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DISTINTOS USUARIOS DEL SISTEMA DE PATENTES
- "ACTIVOS" (los "clientes" que pagan tasas) y "PASIVOS" (el público, 
los imitadores, p.ej. empresas de genéricos...). Por omisión: activos.

- Por la nacionalidad: españoles, extranjeros, multinacionales

- Por el tamaño: grandes, muy pequeños (inventores particulares, 
miniempresas), medianos: PYMEs, organismos públicos de investigación 
(OPIs, p.ej. CSIC, institutos de investigación, universidades, hospitales)...

- Por el sector: electromecánico, de tecnologías de la información y 
comunicación (TICs), químico (básico, de materias primas elaboradas, 
fino...), farmacéutico, biotecnológico-biomédico...

- Por el papel desempeñado: inventor-innovador, imitador-innovador, 
imitador-condicionado-por-lo-imitado (p.ej. genéricos farmacéuticos), 
desarrollador que añade valor técnico, académico...

El tipo de usuario y su situación condiciona sus visión en materia de 
patentes. El término "imitador" se usa aquí sin ninguna connotación 
negativa, pues la imitación legal de la tecnología o el diseño es algo justo y 
socialmente deseable.
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LA VISIÓN (PERCEPCIÓN, PERSPECTIVA) DEL USUARIO 
IMPLICA A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL SISTEMA

- Los inventores (propios y de los competidores)
- Los asesores para la toma de decisiones
- La legislación y la jurisprudencia
- Los expertos en búsquedas de estado de la técnica
- Los expertos en redacción y tramitación de solicitudes
- Las oficinas de patentes
- La legislación y la jurisprudencia
- Los abogados
- Los tribunales ... 

E IMPLICA VARIOS FACTORES 

- El esfuerzo intelectual
- El coste material
- El tiempo
- El riesgo
- Las espectativas de negocio ...
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NO SE CONSIDERAN AQUÍ LOS INVENTORES 
INDIVIDUALES de ideas nimias o absurdas, que suelen 
estar muy mal informados sobre el sistema de patentes  

P.ej. este probablemente quiso 
"patentar" un nombre (lo curioso 
es que se le aceptara la solicitud 
de "patente")

BOPI 1.11.1993
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Estos inventores individuales suelen 
estar mal informados y cometen mucho 
los "típicos errores de inventor", como 
p.ej. que la invención...

- no es nueva

- se divulga antes de patentarla

- es una solución más compleja que el 
problema que resuelve

- no la acepta el mercado
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La gran mayoría de mods. de utilidad españoles los solicitan residentes 
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LA NOVEDAD NACIONAL DE LOS MODELOS DE UTILIDAD 
CONFIERE MALA IMAGEN AL SISTEMA ESPAÑOL DE PATENTES

- Quizás sea conveniente tener la protección de modelo de utilidad, como 
protección rápida y barata sobre una "invención menor" (en el sentido de 
tener menos actividad inventiva que las invenciones protegidas por 
patente), pero los modelos de utilidad deberían igualarse a las patentes 
en lo relativo al requisito de novedad. Por varias razones:

- Para evitar que el sistema sea una picaresca en la que se puede 
proteger lo que se ha copiado del extranjero.

- Para evitar una gran inseguridad jurídica, pues es un requisito 
inaplicable en la práctica (prueba de ello es que la jurisprudencia del TS 
todavía no se ha puesto de acuerdo sobre si el fondo documental de la 
OEPM es o no estado de la técnica para modelos de utilidad; y mucho 
menos sobre si lo es el contenido de bases de datos online).

- Para evitar perjuicios a los usuarios pasivos (el público y los 
imitadores legales), privándoles espuriamente de sus derechos.
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Hace mucho que lo vengo diciendo, y cada vez estoy más convencido
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P.ej.: Un industrial autorizado por 
el Comité Olímpico no sacó una 
funda análoga a ésta en 
Barcelona-92 porque se asustó 
ante la presencia de varios 
modelos de utilidad. Aún no está 
en el mercado español.

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona10

Unilever consiguió proteger este envase para helados en España, con 
prioridad de 1983, cuando en 1982 ya se conocía en el extranjero. En 2007 
ha sido declarado válido e infringido por La Menorquina, por STS1 1.03.2007, 
donde se dice que las "revistas técnicas" y el fondo documental de la OEPM no 
son "divulgación en España" (aunque hay jurisprudencia en sentido contrario) 
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¿Realmente lo inventaron 
en 1983 los técnicos de 
Unilever-Frigo? ¿Con el 
mismo nombre?
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EN LA DECISIÓN DE PATENTAR POR EL USUARIO 
INFORMADO INFLUYE MUCHO LA DISTRIBUCIÓN DEL 
MERCADO MUNDIAL (en la tabla, el producto interior 

bruto)

(en miles de millones de dólares; datos de 2005 / estimaciones para 2007, FMI)

