dependiente de la
cultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de  Direccion General de Agricultura Industria y Comercio, que asumio
nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos». El 2 de oc- a partir de entonces todas las competencias relacionadas con la
tubre de 1820, en las siguientes Cortes Liberales en Madrid, se pro- Propiedad Industrial.

mulgd un decreto moderno sobre Certificados de Invencion, Mejora
e Introduccion que regulaba la concesion de patentes. Estuvo en
vigor tres afios, los que durd el Trienio Liberal, hasta que el 27 de
marzo de 1826 se aprobd un Real Decreto de Privilegios Exclusivos
de Invencion e Introduccion a partir del cual los inventores siempre
han estado protegidos en Espana.

El Registro de la Propiedad Industrial (RPI) tuvo a su cargo la politi-
ca en materia de propiedad industrial durante 90 afos, concreta-
mente hasta 1992, cuando cambié su nombre por el de Oficina Es-
pafola de Patentes y Marcas.

En la imagen, uno de los planos del privilegio no-
mero 1 conservado en el archivo de la OEPM y
que da inicio a una coleccién de cientos de miles
de registros hasta la actualidad. Fue solicitado el
mismo 27 de marzo de 1826 por el francés Jean-
Marie La Perriere, antiguo intendente de viveres
del ejército napoleénico, que habia inventado un
nuevo molino movido a brazo.

Fuente: OEPM (2011)
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1 En esa larga historia ha sido testigo de las modificaciones legisla-
: tivas mas importantes del siglo XX, desde la Ley de 1902 que lo
funda y sus reglamentos de 1903 y 1924, hasta la legislacién con-
temporanea de patentes (1986) y marcas (1988), pasando por el
duradero Estatuto de la Propiedad Industrial (1929).

Desde que se cred la OEPM en 1992, seis afios después del in-
greso en la Unidn y de la entrada en vigor de la Patente Europea,
los avances en materia de Propiedad Industrial han sido conti-
nuos. La OEPM pas¢ a tramitar patentes y marcas comunitarias,
a establecer acuerdos con las oficinas hispanoamericanas, a
ofrecer servicios a través de Internet, a realizar busquedas y exa-
menes preliminares internacionales en virtud del Patent Coopera-
tion Treaty (PCT) y, en general, a promover y defender la propie-
dad industrial.

Sede de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (OEPM) en
Madrid
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3.3.- PATENTES EN CIFRAS

Las empresas e inventores espafoles tramitaron en 2018 un total de  Hasta hoy, la patente mas rentable registrada en Espana es la paten-
1.776 patentes, un 6,3% mas que en 2017 cuando se presentaron  te europea n° 90.908.867 obtenida en 1989 por el Consejo Superior
1.671. Son datos del Informe Anual 2019 de la Oficina Europea de  de Investigaciones Cientificas (CSIC) gracias a un equipo investiga-
Patentes y se trata de una cifra récord para Espafa, que marca ade- dor liderado por la bioguimica asturiana Margarita Salas Falgueras.
mas el cuarto ano consecutivo con un registro al alza. Pese a ello  La patente protege una proteina, la DNA polimerasa, resultado de
las patentes espafiolas apenas representan el 1% del total de solici- infectar la bacteria Bacillus subtilis con el virus Phi 29. Gracias a es-
tudes presentadas en la OEP y quedan lejos de las presentadas por  ta proteina es posible amplificar ADN a partir de cantidades muy pe-
los cinco paises lideres en este aspecto: Estados Unidos, China, quefias. Desde su plena explotacion (2003), esta patente ha propor-
Alemania, Japon y Francia. cionado al CSIC casi cuatro millones de euros.

Por regiones, Catalufia fue la que registré el mayor nimero de paten-
tes con 595 solicitudes, que suponen el 33,6% del total, aunque mar-
can un descenso del 37,2% con respecto a 2017. Le sigue la Comu-
nidad de Madrid, que pasa del 19,2% de 2017 a un 21,1% en 2018,
y del Pais Vasco, que se mantiene en el 12,5%.

En cuanto a las instituciones o empresas que mas patentes presen-
taron, a la cabeza aparece el Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas (CSIC), con 61 registros, seguido de Esteve Pharmaceuti-
cals (33), la Fundacion Tecnalia Research & Innovation (17) y la Uni-
versidad de Barcelona (17), Repsol (16), Telefonica (14), la Universi-
dad Auténoma de Barcelona (13) y el Instituto de Ciencias Fotoni-
cas (13). Aungue ninguna de ellas aparece en el ranking de las 20
primeras empresas por nimero de patentes que encabeza Sie-
mens.
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3.4.- ; PATENTAR O NO PATENTAR? M La exclusividad permite realizar inversiones y obtener mayor ren-

. , . tabilidad sobre la inversion efectuada.
La decision de patentar o no una invencion depende de muchas ra-

zones entre las que podemos sefalar las que se muestran en la figu-

™ Derecho legal exigible y sélido.
ra.

M Permite comercializar la invencién (concesion de licencias).
Como principales ventajas de solicitar una patente podemos sefia-

lar:

¢Es el momento de
solicitar una
: Realmente patente?. éVa a
EREET solicitar la patente
NEECSIEE desde un primer
atente? ¢Seria : . 3
sFL)Jﬁciente ;Iguna pat o RIEROAON éSu invencién tiene ¢Quién va a pagar Qi R
ko razonabl rar mejor esperar a que o fuerza suficiente
combinacién de aug s?:bi:vzzpc?é?\ Iaj invenpcic’)n esgé un ciclo corto de para hacer valer su B
otras formas de DPI a 5 vida del producto? patente? p: s
para proteger su genere suficientes preparada para el impugnacion?
idea ingresos como para mercado y tenga
justificar el coste? mds garantias de
adecuadamente recuperar
rapidamente los
costes de los DPI?

Fuente: Elaboracion propia a partir de la web de OEPM.
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Por contra los inconvenientes principales serian: tratos con clientes: los abogados de patentes, juristas y personal de

. - . la OEPM, etc.
[J Revela la invencion a los competidores

(al cabo de 18 meses). Cuando trate con cualquier otra persona, y en especial con empre-
sas, no se debe revelar nada sin que al menos se haya firmado un

0] Puede resultar caro. acuerdo de no-divulgacion (NDA).

[J La patente unicamente es oponible tras su concesion (puede lle-
var entre 4 y 5 afios).

@ VER EJEMPLO DE ACUERDO DE NO DIVULGACION

No obstante, hemos de tener en cuenta que desvelar una idea sin
disponer de proteccion juridica adecuada siempre es peligroso. Los
principales riesgos son:

& Alguien puede usar el conocimiento de la idea en su propio bene-
ficio, lo que generalmente se traduce en pérdida el inventor.

¢ Divulgar ahora puede impedir obtener una patente vélida mas tar-

de.

&

Por lo general, no es aconsejable solicitar una patente demasiado
pronto. EIl momento en que se solicita la patente puede ser de im-
portancia. Sin embargo, para progresar con la invencion, puede re-
sultar inevitable un cierto grado de divulgacion. Los riesgos de divul-
gacion se distribuyen, en términos generales, en dos categorias:

¢ Revelacion a personas determinadas en reuniones privadas (el
riesgo es controlable)

& Divulgacion publica (puede tener serias consecuencias)

No debe haber problemas por revelar una idea a las personas cu-
yas profesiones les exigen observar la confidencialidad en todos los
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3.5.- REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

De acuerdo con la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LPE)
son patentables, en todos los campos de la tecnologia, las invencio-
nes que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean suscepti-
bles de aplicacion industrial.

M Novedad. Se considera que una invencion es nueva cuando
no esta comprendida en el estado de la técnica (Art. 6.1 LPE).

™M Actividad inventiva. Se considera que una invenciéon implica
actividad inventiva si aguélla no resulta del estado de la técn-
ica de una manera evidente para un experto en la materia (Art,
8.1 LPE).

M Aplicacion industrial. Se considera que una invencion es sus-
ceptible de aplicacion industrial cuando su objeto puede ser
fabricado en cualquier tipo de industria, incluida la agricola
(Art. 9 LPE).

Los requisitos de patentabilidad se juzgan en relacion con el esta-
do de la técnica, el cual esta constituido por todo lo que antes de
la fecha de presentacion de la solicitud se ha hecho accesible al pu-
blico en Espafia o en el extranjero por una descripcion escrita u
oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio (Art.6.2.LPE).

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el
contenido de las solicitudes espanolas de patentes o de modelos
de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a Es-
pafa y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan en-
trado en fase nacional en Espafia, tal como hubieren sido originaria-
mente presentadas, cuya fecha de presentacion sea anterior a la
gue se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido pu-

blicadas en espafol en aquella fecha o lo sean en otra posterior
(Art. 6.3).

La materia bioldgica aislada de su entorno natural o producida por
medio de un procedimiento técnico podra ser objeto de una inven-
cion, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural. Enten-
diendo por «materia biolégica» la materia que contenga informa-
cion genética autorreproducible o reproducible en un sistema biol6-
gico y por «procedimiento microbiolégico», cualquier procedimiento
que utilice una materia microbioldgica, que incluya una intervencion
sobre la misma o que produzca una materia microbioldgica (Art 4
LPE).

No se consideran invenciones (Art. 4.4 LPE):

@ Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos mate-
maticos.

@ Las obras literarias o artisticas o cualquier otra creacion estét-
ica, asi como las obras cientificas.

@ Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos 0 para actividades econémico- comer-
ciales, asi como los programas de ordenador.

@ Las formas de presentar informacion.
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No pueden ser objeto de patente (Art. 5 LPE):

@ Las invenciones cuya publicacion o explotacion sea contra-
ria al orden publico o a las buenas costumbres. En particular,
se incluyen aqui:

¢ los procedimientos de clonacion de seres humanos.

¢ los procedimientos de modificacion de la identidad genét-
ica de seres humanos.

¢ la utilizacion de embriones con fines industriales o comer-
ciales

¢ los procedimientos de modificacion de la identidad genét-
ica de animales que supongan para éstos sufrimientos, sin
utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o
el animal y los animales resultantes de tales procedimien-
tos.

@ Las variedades vegetales y las razas animales.

Q@ Los procedimientos esencialmente bioldgicos de obtencion
de vegetales o de animales.

@ Los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del
cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnoéstico apli-

No pueden ser objeto de paten-
tes las invenciones cuya publica-
cién o explotacién sea contraria
al orden puiblico o a las buenas
costumbres
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cados al cuerpo humano o animal. Esta disposicion no sera apli-
cable a los productos, en particular a las sustancias 0 composi-
ciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la
puesta en practica de tales meétodos.

@ El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitucion
y desarrollo, asi como el simple descubrimiento de uno de sus
elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un
gen. Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u ob-
tenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, inclui-
da la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podra consi-
derarse como una invencion patentable, aun en el caso de que
la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemen-
to natural. La aplicacion industrial de una secuencia total o par-
cial de un gen debera figurar explicitamente en la solicitud de
patente.

Q@ Una mera secuencia de acido desoxirribonucleico (ADN) sin in-
dicacion de funcion bioldgica alguna.

En virtud del Convenio de la Patente Europea (CPE), un programa
de ordenador reivindicado “como tal” no es una invencion patenta-
ble. Las invenciones con programas de ordenador que implemen-
tan métodos de actividades econdmicas, matematicos o similares,
pero que no aportan ningun “efecto técnico adicional” (por ejemplo
porque resuelven un problema en el campo de las actividades eco-
némicas y no uno técnico) no son patentables en virtud del CPE.

Por otro lado, pueden concederse patentes para invenciones imple-
mentadas en ordenador que resuelvan un problema técnico de for-
ma inventiva. Como con todas las invenciones, las invenciones im-

plementadas en ordenador son patentables Unicamente si satisfa-
cen estrictos criterios de patentabilidad. Deben tener caracter técni-
CO, Ser nuevas y realizar una contribucion técnica inventiva al cono-
cimiento disponible en la fecha en que se presentd la primera solici-
tud (= la fecha de prioridad). Este ultimo requisito es relevante para
determinar la actividad inventiva de una invencion en virtud del
CPE.

Por ejemplo, la patente europea EP 771 280 esta relacionada con
una invencion que permite la deteccion del funcionamiento correcto
de una unidad de control de ABS. La OEP concedio la patente por-
que lo que “hace” la unidad tiene caracter técnico.
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Européisches Patentamt
European Patent Office

Offlos européen des brevets (11) EP 1722 149 A2
(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION
(43) Date of publication: (51) IntCl.;
15.11,2006 Bulletin 2006/46 F16M 13/04 1200601

(21) Application number: 06009443.0

(22) Date of filing: 08.05.2006

(84) Designated Contracting States:
AT BEBG CHCY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HUIEIS ITLILT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SKTR
Designated Extension States:
AL BA HR MK YU

(30) Priority: 10.05.2005 US 125693
15.09.2005 US 227652

(71) Applicant: Fromm, Wayne G.
Toronto ON M5P 2N5 (CA)

(72) Inventor: Fromm, Wayne G.
Toronto ON M5P 2N5 (CA)

(74) Representative: Liesegang, Roland
FORRESTER & BOEHMERT
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 Minchen (DE)

(54)  Apparatus for supporting a camera and method for using the apparatus

(57) A camera support assembly including an elon-
gated support (16), such as a extensible support, which
support extends between a base assembly (12) and a
handgrip (14), whereby a user of the camera may secure

a camera to the base assembly (12) and, while holding
the handgrip (14), position the camera a distance away,
which may be greater than arms length, to capture a still
or moving image of the user, of an obstructed scene, or
of hard to reach and/or unsafe areas.

FIG 2

3.6.- ELEMENTOS DE UNA PATENTE

Este documento, hibrido entre documento legal y cientifico-técni-
co, consta de una serie de apartados, entre los cuales se pue-
den destacar los siguientes:

Presentacion.
Cuerpo o descripcion.
Reivindicaciones.

Dibujos

I.- PRESENTACION.

En la primera pagina del documento de una patente e incluye in-
formacion relativa a:

™ Titulo: Indica brevemente qué es lo que se patenta, sin

de-nominaciones de fantasia y de la manera mas clara y
conci-sa posible, debe indicar la designacion técnica de la
inven-cion que debera ser congruente con las
reivindicaciones Conviene que incluya los distintos aspectos
de la invencion, p.ej.: “Aparato para sostener una camara y
método para utili-zar dicho aparato”.

