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Formas de proteger las innovaciones 

Cada empresa debe elegir, en su caso, la forma de  protección de sus 
activos de innovación: puede ser alguna de estas formas, o una 

combinación de dos de ellas, o las tres a la vez.

•Protección jurídica: 

•títulos de Propiedad Intelectual
•títulos de Propiedad Industrial

•Protección “física”: Secreto Empresarial
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DERECHO de las CREACIONES DE LA PERSONALIDAD
(“Intellectual Property Rights”)
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DERECHO de las CREACIONES DE LA PERSONALIDAD
(“Intellectual Property Rights”)

PROPIEDAD INDUSTRIAL
(“Industrial Property Rights”)

DISEÑOS INDUSTRIALES

MARCAS
NOMBRES COMERCIALES

PATENTES
MODELOS DE UTILIDAD

INNOVACIONES TECNICAS

INNOVACIONES DE DISEÑO

IDENTIDAD CORPORATIVA
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Patente
US 644077

Marca denominativa
M 0040313
Aspirina
01PRODUCTOS QUIMICOS.
05PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Nombre comercial
N 102885
Química 
Farmacéutica Bayer
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DERECHO de las CREACIONES DE LA PERSONALIDAD
(“Intellectual Property Rights”)

PROPIEDAD INTELECTUAL
(“Copy Rights”)

COLECCIONES

ANTOLOGIAS
BASES DE DATOS

TRADUCCIONES, REVISIONES, 
COMPENDIOS, RESUMENES, 

ARREGLOS MUSICALES

CREACIONES ORIGINALES LITERARIAS, 
ARTISTICAS O CIENTÍFICAS

OBRAS DERIVADAS

LIBROS, COMPOSICIONES MUSICALES, 
OBRAS AUDIOVISUALES, ESCULTURAS,  

PINTURA, TEBEOS, COMICS, FOTOGRAFIAS, 
PROGRAMAS DE ORDENADOR
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Secreto Empresarial

Conjunto de informaciones SECRETAS, SUSTANCIALES 
e IDENTIFICADAS

la información secreta, para que tenga valor,
no debe ser fácilmente accesible como conjunto, 
debe ser útil (mejora la competitividad),
Debe estar adecuadamente descrita, identificada 
y/o registrada
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•Protege información de tipo INDUSTRIAL o COMERCIAL

•La difusión no autorizada de Secretos Empresariales 
está penada por las leyes contra la COMPETENCIA 
DESLEAL

Poner en marcha un sistema eficaz de secreto 
empresarial NO ES TAN FÁCIL NI BARATO como pudiera 

parecer

Secreto Empresarial
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¿QUÉ ES UNA PATENTE?

OFICINA DE PATENTESSOLICITANTE
Concede un MONOPOLIO de 

explotación en exclusiva
Permite la divulgación de su 

invención

Curso “Información Tecnológica para la gestión de proyectos” . UPM. La Granja 4 de Julio 2007

20
AÑOS

VIA NACIONAL

VIA INTERNACIONAL PCT

VIA EUROPEA

monopolio territorial monopolio temporal

PATENTE
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PUEDEN PATENTARSE

QUE NO ESTÉ EXCLUIDA SU PATENTABILIDAD

CON ACTIVIDAD INVENTIVA

CON APLICACIÓN INDUSTRIAL

INVENCIONES : 

NUEVAS

DIVULGADAS  SUFICIENTEMENTE
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¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN?

UNA SOLUCIÓN NUEVA E INVENTIVA  A UN PROBLEMA 
TÉCNICO

¿QUÉ ES UNA INNOVACIÓN?

LA APLICACIÓN DE LA INVENCIÓN A UN 
PRODUCTO O PROCESO COMERCIALIZABLE



¿QUÉ NO ES PATENTABLE?

g INVENCIONES QUE CARECEN DE CARÁCTER TÉCNICO

gNO SON SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

• DESCUBRIMIENTOS

• OBRAS ARTÍSTICAS

• REGLAS DE JUEGOS

• PROGRAMAS  DE ORDENADOR

• FORMAS DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN

• MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O 
DIAGNÓSTICO APLICADO AL CUERPO
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• Los procedimientos de clonación de seres humanos.