1º EEUU           12.488 / 13.943 11º Rusia              766 / 1.047

2º Japón             4.571 / 4.569 12º Corea del Sur 793 / 949

3º Alemania       2.797 / 2.847 13º India               775 / 925

4º China             2.225 / 2.819 14º México           768 / 894

5º Gran Bretaña 2.201 / 2.367 15º Australia        708 / 764

6º Francia          2.106 / 2.173 16º Países Bajos 625 / 655

7º Italia              1.766 / 1.815 17º Turquía         362 / 447

8º Canadá         1.130 / 1.309 18º Bélgica          372 / 389

9º España         1.127 / 1.230 19º Suecia          368 / 366

10º Brasil             793 / 1.115 20º Suiza            359 / 374

En los países en rojo todavía es difícil hacer valer derechos de patente.          
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Los mayores solicitantes 
de patente europea en 2006

CASO APARTE SON LAS 
GRANDES EMPRESAS 

MULTINACIONALES , que 
están muy bien asesoradas y 

-dependiendo del sector-
patentan mucho,

generalmente con sus 
propios departamentos de 

patentes (el probema es que 
no hay ninguna española)
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No es real la mala imagen que la patronal farmacéutica proyecta estos 
días sobre el sistema español de patentes, y que responde a un 

particular intento de evitar la salida de genéricos de principios activos 
patentados antes de 1992. Desde 1992 España está totalmente 

homologada-armonizada con el resto de países de la UE en materia de 
patentes, y el sistema de patentes español funciona relativamente 

bien para las multinacionales.
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Como hemos explicado en la prensa farmacéutica
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Excepto en una situación de emergencia (guerra, 
epidemia, etc.) ¿puede el Poder Ejecutivo
(Gobierno, OEPM) quitarle propiedad al 
público (en este caso representada por la 
industria de genéricos) y dársela a los titulares 
de patente (añadiendo retroactivamente 
reivindicaciones de producto), al margen del 
Poder Legislativo y del Poder Judicial? 

El Global, 14-20 mayo 2007



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona17

El uso del sistema de patentes ha crecido 
mucho en los últimos veinticinco años. 

¿CUANTOS USUARIOS ESPAÑOLES 
ACTIVOS HAY ACTUALMENTE?
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En ES se patenta bastante mediante patente europea, pero por extranjeros

$ € £ (un buen negocio,

relativamente poco técnico)
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Protección principal de invenciones en 2006: origen español vs. total

Nº Solicitudes Nº Concesiones

Tipo de españoles totales de españoles totales

ES-patentes 3.098 3.352 1.895 2.107
ES-mods. util. 2.664 2.814 2.449 2.578

WO ≅ 1.200 145.375 ( no aplicable )

EP (incl. WO-reg) 1.093 135.183 361 62.780

US 701 (2005) 390.733 (*)               295 173.771

JP-patentes 184 (2005) 408.674 (**) 17 (2005) 141.399

JP-mods. util. 2 (2005) 10.965 2 (2005) 10.591

CN-patentes 260 210.490 (***) 52 57.786
CN-mods. util.           7 161.366 16 107.655  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) US Residentes: 53% sols. de patente
(**) JP Residentes: 86% sols. de patente y 83% sols. de modelo de utilidad (2005)
(***) CN Residentes: 58% sols. de patente y 97% sols. de modelo de utilidad

ES residentes: 95% concs. mod. util. y ≅ 10% concs. patentes (naciols. + EP)
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CHINA: Una nueva 
potencia en I+D
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Evolución de las solicitudes de patente europea 
presentadas en la OEPM, y de las solicitudes de patente 

europea de origen español

Desde hace diez años la protección en el exterior crece espectacularmente
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Cataluña destaca 
mucho en 
solicitudes de 
patente europea
(lo cual justifica en 
parte la creación del 
Centre de Patents 
de la Universidad de 
Barcelona)
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La Vanguardia, 9 febrero 2007, p. 79

EJEMPLO DE AUSENCIA DE EXTERNALIZACIÓN
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La Vanguardia, 9 febrero 2007, p. 79

Si se tiene como objetivo el mercado internacional, hay que extender 
la protección a los países importantes. Sin embargo las invenciones 
protegidas en España por las patentes ES 2174760, ES 2182702 y ES 
2193821 no se han protegido fuera, y ya no puede hacerse (prioridad 2001)
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ES 2182702 (prior. 2001-06-01)

ES 2193821 (prior. 2001-01-09)

ES 2174760 (prior. 2001-04-09)

Ninguna patente se ha 
extendido fuera de ES
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Jefe de la unidad de 
tuberculosis 
experimental del 
Hospital Germans 
Trías i Pujol ("Can 
Ruti"): Para patentar 
y desarrollar su 
invención se ha 
creado una empresa 

JP 2007509910 T 
KR 20060126963 A

29.06.2007

¡ BUEN EJEMPLO DE EXTERNALIZACIÓN !
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El usuario bien informado está comenzando a darse 
cuenta de que, para que tenga valor, su solicitud 

prioritaria ha de poder extender los derechos a las cuatro 
oficinas de patentes más importantes (EP, US, JP y CN), 

para lo cual suele usar la vía PCT.