En la figura observamos la primera pdgina de
la patente de uno de los antecedentes del “pa-
lo selfie” considerado por la revista TIME como
uno de los mejores inventos del afio 2014
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@ Numero de patente: Es el nimero, unico, que identifica la pa- prioridad. En nuestro ejemplo, el 8 de Mayo de 2006 se presen-

tente. Ademas hay otros numeros, procedentes del proceso le- 16 la solicitud en la Oficina Europea de Patentes, se publico el
gal de patentado que suelen acompanar a este numero como 15 de Noviembre de 2006 y tiene como fecha de prioridad de
el numero de solicitud. En el ejemplo: EP1722149 10 de Mayo de 2005 que es cuando se presento la solicitud en

, , Estados Unidos.
™ Inventores: Persona o personas que han realizado la inven-

cion. Aunque esta invencion se haya realizado dentro de una M Resumen: Una breve explicacion de lo que se ha patentado.
empresa o institucion de investigacion, los inventores tienen el En el efemplo, se corresponderia como el apartado (57).
derecho inalienable de ver reconocida publicamente su inven-
cion. Otra cosa es el duefio de la invencion o el licenciatario
que es quién corre con la comercializacion y los beneficios. En
nuestro ejemplo, el inventor es Wayne G. Froome

™ Clasificacién: Existen varias clasificaciones nacionales e inter-
nacionales para indizar el contenido de las patentes. £n nues-
tro ejemplo, la invencion se encuadra en el epigrafe F16M13/04
(for supporting on, or holding steady relative to, a person, e.g.

 Solicitante (el duefio de la patente). Este puede ser el que di- by chains, e.qg. rifle butt or pistol grip supports, supports atta-
rectamente la comercializa o bien puede dar una licencia o li- ched to the chest or head (apparatus or arrangements for ta-
cencias a otras personas 0 empresas para que ellas, a cambio king photographs or for projecting or viewing them)

de una contraprestacion, sean las que la comercialicen. El due-
Ao de la patente debe pagar al estado una cantidad anual para
mantener la patente vigente. La duracion es limitada y depende
de cada pais. En Espafia, las patentes cuyo duefio es la Univer-
sidad, estan exentas de pagar esa tasa. £n nuestro ejemplo, el
inventor es también el solicitante y duerio de la misma.

1 Representante: Cualquier persona fisica o juridica puede solici- = -
tar una patente, bien directamente, bien mediante agente de la Q
propiedad industrial o representante debidamente autorizados.

En el ejemplo el inventor a nombrado como representante a Ro-
land Liesengang.

™ Fecha de la patente: Es la fecha en que finalmente la oficina
de patentes ha reconocido legalmente la patente. Hay otras fe-
chas, como la fecha de presentacion (la primera) o la fecha de
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I.- CUERPO O DESCRIPCION DE LA PATENTE b) Estado de la técnica anterior

Contiene la informacion cientifica y técnica de la patente. Suele em- La indicacion del estado de la técnica anterior a la fecha de priori-
pezar con un repaso de otros procesos, metodos o aparatos anterio- dad, conocido por el solicitante y que pueda ser util para la com-
res a lo que se quiere patentar, exponiendo sus ventajas e inconve- prension de la invencion y para la elaboracion del informe sobre el
nientes. A continuacion se entra en la descripcion detallada de la  estado de la técnica, citando, en la medida de lo posible, los docu-
invencion, con datos, tablas, figuras, planos y en numerosas ocasio- mentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior (pre-
nes ejemplos practicos. feriblemente documentos de patentes y no se debe citar documen-

, tos no publicados).
Normalmente, para protegerse, los inventores suelen dar los datos

técnicos entre margenes, primero mas amplios y luego con el térmi-
no "preferentemente.." cada vez mas estrechos. .

La descripcién estaré redactada en la forma méas concisa y clara po- SOMIER PERSONALIZABLE

sible, sin repeticiones indtiles y en congruencia con las reivindicacio-
nes. Podemos diferenciar los siguientes elementos:

5  Sector de la técnica

La presente invencién esta relacionada con el descanso corporal de las personas y mas
concretamente con los medios que se prevén para proporcionar dicho descanso en las
mejores condiciones de eficacia y comodidad, proponiendo un somier que permite una

a) Campo o sector de la técnica 10 adaptacion de forma personalizada a la configuracion corporal de cada usuario, mejorando
asi las condiciones del descanso.

Indicacion del sector de la técnica en que se encuadra la invencion.
Es aconsejable hablar de un primer sector segun area de la técnica
i , uimi , Suti , Ami , 15 Se conocen diferentes tipos estructurales de somieres, desarrollados para determinar, junto
or ejemplo, hablar de sector mico, farmacéutico, ceramico
etc.) y de un segundo sector segl]n |a aplicaci()n de |a invenci()n con colchones incorporables sobre ellos, superficies que ofrezcan las mejores condiciones
(Catal' adores para prod cto fitosanitario para d'SpOS't. o elec para el descanso corporal de los usuarios, habiendo evolucionado el desarrollo desde
1Z cey u | | | .. dl v -

Estado de la técnica

tradicionales somieres de alambres con muelles, hasta unos somieres modernos formados

tronico para..., etc.). por listones transversales flexibles realizados de materiales resistentes y ligeros.

20
Ejemp/o: La ,oresem‘e invencion se refiere a altavoces )4 aparatos de Con las soluciones actuales de estructuracion de los somieres, se han conseguido mejoras
I’Gp/’OO’UCC/OI’? de sonido que se I’QQU/&Z/’) de acuerdo a la fuerza y/o notables de las condiciones para el descanso corporal de las personas en posicion de

. ) ) acostado, pero persisten ciertos problemas en lo que se refiere a la adaptacion especifica
frecuencia del sonido reproducido. En la parte derecha se observa

la captura de la solicitud de patente ES2512390 (A2) correspondien-
te a un somier personalizable.

con relacion a las necesidades particulares de cada usuario.
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La descripcién de la invencién es
el elemento més importante de la
memoria para reivindicar como
nueva la invencién.

c) Descripcion de la invencion

Se trata del elemento mas importante de la me- Después se describe la solucion al problema,
moria para reivindicar como nueva la invencion. defendiendo la invencion respecto al estado de
Debe estar redactada de forma sencilla y com- la técnica, resaltando las ventajas o diferencias
pleta, de forma que un experto medio en la ma- respecto a los antecedentes citados en el esta-
teria pueda comprenderla y reproducirla. do de la técnica. Seguido a este preambulo se
debe caracterizar y concretar las novedades en
que se basa la invencion. Para ello, suelen em-
plearse dos o tres secciones.

Para asegurar la novedad de la invencion, debe
comenzar haciendo una sencilla y comprensi-
ble redaccion del problema técnico planteado.
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En la primera, “Explicacion de la invencion”, se debe redactar de
forma general y resumida el contenido de la invencion, de forma
que permita la comprension del problema técnico planteado, asi co-
mo la solucion al mismo, indicandose, en su caso, las ventajas de la
invencion en relacion con el estado de la técnica anterior.

En la segunda, “Descripcion detallada de la invencion”, volvere-
mos a insistir en el objeto de nuestra invencion, ahora aportando
mas datos, generales y especificos, que permitan reproducir la in-
vencion a un experto en la materia. En el caso de definicion de para-
metros o caracteristicas utilizaremos siempre margenes de valores
0 expresiones como “al menos de...”, “mas de ...”, “preferentemen-
te de ...”, “tales como ...”, etc. También se incluira la aplicacion in-
dustrial correspondiente.

Ejemplo.- Conviene introducir los elementos de manera muy amplia,
generalizando (“disolvente, preferiblemente acetona”...) o mediante
una definicion funcional del tipo “medios para” conseguir el efecto
deseado (“medios de sujecion, como por ejemplo un tornillo”...).

Entre la explicacion de la invencion y la descripcion detallada debe
incluirse una "Breve descripcion del contenido de las figuras", si
las hubiera, mientras que la explicacion detallada del contenido de
las figuras debe incluirse en la propia "descripcion detallada de la
invencion”.

d) Modos de realizacion

En esta seccion se pretende describir una o mas realizaciones parti-
culares de como llevar a cabo la materia reivindicada. No se reco-
mienda hablar de la “invencion”, sino de “una realizacion de la in-

vencion”, en conexion con cualquier caracteristica técnica especifi-
ca descrita en esta seccion.

Aqui la descripcion es especifica, de lo que se ha hecho, sin gene-
ralizar a medios equivalentes (p. /. describir algo unido con un “tor-
nillo”, en lugar de con "medios de sujecion”). Los experimentos sue-
len redactarse en pasado (“el producto X fue preparado de tal ma-
nera...y presento tal actividad...”).

Ahora ya no hablamos de margenes sino de valores especificos,
aunque, por supuesto, estos valores estaran siempre comprendidos
en la franja de los margenes. El ejemplo es ilustrativo de lo que es
la invencion, pero no tiene porqué ser el modo de realizacion Opti-
mo. No hace falta aportar know-how propio, si no es necesario para
la reproduccion de la patente.

Es la parte que, en general, se supone reproducible por un experto
en la materia.




(@) Sdastrg

Desde el punto de vista juridico, la parte
mds importante del documento de paten-
te son las reivindicaciones, puesto que de-
finen el alcance de la tecnologia patenta-

da.

lil.- REIVINDICACIONES

Desde el punto de vista juridico, la parte
mas importante del documento de paten-
te son las reivindicaciones, puesto que
definen el alcance de la tecnologia pa-
tentada.

Si el producto o los procesos de una em-
presa estan incluidos en el ambito de las
reivindicaciones de una patente es posi-
ble que vulneren dicha patente y, en con-
secuencia, su titular podra poner fin a
las actividades de la sociedad infractora
interponiendo una demanda ante un tri-
bunal.

Si se determina que se ha producido
una violacion de patente, los tribunales

la condenaran al pago de una indemniza-
cion por dafios y perjuicios € impondran
otras medidas de reparacion.

A menudo las reivindicaciones son modi-
ficadas a lo largo del procedimiento de
solicitud. Es comun que se acoten de for-
ma mas estricta al determinarse que al-
guna parte de la invencion reivindicada
en la solicitud no es novedosa (es decir,
ya existe en el estado de la técnica) o
porque la oficina de patentes considera
que lo que el solicitante de la patente rei-
vindica es mucho mas amplio que lo des-
crito en su explicacion de como repetir
el proceso inventivo. Esto se denomina
insuficiencia de la descripcion.
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Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberan conte-
ner:

™ Un preambulo: indicando la designacion del objeto de la inven-
cion y las caracteristicas técnicas necesarias para la definicion
de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre
ellas, forman parte del estado de la técnica. En muchos casos,
este preambulo coincide y esta exclusivamente formado por el
“Titulo de la invencion”.

¥ Una parte caracterizadora que suele redactarse a través de

las expresiones “... caracterizado en ...” o “... caracterizada
por ...”, y que debe contener las caracteristicas técnicas de la
invencion que se quiere proteger. En este momento estamos re-

dactando la caracteristica que hace nueva a la invencion.

Las reivindicaciones pueden ser una o varias. Generalmente se ha-
bla de una reivindicacion principal y de varias dependientes de la
principal, que precisa caracteristicas adicionales 0 mas concretas
que se pretenden proteger también. El contenido de las reivindica-
ciones debe ser congruente con el contenido de la memoria, por lo
que no podremos reivindicar cosas no descritas en la memoria.

Esta es la parte de una patente que requiere un mayor asesoramien-
to por parte de un técnico en la redaccion de patentes, por lo que
seré la parte en que se produzcan mas cambios en su revision.

Si la claridad y comprension de la invencion lo exigiera, la reivindica-
cion esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones de-
pendientes, haciendo éstas referencia a la reivindicacion de la que
dependen y precisando las caracteristicas adicionales que preten-
den proteger.

De igual modo debe procederse cuando la reivindicacion esencial
va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos parti-
culares o de realizacion de la invencion.

Basicamente, pueden distinguirse dos tipos de reivindicaciones:
™ Reivindicaciones que definen una ENTIDAD FiSICA:
e Aparato que comprende A+B+C.
e Dispositivo que comprende A+B+C.
e Sistema que comprende A+B+C.

e Compuesto/composicion que comprende...

™ Reivindicaciones que definen una ACTIVIDAD:
e Método que comprende los pasos A, By C.
e Procedimiento que comprende...

e Uso de X para V.

Debe haber una base en la descripcion para el objeto de cada rei-
vindicacion y el ambito de proteccion de las reivindicaciones no de-
be ser mas amplio de lo justificado por la extension de la descrip-
cion y los dibujos.

Ademas, deben redactarse de forma clara y concisa, usando refe-
rencias numéricas a los elementos de las figuras y ser autosuficien-
tes.
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ES 2 385406 Al

IVINDI 10N

1 - Aparato sanitario con funciones de inodoro y de bidé, que comprende un cuerpo de
inodoro caracterizado porque, sobre la zona horizontal superior de la parte trasera del
cuerpo del inodoro y entre los orificios de sujecion del conjunto de asiento y de tapa
del cuerpo del inodoro, estan situados, para la funcion de bidé, unos medios de
accionamiento y de regulacion del caudal y de la temperatura del agua y unos medios
plegables de proyecciéon de dicho caudal de agua hacia el usuario, estando
conectados los medios de accionamiento y de regulacion con conducciones de agua
fria y de agua caliente a través de tramos de conduccion que atraviesan en
verticalidad la citada zona horizontal de la parte trasera del cuerpo del inodoro.

2 - Aparato sanitario con funciones de inodoro y de bidé, segun la reivindicacion 1,
caracterizado porque las conducciones de agua fria y de agua caliente atraviesan en
verticalidad por un mismo orificio pasante la zona horizontal de la parte trasera del
cuerpo del inodoro.

3 - Aparato sanitario con funciones de inodoro y de bidé, segln la reivindicacion 1,
caracterizado porque los medios de accionamiento y de regulacién del caudal y de la
temperatura del agua y los medios de proyecciéon de dicho caudal destinados a
ejecutar la funcion de bidé estan conjuntados en una unidad funcional, la cual se halla
situada en la zona horizontal, trasera y superior del cuerpo de inodoro.

4 - Aparato sanitario con funciones de inodoro y de bidé, segun la reivindicacion 3,
caracterizado porque comprende una tapa articulada apta para cubrir los medios de
accionamiento y de regulacion del caudal y de la temperatura del agua y los medios de
proyeccion de dicho caudal destinados a ejecutar la funcion de bidé.

Desde el punto de vista de los titulares de patentes, las reivindi-
caciones son el alma de una patente. En la descripcion se ense-
fla como realizar y utilizar la invencion, mientras que en las reivin-
dicaciones se define el alcance de la proteccion juridica.