• Los procedimientos de modificación de la identidad 
genética germinal del ser humano.

• Las utilizaciones de embriones humanos con fines 
industriales o comerciales.

• Los procedimientos de modificación de la identidad 
genética de los animales que supongan para éstos 
sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria
sustancial para el hombre o el animal, y los animales 
resultantes de tales procedimientos. 

gLas invenciones cuya explotación comercial sea 
contraria al orden público o a la moralidad

¿QUÉ NO ES PATENTABLE?

gTAMPOCO SON PATENTABLES...

•RAZAS ANIMALES, VARIEDADES VEGETALES
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no está comprendida en el
estado de la técnica

“Estado de la técnica”: toda 
información accesible al público en 
España o en el extranjero cuando se 

presenta una solicitud de patente

NOVEDAD

solicitar la patente 
y después 
PUBLICAR
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no resulta del estado de la técnica de manera evidente 
para un experto en la materia; o, dicho de otra forma, no 
es una simple evolución o aplicación práctica de los 
conocimientos que se le suponen a cualquier técnico en la 
materia 

ACTIVIDAD INVENTIVA
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APLICACIÓN INDUSTRIAL

el objeto de la invención puede ser fabricado o 
utilizado en cualquier rama de la  industria o el 
comercio
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SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN

La patente debe describir  la invención de forma 
suficientemente clara y completa para que pueda 

ejecutarla un experto sobre la materia.
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• Nuevos productos

• Nuevos usos de productos conocidos

•Aparatos, herramientas y dispositivos para obtener         
o fabricar un producto

• Métodos, procesos y procedimientos de obtención o 
fabricación

QUE PUEDE PATENTARSE
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“Nuevo aparato de 
aviación”
Juan de La Cierva
30/06/1920

Ejemplo de documento de 
Patente antiguo
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Motor Diesel

“Perfeccionamientos en los 
motores de combustión interior”
Rodolfo Diesel
3/12/1894

Ejemplo de 
documento de 
Patente antiguo
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VELCRO S.A.
1951

Ejemplo de patente
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Ejemplo de patente

Tacos para botas de fútbol 
KELME (ABERDIN S.L.)
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QUÉ PUEDE PATENTARSE EN 
QUÍMICA Y FARMACIA

PRODUCTO

PROCEDIMIENTO

USO

PRINCIPIO ACTIVO, INTERMEDIOS, 
ANÁLOGOS,ENANTIÓMÉROS, POLIMORFOS, 
SALES,COMPOSICIONES, METABOLITOS, 
PRODROGAS, FORMAS CRISTALINAS, 
FORMAS GALÉNICAS....

SÍNTESIS , FABRICACIÓNGALÉNICA... 

USOS TERAPÉUTICOS..  



Curso “Información Tecnológica para la gestión de proyectos” . UPM. La Granja 4 de Julio 2007

QUÉ PUEDE PATENTARSE EN 
BIOTECNOLOGÍA

La materia biológica aislada de su entorno natural o 
producida por medio de un procedimiento técnico , aun en 
el caso de que la estructura de dicho elemento sea 
idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial 
de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de 
patente.

Las plantas transgénicas

Los animales transgénicos
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¿Patentar o no patentar?
DECISIÓN ESTRICTAMENTE COMERCIAL

¿Hay mercado para la invención?

¿Hay alternativas a la invención? 

¿Es una mejora de un producto existente o uno nuevo?

¿Hay licenciatarios o inversores dispuestos a llevar la invención 
al mercado?

¿Es fácil copiarla?

¿Justifican los beneficios previstos los costos de patentar?

¿Será fácil detectar una posible infracción?

