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PROLOGO

Prélogo

El presente manual ha sido elaborado por la Secretaria de la OCDE conjuntamente
con el grupo de trabajo de Expertos Nacionales en Indicadores de Ciencia y Tecnologia
(NESTI) con el fin de facilitar a los usuarios y productores de estadisticas de patentes
directrices bdsicas para la compilacién y el andlisis de este tipo de datos.

La importancia que el organismo concede al uso de estadisticas sobre patentes
se remonta a finales de los afios 70. La OCDE publicé una primera edicion de este
manual en 1994. En la conferencia “Blue Sky”, desarrollada en 1996 por esta organi-
zacién sobre “Nuevos indicadores de ciencia y tecnologia para una economia basada
en el conocimiento”, los expertos identificaron las patentes como una via prometedora
para mejorar el conocimiento cuantitativo de las actividades de ciencia y tecnologia
(C&T), en un contexto econdmico y de politicas cambiantes que evoluciona con gran
rapidez. Desde entonces, el trabajo estadistico en materia de patentes ha avanzado
mucho, tanto en la OCDE como en los paises miembros y en el entorno académico, y
el presente manual hace eco de estos avances.

Este trabajo muestra cudndo conviene usar las estadisticas de patentes y cudn-
do no, y cémo se deben contabilizar éstas para obtener la mdxima informacion sobre
las actividades de C&T, reduciendo al minimo las “interferencias” y sesgos. Los datos
de patentes ofrecen una visién profunda de los procesos y resultados de las inventi-
vas (por ejemplo, la localizacién de las labores inventivas, las redes de creacion, las
tecnologias emergentes, etc.). Combinados con otros tipos de datos, ofrecen un apoyo
para el andlisis de otras dimensiones de la innovacién que resultan de interés en la
elaboracion de politicas, tales como el papel que juega la propiedad intelectual en el
crecimiento econémico, en la capacidad empresarial y el seguimiento de los vinculos
en el interior del sistema de C&T. Sin embargo, los indicadores basados en patentes
adolecen de diversas debilidades y, por tanto, es necesario disefiarlos e interpretarlos
con atencién; de ahf la necesidad del presente manual.

El Manual de Patentes forma parte de la familia de los manuales Frascati de la
OCDE, que abordan la medicion de las actividades cientificas y técnicas, junto con el
Manual Frascati (de I+D), el Manual de Oslo (sobre innovacién) y el Manual Canbe-
rra (de recursos humanos para S&T), de los cuales los dos ultimos han sido publica-
dos conjuntamente con Eurostat. Estas publicaciones son el resultado del trabajo de
la OCDE y de su grupo de expertos nacionales para conceptualizar las actividades de
S&T y desarrollar métodos estadisticos de medicion de sus aspectos mds pertinentes,
siguiendo lineas acordadas a escala internacional.

Andrew Wyckoff Fred Gault Ward Ziarko
Director de Ciencia, Presidente de NESTI, Actual Presidente de
Tecnologia e Industria, al iniciarse la primera  NESTI

OCDE revisién
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1. OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL MANUAL

La finalidad de este manual es ofrecer informacién bésica sobre los datos
de patentes que se utilizan para medir la ciencia y la tecnologia (CyT) y cons-
truir indicadores de actividad tecnolégica, asi como ofrecer directrices para
la recopilacién e interpretacién de indicadores en materia de patentes.

Junto a otros indicadores de ciencia y tecnologia, como puedan ser el
gasto en investigacién y desarrollo (I+D) y el personal dedicado a ello, o los
datos de las encuestas de innovacion, etc., las patentes ofrecen una fuente
de informacién con detalles Gnicos acerca de la actividad inventora. Los
datos de patentes complementan otros datos de CyT, y resulta ventajoso
utilizar de manera conjunta distintos tipos de indicadores (I+D, innovacién,
patentes) como via para validar dichos datos, gracias al cruce de los mis-
mos y para ayudar en su interpretacién. Debe tenerse en cuenta que estos
indicadores tienen sus puntos fuertes y débiles y también que reflejan las
diversas fases del proceso de innovacién. Este manual forma parte de la
familia “Frascati” de manuales de la OCDE, que incluye el Manual de Frascati
sobre I+D, el Manual de Oslo sobre innovacion, el Manual de la Balanza de Pagos
Tecnologica (TBP) y el Manual de Canberra sobre recursos humanos para cien-
cia y tecnologia.

Las estadisticas de patentes llevan mucho tiempo utilizdndose para
valorar actividades de CyT. Durante los afios cincuenta del siglo pasado
tuvieron gran repercusién los trabajos realizados por Jakob Schmookler, un
profesor estadounidense que utilizé el cémputo de patentes como indica-
dor del cambio tecnoldgico en determinados sectores. Posteriormente, el
empleo de datos de éstas se extendid en paralelo con el avance en la capa-
cidad de los ordenadores. En 1985, la OCDE celebrd una conferencia sobre
nuevos indicadores de CyT en la cual las estadisticas de patentes constitu-
yeron el tema central de varias de las presentaciones. Y desde entonces, las
publicaciones de CyT han ido incluyendo con mayor frecuencia una seccién
sobre indicadores de patentes. Como reflejo del creciente uso de los datos
de éstas por parte de los académicos, Zvi Griliches publicé en 1990 un en-
sayo que se ha convertido en un clasico, en el que se valoran las distintas
formas de usar dichos datos. Poco después, la OCDE elabor6 su primer Ma-
nual de Patentes en 1994.7Y, al mismo tiempo, las oficinas de patentes fueron
ampliando sus esfuerzos para hacer un seguimiento de la actividad paten-
tadora mediante el uso intensivo de estadisticas. Simultaneamente, han
surgido empresas dedicadas a la venta de inteligencia empresarial basada
en la utilizacién estadistica de patentes. Otra prueba del interés que suscita
este tipo de informacién es que cada vez hay mas datos disponibles en for-
mato electrénico, y asi por ejemplo la Oficina Europea de Patentes publica
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desde el afio 2006 la Base de Datos Global de Patentes de la OEP (PATSTAT),
que reune datos estandarizados procedentes de practicamente todas las
oficinas de patentes del mundo.

Las patentes constituyen una forma de proteger los inventos que
desarrollan las empresas, instituciones o personas, y como tales son
susceptibles de interpretacién como indicadores de la actividad inven-
tiva. Para que una invencién llegue a convertirse en una innovacién,
hace falta un trabajo empresarial adicional para desarrollarla, fabri-
carla y comercializarla. Los indicadores de patente transmiten infor-
macién sobre los procesos y los resultados de las actividades inventi-
vas. Las patentes protegen las invenciones, y aunque la relacién entre
ambas no es sencilla, las investigaciones realizadas demuestran que,
cuando se aplican controles adecuados, se produce una relacién posi-
tiva entre el numero de patentes y otros indicadores relacionados con
el rendimiento inventivo (como la productividad, la cuota de merca-
do, etc.). Esta relacién varia de un pais a otro, de un sector a otroy a
lo largo del tiempo. Junto a la informacién que acompana a la docu-
mentacién de las patentes, la explotacién estadistica de estos datos
ofrece una perspectiva Unica desde el interior del proceso inventivo.
Las patentes ofrecen informacién sobre el contenido tecnolégico de la
invencién (en particular, sobre el campo técnico en el que surge) y so-
bre la ubicacién geografica del proceso inventivo. Gracias a que en las
patentes se identifican a los titulares e inventores, éstas pueden revelar
la organizacién del proceso de investigacién subyacente si se comparan
con datos complementarios (por ejemplo, alianzas entre empresas o
entre empresas y organismos publicos de investigacion, el papel res-
pectivo de las multinacionales y de las empresas pequenas, el tamano
y la composicién de los equipos investigadores, etc.). También facilitan
informacién sobre la movilidad del inventor y las redes de que dispone,
y permiten hacer un seguimiento de la difusién del conocimiento (la
influencia de determinados inventos sobre otros posteriores).

Otra de las ventajas de los datos de las patentes es su amplia disponi-
bilidad a un coste relativamente bajo. Estos constituyen datos administra-
tivos y aunque las oficinas de patentes recopilan sus bases de datos para
uso interno, a efectos de gestionar el proceso administrativo del examen
de las patentes, también las utilizan para diseminar la informacién. En la
actualidad un gran numero de estas bases se encuentran a disposicién del
publico en Internet. Y aunque la adaptacion de éstas para un uso estadisti-
co requiere una inversién adicional, ahora estan disponibles de una forma
bastante generalizada. La reduccién de los costes informéticos facilita el
uso de estos datos a gran escala y de una forma descentralizada y abierta.
No hay ninguna norma de confidencialidad que prohiba el acceso a la infor-
macién publicada sobre patentes, si bien generalmente la publicacién sélo
se produce transcurridos 18 meses desde su presentacién inicial. Por tanto,
los datos de patentes son accesibles publicamente en la mayoria de los pai-
ses de todo el mundo, con frecuencia en largas series temporales.
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Los indicadores de patentes tienen también inconvenientes, razén por
la cual deben usarse e interpretarse con cuidado. No todas las invenciones
se patentan, ya que las companias pueden preferir el secreto o confiar en
otro tipo de mecanismos para conseguir el dominio del mercado. Ademas,
existen pruebas de distintos comportamientos respecto de las patentes en-
tre los distintos sectores y a lo largo del tiempo. También es conocido que
la distribucién del valor de las patentes esta sesgada, porque pocas de ellas
son de alto valor técnico y econdémico y muchas ni siquiera llegan a utili-
zarse. Por ello un recuento simple que otorgue el mismo peso a todas las
patentes independientemente de su valor puede, por tanto, resultar enga-
f0so, en especial cuando se trata de muestras pequenas. Otros factores que
también afectan al recuento final de patentes son las diferencias de criterio
entre las distintas oficinas de éstas y también el marco temporal, si bien las
actividades inventivas subyacentes no resultan afectadas.

Los datos sobre patentes son complejos. Es necesario tener un conoci-
miento preciso de la legislacién sobre las mismas y de los procedimientos y
comportamientos que aplican las companias a la hora de patentar, para po-
der aplicar controles y filtros efectivos a los datos y obtener asi indicadores
fiables e interpretarlos correctamente. La complejidad de la informacién de
las patentes se debe a diversos factores, como por ejemplo la diversidad de
oficinas de éstas y de procedimientos (que pueden ser de alcance nacional
o incluso regional), la variedad en las formas de presentar una solicitud de
patente (nacional o internacional) y los cambios en el comportamiento de
los solicitantes a este respecto, y el distinto status legal y fechas de los docu-
mentos de patentes en funcién de la complejidad de los procedimientos (so-
licitud, concesién, fase internacional, etc.). Ademas, los expertos siguen de-
batiendo acerca de distintos aspectos relacionados con las patentes (como
los indicadores de su valor, numero de citas, reivindicaciones, etcétera).

Con el auge de las estadisticas basadas en patentes, se hace necesario
compartir el conocimiento sobre el modo de usar estos datos y desarrollar
criterios que mejoren la calidad de los indicadores y reduzcan el margen para
interpretaciones erréneas. Por ejemplo, sigue siendo habitual que los analis-
tas comparen los datos sobre patentes de diferentes oficinas para valorar el
rendimiento de los paises, si bien estas cifras no son, por regla general, direc-
tamente comparables. Por ello el presente manual: i) ofrece los antecedentes
necesarios para comprender o recopilar estadisticas basadas en las patentes,
y ii) propone criterios (férmulas para indicadores y vocabulario) para recopilar
indicadores de patentes. No obstante, solo se proponen criterios en aquellas
areas en las que los expertos han alcanzado algin tipo de consenso. En algu-
nas, especialmente en las mas recientes, ain no se ha alcanzado un consenso
y el manual indicaré las distintas opciones que se discuten. El publico al que
va dirigido esta constituido por: a) usuarios y personas que recopilan esta-
disticas de patentes en los organismos de estadistica y organismos de CyT, b)
usuarios de bases de datos de patentes que desarrollan labores de analisis de
las dindmicas de la tecnologia a escala empresarial, regional o nacional.
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Esta edicién es una version revisada y ampliada del manual de la OCDE de
1994 (la medicién de actividades cientificas y tecnolégicas: uso de los datos de
las patentes como indicadores de ciencia y tecnologia) que marcé un primer
paso en el proceso de aclaracién y armonizacién de los indicadores basados
en patentes. Esa primera versién describia los antecedentes juridicos y econo-
micos de las patentes, un paso previo necesario para el disefio de estadisticas,
y relacionaba los indicadores que podrian construirse a partir de las bases de
datos de patentes. También identificaba una serie de problemas metodolégi-
cos que se planteaban a la hora de calcular indicadores sobre la base de las
patentes. Desde 1994, la experiencia con datos procedentes de patentes se ha
desarrollado de forma significativa, y la version revisada de este manual aspira
a ser reflejo de esta experiencia. El manual constata en particular, si bien no
exclusivamente, la experiencia de la OCDE y de los miembros del Grupo de
Trabajo de Estadisticas de Patentes en el desarrollo de criterios estadisticos
para recopilar indicadores de patentes para medir la actividad inventora. Los
integrantes de este grupo de trabajo son la Oficina Europea de Patentes (OEP),
la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Estadounidense de Patentes
y Marcas (USPTO, en sus siglas en inglés), la Organizacién Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), Eurostat y la Fundacién Nacional para la Ciencia
Estadounidense (NSF, en sus siglas en inglés).

Cuadro 1.1. Una muestra de las estadisticas
mas frecuentes sobre patentes

I. Publicaciones de CyT
Estados Unidos(2006): Indicadores de Ciencia e Ingenieria (NSF-National Science
Foundation).
Patentes concedidas a inventores estadounidenses y extranjeros por pais/
economia de origen.
Principales empresas por patentes.
Japén (2004): Indicadores de Ciencia y Tecnologia (Instituto Nacional de Politicas
para la Ciencia y la Tecnologia-NISTEP).
Numero de solicitudes de patente nacionales y extranjeras que tienen su
origen en una seleccién de oficinas nacionales de patentes.
Eurostat (2007): Statistics in Focus, libros de estadisticas y libros de bolsillo en
materia de ciencia, tecnologia e innovacién en Europa.
Patentes de la OEP y de la USPTO por paises y por regiones.
Familias de patentes triddicas.
OCDE (anual): Compendio de Estadisticas de Patentes.
Familias de patentes triddicas, patentes de TIC, de biotecnologia y de
nanotecnologia.
Titularidad transfronteriza de invenciones, coinvencién transfronteriza en pa
tentes.
Francia (2006): OST-Observatoire des Sciences et Techniques, Indicadores de
Ciencias y de Tecnologias 2006.
Finlandia (2006): Patentes, estadisticas de Finlandia.
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II. Oficinas de patentes y organismos relacionados
Estadisticas OMPI (2006): Informe de Indicadores Estadisticos PCT.
Solicitudes internacionales PCT (por origen, idioma de presentacién, campo técnico).
Solicitudes internacionales PCT (por oficina receptora).
Informe Estadistico de la Trilateral (Anual): OEP, JPO y USPTO.
Actividad en materia de patentes porbloques: primeras presentaciones, origen
y objetivos de las solicitudes, concesiones.
Actividad entre bloques: flujos de solicitudes, familias de patentes.
Oficina Europea de Patentes: Informe Anual.
Oficina Japonesa de Patentes: Informe Anual.
Oficina estadounidense de Patentes y Marcas: Informes estadisticos de patentes.
Oficina estadounidense de Patentes y Marcas: Informe anual e informes estadisti-
cos de patentes.

Hoy dia, la mayoria, sino la totalidad, de los informes estadisticos na-
cionales e internacionales de CyT incluyen una seccién dedicada a las pa-
tentes (véase cuadro 1.1). Al mismo tiempo, un nimero cada vez mayor de
informes de politicas gubernamentales utilizan los datos de patentes para
seguir la evolucién de determinados campos técnicos o institucionales. Ello
ha determinado la aparicién de un nuevo campo de investigacién académi-
ca que hace uso de los datos de las patentes.

El presente manual tiene la siguiente estructura: el Capitulo 2 se ocupa
del significado de los indicadores de patentes, sus fundamentos juridicos, la
dimensién econdmica de la informacién que contienen los documentos de
patentes y el tipo de cuestiones analiticas a las que pueden dar respuesta los
indicadores basados en ellas. En el Capitulo 3 se detallan los procedimientos
para patentar, centrdndose en Europa, Japén, Estados Unidos y el procedi-
miento internacional (el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes). En
el Capitulo 4 se recogen las normas generales que se aplican a la recopilacién
deindicadores de patentes: fecha de referencia, pais de referencia, solicitudes
de patentes nacionales vs. Internacionales y familias de patentes. El Capitulo
5 describe las distintas clasificaciones que pueden aplicarse a las patentes:
por campo técnico, sector de la industria, sector institucional y regién, y revi-
sa los métodos para atribuir las patentes a determinadas companias o inven-
tores. El Capitulo 6 se ocupa de las citas de patentes: su significado y su uso
en los indicadores. El Capitulo 7 revisa los indicadores basados en patentes
relativos a la internacionalizacién de las actividades de CyT. En el Capitulo 8
se comentan los indicadores de valor de las patentes, tales como renovacién,
tamario de la familia, nimero de clases técnicas, etcétera.

Referencia

Griliches, Z. (1990), “Estadisticas de patentes como indicadores econémicos: Una pa-
noramica”, Journal of Economic Literature, 28, 1661-1707.
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2. LAS PATENTES COMO INDICADORES ESTADISTICOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

2.1. Introduccién

Las propiedades estadisticas de los datos de patentes estan deter-
minadas por sus caracteristicas juridicas y su aplicacién practica en el
ambito econdémico, puesto que influyen en qué invenciones se protegen,
quién las hace, qué informacién se hace publica (y, por tanto, accesible
a los profesionales de la estadistica), qué importancia tienen las paten-
tes para la industria, etc. En este capitulo se ofrece una visién general de
los fundamentos juridicos y econémicos de las mismas. Se describen los
conceptos bésicos necesarios para usarlas como indicadores de ciencia y
tecnologia (CyT).

2.2, Fundamentos juridicos de las patentes

Las patentes son instrumentos juridicos que se usan en la vida econé-
mica. Una patente es un titulo juridico que protege una invencién (Articu-
lo 28 del Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio [ADPIC)):

“I. Una patente conferira a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que ter-
ceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricacidn, uso, oferta
para la venta, venta o importacién para estos fines del producto objeto
de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir
que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilizacién del
procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importa-
cién para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamen-
te por medio de dicho procedimiento.

II. Los titulares de patentes tendran asimismo el derecho de cederlas
o transferirlas por sucesién y de concertar contratos de licencia”.

Las patentes otorgan a su titular un conjunto de derechos de exclusivi-
dad sobre una invencién (un producto o proceso que es nuevo, que supone
un avance inventivo y es susceptible de aplicacién industrial), tal y como
se define en las “reivindicaciones”. La proteccién juridica que otorga una
patente confiere a su titular el derecho de impedir a otros fabricar, utilizar,
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vender, ofertar para su venta o importar la invencién patentada durante
el plazo de vigencia de la misma, que normalmente es de 20 afios desde la
fecha de presentacién de su solicitud y en el pais o paises a los que afecta
la proteccién. Este conjunto de derechos otorga al titular de la patente una
ventaja competitiva. Las patentes pueden también concederse bajo licencia
o utilizarse para la creacién o la financiacién de una sociedad derivada o
escindida (spin-off). Por tanto, sus titulares pueden extraer valor de ellas,
aun cuando ellos mismos no dispongan de capacidad de fabricacién (por
ejemplo, universidades).

Las patentes constituyen derechos temporales, validos durante un pla-
zo méaximo de 20 anos a contar desde la fecha de la solicitud, transcurrido
el cual la invencién que protegen entra en el dominio publico.’ Las patentes
representan derechos territoriales que sélo son de aplicacién en el pais para
el cual se haya otorgado. Por ejemplo, una patente que se haya concedido
en Estados Unidos no confiere exclusividad en Japén, sélo impedira que se
patente la misma invencién en este ultimo pais (puesto que se requiere
novedad a escala mundial para obtener una patente). Se conceden paten-
tes para invenciones en todos los campos de la tecnologia. Aunque existen
excepciones a la patentabilidad y, en general, las leyes de la naturaleza, los
fenémenos naturales y las ideas abstractas no son susceptibles de patente
(por supuesto, existe un gran debate sobre las fronteras del sistema y, por
ejemplo, el software ;es una “idea abstracta” o una invenciéon susceptible de
patente?).

2.3.Vias administrativas para conseguir la proteccion

Las patentes se obtienen siguiendo procedimientos administrativos
determinados.? Para obtener una de ellas, el inventor tiene que presentar
una solicitud en una oficina de patentes, que comprueba si la invenciéon
cumple los requisitos aplicables y la concede o deniega en consecuen-
cia. Existen distintas “vias” alternativas para que los inventores obtengan
proteccién, y éstos optaran por una u otra en funcién de su estrategia de
negocios nacional o mundial.

® Via nacional. Cuando un inventor (ya sea una persona fisica, una
sociedad, un organismo publico o una organizacién sin animo de lu-
cro) decide proteger una invencién, el primer paso es presentar una
solicitud en una oficina nacional de patentes (que normalmente sera
la oficina nacional del pais del solicitante). La primera solicitud que
se presenta en todo el mundo (en cualquier oficina nacional) para
una invencién en particular se conoce como solicitud prioritaria, a la
que se le asocia una fecha de prioridad. Entonces, la oficina de patentes
comienza la “busqueda de antecedentes y el examen” de la solicitud
para determinar si se puede o no conceder la patente, es decir, si la
invencién versa sobre un objeto susceptible de patente: es novedosa,
implica actividad inventiva (“no es obvia para las personas expertas
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en la materia”) y es susceptible de aplicacién industrial. Por lo general,
la solicitud se publica a los 18 meses de su presentaciéon (fecha de pu-
blicacién). El lapso entre la presentacién de la solicitud y la concesién
o denegacién de la patente no es fijo; oscila entre dos y ocho anos, con
diferencias significativas entre las distintas oficinas de patentes.

® Via internacional. A partir de 1883, momento en que se homogeneiza-
ron los procedimientos gracias al Convenio de Paris (173 paises firman-
tes en 2009), los solicitantes que deseen proteger su invencién en mas
de un pais tienen 12 meses a contar desde la fecha de prioridad para
presentar solicitudes en otros paises parte del Convenio, y si lo hacen,
la proteccién se aplicaré desde la fecha de prioridad en los paises afec-
tados. Como alternativa, los inventores pueden hacer uso del procedi-
miento establecido en el PCT (Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes), en vigor desde 1978 y que administra la Organizacién Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El procedimiento PCT permite
retrasar considerablemente los procedimientos nacionales o regionales
(hasta el final del trigésimo mes a contar desde la fecha de prioridad),
mediante un procedimiento de presentacioén unificado (véase el Capitu-
lo 3). Los solicitantes disponen, por tanto, de més tiempo para cumplir
con los requisitos nacionales y pueden hacer uso de este tiempo para
evaluar las probabilidades de conseguir la patente y de explotar la in-
vencién (hacer una estimacién de la competencia, encontrar a terceros
para licenciar, etc.).> Actualmente es la via que goza de mayor acepta-
cién entre los inventores que aspiran a comercializar su invencién en el
mercado global.

® Vias regionales. Los solicitantes pueden presentar su solicitud de pa-
tente en una oficina regional (por ejemplo, la oficina Eurasiatica, ARIPO,
OAPI). Por ejemplo, la OEP (Oficina Europea de Patentes) es una oficina
regional con 35 miembros en 2009, que realiza busquedas de anterio-
ridades y examina las solicitudes de patentes en nombre de los paises
europeos. La OEP concede “patentes europeas” que tienen validez en
todos los paises miembros en los que el solicitante haya validado sus
derechos. La validacién exige la traduccién al idioma oficial del pais y el
pago de las tasas nacionales. En su fase nacional, las patentes europeas
estan sujetas a la legislacién nacional.