Una invencion descrita en la solicitud puede no quedar protegi-
da si no esta incluida en las reivindicaciones. Se considera que
dicha invencion no reivindicada ha quedado excluida de la reivin-
dicacion en forma deliberada y por lo tanto es concedida al publi-
co. Asi pues, el solicitante de una patente deberia especificar en
las reivindicaciones todas las invenciones descritas en la descrip-
cion.

Se recomienda que los solicitantes redacten las reivindicaciones
de la manera mas amplia posible, como para cubrir todas las ca-
racteristicas pertinentes de las invenciones y todas sus variantes
razonables. Sin embargo, los solicitantes también deberian pres-
tar mucha atencion a no extralimitarse de la invencion segun
consta en la descripcion, pues en la mayoria de los litigios sobre
patentes interpretar las reivindicaciones es el primer paso para
determinar si la patente es invélida o infractora. La mejor manera
de proceder es redactar reivindicaciones amplias y genéricas, al
igual que reivindicaciones mas especificas respecto de cada va-
riante que pueda preverse.

El texto de la izquierda muestra las rei-
vindicaciones de la patente ES2385406
(A1) titulada “Aparato sanitario con fun-
ciones de inodoro y de bidé”.
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EPILADY VS REMINGTON

El invento original “Epilady” (patente EP
0101656) era un aparato que utilizaba
un motor eléctrico para hacer girar un
muelle helicoidal enrrollado en espiral
mientras se curvaba, atrapando el vello.
El invento del demandado (Remington)
empleaba en lugar de un muelle, un tu-
bo de caucho con una serie de cortes
que lo atravesaban de lado a lado, pare-
cido a un peine.

El argumento contra la infraccion era
que la reivindicacion de la patente del
demandado hablaba de un «muelle heli-
coidal» y el aparato del demandado utili-
zaba tubos ranurados.

Este litigio tuvo diferentes resultados en
funcion del pais en el que se presento la

« ((eommn)

demanda. Asi, por ejemplo, el tribunal
austriaco fallo que no podia existir equi-
valencia por considerar las explicacio-
nes demasiado complejas; mientras que
el tribunal italiano, holandés y aleman fa-
llaron a favor de Epilady indicando, sin
embargo, diferentes motivos para justifi-
car la existencia de una infraccion.

Por lo tanto, el resultado de los casos eu-
ropeos sobre la Epilady seria que exis-
ten pocos aspectos comunes entre las
distintas jurisprudencias. Cada pais sen-
tencio de forma distinta.

Fuente: Benussi (2004)

- »



El alcance de la proteccion relacionada con No obstante, es conveniente cerciorarse de que
Un medio se considera equivalen- una patente puede extenderse mas alla del tex- las patentes estén redactadas de manera soli-
te si tiene la misma funcién, mo- to literal de las reivindicaciones, gracias a la da como para poder hacer frente a una impug-
do y resultado. doctrina de los equivalentes. Es decir, para de- nacién judicial, pero también que satisfagan el

terminar la proteccion no solo se tiene en cuen- proposito comercial para el que se ha presenta-

ta el contenido de las reivindicaciones, apoya- do la solicitud. Por lo tanto, siempre habra que

do por la descripcion y los dibujos, sino tam- tener presente la estrategia comercial al redac-

bién lo que se considere equivalente: un medio tar reivindicaciones de patente.

se considera equivalente si tiene la misma fun-

cion, modo y resultado.
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IV.- DIBUJOS

En este apartado se adjuntaran los dibujos, figuras, diagramas, etc,
a los que se hace referencia en el cuerpo o descripcion de la memo-
ria. No se permite la inclusion de ningun texto en las figuras, solo se
admiten palabras dentro de las figuras que sean esenciales para la
comprension de los dibujos.

Las etapas de un procedimiento o los diagramas son considerados
como dibujos. No se deben incluir como dibujos, fotografias u otros
soportes que sean de dificil reproduccion. Los dibujos deberan ser
ejecutados en lineas y trazos consistentes, suficientemente densos
y bien delimitados, sin colores ni "aguados".

Al menos una de las figuras ha de ilustrar la invencion claramente y
de forma separada, para que pueda ser usada en caso de litigio. Es
conveniente combinar distintas vistas: en perspectiva, en proyec-
cion, en secciodn, de despieces, etc.

A veces conviene incluir dibujos sobre como se usa la invencion
(con perfiles de individuos usandolo).

En la figura de la derecha observamos dibujos incluidos en las solici-
tudes de algunas patentes.

73



5SABIAS QUE...2

LA PENICILINA'Y LAS PATENTES

La penicilina en sus inicios no fue paten- aliados durante la Il Guerra Mundial. En
tada, ya que el trabajo del britanico Fle- ese sentido, una vez que se supo como

Z ar mdges LlSt N
Crystalline

pENICILLIN

SODIUmM producida por un moho que hacia que realizo principalmente en Estados Uni-

fFor Inhalation Thery, las bacterias no crecieran. Sin embargo, dos), varias companias farmacéuticas
100,000 UNITS

. B80T SIFTER Cipy

ming (1928) no supuso mas que el cono- realizar los procesos de fermentacion pa-
cimiento de que existia una sustancia ra producir la penicilina (trabajo que se

1C

no seria hasta que Florey y Chain investi- se lanzaron a fabricarla, ya que existia
AEROH A, garan en profundidad su estructura, puri- un acuerdo con las fuerzas aliadas para
For Jse n 0 . . . s L . .
" Abbott’s Pewder nhy, ficacion y aplicacion clinica en ratones y que estas compraran los 425 millones
<h Harice 1. L . . ..
da ;?:‘c'go‘,f:m}of'“ seres humanos, cuando la penicilina tu- de unidades producidas en el plan ini-
I use y ) L . . . . . <
hich f:‘;uf;:'“""d In g viera el suficiente potencial para ser ex- cial de distribucion de 1943.

To B8 dispensyq plotada comercialmente.

presemiption /E; No obstante, no es cierto que la penicili-
;1 N C b5

. O La ausencia de patente es facil de enten- na no fuera patentada ya que una bus-

. by der en este caso. En primer lugar, Fle- queda simple en la Oficina Europea de
07T 'LAC,E?KVAT ORIES ming no disponia de la suficiente infor- Patentes (OEP) arroja mas de 5.000 re-

.ﬂfs. Middx macion descriptiva como para proteger sultados relacionados con penicilina. Un
A' su invencion. Por otra, cuando Florey y farmaco que no solo ayudo a ganar una
Chain realizaron sus trabajos, su produc- guerra, sino que marco un antes y un
cion industrial y explotacion comercial después en la historia de la propiedad
no necesitaba de una patente, sino que industrial.

vino de la mano del apoyo de los paises Fuente: Bornardo (2013)
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3.7.- EL ESTADO DE LA TECNICA

Como ya hemos comentado, para que una idea sea considerada
una invencion, al menos una parte significativa de su tecnologia
debe ser nueva. Para ello, no deben existir pruebas de que este
aspecto novedoso de la idea se haya descrito con anterioridad,
ni se haya usado para el mismo fin.

No hace falta que toda la tecnologia de la invencion sea novedo-
sa. Una idea puede ser una invencion si las tecnologias existen-
tes se combinan de forma novedosa, o se usan de una forma no-
vedosa.

El elemento inventivo puede constituir una pequefia parte de to-
da la idea. Pero si esa pequefa parte supone una gran diferen-
cia para las perspectivas comerciales de la idea, podria tratarse
de una invencion importante y valiosa.

Resulta sorprendente comprobar la cantidad de recursos que po-
drian ahorrarse si se analizaran con caracter previo al inicio de la
actividad de 1+D los resultados obtenidos por otros investigado-
res, que invalidan el caracter novedoso de ciertas investigacio-
nes

Se estima que alrededor de 300.000
solicitudes de patentes son rechaza-
das cada afio en todo el mundo por
falta de novedad
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La agencia de transferencia de tecnologia ProVendis calcula que el
25% de la inversion alemana en |+D se desperdicia en duplicar 1+D
ya realizada (Cerd4, 2011).

Asi, de acuerdo con un estudio de la OEPM (2009) s6lo en Europa
se gastan anualmente unos 60.000 millones de euros en duplicar re-
sultados de |+D ya obtenidos previamente. El presidente de la Aso-
ciacion de Inventores Austriacos estimaba en 2005 que unos 10.000
de los 30.000 inventores que estan en activo en Austria trabajan “en
vano”.

Se estima que alrededor de 300.000 solicitudes de patentes son re-
chazadas cada afio en todo el mundo por falta de novedad, es de-
cir, por tratarse de soluciones técnicas ya existentes (Cerdé, 2011).

Por ello, el anélisis del estado de la técnica se convierte en el punto
de partida fundamental de cualquier actividad inventiva. Constituye
el estado de la técnica cualquier prueba de que su invencion ya se
conocia.

El estado de la técnica no tiene por qué existir fisicamente o estar
comercialmente disponible. Es suficiente que alguien, en algun lu-
gar, en un momento anterior, haya descrito, mostrado o hecho algo
gue contenga un uso de la tecnologia que sea muy similar a su in-
vencion.

No existen estadisticas precisas, pero algunos expertos estiman
que por cada invencion registrada que por fin llega al mercado, hay
diez que no lo consiguen. Esto significa que si quiere averiguar si
Su invencion es novedosa, tiene que investigar productos presentes
y pasados, pero también tiene que investigar mucho mas alla.

El lugar mas importante donde seguir investigando el estado de la
técnica es el sistema mundial de patentes. Algunas bases de datos
de patentes, incluida la base de datos libre de la Oficina Europea
de Patentes, contienen mas de 60 millones de documentos, recogi-
dos y clasificados a lo largo de muchos anos por las oficinas de pa-
tentes de muchos paises.

Gracias a Internet y a los sistemas de clasificacion internacional
gue se usan para organizar las invenciones por materias, a los in-
ventores les resulta bastante facil llevar a cabo su propia busqueda
de patentes.

Al realizar la busqueda del estado de la técnica, también se debe
buscar técnicas en competencia. Se trata de ideas que pueden no
parecerse en nada a la suya, pero que sirven para lo mismo. Es im-
portante estudiar las técnicas en competencia por dos razones:

™ La mayoria de las invenciones constituyen la soluciéon a un pro-
blema y la mayoria de los problemas tienen mas de una solu-
cion posible. Hay que examinar las demas soluciones, puesto
gue algunas pueden ofrecer mas ventajas.

M Si se intenta explotar una idea comercialmente, las soluciones
alternativas pueden constituir una dura competencia. Para po-
der argumentar con eficacia que la solucion es mejor que las
alternativas, tiene que conocer esas alternativas.

Para que una invencion tenga un buen potencial comercial, necesi-
ta ademas de la novedad, constituir una mejora significativa del es-
tado actual de la técnica.
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LA REINVENCION DE LA RUEDA

Un documento formativo elaborado por
la EPO cita un caso, tan ilustrativo como
ironico. En 2000 el inventor Peter John
Ginn presento ante la Oficina Britanica
de Patentes una solicitud de patente so-
bre una invencion que resolvia el proble-
ma del excesivo desgaste de las ruedas
de las aeronaves a causa de la fuerte
aceleracion al tocar tierra. Empleaba
unos pequenos bolsillos a los lados de
las ruedas para hacer que giraran con el
viento sin necesidad de motor eléctrico
adicional.

Lo que Ginn no sabia era que su Solu-
cion técnica ya existia desde los albores
de la tecnologia aeronautica: en 1929 Jo-
seph A. Faucher y Erle P Halliburton ya

« ((eommn)

habian presentado ante la oficina esta-
dounidense una solicitud de patente que
describia la invencion. Es decir, Ginn pre-
tendia patentar una solucion técnica que
no solo era ya conocida desde hacia 70
anos, sino que era de libre uso, pues la
patente de Faucher y Halliburton llevaba
50 afios caducada.

Resulta un claro caso de como reinven-
tar la rueda.

Fuente: Cerda, 2011

Qo™ »
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PROCESO DE BUSQUEDA DEL ESTADO DE LA TECNICA

A continuacion seguiremos los pasos recomendados por la OEPM
para realizar dos procesos de busqueda del estado de la técnica:
una busqueda de productos y una busqueda de patentes. Se reco-
mienda realizar las dos busquedas para estar razonablemente segu-
ro de haber realizado una busqueda concienzuda. Ademas, deben
realizarse antes de gastar cantidades significativas de tiempo y di-
nero en desarrollar ideas.

Paso 1: Encontrar las palabras clave adecuadas

Es recomendable pensar detenidamente las palabras claves que
describen mejor la idea, tratando en todo momento de huir de pala-
bras obvias.

Por ejemplo, para localizar patentes relacionadas con muelle, el ter-
mino a emplear seria “dispositivo de almacenamiento de energia” y
una pelota de juguete puede aparecer definida como “objeto esféri-
co de filamentos blandos”.

Una forma de soslayar los problemas derivados de las palabras cla-
ve es utilizar la Clasificacion Europea de Patentes (ECLA) o en su
lugar, la Clasificacion Internacional de Patentes (CIP).

Se trata de un codigo de letras y nimeros que se pone en la prime-
ra pagina de los documentos de patente en funcion del campo(s)
técnico(s) al que pertenezca dicha patente.

Los examinadores de patentes clasifican cada folleto de patente en
una o varias clases tecnologicas, que pueden buscarse en las ba-

ses de datos. Estos codigos son los mismos para todas las paten-
tes en todo el mundo.

Existen unos 74.000 coédigos CIP diferentes que se van actualizan-
do por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ejemplo: EI codigo A63B49/18 identifica “Fundas para raquetas de
tenis”.

Abajo se muestra una captura de los codigos de la CIP.