¿Hay recursos para hacer valer los derechos de patente?
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•No territorial•TERRITORIAL
•Duración INDEFINIDA•Duración LIMITADA

• Protección de cualquier 
información VALIOSA

•Protección de 
INVENCIONES

•Acceso RESTRINGIDO•Divulgación PÚBLICA
•Monopolio DE FACTO•Monopolio LEGAL

SECRETO EMPRESARIALPATENTE

¿Patentar o no patentar?
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¿Patentar o no patentar?

• La PATENTE y el SECRETO EMPRESARIAL 
son:

• EXCLUYENTES sobre el mismo objeto técnico 
(la patente obliga a hacer pública la 
invención) 

• COMPLEMENTARIOS para la protección de un 
conjunto de conocimientos técnicos 
(invención + know how)
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El registro no impide la copia “a priori” (no es una 
protección “física”) aunque produce un efecto 
disuasorio

El registro permite impedir la copia “a posteriori”
(acciones legales contra los infractores una vez se 
detecta la copia)

En general, si la invención es DIFICIL DE COPIAR, se 
puede intentar MANTENER SECRETA

En caso de que SE PUEDA COPIAR, conviene
asegurarse la protección a través de una PATENTE o 
MODELO DE UTILIDAD

¿Patentar o no patentar?

Curso “Información Tecnológica para la gestión de proyectos” . UPM. La Granja 4 de Julio 2007

Marca mixta (gráfico-denominativa) : 
Coca-Cola
Marca “tridimensional” : la forma de la 
botella

Diseño Industrial: la botella

Secreto Industrial:
la fórmula de la bebida

Patente EP 286382:
lata auto-refrigerante
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¿Cuánto tiempo dura la 
protección?

20
AÑOS

Desde la fecha presentación de la 
solicitud

SIEMPRE QUE :  
•Pago Tasas de Mantenimiento
•No Proceso de anulación o revocación

Tecnología obsoleta
No puede comercializarse
No éxito en el mercado

Vida comercial
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CERTIFICADOS 
COMPLEMENTARIOS DE 

PROTECCIÓN

Solicitud de
la patente

Fin de protección 
de patente

1ª autorización de 
comercialización

20 años 5 años

Protección 
de patente

Protección 
máx CCP

15 años

Protección máx desde autorizac.
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BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

CÓMO OBTENER LA PATENTE

PRESENTAR SOLICITUD DE PATENTE
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Elementos de la solicitud  
de patente

• Instancia: Datos administrativos

• Descripción: Información técnica

• Reivindicaciones: Delimitan el objeto y alcance del 
monopolio

• Figura(s): Representación gráfica

• Resumen
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• Título
• Sector de la técnica
• Estado de la técnica conocido
• Explicación de la invención de forma 

clara y completa
• Explicación de los dibujos
• Exposición de al menos un modo de 

realización
• Indicación de la aplicación industrial
• Apartado de Listas de secuencias

Descripción
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Reivindicaciones

Características:

•Claridad

•Concisión

•Basadas en la descripción

Delimitan el objeto para el que se solicita la protección
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•Presentación de la solicitud

•Examen de forma

•Realización Informe Estado 
de la Técnica

•Publicación

•Examen de fondo

•Concesión

•Oposiciones

TRAMITACION DE LA SOLICITUD
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Examen formal y técnico

•Requisitos formales
•Instancia: Datos inventor, prioridad, etc
•Memoria descriptiva
•Presentación

•Requisitos técnicos
•Aplicación industrial
•Excepciones/exclusiones
•Unidad de invención
•No objeto de examen: suficiencia descripción

la novedad
actividad inventiva 
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Elaboración del IET

Objetivos:

• Dar a conocer los elementos del estado de 
la técnica que hay que considerar para 
valorar la novedad y actividad inventiva de 
la solicitud de patente

• Facilitar la apreciación del auténtico valor 
de la patente tanto para el solicitante como 
para terceros
Patente fuerte – Patente débil
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Identificación de los documentos
(ST 14  OMPI)
Partes relevantes, página, columna,
líneas, etc.