Las leyes nacionales en materia de patentes deben cumplir una serie
de criterios internacionales que actualmente se recogen en el acuerdo AD-
PIC/TRIPS (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio), un tratado internacional que forma parte del paquete de
la Organizacién Mundial del Comercio (OMC) que se firmd en 1994. Siempre
que un pais sea miembro de la OMC, el tratado ADPIC/TRIPS impone unas
condiciones estrictas a dicha nacién, tales como la patentabilidad de inven-
ciones en todos los campos de la tecnologfa, plazos minimos de vigencia
de las patentes de 20 anos, limitaciones relativas a licencias obligatorias,
etcétera.
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Una vez que ha sido concedida por una autoridad administrativa, la pa-
tente puede todavia ser objeto de impugnaciéon por parte de terceros. Pueden
hacerlo siguiendo el procedimiento legalmente establecido, solicitando que la
patente sea revocada o considerada invalida. En estos casos, el titular de ésta
se ve obligado a acudir a los tribunales para hacer valer la patente impugna-
da, alegando la violacién (infringement) de su derecho por el tercero. De nuevo,
se trata de un procedimiento puramente nacional, incluso en Europa.*

El procedimiento para la obtencién de una patente supone la reve-
lacién de gran cantidad de informacién con fines juridicos o administra-
tivos. Esta informacién puede ser de gran interés para los profesionales
de la estadistica. En los Graficos 2.A.1 a 2.A.5 se muestran las primeras
péginas de solicitudes de patente de la OMP]I, la OEP, la JPO, la USPTO y
la OEPM . Entre la informacién util que aportan los documentos de una
patente podemos citar:

® El nimero y tipo de solicitud, nimero de publicacién, etcétera.®

® El nombre y direccién del inventor; el nombre y direccién del solicitante
o cesionario (por lo general la sociedad para la que trabaja el inventor).

® Los datos técnicos relativos a la invencién; titulo, resumen, descripcion
detallada de la misma, indicando cémo se construye, cémo se utiliza y
qué ventajas aporta en comparacién con lo que ya existe.

® Una relacién de reivindicaciones que constituye una definicién clara y
concisa de lo que realmente protege la patente.

® Una serie de codigos que corresponden a grupos de la clasificacién tec-
nolégica definida por la CIP.

® Una serie de fechas: la de prioridad, de solicitud, de concesién, etcétera.

® Un listado de referencias a otras patentes o literatura cientifica que se con-
sideran relevantes para determinar la patentabilidad de la invencién.

2.4. Fundamento econémico de las patentes

La finalidad declarada del sistema de patentes es fomentar la inven-
cién y el progreso técnico facilitando un plazo temporal de exclusividad
sobre la invencién a cambio de su divulgaciéon. Al ofrecer proteccién y ex-
clusividad, la patente constituye un instrumento politico cuya finalidad
es alentar a los inventores a que inviertan en investigacién y en el trabajo
de innovacién posterior que conseguira que esas invenciones tengan una
aplicacién practica.

Las patentes refuerzan la actividad inventiva de distintas maneras
(Scotchmer, 2004, Guellec y van Pottelsberghe, 2007). Por revelar nuevos
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conocimientos a través de la divulgacién de las invenciones, difunden in-
formacién que de otro modo se guardaria en secreto, permitiendo con ello
a otros inventores desarrollar productos nuevos. Al difundir informacién
sobre invenciones que se han conseguido y estan protegidas, el sistema de
patentes evita también la duplicacién inutil del esfuerzo en I+D, alentando
a los investigadores a concentrarse en areas realmente novedosas. Ademas,
puesto que las patentes constituyen titulos juridicos, pueden ser objeto de
negociacién. Asi, los derechos de patente facilitan el desarrollo de los mer-
cados tecnolégicos, lo cual mejora la asignacién de recursos (con fines tec-
nolédgicos) en la economia. Los derechos de patente permiten asimismo que
sean los usuarios més eficientes quienes pongan en practica las patentes
(por ejemplo, mediante la concesién de licencias), incluso cuando no nece-
sariamente las hayan inventado, y facilitan el intercambio de tecnologias
necesario para desarrollar invenciones nuevas.

La razén de establecer un marco juridico que proteja las invenciones
es que la informacién es un bien publico no excluible y no rival. “No exclui-
ble” significa que es imposible negar el uso del bien a aquellos que no han
soportado el coste de la invencién (es decir, permite aprovecharse de un co-
nocimiento generado por otros). Un bien “no rival” es aquel cuyo consumo
por una persona no reduce la cantidad disponible para otros (es decir, cuyo
coste marginal es cero). Los derechos de patente transforman la invencién
en un bien excluible, puesto que se necesita la autorizaciéon del inventor
para usarla, conservando al mismo tiempo su caracter de “no rival”, para
que éste bien pueda ser usado por muchas entidades a la vez.

Sin embargo, la informacién (el conocimiento) no es un bien publico
perfecto y puede ser protegido con otros métodos distintos de las patentes
0, en la mayoria de los casos, con métodos complementarios a éstas (Blind y
otros, 2002). Otras estrategias posibles para proteger la rentabilidad de una
invencién serian el secreto,® un lanzamiento rapido del producto con ciclos
de desarrollo cortos, estrategias de precios y otros enfoques competitivos
(capacidades de produccién y comercializacién, servicio posventa, contra-
tos a largo plazo). Diversas encuestas entre empresas han confirmado el
uso de estas estrategias (Levin y otros, 1987; Cohen y otros, 2000). Por ejem-
plo, en la Encuesta Carnegie Mellon Survey de empresas estadounidenses
(1994), se concluyd que el secreto y el plazo para poner el producto en el
mercado (lead time) constituian los dos mecanismos de apropiacién mas
efectivos para productos innovadores, habiendo obtenido ambos resultados
que superaban ligeramente el 50%. Ademas, las empresas declararon que
sélo presentaban solicitudes de patente para el 52% de las invenciones de
productos y para el 33% de las invenciones en materia de procesos. En la
Encuesta NISTEP (Goto y Nagata, 1997) sobre empresas japonesas, resultd
que el lead time aparecia de nuevo como el mecanismo de apropiacién méas
efectivo para innovaciones en productos, con un 41%, y que los activos com-
plementarios para la fabricacién (con un 33%) iban detras de la proteccién
mediante patentes (con un 38%). En la encuesta entre solicitantes de la OEP
realizada en 2006, los resultados indicaron que se patentaban alrededor
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del 50% de las invenciones y que las mayores proporciones aparecian en
audio, video y aparatos electronicos (alrededor del 70%). Las proporciones
mas bajas se daban en biotecnologia y quimica organica pura y aplicada,
con alrededor de un 25%.

Las patentes tienen que hacer frente al coste de oportunidad. Poten-
clan nuevas inversiones ex ante, pero tienen un coste ex post. Al conceder
el uso en exclusiva a una empresa en particular, la patente limita la com-
petencia y permite que se alcancen precios més altos, con lo que excluye a
consumidores que hubiesen estado dispuestos a pagar el coste marginal del
producto, pero que no pueden pagar el recargo que impone el titular de la
patente. Este se considera el dilema fundamental creado por las patentes:
aumentan la eficiencia dinamica de la economia (al fomentar la innovacién
y con ello el crecimiento y la creacién de valor), pero al hacerlo perjudican
la eficiencia estatica (reducen la competencia y aumentan los precios, ex-
cluyendo con ello a ciertos consumidores).” La politica de patentes ofrece
varias herramientas para afrontar este dilema. En particular, tanto la dura-
cién de la proteccién ofrecida por la patente como su amplitud (lo distinto
que tenga que ser otro producto para no constituir una violacién) son cru-
ciales a la hora de influir en el equilibrio entre la proteccién y la difusién:
las patentes més largas y amplias favorecen la proteccién, mientras que las
mas cortas y estrechas favorecen la difusién.

El disefio de politicas de proteccién es mas dificil en el caso de las
invenciones acumulativas (o invenciones complementarias, es decir,
aquellas que se apoyan la una en la otra). En este caso, ciertos estudios
plantean que las patentes pueden limitar el uso de las tecnologias que
resulten necesarias para desarrollar nuevas innovaciones, puesto que
los inventores posteriores no deben violar conocimientos patentados,
aunque los necesiten para llevar a cabo sus propias invenciones. Esta
configuracién de invenciones acumulativas plantea la cuestiéon de cémo
equilibrar la proteccién que se da a una invencién original y la que se
da a la que deriva de ella. Este dilema se plantea, por ejemplo, en la
biotecnologia, en relacién con determinados tratamientos (que estan pa-
tentados) vinculados a ciertas vias de administracién genética (también
patentadas). En el caso de invenciones nuevas que se apoyan en diversas
invenciones patentadas en el pasado, caso que se da en biotecnologia y
en software, el nuevo inventor tiene que negociar el acceso a cada una
de las invenciones previas. En estos casos, se ha argumentado que las
negociaciones pueden llegar a ser tan costosas como para disuadir al
inventor de acometer la nueva invencién. Existen diversas soluciones
basadas en patentes para reducir los costes transaccionales, como los
fondos comunes de patentes (patent pools-consorcios de sociedades que
acuerdan otorgarse mutuamente licencias sobre sus respectivas paten-
tes y conceder licencias a terceros), y modelos de camaras de compen-
sacién de patentes (patent clearing house models), que tienen por finalidad
estandarizar las operaciones (en términos de clausulas contractuales,
tarifas aplicables a los derechos, etc.). No obstante, a efectos de garanti-
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zar la conformidad con los derechos de éstas y el buen funcionamiento
del mercado, las politicas en materia de éstas deben respetar las normas
y leyes vigentes en materia de defensa de la competencia y antimono-
polio.®

Debido a estas ventajas y desventajas del uso de las patentes como ins-
trumentos de politica econémica, los economistas debaten acerca del me-
jor disefio de un sistema de patentes y si, para empezar, tiene interés para la
sociedad disponer de tal sistema. Aunque no se ha alcanzado un consenso
absoluto, existe un amplio acuerdo sobre los siguientes aspectos:

® Las patentes que se concedan debieran ser de “alta calidad”, en el sentido
de que deben amparar sélo invenciones importantes y revelar el verdade-
ro contenido de la invencién.

® La politica de defensa de la competencia debe mantener una estrecha
vigilancia del sistema de patentes.

® Fl sistema de patentes debe usarse como complemento de otros instru-
mentos de la politica de innovacién, como son la politica cientifica, las
politicas sectoriales y la provisién publica en la materia.

® Deben potenciarse los mecanismos que faciliten la circulacién de las pa-
tentes y el acceso a ellas, si bien no a costa de reducir la competencia (por
ejemplo, patent pools, contratos de licencia, etcétera).

Desde comienzos de los anos 80, se han producido importantes cam-
bios en el mercado y en la politica econémica que han facilitado el auge
del papel que las patentes juegan en la economia. Con el incremento de la
competencia internacional, la progresién de las tecnologias de la informa-
cién y la biotecnologia y la importancia cada vez mayor de sociedades de
nueva creaciéon en el campo de la I+D, el uso de patentes se ha generalizado
entre las empresas innovadoras. La creciente relevancia de la competencia
tecnolégica en los mercados ha acentuado la importancia de los derechos
de propiedad intelectual en el valor econdmico de las compafiias. En parale-
lo, desde principios de los 80, la politica de patentes a escala mundial se ha
venido orientando hacia un fortalecimiento de los derechos de los titulares
de patentes. En Estados Unidos, la Federal Court Improvement Act, promul-
gada en marzo de 1982, cre¢ el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal
(CAFC, por sus siglas en inglés) para armonizar las decisiones en materia de
patentes (al Tribunal se le asigné jurisdiccién sobre las apelaciones en los
casos de patentes de todos los circuitos federales), y a partir de 1980 la Ley
Bayh-Dole permite a los organismos de investigacién sin animo de lucro pa-
tentar y comercializar tecnologias desarrolladas con fondos federales, con
vistas a facilitar su comercializacién.

En Europa, la creacién de la Oficina Europea de Patentes (constituida
en 1977) supuso un refuerzo de las patentes en muchos paises. En Japén, se
ha producido desde finales de los afios 90 una serie de reformas tendentes
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a reforzar los derechos de los titulares de éstas. La firma del acuerdo AD-
PIC/TRIPS en 1994 demostrd la voluntad de las naciones de avanzar en la
armonizacién de los derechos otorgados por las patentes. Como resultado
de estas iniciativas, el nimero de solicitudes de patentes en todo el mundo
crecié de manera considerable entre mediados de los 90 y hacia la mitad
de la década de 2000, y continta en aumento. Por ejemplo, el nimero de
solicitudes de patentes ante la OEP crecié como media un 6% al afo du-
rante el periodo 1995-2005, mientras que en la USPTO las solicitudes au-
mentaron de media un 7% anual (OCDE, 2007).°

Como resultado, el paisaje de las patentes ha cambiado mucho, a me-
dida que han surgido nuevos actores (las universidades) y se han ampliado
los usos no habituales de éstas (por ejemplo, la concesién de licencias, la
captacion de fondos). Es importante tener en mente este contexto cam-
biante a la hora de interpretar las estadisticas de patentes, en especial
al analizar las tendencias temporales y al realizar comparaciones entre
paises o entre sectores industriales.

2.5. El contenido informativo de los documentos de patentes

Un documento de patente contiene gran cantidad de informacién, y
toda ella presenta un elevado potencial para su anélisis estadistico. Esto
no soélo es cierto respecto de la informacién bibliografica recogida en su
primera pagina, sino incluso para el resumen, las reivindicaciones y la
descripciéon de la invencién, que pueden ser objeto de un anélisis textual.
A efectos estadisticos, la informacién contenida en un documento de pa-
tente puede agruparse en tres categorias distintas:

® Descripcién técnica de la invencién.
® Desarrollo y titularidad de la misma.
® Historia de la solicitud.

La mayor parte de los tipos de informacién que se explican a conti-
nuacién estan disponibles independientemente de la oficina de patentes
en que se haya presentado la solicitud, puesto que los requisitos de in-
formacién y los procedimientos estan bastante estandarizados en todo
el mundo. Parte de la informacién de procedimiento no se puede obtener
de los propios documentos de la patente, pero las oficinas de propiedad
industrial la registran y la publican por otras vias.

2.5.1. Descripcion técnica de la invencion

® Titulo y resumen (describe la invencién).

® Lalista de “reivindicaciones”. Describe el contenido innovador en el cam-
po en el que se reclama la exclusividad. Las reivindicaciones definen el
ambito de la proteccién de los derechos de patente (fronteras juridicas).
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Puede ser més o menos amplia o estrecha en funcién del contenido y
del nimero de las reivindicaciones.

® Las clases técnicas a las que pertenece la invenciéon (sobre la base de la
clasificacién de patentes). Estas las fijan los examinadores de patentes.
La clasificacién de uso més extendido es el sistema de la Clasificacion
Internacional de Patentes (CIP). En paralelo, el documento de patente
muestra la clasificacién nacional (por ejemplo, la USPC en la USPTO)
o regional (la ECLA en la OEP; la ECLA es muy detallada, con mas de
100.000 categorias y es un desglose de la CIP).

® Estado de la técnica. Cada patente indica el estado de la técnica relevante
a efectos de la invencién. Dicho estado, en el momento de presentar la
solicitud, determina los limites entre lo que pertenece al dominio publico
y aquello a lo que el solicitante tiene derecho con relacién a las reivindica-
ciones. Las referencias citadas (sean de patentes o no) ayudan a definir las
reivindicaciones de la patente y sus usos y aplicaciones especificos.

® Referencias de patentes. Son citas de tecnologia relevante anterior pro-
tegida por o descrita en otras patentes presentadas en cualquier lugar
del mundo, en cualquier momento y en cualquier idioma.

® Referencias distintas de patentes. Incluyen publicaciones cientificas, ac-
tas de conferencias, libros, bases de datos, manuales técnicos, descrip-
ciones de normas, etcétera.

2.5.2. Desarrollo y titularidad de la invencion

® La lista de inventores y sus respectivas direcciones. Los inventores son
personas fisicas, por lo general empleados del solicitante de la patente.
En Estados Unidos, los inventores son los solicitantes.

® L3 lista de solicitantes (cesionarios en Estados Unidos) y sus respectivas
direcciones. Los solicitantes obtendran la titularidad (seran los propie-
tarios) de la patente si se concede. En la gran mayoria de los casos, los
solicitantes serdn sociedades y los inventores sus empleados. No obs-
tante, también es posible que una misma persona sea el inventor y el
solicitante (por ejemplo, el caso de los inventores independientes).®

2.5.3. Historia de la solicitud

® Numeros de publicacién, de solicitud, de (concesién de) la patente. Estos
numeros tienen distintos formatos en funcién de la oficina de patentes.
Pueden usarse como identificadores cuando se realizan analisis sobre
bases de datos.

® Numero de prioridad. Es el nimero de solicitud o de publicacién de la
solicitud de prioridad, si existe. Posibilita la identificacién del pais prio-
ritario, la reconstruccién de familias de patentes, etcétera.
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® Fecha de prioridad. Es la primera fecha de presentacién de una solicitud
de patente en cualquier lugar del mundo para proteger una invencién
y que por lo general se deposita en la oficina de patentes del pais del
solicitante. Es la més cercana a la fecha de la invencién.

® Fecha de presentacion/solicitud. Es la fecha desde la que se empieza a apli-
car la proteccién en el pais afectado en el caso de que se conceda la pa-
tente.

® Fecha de publicacién. Normalmente las patentes se publican (es decir, la
informacién se pone a disposicién del publico) transcurridos 18 meses
desde la fecha de prioridad. Hasta la publicacién del documento de pa-
tente, el contenido de éste se mantiene en secreto.'

® Lista de paises designados. En las solicitudes de patentes que se presen-
ten mediante los procedimientos del Convenio sobre la Patente Euro-
pea o del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, se exige a los
solicitantes que designen los paises miembros en los que se pretende
obtener la proteccién.

® Fecha de denegacion o retirada. Indica que la invencién no ha cumpli-
do los criterios legalmente establecidos (novedad, actividad inventiva
o aplicacién industrial) para la patentabilidad, o que el solicitante ha
decidido suspender la solicitud de la patente durante el proceso de exa-
men.

® Fecha de concesién. Hay un retraso entre la fecha de la solicitud y la
fecha de aprobacién de la patente. En general, se tarda entre dos y ocho
anos en conceder una de éstas.

® Fecha de caducidad. Una patente puede expirar antes de su fecha de ca-
ducidad legal si no se pagan las tasas de renovacién o si la revocan los
tribunales. Esta “Informacién posterior a la concesion” suele estar dis-
ponible en los registros de patentes que también registran (segin los
paises) los cambios de titularidad, los contratos de licencia declarados,
etcétera.”?

2.6. Las patentes como indicadores estadisticos
de la actividad inventiva

De entre los pocos indicadores de produccién tecnolédgica disponibles,
es probable que las patentes sean los mas usados. Las estadisticas basa-
das en éstas tienen diversos usos. Permiten medir la capacidad inventiva
de paises, regiones, companias o inventores particulares, asumiendo que
reflejan los resultados de la actividad inventiva y que més patentes signifi-
ca un mayor numero de invenciones. La investigacién empirica ha demos-
trado que constituyen con frecuencia una buena herramienta de predic-
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cién del rendimiento econdmico. En un estudio realizado en 1982 entre 258
profesionales de la I+D, Keller y Holland (1982) concluyeron que el numero
de patentes de un inventor se asocia significativamente con calificaciones
de rendimiento més altas y mejores resultados en la autoevaluacién del
trabajo. En un estudio sobre 1.200 compaiiias de sectores de alta tecnologia,
Hagedoorn y Clood (2003) concluyeron que el nimero de patentes que so-
licita una empresa es un reflejo muy bueno de su rendimiento tecnolégico.
A escala nacional, Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2008) han
descubierto una correlacién muy directa entre el nimero de patentes y el
rendimiento en I+D.

Las estadisticas de patentes se usan también para elaborar mapas
de determinados aspectos de la dindmica del proceso de innovacién (por
ejemplo, de la cooperacién en la investigacién, la difusién de una tecnologia
entre sectores o paises, etc.) o del proceso competitivo (la estrategia de mer-
cado de las empresas); también se pueden usar para hacer un seguimiento
del propio sistema de patentes. Ademas, ayudan a rastrear los patrones de
la globalizacién. Por ejemplo, usando la direccién del inventor, pueden de-
sarrollarse indicadores de patentes para hacer un seguimiento de la inter-
nacionalizacién de la investigacion, es decir, la coinvencién internacional
en actividades de CyT o la movilidad de inventores entre paises.

Sibien las solicitudes de patentes constituyen un indicador del éxito en
la labor investigadora, en especial en una linea determinada de investiga-
cién o en un programa, las patentes no reflejan todo el esfuerzo de investi-
gacién e innovacién que hay detras de una invencién. A contrario sensu, una
invencién amparada en una patente (un producto o un proceso nuevo) no
necesariamente tiene que aplicarse en la industria. Existen informes de que
muchas patentes no llegan a aplicarse nunca porque, habiendo presentado
una solicitud, el inventor se da cuenta de que la invencién no retine sufi-
clente valor econémico o que existe una superior que puede comercializarse
mas rapidamente. Segin una encuesta del proyecto PATVAL (Giuri y Mariani,
2005), alrededor del 40% de las patentes de la muestra no se han explotado
industrial o comercialmente por razones estratégicas o porque sus titulares
carecen de los activos de distribucién y comercializacién para explotarlas: el
18,7% no se usan y tienen por finalidad frenar a la competencia, y el 17,4%
se consideran “patentes durmientes” que no se usan en absoluto.

Las patentes pueden también considerarse como un paso intermedio
entre la I+D (la fase previa) y la innovacién (fase en la que la invencién se
aplica en los procesos econémicos). Pueden obtenerse en distintos grados del
proceso de I+D, especialmente en el caso de las invenciones incrementales
o acumulativas. En este sentido, las patentes pueden considerarse no sélo
como un resultado de la I+D sino también como un aporte a la innovacién
y asi son a la vez insumos y productos del proceso inventivo. Este caracter
intermedio hace de las patentes un puente 1til entre los datos de I+D y los
de innovacién (ambos se recogen mediante encuestas a las empresas).
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Los datos de patentes ofrecen tanto ventajas como desventajas a la
hora de reflejar las actividades inventivas. Sus principales ventajas son:

® Las patentes cubren un amplio abanico de tecnologias para las que en oca-
siones escasean otras fuentes de datos (por ejemplo, la nanotecnologia).

® Mantienen un vinculo muy estrecho (aunque imperfecto) con la inven-
cién. La mayor parte de las invenciones importantes de las empresas se
patentan, estén o no basadas en I+D.

® Todos los documentos de patente contienen informacién detallada sobre
el proceso de invencién: una descripcién completa de éste, el campo tec-
nolégico al que afecta, los inventores (nombre y direcciéon), el solicitante
(titular), citas de patentes previas y articulos cientificos con los que la
invencién se relaciona, etc. La cantidad de datos de patentes que los in-
vestigadores tienen a su disposicién es enorme. Cada afio se presentan
mas de un millén de solicitudes de patentes en el mundo que ofrecen
una informacién Unica sobre el progreso inventivo. Los datos de éstas
son publicos, a diferencia de los datos de las encuestas, que suelen estar
protegidos por la legislacién sobre secreto estadistico.

® La cobertura espacial y temporal de los datos de patentes es Unica. Se
puede obtener informacién de patentes de todos los paises en los que
existe un sistema de propiedad industrial, es decir, la practica totalidad
de las naciones del mundo. En muchos casos estan disponibles (a veces
en formato electrénico) desde que surgieron los primeros sistemas de pa-
tentes, que en la mayoria de los paises de la OCDE se remontan al siglo
XIX.