Esquema RCL C 6 P clave Guia de la CIP
& A SECCION A — NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA

ACTIVIDADES RURALES

& Ao1 AGRICULTURA; SILVICULTURA; CRIA; CAZA; CAPTURA; PESCA
ALIMENTACION; TABACO
& A21 COCCION EN HORNO; EQUIPAMIENTO PARA LA PREPARACION O EL TRATAMIENTO DE LA |
& A22 CARNICERIA; TRATAMIENTO DE LA CARNE; TRATAMIENTO DE LAS AVES DE CORRAL O DE
& A23 ALIMENTOS O PRODUCTOS ALIMENTICIOS; SU TRATAMIENTO, NO CUBIERTO POR OTRAS
Nota(s)
1. Es importante tener en cuenta las siguientes entradas:
co8B Polisacéaridos, sus derivados
c1 Aceites, grasas, materias grasas o ceras animales o vegetales
c12 Bioquimica, cerveza, licores, vino, vinagre
Cc13 Industria del azdcar.
& A24 TABACO; PUROS; CIGARRILLOS; ARTICULOS PARA FUMADORES
OBJETOS PERSONALES O DOMESTICOS
& A4l VESTIMENTA
& A42 SOMBRERERIA
& A43 CALZADOS
& Ad4 MERCERIA; JOYERIA
& A4S OBJETOS DE USO PERSONAL O ARTICULOS DE VIAJE
& A46 CEPILLERIA
& A4T MOBILIARIO; ARTICULOS O APARATOS DE USO DOMESTICO; MOLINILLOS DE CAFE; MOLI!

Nota(s)
En la presente clase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
« "mobiliario” cubre igualmente los caballetes o soportes, p. ej. para pizarras o tableros de dibujo.

SALUD; SALVAMENTO; DIVERSIONES
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Paso 2: Busqueda por productos

En el proceso de busqueda sera necesario localizar productos
que ya estén (o hayan estado) en el mercado que sean pareci-
dos a la idea en analisis y/o que traten de resolver el mismo pro-
blema. Para ello habra que tener en cuenta:

™ Tecnologias o productos obsoletos.

¥ Productos en desarrollo que aun no estan en el mercado
M Actividad de investigacion académica.

™ Tiendas, libros, revistas, catalogos, internet, etc.

™ Hablar con gente con experiencia relevante, como por ejem-
plo, vendedores y proveedores, que habran visto productos
aparecer y desaparecer a lo largo de los afios y que pue-
den haber visto su idea entre ellos.

Los profesionales retirados pueden ser fuentes valiosas de infor-
macion, puesto que su experiencia puede remontarse mucho
mas alla de la de los profesionales actualmente en egjercicio.

Hay que localizar productos que ya estén
en el mercado que sean parecidos a la
idea en andlisis y/o que traten de resolver
el mismo problema
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Paso 3: Busqueda de patentes

La buUsqueda de patentes requiere encontrar todos los documentos
de patente relevantes para la invencion analizada e interpretar la sig-
nificatividad de los resultados de la busqueda de patentes.

Es esencial que la busqueda sea concienzuda y quede bien regis-
trada, para que sirva de prueba de la ausencia de estado anterior
de la técnica

Como principales bases de datos de patentes podemos sefalar las
siguientes:

o

o

g &

USPTO - Base de datos de patentes en texto completo y con iméa-
genes, Estados Unidos

ESP@CENET — Base de datos de la EPO (Oficina Europea de Pa-
tentes)

LATIPAT - ESP@CENET - Base de datos de patentes publicadas
de Latinoamérica

PATENTSCOPE - Base de datos de aplicaciones de patentes inter-
nacionales de la OMPI (WIPQO)

DWPI — Derwent World Patents Index — Base de datos de paten-
tes de Thomson Reuters

WIPO GOLD - Conjunto de herramientas gratuitas para la busque-
da de recursos de propiedad intelectual

Patent Inspiration - Busqueda de patentes a nivel mundial

Lens - Busqueda de patentes a nivel mundial

Google Patents - Busqueda de patentes en USPTO creado por
Google

Espacenet Deutsch  English  Frangais

Contact
Patent search

Change country v

4« About Espacenet Other EPO online services v

[ B i 0 | awavnor || o | o |

Esp free access to the datab of over 90 million

Advaroed soaroh Smart searen: (5] Siemens EP 2007

Classification search I )
Maintenance news - Clear
Espacenet outages (5]
Time zone: CET Did you know that...
o S 080 08 30 200 .... Espacenet automatically hides duplicate patent documents in your result list? This is because it displays only one patent document per
000 o g family, o the total number of results you get initally may well decrease as you click through the list, The technical term for this is

00+ read more. “deduplication’.

the answer company
Products & Service]

THOMSON REUTERS

Home > Products & Services > Intellectual Property > Patent Research and Analysis > Derwent World Patents Index

Derwent World Patents Index

The world's most trusted source of patent information

Contact Sales >
Espafiol Portugués  Inglés

LATIPAT ESpacenet | e

Cambia de pais v

4« Sobre Espacenet Otros servicios en linea de EPO v

TS [ I e N

Bisqueda inteligente Busaqueda inteligente: (3] Multibras MX 2006 refrigeracion
Blsqueda avanzada [ |

Bisqueda de clasificacion
Borrar [ BUSCAR

\ Noticias de mantenimiento 1 Qué es Latipat: un punto de acceso para realizar busquedas en los documentos de patentes publicos de América Latina y Espafia utilizando

I2 plataforma Espacenet. Latipat es un proyecto e cooperacién iniciado en el afio 2003 entre Ia Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, la
NUEVAVERSION EPTOS 9.1 N Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, y la Oficina Europea de Patentes, con la colaboracién de numerosas oficinas de la propledad
VarPAT intelectual de paises de América Latina.

Nueva version Eptos 9.1para  []  Obletivo principal: contribuir a la difusion del técnico en L freciendo al pablico acceso ygratuito a la
nuestra pégina web. informacién de patentes en espafiol y portugués.

-Nuevo look&feel.
“Archivar consulta: Se puede Volumen de datos: actuaimente cerca de 2,5 millones de datos bibliograficos y mas e un milén de imagenes de documentos. La base de

quardar una consulta realizada, datos esta en continuo crecimiento.

 Go gle

Espaiia

Buscar con Google Voy a tener suerte

Google.es también en: catala galego euskara
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http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
http://lp.espacenet.com/quickSearch?locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/quickSearch?locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/quickSearch?locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/quickSearch?locale=es_LP
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://thomsonreuters.com/products_services/legal/legal_products/a-z/derwent_world_patents_index/
http://thomsonreuters.com/products_services/legal/legal_products/a-z/derwent_world_patents_index/
http://thomsonreuters.com/products_services/legal/legal_products/a-z/derwent_world_patents_index/
http://thomsonreuters.com/products_services/legal/legal_products/a-z/derwent_world_patents_index/
http://www.wipo.int/wipogold/en/
http://www.wipo.int/wipogold/en/
http://www.wipo.int/wipogold/en/
http://www.wipo.int/wipogold/en/
https://app.patentinspiration.com/
https://app.patentinspiration.com/
http://www.lens.org/
http://www.lens.org/
http://www.google.com/patents
http://www.google.com/patents
http://www.google.com/patents
http://www.google.com/patents

5SABIAS QUE...2

COMO REALIZAR UNA BUSQUEDA EN ESPAC@NET

Si quisiéramos encontrar todas las patentes de maquinas de café comenzariamos
utilizando palabras clave para encontrar al menos algunas patentes relevantes, para
a partir de ellas encontrar la clasificacion por materias mas adecuada.

Asli, averiguariamos que las maquinas de café aparecen en la clasificacion A47J31/
00 “Aparatos para la elaboracion de bebidas”, que a 23 abril de 2019 contenia mas
de 670 patentes en LATIPAT y mas de 10.000 patentes en ESPAC@NET, demasiadas
para realizar facilmente una busqueda eficaz.

Si volvemos a buscar por < A47J31/00 > en el campo CIP y <café> en el campo "Pa-
labras clave en el titulo o en el resumen’, reducimos el numero a algo mucho mas
manejable, 196 patentes en la base LATIPAT.

En general, la habilidad de la busqueda consiste en estrechar lo mas posible la bus-
queda, sin por ello excluir sin darse cuenta algo que pueda ser relevante.
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Europaisches Media Contact us
Patentamt

European
Office européen

des brevets

m Searching for patents Applying for a patent Law & practice News & issues Learning & events About us

Home > Searching for patents > Helpful resources » Patent information centres

First time here?

Asian patent Patent information centres (PATLIB) = print A, Sharo

information

Events, training and
publications

Support
Patent information
centres i 3 Talk to EPO experts or get
helob from other users
Si queremos garantizar los resultados de nuestra bus- sobre patentes, que consta de 320 centros espar-

En la figura superior se queda puede ser aconsejable (siempre que disponga- cidos por toda Europa.
observa una captura de mos de los recursos necesarios para ello) hacer uso
la web de la red PATLIB de servicios profesionales de busgueda de patentes.

Estos servicios son prestados por distintas entidades

entre las que podemos sefialar las siguientes: ™ Oficinas Nacionales de Patentes.

™ Bibliotecas y servicios de informacién empresa-
rial.

M Centros PATLIB (PATent LIBrary). La red PATLIB [ Proveedores de servicios de busqueda comer-
€s una iniciativa conjunta de las oficinas naciona- cial.

les de patentes de los estados miembros de la
OEP y de sus centros regionales de informacion
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3.8.- EL PROCESO DE CONCESION DE UNA PATENTE

En la actualidad existen tres vias para solicitar una patente en
nuestro pais (ver OEPM, 2014Db):

l. Patente Nacional: Las patentes nacionales soélo son validas
en el pais de concesion. Desde su solicitud generan un de-
recho de “prioridad” de un afio para solicitudes posteriores.

Il.  Patente Europea. La patente europea equivale a las paten-
tes nacionales en los paises en los que se conceda (el soli-
citante elige los paises).

lll. Patente Internacional segun el Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT). Una Unica solicitud sirve pa-
ra hasta 141 paises. Tras la fase de solicitud inicial, la solici-
tud internacional da lugar a multiples procedimientos de
examen de patentes nacionales.

La eleccién de la via para solici-
tar la patente dependerd entre
otros factores de la naturaleza
de la invencién
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http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/proteccion_innovaciones_Espania.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/proteccion_innovaciones_Espania.pdf

La eleccion de la via para solicitar la patente (internacional, euro-
pea, nacional o una combinacion de las anteriores) dependera de:

M La naturaleza de la invencion.

™ El plan de negocio de explotacion de la misma.

M Los fondos de que se disponga.

™ El mercado en el que interese comercializar la invencion.

M Las fuentes mas probables de productos infractores.

l.- PATENTE NACIONAL (OEPM)

La Ley de Patentes de 2015 establece un unico procedimiento de
concesion de patentes: con “Informe sobre el Estado de la Técnica”
seguido de un “Examen Previo”. Posteriormente, se abre un nuevo
procedimiento de oposicion contra la concesion de la patente.

Sin embargo, el procedimiento no garantiza la validez de la patente
-cuestion que en caso de ser debatida debe ser resuelta en los Tri-
bunales-, a pesar de que se lleva a cabo una publicacion del Infor-
me sobre el Estado de la Técnica, acompafiado de una opinidon es-
crita, que indicara los antecedentes existentes que puedan afectar
a la novedad vy la actividad inventiva de la invencion.

Las principales etapas del procedimiento de concesion son las si-
guientes:

a) Otorgamiento de fecha de presentacion y admision a tramite.
El otorgamiento de la fecha de presentacion de la solicitud se produ-
ce cuando se entrega la siguiente documentacion:

M Una indicacion expresa o implicita de que los elementos es-
tan destinados a constituir una solicitud de patente.

™ Indicaciones que permitan establecer la identidad del solici-
tante o que permitan que la oficina establezca contacto con
el mismo.

™ Una parte que, a primera vista, parezca constituir una des-
cripcion presentada en cualquier idioma

A los fines de obtener una fecha de presentacion, una referencia a
una solicitud presentada anteriormente reemplazara a la descrip-
cion y a cualesquiera dibujos. Dicha referencia debera efectuarse
en castellano, en el momento de presentar la solicitud. Ademas, se
debera aportar copia y, en su caso, traduccion al castellano de la
solicitud anterior.

Dentro de los diez dias siguientes a la recepcion de la solicitud de
patente en la OEPM, se procede a examinar si redine los requisitos
para poder otorgar una fecha de presentacion. Si asi ocurre, la fe-
cha de presentacion sera la fecha inicial en la que se deposito la so-
licitud. Si, por el contrario, existen deficiencias, éstas se notifican al
solicitante otorgan-do un plazo de dos meses para su correccion.
De no hacerlo, la solicitud se considerara desistida. Si subsana los
defectos detectados, la fecha de presentacion queda modificada,
pasando a ser la fecha en la que haya presentado la nueva docu-
mentacion.

Cuando la descripcion esté redactada en idioma distinto del caste-
llano, el solicitante debera aportar una traduccion al castellano que
podra presentar en el plazo de dos meses desde el depdsito de la
solicitud o en el plazo de dos meses a contar dese la fecha en que
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la OEPM efectue el requerimiento para su aportacion durante el
examen de oficio, aplicando el plazo que expire mas tarde.

Al mismo tiempo que se examinan los requisitos para obtener fe-
cha de presentacion, se comprueba si se han abonado la tasa de
depdsito y la de peticion del informe sobre el estado de la técnica.
En el supuesto de que no se hubieran abonado las tasas o se hu-
bieran abonado en cuantia insuficiente, se requerira al solicitante
para que en el plazo de un mes realice el abono correspondiente.
En caso contrario, la solicitud de patente se considerara desistida,
pero no perdera la fecha de presentacion otorgada.

b) Examen de oficio de la solicitud.

Una vez adjudicada fecha de presentacion se procede al examen
de oficio de la solicitud conforme a los requisitos formales estable-
cidos en la Ley y su Reglamento de ejecucion. Si existe algun de-
fecto, la OEPM lo comunica al solicitante para que en el plazo de
dos meses subsane los mismos. Si el solicitante no lo hace se de-
niega la patente.
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c) Realizacion del IET y la opinion escrita.

Puesto que la tasa por el informe sobre el estado de la técnica se
abona desde el inicio, la OEPM puede proceder a su realizacion ca-
si de manera inmediata. Ahora bien, si la falta de claridad o coheren-
cia impidiera realizar en todo o en parte la elaboracion del in-forme,
se notificaré al solicitante para que subsane, en el plazo de dos me-
ses, los defectos, realice las alegaciones que estime oportunas o
precise el objeto de la busqueda; en caso contrario, se denegara la
patente.

Una vez efectuado el IET, se daré traslado al solicitante del informe
con indicacion de como puede acceder a todos los documentos ci-
tados en el mismo. El informe va acompafiado de una opiniéon escri-
ta, preliminar y sin compromiso, acerca de si la invencion objeto de
la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad, en particular, si
con referencia a los resultados de la busqueda, la invencion parece
ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplica-
cion industrial.

d) Publicacién de la solicitud y del IET.