Elaboración del IET
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Valoración de los documentos relevantes

Documento que considerado por sí sólo sea 
suficiente para destruir la novedad o la 
actividad inventiva de la solicitud.

Documento que, combinado con otro de la
misma categoría destruye la actividad 
inventiva de la solicitud

Categoría X

Categoría Y

Curso “Información Tecnológica para la gestión de proyectos” . UPM. La Granja 4 de Julio 2007

Documento que refleja el estado de la técnica

Descripción del estado de la técnica en general

Antecedentes tecnológicos de la invención

Categoría A

Valoración de los documentos relevantes



Curso “Información Tecnológica para la gestión de proyectos” . UPM. La Granja 4 de Julio 2007

PRIMERA PÁGINA DESCRIPCIÓN
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REIVINDICACIONES
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INFORME SOBRE EL ESTADO 
DE LA TÉCNICA

X: DE PARTICULAR RELEVANCIA

Y: DE PARTICULAR RELEVANCIA 
COMBINADO CON OTRO/S DE LA MISMA 
CATEGORIA

A: REFLEJA EL ESTADO DE LA TECNICA
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Examen de fondo

Examen de:

novedad

actividad inventiva

suficiencia de descripción
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¿CUÁNDO SOLICITAR UNA 
PATENTE?

Cuando se tenga toda la información necesaria 
para redactar la solicitud de patente

Antes de efectuar cualquier divulgación

.....Lo antes posible..... ¡Pero!

solicitar la 
patente y 
después 
PUBLICAR
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• First to file

• Obtener financiación o licenciarla

•Cambios

•12 meses para extenderla a otros países 

ventajas

inconvenientes

¿CUÁNDO SOLICITAR UNA 
PATENTE?
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¿DÓNDE PATENTAR?

Las patentes son derechos territoriales

Importancia de la Fecha de prioridad
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¿DONDE PATENTAR?

•¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto 
patentado?

•¿Cuáles son los principales mercados para productos 
similares?

•¿Cuáles son los costos de patentar en cada uno de los 
mercados dónde va destinado el producto? y ¿cuál es mi 
presupuesto?

•¿Dónde están los principales competidores?

•¿Dónde se fabricará el producto?

•¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de 
patente en un país determinado?
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¿Qué es la “PRIORIDAD”?

PLAZO PARA EFECTUAR  NUEVAS SOLICITUDES 
DE PATENTES EN OTROS PAISES BASADOS EN 

REGISTROS ANTERIORES

FAMILIA DE PATENTES

12 MESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
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FAMILIA DE 
PATENTES
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VIA PCT (Solicitud Internacional)
130 PAISES

VIA  NACIONAL
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)

OEPM + ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

VIA EUROPEA
31 PAISES europeos

OEPM + OFICINA EUROPEA DE PATENTES (EPO/OEB/EPA)

VIA INTERNACIONAL CON PRIORIDAD 
(Múltiples solicitudes nacionales) 
186 PAISES

OFICINAS NACIONALES

=
Una solicitud, un 

procedimiento de concesión; 
Protección en España

= Múltiples solicitudes, múltiples 
procedimientos de concesión; 

Protección en cada País

= Un único depósito, múltiples 
procs. de concesión; protección 

en cada País elegido

= Un único depósito y un único 
procedimiento de concesión; 
protección en cada país de la 

UE elegido 

¿DONDE PATENTAR?
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7. Observaciones de 
terceros 
8. Concesión de la 
patente

1. Admisión a trámite
2. Examen formal y 
técnico
3. Continuación de 
Procedimiento
4. Solicitud IET
5. Elaboración IET
6. Publicación IET y 
solicitud 

CON 
EXAMEN

PROCEDIMIENTO ESPAÑOL DE 
CONCESIÓN DE PATENTES

7. Petición examen                 
previo 
8. Oposiciones
9. Examen de fondo de 
la solicitud, de las 
posibles nuevas 
reivindicaciones y  de 
las oposiciones
10. Contestación del 
solicitante al 
examen/oposiciones
11. Denegación 
total/parcial

SIN EXAMEN
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EXAMEN  PREVIO (o “de fondo”)

El PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO concede sólo las 
patentes que superen el examen de novedad y actividad inventiva.
Implantado progresivamente en la OEPM, se extiende a todas las 

publicaciones de solicitud de patentes a partir del año 2002.