® Los datos de patentes se pueden obtener con rapidez y facilidad en las ofi-
cinas de patentes nacionales y regionales. El coste marginal para el pro-
fesional de la estadistica es mucho menor que el de realizar encuestas,
aunque en ocasiones sigue siendo importante (hay que filtrar y formatear
los datos, etc.). A diferencia de los datos de las encuestas, la recoleccién
de datos de patentes no implica una carga adicional para la unidad que
realiza el informe (por ejemplo, la empresa), puesto que los datos ya los
han recopilado las oficinas de patentes en el momento de tramitar las
solicitudes.

No obstante, como indicadores de la actividad tecnolégica, las patentes
también tienen algunos inconvenientes:

® No todas las invenciones se patentan. Es posible que, si la invencién tiene
pocas posibilidades econémicas, no se justifique el coste de patentarla.
Las invenciones que hacen una contribucién trivial al estado de la téc-
nica y las invenciones no tecnolégicas no cumplen los requisitos de pa-
tentabilidad. El inventor puede, por razones estratégicas, preferir una via
alternativa de proteccién (como el secreto), lo que conlleva que los datos
de las patentes no reflejen estas invenciones (por ejemplo, Pavitt, 1988).
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® La propension a presentar solicitudes de patentes oscila mucho entre los
distintos &mbitos de la técnica. Por ejemplo, en el sector de la electrénica
(por ejemplo, en semiconductores), una invencién patentada puede estar
rodeada de otras solicitudes de patentes con variaciones incrementales
de la invencién inicial, s6lo para frenar la entrada de nuevos competido-
res y poder negociar ventajosamente licencias cruzadas con los compe-
tidores. Como resultado de esta estrategia de “inundacién de patentes”
algunos campos de la técnica muestran un nuimero mayor de patentes
que otros. La inclinacién de las companias a patentar también varia: las
empresas nuevas o las pequenas y medianas empresas (PyMEs), especial-
mente aquellas que no disponen de una produccién a gran escala, tienen
mas dificultades para cubrir los costes de una patente (si bien se han
puesto en marcha politicas nacionales para intentar paliar este problema
ofreciendo a las PyMEs subvenciones o reducciones de costes).

® Diversos estudios han demostrado que la distribucién de valor de las
patentes estd muy desequilibrada (por ejemplo, Pakes and Schankerman,
1986; Harhoff y otros, 1999). Muchas patentes no tienen aplicacién indus-
trial (y, por tanto, resultan de escaso o nulo valor para la sociedad), mien-
tras que unas pocas ofrecen un alto valor. A pesar de ello, la difusién de la
informacién supone un beneficio para la sociedad, puesto que incremen-
ta el acervo de conocimiento. Con tal heterogeneidad, un simple recuento
de patentes puede resultar engafioso. Esto no es especifico de éstas, sino
un reflejo de una caracteristica destacada del proceso inventivo que tam-
bién se aplica a los gastos en I+D (que con frecuencia tienen poco éxito,
pero ocasionalmente alcanzan un gran éxito).

® Las diferencias en la legislacion y la practica en materia de patentes por
todo el mundo limitan la comparabilidad de las estadisticas de patentes
entre paises. Por tanto, es preferible utilizar datos de patentes homogé-
neos (procedentes de una misma oficina de éstas o de un Gnico conjunto
de oficinas).

® Los cambios que han tenido lugar en la legislacién en materia de paten-
tes a lo largo de los afios invitan a la precaucién a la hora de analizar
tendencias en el tiempo. La proteccién que se ofrece a los titulares de
patentes en todo el mundo se ha intensificado desde comienzos de los
80 y, en consecuencia, las sociedades son mas proclives a patentar que
antes. La lista de tecnologias cubiertas por patentes ha crecido con el
tiempo y en algunos paises ahora se incluyen el software y las secuencias
genéticas, sectores que anteriormente estaban excluidos. Otras variables,
tales como el trabajo administrativo de las oficinas de patentes, pueden
tener un considerable impacto en los cémputos de las mismas durante
un periodo de tiempo determinado, en especial cuando se analizan las
patentes concedidas.

® Los datos de patentes son complejos, puesto que se generan mediante
procesos juridicos y econémicos complicados. Por tanto, es importante
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tener en cuenta todos estos factores al recopilar e interpretar datos de
patentes, porque de no hacerlo obtendremos conclusiones erréneas.

La mayoria de las limitaciones descritas pueden superarse mediante
el uso de metodologias adecuadas que contrarresten el sesgo y las limi-
taciones de los datos y limiten su impacto. Por ejemplo, la cuestion de la
distribucién irregular del valor de la patente puede solventarse ponderando
los recuentos con el numero de citas, o seleccionando una submuestra de
patentes que sean de valor similar (por ejemplo, las triddicas agrupan pa-
tentes de alto valor, véase el Capitulo 4). De forma similar, para superar los
inconvenientes que plantean las diferencias en la propensién a patentar
entre las distintas empresas, se puede restringir el analisis a un sector o
industria determinado, o bien ponderar los datos adecuadamente.

En funcién de la cuestién que se aborde, los datos de patentes pueden
usarse conjuntamente con otros, tales como los de encuestas de I+D o de
modificacién para investigar la innovacién y el rendimiento tecnolégico.
Esta combinacién permite corroborar (o refutar) interpretaciones extraidas
de cada fuente de datos individualmente y la vinculacién de datos permite
extraer mas informaciéon. Por ejemplo, en determinadas circunstancias, el
grado de éxito de la I+D se puede inferir de las solicitudes de patentes. Al-
gunos investigadores han vinculado los datos de patentes con otros, como
son datos de encuestas de [+D o empresariales (en especial procedentes de
bases de datos privadas); otros han desarrollado encuestas especiales que
complementan los datos de patentes para poder medir mejor las variables
de interés, por ejemplo, encuestas entre empresas tecnolégicas sobre el uso
que hacen de las patentes (encuesta Carnegie Mellon; Cohen y otros, 2000),
encuestas entre inventores para conocer el proceso que lleva a la patente o
el valor de éstas (Gambardella y otros, 2005).

2.7. Bases de datos de patentes

Se han venido desarrollando bases de datos de patentes desde hace
mucho tiempo. Las que incluyen informacién bibliografica (descritas en la
seccién 2.3) y el texto completo de las patentes constituyen herramientas
bésicas para los procesos de investigacién y examen que se llevan a cabo
en las oficinas de patentes, puesto que registran el estado de la técnica
patentada. En la ultima década, las bases de datos se han ampliado, vin-
culando los datos de patentes con otro tipo de informacién: de companias
(por ejemplo, tras haber estandarizado los nombres de los solicitantes y
cruzandolos con las listas de nombres de las comparfiias), clasificaciones
industriales, codificacién de niveles territoriales (regiones) sobre la base de
las direcciones (de los inventores o de los solicitantes), etcétera.

Las bases de datos de patentes pueden incluir informacién adicional so-
bre los procesos de examen, tales como el estatus de éste y la presentacién y
publicacién de la solicitud. Pero es raro que los productores de datos de paten-
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tes codifiquen otro tipo de informacién. Por ejemplo, los cambios de titularidad
durante el proceso de examen o la vigencia de una patente dificilmente se
registran en las bases de datos tradicionales que las oficinas de patentes ponen
a disposicién de los investigadores.

Si bien los datos de patentes los generan las autoridades encargadas
de éstas, las bases de datos que usan dichos datos también las generan
y publican entidades privadas. Los usuarios deben prestar atencién a los
tipos de informacién sobre patentes que contiene la base y los que pueden
reflejarse en las estadisticas e indicadores.

Algunas de las bases de datos mds utilizadas con fines estadisticos y de
investigaciéon son: los Archivos de Datos de Citas en Patentes NBER, creados
por Jaffe, Trajtenberg y Hall, con el apoyo de investigadores de esta oficina
y de la Universidad Case Western Reserve; la Base de Datos Mundial sobre
Estadisticas de Patentes de la OEP (también conocida como OEP PATSTAT),
creada por esta oficina europea con el Grupo de Trabajo de Estadisticas de
Patentes de la misma; y la base de datos de patentes del IIP (Institute of In-
tellectual Property), que recoge datos internos de patentes de la JPO (datos
de Seiri Hyojunka).

2.8. Temas de investigacion

Los indicadores y estudios basados en datos de patentes son muy variados
en términos de formato de publicacién (directorios estadisticos, informes de
politicas gubernamentales, investigacién académica), del nivel de agregacién
de los datos recopilados (nacional, regional, por compaiiia, por sector, por cam-
po técnico); del enfoque adoptado (recopilacién de indicadores, rendimiento
de estimaciones economeétricas) y de las cuestiones analiticas o de politica que
se abordan. A continuacién presentamos un listado no exhaustivo de temas
cubiertos en la extensa literatura que utiliza datos de patentes:

® Rendimiento tecnolégico. Las patentes se utilizan para comprobar el ren-
dimiento tecnoldgico de las compaiiias (u otras organizaciones), regiones o
paises. En comparacién con otros indicadores de produccién, como puedan
ser las publicaciones, las patentes constituyen un indicador mas adecua-
do de las actividades més cercanas al desarrollo tecnolégico. Ayudan a ras-
trear el liderazgo o posicionamiento en un campo o area determinados de
la tecnologia (por ejemplo, indices de ventajas tecnologicas reveladas) y los
cambios que se producen con el tiempo. Como indicadores del rendimiento
tecnolégico, es decir, del nivel de especializacién o fortaleza tecnolégica de
una regién geografica o de un pais (o de una comparfiia), las patentes ayudan
a los gestores de politicas a identificar los puntos fuertes y débiles de sus
sistemas de innovacién nacionales o regionales.

® Tecnologias emergentes. Los indicadores basados en patentes consti-
tuyen una herramienta Gnica, y en ocasiones la unica disponible, para
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seguir el ascenso de las tecnologias emergentes (como por ejemplo la
nanotecnologia o la biotecnologia). Se pueden construir campos técnicos
especificos utilizando palabras clave o haciendo busquedas en resime-
nesy descripciones de patentes. La informacién detallada que ofrecen los
documentos de patentes permite identificar a las compafiias o agencias
que operan en esos campos, las formas de inventar (por ejemplo, colabo-
racién interinstitucional) la elaboracién de mapas de grupos tecnologicos
(cluster), y un largo etc. Los datos de patentes pueden usarse conjunta-
mente con datos procedentes de publicaciones cientificas. Las encuestas
sobre empresas suelen llegar en una fase posterior del desarrollo, puesto
que necesitan un conocimiento preciso y avanzado del campo (en parti-
cular, de las empresas que en él operan).

¢ Difusién del conocimiento y dindmicas del cambio técnico. Dado que
ofrecen una descripcién detallada de como se han hecho las invenciones
y del estado de la técnica anterior, las patentes constituyen una medida
fiable de la transferencia de conocimiento. Las citas de patentes apuntan
al uso de invenciones previas en las nuevas, lo cual hace posible identi-
ficar la influencia de una determinada invencién o un conjunto de éstas
y elaborar un mapa de su difusién en la economia. Las citas de otras
patentes o de literatura distinta de las mismas (en particular de publi-
caciones cientificas) son utiles para cuantificar el nivel de transferencia
de conocimientos entre organizaciones (por ejemplo, de una compafifa
a otra o de la universidad a la industria), entre regiones geograficas y/o
entre sectores tecnologicos, asi como la extension y transferencia del
conocimiento entre determinadas entidades inventivas (por ejemplo, de
multinacionales a empresas nacionales o de centros publicos de investi-
gacién al sector privado).

® Geografia de la invencidn. Puesto que constan las direcciones tanto del
inventor como del solicitante, las patentes pueden asignarse por regiones
con el nivel de detalle que se desee (si bien ello supone una cantidad no
despreciable de trabajo, dado que los datos en bruto no siempre estan
bien formateados). En consecuencia, los datos de patentes pueden usarse
para estudiar las propiedades geograficas de los procesos inventivos, por
ejemplo, el papel que juegan los actores locales en la innovacién nacional
o regional (universidades, PyMEs, grandes empresas, etc.), sus interaccio-
nes, el perfil y la repercusién de la especializacién tecnolégica regional,
etcétera.

® Creatividad y redes sociales. La informacién de patentes puede usarse
para hacer un seguimiento de la carrera y los logros de determinados
inventores (por ejemplo, su campo de trabajo, localizacién, empleador) o
para analizar redes de inventores (quién inventa con quién, etcétera).’

® El valor econdmico de las invenciones. El valor de una invencién cons-
tituye un indicio importante de su repercusién econémica. Los datos de
patentes ofrecen un acceso Unico a la informacién acerca del valor de las
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invenciones. La correlacién entre el valor de una patente y el nimero y
la calidad de las citas que genera ha quedado demostrada; esta informa-
cién puede explotarse para recopilar indicadores del valor relativo de las
patentes. Confrontando los nombres de los solicitantes con los datos de
sociedades, los datos de patentes pueden vincularse a datos econémicos
como informacién del mercado de valores, datos contables, etcétera.

® Rendimiento y movilidad de los investigadores. Gracias a que los nombres
de los inventores constan en el documento de patente, es posible investigar
aspectos de la inventiva al nivel de los investigadores en particular. Ello su-
pone filtrar una gran cantidad de datos, puesto que identificar a personas
determinadas en bases de datos con millones de nombres no es una tarea
facil. Sin embargo, esta informacién puede usarse para investigar cuestio-
nes tales como la movilidad de los investigadores (entre empresas o entre
paises), las diferencias en los perfiles entre distintos campos, quién trabaja
con quién, cuestiones de género (cuando éste puede identificarse con la
ayuda de datos complementarios), etc. (Trajtenberg y otros, 2006).

® El papel de las universidades en el desarrollo tecnolégico. El impac-
to de las universidades puede observarse recopilando datos de las patentes
que han obtenido, las citas que generan, etc. También puede determinarse
a partir de las citas de trabajos de investigacién académica que figuran en
las patentes registradas por la industria (Narin y otros, 1997). En un numero
cada vez mayor de paises, las agencias o ministerios encargados de aportar
financiacién utilizan el niimero de patentes para evaluar el rendimiento de
las instituciones académicas o de investigadores determinados.

® Globalizacién de las actividades de I+D. Las patentes incluyen infor-
macién sobre las actividades y el rendimiento inventivo de las multina-
cionales. A través de las direcciones de los solicitantes y los inventores,
es posible dibujar los patrones y medir la intensidad de la coinvenciéon
internacional (la medida de la colaboraciéon investigadora entre invento-
res situados en paises distintos), la titularidad extranjera de invenciones
nacionales y viceversa.

® Estrategias de las compaiiias en materia de patentes. La historia de la
solicitud de una patente también consta en el documento de publicacién.
Revela el marco temporal de la invencién, el paso de la solicitud por el
proceso de tramitacién de la oficina de patentes y las estrategias del soli-
citante (estados designados, patentes equivalentes y fechas de prioridad,
etc.). Esta informacion es util para identificar la estrategia de mercado
del titular de la patente, en especial los paises para los que se busca pro-
teccién y su orden de importancia.

® Evaluacién de la efectividad del sistema de patentes. Los datos de pa-
tentes sirven también para evaluar el efecto que el sistema de propiedad
industrial tiene sobre las invenciones y su difusién. ;En qué medida y de
qué forma se beneficia la economia del sistema de patentes? ;En qué pro-
porcién adoptan los solicitantes estrategias que se entiende tienen una
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repercusién social negativa (bloqueos, blindajes etc.)? ;Qué efecto tienen
determinadas politicas relacionadas con patentes en el rendimiento eco-
noémico nacional?

® Previsiones de solicitudes de patentes. Las estadisticas histéricas so-
bre patentes pueden también ayudar a predecir la demanda futura
de patentes. Esto es Util para planificar los presupuestos de las ofi-
cinas de patentes.

® Seguimiento del funcionamiento interno del sistema de patentes. No
sorprende que los datos de patentes se puedan usar también para hacer
un seguimiento del propio sistema de propiedad industrial, por ejemplo,
del volumen de actividad de las companias en materia de patentes, de
la forma de funcionar de las oficinas de patentes de las mismas, etc. No
obstante, este uso de los datos de patentes no constituye el punto central
de este manual, que se ocupa de los datos de éstas en tanto que indicado-
res tecnoldgicos. En muchos casos, se deben aplicar normas estadisticas
distintas para monitorear el sistema de patentes. Por ejemplo, fechas que
son puramente administrativas (como por ejemplo la fecha de emisién
del informe de biisqueda) y que tienen escaso interés desde un punto de
vista econémico pueden ser muy importantes para valorar el rendimien-
to interno de una oficina de patentes. Este uso de los datos de patentes
es principalmente interno en las propias oficinas de las mismas (véase el
Informe Estadistico Trilateral que publican conjuntamente la OEP,1a JPO y la
USPTO o las distintas publicaciones estadisticas de la OMPI).

Notas

1. Determinadas jurisdicciones ofrecen plazos de duracién de la concesién mas
amplios para algunas invenciones (por ejemplo, medicamentos) para compen-
sar los retrasos administrativos en conceder la autorizacién de comercializa-
cién.

2. Sibien la mayor parte de las metodologias e indicadores de patentes mencio-
nados se aplican tanto a éstas (que en Estados Unidos son conocidas como “pa-
tentes de utilidad”) como a los modelos de utilidad, aqui nos centraremos en
las primeras, puesto que las patentes ofrecen derechos de propiedad intelectual
mas estandarizados sobre las invenciones a escala mundial que los modelos de
utilidad. Estos Ultimos, o “patentes menores”, otorgan, como las patentes, exclu-
sividad en el mercado a su titular. Pero en comparacién con la patente son mas
débiles (tienen un periodo de vigencia mas corto, a menudo de seis o diez afios)
y son mas faciles de obtener (tienen requisitos de patentabilidad mas laxos). No
estan disponibles en todos los paises.

3. Este procedimiento permite reivindicar la primera prioridad y a la vez conser-
var el derecho a presentar posteriormente solicitudes de patentes en los paises
miembros. Una solicitud de patente internacional tiene dos fases. La primera es
la internacional, en la que la proteccién de la patente se tramita en una unica
solicitud que se presenta en la oficina de un Estado contratante del PCT. La
segunda es la nacional y regional, después de la fase internacional, en la que
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se amplian los derechos presentando los preceptivos documentos en cada una
de las oficinas de patentes de los paises contratantes del PCT. La decisién de
conceder la patente es responsabilidad de cada una de las oficinas nacionales o
regionales designadas.

4. No obstante, en Europa los procedimientos centralizados de oposicién y de ape-
lacién del sistema de patentes europeo pueden acarrear la revocacién de la
Patente Europea como alternativa al pleito judicial.

5. Conforme a los estandares de la OMP], se indican cédigos INID (“internationally
agreed numbers for the identification of bibliographic data” ([identificacién nu-
mérica internacionalmente acordada en materia de datos bibliograficos]) de dos
letras para identificar los elementos bibliograficos en la primera pégina del docu-
mento de patente. Estos cédigos ayudan a armonizar el uso y la apariencia de las
especificaciones de la patente y los materiales relacionados, y ofrecen un modo de
transmitir informacién sin necesidad de utilizar idiomas extranjeros ni guiones.

6. No obstante, los secretos comerciales son objeto de proteccién juridica en el
marco del acuerdo ADPIC/TRIPS (véase el articulo 39).

7. Elalcance yla duracién del poder de mercado depende de diversos factores, por
ejemplo, el grado en el que las tecnologias pueden reemplazarse, el ritmo del
cambio tecnolégico, etcétera.

8. Clertas practicas en la explotacién de patentes pueden restringir la competen-
cia en mercados tecnolégicos més alla de los derechos que encierran los dere-
chos de propiedad intelectual, por ejemplo, vincular la venta de otros productos
o materiales no patentados a la de invenciones patentadas (tie-in), restringir el
comercio del licenciatario fuera del &mbito de la patente (tie-out), imponer un
derecho de veto sobre la concesién de futuras licencias, fijar cdnones no razo-
nables vinculados a la venta de los productos patentados, etcétera.

9. Por el contrario, el nimero de solicitudes de patentes en la JPO se mantuvo re-
lativamente estable durante el periodo 1991-2005 (OCDE, 2007).

10. Los cambios de titularidad a lo largo del tiempo no siempre quedan registrados
en las bases de datos de patentes. En la mayoria de las oficinas de éstas, la
ultima informacién que se publica indica el ultimo propietario registrado y no
es obligatorio el registro de un nuevo titular, en caso de que se produzca dicho
cambio.

11. En ciertos casos, los solicitantes pueden pedir que se adelante la publicacién de
la solicitud de patente a una fecha anterior a la habitual (véase el Capitulo 3,
Seccién 3.3.2).

12. En determinadas oficinas, las solicitudes de patentes pueden también “caducar”
durante su examen, debido a la negativa o al impago de las tasas, o a la “retirada
inducida” tras un informe de btsqueda desfavorable o por razones empresaria-
les propias del solicitante.

13. Se debe prestar atencién cuando se interpretan datos geograficos de patentes,
en especial en términos de las actividades de grandes empresas, puesto que su
actividad investigadora se extiende geograficamente y la direccién de la inven-
cién no tiene por qué ser el lugar en el que se desarrollé la investigacion.

38 MANUAL DE ESTADISTICAS DE PATENTES DE LA OCDE © OEPM 2009



2. LAS PATENTES COMO INDICADORES ESTADISTICOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Referencias

Blind, X.,J. Edler, R. Frietsch y U. Schmoch (2006), “Motives to Patent: Empirical Eviden-
ce from Germany”, Research Policy, Vol. 35, 655-672.

Cohen, WM., R.R. Nelson y J.P. Walsh (2002), “Links and Impacts: The Influence of Pu-
blic Research on Industrial R&D”, Management Science, 48, num. 1, enero, 1-23.

Cohen, W. M., R.R. Nelson, y J.P. Walsh (2000), “Protecting Their Intellectual Assets:
Apropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not)”,
Documento de Trabajo de NBER num. W7552.

De Rassenfosse, G. y B. van Pottelsberghe (2008), “A Policy Insight into the R&D Patent
Relationship”, Documento de Trabajo de la ULB.s

Gambardella, A., D. Harhoff y B. Verspagen (2005), “The Value of Patents”, mimeo.

Giuri, P. and M. Mariani (2005), Everything you Always Wanted to Know About Inven-
tors (But Never Asked): Evidence from the PatVal-EU Survey. Documentos de
Trabajo LEM, Escuela de Estudios Santa Ana.

Goto, A. y A. Nagata (1997), “Technological Opportunities and Appropriating Returns
from Innovation: Comparison of Survey Results from Japan and the US”, Infor-
me NISTEP num. 48, National Institute of Science y Technology Policy, marzo.

Guellec, D. y B. van Pottelsberghe (2007), The Economics of the European Patent System,
Oxford University Press.

Hagedoorn, J. y M. Cloodt (2003), “Measuring Innovative Performance. Is there an ad-
vantage in using multiple indicators?” Research Policy, 32, 1365-1379.

Harhoff, D, F. Narin, F. M. Scherer and K. Vopel (1999). “Citation Frequency and the
Value of Patented Innovation”, Review of Economics and Statistics, 81 (3), 511-515.

Keller, R.T. y WE. Holland (1982), “The Measurement of Performance among R&D
Professional Employees: A Longitudinal Analysis”, IEEE Transactions of Engineering
Management, 29, 54-58.

Levin, R.C., A.X. Klevorick, R.R. Nelson y S.G. Winter (1987), “Appropriating the Returns
from Industrial Research y Development”, Brookings Papers on Economic Activity,
vol. 3, 783-820.

Narin, F, Hamilton, K. and Olivastro, D. (1997). “The increasing linkage between US
technology and public science”, Research Policy, 317-330.