Transcurridos 18 meses desde la fecha de presentacion (o de priori-
dad, en su caso), la OEPM pone a disposicion del publico la solici-
tud de patente, realizando el correspondiente anuncio en el Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y, simultaneamente, publi-
ca un folleto con el contenido integro de la solicitud de patente junto
con el IET. La opinién escrita se pondra a disposicion del publico.

e) Observaciones de terceros.

A partir de la publicacion de la solicitud de patente y hasta el mo-
mento anterior a la finalizacion del examen sustantivo. cualquier per-
sona puede formular observaciones, debida-mente razonadas y do-
cumentadas, sobre la patentabilidad de la invencion. Las observa-
ciones se trasladan al solicitante quien podra realizar alegaciones si
lo estima oportuno. Es necesario destacar que las observaciones no
interrumpen la tramitacion de la solicitud.

f) Peticion del examen sustantivo.

La peticion de examen sustantivo podra presentarse desde el mo-
mento del depdsito de la solicitud y hasta antes de que transcurra
el plazo de tres meses contados desde la publicacion del informe
sobre el estado de la técnica. La peticion no se considerara realiza-
da hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. En
el caso de que la peticion y el pago no se realicen en el plazo pres-
crito la solicitud de patente se considerara retirada.

Hasta finalizar el plazo para pedir el examen sustantivo, el solicitan-
te puede presentar un nuevo juego de reivindicaciones modifica-
das, a fin de obviar las posibles objeciones de falta de novedad vy
actividad inventiva que se pueden deducir del IET y de la opinidon
escrita. Se debe tener en cuenta que dicha modificaciéon no puede
referirse a elementos que no hayan sido objeto de busqueda y que
no pueden suponer una ampliacion del contenido de la solicitud.
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g) Examen sustantivo y resolucién

Transcurrido el plazo para solicitar el examen sustantivo, la OEPM Presentacion solctud Jl Recepcién solctud

inicia el mismo. Si del examen no resulta la falta de ningun requisito,

se concedera la patente solicitada. Desistimiento Nofificacion .
si [ si
, . . S ¥ ¥
En el supuesto de que si se apreciasen motivos que impidiesen en ][ e viaag
Xamen de icio lel Informe Estado
de la Técnica (IET)

todo o0 en parte la concesion de la patente, se comunican estos al
solicitante para que en el plazo de dos meses conteste a las obje- e,
ciones 0 modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. Si el
solicitante no realiza ningun acto para obviar las objeciones, la pa-

tente sera denegada. En los demas casos la OEPM resolvera una

vez recibida la contestacion del solicitante. PIRara ] | peteenganensusantvol ke | wonncscion (e pubicacon T Publcacién

Modificaciones- Observaciones Solicitud

Notificacién

no

Realizacién IET + Opinién
Escrita (OE)

Ahora bien, si pese a las alegaciones o modificaciones aportadas
por el solicitante, la OEPM considera que persisten motivos que im-
piden en todo o en parte la concesion de la patente se comunican
estos al solicitante dandole nuevos plazos de dos meses para corre-
gir su solicitud o formular alegaciones. Posteriormente, la OEPM de-
be resolver definitivamente sobre la concesion o denegacion de la
patente.

no

IET + OE
objeciones a la
concesién?

Blsqueda
complementaria

Notificacién
objeciones

¢Ha presentado
modificaciones /
Qbservaciones?

—

Contestacién

no

no

En el caso de ser concedida la patente, se publicara la concesion | NI
en el BOPI y se emitira un folleto con la patente tal como ha sido

concedida. En el anuncio de la concesion en el BOPI se incluira la
mencion de que la misma se ha realizado con examen sustantivo de
la novedad vy la actividad inventiva de la invencion que constituye
Su objeto.

no

Solicita vista oral

Vista oral Gnica

Subsana defectos

Igualmente recordar que, para que una patente siga en vigor, hasta
los veinte afios a partir de la fecha de presentacion, que es la dura-
cion temporal del monopolio, el titular deberéa hacer frente a unas
tasas anuales de mantenimiento.

Fuente: OEPM (2017b).
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PROCEDIMIENTO DE OPOSICION.

Dentro de los 6 meses siguientes a la publicacion de la concesion,
cualquier persona podra oponerse a la concesion. La oposicion de-
be ser motivada, acompanada de los correspondientes documentos
probatorios e implica el pago de la tasa de oposicion. Los motivos
de oposicion pueden ser:

™ La invencion reivindicada no redne alguno de los requisitos de
patentabilidad.

¥ Su descripcion no es lo suficientemente clara y completa para
que un experto en la materia pueda ejecutarla.

M El objeto de la patente concedida excede del contenido de la
solicitud tal como fue presentada.

Admitido a tramite el escrito de oposicion se comunica al titular de
la patente para que presente, en el plazo de tres meses, sus alega-
ciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La
OEPM traslada a cada oponente las alegaciones y propuestas de
modificacion presentadas por el titular, concediéndoles un tramite
de réplica de dos meses.

Recibida la réplica por parte de los oponentes, la OEPM debe resol-
ver estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas,
cuando concurra alguno de los motivos de oposicion o desestiman-
dolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modifica-
ciones o alegaciones aportadas por el titular persisten motivos que
impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otor-
gara al titular al menos un nuevo plazo de un mes para subsanar el
defecto, o presentar nuevas alegaciones, antes de resolver con ca-
racter definitivo sobre la oposicion planteada.

Tras el procedimiento, la OEPM puede resolver revocando la paten-
te, manteniendo la concesion de la patente o manteniendo la conce-
sion de la patente pero de forma modificada.

no

S——

ion atramite

Traslado

oponente

Traslado oposicion al
titular

Examen oposicion /
modificaciones

éSe puede mantener
a patente modificada?

no

ésee
alega

Notificacién al titular
de la patente

Notificacion

al oponente

no

Objeciones subsanablesy |
hatratado de corregir

Ly

«  ((roxmon)
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Fuente: OEPM (2017b).
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Il.- PATENTE EUROPEA (OEP)

El Convenio de la Patente Europea (CPE) es un tratado internacio-
nal adoptado tras la conferencia diplomatica de Munich el 5 de
Octubre de 1973 que entr6 en vigor para Espafa el 1 de Octubre

Y ] . .

- de 1986, fecha en que nuestro pais comenzo a ser designado en
las solicitudes de patente europea.

e El Convenio de la Patente Europea crea un sistema centralizado

sj de concesion de patentes abierto a todos los paises europeos

de cuya gestion se encarga la Oficina Europea de Patentes
(OEP). La ventaja de este sistema es que simplifica la obtencion
de proteccion en diferentes estados europeos reduciendo los
costes que supondria el depdsito individual en cada uno de
ellos.

3
< et 1 BT
S A e e

4

La OEP tiene su sede en Munich con un departamento en La Ha-
ya, una agencia en Berlin y otra en Viena. La solicitud de patente
europea puede ser presentada en las oficinas de las ciudades
indicadas, excepto en Viena. También se puede presentar en las
oficinas de patentes de cualquiera de los paises firmantes del
convenio.

Como consecuencia de ello, se puede decir con caracter gene-
ral que la obtencion de una patente con efectos en distintos Esta-

La nueva Ley 24/2015, de 24 de
julio, de Patentes entra en vigor

el 1 de Abril de 2017
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dos europeos resulta mas facil y econémica que la proteccion obte- ¥ Una descripcion, o una referencia a una descripcion previa-
nida por la via del depdsito individual en los mismos estados. mente presentada.

Las solicitudes de patente europea se presentaran en uno de los
idiomas oficiales de la OEP (inglés, francés y aleman), convirtiénd- b) Examen Formal
ose el idioma elegido en el idioma del procedimiento.
Sin embargo, los solicitantes domiciliados en Estados contratantes
cuyos idiomas sean distintos de los oficiales de la OEP, podran pre-
sentar la solicitud en el idioma del Estado en cuestion, por ejemplo
en espanol, pero en ese caso, deberan aportar una traduccion a
uno de los idiomas de la OEP, en el plazo de 2 meses a contar de la
presentacion de la solicitud de patente europea.

Una vez que la solicitud de patente europea ha sido presentada, la
Seccion de Depdsito la somete a un examen de formalidades, que
tiene por objeto verificar si la solicitud cumple las formalidades pres-
critas y si la tasa de solicitud ha sido pagada. En el caso de que la
solicitud presente alguna irregularidad, se le notifica al solicitante
con objeto de que éste pueda subsanar los defectos sefialados en
el plazo de 2 meses desde la notificacion.

El procedimiento de concesion de la patente europea puede dividir-

se en 3 etapas fundamentales (ver para mas detalles OEPM

2014c¢). c) Informe de Busqueda Europeo

Al mismo tiempo que se lleva a cabo el examen de formalidades, la
Division de Busqueda realiza el informe de busqueda europeo, so-
bre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuen-
ta la descripcion y, en su caso, los dibujos existentes en la solicitud
de patente europea. Este informe tiene por finalidad detectar las an-
terioridades en el estado de la técnica, que pudieran afectar a la no-

Para obtener fecha de presentacion, una solicitud de patente euro- Vvedad o a la actividad inventiva de la idea que se pretende prote-
pea debe cumplir los siguientes requisitos: ger.

Primera etapa: procedimiento hasta la publicacién

a) Fecha de presentacion

M Una indicacion expresa sobre la pretension de obtener una pa- A la vista del informe, el solicitante puede retirar su solicitud si esti-

tente europea (esta indicacion aparece impresa en el formula- Ma gue no tiene sentido seguir adelante. También podra modificar
rio de solicitud). el contenido de la misma, teniendo en cuenta los resultados de la

busqueda, siempre y cuando dicha modificacién no suponga una
ampliacion del contenido de la solicitud tal como ésta fue inicialmen-
te presentada.
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i Informacion que identifique al solicitante, o que permita contac-
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d) La publicacion de la solicitud

Esta primera fase concluye con la publicacion de la solicitud de pa-
tente europea, que tendra lugar lo antes posible una vez expirado el
plazo de 18 meses desde la fecha de solicitud o de la prioridad
mas antigua. Junto con la solicitud de patente, se publica el informe
de busqueda europeo, en el caso de que este estuviera disponible
a tiempo. En caso contrario, el informe se publica con posterioridad,
de forma separada. En la figura se presenta un esquema del proce-
dimiento de concesion de patentes europeas (OEPM, 2014c).

Procedimiento de Concesién de Patentes Europeas

e

Solicitud de Patente ‘
Europea

Envio desde las Oficinas Nacionales

Austria, Albania, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, Republica Checa, Alemania,
Dinamarca, Estonia, Espana, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia,
Hungria, Irlanda, Islandia, ltalia, Liechtenstein, Macedonia, Letonia, Lituania,

Oficina Europea de Patentes ‘ 5 , 2 z
Luxemburgo, Ménaco, Malta, Paises Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania,

‘ Serbia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, San Marino, Turquia
Examen formal y de fecha de
presentacion
£
Preparacion del Informe de Posibilidad de modificar las
Busqueda Europeo . reivindicaciones
8
Publicacion de la solicitud ‘ FEElE L R COMIENZA LA
traduccion de las reivindicaciones PROTECCION PROVISIONAL
-
Pago de la Tasa de Examen Examen con posibilidad
’ de modificar
Pago de las Tasas de las reivindicaciones
Designacion
2
S——— PRODUCCION PLENA DE
doodeisiasas EFECTOS JURIDICOS
&
CONCESION DE LA PATENTE I

B

VALIDACION:
Presentacion de la traduccion del ‘
fasciculo al espanol en la OEPM

Traduccion

Desde la publicacion cualquier persona puede consultar el conteni-
do del expediente de solicitud a través de las bases de datos de la
OEP vy el solicitante comienza a disfrutar de una proteccién provisio-
nal consiste en el derecho del solicitante a exigir una indemniza-
cion, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier terce-
ro que, entre la fecha de publicacion de la solicitud y de la mencion
de la concesion, hubiera llevado a cabo una utilizacion de la inven-
cion que, después de ese periodo, estaria prohibida en virtud de la
patente europea.

La OEP notifica al solicitante la fecha en que se ha publicado el in-
forme de busqueda europea. Esta fecha es esencial, ya que a partir
de ella el solicitante dispone de un plazo de 6 meses para, en su ca-
S0, presentar la solicitud de examen (si tal peticion no se realizd en
el momento de presentar la solicitud), pagar la tasa de examen y la
tasa de designacion.

Segunda etapa: procedimiento de examen

El examen tiene por objeto determinar si la invencion es patentable,
esto es, si cumple con los requisitos de novedad, actividad inventi-
va y aplicacion industrial y si su objeto no esta incluido en ninguna
de las excepciones previstas en el CPE.

Como se ha indicado anteriormente, para que la Oficina Europea de
Patentes realice el examen, el solicitante ha de pedirlo de forma ex-
presa.

Si el examinador de la Division de Examen encuentra objeciones en
la solicitud, dara siempre al solicitante la oportunidad de presentar
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observaciones, asi como, en su caso, la oportunidad de modifi-
car las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos.

La Division de Examen denegara la solicitud de patente cuando
considere que no reune los requisitos para que pueda conceder-
se una patente europea, de conformidad con el Convenio y su
Reglamento de Ejecucion. En caso contrario, concedera la paten-
te cuando considere que la solicitud y la invencion que constitu-
ye su objeto cumplen con los requisitos de patentabilidad.

En este ultimo supuesto, la OEP informara al solicitante acerca
del texto sobre el cual se propone conceder la patente, invitand-
ole a pagar las tasas de concesion y publicacion del folleto. Del
mismo modo, le invitara a presentar una traduccion de las reivin-
dicaciones en los otros dos idiomas oficiales distintos del idioma
de procedimiento, en el plazo que se indigque y que no podra ser
inferior a 2 meses ni superior a 4.

La decision de la concesion surtira efecto desde el dia de la pu-
blicacion en el Boletin Europeo de Patentes de la nota de la con-
cesion.

La OEP publicara el folleto de patente europea o antes posible
después de la publicacion de la nota de la concesion en el Bole-
tin Europeo de Patentes.

Sede de la Oficina Europea de
Patentes en Munich
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El folleto de la patente europea constara de la descripcion, las reivin-
dicaciones vy, en su caso, los dibujos, aceptados en la fase de exa-
men. Se indicara también el plazo durante el cual podréa ser objeto

de oposicion de la patente europea.

Tan pronto como se haya publicado el folleto de la patente europea,
la OEP expediréa al titular de la patente un certificado de patente eu-
ropea al que se adjuntara el folleto y que certifica la concesion de la
patente para la invencion descrita en el folleto para los estados con-

tratantes designados.