Provisionalmente tendrá carácter voluntario 
pudiendo optar por el procedimiento anterior de 
sólo búsqueda.
Establece un sistema de “patentes fuertes”

homologando las de España con las patentes más 
importantes del mundo.

El PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN de patentes realiza una 
búsqueda (“IET”) para detectar qué documentos afectan positiva o 
negativamente a la patente. No obstante, las patentes se conceden 
independientemente de esta búsqueda.
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•Sistema centralizado de concesión de patentes en 
Europa

•Agrupa a 31 Estados europeos (comunitarios y no 
comunitarios)

•Organización Europea de Patentes:
Munich 1973

•Poder legislativo: Consejo de Administración
•Poder ejecutivo: Oficina Europea de Patentes

PROCEDIMIENTO EUROPEO DE 
CONCESIÓN DE PATENTES
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Características

•Una única presentación en uno de los tres idiomas 
oficiales de la OEP (inglés, francés o alemán).

•Procedimiento unitario de tramitación.

•Se obtiene una patente válida en todos los Estados 
designados.

•La patente europea tiene los mismos derechos que 
una patente nacional concedida en cada uno de los 
estados designados

PROCEDIMIENTO EUROPEO DE 
CONCESIÓN DE PATENTES
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PRESENTACIÓN 

de la solicitud

Lugar: la oficinas de la EPO o las Oficinas
Nacionales de los países firmantes del 
tratado
Idiomas de procedimiento: EN, DE, FR 
(¡NO español!)

Traslado al solicitante de los documentos
relevantes

Modificación de las reivindicaciones si
procede

La PATENTE EUROPEA concedida se 
convierte en hasta 31 PATENTES 
NACIONALES

INFORME de 

búsqueda 

EXAMEN

CONCESIÓN/

DENEGACIÓN

OPOSICIONES

TRADUCCIONES

Publicación en países
designados

Las oficinas nacionales aceptan  
obligatoriamente la concesión o 
denegación. 

PROCEDIMIENTO EUROPEO DE 
CONCESIÓN DE PATENTES
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Procedimiento PCT

Sistema de tramitación internacional que 
permite mediante una única solicitud 
internacional la tramitación de una solicitud 
en 130 países.

NO  ES UN PROCEDIMIENTO 
COMPLETO DE CONCESIÓN DE 
PATENTES

SÓLO  SUSTITUYE LA TRAMITACIÓN PREVIA 
UNIFICÁNDOLA PARA VARIOS PAÍSES Y 
ABARATANDO COSTES

Curso “Información Tecnológica para la gestión de proyectos” . UPM. La Granja 4 de Julio 2007

VENTAJAS DEL SISTEMA PCT

Los trámites hasta la publicación de la Solicitud e Informe 
de búsqueda se realizan en español.

En un plazo corto (entre 3 y 9 meses) se obtiene el Informe 
de Búsqueda y una Opinión Escrita, lo que permite valorar 
técnicamente la invención. Si el informe es favorable el 
solicitante optará por continuar con la tramitación. Si es 
desfavorable puede modificar las reivindicaciones o en 
último caso retirarse evitándose los elevados costes del 
procedimiento posterior. 

El solicitante puede retrasar hasta 30 meses desde la fecha 
de presentación el inicio de las fases nacionales. Dispone de 
más tiempo para valorar económica y comercialmente la 
viabilidad de su invención sin incurrir en gastos inútiles.

La solicitud internacional supone un ahorro frente a los 
costes de multitud de solicitudes nacionales.