Según la LP, una invención de origen español ha de presentar la solicitud 
prioritaria en (o a través de) la OEPM, pero ha de redactarse pensando 
en que tendrá que concederse en las cuatro oficinas de patentes más 
importantes del mundo. 

Estos son algunos datos de patentes en 2006:

- EP (31 estados): 135.183 solicitudes y 62.780 concesiones. 

- US : 390.733 solicitudes y 173.771 concesiones.

- JP : 408.674 solicitudes y 141.399 concesiones.

- CN : 210.490 solicitudes y 57.786 concesiones.
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Al usuario le gusta el sistema PCT (Patent Cooperation 
Treaty) "Para Comprar Tiempo" (y decidir si le interesa 

extender la protección, cuando no es necesario disponer de 
un título rápidamente) ¡Lástima que la "tiranía" de los 

"americanos" le empuja a publicar su PCT en inglés!)

136 países; 145.300 solicitudes (2006)
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El usuario cada vez es más 
consciente del valor de su PI, 
en particular de sus patentes

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona30 La Vanguardia 
2007-05-01
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El usuario bien informado sabe que el valor de su patente 
dependerá mucho de la validez y eficacia de la misma (y, 
por lo tanto, de su redacción). Así, una reivindicación...

Para que sea VÁLIDA ha de cumplirse:

- Que no se haya hecho accesible al público -por ningún medio, en 
ningún sitio- algo que caiga bajo su protección (novedad mundial).
- Que, para un experto bien informado, lo que se proteje no resulte 
obvio probarlo con una razonable expectativa de éxito (actividad 
inventiva = no obviedad).
- Que la descripción, junto con el conocimiento común y general, sea 
suficiente para ejecutarla. 

Para que sea EFICAZ, además de ser válida, ha de ser:
- Difícil de "circunvalar" (imitar sin infringir).
- Fácil de detectar su infracción y probarla ante un tribunal (las 
reivindicaciones de producto se prefieren a las de procedimientos o 
métodos) 
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Tanto en las PYMEs como en los organismos públicos de 
investigación, se tiene claro que el objetivo de proteger la 
tecnología es el de intentar explotarla. En los OPIs 
normalmente se buscará la transferencia de tecnología. En las 
PYMEs puede usarse la patente para encontrar colaboraciones. 
En estos contextos las diferencias de tamaño no importan.
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El usuario bien informado es consciente de que para 
obtener y hacer valer sus derechos de patente necesita la 
ayuda de expertos; pero tiene problemas en localizar 
expertos adecuados (muchos estan "escarmentados")

El usuario sabe que los procedimientos 
de obtención de patentes, los pleitos y 
las negociaciones son complejos
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¿POR QUÉ TIENE PROBLEMAS EL 
USUARIO ESPAÑOL EN ENCONTRAR 
AYUDA PROFESIONAL ADECUADA?

Títulos oficiales

ES: agente de la 
propiedad industrial 
(abogado)

EP: European 
patent attorney

US: patent agent & 
patent attorney 
(attorney-at-law)

GB: patent agent 
(solicitor, barrister)

DE: Patentanwalt 
(Rechtanwalt)
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En primer lugar, el usuario busca asesoramiento sobre la 
mejor estrategia de PI, que a veces será la de no patentar. 
Cuando se decida patentar, habrá que redactar y tramitar
solicitudes de patente, y la estrategia dependerá del caso: 

- De si se quiere obtener la concesión rápida de un título (de patente o, 
más rápido aún, de modelo de utilidad) porque el producto patentado va a 
comercializarse pronto (típico en invenciones electromecánicas); o, por el 
contrario, se quiere una concesión lenta, que retrase los pagos y dé 
tiempo a evaluar las expectativas de aprobación o negocio (típico de 
invenciones en farmacia y biomedicina).

- De si se contempla obtener patentes en países extranjeros (lo que hace 
recomendable redactar en inglés desde el principio; y solicitar la PCT en 
inglés para que cuente como estado de la técnica en US).

Varios países, incluida ES, obliga a sus solicitantes a presentar las 
solicitudes prioritarias en la oficina nacional para control militar.