OECD (2007). OECD Compendium of Patent Statistics, 2007, Paris.
Pavitt, K. (1988), “Uses y Abuses of Patent Statistics”, en A.FJ. van Raan (ed.), Hybook

of Quantitative Studies of Science y Technology, Publicaciones Cientificas Elsevier,
Amsterdam.

Schankerman, M. and Pakes, A. (1986), “Estimates of the value of patent rights in
European countries during the post-1950 period”. The Economic Journal, 96 (384),
pp. 1052-1076.

Scotchmer, S. (2004), Innovation and Incentives, MIT Press.

Trajtenberg M., G. Shiff y R. Melamed (2006), “The ‘Names Game': Harnessing Inven-
tors’ Patent Data for Economic Research”, Documentos de Trabajo del NBER
12479, National Bureau of Economic Research, Inc.

MANUAL DE ESTADISTICAS DE PATENTES DE LA OCDE © OEPM 2009 39






2. LAS PATENTES COMO INDICADORES ESTADISTICOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

ANEXO 2.A1

Grafico 2.A.1. Primera pagina de una solicitud de patente de la OEP
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Grafico 2.A.2. Muestra de la primera péagina de una
solicitud de patente de la JPO

(Se trata de una muestra, no de una copia de una solicitud real)
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Grafico 2.A.3. Primera pagina de una solicitud de patente
de la USPTO publicada
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Grafico 2.A.4. Primera pdagina de una solicitud PCT
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Grafico 2.A.5. Primera pagina de una solicitud de patente espaiiola

Imagen elaborada por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)
para la versién en espafol de “OECD Patent Statistics Manual” y que no se
incluye en la versién original en inglés publicada por la OCDE
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3. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PATENTES

3.1. Introduccién

Para obtener la patente de una invencién, la persona o institucién ti-
tular de la misma (una empresa o una institucién publica o privada como
puede ser una universidad o un organismo administrativo) tiene que pre-
sentar una solicitud ante la oficina de patentes. El solicitante que desee
obtener la proteccién para una patente en varios paises puede presentar
la solicitud en cada uno de éstos de forma independiente, presentar una
solicitud de patente en una oficina regional o una en la oficina internacio-
nal de patentes y solicitar la entrada en la fase nacional en cada una de
las naciones en las que pretende obtener la proteccion.

La solicitud y tramitacién de patentes siguen estrictas normas y
procedimientos juridico-administrativos que se recogen en los tratados
internacionales y en la legislacién nacional sobre la materia (leyes y
reglamentos). Estas normas y procedimientos tienen un impacto direc-
to sobre el valor y el significado de los datos de patentes. Es necesario
tomarlos en cuenta a la hora de interpretar las estadisticas de éstas.
Tanto més cuanto que dichas normas no estdn plenamente armoniza-
das entre los distintos paises y han ido cambiando a lo largo del tiempo,
y unas variaciones menores en el procedimiento pueden tener efectos
drasticos en las cifras resultantes.

En este capitulo se ofrece un resumen de los procedimientos de pa-
tente de las principales oficinas y de las diferentes vias de patentabilidad:
la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO),
la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO) y el Tratado de Coope-
racién en materia de Patentes (PCT). Comenzamos con las normas estan-
dar, comunes a todas las oficinas de patentes, para luego examinar las
variaciones a escala nacional y regional. Por Ultimo, nos ocupamos de los
procedimientos para las solicitudes internacionales.

El procedimiento para la concesién de patentes, los requisitos que se
imponen al titular de ésta y, en ocasiones, el alcance de los derechos de
exclusividad, varfan significativamente de un pais a otro en funcién de la
legislacién nacional y de los tratados internacionales. Como veremos, to-
das las solicitudes, ya sean internacionales o regionales, deben en ultimo
término tener un estatus nacional, puesto que es necesario que las vali-
den las oficinas nacionales de patentes. En consecuencia, las particulari-
dades nacionales, tanto en cuanto al proceso de patente como en cuanto
a la actividad posterior a la concesién (por ejemplo, los procedimientos

48 MANUAL DE ESTADISTICAS DE PATENTES DE LA OCDE © OEPM 2009
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de mantenimiento, observancia e invalidacién) determinan la forma en
que éstas funcionan en la vida econdmica. Es necesario tomar en consi-
deracién estos aspectos cuando se seleccionan unos datos de patentes en
particular y se computan e interpretan indicadores de patentes.

3.2. El procedimiento fundamental de concesion de patentes

El procedimiento para obtener una patente supone una serie de tra-
mites que son similares en todos los paises:

® En primer lugar, la entidad que pretende la proteccién de la patente (por
lo general una sociedad, aunque puede también ser una persona fisica,
una universidad o un organismo administrativo) debe presentar una so-
licitud de ésta ante una oficina de patentes. En ella el solicitante debe
revelar la invencién con un nivel de detalle suficiente para que un ex-
perto en la materia pueda entenderla y hacer uso de ella. La parte més
importante de la solicitud es la seccién de las reivindicaciones, la lista
de aspectos de la invencién para los que el solicitante pide derechos de
exclusividad. El solicitante debe pagar tasas, que varian mucho de una
oficina de patentes a otra.’

® En segundo lugar, la oficina de patentes nombra a un examinador (o a un
grupo de ellos con un director) para que se hagan cargo de la solicitud.
Se asume que el examinador es experto en el campo tecnolégico que
corresponda. Generalmente, éste realiza primero una comprobacién
de novedad; esto supone verificar el estado de la técnica segln los do-
cumentos que se consideran relevantes para la invencién en cuestién.
Estos documentos incluyen los antecedentes de la literatura cientifica
y técnica relevantes para la invencién (o parte de ella) y constituyen
el estado de la técnica frente al que se mide la novedad que aporta la
invencién. En general, s6lo se toman en cuenta los documentos publi-
cados antes de la fecha de presentacién de la solicitud (o de la fecha de
presentacion de la solicitud de prioridad, en su caso). El documento de
solicitud de patente, junto con el informe sobre el estado de la técnica,
se hacen publicos transcurridos 18 meses desde la fecha de presenta-
cién (a excepcién de determinadas solicitudes ante la USPTO).2

® En tercer lugar, el examinador (que es en general, pero no necesariamen-
te, la misma persona del paso dos) estudia la solicitud de patente para
decidir si la invencién es “no obvia” e implica “actividad inventiva” en
relacién con el estado de la técnica tal como quedd establecido en el
informe anterior. El solicitante tiene derecho a presentar una opinién
escrita (para comentar las conclusiones del examinador y su interpre-
tacion de la literatura encontrada) y para modificar el &mbito de las
reivindicaciones contenidas en la solicitud, si fuera necesario. La conce-
sién significa que no se han encontrado razones para su denegacion y
que se cumplen todos los criterios de patentabilidad: un objeto paten-
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table, novedad, actividad inventiva (que no sea obvia para una persona
experta en la materia) y aplicacién industrial (véase el cuadro 3.1).

® En cuarto lugar, una vez concedida, la patente se puede conservar durante
un plazo méaximo de 20 afos a contar desde la fecha de presentacién.® El
titular de la misma esta obligado a pagar las tasas de renovacién a la ofi-
cina de patentes para mantenerla en vigor (dichas tasas son anuales en
la mayoria de los paises). La oficina de patentes revoca (caduca) las que
no se renuevan. Una patente puede ser impugnada, generalmente por
competidores que consideran que ésta es invalida y no debiera haberse
concedido ya que la oficina de patentes no detecté una debilidad signi-
ficativa en la solicitud presentada o porque no aplico correctamente la
legislacién. La impugnacién se puede presentar en algunas jurisdiccio-
nes ante la propia oficina de patentes (por ejemplo, la oposicién ante
la OEP; el reexamen ante la USPTO [a través de camaras de apelacién];
procedimientos de juicio de invalidacién en la JPO) o bien en los tribu-
nales. Estos tienen la Gltima palabra en la aplicacion coercitiva de la ley
de patentes.

Cuadro 3.1. Criterios de patentabilidad

® Objeto. Para que sea patentable, una invencién debe referirse a al-
gun campo del conocimiento que pueda caracterizarse como “tec-
nologico”. La ley es algo mas especifica y varia en cierta medida de
un pais a otro. Las creaciones estéticas, las leyes de la naturaleza y
las ideas abstractas estan excluidas en todos los paises. El software
puede patentarse en Estados Unidos, como también los métodos
de negocio. La practica en estos dos &mbitos es mas restrictiva en
Japén y ain mas en Europa (que excluye el “software como tal”).

® Novedad. Para ser patentable, una invencién tiene que ser novedo-
sa en sentido absoluto. Eso significa que no haya estado disponible
al publico en modo alguno con anterioridad a la fecha de presenta-
cién y que no esté descrita en ninguna publicacion con anterioridad
a dicha fecha. La novedad es un concepto universal: una invencién
no se considerara nueva en un pais si se encuentra un estado de la
técnica similar en otro, en cualquier idioma y en cualquier periodo
de tiempo.

® No-obviedad/actividad inventiva. Aun cuando se entienda que
una invencién no es nueva en sentido estricto, puede no ser
patentable cuando la novedad se considera obvia para una per-
sona experta en la materia. El término obvio es un concepto
juridico y se usa con sentidos distintos segun el pais de que se
trate. Para poder patentarse, el avance técnico y la no-obviedad
deben reflejar el mismo requisito general de patentabilidad que
incluyen la mayoria de las leyes de patentes, segiin el cual una
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invencién debe suponer una actividad inventiva suficiente, es de-
cir, no ser obvia. La expresioén “actividad inventiva” se usa predo-
minantemente en Alemania, en el Reino Unido y en el marco del
Convenio de la Patente Europea (CPE), mientras que la expresién
“no obviedad” es de uso predominante en la legislacién de paten-
tes de Estados Unidos. En ese pais se argumenta que algo es obvio
cuando las diferencias entre el objeto a patentar y el estado de
la técnica son tales que el objeto en conjunto hubiera resultado
obvio en el momento en que se realiz6 la invencién a cualquier
experto medio en la materia a la que pertenece dicho objeto. En
Europa, la solicitud de patente implica una actividad inventiva si
soluciona un problema técnico de una forma no obvia.

® Aplicacién industrial: Este requisito tiene por finalidad principal
distinguir entre las invenciones estéticas y cientificas. El término
“industria” se interpreta en un sentido amplio; incluye la agri-
cultura, por ejemplo. Se excluyen los métodos de tratamiento
los métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal y los métodos de diagndstico practicados so-
bre el cuerpo humano o animal. Las llamadas maquinas de mo-
vimiento perpetuo tampoco cumplen este requisito. En Estados
Unidos se hace referencia a este requisito como la “utilidad”; no
obstante, la interpretacién y el alcance de este término son, en
general, los mismos que los de la aplicacién industrial. Los trata-
dos internacionales de patentes a menudo utilizan los términos
“utilidad” y “aplicacién industrial” como sinénimos.

Las patentes que se presentan a escala nacional (o regional) ofrecen
protecciéon sélo en su jurisdiccién. Por ejemplo, una patente concedida por
la USPTO sélo concede derechos de patente en Estados Unidos. Si el inven-
tor (solicitante) quisiera proteger la misma invencién en Japén, tendria que
presentar una solicitud independiente ante la JPO, bien directamente, bien
via el PCT en el seno de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI). La presentacién ante este organismo no impide al solicitante
presentarla en las oficinas nacionales.

La decisién de solicitar proteccién de patente en un pais (o en varios)
depende en primer lugar de la estrategia de negocio del solicitante. En la ma-
yoria de los casos, se presenta una solicitud de patente ante la oficina nacional
de patentes del pais del inventor (o solicitante) para proteger la invencién en el
mercado nacional y a continuacién se presentan solicitudes en el extranjero.
No obstante, no es obligatorio presentar la primera solicitud en la oficina de
patentes de la nacién del solicitante. Este Gltimo puede perfectamente presen-
tar su solicitud de patente en primer lugar en cualquier oficina de patentes
del mundo. Aunque, por ejemplo, en Estados Unidos y otros paises puede ser
necesario obtener una licencia de presentacién en el extranjero para poder
presentar la solicitud en una nacién extranjera.
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El pais en el que se presenta la primera solicitud se conoce como de
prioridad, y se suele hacer referencia a la fecha de la primera solicitud
como la de prioridad. Las solicitudes de patentes que se presentan ante la
oficina de patentes del pais de residencia del solicitante se conocen como
solicitudes nacionales (a efectos estadisticos) y las de no residentes se co-
nocen como solicitudes extranjeras.

3.2.1. Armonizacion internacional de las legislaciones
en materia de patentes

Alolargo delos anos se han establecido diversos tratados internacionales
para homogeneizar los procesos de solicitud y para hacer los procedimientos
de concesién de patentes mas eficientes para los inventores (o solicitantes)
que deseen conseguir proteccién en multiples paises. Estos procedimientos
de solicitud y examen se rigen por las normas y reglamentos de la oficina de
patentes nacional (o regional) y por los tratados internacionales (como por
ejemplo, el Convenio de Paris y el PCT), cuando resultan aplicables.

Durante los afios 90 se produjo una considerable armonizacién entre
las normativas de los paises, en particular mediante la firma del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC)
(véase el Cuadro 3.2).

Cuadro 3.2. Principales disposiciones del Acuerdo ADPIC

Los objetivos del tratado ADPIC se definen en su articulo 7: “La pro-
teccién y la observancia de los derechos de propiedad intelectual de-
berén contribuir a la promocién de la innovacién tecnolégica y a la
transferencia y difusién de la tecnologia, en beneficio reciproco de
los productores y de los usuarios de conocimientos tecnolégicos y de
modo que favorezcan el bienestar social y econémico y el equilibrio de
derechos y obligaciones”. A diferencia de otros tratados internaciona-
les en materia de propiedad intelectual, el ADPIC incluye un sistema
de resolucién de conflictos, que puede autorizar la imposicién de san-
ciones comerciales a los Estados que incumplan sus obligaciones. En
particular, el ADPIC se ocupa de la armonizacién de los derechos de
autor y otros derechos relacionados, tales como los de los intérpretes,
productores de grabaciones de sonido y organizaciones de radiodifu-
sién; de las indicaciones geogréficas, incluidas las denominaciones de
origen; disenos industriales; del diseno de circuitos integrados; de las
patentes, incluyendo la proteccién de nuevas variedades de plantas;
de las marcas; de la imagen empresarial y de la informacién confi-
dencial o no revelada, incluidos los secretos comerciales y los datos
de ensayos y pruebas. Los articulos 3 y 4 recogen los dos principios
bésicos de tratamiento de los miembros de la OMC:
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® Tratamiento nacional (articulo 3): Todos los Miembros dispensa-
ran a los ciudadanos de otros Estados Miembros un tratamiento
no menos favorable que el que otorga a sus propios nacionales
respecto de la proteccién de la propiedad intelectual, con suje-
cién a las excepciones ya previstas, respectivamente, en el Con-
venio de Paris (1967), el Convenio de Berna (1971), el Convenio de
Roma o el Tratado de Propiedad Intelectual en materia de Circui-
tos Integrados.

® Tratamiento de la nacién mas favorecida (articulo 4): Con respecto
a la proteccién de la propiedad intelectual, cualquier ventaja, favor,
privilegio o inmunidad que un Miembro conceda a los nacionales de
cualquier otro pais debera concederlo inmediatamente y sin condi-
ciones a los nacionales de todos los demas Miembros.

El acuerdo ADPIC es un tratado internacional administrado por la OMC
que establece criterios minimos para la mayoria de las formas de reglamen-
tacion de la propiedad intelectual existentes en todos los paises miembros
de esta organizacién. Se negoci6 al final de la Ronda Uruguay del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. Incorpora
las Gltimas versiones de los acuerdos basicos en materia de propiedad inte-
lectual administrados por la OMC: el Convenio de Paris para la Proteccién
de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna sobre la Proteccién de
las Obras Literarias y Artisticas, tratados que se remontan a los afios 80.
Aplica principios basicos de comercio internacional a los Estados Miembros
en materia de propiedad intelectual, entre los cuales se encuentran el del
tratamiento nacional y el de la nacién més favorecida. Algunos de los prin-
cipales cambios introducidos por el Acuerdo ADPIC son: la duracién legal de
las patentes no debe ser inferior a 20 afos desde la solicitud; las patentes
deben cubrir todos los campos de la tecnologia (incluidos los medicamen-
tos, que anteriormente estaban excluidos en una serie de paises); las paten-
tes deben publicarse transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad.
Durante la década de 2000 se han producido ulteriores negociaciones en
el seno de la OMPI y entre los paises desarrollados, con vistas a continuar
por la senda de la armonizacién de las legislaciones y los procedimientos
de patentes entre los paises, pero dicha armonizacién se ha mostrado como
un objetivo dificil de conseguir.

3.2.2. El coste de presentacion de solicitudes de patentes
y la duracién del procedimiento
La presentacién de una patente es un asunto costoso para el solicitante. E1

coste de obtener una patente puede desglosarse en cuatro categorias principa-
les vinculadas al proceso de concesiéon y al mantenimiento de la proteccion:

® Tasas administrativas: tasas por la presentacién, la comprobacién, el
examen, la designacion de paises, la concesién y publicacion y por la va-
lidaciéon (en Europa).
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® Costes del procedimiento: costes vinculados a la redaccién de la soli-
citud y al seguimiento del proceso (interaccién con los examinadores y
con la oficina de patentes) por parte del solicitante. Estos costes pueden
incurrirse internamente (si se tiene un departamento interno de PI) o ex-
ternalizarse (a unos agentes de la propiedad industrial o abogados).

® Costes de traduccién en el caso de que se presenten solicitudes en el ex-
tranjero: éstos surgen una vez que se ha concedido la patente en el pais
prioritario, y dependen de la extensién del documento de patente. Cuan-
tos més paises se cubran, mas altos seran los costes de traduccién.

® Costes de mantenimiento, que son unas tasas de renovacién para mante-
ner la validez de la patente durante el plazo mé&ximo de 20 afos, mas, en su
caso, los honorarios que se paguen a los agentes de la propiedad industrial
que operen como intermediarios entre el titular de la patente y la oficina
de patentes.“Las tasas de renovacién varian mucho de un pais a otro.

También est4 el coste de aplicacién del derecho de patente, es decir, el
de la defensa de los derechos de ésta identificando al infractor y comba-
tiendo la violacién del derecho (por ejemplo, mediante pleitos) o comba-
tiendo oposiciones o solicitudes de invalidacién planteadas por terceros,
etc. Calcular lo costes de una patente es una tarea compleja, porque los
distintos componentes no son faciles de cuantificar y dependen de la mo-
tivacién que ha empujado al solicitante a pedir una patente. Hay varios
factores determinantes del coste total de una patente (por ejemplo, el nu-
mero de reivindicaciones, el numero de paginas, la via que se utilice, la
calidad de los servicios externos que se contraten, la velocidad deseada y
el ambito geografico de la proteccién). Las patentes méas grandes (es decir,
las que plantean maés reivindicaciones o contienen més paginas) y las que
se pretenden presentar en un mayor numero de paises miembros del CPE
son més caras en términos tanto procesales como externos. El coste esta
también vinculado a la duracién del procedimiento (en especial cuando se
da un gran volumen de comunicaciones escritas entre el abogado o agente
de la propiedad industrial y la oficina de patentes), asi como a la velocidad
que se pretenda imprimir al proceso de concesién. A la vista de la gran va-
riabilidad de los costes en funcién del campo técnico y de los paises, es difi-
cil dar cifras medias que tengan una validez minima en cuanto al coste de
solicitud de patentes. Ademas, estos costes se deben considerar en relacién
con el tamano del mercado que se cubre (es decir, el mercado potencial en
el que se busca la exclusividad para la invencién).

Una encuesta sobre solicitantes de patentes realizada en 2004 investigd
el coste de las patentes (OEP/Roland Berger, 2005). El coste para obtener una
patente europea estdndar directa (presentacion directamente ante la OEP
o ampliacién de una solicitud previa nacional de patente) se estimé para
2003 en 30.530 EUR (Investigacién de Mercado de la OEP y Roland Berger),
mientras que el de una patente Euro-PCT (presentacién mediante el PCT
en la OMPI y designando la OEP) implicé un gasto medio alrededor de los
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46.700 EUR.® La diferencia con las solicitudes directas de patentes europeas
tiene su origen basicamente en unos costes de traduccién mas altos, debido
al mayor numero de paginas (descripcién y reivindicaciones), tasas oficiales
suplementarias relativas a la fase internacional y validacién en un nimero
mayor de paises (ocho en lugar de seis). Una compafiia de un pais europeo
(miembro de la OEP) pagara en promedio 24.100 EUR para que se le conceda
y valide una patente europea directa; una sociedad estadounidense pagara
10.250 EUR por recibir una concesién de la USPTO; una sociedad japonesa
pagarad 5.460 EUR para adquirir una patente en la JPO. El mayor coste en
Europa se debe fundamentalmente a los costes de traduccién y a las fases
de tramitacién y validacién. Si bien oscilan en funcién de la oficina de pa-
tentes, las tasas oficiales juegan un papel menor en la diferencia total: las
cifras declaradas por los solicitantes fueron de 3.740 EUR en la OEP, 2.050 en
la USPTO y 1.570 en la JPO.

La duracién del procedimiento también varia considerablemente de
una oficina de patentes a otra y ha cambiado con el tiempo. Entre 2005
y 2006, el tiempo de tramitacién medio para el examen (el tiempo trans-
currido entre la presentacién y la concesién) en la OEP se increment6 en
un 8% hasta unos 44 meses. En la JPO, la tramitacién media se mantuvo
estable en 31,8 meses, mientras que en la USPTO el numero de solici-
tudes pendientes continua creciendo. Entre 2005 y 2006, la tramitacién
media ante la USPTO aumenté ligeramente de 30,6 a 31,3 meses (Informe
Estadistico Trilateral, 2006). El incremento en la duracién de la tramitacién
plantea cuestiones estadisticas especificas. Por ejemplo, las estadisticas
anuales de solicitudes y concesiones cada vez se separan mas; las esta-
disticas de procedimiento (tasas de concesién, de denegacién, de retira-
da) se distorsionan con el tiempo y las tendencias temporales resultan
dificiles de interpretar.

En todas las fases del proceso de concesién de la patente se generan
grandes cantidades de informacién acerca de la invencién para la que se
busca proteccién. Los datos sobre la fase del proceso administrativo de las
solicitudes de patentes ofrecen una perspectiva interna de la estrategia del
solicitante, pero también genera dificultades estadisticas, esto es:

® En primer lugar, no hay estadisticas disponibles hasta transcurridos 18
meses desde la fecha de prioridad, puesto que la solicitud no se publica
hasta entonces.® Con ello se crea un obstéculo para los analistas al limi-
tarse por ley la puntualidad de los datos de patentes.

® El informe de la busqueda incluye informacién valiosa, como pueden
ser las referencias al estado de la técnica (referencias tanto de patentes
como de informacién no patente), que pueden considerarse como ante-
cedentes de la invencién amparada por la patente.

® La lista de paises en los que se presenta la solicitud, o la via internacional
que adopte (PCT), constituye un indicio de la estrategia de mercado del

MANUAL DE ESTADISTICAS DE PATENTES DE LA OCDE © OEPM 2009 55



3. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PATENTES

solicitante (local, regional o global). También es indicativa del valor de
la invencién, puesto que cabe esperar que los ingresos que se espera
obtener de la invencién patentada excedan de los costes estimados de
patentarla en primer lugar.

® La duracién del procedimiento de patente (el tiempo que la oficina de
patentes tarda en tomar una decisién) es indicativa tanto de la estrate-
gia del solicitante (que puede optar entre intentar una concesion rapida
o buscar alargar el procedimiento) y la eficiencia de la oficina de paten-
tes (su capacidad para gestionar la carga de trabajo). El hecho de que
una patente se conceda o se deniegue es indicativo de su calidad.