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 
PATENTES (Patent Cooperation Treaty PCT)
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PRESENTACIÓN 

de la solicitud

ENTRADA EN 

FASE NACIONAL

Lugar: Oficinas Receptoras (Oficina
Internacional de la OMPI y Oficinas
Nacionales autorizadas)

Idiomas de procedimiento: CN, DE, EN, ES, 
FR, JP, RU 

INFORME de 

búsqueda + OPINIÓN 

ESCRITA

EXAMEN 
OPCIONAL

Realizado por las Autoridades Internacionales de 
Búsqueda ISA (OEPM es ISA!!)

Traslado al solicitante de los documentos
relevantes

A la vista del informe y/o el examen, el solicitante
decide si comienza la fase nacional en los países
designados. Dicho informe y examen
internacional no son vinculantes para las oficinas
nacionales.

Se sigue el procedimiento de concesión
propio de cada estado designado

TRAMITACIÓN por parte de las OFICINAS 
NACIONALES

TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT
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PROYECTO de “PATENTE COMUNITARIA”

Regulada en el Convenio de Luxemburgo de 1975, NO HA ENTRADO EN VIGOR 
TODAVÍA

Los obstáculos principales son los relativos al idioma, al 
papel de las Oficinas Nacionales y al aspecto jurisdiccional.

La patente comunitaria tendría efecto en todo el territorio de la Unión Europea

Sería administrada por la

Oficina Europea de Patentes
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COSTE DE LA PATENTE

Búsqueda del estado de la técnica

Tasas oficiales de presentación

Costes derivados de la utilización de un agente de P.I

Tasas de mantenimiento

Costes de traducción
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MODELO DE UTILIDAD
(“pequeña patente”) 

Protección de invenciones “menores” (pero no menos rentables)

UN UTENSILIO

UN INSTRUMENTO

UN APARATO

UN DISPOSITIVO

“Invenciones que dan a un objeto una 
configuracion o estructura con una ventaja 

práctica para su uso o fabricacion”

¿QUE SE PUEDE PROTEGER COMO 
MODELO DE UTILIDAD?

La actividad inventiva o salto técnico cualitativo 
exigido para un Modelo de Utilidad es menor que 
para una Patente 
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“Abrelatas con varias 
aplicaciones”
01/01/1967

Ejemplo de 
modelo de utilidad
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PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 
DE MODELOS DE UTILIDAD

•Examen técnico y formal 
•Publicación solicitud
•Plazo 2 meses para Oposiciones de Terceros
•No oposiciones Concesión
•Sí oposiciones

•Traslado al solicitante
•Plazo para contestar con posibilidad de 
modificar reivindicaciones
•Examen oposiciones y contestación
•Resolución definitiva
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Patente 

• Duración: 20 años 
improrrogables(hasta 25 años
para productos farmacéuticos 
y fitosanitarios)

• Con I.E.T. hecho por la O.E.P.M.

• Examen previo optativo

• Tramitación 3 años

• Posibilidad de adiciones 
(mejoras de la patente)

• Coste 600 Eur (PGC)/  1200 
Eur (PEP)(+ tasas anuales)

Duración: 10 años 
improrrogables

Concesión: según oposiciones de 
terceros y resolución de la 
O.E.P.M.

• Tramitación 1 año

Sin adiciones

Coste 100 Eur (+ tasas 
anuales)

Modelo de Utilidad
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¿Y DESPUÉS?

¿CÓMO COMERCIALIZAR LA TECNOLOGÍA 
PATENTADA?

¿CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS DE 
PATENTE?

¿QUÉ DERECHOS OTORGA LA PATENTE?
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¿QUÉ DERECHOS OTORGA LA 
PATENTE?

La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que 
no cuente con su consentimiento: 

•La fabricación,

•el ofrecimiento,

•la introducción en el comercio

•la utilización de un producto objeto
de la patente

•la importación o posesión del mismo 
para alguno de los fines mencionados.
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• La utilización de un procedimiento objeto de la patente
• el ofrecimiento de dicha utilización,

cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen 
evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida 
sin el consentimiento del titular de la patente.

•El ofrecimiento
•la introducción en el comercio 
•la utilización del producto directamente obtenido por 
el procedimiento objeto de la patente 
•la importación o posesión de dicho producto para 
alguno de los fines mencionados.