A lo largo del año de prioridad es frecuente mejorar y ampliar la redacción, 
antes de presentar las solicitudes definitivas (nacionales, EP o PCT).
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Varios anuncios de media página

EJEMPLO DE MAL 
ASESORAMIENTO 
(APARENTEMENTE)
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Aparentemente, este usuario no estuvo bien asesorado, pues no recibió 
buena información del estado de la técnica antes de extender la protección

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona38

¿NADIE LE RECOMENDÓ HACER UNA BÚSQUEDA ANTES DE GASTARSE 
TANTO EN PATENTAR Y ANUNCIAR SU "PATENTE INTERNACIONAL"?
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Según el 
informe de 
búsqueda de la 
Oficina 
Europea de 
Patentes, hay 
al menos cinco 
documentos 
que privan de 
patentabilidad 
(de novedad) a 
la reiv. 1 de la 
solicitud 
europea EP 
1.350.729 A1 
(equivalente al 
modelo de 
utilidad ES 
1.051.674, 
Lata de bebida 
perfeccionada)

... COMO ERA ESPERABLE, YA SE CONOCÍA SU INVENTO
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COMO HIPÓTESIS DE TRABAJO, Y MIENTRAS 
NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO, SIEMPRE 
HAY UNA SOLICITUD US, JP, EP o CN QUE 
DESCRIBE LO MISMO (especialmente en el 
campo de "necesidades corrientes de la vida")
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EL USUARIO NECESITA INFORMACIÓN FIABLE ANTES DE 
REDACTAR LA PRIORITARIA Y -SOBRE TODO- DENTRO DEL AÑO DE 
PRIORIDAD. Los Informes Tecnológicos de Patentes de la OEPM son 
útiles para redactar la prioritaria; pero, una vez presentada, el usuario 
quiere disponer de informes del procedimiento dentro del año de prioridad 
(como sucede con el Extended European Search Report -EESR- de la EPO, 
y sin la pérdida de control del IET del procedimiento acelerado de la OEPM)
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EN ESPAÑA CADA VEZ SON MÁS LOS EXPERTOS EN PATENTES 
CAPACES DE BUSCAR EXHAUSTIVAMENTE ESTADO DE LA TÉCNICA 
EN BASES DE DATOS COMERCIALES (lo cual es fundamental para no 
depender totalmente de las búsquedas de oficio de los examinadores)



Centre de Patents de la Universitat de Barcelona43

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona44

PARA EL USUARIO ES FUNDAMENTAL ENCONTRAR UN 
BUEN REDACTOR DE SU SOLICITUD DE PATENTE 

Yo recomiendo que los usuarios españoles usen más los servicios 
de redactores españoles, pues en nuestro país cada vez hay más y 
mejores expertos en redacción y tramitación, que están...

- o bien contratados en las agencias tradicionales que se están 
modernizando

- o bien en algunas agencias de nueva creación

Los buenos redactores saben obtener la protección más eficaz con
la información disponible, e intentar que, cuando aún no se haya 
decidido el producto a  comercializar, el ámbito de la patente 
concedida alcance al producto finalmente comercializado y a los 
posibles "me-toos" (análogos para la misma función).

Los buenos tramitadores saben argumentar adecuadamente ante 
los examinadores y defender eficazmente los derechos de sus 
clientes/empleadores, sin "tirar la toalla" fácilmente.
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Número de European Patent Attorneys (EPA) por 
país: en 2006 ES tiene 159 EPAs (1.81% del total)

El porcentaje de EPAs que han aprobado el European 
Qualifying Examination es relativamente muy bajo en ES (8%)
AT (56%), BE (63%), CH (59%), DE (67%), DK (46%), FR (61%), 
GB (67%), IE (30%), IT (43%) , NL (79%) , SE (48%)  (datos 2005)
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1. Cerramiento perfeccionado, del tipo de los empleados en zonas interiores 
de paso y que se delimitan lateralmente mediante dos pilares verticales (1), 
que conforman los medios de guiado de un elemento laminar (4) fijado 
superiormente a un rodillo (3), que puede girar por la acción de un elemento 
motor (7), para permitir el enrollado o desenrollado del elemento laminar (4); 
caracterizado porque sobre cada uno de los pilares (1) se montan unos 
elementos antifricción (5), que abarcan la altura total de los pilares (1) y que 
definen entre sí una ranura central de espesor suficiente para permitir el 
desplazamiento por su interior del elemento laminar (4); presentando los 
laterales de dicho elemento laminar (4) sendas alineaciones de topes (6), que 
se pueden desplazar verticalmente con el elemento laminar y, que actúan 
sobre los laterales internos de los elementos antifricción (5) cuando el 
elemento laminar (4) es sometido a un empuje frontal, es decir en la dirección 
de paso”.