ES 2 194 203 T3

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPANA

MUKV

() Nmero de publicacisn: 2 194 203

6Dine. €17 C12N 15/12, CO7K 14/17
A61K 38/18, COTK 14/745
CO7K 16/22

@ TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3
(6

mero de solicitud europea: 97930162.9
ha de presentacién:  19.06.1997

mero de publicacion de la solicitud: 0 939 809
( Fecha de publicacién de la solicitud: 08.09.1999

G Titulo: Ligando del receptor TIE-2 (ligando-4 de TIE) y su uso.

G Prioridad 19 06 1996 US 665926

7.1996 US 21087P
02 06 1996 US 22999P

echa _de la publicacién de la mencién BOPI.

®
16 11.2003

(3 Fecha de la publicacién del folleto de patente

16.11.2003

) Titular /es
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, New York 10591-6707, US

() Inventor /es: Valenzuela, David M.;
Jones, Pamela, F.
Yancopoulos, George, D.

(@D Agente: Sanchez Ocaiia, José Maria

Aviso: E |p\ 20 d eve n\ﬁesz(on[ desde la fecha d publicacién en el Boletin europeo de patentes,
abente elropea, cusiquier persona podrs oponerse ante la Oficina
L

n de a patent
E apea d Palemes a Ia pn le conc d

vada;
oposion (art. 50.1-del Convento e oo e Bt £ dropeas)

ealizado el pago de la

Venta de fasciculos: Oficina Espasiola de Patentes y Marcas

©/Panamd, 1 - 28036 Madrid

Tercera etapa: procedimiento de oposicion

El procedimiento de oposicidon es el momento en el que los terceros
pueden intervenir adquiriendo la condicion de partes en el procedi-
miento. En este sentido, cualquier persona puede oponerse a la con-
cesion de la patente europea concedida ante la OEP dentro de los
9 meses posteriores a la publicacion de la mencion de la concesion
de la patente.

La Division de Oposicion notificara al titular de la patente el escrito
de oposicion y le otorgara la posibilidad de presentar observacio-
nes y de modificar, en su caso, la descripcion, las reivindicaciones
y los dibujos en el plazo que le sefala. Ademas, notificara también
a las demas partes las observaciones y modificaciones presenta-
das por el titular de la patente, y les invitara a presentar alegacio-
nes, si lo estima oportuno.

La OEP adopta la decision de revocar la patente europea cuando
considera que los motivos de oposicion impiden el mantenimiento
de la patente. Si, por el contrario, estimara que la patente debe man-
tenerse en los términos en que fue concedida, rechazara la oposi-
cion.
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lll.- PATENTE INTERNACIONAL (PCT) de 18 meses, lo que puede resultarle Util para pulsar su viabilidad y

. . , evitarle gastos innecesarios.
El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) ofrece asis-

tencia a los solicitantes que buscan proteccion internacional por pa- La OEPM actia como oficina receptora de las solicitudes internacio-
tente para sus invenciones y asiste a las Oficinas en las decisiones  nales PCT cuyos titulares sean espafioles o con residencia en Espa-
sobre el otorgamiento de patentes, asi como pone a disposicion del  fAa (para mas detalle ver OEPM, 2014d).

publico el acceso a la extensa informacion técnica con relacion a
las invenciones. Al presentar una solicitud internacional de paten-
te segun el PCT, los solicitantes tienen la posibilidad de proteger su o La Fase Internacional, que se lleva a cabo ante la Oficina re-

invencion a nivel mundial en 148 paises (ver mapa). ceptora, la OMPI y la administracion encargada de la busque-
da internacional (la OEPM es una de las oficinas autorizadas

por PCT para realizar dicha busqueda) y del examen preliminar
internacional.

El procedimiento PCT consta de dos fases fundamentales:

o La Fase Nacional, que tiene lugar ante las oficinas designa-
das.

Una vez recibida la solicitud internacional, la oficina receptora otor-
ga una fecha de presentacion y comprueba si la solicitud cumple
con los requisitos del Tratado y su Reglamento. Tras ello remite el
original a la OMPI y la copia de busqueda a la Administracion de
Busqueda Internacional.

La Administracion de busqueda realiza el “informe de busqueda
internacional’ que tiene por objeto descubrir qué documentos exis-

Es importante aclarar que no se trata de un procedimiento de conce- tentes en el estado de la técnica -acervo de conocimientos cientifi-
sion de patentes, ni sustituye a las concesiones nacionales, si no  COs Y técnicos hechos accesibles al publico por cualquier medio
que es un sistema por el que se unifica la tramitacién previa a la hasta la fecha de la solicitud- pudieran ser relevantes para determi-
concesion. Ademas, este procedimiento le permite "comprar tiem- nar la novedad y actividad inventiva de la idea objeto de solicitud
po", ya que puede retrasar su decision de entrar en la fase nacional  internacional.

hasta 30 meses desde la fecha de presentacion internacional o de

o ) - La Administracion de Busqueda Internacional, junto con el informe
prioridad, en su caso, y mantener en secreto su invento un minimo

de busqueda, debera elaborar una opinion preliminar y no vinculan-
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te sobre si la invencion es nueva, implica una actividad inventiva y
es aplicable industrialmente. Dicha opinién se denominara "opinién
de la busqueda internacional" y se realiza al mismo tiempo que la
buUsqueda internacional propiamente dicha, y es comunicada al soli-
citante y a la OMPI (en la figura inferior se muestran las etapas de la
procedimiento PCT).

Eventual solicitud de patente anterior (prioridad)

Solicitud de patente PCT

Publicacion
18 meses tras la fecha de prioridad

El solicitante decide: éexamen previo?
22 meses tras la fecha de prioridad

Inicio directo de la fase

. . Examen previo
nacional/regional

Fase nacional:

30-31 meses tras presentar la primera solicitud

A continuacion se realiza el “examen preliminar internacional” que
se elabora por las oficinas autorizadas a peticion del solicitante. El
informe contiene una declaracion para cada reivindicacion sobre si
reune los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad
industrial, declaracion gue normalmente ira acompanada de una ci-
ta de los documentos relevantes, una breve explicacion de por qué

los documentos afectan a estos requisitos y un razonamiento de las
conclusiones a las que ha llegado la Administracion de examen pre-
liminar.

Una vez que el solicitante ha decidido si desea continuar la tramita-
cion de su solicitud internacional, y en qué estados, se deberan rea-
lizar una serie de actuaciones para entrar en la fase nacional se de-
be presentar una traduccion de la solicitud internacional al idioma
del estado en que se desee iniciar el proceso y abonar las tasas co-
rrespondientes.

El procedimiento por el que se va a tramitar una solicitud internacio-
nal, una vez iniciada la fase nacional, es el procedimiento ordinario
aplicado a las solicitudes nacionales previsto por cada legislacion y
explicado anteriormente para el caso espanol. La legislacion nacio-
nal determina el estado anterior de la técnica, el requisito de la uni-
dad de invencion, asi como los demas requisitos de patentabilidad.

Como principales ventajas del procedimiento PCT podemos sefialar
las siguientes:

™ El solicitante tiene la garantia de que si su solicitud internacional
se ajusta a la forma estipulada por el PCT, no podra ser rechaza-
da por razones de forma por ninguna de las Oficinas de paten-
tes de los Estados contratantes del PCT durante la fase nacional
de tramitacion de la solicitud.

M Al contener informaciéon importante sobre la posible patentabili-
dad de la invencion, el informe de busqueda internacional y la
opinion escrita sientan solidas bases para el solicitante que de-
bera tomar decisiones comerciales sobre la manera de proce-
der.
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M El solicitante puede modificar la solicitud internacional durante M La publicacion conjunta de la solicitud internacional y del infor-

el examen preliminar internacional facultativo, entablar un dialo- me de busqueda internacional contribuye a que terceros se for-
go con el examinador para exponer su punto de vista y subsa- men una opinion fundada sobre la posible patentabilidad de la
nar la solicitud antes de su tramitacion por las distintas Oficinas invencion reivindicada.

nacionales de patentes; L . ] . o ,
M La publicacién internacional en linea sirve de vitrina para infor-

M Se puede reducir sustancialmente o descartar la labor de bus- mar a todo el mundo sobre la solicitud. El solicitante puede asi-
queda y examen de las oficinas de patentes gracias al informe mismo manifestar su interés por la celebracion de acuerdos de
de busqueda internacional, a la opinion escrita y, cuando proce- licencias en PATENTSCOPE, lo cual constituye un medio eficaz
da, al informe de examen preliminar sobre la patentabilidad que de publicidad y de busqueda de posibles licenciatarios.

acompanan a la solicitud internacional. - o
M También puede ahorrar en gastos de comunicacion, franqueo

M El solicitante puede acelerar los tramites de examen en la fase postal y traducciones, puesto que, por regla general, el trabajo
nacional en aquellos estados contratantes que tengan acuerdos realizado durante la tramitacion internacional no debera repetir-
sobre procedimiento acelerado de examen de solicitudes de pa- se ante cada oficina.

tente en el PCT.

/‘ ’J

I
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IV.- PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO (PEEU)

La aparicion de la patente europea con efecto unitario (PEEU)
abre una cuarta posibilidad para proteger las innovaciones de
las empresas en Europa.

La regulacion de la patente unitaria se contiene en dos Regla-
mentos de la UE publicados en el Diario Oficial de la Unién Euro-
pea L361, de 31 de diciembre de 2012: el Reglamento (UE) n.o
1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de di-
ciembre de 2012, por el que se establece una cooperacion refor-
zada en el ambito de la creacion de una proteccion unitaria me-
diante patente, y el Reglamento (UE) n°® 1260/2012 del Consejo
de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una coope-
racion reforzada en el ambito de la creacion de una proteccion
unitaria mediante patente en lo que atafie a las disposiciones so-
bre traduccion.

Esta modalidad de patente entrara en vigor cuando lo hayan rati-
ficado 13 estados y los 3 que mas patentes europeas tengan en
vigor.

Espafia ha recurrido ante los tri-
bunales esta modalidad de paten-
te
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La peculiaridad de la patente europea con efecto unitario reside en
el hecho de que, una vez concedida, surtira los mismos efectos en
todos los estados de la Unidén Europea participantes en el proceso
de creacion de este tipo de patente.

Aunque Espana e lItalia han optado por no adherirse a la PEEU, eso
no implica que las empresas espariolas no puedan solicitarla, y asi
buscar su proteccion en los estados que ya hayan ratificado el
acuerdo de la patente unitaria.

Si la empresa esta segura de la robustez de su patente, la PEEU
puede ser una muy buena opcion. Sin embargo, si ocurre lo contra-
rio, las compafias pueden optar por la Patente Europea y probar su
solidez en algun pais europeo antes de solicitar la unitaria.

El coste de una PEEU es equivalente a la validacion de una PE en
cuatro paises. Por esta razon, lo mas I6gico es que una multinacio-
nal con intereses en el conjunto de la Union Europea opten por la
patente unitaria. Sin embargo, si se trata de una pequefa o media-
na empresa, que Unicamente quiere exportar sus productos a dos o
tres paises europeos, su mejor opcion sera decidirse por la patente
comunitaria tradicional.

De conformidad con todo lo anterior, la patente unitaria tendra un
juego de reivindicaciones unico para los 25 estados participantes
(de no ser asi no se podra solicitar el efecto unitario) y no sera preci-
SO proceder a la traduccion de dicho juego para su validacion en
cada estado, como sucede con las patentes europeas.

Otro aspecto que las empresas deberan tener en cuenta antes de
decidirse por una PEEU es que el acuerdo sobre esta patente tam-
bién ha fijado la creacion de un tribunal Unico que juzgara las posi-
bles infracciones o nulidades. Su decision tendra valor en todos los

estados miembros en los que la patente sea valida, lo que puede
ser interesante si se sale victorioso, pero negativo en caso contrario.

Si las empresas no quieren encontrarse ante esta decision unica, es
importante saber que durante los primeros 7 anos de funcionamien-
to del Tribunal Unificado de Patentes existira la posibilidad de pre-
sentar una declaracion solicitando que la PE no se encuentre bajo
la jurisdiccion de esta corte (conocido como la figura del opt-out),
sino de los tribunales nacionales.
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3.9.- EL COSTE DE PATENTAR

Segun la web de la OEMP los costes aproximados hasta la conce-
sion de la patente son los siguientes:

¥ Patente nacional en Espafa = 1.200 €

M Europea (status 2015) (sin incluir el coste de validaciones y tra-
ducciones) = 5.000 €

™ Europea (status 2015) (incluyendo el coste de validaciones y
traducciones en 11 paises) = aprox. 40.000 €

™ PCT (Fase Internacional sin Examen preliminar) = 3.250 €

Las cantidades referidas sobre patente nacional incluyen un Infor-
me del Estado de la Técnica realizado por un experto en la materia
de la invencion reivindicada y una posible subsanacion de defectos
en la solicitud. Este informe va precedido de una exhaustiva busque-
da en un fondo documental de 70 millones de documentos y diag-
nostica la novedad de la patente solicitada.

El coste de la patente europea se refiere a una solicitud media que
busque la proteccion en 11 estados e incluye gastos de procedi-
miento, validacion y de traducciéon a la lengua de esos estados. El
39% de gastos corresponden a las traducciones.

El coste medio en euros del procedimiento internacional PCT no in-
cluye las tasas nacionales, que seran fijadas por las respectivas ofi-
cinas de patentes y cuyo pago €s necesario para que la invencion
se proteja en los paises designados. Solo incluye la fase internacio-
nal que sera continuada por la fase nacional de reconocimiento pais
a pais previo el pago de las tasas que correspondan.

En los costes descritos no se incluye los pagos a Agentes de la Pro-
piedad Industrial.

Desde el afio 2007 la OEPM dispone también de un programa de
subvenciones para ayudar a los solicitantes de patentes europeas o
internacionales. Estas ayudas se concentran en los costes de tra-
duccion y las tasas a pagar en las diferentes oficinas nacionales o
regionales para obtener una patente, siempre y cuando rednan los
requisitos que establece la convocatoria que se publica anualmente
en el BOE. En la pagina de Internet de la OEPM es posible consul-
tar toda la informacion relacionada con este programa de ayudas.