3.3. Procedimientos nacionales y regionales

Cada oficina de patentes tiene su propio reglamento, y se dan varia-
ciones sobre el modelo descrito anteriormente. Las diferencias se pueden
manifestar en la “legislacién sustantiva de patentes” (lo que es patenta-
ble y lo que no lo es, etc.) o en los procedimientos, si bien la distincién
entre ambas no siempre es clara. Los procedimientos méas detallados se
encuentran en la OEP, puesto que no se trata de una oficina de patentes
nacional sino internacional/regional. En la tabla 3.1 se resumen algunas
de las principales diferencias entre las normas que aplican las tres prin-
cipales oficinas. Mediante negociaciones a escala internacional se intenta
eliminar dichas diferencias en el futuro.

Los procedimientos de concesién no son idénticos en todas estas
oficinas de patentes. Por ejemplo, el examen en la OEP tiene dos fases
(la busqueda y el examen sustantivo),” mientras que en los sistemas
nacionales ante la JPO y la USPTO ambas fases se desarrollan conjun-
tamente. Tras el examen, la oficina de patentes informa al solicitante
de su decisién (OEP: anuncio de concesién; JPO: decisiéon de concesion;
USPTO: notificacién de permiso). Si no se puede conceder una paten-
te en la forma en que se ha solicitado, se comunica la intencién de
denegar la solicitud (OEP: informe de examen; JPO: notificacién de la
razén de la denegacién; USPTO: accién de denegacién de la oficina). El
solicitante puede entonces realizar modificaciones en su solicitud, en
particular en las reivindicaciones, tras lo cual se reanuda el examen.
Este tramite del procedimiento continia mientras el solicitante siga
realizando las modificaciones oportunas. Entonces, o bien se concede
la patente o se deniega la solicitud definitivamente, o el solicitante la
retira. En las tres oficinas de patentes, el solicitante puede retirar o
abandonar la solicitud en cualquier momento hasta que se conceda
o se rechace definitivamente. La siguiente seccién describe con mayor
detalle algunas de las diferencias entre las oficinas de patentes que hay
que tomar en cuenta al contabilizar estadisticas de patentes.
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Tabla 3.1. Diferencias entre las tres oficinas de patentes
mads grandes del mundo

EPO JPO USPTO
La concesion de patentes Prioridad de presentacion Prioridad de Prioridad de la
se basa en presentacion invencion
Duracioén de la patente 20 afios
Idioma de la solicitud Inglés, francés o aleména®  Japonés® Inglés®
Area cubierta Miembros del CPE y paises  Jap6n Estados
de “ampliacion™ Unidos
Peticion de examen Si, en 6 meses Si, en 3 afos® No
Publicacién de la solicitud 18 meses después de la 18 meses des- 18 meses
fecha de prioridad pués de lafecha después de
de prioridad la fecha de
prioridad’
¢Hay objetos excluidos de la pa-  Si® Si Sif
tentabilidad o que no se conside-
ren invenciones?
Sistema de oposicion Sil Si Sik

@)

)

9

Se pueden presentar solicitudes en cualesquiera de los idiomas oficiales de los paises del
CPE. No obstante, en los tres meses siguientes a la presentacién de la solicitud, y no mas de
13 meses después de la primera fecha de prioridad, se debe presentar una traduccién a uno
de los idiomas oficiales de la OEP (inglés, francés o aleman).

Se puede presentar una solicitud de patente en japonés con la descripcién, las reivindicacio-
nes, los dibujos y el resumen en inglés. Debe presentarse una traduccién al japonés de los
documentos en inglés dentro de los 14 meses siguientes a la fecha de presentacién inicial.

Se puede presentar una solicitud en cualquier idioma distinto del inglés, siempre que se faci-
lite una traduccién al mismo en un plazo de dos meses.

La patente europea no ofrece proteccién automatica en todos los paises del CPE (o paises de
ampliacién). El solicitante tiene que validar la patente de la OEP, una vez que se haya conce-
dido, de manera independiente en las respectivas oficinas nacionales de patentes para que
ésta tenga efectos en dichos paises.

Plazo para solicitar el examen: tres anos para las patentes presentadas con posterioridad a
octubre de 2001 y siete afios para las presentadas antes de octubre de 2001.

Una solicitud que no sea ni vaya a ser objeto de presentacién en paises extranjeros no nece-
sita publicacion, si el solicitante asi lo pide.

Los objetos que no se consideran invenciones son: descubrimientos, teorias cientificas y mé-
todos matematicos, creaciones estéticas, esquemas, planes, reglas y métodos para llevar a
cabo actos mentales, juegos o métodos de negocio y programas de ordenador; formas de
presentar la informacién. Objetos excluidos de la patentabilidad: plantas o animales, los mé-
todos de tratamiento quirtrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y métodos de
diagnéstico que se practiquen sobre el cuerpo humano o animal.
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Los objetos que no se consideran invenciones son: descubrimientos, teorias cientificas y mé-
todos matematicos, actividades mentales, la simple presentacién de informacién, métodos de
negocios, partes aisladas de seres humanos y métodos de diagnostico, terapéuticos y quirur-
gicos para el tratamiento de seres humanos y de animales.

Los objetos que no se consideran invenciones son: teorias cientificas y métodos matemaéticos
“abstractos”, actividades mentales, formas de presentar la informacién y conocimiento tradi-
cional.

En los nueve meses siguientes a la publicacién de la mencién de la concesién de la
patente europea, cualquier persona puede notificar a la OEP su oposicién a la patente euro-
pea concedida. La oposicién sélo puede presentarse por las siguientes razones: que el objeto
de la patente no sea patentable, que ésta no revele la invencién de manera clara y completa,
o que el objeto de la misma vaya mas all4 del contenido de la solicitud tal y como se ha pre-
sentado.

Procedimiento de reexamen: revisién posterior de la validez de las reivindicaciones de una
patente a la vista de la existencia en el estado de la técnica de una patente o una publicacién
impresa que se considere que repercuten en la patentabilidad de cualesquiera de las reivindi-

caciones de la patente en cuestion. El titular de ésta o cualquier tercero puede solicitar
el reexamen en cualquier momento posterior a la concesién.

3.3.1. USPTO

En Estados Unidos, la Constitucién faculta al Congreso a aprobar le-
yes que “promuevan el progreso de la ciencia y la técnica Gtil...” Las leyes
aprobadas por el Congreso relativas al sistema de patentes han sido co-
dificadas en el Titulo 35 del Cédigo de Estados Unidos y de creacién de la
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (UPSTO).

La USPTO presenta diferencias respecto del procedimiento estandar de pa-
tentes y ciertas caracteristicas Uinicas de su sistema de patentes, como son:

® En Estados Unidos se concede la patente al primero en inventar y no al
“primero en presentar” (como en el resto de los paises). Ello significa que
el primero que presenta la solicitud puede ver su derecho impugnado
ante la USPTO por un tercero que alegue que realizé la invencién antes,
aun cuando no hubiera presentado la solicitud de patente (una solicitud
tardia de ésta).

® Estados Unidos dispone de lo que se llama un periodo de gracia para valo-
rar la novedad. Las publicaciones (por ejemplo, en revistas académicas)
que haga el inventor durante dicho periodo de gracia, que puede ser
de hasta un afio antes de la presentacién, no se toman en cuenta para
determinar la novedad de la invencién.

® Desde 1995 la duracién legal de las patentes ha sido de 20 anos a contar
desde la solicitud (fecha en la que Estados Unidos convirti6 el tratado
ADPIC en derecho doméstico), pero con anterioridad era de 17 anos des-
de la concesién. Deben pagarse tasas de renovacion a los 3,5, 7 y 11,5
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anios de la concesién® (las tasas de renovacién son anuales en casi todos
los demas paises).

® Una solicitud ante la USPTO se considera automaticamente una solicitud
de examen (en la mayoria de los demas paises, el solicitante dispone de
un cierto plazo desde que se reciba el informe de la busqueda para deci-
dir si presenta o no una solicitud de examen, como por ejemplo, en el pro-
cedimiento de la OEP). Ello significa especialmente que los solicitantes
tendran que pasar por el examen incluso cuando se den cuenta, tras la
busqueda, de que es posible que su invencién no sea nueva. No obstante,
cada vez mas solicitudes ante la USPTO estan tomando la via del PCT, en
el que esta norma no es de aplicacién.

® Hasta hace poco tiempo, las patentes de Estados Unidos sélo se publi-
caban tras su concesién. Esto ha cambiado, y ahora las solicitudes de
patentes en este pais se publican a los 18 meses de su presentacién, salvo
que se hayan retirado o que se hayan presentado con una peticién de no
publicacién (siempre que el solicitante se comprometa a no presentar
una solicitud relacionada en otro pais que indique la prioridad de la pri-
mera solicitud ante la USPTO).

® Al presentar una solicitud de patente, se exige al solicitante (o inventor) que
facilite un listado del estado de la técnica. A diferencia del procedimiento
de patente ante la OEP, todos los implicados en una solicitud de patente
estadounidense, desde el inventor o cualquier otra persona involucrada en
la presentacién de la solicitud de la misma, como pueda ser el abogado o el
agente de patentes, tienen el “Duty of Disclosure, Candor, and Good Faith” que les
obliga a informar a la USPTO de cualquier estado de la técnica del que ten-
gan conocimiento o que llegue a su conocimiento y que pueda ser relevante
a efectos de la patentabilidad de la invencién. Se trata de un requisito legal, y
su incumplimiento por el solicitante puede acarrear la posterior revocacion
de la patente. Como consecuencia, se ha generado una inflacién del estado
de la técnica presentado, frente a la cual la USPTO reaccion6 en 2005, inci-
tando a los solicitantes a limitar el nimero de referencias presentadas a 25.
Estas diferencias institucionales explican en parte el porqué el numero de
citas es considerablemente mas alto en las patentes ante la USPTO que en
las patentes de otras oficinas (cuadro 3.2)

® Desde el 8 de junio de 1995, la USPTO viene ofreciendo a los inventores la
posibilidad de presentar una solicitud provisional de patente que tiene por
finalidad facilitar una primera presentacién a un coste inferior en Estados
Unidos. Se trata de una solicitud de patente que no se convertira en una
debidamente expedida a menos que el solicitante tome medidas adiciona-
les. Una solicitud provisional permite hacer una presentacién sin redactar
una reivindicacién formal o una descripcién del estado de la técnica. Es un
modo de asegurar una fecha de presentacién temprana para una o mas so-
licitudes de patentes en marcha y solicitar después la fecha de prioridad de
una invencién que se habria descrito en solicitudes provisionales anteriores
realizadas por uno o mas de esos mismos inventores.’
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® Los solicitantes tienen la posibilidad, tras presentar su solicitud, de realizar
modificaciones muy significativas a la documentacién inicialmente apor-
tada, sea por los progresos realizados en su investigacién o como reaccién
a peticiones de los examinadores. Este tramite se repite las veces que sea
necesario mientras el solicitante continde realizando las oportunas modi-
ficaciones; en consecuencia, la concesiéon puede demorarse. La solicitud de
tipo “continuacién en parte” (CIP, en sus siglas en inglés) es el resultado de la
presentacion de una segunda o posterior solicitud, que incluye nuevo mate-
rial protegido mientras se esté tramitando la solicitud original.

® Siuna patente ya otorgada (concedida) resulta que tiene defectos, el ti-
tular de ésta puede modificarla y volver a presentar la solicitud original
para corregir la deficiencia. Uno de estos defectos puede ser que la pa-
tente otorgada no reivindique el ambito total de la invencién. Los inven-
tores pueden volver a presentar la solicitud con unas reivindicaciones
mas amplias o con nuevas reivindicaciones, e intentar conseguir toda la
cobertura a la que tengan derecho. Sin embargo, no se les permite anadir
caracteristicas nuevas a su invencién. Se puede presentar una modifica-
cién de la solicitud que pretenda conseguir una cobertura mas amplia
que la de la patente otorgada, dentro de los dos afios siguientes a la fecha
de concesién de dicha patente original otorgada.

3.3.2.JpPO

La ley de patentes japonesa ha sido objeto de varias reformas desde los
Ultimos aflos 80 para acercarla a las leyes de los demés paises. Las principales
particularidades con repercusiones a efectos estadisticos son las siguientes:

® La JPO concede patentes segtn el sistema de prioridad de presentacidn, es
decir, el principio segin el cual cuando dos partes presentan solicitudes
para patentar una misma invencion, la patente se concede a la parte que
presenta primero su solicitud.

® Japén también aplica un plazo de gracia. Con una antelacién de hasta seis
meses sobre la presentacion si la invencién se ha publicado o se ha pre-
sentado en un organismo académico designado por la Comisién, o si se ha
expuesto en una exhibicién celebrada por un gobierno o por un organismo
designado por la Comision, no se considera que haya perdido su novedad.

® 13 JPO publica el contenido de la solicitud en su Diario Oficial transcurri-
dos 18 meses desde la fecha de prioridad.'® Sin embargo, debe presentar-
se una peticién de examen dentro de los tres afios siguientes a la fecha de
presentacion para que empiece el verdadero proceso de examen. En 2001,
el plazo limite para solicitar el examen se redujo de siete a tres afios (tres
afios para las patentes presentadas desde octubre de 2001 y siete para las
patentes presentadas antes de octubre del mismo afo). Si el solicitante
no presenta su peticiéon de examen dentro de ese plazo, se entiende que
ha retirado su solicitud.
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® El plazo del que los solicitantes disponen para decidir si piden o no el
examen puede ser una de las razones para el gran numero de solicitudes
ante la JPO en comparacién con otras oficinas, puesto que los inventores
podian permitirse hasta més de ocho afios para tomar una decisién. El
cambio de la norma explica también el aumento de peticiones de exa-
men (y de concesiones) a partir de 2004, por una suerte de “efecto de
calendario”. Este alto nimero puede también explicarse por la norma de
una Unica reivindicacién que se aplicaba en Japén hasta 1975. La actual
norma de unidad de la solicitud es la misma que la unidad de invencién de
otros paises (tal como se define en el PCT). En esencia, este mecanismo
permite que un grupo de invenciones relacionadas formen un Gnico con-
cepto inventivo que pueda examinarse de manera conjunta en una unica
solicitud de patente. A pesar de estas reformas, las solicitudes ante la JPO
siguen mostrando un nimero considerablemente mas bajo de reivindi-
caciones que en otras oficinas de patentes. Un inventor puede necesitar,
para conseguir el mismo nivel de proteccién, presentar varias solicitudes
ante la JPO cuando le basta con una sola en otras oficinas de patentes.
Sin embargo, puesto que los solicitantes intentan asegurar unos derechos
amplios y s6lidos para su tecnologia, el nimero de reivindicaciones por
solicitud ha crecido desde finales de los 80.

® En la JPO, las tasas de renovacién se pagan en una unica emisién para
los primeros tres anos y luego cada ano a partir del cuarto desde la fecha
de la concesién. El requisito de que los solicitantes revelen informacién
sobre el estado de la técnica en sus solicitudes se introdujo el 1 de sep-
tiembre de 2002 y entro en pleno vigor el 1 de mayo de 2006. Los examina-
dores de patentes llevan a cabo la comprobacién del estado de la técnica.
No existe limitacién al nimero de referencias que se pueden incluir.

® Las patentes concedidas por la JPO pueden ser objeto de apelacién por
terceros. Aun después de haberse registrado la patente, cualquier per-
sona puede apelar solicitando su invalidaciéon si entiende que tiene un
fallo. Este sistema se promulgd en 2003, cuando se aboli6 el sistema de
oposicién posterior a la concesién prevalente (cuya ejecucion se limitaba
a un plazo de seis meses después de la concesién) para transformarse
en un sistema de juicio de invalidacién (con efectos desde el 1 de enero
de 2004). Con arreglo al nuevo procedimiento de juicio de invalidacién: i)
el juicio puede pedirse en cualquier momento de la vida de la patente;
ii) ambas partes participan en un procedimiento interpartes durante el
juicio, y iii) el demandante puede apelar el veredicto si éste confirma la
patente en cuestién ante el Tribunal Superior de Tokio.

3.3.3. OEP

El Convenio sobre la Concesién de Patentes Europeas, que se conoce
generalmente como el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), se firmé
en 1973 y entré en vigor en 1977. Como resultado del CPE, se constituyé
la Oficina Europea de Patentes (OEP)! para conceder patentes basadas
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en procedimiento centralizado de examen. Presentando una unica so-
licitud de patente europea en uno de los tres idiomas oficiales (inglés,
francés o aleman), se pueden obtener derechos de patente en todos los
paises del CPE.*?

® Las patentes que concede la OEP tienen los mismos derechos y estan
sujetas a las mismas condiciones que las nacionales (concedidas por las
oficinas nacionales de patentes) en todos los paises CPE" para los que se
haya concedido ésta. Una vez concedida por la OEP, una patente europea
es, por tanto, un conjunto (“paquete”) de patentes nacionales que deben
ser validadas por las oficinas nacionales de patentes de los paises desig-
nados para tener efectos en los Estados miembros del CPE. En un plazo
de tres meses desde la concesién de la patente europea, el solicitante
tiene que cumplir una serie de formalidades. Por ejemplo, la oficina de
patentes de una nacién designada puede exigir al solicitante que aporte
una traduccién a uno de sus idiomas oficiales y pague las tasas de publi-
cacion de la patente.

® Una solicitud de patente europea puede originarse por: i) la presentaciéon
directa de la solicitud ante la OEP sin una reivindicacién de prioridad (es
decir, primera presentacion), i) extensién de una solicitud nacional anterior
(dentro de los 12 meses de la primera solicitud), o iii) una solicitud interna-
cional presentada por el procedimiento PCT. Las dos primeras categorias se
conocen como “eurodirectas”, mientras que la tercera se conoce como “euro-
PCT”. El Cuadro 3.1 ilustra estas distintas vias de obtencién de la patente que
involucran a la OEP. Desde principios de la década de 2000, las solicitudes de
patentes ante la OEP procedentes de oficinas nacionales se han reducido de
manera considerable si se consideran porcentualmente dentro del total de
las presentadas ante la OEP, ya que la mayoria de las solicitudes de patentes
ante esta oficina se originan a través del PCT (euro-PCT). En el afio 2006, la
proporcién de todas las solicitudes PCT que entraron en la fase nacional-
regional fue del 62% en la OEP (era del 46% en la USPTO y del 45% en la JPO)
(Informe Estadistico Trilateral, 2006).** El patrén es similar en términos de la
proporciéon de PCT en el total de patentes concedidas por las oficinas de pa-
tentes de la trilateral: en 2006, el 52% de las patentes concedidas por la OEP
eran solicitudes PCT, en comparacién con un 11% en la USPTO y un 5,1% en
la JPO (ibid.).

® Este marco legal tan complejo es fuente de dificultades estadisticas,
en especial cuando se trata de contabilizar las “patentes nacionales” y
las “solicitudes nacionales” en los paises europeos. En puridad, todas
las solicitudes ante la OEP desde 2009 (momento en el que se aplica
un sistema de designacién automatica con el pago de una tasa Uni-
ca) son también solicitudes nacionales, puesto que el solicitante tiene
derecho, en caso de concesién, a obtener una patente en el pais co-
rrespondiente. Esto sucede incluso si el solicitante no tiene intencién
de buscar proteccién en algun pais, como ocurre en la mayoria de los
casos respecto de los paises europeos pequenos. Con ello se difumina
la nocién de “solicitud de patente nacional”. Esto no es, sin embargo,
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especifico de los paises europeos, puesto que este sistema de desig-
nacién automatica es similar al que se viene aplicando desde el afio
2004 en el sistema PCT (véase la Seccién 3.4.2). Ello ha determinado
que desde esta fecha si se hacia una solicitud PCT y se designaba EP
(euro-PCT) todos los paises del viejo mundo quedaban automaética-
mente designados. Como resultado, para recopilar estadisticas ex-
haustivas de las solicitudes nacionales de un determinado pais, es
necesario combinar datos nacionales, de la OEP y del PCT. Ademas,
las patentes europeas validas en un pais cualquiera incluyen no sélo
las que ha examinado y concedido la oficina de patentes nacional,
sino también todas las concedidas por la OEP y que se han validado
a nivel nacional.

Otras particularidades del procedimiento de la OEP son:

® A diferencia de lo que ocurre en la USPTO, la aportacién de referencias
sobre el estado de la técnica en el momento de presentar la solicitud
es opcional. Los examinadores son responsables de construir el listado
de referencias al estado de la técnica (que consta en el informe de bus-
queda) respecto de las cuales se enjuicia la patentabilidad. El informe
europeo de busqueda deberia incluir como referencias los documentos
mas importantes o las publicaciones mas tempranas de documentos de
importancia equivalente. Segln la filosoffa de la OEP, un buen informe
de busqueda es el que contiene toda la informacién relevante en un
numero minimo de citas.

® Una vez publicado el informe de busqueda, el solicitante dispone de seis
meses para presentar una peticién de examen y abonar las tasas corres-
pondientes, y en otro caso la solicitud se entiende como retirada.

® Los terceros pueden presentar oposicién a las patentes concedidas por
la OEP en un plazo de nueve meses desde la concesién. Esta es una
fuente interesante de datos estadisticos. Puesto que la oposicién es un
procedimiento caro, es probable que las patentes que sufran oposicién
sean aquellas que creen mayores dificultades (coste econdémico poten-
cial) a los competidores, y por tanto tengan mayor valor. El hecho de que
se plantee una oposicién a una patente puede por tanto constituir un
indicio de su alto valor (Harhoff y Reitzig, 2002).

3.4. Solicitudes internacionales de patentes

3.4.1. El principio de prioridad

El primer tratado internacional en materia de proteccién de invencio-
nes se remonta a 1883 (el Convenio de Paris para la Proteccién de la Pro-
piedad Industrial, 173 paises firmantes en 2009). Dicho acuerdo estableci6
un sistema de derechos de prioridad con arreglo al cual los solicitantes
disponen de un plazo de hasta 12 meses a contar desde la primera soli-
citud de la patente (que generalmente se presenta en el propio pais) para
presentar ulteriores solicitudes en otros paises firmantes y reivindicar la
fecha de prioridad de la primera solicitud. Con anterioridad a este conve-
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nio, las solicitudes extranjeras se podian denegar con el argumento de que
la invencién ya no era nueva, puesto que se habia revelado en una solicitud
anterior (la solicitud prioritaria).

La norma de los derechos de prioridad tiene importantes implicaciones
para el cdlculo de estadisticas de patentes, porque en la mayoria de los paises
se aplicara un desfase de 12 meses entre la fecha de la solicitud en la nacién
de origen y las fechas de las solicitudes extranjeras correspondientes a una
determinada invencién. Es decir, que para la solicitud del pais de origen, la
“fecha de prioridad” es equivalente a la fecha de solicitud, y para las solicitu-
des extranjeras hay un decalaje de 12 meses entre la “fecha de prioridad” y la
“fecha de solicitud”. Si se utiliza la fecha de solicitud para reflejar el momento
de la invencién, se introducirad un sesgo temporal entre las invenciones nacio-
nales y extranjeras. La fecha de prioridad reflejara el verdadero momento del
descubrimiento, tanto para las invenciones nacionales como para las extranje-
ras. Por esta razén, al recopilar estadisticas de patentes, se recomienda usar la
fecha de prioridad como fecha de referencia.

3.4.2. El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes

El Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes se firmé en 1970 y entrd
en vigor en 1978. Lo gestiona la OMPI. En junio de 2009 habia 141 Estados con-
tratantes del PCT. Este no concede patentes y en lugar de ello el procedimiento
PCT ofrece la posibilidad de conseguir derechos de patente en un gran nimero
de paises presentando una Unica solicitud internacional (la solicitud PCT) en
una Unica oficina de patentes (la oficina receptora) y posteriormente pasar a
una fase nacional en los paises que se desee.’ Todas las solicitudes (sean inter-
nacionales o regionales) deben en ultimo término tener un estatus nacional, es
decir, tendran que validarse (concederse) en las oficinas de patentes naciona-
les de los paises donde se desee la proteccién.