EL USUARIO NECESITA QUE SE DEFIENDAN BIEN SUS DERECHOS
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Algunos dibujos de ES 2.128.886
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Después de haberse 
publicado este ESR, en la 
OEPM se realizó un IET el 
31.03.99, citando los 
mismos documentos (y 
ninguno más), pero 
calificándolos de forma 
diferente (A / X / A / A / A ) 
y afectando a distintas 
reivindicaciones.
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Informe sobre el estado de la técnica International Search Report
(OEPM) (EPO)

US 6.120.730 A         (X) (A)

WO 9505317 A1        (A) (X)

US 2002112447 A1   (A) (X)

US 6.039.922 A         (X) (not cited)

(afectando la reivindicación 1 / relevant to claim 1)

Los IET/ISR y las opiniones de los 
examinadores son siempre discutibles
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EPO First Examination Report, 3.11.1996 (1)

La tramitación europea comienzó con un EPA de 
la misma agencia que realizó la tramitación 
española (aunque distinto del API que aparece 
en ES), pero se acabó con un EPA de otra 
agencia distinta.
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EPO First Examination Report, 3.11.1996 (2)
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Applicant reply to EPO First Examination Report, 12.03.1997

Restriction made to only two claims, without discussing any 
patentability requirement (!). Extensive deletions in the description.

New Claim 1 ≅ original Claim 7 (!) [7+5+4+1], using original Claim 1 as 
preamble (thus accepting that it is disclosed in the prior art)

New Claim 2  ≅ original Claim 6  / Original claims 2, 3, 8 are abandoned.
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EPO Second Examination Report, 25.06.1997

...
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Applicant reply to EPO Second Examination Report

Addition of a new Claim 3  ≅ original Claim 8
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EL TRIBUNAL DE APELACIÓN (Sent. AP Bcn-15 18.09.2006) HA 
DECIDIDO QUE LA REIVINDICACIÓN 1ª de ES-2.128.886 ES 
VÁLIDA Y HA SIDO INFRINGIDA (por equivalencia), A PESAR DE 
HABER SIDO ABANDONADA SU EQUIVALENTE EN LA O.E.P.

"Conviene advertir que las objeciones del examinador europeo y la reacción 
del Sr. Iglesias no justifican por sí mismas la conclusión de que la 
reivindicación primera de la patente nacional sea nula porque ya estaba 
adelantada por la patente US 4884617. Ni el informe del examinador debe 
vincularnos, sin perjuicio de que sea tenido en cuenta como cualquier 
otra valoración técnica, ni la actitud del Sr. Iglesias de renunciar a la 
primera reivindicación constituye un acto propio que le impida ahora negar 
la nulidad de la patente nacional. Una vez que goza de la protección nacional 
para su invención, ante las pegas del examinador europeo, la opción de 
renunciar a la primera reivindicación, para centrarse en las originarias 4, 5 y 
7, puede responder a razones prácticas de conveniencia, y no supone admitir 
la falta de novedad de la primera reivindicación como un hecho concluyente. 
... Todo lo cual nos debe llevar a analizar si verdaderamente la primera 
reivindicación de la patente nacional está  adelantada por la patente US 
4884617."
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EN CASO DE CONFLICTO, PARA EL USUARIO ES 
FUNDAMENTAL ENCONTRAR UN BUEN ABOGADO 
ESPECIALIZADO EN PATENTES (que difícilmente va a ser un 
abogado generalista, o uno de dentro de la propia empresa) 

En España el número de 
abogados especializados en 
patentes es relativamente 
pequeño, pero está creciendo. 
Para su formación resultan muy 
útiles los cursos:

- Magister Lvcentinvs

- ESADE

- Univ. Santiago

- Fundación Pons - EOI

- Univ. Autónoma de Madrid

(... ¿alguno más que ignoro?)
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PLEITEAR ES MUY CARO, 
ESPECIALMENTE EN GB y US
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Pocos casos de patentes llegan 
al Tribunal Supremo español. 

Pero cada vez hay más 
Audiencias Provinciales 
(Barcelona, Bilbao, Valencia... y 
Madrid en 2006) que tienen 
especialización en materia de 
patentes, pues todos los casos 
de Derecho Mercantil se dirigen 
a una sección (15ª en Barcelona, 
28ª en Madrid). 

En septiembre 2004 comenzaron 
los Juzgados de lo Mercantil, 
cuyos magistrados no habían 
recibido formación previa en 
derecho de patentes, pero la 
recibirán pronto

EL USUARIO REQUIERE 
SEGURIDAD JURÍDICA POR 

PARTE DE LOS TRIBUNALES
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En 2006 la European Patent 
Academy organizó en La Escuela 
Judicial de Barcelona un seminario 
sobre derecho de patentes impartido 
(en inglés) por especialistas (entre 
ellos, importantes jueces). 

En 2007 el CGPJ ha organizado, en Madrid y en español, un seminario 
sobre aspectos sustantivos de patentes (patentabilidad e infracción) 
que, dado el éxito obtenido, se prevé repetir en el futuro inmediato.
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Un consejo recibido: Como prerequisito de toda acción en 
materia de patentes han de estar identificadas todas y 
cada una de las reivindicaciones en cuestión (para evitar 
trabajo estéril o discusiones bizantinas)

- En toda acción de infracción, la actora ha de identificar todas y 
cada una de las reivindicaciones que considera infringidas; en toda 
acción de jactancia, la actora ha de identificar todas y cada una de 
las reivindicaciones que considera no-infringidas (obviamente, 
además hay que identificar la realización cuestionada).