La Disposicion Adicional décima de la nueva Ley de Patentes esta-
blece que “las universidades publicas tendran derecho a una bonifi-
cacion del 50% en el importe de las tasas ... [que] sera del 100%,
siempre que acrediten que se ha producido una explotacion”. Por
tanto para que las Universidades estan exentas del pago de tasas
requeriran justificar la explotacion de las patentes, acabandose de
esta forma con el abuso de las denominadas “patentes curricula-
res” que no tienen una intencion de explotacion comercial.

Ademas existen otra serie de ayudas y subvenciones que conce-
den las distintas administraciones publicas. La mayoria de estas
ayudas forman parte de programas mas amplios de promocion de
un determinado sector econdémico 0 de ayudas para internacionali-
zacion de las empresas radicadas en una region determinada.

http://www.oepm.es/es/propiedad industrial/ayudas/
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3.10.- LA EXPLOTACION DE UNA PATENTE

Siguiendo a la OEPM existen cuatro maneras basicas de explotar
una patente:

l.- Licencias.

Una o mas empresas celebran un contrato de licencia que les
permite usar la propiedad industrial mediante pago. Este pago
suele ser en forma de derechos o royalties que se pagan a inter-
valos periodicos durante la vigencia del contrato.

Como principales ventajas de esta alternativa tenemos las si-
guientes:

MEl licenciatario soporta los costes y riesgos de la fabricacion
y comercializacion.

MSO|O empresas establecidas disponen de los recursos nece-
sarios para explotar una idea con el maximo potencial.

MLa licencia puede aportar al inventor una renta durante mu-
chos afios a cambio de un esfuerzo relativamente pequefio.

El porcentaje de “royalties” es la proporcion de los ingresos que
la empresa obtenga por su invencion que el inventor recibira en
virtud del contrato de licencia. Pero los ingresos por royalties de-
penden totalmente de las ventas.

El inventor del anillo de las latas tenia
un porcentaje de royalties minimo, pe-
ro se le considera el inventor mds rico
del mundo.
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5SABIAS QUE...2

LAS ALIANZAS SON LA CLAVE DEL EXITO

Por primera vez, una patente desarrolla- desde el Servicio de Gestion de la Inves-
da por investigadores de la Universidad tigacion y Transferencia de Tecnologia
de Alicante se extiende a una veintena (SGITT-OTRI) de la UA.
de paises. En concreto, la tecnologia de
la EBT Olax22 que consigue eliminar la
tinta impresa del plastico, dejandolo total-
mente listo para una nueva impresion y
uso, ya ha alcanzado a numerosos pai-
ses como Brasil, Chile, Marruecos, Méxi-
co, Rusia, USA, Vietnam, Indonesia, Ja-
pon, Sudarfrica, Corea del Sur, Colombia,
- e . P Bl Peru, Argentina, India, China, Australia,
| i 1 e . { . <
v g i 5 Emiratos Arabes Unidos y Canada. Cadel Deinking, a la que le pertenece la
- ;j:u i | a ! “Es la primera vez que la Universidad de //genc/a exclusiva de esta tecnologia, 'ya
| dispone de una planta de demostracion
construida en San Vicente del Raspeig

Alicante realiza una extension de una pa-

tente tan masiva. Aproximadamente de o ,
para desarrollar la técnica del destintado

a escala comercial.

Este gran reto ha sido alcanzado gracias
a que Olax22 y una multinacional del
sector de la ingenieria se unieron en una
nueva empresa, Cadel Deinking S.L, pa-
ra comercializar la tecnologia desarrolla-
da por los investigadores del Departa-
mento de Ingenieria Quimica de la Uni-
versidad de Alicante.

RN - S|

200 patentes solo 10 consiguen exten-
derse a Europa o América pero jamas a
tantos paises como esta vez”, serialan Fuente: Universidad de Alicante (2015)
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Se recomienda fijar los royalties sobre beneficios brutos y no sobre
beneficios netos y siempre teniendo en cuenta exclusivamente ope-
raciones entre partes independientes.

Un contrato de licencia debe responder a las siguientes cuestiones:

7=

¢ /Qué es lo que se concede bajo licencia?

Z*\

¢ ¢Qué grado de exclusividad tiene la licencia?

@ (Se permitira solo al licenciatario (a la empresa) fabricar y ven-
der el producto, o habra limitaciones que permitan a otros (qui-
zé&s incluso al inventor) fabricarlo y venderlo?

7~

¢ ¢Qué paises se cubriran?

' ¢ Qué mercados se cubriran?

7~

¢ Eltipo basico de royalties acordado

¢ ;Qué conceptos puede deducir el licenciatario del producto
de las ventas?

¢ Garantia de pago

& Derecho de resolucion

\

© Clausula de confidencialidad
© ¢Cuanto durara la licencia?

A quién pertenecen las mejoras?

7=

¢ ¢;Quién se opondré a los que infrinjan la patente?

En el siguiente enlace puede descargar un modelo de contrato de
licencia:

Modelo contrato licencia

2.- Empresa de nueva creacion (Start-up).

La empresa de nueva creacion puede ser la primera opcion si se
tiene ambiciones de convertirse en empresario o puede ser una op-
cion obligada si no encuentra empresas que se interesen por un
contrato de licencia.

También puede merecer la pena tomarla en consideracion como for-
ma de persuadir a empresas de que adquieran una licencia de su
invencion. Si prueba que su producto si se vende bien, aunque sea
durante un plazo de tiempo corto y en un mercado pequefio, €s po-
sible que muestren mucho mas interés por él.

3.- Joint venture.

Una alternativa a la creacion de una empresa es otra forma de activi-
dad empresarial: reunir fuerzas a las de otra sociedad, u otra perso-
na, 0 quizas una universidad, cuyos conocimientos o recursos nece-
site, para formar una empresa conjunta o joint venture. Por ejemplo,
el socio en la joint venture podria ser una sociedad dispuesta a ayu-
dar a desarrollar mas la idea para darles una mejor idea de su po-
tencial.

Este tipo de joint venture podria configurarse como un experimento
que puede 0 no tener éxito. Por tanto, no debe esperar obtener be-
neficios de él. Si tiene éxito, puede resultar en un contrato de licen-
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El titular de una patente puede
optar por vender una licencia,
crear una spin-off o una joint ven-
ture o vender directamente la pa-
tente

Q
"
O
R
3
1

cia, una sociedad escindida o spin-off u otra for- rante afios por un contrato de licencia. El inven-

ma de relacion empresarial mas permanente. tor se beneficia de (a) un ingreso en efectivo y
(b) librarse de todas las responsabilidades y

gastos que supone la propiedad de la idea, co-

4.- Venta directa mo las tasas de mantenimiento de patentes.

Se recomienda solicitar asesoramiento profesio-
nal para obtener una valoracion realista de la
idea, pero para ambas partes habra siempre un

Es posible que una sociedad se ofrezca a com-
prar la patente de la invencion por una cantidad
fija. La venta puede ser una buena opcion si la
idea tiene un valor bajo o un recorrido corto. La componente de riesgo.
sociedad se beneficia de no estar vinculada du-
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Victor Hugo

Ve

PROTECCION

‘Lo que conduce y arrastra al mundo no son la maqui-

nas, sino las ideas”.

OTRAS FORMAS DE




4.1.- MODELOS DE UTILIDAD M Se puede utilizar como via de proteccion internacional al otor-
garse, como en las patentes, una prioridad de 12 meses pa-

Esta modalidad de proteccion de resultados de investigacion se .
ra su extension.

aplica para proteger invenciones con menor rango inventivo que las
protegidas por patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un ob- ™ No se realiza examen, ni informe sobre el estado de la técni-
jeto una configuracion o estructura de la que se derive alguna utili- ca. Si hay un llamamiento a oposiciones de terceros.

dad o ventaja practica. » o
M Suconcesion es mas rapida que en el caso de una patente y

Con la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de 24 de julio de Paten- su coste.
tes se amplia su ambito de proteccion, abriéndose el abanico de lo
que sera protegible como modelo de utilidad que podra abarcar
cualquier producto o composicion, incluyéndose por lo tanto tam-

De acuerdo con la Ley de Patentes (LPE) para que una invencion
pueda ser objeto de modelo debe reunir tres requisitos:

bién los productos quimicos, excepto unicamente aquello que recai- ™ Novedad. Se considera que una invenciéon es nueva cuando
ga sobre materia biologica y las sustancias y composiciones farma- no esta comprendida en el estado de la técnica (Art. 6.1 LPE).
céuticas.

™ Actividad inventiva. Se considera que una invencion implica
El dispositivo, instrumento o herramienta protegido por el Modelo de actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técn-
Utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su ica de una manera muy evidente para un experto en la materia
‘estética’ como ocurre en el disefio industrial. (Art. 140 LPE).

Como principales diferencias con una patente la OEPM (2015¢) se- [ Aplicacién industrial. Se considera que una invencién es sus-

fala las siguientes: ceptible de aplicacion industrial cuando su objeto puede ser
™M Un modelo de utilidad se debe manifestar a través de la for- Zi\bt”(;afs;n cualquier tipo de industria, incluida la agricola
rt. :

ma, estructura o constitucion de un objeto para lograr una
ventaja técnica.

™M Quedan excluidos los procedimientos que solo pueden prote-
gerse mediante patentes. Las variedades vegetales no son
protegibles ni por modelos, ni por patentes.

™M La duracion de su proteccion es menor: 10 afios desde su
solicitud puesto que se protegen invenciones de menor altu-
ra inventiva.
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El procedimiento de solicitud de un modelo de utilidad se inicia
con la presentacién de una instancia por la que se solicita un mo-
delo de utilidad que contenga, al menos, el titulo de la invencion,
los datos de identificacion del solicitante y del representante, en su
caso, con indicacion de su nombre y apellidos o denominacion so-
cial, domicilio y nacionalidad vy la firma del solicitante o de su repre-
sentante, una descripcion de la invencion, una o varias reivindicacio-
nes y el justificante de pago de la tasa correspondiente. La forma
de redactar estos documentos es muy similar a la descrita para el
caso de las patentes.

A continuacion se produce el otorgamiento de fecha de presenta-
cion y admision a tramite, procedimiento analogo al de las paten-
tes.

La siguiente fase es el examen de oficio. La OEPM procedera a
examinar si la solicitud cumple todos los requisitos formales y cier-
tos requisitos técnicos. Igualmente, se examinara si la invencion ob-
jeto de la solicitud puede ser protegible mediante modelo de utili-
dad. En caso de encontrar algun defecto se le notificara al solicitan-
te para que lo subsane o solicite el cambio de modalidad. Esta fase
es analoga a la de patentes.

Resuelto favorablemente el examen de oficio y de modalidad, la
OEPM pondra la solicitud a disposicion del publico y publicara sus
reivindicaciones y dibujos en el Boletin Oficial de la Propiedad In-
dustrial.

En el plazo de dos meses desde que se publico la solicitud de mo-
delo de utilidad, cualquier persona podra oponerse a la conce-
sién, alegando la falta de cualquier requisito, incluidos la novedad y

la actividad inventiva, o la insuficiencia descriptiva. Si no hay oposi-
ciones, la OEPM concederé la solicitud.

En caso de que se presenten oposiciones, la OEPM da traslado al
solicitante de las oposiciones presentadas otorgandole un plazo de
dos meses en el que podra contestar a las mismas alegando las ra-
zones que considere oportunas 0 modificando las reivindicaciones
(siempre en sentido restrictivo respecto al alcance de la solicitud).
Se dara traslado tanto de las alegaciones como de las modificacio-
nes a los oponentes para que pueden replicar en el plazo de 10 di-
as a contar desde que se da traslado a los oponentes de la contes-
tacion del titular a la oposicion presentada.
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Estudiadas las oposiciones, la contestacion a las mismas si las hu-
biere y la posible réplica, la OEPM concedera o denegara la solici-
tud mediante un acuerdo razonado. Cuando la resolucién vaya a
declarar la falta de requisitos alegados en oposicion se concedera
un plazo de un mes al solicitante para que subsane o formule alega-
ciones. Si no subsana no habra nueva notificacion sino que se resol-
vera sobre la proteccion solicitada.Tanto la concesion como la dene-
gacion se publican en el BOPI. En el anuncio de la concesion en el
BOPI se incluiran, en su caso, las modificaciones introducidas a las
reivindicaciones.

La concesion implica el pago de los derechos de concesion; abona-
dos éstos, se expide el correspondiente titulo de modelo de utilidad.
Al igual que en el caso de las patentes, cada fase del procedimien-
to lleva aparejada una tasa —que es la misma de las patentes cuan-
do la fase es similar— y; una vez concedido, el titular debera hacer
frente a unas tasas de mantenimiento anuales y crecientes para
mantenerlo en vigor hasta los diez afios contados desde la fecha de
presentacion que es la duracion temporal del modelo de utilidad.

Para obtener mas informacién sobre la proteccion de modelos de
utilidad se puede consultar el siguiente enlace:

@ Modelos de utilidad en la OEPM

MODELOS DE UTILIDAD

Entrada de solicitudes
ées una solicitud 1
electrénica?

no

Registro

Registro de la solicitud

Codificacién de la solicitud

Lectura de tasas

Contabilidad [Di

v

[Envio expedientes a Archivo GeneraJ]

¥
Grabacién datos solicitud

(Grabacion

__Adm:sidn a trémite -
si x >
itiene defectos? Notificacién al solicitante |~

Se modifica fecha presentacion

zel solicitante resueive
correctamente?

no

si

Jefe de Area/Servicio

no
i

i

|
Se mantiene fecha presentacion

no no
e;-:;: a2 Notificacion al solicitante —>—->| Desitimienta)

st Notificacién al solicitante

Examinadores

Clasificacion

Y

Publicacién de la solicitud

Publicacion

no

¢Existen
obosiciones?.

y

sf

no de

i al oponente

Examinadores

Traslado oposiciones al

no, Inadmisién/ Desistimiento
de la oposicién

si

solicitante y publicacién en
BOPI

Examen y resolucién

Servicio

Revision y aprobacion de la
resolucién

v
v
v

Publicacién de la Resolucién

Publicacion | Jefe de
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4.2.- PROTECCION DE VARIEDADES VEGETALES.

El proceso de mejora de las variedades vegetales es largo y cos-
toso; sin embargo, puede resultar muy rapido y facil reproducir
una variedad. Claramente, pocos obtentores dedicarian muchos
anos de su vida, realizando inversiones econdmicas importantes,
a desarrollar una nueva variedad si no existiera la posibilidad de
gue ese compromiso se vea recompensado.