En términos funcionales, el procedimiento PCT ofrece al solicitante la
posibilidad de retrasar los procedimientos nacional o regional y, por tanto,
posponer el pago de las correspondientes tasas y costes de traduccién hasta
30 meses después de la presentacién que concede la prioridad. Asi, el soli-
citante se puede beneficiar de més informacién (acerca del valor previsto
de la patente) antes de incurrir en los altos costes de presentar solicitudes
en un gran numero de oficinas nacionales. En este sentido, la solicitud PCT
puede considerarse como una opcién para presentar futuras solicitudes a
oficinas de patentes de todo el mundo.

La solicitud PCT comienza con la presentacién de una solicitud interna-
cional, bien sea en la oficina nacional (o regional) de patentes o en la OMPIL
Esto debe hacerse en los 12 meses siguientes a la presentacién prioritaria, pero
puede hacerse de forma inmediata como presentacién prioritaria (Grafico 3.1).
El solicitante debe ser un nacional o residente de uno de los Estados firman-
tes del PCT. Una solicitud PCT incluye automaticamente a todas las naciones
firmantes del tratado como Estados designados (se entiende por Estados desig-
nados aquellos en los que el solicitante desea proteger su invencién)./
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Tras su recepcién en la OMPI, la solicitud se transmite a una de las Auto-
ridades de Busqueda Internacional (Internacional Search Authority ISA/ABI), que
son oficinas de patentes nombradas por la OMPI (que incluyen, por ejemplo,
la OEP, 1a JPO, la USPTO y la OEPM). La ISA/ABI prepara un informe de buisqueda
internacional (Internacional Search Report ISR/IBI) que se publica a la vez que la
solicitud. Se construye del mismo modo que los informes de busqueda de los
procedimientos nacionales. El ISR/IBI lista referencias a documentos de pa-
tentes publicados y articulos en publicaciones técnicas que pudieran afectar
a la patentabilidad de la invencién. El ISR/IBI se lo facilita por regla general
la ISA/ABI al solicitante a los nueve meses de la solicitud, en caso de que se
trate de la primera vez, y a los 16 meses de la fecha de prioridad si se trata de
una presentacién posterior (por ejemplo, reivindicando la prioridad de una
primera presentacién). Ademas del ISR/IBI, desde enero de 2004 se elabora
una opinién por escrito sobre la patentabilidad de la invencién (written opinién
of the ISA, WOISA/OE PCT). La WOISA/OE PCT es un dictamen no vinculante
sobre si la invencién parece cumplir los requisitos de patentabilidad a la luz
de los resultados del informe de bisqueda. La solicitud internacional y el ISR/
IBI se publican transcurrido un plazo de 18 meses desde la fecha de prioridad
(las opiniones escritas no se publican).

Una vez recibidos el ISR/IBI y la WOISA/OE PCT, el solicitante puede
también pedir un examen internacional preliminar (internacional preliminary
exam, IPE) que generara un informe internacional preliminar sobre patenta-
bilidad (international preliminary report on patentability (IPRP)). El IPRP constitu-
ye una segunda evaluacién del potencial de patentabilidad de la invencién.
La solicitud de un IPE debe presentarse dentro de los 22 meses de la fecha
de prioridad (o hasta los tres meses de la emisién del ISR/IBI, si es més tar-
de). Si el solicitante no pide un examen internacional preliminar, la WOISA/
OE PCT se convertird en un IPRP.2® Por ultimo, a los 30 meses de la fecha de
prioridad, finaliza la fase internacional y da comienzo la fase nacional o
regional (es decir, los paises en los que el solicitante quiere efectivamente

Grafico 3.1. Calendario del procedimiento PCT
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solicitar una patente.* Como hemos dicho, todas las solicitudes nacionales
o regionales deben tener en Gltimo término un estatus nacional.

En el caso del PCT, debe tenerse en cuenta que tras el cambio a la fase
nacional o regional se tarda aproximadamente otros seis meses en publicar
este tramite en la oficina regional o nacional. En el caso de la euro-PCT, la
informacién sobre la transmisién efectiva a la OEP esta disponible a los 36
meses de la fecha de prioridad (primera solicitud). La demora en publicar
esta informacién tiene una gran influencia en el computo de estadisticas
de patentes y en la fiabilidad temporal de los indicadores de patentes en
las oficinas de patentes nacionales.?En el préximo capitulo se comenta el
tema de la fiabilidad temporal y también se presentan diversos métodos
para “actualizar” las solicitudes de patentes.

Notas

1. En general, transcurre un cierto periodo de tiempo entre la solicitud de examen
y el primer acto que toma la oficina, como puede ser la primera notificacién de
denegacién o la decisién de concesién. En la JPO, el plazo medio de espera fue
de 25,8 meses en 2005, de 23,8 meses en la OEP y de 23,4 meses en la USPTO
(Informe Estadistico Trilateral, 2006).

2. Elinforme de la busqueda no se hace publico en las publicaciones anteriores a
la concesién de la USPTO ni en las solicitudes de patentes de la JPO.

3. Muchos paises prevén plazos ampliados para los medicamentos para compen-
sar los retrasos administrativos en la concesién de la autorizacién para comer-
cializar.

4. En general, las tasas se abonan cada afio en las oficinas nacionales de patentes
de los paises miembros del CPE, o a los tres, siete y once afios en la USPTO. Por
lo general, las tasas crecen progresivamente con el tiempo. A la OEP se pagan
tasas de mantenimiento a partir del tercer afio desde la solicitud, lo que suele
coincidir con el proceso de examen. Una vez que la OEP concede una patente
debe ser validada en cada una de las oficinas nacionales de patentes de los pai-
ses miembros del CPE en los que se desee la proteccién y se pagan las tasas de
renovacién anuales de cada pais. En la JPO, las tasas de renovacién se liquidan
en un pago Unico para los primeros tres afios y después cada afio a partir del
cuarto desde la concesién.

5. Este importe comprende las tasas por el procedimiento de concesién de la OEP,
el coste de hacerse representar por un abogado de patentes ante la OEP, los cos-
tes de traduccién y validacién y las tasas de renovacién para el mantenimiento
de la patente.

6. Las oficinas de patentes publican recuentos acumulativos del nimero de soli-
citudes recientes a los efectos de hacer un seguimiento de su propia actividad,
pero dichos datos no son accesibles para usuarios externos y no se pueden ex-
plotar con fines analiticos.

7. En primer lugar se lleva a cabo una busqueda para establecer el estado de la
técnica respecto de la invencién. El solicitante recibe un informe de la busqueda
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acompafiado por un dictamen preliminar de patentabilidad. En una segunda
fase, en el examen sustantivo, se comprueban la actividad inventiva y la aplica-
cién industrial.

8. Las patentes solicitadas con anterioridad al 8 de junio de 1995 y que estaban o
estaran en vigor después de dicha fecha, tienen un plazo de duracién de la pa-
tente de 17 afios desde la fecha de la concesién o de 20 afios desde la fecha de
presentacion de la primera solicitud de patente relacionada con la invencién, si
dicho plazo es mayor.

9. Dado que no se realiza un examen de la patentabilidad de la solicitud a la vista
del estado de la técnica, las tasas de la USPTO para presentar una solicitud
provisional de patente son considerablemente més bajas que las que se aplican
para una solicitud estandar de patente, no provisional.

10. Desde el afio 2000, los solicitantes ante la JPO pueden pedir que la publica-
cién de la patente se adelante a un momento dentro del afio y medio desde
la fecha de la presentacién para disuadir imitaciones por parte de terceros.
A partir de la fecha de publicacién, los solicitantes pueden exigir compensa-
cién por infraccién.

11. La OEP no es una institucién de la Unién Europea. Por el momento no hay un
sistema de patente comunitaria, aunque en el &mbito de la Unién se debate su
creacién desde los afios 70. En la Comunicacién de la Comisién al Parlamento
Europeo y el Consejo (3 de abril 2007 COM, 165 final) para mejorar el sistema
de patentes en Europa, la Comisién “considera que la creacién de una patente
comunitaria Unica sigue siendo un objetivo clave para Europa”. En vista de las
dificultades para alcanzar un acuerdo sobre la Patente Comunitaria se han pro-
puesto otros acuerdos legales fuera del marco de la Unién, para tratar de redu-
cir los costes de traduccién de las patentes cuando son concedidas y los litigios,
como son el Acuerdo de Londres y el Acuerdo Europeo sobre Litigios de Patentes
(EPLA, European Patent Litigation Agreement).

12. Con fecha de julio 2009, 36 paises forman parte del tratado. Ademas, la OEP
tiene un “acuerdo de ampliacién” con otros tres, lo que permite ampliar las pa-
tentes europeas a aquellos paises solicitdndolo en el momento de presentar la
solicitud de patente europea.

13. Si la cantidad que se paga por las designaciones es como minimo equivalente
a siete veces la tasa de designacién, automaticamente se entienden designados
todos los Estados contratantes, pero el solicitante puede eliminar cualquiera de
ellos.

14. Como resultado, en la OEP se registra una proporcién mayor de solicitudes PCT
que pasan a la fase II. Ello se debe a la dimensién supranacional de la OEP, que
ofrece la posibilidad de utilizar un Gnico procedimiento para varios paises.

15. Ademas, el solicitante puede reivindicar la prioridad aun cuando la informacién
contenida en la solicitud posterior no sea exactamente la misma que la de la
solicitud anterior, o si existen varias solicitudes “prioritarias” combinadas en
una Unica solicitud extranjera. Por ello, cuando se tratan reivindicaciones de
prioridad, cabe esperar que en los distintos paises se hayan presentado un nu-
mero distinto de solicitudes.
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16. En el presente manual se utilizan los términos “solicitud PCT” y “solicitud inter-
nacional” indistintamente.

17. Hasta enero de 2004, el solicitante estaba obligado a designar en la solicitud una
lista especifica de paises en los que con posterioridad podria pedir la proteccién.
Luego se elimind esta obligacién (pero los solicitantes pueden listar paises en
los que no tienen intencién de pedir la proteccién, si bien eso no supondra una
reduccién de las tasas).

18. E1 IPRP aporta al solicitante informacién adicional sobre la patentabilidad de la
invencidn; por tanto, los solicitantes estan en mejor posicién para decidir si les
merece la pena llevar adelante la fase nacional o regional.

19. Sin embargo, cualquier ley nacional puede fijar limites temporales que expiren
maés tarde de los 30 meses. Por ejemplo, es posible pasar a la fase regional euro-
pea a los 31 meses de la fecha de prioridad. Las fases nacional y regional pueden
también comenzarse antes a peticién expresa del solicitante (articulo 20[3] o
40[2]).

20. En el caso de continuaciones (por ejemplo, el CIP en Estados Unidos), el desfase
entre la fecha de prioridad (primera solicitud) y las otras solicitudes (en otros
paises) puede ser mayor (en general, todas las fechas se refieren a un afio des-
pués de la primera prioridad), lo cual afectard a su vez a la puntualidad de la
publicacién de patentes en otros paises.
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4. CRITERIOS BASICOS PARA RECOPILAR INDICADORES BASADOS EN PATENTES

4.1. Introduccién

Para recopilar estadisticas de patentes, es necesario adoptar ciertas
opciones metodolégicas. El reto al que se enfrentan los profesionales de la
estadistica es el de seleccionar las variables relevantes para recopilar esta-
disticas de entre muchas alternativas. Las opciones metodolégicas adopta-
das influyen considerablemente en las estadisticas que de ellas se derivan y
en su interpretaciéon y dicha interpretacién de estadisticas de patentes sélo
tendré sentido si hay un conocimiento adecuado de los criterios y metodo-
logias utilizadas para recopilarlas.

La decisién de seleccionar un criterio con preferencia sobre otros
depende de los fendémenos que se vayan a medir y de las necesidades
del usuario. Como ejemplo, se pueden disefiar distintos indicadores del
numero de solicitudes de patente presentadas a la oficina de patentes
de un pais A para reflejar la capacidad inventiva de otros, el poder de
mercado de las entidades de distintas naciones en el pais A (titularidad
de carteras de patentes) o lo atractivo que resulte el sistema de patentes
del pais A. En particular, si el objetivo es medir la capacidad inventiva de
las naciones, los criterios para el cédlculo del indicador tendran que ser
el pais de residencia del inventor, mientras que si la finalidad es medir
la titularidad de las invenciones, entonces el criterio més adecuado sera
la nacién de residencia del solicitante. De la misma manera, si el objeto
es evaluar el atractivo de los Estados en cuanto a proteccién, entonces
el criterio deberéd ser el pais (o paises) en los que se busca la protecciéon
de la patente.

Las opciones béasicas de metodologia que se usan con mas frecuencia
para recopilar estadisticas de patentes son la fecha de referencia, el pais
de atribucién y el tratamiento de agregaciones comparables a escala in-
ternacional (PCT, familias). Pueden tomarse en consideracién indicadores
mas refinados basados en estos criterios por areas de tecnologia, regiones,
origen institucional, etcétera.

Como norma general, se recomienda no reunir indicadores proceden-
tes de distintas oficinas de patentes. Por ejemplo, el nimero de patentes
que solicitan en Corea solicitantes coreanos no es comparable con la canti-
dad de patentes que piden en Australia solicitantes australianos (o incluso
coreanos). Como se verd, los procedimientos juridico-administrativos di-
fieren entre las oficinas de patentes, y se da un sesgo hacia lo local en el
comportamiento de los solicitantes (los nacionales tienden a presentar méas
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patentes en su pais de origen que los no residentes). Por tanto, el anélisis
de este capitulo es aplicable a los datos extraidos de una unica oficina (o a
familias de patentes).

4.2, La fecha de referencia

El problema a la hora de elegir el ano al que se atribuye una patente es
que todo documento de ésta incluye varias fechas que reflejan el momento
de la invencion, el proceso de la patente y la estrategia del solicitante (Der-
nis y otros., 2001; Hinze y Schmoch, 2004).

® La fecha de prioridad (la primera fecha en que se presenta la solicitud de
una patente, en cualquier lugar del mundo, para proteger una invencién)
es la mas antigua y, por tanto, puede considerarse la méas cercana a la fe-
cha de la invencién. En el capitulo 3 se describen las distintas vias dispo-
nibles para presentar una solicitud de patente. El proceso de proteccién
de ésta comienza con una primera presentacién, una solicitud inicial de la
patente anterior a cualquier solicitud posterior para ampliar la proteccién
a otros paises.?

® La fecha de solicitud es el dia en que se presenta la solicitud de patente
en una oficina determinada. Hay un desfase de 12 meses entre residentes
y extranjeros en los procedimientos directos tradicionales y de hasta 30
meses en los procedimientos PCT. Por lo general, el solicitante presentara
una solicitud en la oficina nacional (ésta genera la fecha de prioridad) y
posteriormente extendera la solicitud a otros paises, bien presentando
la solicitud directamente en las correspondientes oficinas de patentes
(lo cual genera una fecha de solicitud con un desfase de hasta 12 meses
respecto de la fecha de prioridad) o presentando una solicitud de patente
por el procedimiento PCT (la diferencia sera de 12 meses para la propia
solicitud PCT y de hasta 30 meses para el paso a la fase nacional).?

® La fecha de publicacién (a los 18 meses de la fecha de prioridad, salvo
ciertas solicitudes en la USPTO, que se publican sélo en el caso y en el
momento en que se conceden) refleja el momento en que la informacién
relativa a la invencién se divulga al publico en general y se pone a dispo-
sicién de los profesionales de la estadistica.

® La fecha de concesién es el momento en la que el organismo autorizado
confiere los derechos de patente al solicitante. La concesién tarda en pro-
medio unos tres anos en la USPTO y cinco afnios en la OEP, pero en algunos
casos se puede demorar hasta diez anos.

Alos efectos de reflejar la capacidad inventiva, los indicadores basados
en la fecha de solicitud y/o concesién adolecen de una serie de sesgos rela-
cionados con el procedimiento de concesién de la patente. Los datos estan
sujetos a retrasos administrativos (esto es, en el proceso de examen) y tam-
bién dependen del comportamiento estratégico del titular de la patente.
Los datos de distintos paises no son comparables entre si, puesto que el
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desfase entre la fecha de prioridad y la de la solicitud (o concesién) difieren
de un pais a otro: los inventores de un pais A normalmente presentaran
sus patentes en la oficina de patentes del pais A inmediatamente después
de producirse la invencién, mientras que los extranjeros solicitaran la pa-
tente un ano mas tarde (dentro del afio de prioridad). Como resultado, con-
tabilizar ambos tipos de invenciones por su afio de solicitud significa que
estaremos comparando invenciones de anos distintos. Ello puede introducir
sesgos en momentos de rapidos cambios tecnolégicos o en paises con un
ritmo alto de desarrollo de la tecnologia.

El uso de la fecha de concesién significa: i) que el recuento esta restringido
a las concesiones (con lo que se excluyen las solicitudes que no se conceden),
1)) que la informacién que se aporta ya pertenece al pasado (tarda entre tres
y cinco afios de media conceder una patente), iii) que se contabilizan juntas
invenciones de anos (de prioridad) muy distintos. En todas las oficinas hay un
plazo de tramitacién y de examen, que en algunos casos puede ser muy largo.
En consecuencia, las estadisticas basadas en la concesién de patentes no son
estrictamente comparables entre las distintas oficinas de patentes, debido a
la variacién en el plazo necesario para conceder una patente en cada una de
ellas. Ademaés, dado que las oficinas de patentes han sufrido un gran incre-
mento en su carga de trabajo desde mediados de los anos 90, el procedimiento
ha tendido a alargarse, de manera que el nimero de concesiones reflejaria la
dindmica subyacente sélo de un modo suavizado y retrasado (lo que se conoce
como el “efecto de calendario”).?

Una de las fechas mas significativas desde el punto de vista tecnolédgico o
econémico es la de prioridad. Es la més cercana al momento de la invencién.
Otros datos resultan de restricciones impuestas por la legislacién o la regla-
mentacién (primera prioridad) y de retrasos administrativos. Hay pruebas de
que las sociedades que optan por patentar una innovacién lo hacen al princi-
pio del proceso, de manera que dispongan de la opcién de retirar la solicitud si
mas tarde resulta que la invencién no cumple sus expectativas.

Por tanto, para conseguir reflejar la capacidad inventiva, se recomien-
da el uso de la fecha de prioridad en la recopilacién de estadisticas de pa-
tentes. En funcién del indicador de patentes que nos interese, por ejemplo,
la actividad de publicacién por parte de la oficina de patentes (fecha de pu-
blicacién), o estatus juridico de la patente (fecha de concesién), los demas
criterios también tienen su importancia. No obstante, dichos indicadores
aportan menos informacién sobre el rendimiento del pais.

El Cuadro 4.A.1 ilustra cémo la eleccién de la fecha afecta a los in-
dicadores de patentes. El nimero total de éstas concedidas por la OEP
a paises miembros de la OCDE en 2000 fue de 27.139 si se considera la
fecha de concesién como la de referencia para las patentes concedidas, y
de 31.210 si se opta por la fecha de prioridad como de referencia. De ma-
nera similar, en cuanto a solicitudes de patentes, se registraron 146.242
de éstas sobre la base de la fecha de prioridad, en comparacién con
134.410 atendiendo a la fecha de solicitud. La discrepancia media entre
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4.3

los recuentos por fecha de prioridad y aquellos basados en la de solicitud
(para las solicitudes de patentes) fue del 9% en 2000 para el conjunto de
los paises de la OCDE. Para las concesiones, la discrepancia fue del 28%.
Las estadisticas de patentes concedidas por la OEP muestran el impacto
que la elecciéon de la fecha tiene en las comparaciones entre paises. En
cuanto a las patentes concedidas, usando el afio 2000 como fecha de
prioridad, Alemania presenta el porcentaje mas alto de patentes de entre
los paises de la OCDE, seguida por Estados Unidos. El orden se invierte si
el recuento de éstas se realiza segiin la fecha de concesién, presentando
Estados Unidos la mayor proporcién (el 26%), seguido por Alemania (con
el 20,6%) y Japén (el 20,3%). En términos de solicitudes de patentes, Es-
tados Unidos presenta con diferencia la mayor proporcién de solicitudes
de patentes (el 33,8% y el 33,7%, con arreglo a los criterios de fecha de
prioridad y de solicitud, respectivamente).

Pais de referencia

Un documento de patente incluye informacién sobre el pais de la inven-
cién, los solicitantes y la prioridad (nacién donde se realizd la primera solici-
tud). Asimimo, incluye:

® Los recuentos de patentes con arreglo al pais de residencia del soli-
citante designan la “titularidad” o el control de la invencién (es decir, el
numero de patentes que ostentan los residentes de cada nacién). Los in-
dicadores de este tipo reflejan el rendimiento innovador de las empresas
de un determinado pais, independientemente de dénde se encuentren
los laboratorios de investigacion.

® Los recuentos de patentes con arreglo al pais de residencia del inventor
indican la capacidad inventiva de los laboratorios locales y de la fuerza
laboral de un pais determinado. La direccién que aparece en el docu-
mento de patente suele ser la direccién profesional del inventor (la del
laboratorio en el que trabaja éste).

® Los recuentos de patentes con arreglo a la oficina de prioridad (el pais
en el que se presentd la primera solicitud, antes de extender la protec-
cién a otros paises) indica el atractivo del procedimiento de patentes de
un pais, la calidad de su normativa en materia de propiedad intelectual
(reglamentos y costes del proceso de patente), la reputacién de su ofici-
na de patentes y las caracteristicas econémicas generales (por ejemplo,
el tamano de su mercado). Por ejemplo, muchas empresas canadienses
presentan sus patentes en primer lugar en Estados Unidos, para luego
ampliarlas en su caso a Canada en un momento posterior.

Se recomienda el uso del pais de residencia del inventor para recopi-
lar estadisticas de patentes con el objetivo de reflejar la actividad inventi-
va. El pais de residencia del solicitante resulta un criterio util para analizar
la estrategia de asignacién de mercados de las compaiiias, en especial las
multinacionales.
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Una dificultad frecuente a la hora de recopilar indicadores por pais de
residencia del solicitante es que la patente puede haber sido solicitada por
una filial de la sociedad que tiene control de la invencién. Algunas grandes
multinacionales disponen de filiales especializadas en solicitudes de paten-
tes, que incluso pueden estar ubicadas en un pais distinto del de la socie-
dad matriz, lo cual crea interferencias en los datos. El emplazamiento de
estas filiales solicitantes puede también estar determinado por razones de
eficiencia fiscal u otro tipo de consideraciones. En estos casos, es preferible
atribuir la patente a la entidad de control (la sociedad matriz), lo cual exige
fusionar los datos de las patentes con la informacién sobre la estructura
corporativa procedente de otras fuentes.

El Cuadro 4.A1.2 ilustra la repercusiéon de estos criterios en las estadis-
ticas de patentes. Refleja las proporciones de los paises de la OCDE en las
solicitudes ante la OEP usando distintos criterios de recuento en funcién de
la distribucién geografica. Las proporciones més altas en cuanto a paises
inventores las ostentan paises pequenos como Bélgica, la Republica Checa,
Hungria y México (la diferencia respecto del total de invenciones es de en-
tre el 15 y el 27%). Por el contrario, Holanda, Suiza y Finlandia tienen més
patentes en calidad de paises solicitantes que como naciones inventoras.
Ello refleja un nivel mas alto de internacionalizacién de sus actividades de
investigacién (titularidad nacional de invenciones extranjeras). Un ejemplo
destacable es Luxemburgo, cuya proporciéon como pais solicitante es el do-
ble que la que tiene como pais inventor.