- En toda acción de nulidad (y en toda reconvención de nulidad), la 
actora (y la demandada que reconviene) ha de identificar todas y
cada una de las reivindicaciones que considera nulas.

- ¡Ojo con las reivindicaciones múltiples!: Pueden hacer que el 
número de reivindicaciones efectivas sea muy numeroso.
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En materia de patentabilidad, el texto en español más 
importante es el de las Directrices de la OEPM, cuya 
publicación en 2006 ha constituido un hito en la historia 
del sistema de patentes en España

Versión 0 (183 pp. Lunes de Patentes 2.10.2006)

Versión 1 (175 pp., finales de octubre 2006)  Archivo PDF de 500 Kb, 
descargable de: www.oepm.es / invenciones / patente nacional / todo lo que 
necesitas saber... / el proceso de tramitación paso a paso

Los jueces lamentan la escasez 
de publicaciones españolas 

sobre infracción de  patentes
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CONCLUSIÓN: EL USUARIO BIEN INFORMADO SABE 
QUE EN ESPAÑA EL SISTEMA DE PATENTES MEJORA

En particular:

- Que la OEPM funciona cada vez mejor, aunque la LP es claramente 
mejorable (¿debería hacerse obligatorio el examen sustantivo?)

- Que el acceso a la información (técnica, administrativa, jurídica, etc.) es 
cada vez más fácil (¿cuándo pondrá en línea la OEPM los expedientes 
completos?)

- Que cada vez hay más y mejores expertos en redacción de solicitudes de 
patentes y en su tramitación en oficinas con examen sustantivo (cada vez 
hay más EPAs que ha pasado el EQE).

- Que los Tribunales de Justicia (Juzgados de lo Mercantil y Secciones 
especializadas de Audiencia Provincial) cada vez saben más y son más 
predecibles (y los abogados tendrán que especializarse y adaptarse a esta 
situación). 

POR LO QUE...
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CONCLUSIÓN: EL USUARIO BIEN INFORMADO SABE

que, en general, cuando la invención tiene expectativa de 
explotación rentable:

- merece la pena contratar profesionales para patentarla ...

- y patentarla bien (buena búsqueda y buena redacción y buena 
tramitación en los principales países: US, JP, CN y EP: DE, GB, 
FR, ES...) ... 

- controlando los costes (de información, bajos; de redacción-
tramitación, medios; de litigios, altos), pero considerándolos como 
una inversión...

- y buscando situaciones win-win adecuadas para la mejor 
explotación (en exclusiva, o compartida; mediante alianzas o 
transferencia de derechos...). 

EL PRINCIPAL PROBLEMA DE ESPAÑA ES QUE...
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AÚN QUEDAN MUCHOS USUARIOS MAL INFORMADOS, Y 
MUCHAS ORGANIZACIONES QUE AÚN NO SON USUARIOS 

¡POR LO QUE SIGUE SIENDO NECESARIA LA FORMACIÓN 
E INFORMACIÓN SOBRE PATENTES!

European Patent Academy

Actividades 
en las que la 
OEPM, la 
OEP y la 
OMPI son 
muy activas 

http://www.wipo.int/academy
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Y esto es todo, dado el 
escaso tiempo disponible 

¡Gracias por la atención!
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Seminario: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PATENTES
Santander, 10 de julio de 2007

Jornada: Dimensiones nacional, europea y mundial 
del sistema de patentes

Mesa redonda con: Alberto Bercovitz ,            
Diego Carrasco y Manuel Desantes 

Moderador: Pascual Segura

Con la colaboración de :

Patrocinado por : 
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Pub. 2007. Free copies available from EPO
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Las patentes desempeñan papeles muy diferentes en 
distintos sectores, p.ej. en farmacia y en las TICs

¿Podrían haber patentes de 
distintas duraciones? (además 
de los sistemas de extensión ya 
existentes, p.ej. CCPs)
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LA MALA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PATENTES SOBRE T.I.C. 
EN E.E.U.U.: Una posible disfunción del sistema de patentes

- Un producto comercial puede estar protegido simultáneamente por muchas 
patentes, difíciles de localizar (p.ej. un MP3).

- Se solicitan y conceden demasiadas patentes intrínsecamente nulas (falta de 
actividad inventiva - quizás cambie con Sent. US Sup. Court 30.04.2007 KRS v 
Teleflex), pero difíciles de anular (no hay oposición; el reexamen es muy limitado).

- Los tribunales, especialmente los jurados, tienen propensión aconsiderar que las 
patentes concedidas son válidas y se infringen, y a otorgar exhorbitantes daños 
y perjuicios (1.520 M$ Alcatel vs. Microsoft).