De ahi que so6lo sea posible mantener las actividades de fitomejo-
ramiento si existe la posibilidad de recuperar la inversion. Por lo
tanto, es importante crear un sistema eficaz de proteccion de va-
riedades vegetales con el fin de alentar el desarrollo de nuevas
variedades, en beneficio de la sociedad.

El sistema de la UPQV (Unién Internacional para la Proteccion de
Obtenciones Vegetales) de proteccion de variedades vegetales
surgioé con la adopcion del Convenio Internacional para la Protec-
cion de las Obtenciones Vegetales por una Conferencia Diploma-
tica, el 2 de diciembre de 1961, en Paris. A partir de ese momen-
to comenzaron a reconocerse en todo el mundo los derechos de
propiedad intelectual de los obtentores sobre sus variedades.

De acuerdo con dicho convenio se entiende por Variedad Vege-
tal, al conjunto de plantas de un solo taxdon botanico del rango

El Convenio Internacional para la
Proteccién de las Obtenciones Ve-
getales se aprobé en Paris el afio

1961
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mas bajo conocido que, con independencia de si responde 0 no
plenamente a las condiciones para la concesion de un derecho
de obtentor, pueda:

[ definirse por la expresion de los caracteres resultantes de
un cierto genotipo o de una cierta combinacion de genoti-
pOos,

[ distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la ex-
presion de uno de dichos caracteres por lo menos,

¥ considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud
a propagarse sin alteracion.

El sistema de la UPOV ofrece proteccion al "obtentor" de una va-
riedad vegetal, mediante un "derecho de obtentor’, si su "varie-
dad" vegetal reune las condiciones expuestas en el Convenio de
la UPOV (Capitulo Il del Acta de 1991 del Convenio).

Se define al obtentor como:

¥ la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto
una variedad

[ la persona que sea el empleador de la persona antes men-
cionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legisla-
cion de la parte contratante en cuestion asi lo disponga

M el causahabiente de la primera o de la segunda persona
mencionadas
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5SABIAS QUE...2

FITOMEJORAMIENTO DE LA COLZA

La importancia y magnitud de la contri-
bucion del fitomejoramiento puede ilus-
frarse mediante el ejemplo de la colza.

Originariamente, el dnico producto util
que se extraia de la colza era el aceite,
que se utilizaba como lubricante de las
maquinas de vapor.

Hasta que los obtentores empezaron a
interesarse en el cultivo, momento en
que alcanzo gran importancia para la
agricultura. Lo primero que hicieron los
obtentores fue reducir el contenido en
glucosinolato para que, una vez extraido
el aceite, pudiera utilizarse como alimen-
to para los animales.

« (o

El segundo paso fue aplicar el fitomejora-
miento para reducir el contenido en aci-
do erdcico, de modo que la colza pudie-
ra utilizarse para elaborar aceite apto pa-
ra el consumo humano.

Actualmente los obtentores siguen inves-
tigando a fin de desarrollar variedades
con alto contenido en acido oleico y bajo
contenido en acido linoleico con los con-
siguientes beneficios nutricionales para
los consumidores.

Fuente: UPOV (http://www.upov.int)

(e ) »
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De acuerdo con el convenio debera protegerse una variedad si es:
NUEVA, DISTINTA, HOMOGENEA Y ESTABLE.

l.- Novedad (art 6)

Para poder gozar de proteccion, una variedad no debe haber sido
vendida ni entregada a terceros de otra manera en el territorio del
miembro de la Unidon de que se trate, durante mas de un ano antes
de la presentacion de la solicitud de concesion del derecho de ob-
tentor, 0 méas de 4 afios (6 anos para los arboles o las vides) en un
territorio distinto del territorio del miembro de la Unién en el que se
hubiese presentado la solicitud.

Il.- Distincion (art 7)

Se considera distinta una variedad si se distingue claramente de
cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentacion
de la solicitud, sea notoriamente conocida.

lll.- Homogeneidad (art 8)

Se considerara homogénea la variedad si es suficientemente unifor-
me en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variacion previsi-
ble habida cuenta de las particularidades de su reproduccion sexua-
da o de su multiplicacion vegetativa.

IV.- Estabilidad (art 9)

Se considerara estable la variedad si sus caracteres pertinentes se
mantienen inalterados después de reproducciones o de multiplica-
ciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproduccio-
nes o multiplicaciones, al final de cada ciclo.

Variedad homogénea

DISTINCION

Variedad estable

Los caracteres pertinentes de la variedad no se modifican de una generacion a otra

el S

Generacion N

Material original 1° generacion 2?2 generacion

Variedad no estable

Los caracteres pertinentes de la variedad se modifican de una generacion a otra.

El conjunto de plantas ya no mantiene |a expresion de los caracteres pertinentes de la variedad original

T ,1.‘-;

Material original

\/

NN\

MAAA
/\IH \

1° generacion 2® generacion Generacion N

Fuente: UPOV (http://www.upov.int)
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La eleccién de la denominacién
de la obtencién vegetal estd regu-
lada en el articulo 20

Segun el articulo 20 cada miembro de la Unién de la expiracién del derecho de obtentor de
deberé registrar la denominacion de una obten- esa variedad.

cion vegetal en el momento en que emita el titu-
lo de proteccion de la obtencion.

El obtentor escoge la denominacion de la obten-
cion, que deberéa satisfacer todos los criterios
Toda persona que en el territorio de uno de los expuestos en el Articulo 20 del Acta de 1991,
miembros de la UPOV ofrezca a la venta mate- en resumen:

rial de la variedad protegida o comercialice ma-
terial de reproduccion de la variedad estara obli-
gado a utilizar la denominacién, aun después
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de la Union para la misma especie 0 una especie vecing;

M no debera ser susceptible de inducir en error o de prestarse a
confusion sobre la naturaleza de la variedad o la identidad del
obtentor;

™ debera permitir identificar la variedad;

™ ningun derecho de la designacion obstaculizara su libre utiliza-
cién como denominacion de la variedad (aun después de la ex-
piracion del derecho de obtentor);

M los derechos anteriores de terceros no deberan ser afectados,
los cuales podran implicar un cambio de denominacion;

El obtentor podra escoger ante qué miembro de la Unién presentar
su primera solicitud y podra presentar solicitudes posteriores ante
otros miembros de la Union sin esperar el resultado de la primera
presentacion.

En el Convenio se establece que "en el marco de este examen, la
autoridad podra cultivar la variedad o efectuar otros ensayos nece-
sarios, hacer efectuar el cultivo o los otros ensayos necesarios, o te-
ner en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo o de otros en-
sayos ya efectuados." Ello indica que los miembros de la Union tie-
nen distintas opciones para realizar el examen.

Una vez concedida la proteccion, se trata de un derecho exclusivo.
En otras palabras, solo prohibe a terceros realizar determinados ac-
tos sin la autorizacion del obtentor de la variedad protegida que, a
su vez, no podra explotar la variedad de manera contraria a la legis-
lacion del territorio del miembro de la Unidn de que se trate.

Segun el articulo 14 se requerira la autorizacion del obtentor para
los actos siguientes, realizados respecto de material de reproduc-
cion o de multiplicacion de la variedad protegida:

[ la produccion o la reproduccion (multiplicacion),

™ la preparacion a los fines de la reproduccion o de la multiplica-
cion,

¥ la oferta en venta,

[ la venta o cualquier otra forma de comercializacion,
™ la exportacion,

™ la importacion,

M la posesion para cualquiera de los fines mencionados anterior-
mente

El derecho de obtentor se concede por un plazo de 20 ahos, como
minimo, a partir de la fecha de concesiéon o, en el caso de los arbo-
les y las vides, por un plazo de 25 anos, como minimo.
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4.3.- TOPOGRAFIAS DE PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

El papel que los productos semiconductores desempenan en el
mundo es de mayor importancia cada dia, no s6lo en el campo
de la industria electronica misma, sino en toda una amplia gama
de sectores industriales. El que sectores como el del automovil,
telefonia, comunicaciones, el de fabricacion de equipos militares,
el de maquinas recreativas, los programas espaciales, etc., de-
pendan cada vez mas de esta tecnologia, nos lleva a aceptar el
hecho de que nuestra vida diaria esta intimamente ligada a su
desarrollo (Exposicion de motivos de la Ley 11/1988, de 3 de ma-
yo, de proteccion juridica de Topografias de los Productos Semi-
conductores).

Las funciones de los productos semiconductores dependen en
gran medida de sus topografias. La estructura y disposicion de
los elementos, asi como de las distintas capas que componen el
circuito integrado, lo que en definitiva constituye su «topografia»,
son resultado directo del disefno y representan una parte impor-
tante del esfuerzo creativo, exigiendo su concepcion considera-
bles recursos humanos, técnicos y financieros.

Por ello se considera necesario establecer, en aras de la innova-
cion tecnoldgica, la proteccion de los creadores de las topogra-
flas de los productos semiconductores de manera que puedan

Las funciones de los productos se-
miconductores dependen en gran
medida de sus topografias.
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amortizar sus inversiones mediante la concesion de derechos exclu- de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semi-
Sivos. conductores. Cuando la topografia de un producto semiconductor
esté constituida por elementos corrientes en la industria de semicon-
ductores, estara protegida soélo en la medida en que la combinacion
de tales elementos, como conjunto, cumpla los requisitos menciona-
dos (articulo 2 LTPS).

Los titulos de proteccion de Topografias de Productos Semiconduc-
tores tienen como finalidad proteger el esquema de trazado de las
distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su
disposicion tridimensional y sus interconexiones, lo que en definitiva
constituye su "topografia". La duracion de la proteccion es de 10 afios, a partir del final del ano
en que se explota por primera vez en el mundo o se registra la topo-
grafia (articulo 7 LTPS).
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4.4.- CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCION

El Certificado Complementario de Protecciéon es un titulo de pro-
piedad industrial que extiende, por un periodo maximo de 5
anos, la proteccion conferida por una patente a un ingrediente
activo o combinacion de ingredientes activos, presentes en un
producto farmacéutico o fitosanitario, después de que la patente
haya caducado.

Los productos farmacéuticos o fitosanitarios deben obtener, an-
tes de su puesta en el mercado, una autorizacion de comerciali-
zacion cuya tramitacion puede reducir el periodo efectivo de pro-
teccion conferido por la patente. El Certificado Complementario
de Proteccion pretende compensar esta reduccion en el tiempo
efectivo de proteccion.

Un CCP confiere los mismos derechos que la patente y protege
los productos farmacéuticos o fitosanitarios especificos que, es-
tando previamente protegidos por una patente de base, hayan
recibido una autorizacion de comercializacion, asi como cual-
quier uso de los mismos mientras el CCP esta en vigor. EI CCP
entra en vigor cuando caduca la patente.

El CCP pretende compensar la reduccién
en el tiempo efectivo de proteccién de
productos farmacéuticos o fitosanitarios
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4.5.- SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial puede definirse como el conjunto de conoci-
mientos e informacién que, sin ser de dominio publico, son necesa-
rios para fabricar o comercializar un producto o para prestar un ser-
vicio, o bien para la organizacion o financiacion de una empresa, y
que, precisamente por ello, suponen una ventaja para su titular,
quien procurara evitar su divulgacion.

Probablemente, el secreto industrial mas conoci-
do del mundo sea la formula de la Coca-Cola. Va-
rios han sido los intentos por desvelar el secreto
de la Coca-Cola y muchas las copias de sus su-
puestos ingredientes en todo el mundo, e incluso
en 2006 una empleada de la companhia fue dete-
nida por tratar de vender la formula secreta a su
eterna rival, Pepsi.

Para que exista secreto industrial es necesario que:

™ La informacién debe ser desconocida total o esencialmente
por terceros. El secreto no se rompe si quienes acceden al mis-
mo estan vinculados a la empresa con un deber de reserva (se-
ria el caso de los empleados), o se trata de sujetos sometidos
a un compromiso de confidencialidad (por ejemplo, proveedo-
res, subcontratistas, etc.).

™ La informacién debe suponer una ventaja frente a las empre-
sas competidoras que carecen de la misma, con independen-
cia de que objetivamente no proporcione una posicidon mejor
que la de dichas empresas.

[ El titular debe aplicar medidas para mantener el secreto (con-
troles de seguridad, contratos de confidencialidad, etc.).

En Espafa, el secreto industrial se protege en la Ley de Competen-
cia Desleal, que considera ilicita la divulgacion o explotacion, sin au-
torizacion de su titular, de cualquier secreto empresarial al que se
haya tenido acceso legitimamente, pero con deber de reserva, o ile-
gitimamente (por medio de espionaje o procedimiento analogo, o
por induccion al incumplimiento contractual), siempre que exista vo-
luntad por parte del infractor de obtener provecho, para si o para un
tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

Asimismo, el Cdédigo Penal tipifica diversas actuaciones que supo-
nen la violacion del secreto empresarial.

El secreto es una obligacion para los empleados de la empresa. Es
una obligacion derivada del contrato de trabajo, del deber contrac-
tual de la buena fe que rige esta relacion, mantener los secretos re-
lativos a la explotacion y negocios del empresario.

La tecnologia es un objeto de negocio, pero si ésta no esta protegi-
da mediante patente u otras formas de propiedad que obligan a to-
dos, antes de mostrarsela a los terceros es necesario establecer en
qué condiciones se va a mostrar esa informacion a las personas
gue no estan obligadas por una relacion laboral. Para ello, sera ne-
cesario hacerles firmar un acuerdo de secreto o de confidenciali-
dad en el que se indiquen estas circunstancias y la penalizacion en
que pueden incurrir en el supuesto de no cumplir estas obligacio-
nes.
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5SABIAS QUE...2

ESPIONAJE EN EL SECTOR DEL AUTOMOVIL

A lo largo de la historia se han produci-
do varias violaciones de secreto indus-
trial que han sido castigadas de diversa
forma.

Por ejemplo, en 1993, General Motors
acuso a Volkswagen de espionaje indus-
trial después de que José Ignacio Lopez
(conocido en Espafa como “Superlo-
pez”), el Director de Produccion de la di-
vision de Opel de GM, se marchase pa-
ra trabajar en el fabricante de automovi-
les aleman rival, junto con otros siete di-
rectivos.

GM asegurd que sus secretos empresa-
riales estaban siendo utilizados por
Volkswagen.

« @) «

Al final, las empresas llegaron al mayor
acuerdo de este tipo: GM retiraria sus de-
mandas a cambio de que Volkswagen
se comprometiera a comprar mil millo-
nes de ddlares en piezas de GM a lo lar-
go de siete arios. Ademas, Volkswagen
debia pagar a GM 100 millones de ddla-
res.

- s> -
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