Patentes con multiples inventores de distintos paises. En los Gltimos
anos, se ha producido un incremento del nivel de cooperacién entre investiga-
dores de distintos paises, que refleja la mayor apertura e internacionalizacién
delas actividades de CyT. Esta informacién se encuentra en los documentos de
patentes, que relacionan inventores de distintos paises. Estas patentes pueden
atribuirse parcialmente a cada pais mencionado (recuentos fraccionarios) o
atribuirse en pleno a cada uno de los paises (recuentos integros). Los recuentos
fraccionarios pueden usarse si en los datos de la patente constan multiples
inventores (o solicitantes o clases de la CIP), para atribuir a cada unidad de
analisis su proporcién correcta y evitar duplicaciones en el recuento.

En particular, los recuentos fraccionarios pueden usarse para recopilar
estadisticas de patentes, puesto que con ello se reducira el sesgo provocado
por las duplicaciones en los recuentos cuando se contabilicen totales a escala
regional o global, pero en ocasiones es preferible utilizar recuentos integros, en
funcién de las cuestiones de politica que se pretendan abordar (por ejemplo, la
medida de la internacionalizacién de las actividades tecnoldgicas por paises).*

4.4, Solicitudes PCT

4.4.1. Recuento de solicitudes PCT en fase internacional

Los indicadores de patentes construidos sobre la base de informacién
procedente de una Unica oficina de éstas muestran ciertas debilidades. El
sesgo de “favorecer al local” es una de ellas, puesto que, en proporcién a
su actividad inventiva, los solicitantes nacionales tienden a presentar mas
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patentes en su pais o regién de origen que los no residentes. El grafico 4.1
ilustra las diferencias de los paises en las proporciones de patentes en la
USPTO, la OEP y la JPO. La proporcién relativa de solicitantes extranjeros re-
sulta afectada por factores que no estan directamente relacionados con la
tecnologia, como son la densidad y orientacién de los vinculos comerciales
entre estos paises y la nacién en la que se solicitan las patentes: un mayor
nivel de exportaciones o de inversiones directas de un pais A en un pais B
desencadenardn un mayor numero de patentes de solicitantes del A en el
B para proteger su tecnologia. Existen dos tipos de indicadores de patentes
que se ven relativamente libres de este tipo de sesgo y son, por tanto, méas
adecuados que las solicitudes nacionales o regionales para realizar com-
paraciones entre paises: las solicitudes PCT y las familias de patentes (de
estas ultimas nos ocupamos en la Secciéon 4.5).

Grafico 4.1.Cuotas nacionales en el total de patentes tomadas
en las tres oficinas principales, 2005

USPTO,' 2005

Estados Unidos 532 1
Japon 1184
Unién Europea 1134
Alemania 153
Corea [ ]44
Taiwan 743
Canadd [ 22
Reino Unido ——120
Francia [ 118
Holanda [Jo,8
Israel 108
ltalia ] 08
Australia 107
Suiza []06
Suecia [ 06
China [T]05
Finlandia 70,5
India [704
Bélgica 704
Austia 03
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OEP,? 2005

Unién Europea 7231
Estados Unidos 126
Japén 117,9
Alemania 1178
Franca 165
Corea F———140
Reino Unido 140
ltalia 137
Holanda ———127
Suiza 123
Suecia 119
Canadd ——
Austria 1
China 1,
Finlandia 11
Bélgica [—11.0
Espafia []0.9
Israel 309
Austria 108
Dinamarca 0.7
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JPO,* 2005

Japon T3]
Estados Unidos 19,2
Unién Europea 164
Alemania 12,6
Corea 1
Holanda |———114
Francia —107
Suiza ——077
Taiwan 04
Suiza 104
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Luxemburgo |02
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Canada 70,2
Finlandia 70,1
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Dinamarca |10,1
Ifanda 0,1
Israel 0.1

0 2 4 6 8 10%

1. Solicitudes de patentes ante la USPTO. Los recuentos de patentes se basan en el pais de resi-
dencia del primer inventor mencionado y en la fecha de la solicitud.

2. Solicitudes de patentes ante la OEP, incluidas las euro-Directas y las euro-PCT en fase regional.
Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad, el pais de residencia del inventor y
los recuentos fraccionarios. Las cifras para 2004 y 2005 son estimaciones.

3. Solicitudes de patentes ante la JPO. Los recuentos de patentes se basan en el pais de residencia
del solicitante y en la fecha de presentacién, recuentos fraccionarios. Las cifras para los afios
2001 a 2005 son estimaciones basadas en los informes anuales de la JPO.

Fuentes: Informes de estadisticas de patentes de la USPTO; Base de datos de patentes de la OCDE,
junio de 2007; Base de datos de patentes del IIP 2005 e informes anuales de la JPO.

El procedimiento del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT)
es internacional por su propio diseno y lo administra la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual. Cada solicitud que se presenta via PCT designa a
todos los estados firmantes del mismo. Ha sido asi desde 2004; anteriormente
el solicitante estaba obligado a presentar una lista de paises designados y las
tasas variaban en funcién del nimero de éstos. Asi, las presentaciones via PCT
pueden considerarse como “solicitudes de patentes a escala mundial” y son
mucho menos sesgadas que las nacionales. Otra ventaja del PCT es que cada
vez lo usan mas solicitantes de todos los Estados miembros. En el grafico 4.2
se expone el incremento mantenido en el nimero de solicitudes mediante el
procedimiento PCT (con designaciones de la OEP). Ello hace del tratado una
base cada vez mas relevante para la estadistica. Desde principios de la década
de 2000, la mayoria de los paises estan bien representados, incluidos Japén y
Corea (que empez) a usar el procedimiento PCT bastante tarde). Ademas, el
PCT refleja bastante bien las actividades tecnolégicas de los paises emergentes
(Brasil, Rusia, China, India, etc.). Debe tenerse en cuenta que el uso del tratado
se expandi6 a partir de 1990, de manera que durante el periodo de transicion
hasta alrededor de 2000 las comparaciones entre paises y tendencias tempo-
rales deben interpretarse con cuidado.
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Grafico 4.2. Patentes solicitadas con arreglo al procedimiento PCT*
con designaciones OEP

Numero total, tasa de crecimiento y principales regiones

—— Estados Unidos ~ -=--- Japén
% — — Unién Europea
125.000 25 50.000 Estados
Total mundial Unidos
100.0004] =il - 20% 40,000 -
750004 | [ 17T / F15% 300007 i
//’ Tasa anual de|
50,0001 /// crecimiento L 10% 20,000 | Japon
/
ped
25,0004 | L] L 5% 10.000 5
Reino
0 HH { 0% 0 Lurido
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Nota: Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad, el pais de residencia del inven-
tor y recuentos fraccionarios.

* Solicitudes de patentes presentadas con arreglo al PCT, en fase internacional, designando la
OEP.

Fuente: Base de datos de patentes de la OCDE.

La informacién del PCT presenta dos inconvenientes: en primer lu-
gar, no estd completamente libre de sesgos, puesto que los solicitantes
hacen un uso irregular del procedimiento segtin los paises, debido a li-
mitaciones juridicas o por razones econémicas. En segundo lugar, las so-
licitudes PCT no son de patentes en el mismo sentido que las solicitudes
nacionales. Constituyen opciones para presentar futuras solicitudes en
las oficinas de patentes de todo el mundo, puesto que el procedimiento
PCT consta de dos fases, una internacional, que puede ir seguida de una
nacional o regional (véase el Capitulo 2 para mas detalles). Debido al
coste relativamente bajo de la primera fase, el procedimiento PCT no es
muy selectivo, y los solicitantes que no estén muy seguros del valor de
su invencién pueden presentar la solicitud “por si acaso”, y posponer la
decisién sobre una eventual presentacién nacional o regional, que tiene
unos costes mas altos, en un momento posterior. Asi, muchas solicitudes
PCT cubren invenciones que en ultimo término resulta que tienen esca-
so valor. De hecho, una buena parte de las solicitudes PCT no llegan nun-
ca a la fase nacional o regional. Esto magnifica el inconveniente de los
recuentos de patentes que tratan como iguales invenciones que tienen
un valor muy desigual. También debe tenerse en cuenta que, incluso si
los costes son inferiores a los de presentar solicitudes paralelas en varios
paises, el coste de una solicitud PCT sigue siendo importante y mas alto
que el de una solicitud nacional.
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4.4.2. Recuentos de solicitudes PCT en fase nacional

El procedimiento en dos fases del PCT tiene importantes implicaciones
para la recopilacién de estadisticas de patentes. ;Deben tenerse en cuenta
los datos de la fase internacional, que constituyen simplemente una opcién
para presentar futuras solicitudes, conjuntamente con otros datos de solici-
tudes estandar, nacionales? ;O deben incluirse en el recuento sélo aquellas
solicitudes PCT que pasan a la fase nacional o regional, en la que se toma
la decisién sobre si conceder o denegar los derechos de patente? El sistema
de designacién de la solicitud PCT tiene también implicaciones a la hora de
presentar estadisticas de patentes. ;Deben contabilizarse todos los paises
designados al recopilar solicitudes PCT a nivel nacional (que a partir de
2004 son todos automaticamente) o sélo aquellos en los que la solicitud
PCT pasa a la fase nacional o regional?

En algunos paises, el hecho de tomar en consideracién los datos de
la fase internacional alteraria la proporcién de las patentes nacionales
de manera significativa (véanse los graficos 4.3 y 4.4). Por ejemplo, para
un pais con 10.000 solicitudes nacionales por ano (la gran mayoria de las
naciones tienen menos), la inclusién de solicitudes PCT (méas de 100.000
solicitudes al afio) supondrad una gran dilucién de la importancia de las
estadisticas nacionales, en especial dado que la mayoria de estas solici-
tudes PCT no se transferiran al pais y nunca llegaran a convertirse en
solicitudes nacionales. Las estadisticas disponibles demuestran que una
alta proporcién de las solicitudes PCT iniciales no pasan a la fase nacional
o regional (OCDE, 2005).

Sin embargo, una gran desventaja de incluir sélo las solicitudes PCT
que pasan a la fase nacional o a la fase regional de la OEP es que afectara
negativamente a la disponibilidad temporal de los indicadores de paten-
tes. Las solicitudes PCT pueden tardar hasta 31 meses desde la fecha de
prioridad (es decir, la fecha de la primera presentacién de una solicitud de
patente para la invencién en cualquier parte del mundo) en pasar a la fase
nacional o regional. Por ello, las estadisticas de patentes que adoptan este
enfoque mas selectivo quedan desfasadas 31 meses respecto de la fecha
de interés.®

4.4.3. Actualizacion de las solicitudes de patentes

Una posible solucién al problema temporal de las solicitudes PCT es es-
timar (actualizar) el nimero de éstas que se transferirdn a un pais en parti-
cular. Existen varias formas de hacerlo (véase el cuadro 4.1). Una manera de
actualizar las solicitudes euro-PCT es predecir éstas sobre la base de la tasa
de transferencia de patentes presentadas con arreglo al PCT en la fase regio-
nal de la OEP, dado que la informacién sobre patentes PCT en la fase interna-
cional se revela antes de que lleguen a la fase regional o nacional (Schmoch,
1999). Puede aplicarse un procedimiento de actualizacién en dos pasos ba-
sandose en la tasa de transferencia (véase el Cuadro 4.2; Dernis, 2007).
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Grafico 4.3. Cuotas nacionales en el total de solicitudes presentadas
por paises segin el procedimiento PCT,* 2004
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Grafico 4. 4. Cuotas nacionales en el total de solicitudes euro-PCT
que pasan a la fase regional,™ 2002-2004
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Nota: Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad, el pais de residencia del inventor y
recuentos fraccionarios.

* Solicitudes de patentes presentadas con arreglo al PCT, en fase internacional, designando la OEP.
* El grafico cubre sélo los paises que han presentado més de 250 patentes PCT en el periodo 2002-2004.
Fuente: Base de datos de la OCDE.

Las oficinas de patentes evaliian las solicitudes de éstas para estimar la futu-
ra demanda de sus servicios. Pueden usarse varios métodos basados en un ana-
lisis de regresién y enfoques basados en encuestas (véase el cuadro 4.1). Pero los
meétodos de regresion tienen el inconveniente de que las estimaciones estan ba-
sadas exclusivamente en datos histéricos y, por tanto, asumen que las tendencias
establecidas se mantienen. Los modelos de regresion lineales pueden ajustarse a
los totales de solicitudes presentadas anualmente, pero una ampliacién mas util
supone identificar tendencias en las primeras presentaciones a escala mundial, y
comprobar entonces los porcentajes de transferencia que presentan a otras ofici-
nas en el extranjero dentro del ano, segin los principios del Convenio de Paris de
presentacion de solicitudes con una prioridad anterior.
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También existen posibilidades interesantes de modelar las presentacio-
nes de solicitudes a escala mundial simultdneamente en distintas oficinas
mediante un enfoque basado en el analisis de presentaciones internaciona-
les de prioridad para familias de patentes. Asimismo, se usan enfoques eco-
nomeétricos que normalmente consisten en el uso de variables predictivas,
como el producto interior bruto (PIB), o gastos en investigacién y desarrollo
(I+D), o recuentos de personal dedicado al I+D en los principales paises en
cuanto a numero de solicitudes. Los modelos predictivos suelen incluir una
estructura de error de series temporales para las diversas series de insumos
y salidas basadas en medias méviles autoregresivas integradas (ARIMA, por
sus siglas en inglés). Las estimaciones a corto plazo de la demanda extrai-
das de los recuentos de presentaciones mensuales pueden también resultar
Utiles a los efectos de una planificacién mas detallada y, por supuesto, las
oficinas también tienen que realizar estimaciones de su carga de trabajo
para diversas fases de los procedimientos de examen.

Las encuestas entre solicitantes tienen la ventaja de que los cambios de
opinién sobre las practicas de presentacién de solicitudes de patentes pueden
detectarse con relativa rapidez. La OEP y JPO realizan encuestas a sus clientes
con una frecuencia anual o bianual. Normalmente, se pide a los propios encues-
tados que indiquen el nimero efectivo de las solicitudes realizadas durante el
ultimo ano y las estimadas para los siguientes tres. Se pueden reunir y estable-
cer de diversas formas las medias de las tasas de crecimiento estimadas para
obtener previsiones cuantitativas a corto plazo sobre las futuras solicitudes de
patentes. Si bien este método permite a las oficinas responder con rapidez a
los cambios de tendencia, las estimaciones basadas en encuestas pueden no
resultar tan fiables como los métodos regresivos en circunstancias normales,
porque el método regresivo institucionaliza las tendencias establecidas.

Las encuestas tienen la ventaja adicional de ser capaces de recopilar
informacién microeconémica concomitante sobre los solicitantes, que puede
ser util para las oficinas de patentes de otras maneras, ayudandoles a mejo-
rar su conocimiento sobre las necesidades y la naturaleza de sus clientes.

Cuadro 4.1. Metodologias de actualizaciéon

Se han desarrollado distintos métodos para actualizar las solici-
tudes de patentes. Cada oficina de éstas (por ejemplo, la USPTO, la
OEP, etc.) tiene sus particularidades y un mismo modelo puede no
encajar en la estructura intrinseca de los datos, en especial en tér-
minos de tendencias: estacionario, lineal, exponencial, etc. Diver-
sos estudios se han ocupado ya de las cuestiones de actualizacién o
estimacién, probando distintos enfoques para los distintos conjun-
tos de datos (OEP, PCT, por paises, por sectores, etc.). De entre estos
estudios, se han utilizado al menos tres tipos de procedimientos de
estimacién:
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® Anilisis de tendencias, que consiste en la mera extrapolacién de ten-
dencias a lo largo de distintos periodos de tiempo; por ejemplo el mo-
delo de medias moéviles autoregresivas integradas (ARIMA) (Dehon y
van Pottelsberghe, 2003).

® Modelos de transferencia, que predicen la transferencia de las pri-
meras solicitudes (prioridad) a la oficina de patentes —ello exige una
buena evaluacién de las primeras solicitudes (que sélo estan dispo-
nibles, en parte, porque la informacién atn no se ha hecho publica);
por ejemplo la transferencia de presentaciones PCT a la fase regional
(Schmoch, 1999; Dernis, 2007).

® Modelos econométricos, que predicen las patentes basandose en mo-
delos empiricos (funciones de produccién de conocimientos, Hausman
y otros, 1984) usando indicadores econdmicos tales como los gastos
en I+D, por sectores y por fuentes de los fondos, PIB, nimero de inves-
tigadores, valor anadido, indicadores de oportunidades tecnologicas
(cambios especificos en determinadas tecnologias), indicadores basa-
dos en informacién especifica procedente de las oficinas de patentes
(presupuesto, numero de examinadores de patentes, tasas de las pa-
tentes, etc.); modelos probabilisticos, etc. (Dehon y van Pottelsberghe
de la Potterie, 2003).

Cuadro 4.2. Métodos de actualizacién basados en ratios
de transferencia

Una forma de actualizar las solicitudes de patentes es prediciendo
aplicaciones futuras basadas en la transferencia de afios anteriores. Por
ejemplo, un procedimiento en dos pasos para actualizar solicitudes en
la OEP consiste en estimar, en primer lugar, el nimero de solicitudes
Euro-PCT que han pasado a la fase regional ante la OEP en el afio t-2
(Schmoch, 1999; Dernis, 2007). Después, se afiaden las estimaciones de
euro-PCT en fase regional al nimero de presentaciones directas ante la
OEP para obtener una estimacién del total de presentaciones OEP con
una prioridad del afo t-2. Un segundo paso es la evaluacién del nimero
de presentaciones eurodirectas y euro-PCT en fase internacional con
fecha de prioridad t-1, usando datos parciales de t-1, antes de usar la
metodologia de actualizacién del paso 1. Se puede utilizar un método
aritmético simple, usando por ejemplo el t-1 del afio o la media {t-1, t-2}
de tasas de transferencia de euro-PCT como una estimacion de la tasa
de transferencia (EPCT_TR) en el afio t:

£pCT TR ~ EFCTH1 0 pper R, - (EPCT 1+ EPCT )
— T TRCTy (PCT .1+ PCT )
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Donde EPCT, significa las solicitudes euro-PCT en fase regional del
ano t, y PCT, el numero de PCT que designan a la OEP en el ano t. Se
pueden estimar modelos lineales simples para obtener predicciones
de la tasa de transferencia de euro-PCT en el afio t como una fun-
cién bien de la tasa de Euro-PCT en el afio t-1 o de la tasa media de
transferencia de los dos anos anteriores. Pueden anadirse variables
a los modelos, por ejemplo de las solicitudes PCT presentadas entre
ty t-1. Estos métodos ofrecen unas estimaciones fiables hasta el afio
t-2 aun cuando la actividad de patentes de los paises pequenos o de
las economias emergentes son dificiles de predecir en términos tanto
de nivel como de crecimiento (Demis, 2007). Las tendencias de pa-
tentes se han considerado més erraticas para paises méas pequenos
que solicitan patentes y para las economias de determinados paises
emergentes (Khan y Dernis, 2005). Por tanto, se recomienda cautela al
aplicar estos enfoques a dichos paises.

4.5. Familias de patentes

Las familias de patentes son otra manera de obtener indicadores de éstas
que sean comparables entre paises. El conjunto de las mismas (o de solicitu-
des) que se presentan en varios paises y se relacionan entre ellas mediante
una o varias presentaciones comunes de prioridad se conoce en general como
una familia de patentes. También es frecuente considerar que una familia de
éstas comprende todas las patentes que protegen una misma invencién, si
bien en funcién de la definicién de familia y de cuén lejanos sean los vinculos
entre los miembros de una; esto puede ser mas o menos cierto.

Las diferencias entre los sistemas y procedimientos nacionales de pa-
tentes pueden conducir a diferencias en el &mbito de proteccién que se
solicite y se conceda en la primera solicitud y en solicitudes posteriores.
Esta seccion presenta algunas definiciones de familias de patentes de uso
comun, pero reconoce que ésta es un area en continuo desarrollo en la que
los investigadores estan todavia explorando nuevas definiciones para refle-
jar mejor las estrategias de los solicitantes.

El ambito y la composicién de una familia de patentes dependen del
tipo de vinculos de prioridad, tipos de documentos de patente y oficinas
de éstas que se toman en consideracién en la definicién. Un tipo de familia
especial es la familia de patentes triddica (Grupp y otros, 1996). Segun la de-
finicién de la OCDE (Dernis y otros, 2001), una familia triddica de patentes
es un conjunto de solicitudes de las mismas presentadas ante la OEP y la
JPO, y concedidas por la USPTO, que comparten una o mas solicitudes de
prioridad. La restriccién a las concesiones de la UPTO (en lugar de las soli-
citudes) se debe al hecho de que la oficina de patentes de Estados Unidos
no publicé sus solicitudes hasta 2001, lo que convertia la elaboracién de
estadisticas basadas exclusivamente en las solicitudes en una misién im-
posible. Otro tipo de familias es la que se utiliza en el Informe Estadistico
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Trilateral, que contabiliza todas las prioridades presentadas, considerando a
cada una como una familia. Este método es ttil para construir estadisticas
sobre flujos desde el lugar de la primera presentacién hacia las actividades
de otras oficinas mediante las prioridades del Convenio de Paris.

En términos de andlisis estadistico, las familias de patentes triddicas
mejoran la comparabilidad internacional de los indicadores basados en pa-
tentes, puesto que sélo las que se solicitan en un mismo conjunto de paises
se incluyen en la familia, asi se elimina la ventaja hacia la nacién de origen
y la influencia de la situacién geografica. En segundo lugar, las patentes in-
cluidas en la familia suelen ser de mayor valor, puesto que los titulares de la
patente sélo asumen los costes y retrasos adicionales que supone ampliar
la proteccién a otros paises si consideran que merece la pena. Al introducir
de facto un punto de corte en cuanto al valor de las patentes de este conjun-
to, se selecciona el segmento alto de la distribucién de patentes por valor
(en términos de solicitudes a escala mundial), haciendo que los recuentos
de familias de éstas sean més informativos y comparables que los recuen-
tos nacionales o regionales.

A la hora de contar familias de patentes triddicas para reflejar la ca-
pacidad inventiva, se recomienda el uso de la primera fecha de prioridad
(la primera solicitud de la patente en todo el mundo), el pais de residencia
del inventor y los recuentos fraccionados.

Una definicién bastante restrictiva de las familias de patentes es la de
los equivalentes de patentes, que sélo tienen en cuenta los documentos de éstas
que comparten exactamente las mismas prioridades. Esto corresponderia al
caso en el que un solicitante presenta su solicitud de proteccién inicialmente
en su pais de origen con una Unica solicitud (presentacién de prioridad Unica)
y al cabo del ano presenta solicitudes en otros paises. Segin las normas del
Convenio de Paris, el solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad de la
presentacion realizada en su pais de origen, de manera que todas las solici-
tudes posteriores serian equivalentes a la de prioridad. Los equivalentes de
patentes suelen ser considerados como los miembros dentro de las familias
de patentes que mantienen una relacién mas estrecha y por ello los que mas
probablemente estén protegiendo una misma invencién.

Un inconveniente de las familias de patentes triddicas de la OCDE es
su debilidad en cuanto a su actualidad. En la USPTO, el tiempo que transcu-
rre de media entre la solicitud y la concesién es de alrededor de 35 meses,
pero puede llegar a 44. Por tanto, no hay estadisticas completas de patentes
disponibles sobre familias de patentes triadicas hasta pasados alrededor de
tres afios desde la fecha que interesa. Esta desventaja puede corregirse “ac-
tualizando” las familias de patentes (véase la seccién 4.4.3), es decir, utili-
zando la informacién disponible del pasado para estimar las cifras més pro-
bables de las futuras familias (Dernis, 2007). Como se describe en el Cuadro
4.2, se puede aplicar un método en dos pasos para ampliar la cobertura de
una familia de patentes triddicas hasta el afio t-3, posiblemente el afo t-2.
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Grafico 4.5. Total de familias de patentes triadicas,* 2005
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Nota: Los recuentos de patentes estdn basados en la primera fecha de prioridad, el pais de resi-
dencia del inventor y los recuentos fraccionados.