- Prácticamente no hay derecho de preuso. Los tribunales, especialmente el 
CAFC, conceden injunctions (paralizaciones del demandado) demasiado a la 
ligera y no hay necesidad de justificar la explotación de la patente.

Como consecuencia, están surgiendo muchas empresas meramente gestoras de 
patentes (p.ej. los llamados "troles") que, sin ningún interés en la explotación, 
invierten en obtenerlas, ocultarlas, no dar licencias, y amenazar con injunction 
cuando hay un producto comercial exitoso (ej. NTP vs RIM (Blackberry); RIM pagó 
612 M$). Incluso se usan las patentes para tender "emboscadas", favoreciendo que 
la tecnología patentada se convierta en estándar, para demandar después con ellas. 
¡Hasta hay subastas de patentes!
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MP3 Licensing and patent issues
A large number of different organizations have claimed ownership of 
patents necessary to implement MP3 (decoding and/or encoding). These 
different claims have led to a number of legal actions, and legal threats...

Alcatel-Lucent also claims ownership of several patents relating to MP3 
encoding and compression. In November 2006, (prior to the companies' 
merger) Alcatel filed a lawsuit against Microsoft (see Alcatel-Lucent v. 
Microsoft), alleging infringement of seven of its patents. On February 23, 
2007 a San Diego court upheld the suit, and awarded Alcatel-Lucent a 
record-breaking $1.52bn in damages. Microsoft had already paid $16m to 
license the technology from Fraunhofer IIS which, it claims, is "the industry-
recognized rightful licensor". A week later, a U.S. District Judge ruled from 
the bench and dismissed all of Alcatel-Lucent's MP3 claims. Alcatel-Lucent 
plans to appeal the ruling. In short, with Thomson, Fraunhofer IIS, Sisvel 
(and its US subsidiary Audio MPEG), Texas MP3 Technologies, and 
Alcatel-Lucent all claiming legal control of relevant MP3 patents, the legal 
status of MP3 remains unclear in countries that permit software patents.

(cf: http://en.wikipedia.org/wiki/MP3)
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¿QUÉ OPINAN SOBRE UNA POSIBLE 
EVOLUCIÓN DESDE EL SISTEMA DE 
PATENTES ACTUAL (HOMOGÉNEO 
PARA TODAS LAS TECNOLOGÍAS) 
HACIA UN SISTEMA DE PATENTES 
DIFERENCIADO PARA DISTINTAS 

TECNOLOGÍAS (DISTINTAS 
DURACIONES, DISTINTOS 

DERECHOS...)?
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El Art. 31 ADPIC no prevé que el Gobierno "declare 
nula" una patente, pero prevé que el Gobierno, sin 
autorización del titular de la patente, la use (o conceda 
licencia obligatoria) en casos de emergencia nacional, 
extrema urgencia o uso público no comercial; para 
abastecer el mercado interno; dando una remuneración 
adecuada... estando todo ello sujeto a revisión judicial. 

El País, 5.05.2007

"Estamos dando un 
paso importante que 
vale tanto para este 
medicamento como 
para cuantos otros 
fuera necesario... 
hoy es el efavirenz, 
pero mañana puede 
ser cualquier otra 
pastilla" (Lula)
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Indian patent ordinance falls short (9 January 2005)

The Indian government has made last minute changes to its patent laws to 
bring them into line with WTO rules, but has retained wide powers to 
overturn patent rights on public health grounds.

The government issued an Ordinance on December 26 to ensure India met 
a WTO-imposed deadline of January 1 to introduce a product patent 
regime for drugs and chemicals. Since 1970 only process patents have 
been available for pharmaceuticals, allowing India’s burgeoning generics 
industry to flourish by reverse engineering branded drugs...Among the key 
changes, the government will now be able to grant a compulsory 
licence mainly to supply the Indian market... A compulsory licence can 
also be obtained for manufacturing and exporting patented drugs to 
any country that has insufficient manufacturing capacity of its own, if 
the drug addresses the public health problems of that nation... Generic 
rivals will also be able to prepare their own versions of patented 
pharmaceuticals ready to springboard on to the market as soon as
the IP rights of a patented drug expire. The new Bolar-style provision 
will allow companies to prepare their own me-too versions of drugs during 
the life of an existing patent. 
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Patentes en India hoy: Muchas incertidumbres
- Entró en la OMC el 31.12.1994 por decreto gubernamental, sin 
aprobación parlamentaria, modificando la Ley de Patentes de 1970 para 
introducir las black box applications y derechos exclusivos de 
comercialización (Arts. 70.8 y 70.9 ADPIC). Esta legislación fue abolida 
después. Hubo un conflicto en la OMC, y se reinstauraron esos derechos 
con la Modificación de 1999. 