¿QUÉ DERECHOS OTORGA LA 
PATENTE?
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¿A QUIÉN PERTENECEN LOS 
DERECHOS ? 

INVENTOR

SOLICITANTE, TITULAR O PROPIETARIO
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Equilibrio entre dos principios contrapuestos:

Atribución del producto del trabajo a la empresa

Atribución al inventor de los derechos de su
invención

INVENCIONES LABORALES  

Titularidad y Derechos del trabajador
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Invenciones De Servicio

• Pertenece al empresario hasta 1 
año después de acabada la 
relación por contrato

• Remuneración suplementaria, si la 
aportación excede lo estipulado en el 
contrato
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Invenciones De Explotación

• Asumible, en 3 meses, por el 
empresario

• Compensación económica justa, en 
cualquier caso
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¿Y DESPUÉS?

¿CÓMO COMERCIALIZAR LA TECNOLOGÍA 
PATENTADA?

¿CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS DE 
PATENTE?

¿QUÉ DERECHOS OTORGA LA PATENTE?
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COMERCIALIZAR LA TECNOLOGÍA 
PATENTADA

•Comercializar la invención patentada 
directamente

•Vender la patente

•Licenciar la patente

•Establecer alianza estratégica o 
empresa conjunta con otros que posean 
activos complementarios
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1981:  PLIVA solicita patente en todo el mundo

PFIZER negocia con PLIVA: licencia
• PLIVA vende el producto en 
Europa Central y Oriental
• PFIZER vende en resto del mundo

•Hoy PLIVA es la empresa más 
grande de Croacia y la primera en 
ventas en Europa Central y Oriental

Finales años 70, PLIVA, laboratorio croata, 
nuevo Antibiótico: AZITROMICINA 

PFIZER, multinacional 
farmacéutica detecta la “valiosa”
patente 

solicitud de patente

búsqueda de patentes 
de terceros
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TIPOS DE LICENCIAS DE PATENTES

LICENCIAS CONTRACTUALES

LICENCIAS DE PLENO DERECHO

LICENCIAS OBLIGATORIAS

Acuerdo entre partes (licenciante-licenciatario)

Ofrecidas a cualquier interesado por 
escrito ante la OEPM

En determinados supuestos
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LICENCIAS CONTRACTUALES

gLICENCIAS EXCLUSIVAS

gLICENCIAS NO EXCLUSIVAS

g OBLIGACION DEL LICENCIANTE DE DAR LOS DATOS 
TECNICOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN PRACTICA

g OBLIGACION DEL LICENCIATARIO DE GUARDAR 
CONOCIMIENTOS SECRETOS

g EL LICENCIATORIO SÓLO PUEDE CEDERLA A TERCEROS O 
CONCEDER SUB-LICENCIAS PREVIO ACUERDO 

TIPOS

RELACION LICENCIANTE-LICENCIATARIO
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LICENCIAS DE PLENO DERECHO

SIEMPRE SON LICENCIAS NO EXCLUSIVAS

LA OEPM REGISTRA EL OFRECIMIENTO Y LO PUBLICITA

LA OEPM REBAJA A LA MITAD LAS TASAS ANUALES 

LA OEPM FIJA LA COMPENSACION ECONOMICA SI NO EXISTE 
ACUERDO LICENCIANTE-LICENCIATARIO 

SE EXTINGUE LA LICENCIA SI EL LICENCIATARIO NO INFORMA 
Y NO ABONA LA COMPENSACION

RELACION OEPM-LICENCIANTE-LICENCIATARIO
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LICENCIAS OBLIGATORIAS

REQUISITOS: 

FALTA O INSUFICIENCIA DE EXPLOTACIÓN

DEPENDENCIA ENTRE LAS PATENTES 
(PATENTES FARMACEUTICAS) 

MOTIVOS DE INTERES PÚBLICO (DEFENSA, 
SALUD, PERJUICIO ECONÓMICO O 
TECNOLÓGICO)
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¿Y DESPUÉS?