- La Modificación de 2002 introdujo el término de 20 años para las 
patentes, y la Modificación de 2005, la patentabilidad de productos 
farmacéuticos, pero con muchas provisiones de licencias obligatorias. Se 
están examinando unas 8.000 black box applications.

- Hay mucha incertidumbre respecto a patentabilidad, especialmente de 
invenciones farmacéuticas distintas del producto como tal e invenciones 
implementadas en ordenador. En 2005 se ha publicado un borrador 
provisional de Manual de Práctica y Procedimiento de Patentes.

- Hay mucha incertidumbre respecto a cómo hacer valer derechos ante 
los tribunales.
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HIGHER PATENTABILITY REQUIREMENTS IN INDIA THAN THOSE OF TRIPS

!?
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India Patent Act Amendment 2005 
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¿QUÉ OPINAN SOBRE UN POSIBLE 
CAMBIO EN EL A.D.P.I.C., DE FORMA 
QUE SE EVOLUCIONASE HACIA UN 

SISTEMA DE PATENTES DIFERENCIADO 
PARA DISTINTAS PAÍSES?
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Las tres grandes oficinas de patente en 2005
EPO (31 estados = 540 M personas, más que US y JP juntos)

- 180.000 sols. y 59.000 concesiones (33%). 3.400 examinadores. Promedio 
de 45 meses en concederse. 1.400 recursos.

- Extended European Search Report (written opinion) en 6 meses (desde 
julio 2005). Proyectos en discusión: London Agreement on Translations, 
European Patent Litigation Agreement (EPLA), Reglamento de Patente 
Comunitaria.

JPO (2004, Strategic Council on IP para promocionar la PI)

- 420.000 sols. y 124.000 concesiones (30%). 1.350 examinadores. 236.000 
primeras acciones oficiales en 26 meses.

- Nuevo IP High Court (18 jueces) para apelaciones a la JPTO y los 
tribunales de distrito de Tokyo y Osaka.

USPTO (fiscal 2005): 405.000 sols. y 165.000 concesiones (41%). Unos 
1000 nuevos examinadores (y previsto lo mismo en 2006). Debates sobre 
first-to-invent, oposición tras concesión... 
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Patentes en China hoy: progresa adecuadamente

- China, que tardó en entrar en la OMC (WTO), implementó una nueva 
ley de patentes compatible con el ADPIC (TRIPs) en 2001 (con 
restricciones respecto a plantas y animales transgénicos y los recursos 
biológicos y genéticos).

- La piratería de derechos de autor, las falsificaciones de marcas y las 
infracciones de diseños siguen siendo un gran problema. Sin embargo, 
parece que el Gobierno chino está haciendo grandes esfuerzos para 
proporcionar una protección efectiva de los derechos de patente.

- La Oficina de Patentes recibió 130.000 solicitudes en 2004, la mitad de 
solicitantes extranjeros (incluyendo estas últimas el 85-90% de 
electrónica-TIC y 70% de farmacia). Hay una Cámara de Re-examen de 
Patentes (considerando p.ej. el rechazo de la solicitud de uso de 
sildenafilo por insuficiencia de la descripción).

- Para hacer valer los derechos coexisten dos sistemas: a) el Tribunal del 
Pueblo; y b) la Autoridad Administrativa para temas de Patentes, que es 
el preferido y aceptó 1.455 casos en 2004, resolviendo 1.215.
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HOW A SINGLE PATENT REGIME MIGHT LOOK: "As the JPO, the USPTO and the 
EPO account for 80% of patent applications, it would be logical for them to start a 
process of unification". Hisamitsu Arai, Secretary-General of IP Strategy for the Cabinet 
Secretariat of Japan.
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¿QUÉ OPINAN SOBRE UNA POSIBLE 
COLABORACIÓN TRILATERAL (EP-US-
JP) O TETRALATERAL (incluyento CN) 

PARA REALIZAR UN ÚNICO 
PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA-

EXAMEN DE PATENTES, 
OPCIONALMENTE PRECEDIDO DEL 

P.C.T. Y SEGUIDO DE  
RECONOCIMIENTO MUTUO?
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¿QUÉ OPINAN SOBRE POSIBLES MODIFICACIONES DE 
LA LEY DE PATENTES, p.ej.:

- Introducción de la obligatoriedad del examen previo de 
patentes

- Eliminación de la novedad nacional en modelos de 
utilidad

- Introducción de la prioridad interna

- Realización de IET y opinión escrita dentro del año de 
prioridad (sin que se publique)

- Posibilidad de modificar la memoria descriptiva por el 
solicitante de motu propio

- Introducción de la primera indicación médica
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Los cuatro escenarios
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( continued )
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Conclusions (1/3)
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Conclusions (2/3)
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Conclusions (3/3)
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El sistema de patentes clásico
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Divergencias 
entre los 
deseos del 
solicitante de 
patentes y la 
sociedad
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Atascos del sistema de patentes clásico
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Modelos de PI alternativos al sistema de patentes