¿CÓMO COMERCIALIZAR LA TECNOLOGÍA 
PATENTADA?

¿CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS DE 
PATENTE?

¿QUÉ DERECHOS OTORGA LA PATENTE?
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¿CÓMO HACER VALER LOS 
DERECHOS DE PATENTE?

el titular es el responsable

debe vigilar que nadie infrinja su patente

debe decidir si toma medidas, cuáles y cuándo
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Acciones civiles:

•Cesación actos de violación incluyendo la 
retirada de objetos del mercado.

•Indemnización por daños y perjuicios

•Embargo de objetos producidos o importados y 
los medios usados

•Atribución de propiedad de objetos y medios 
embargados

HERRAMIENTAS LEGALES PARA 
GARANTIZAR EL MONOPOLIO
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Acciones penales:

•Privación de libertad (hasta 4 años)

•Pena-multa

•Inhabilitación profesional (de 2 a 5 años)

•Cierre temporal o definitivo de industria o 
establecimiento (hasta 5 años)

HERRAMIENTAS LEGALES PARA 
GARANTIZAR EL MONOPOLIO

Curso “Información Tecnológica para la gestión de proyectos” . UPM. La Granja 4 de Julio 2007

Medidas cautelares:
ASEGURAN LA EFICACIA DE LAS ACCIONES QUE VAYAN 

A EJERCERSE. 
• El demandante debe hacer frente a la caución que fije el 
juez por los daños y perjucios que puedan ocasionarse al 
demandado
•Consisten en:

• Cesación de los actos que violan el derecho del 
peticionario

• Retención o deposito de los objetos 
• Afianzamiento de la eventual indemnización de 

daños y perjuicios
• Anotaciones registrales que procedan

HERRAMIENTAS LEGALES PARA 
GARANTIZAR EL MONOPOLIO
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LITIGIOS POR INFRACCIÓN DE 
PATENTES

Demanda de infracción

Petición de medidas cautelares

Solicitud de caución frente a daños

Reconvención de nulidad

Titular 
De la 

patente
Presunto 
Infractor
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Infracción de las 
patentes ES-520.389 y 

EP-244.944

Licencias
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¿POR QUÉ PATENTAR?

•Consolidar posición en el mercado y obtener una
ventaja competitiva

•Aumentar los beneficios y mejorar el rendimiento
de las inversiones

•Obtener ingresos por licencias o cesiones

•Acceder a nuevas tecnologías mediante licencias
cruzadas 
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•Acceder a nuevos mercados

•Disminuir riesgos de infringir derechos de terceros

•Incrementar la capacidad de obtener financiación

•Defender eficazmente las propias creaciones o 
desarrollos

•Dar una imagen positiva a la empresa

¿POR QUÉ PATENTAR?
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Grandes empresas 
actuales fueron “start-up’s”

con origen en patentes 
compradas

Ejemplo: Rank Xerox
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32% de la producción hacia mercados 
internacionales

15% de cuota de mercado nacional 
(tradicionalmente en manos de 
multinacionales extranjeras)

Previsión de crecimiento del 60% en 2 años

LICENCIAS EXCLUSIVAS A DISTRIBUIDORES

Las patentes propias facilitan la 
PENETRACIÓN EN MERCADOS 

INTERNACIONALES
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Las patentes propias 
pueden ser una importante 
contribución a la Imagen 

Corporativa
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Conclusiones

•La Patente nos permite proteger invenciones
de carácter técnico

•La patente debe extenderse a nuestros
POTENCIALES MERCADOS y PROVEEDORES

• No siempre es recomendable patentar

• NO Patentar equivale a DEVALUAR un activo
empresarial importante
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•Proporciona a su titular un derecho “negativo”

•NO le otorga el derecho de explotación 

•NO es garantía de  “excelencia técnica”

•NO es garantía de éxito comercial

•Tiene carácter territorial

Conclusiones
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Muchas gracias

por su atención