Los datos se derivan principalmente de la Base de Datos Mundial de Estadisticas de Patentes de
la OEP, PATSTAT (junio de 2007).

* Todas las patentes solicitadas en la OEP, la USPTO y la JPO. Las cifras a partir de 1998 son estima-
clones.
Fuente: Base de datos de patentes de la OCDE.

Al recopilar indicadores internacionales, uno se enfrenta a la necesi-
dad de optar entre las solicitudes PCT y las familias de patentes. La elec-
cién dependerd de la fiabilidad temporal y la calidad de los indicadores que
se requieran. Las solicitudes PCT tienen ventajas en términos de fiabilidad
temporal (se publican a los 18 meses de la prioridad), mientras que las fa-
milias de patentes tienen la ventaja en términos de calidad (invenciones de
alto valor que aspiran a cubrir los principales mercados internacionales).

Existen otras definiciones de familias de patentes (véase el cuadro
4.A1.1. del anexo 4.A). La definicién que se elija dependera del objeto que
interese. Por ejemplo, para estudiar invenciones méas pequefas para un
mercado esencialmente local, es preferible la definicién de “prioridades
completas” que la de las familias de patentes triddicas, que eliminan vo-
luntariamente dichas invenciones pequenas. Sin embargo, para recopilar
invenciones de alto valor, que sean comparables entre paises, es preferible
optar por las familias de patentes triadicas.

También pueden considerarse definiciones de familia de patentes més
amplias. Los miembros de una familia de patentes més extensa suelen re-
sultar de unas relaciones complejas, con multiples solicitudes, pero al me-
nos una en comun, de distintos paises, o relaciones resultantes de divisio-
nes, continuaciones o continuaciones en parte, como en el caso de la USPTO
(por ejemplo, véase el grafico 4.6):

® Solicitud divisional. Esta se da cuando el solicitante reparte su solicitud
inicial en solicitudes divisionales, cada una de ellas reivindicando una
invencién diferente incluida dentro de la inicial.
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Grafico 4.6. Ejemplos de familias de patentes, reducidas y amplias
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® Continuaciones. Estas son el resultado de la presentacién de una segun-
da o posterior solicitud mientras se tramita la solicitud original. En la
USPTO, la continuacién en parte (CIP, por sus siglas en inglés) es el resul-
tado de la presentacion de una segunda o posterior solicitud que incluye
nuevo material protegido, mientras se tramita la solicitud original.

4.6. Indicadores de patentes normalizados a nivel de pais

La actividad de patentes nacional depende de factores institucio-
nales, de la naturaleza del sistema juridico y de varios factores internos
relativos a la magnitud del pais: el tamafio de la poblacién, de la eco-
nomia (PIB) y de su comunidad investigadora y de I+D. Los recuentos de
patentes pueden normalizarse mediante estas variables demograficas,
econémicas y de I+D para obtener indicadores de patentes que dejen
fuera el tamafio y ofrezcan una informacién no sesgada sobre el nivel
comparativo de actividad de patentes en los paises. La posicién de éstos
paises en la clasificacién internacional cambia significativamente cuan-
do se normalizan los indicadores.

Las patentes triddicas por PIB y per cépita son dos indicadores que la OCDE
utiliza frecuentemente como indicadores de la “intensidad de patentes” de un
pais (graficos 4.7 y 4.8). Otro indicador de uso comun es el nimero de patentes
de un pais en relacién con su I+D financiada por la industria. Este indicador
refleja la productividad de la inversién de las empresas en I+D. Puede tener en
cuenta un posible desfase entre el rendimiento de la [+D y la presentacién de
las correspondientes patentes, si bien Hall y otros (1986) concluyen que la rela-
cién entre la I+D y las patentes a nivel de empresas es bastante contempora-
nea. Cuando se dispone de los datos de I+D, estos indicadores pueden también
computarse a nivel empresarial, institucional o regional.
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Gréafico 4.7. Familias de patentes triddicas* respecto al PIB** 2005
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Grafico 4.8. Familias de patentes triddicas® por millén de habitantes 2005
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Nota: Los recuentos de patentes se basan en la primera fecha de prioridad, el pais de residen-
cia del inventor y recuentos fraccionarios. Los datos se derivan fundamentalmente de la Base
de Datos Estadistica Mundial de Patentes de la OEP.
*Todas las patentes se han solicitado ante la OEP, la USPTO y la JPO. Las cifras para 2005 son
estimaciones. Sélo se incluyen paises/economias con mas de 20 familias en 2005.
* Producto Interno Bruto (PIB) en miles de millones de délares de 2000, usando paridades de
poder adquisitivo.
Fuente: Base de datos de la OCDE.
Notas

1. En Estados Unidos, la fecha de creacién de una invencién se toma en considera-
cién durante la interferencia (norma del “primero en inventar”).

2. Enel caso del PCT, debe tenerse en cuenta que después de pasar a la fase nacio-
nal o regional pasan aproximadamente seis meses més hasta que este tramite
se publica en la oficina regional o nacional. En el caso de la euro-PCT, la infor-
macién sobre la transferencia efectiva a la OEP sélo esté disponible transcurri-
dos 36 meses desde la prioridad (primera presentacién).
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3. Los informes que presentan datos de patentes por afio de concesién son es-
pecialmente frecuentes con las patentes de la USPTO porque hasta 2001 esta
oficina s6lo publicaba patentes concedidas, no solicitudes. No obstante, incluso
en este caso, el aflo de concesién genera informaciéon sesgada acerca de las in-
venciones.

4. Por ejemplo, si el objeto del examen es la capacidad inventiva de un pais en
concreto (o de una regién o sector), los recuentos fraccionados basados en el
pais de residencia del inventor pueden no ser relevantes y seria mas adecuado
realizar recuentos integros. El uso de recuentos fraccionarios es conveniente a
efectos de agregacién, pero es discutible puesto que plantea la cuestién de en
qué medida la fraccién de una patente con multiples inventores puede tener
menos valor para una unidad de andlisis dada (un pais, regién, etc.) que una
patente con un Unico inventor.

5. Algunos procedimientos de las oficinas de patentes durante la fase internacional
pueden afectar a la decision del solicitante de pasar o no a la fase nacional o regio-
nal, en particular el informe de btisqueda internacional y la opinién escrita; tam-
bién estd la publicacién de la solicitud a los 18 meses de la prioridad, etc. Tras una
de estas fases, el solicitante podria optar por desistir para mantener el secreto.
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ANEXO 4.A1
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Cuadro 4.A1.1. Otras definiciones de familias de patentes

En la practica se usan varias definiciones de familias de paten-
tes para establecer una relacién entre un documento de patente y
su documento o documentos de prioridad, segiin se menciona en el
Convenio de Paris. Aqui se describen tres definiciones de familias de
patentes, sobre la base del ejemplo siguiente:

Documento D1 Prioridad P1

Documento D2 Prioridad P1 Prioridad P2

Documento D3 Prioridad P1 Prioridad P2

Documento D4 Prioridad P2 Prioridad
P3

Documento D5 Prioridad
P3

Definicién 1: Todos los documentos que estan vinculados directa
o indirectamente a través de uno de prioridad pertenecen a la misma
familia de patentes. Esta es la definicién que usa el INPADOC. En este
caso, los documentos D1 a D5 pertenecen a la misma familia de pa-
tentes P1.

Familia P1
Documento D1 Prioridad P1
Documento D2 Prioridad P1 Prioridad P2
Documento D3 Prioridad P1 Prioridad P2
Documento D4 Prioridad P2 Prioridad P3
Documento D5 Prioridad P3

Definicién 2: Todos los documentos que tienen como minimo una
prioridad en comun pertenecen a la misma familia de patentes. Esta
es la definicién que usa esp@cenet para obtener la lista de familias
de documentos introduciendo el nimero de prioridad en el campo
adecuado del formulario de busqueda. Con ello se despliega el listado
de familias de documentos de la lista de resultados (hit list). En este
caso, los documentos D1, D2 y D3 pertenecen a la familia P1, los do-
cumentos D2, D3 y D4 a la familia P2 y los documentos D4 y D5 a la
familia P3.
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Cuadro 4.A1.1. Otras definiciones de familias
de patentes (continuacién)

Familia P1 Familia P2 Familia P3
Documento D1 Prioridad P1
Documento D2 Prioridad P1 Prioridad P2
Documento D3 Prioridad P1 Prioridad P2
Documento D4 Prioridad P2 Prioridad P3
Documento D5 Prioridad P3

Cuadro 4.A1.1. Otras definiciones de familias de patentes (continua-
cion)

Definiciéon 3: Todos los documentos que tengan exactamente la
misma prioridad o prioridades en combinacién pertenecen a una mis-
ma familia. Esta es la definicién que usa esp@cenet para seleccionar el
documento de referencia para su despliegue en la “Vista de documen-
to” de una lista de documentos de la familia que se mencionan en la
lista de resultados (hit list). En este caso, el documento D1 pertenece
sélo a la familia P1, los documentos D2 y D3 pertenecen a la familia
P1-P2, el documento D4 pertenece sélo a la familia P2-P3 y el docu-
mento D5 pertenece sélo a la familia P3.

Documento D1 Prioridad P1 Familia P1
Documento D2  Prioridad P1 Prioridad P2 Familia P1-P2
Documento D3 Prioridad P1 Prioridad P2 Familia P1-P2
Documento D4 Prioridad P2  Prioridad P3  Familia P2-P3
Documento D5 Prioridad P3  Familia P3

Nota: tras efectuar una busqueda, todos los documentos que aparecen en la lista de resul-
tados se despliegan individualmente para garantizar que no se pierda informacién. Des-
plegar solo el primer documento de la lista no es suficiente en la mayoria de los casos. La
Definicién 1 corresponde a las familias INPADOC. La Definicién 2 corresponde a las fami-
lias esp@cenet. La Definicién 3 corresponde a los equivalentes de esp@cenet.

Fuente: Oficina Europea de Patentes.
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Tabla 4.A1.1. Diferencias en el recuento de patentes
(solicitudes a la OEP y concesiones) segiin la referencia
seleccionada, 2000

Numero de patentes Proporciones en la OCDE
Referencia  Concesiones Solicitudes Concesiones Solicitudes
Priori- Conce- | Prioridad | Solici- | Priori- Conce- | Priori- | Solici-
dad sion tud dad sion dad tud.
Alemania 9.057 5.585 25.221 24.409 | 29.02 20.58 17.25 18.16
Australia 103 146 1.850 1.706 |0.33 0.54 1.26 1.27
Austria 554 264 1.393 1.257 (1.78 0.97 095 0.94
Bélgica 404 321 1.490 1470 ([1.29 1.18 1.02 1.09
Canada 394 308 2.609 2.353 |1.26 1.13 1.78 1.75
Corea 270 163 2.620 1.985 [0.86 0.60 1.79 1.48
Dinamarca 312 199 1.196 1.051 (1.00 0.73 0.82 0.78
Espafa 305 155 1.058 963 0.98 0.57 0.72 0.72
Estados 5.718 7.074 49.389  45.278 | 18.32 26.07 33.77 33.69
Unidos
Finlandia 385 272 1.814 1.755 |[1.28 1.00 1.24 1.31
Francia 2.601 2.170 8.439 8.184 |8.33 8.00 5.77 6.09
Grecia 10 8 74 62 0.03 0.03 0.05 0.05
Hungria 41 22 207 177 0.13 0.08 0.14 0.13
Irlanda 52 33 288 322 0.17 0.12 0.20 0.24
Islandia 7 3 43 4 0.02 0.01 0.03 0.03
ltalia 1.559 1025 4.493 4.303 |5.00 3.78 3.07 3.20
Japoén 4.989 5.497 24.432 20.909 | 15.98 20.26 16.71 15.56
Luxemburgo 39 17 102 84 0.12 0.06 0.07 0.06
México 7 6 103 103 0.02 0.02 0.07 0.08
Noruega 139 101 640 565 0.44 0.37 0.44 0.42
Nueva 30 23 337 275 0.10 0.08 0.23 0.20
Zelanda
Paises 839 749 3.908 3.474 |2.69 2.76 2.67 2.58
Bajos
Polonia 16 10 121 106 0.05 0.04 0.08 0.08
Portugal 14 5 59 38 0.04 0.02 0.04 0.03
Reino Unido 1.653 1.582 7.769 7.320 |5.30 5.83 5.31 5.45
Republica 27 7 107 123 0.09 0.03 0.07 0.09
Checa
Republica 3 3 39 34 0.01 0.01 0.03 0.03
Eslovaca
Suecia 666 556 3.269 3.101 |2.13 2.05 224 231
Suiza 1.005 832 3081 2.887 |3.22 3.07 2.11 215
Turquia 13 3 90 74 0.04 0.01 0.06 0.06
OCDE 31.210 27.139 |[14.6242 100.00 100.00 |[100.00 100.00

Nota: Los recuentos de patentes se basan en el pais del inventor y en recuentos fraccionados.

Fuente: Base de datos de la OCDE.
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Tabla 4.A1.2. Cuotas nacionales en el total de solicitudes
ante la OEP segin diversos criterios de atribucién

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canada
Corea
Dinamarca
Espafia
Estados
Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungria
Irlanda
Islandia
Italia
Japon
Luxemburgo
México
Noruega

Nueva
Zelanda

Paises
Bajos
Polonia
Portugal

Reino
Unido

Republica
Checa
Republica
Eslovaca
Suecia
Suiza
Turquia
OCDE

Pais de prioridad

Pais inventor

Pais solicitante

1990-2002 |2000-2002

1990-2002 |2000-2002

1990-2002 | 2000-2002

19.91
0.80
0.73
0.16
0.33
1.59
0.62
0.52
36.13

0.89
6.18
0.05
0.07
0.11
0.02
2.84
19.56
0.05
0.01
0.26
0.14

0.80

0.05
0.02
5.72

0.05

0.01

1.64
0.73
0.03
100.00

19.40
0.63
0.87
0.38
0.20
0.27
0.52
0.39
31.87

0.74
8.07
0.03
0.09
0.08
0.01
3.52
20.37
0.05
0.01
0.22
0.07

1.43

0.02
0.01
6.85

0.04

0.00

1.60
2.28
0.00
100.00

17.93
1.06
1.02
0.96
1.20
0.29
0.71
0.50
31.98

0.90
7.70
0.06
0.14
0.13
0.01
3.51
18.16
0.05
0.02
0.36
0.12

2.32

0.04
0.02
6.32

0.05

0.00

1.85
2.60
0.00
100.00

17.21
1.27
0.99
1.00
1.86
2.22
0.82
0.80
33.14

1.20
5.89
0.06
0.13
0.22
0.03
3.18
16.69
0.06
0.09
0.43
0.23

2.84

0.10
0.04
5.21

0.08

0.02

2.01
212
0.07
100.00

17.64
0.99
0.95
0.76
1.12
0.30
0.72
0.45
32.80

0.88
7.49
0.05
0.12
0.13
0.01
3.26
18.00
0.10
0.02
0.37
0.11

2.93

0.02
0.01
5.71

0.04

0.00

1.83
3.17
0.00
100.00

16.79
1.16
0.82
0.82
1.69
2.22
0.78
0.66
33.99

1.42
5.70
0.05
0.10
0.25
0.03
2.84
16.63
0.12
0.07
0.39
0.21

3.44

0.08
0.04
4.34

0.06

0.02

2.28
2.95
0.06
100.00

Nota: Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad y en recuentos fraccionados.

Fuente: Base de datos de la OCDE.
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5. CLASIFICACION DE PATENTES SEGUN DIFERENTES CRITERIOS

5.1. Introduccién

Muchos de los usos de las patentes con fines de investigacién y analisis
de politicas gubernamentales exigen relacionarlas con una unidad signifi-
cativa de andlisis o bien clasificarlas con arreglo a criterios determinados.
Al relacionar o clasificar las patentes de este modo, se puede obtener infor-
macién sobre estas unidades concretas o sobre la relevancia econémica o
social de ciertas variables. El andlisis puede exigir relacionar las patentes
con la entidad que las ha solicitado, con la persona que realiz6 la invencién
subyacente, con un campo determinado de la tecnologia, con un sector de
la industria, con una regién o con un sector institucional determinado.

Esta informacién no se facilita en los datos de patente de una forma
que permita su uso inmediato. Hay que deducirla “limpiando” los datos
(corrigiendo errores y estandarizando su presentacién) y contrastandolos
con otras fuentes, como puedan ser listados de companias, listas de cam-
pos tecnolégicos o tablas de concordancia (entre cddigos tecnolédgicos y
sectores industriales, entre nombres de ciudades y regiones, etc.). Estas
fuentes de datos permitirdn, a su vez, relacionar la informacién contenida
en las patentes con otros datos. Este trabajo exige primero identificar y
después procesar cuidadosamente los datos que facilitan los archivos de
patentes.

En este capitulo se resumen los principales sistemas de clasificaciéon
utilizados para patentes: por campos tecnolégicos, por sectores industriales
0 por sectores institucionales, y describe los enfoques metodolégicos que
habitualmente se ponen en practica para su desarrollo. También se presen-
tan los procedimientos generales para contrastar los datos de patentes con
los de las companias y para su consolidacién por inventores. Estas directri-
ces pueden sentar las bases para afrontar mejoras en esta area.

5.2. Campos tecnolégicos

Puesto que las patentes cubren principalmente invenciones tecnolégicas,
constituyen por su naturaleza una fuente de datos acerca del cambio técnico.
En muchos casos, de hecho son la Unica fuente fiable. Este es especialmente el
caso cuando se investigan campos técnicos nuevos o emergentes, que aun no
estén estabilizados (es decir, que atin no disponen de una definicién operativa),
que todavia no estan cubiertos en las encuestas empresariales, etcétera.
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Grafico 5.1. Tendencias en patentes de células de combustible,*
proporcién de patentes presentadas con arreglo al PCT, 1987-2004
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Nota: Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad, el lugar de residencia de los
inventores y recuentos fraccionados.

* Las patentes de células de combustible se identifican mediante la clase CIP HO1M8/00-8/24, y
hacen referencia a solicitudes de patentes presentadas con arreglo al PCT, en fase internacional,
designando la OEP.

Fuente: Base de datos de patentes de la OCDE.

Por el ambito tan amplio que cubren y el largo plazo del que se dispone
informacién, los datos de patentes son utiles a la hora de examinar el modo
en que se comportan las tecnologias a lo largo del tiempo, de identificar los
grandes avances tecnolédgicos o la fertilizacién mutua entre campos, etc. En
el grafico 5.1 se muestran ejemplos de patentes relacionadas con la tecno-
logfa de células de combustible desde comienzos de los afios 90. Al analizar
el desarrollo tecnolégico, se han utilizado datos de patentes para llevar a
cabo estudios que investigan cuestiones como:

® Nuevos campos técnicos (emergencia y evolucién), por ejemplo, semicon-
ductores basados en polimeros, tecnologias de energia edlica.

® Ciclos de vida tecnoldgica (madurez de la tecnologia), por ejemplo, rastrear
las tasas anuales de crecimiento de las patentes durante largos periodos de
tiempo para saber si se produce una reduccién del ritmo de nuevos avances
(tecnologias maduras, agricultura, vehiculos a motor, etcétera).

® Fertilizacién tecnolégica cruzada (como unas tecnologias influyen en
otras), por ejemplo, la influencia de las tecnologias de plasma sobre la
electrénica (nueva generacion de chips) o las tecnologias medioambien-
tales (ldmparas de plasma).

Los documentos de patentes contienen diversos tipos de informacién
que puede usarse para clasificar éstas en campos especificos: los cédigos de
la clasificacién internacional de patentes y la informacién textual (titulo,
resumen, reivindicaciones y descripcién). En ocasiones se utilizan otros da-
tos, como por ejemplo, el solicitante o las referencias.
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5.2.1. El sistema de Clasificacién Internacional de Patentes

Para facilitar la busqueda del estado de la técnica, las oficinas de pa-
tentes clasifican las patentes segin su objeto técnico. Estos codigos figuran
en la primera pagina del documento de patente y las clasificaciones se han
establecido para agrupar documentos de patentes que reflejen el estado de
la técnica en un campo determinado.

Ala vista de la difusién internacional que ofrece la informacién de pa-
tentes, se ha demostrado que resulta ttil la existencia de un sistema comun
internacional. El sistema de la Clasificacién Internacional de Patentes (CIP)
nacié en el Acuerdo de Estrasburgo de 1971, como un método reconocido
mundialmente para clasificar patentes e invenciones, incluidas las solici-
tudes de patentes publicadas, los modelos de utilidad y los certificados de
utilidad. Actualmente, la CIP se usa en méas de 100 paises como la principal
y en ocasiones Unica forma de clasificar estos documentos. El objetivo del
sistema CIP es agrupar los documentos de patentes segiin su campo técni-
co, independientemente de su idioma y terminologia.

Segun la Guia de la CIP (82 edicién, 2006), una invenciéon se incluye en
un grupo de la clasificacién segiin su funcién o naturaleza intrinseca o
bien por su campo de aplicacién. Por tanto, éste es un sistema de clasi-
ficacién combinado por funciones y aplicaciones en el que prevalece la
aplicacién. Una patente puede contener diversos objetos técnicos y ser
asignada en consecuencia a varias clases CIP; estos cddigos de la Clasi-
ficacién se publican en los documentos de patente.’ El sistema se revisa
periddicamente para mejorarlo y para tomar en cuenta las novedades
técnicas y electréonicas que se hayan producido. Si es necesario, se mo-
difica. Con anterioridad a 2006, las modificaciones no se hacian retros-
pectivas, puesto que ello podia crear dificultades en los estudios que han
usado series anteriores. Desde abril de 2007 se han aplicado mas de 140

Tabla 5.1. Caracteristicas principales de los cédigos CIP (ejemplo)

Subdivision  Numero Simbolo Titulo (etiqueta de cddigo)
(letra de
co6digo)
Seccion 8 G Fisica
Subseccién 20 Instrumentos
Clase 118 G06 Computacion, célculo, conteo
Sublase 616 GO6F Tratamiento de datos digitales eléctricos
Grupo prin- 6.871 GO6F-9/00 Disposiciones para el control por programa,
cipal por ejemplo, unidad de control
Subgrupo 57.324 GO6F-9/06 * Que utilizan un programa almacenado
GO6F-9/46 +« Disposiciones para la multiprogramacion

Fuente: Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (2006), Guia CIP, 8 edicién.
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millones de clasificaciones CIP8, de las cuales aproximadamente el 92%
se han utilizado retrospectivamente a los documentos publicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la citada CIP8. Los subgrupos son
jerarquicos y el nivel del mismo viene indicado por el numero de puntos
que anteceden al titulo. La 8* edicién introduce el nivel principal y los
niveles avanzados (véase la tabla 5.1 para un ejemplo).

La OEP trabaja con la ECLA (Sistema de Clasificacién Europeo), que en
esencia es una version refinada de la CIP (140.000 categorias en lugar de
las 70.000 de la CIP). La USPTO utiliza la Clasificacién de Patentes de Es-
tados Unidos (USPC). La USPC contiene mas de 160.000 subdivisiones y un
principio fundamental de este sistema es que cada clase se crea mediante
el analisis previo de las reivindicaciones divulgadas en las patentes de Es-
tados Unidos y luego se crean varias divisiones y subdivisiones basandose
en dicho analisis. Todos los objetos similares se relinen en grandes agru-
paciones para crear las clases. Estas se subdividen entonces en unidades
mas pequenas susceptibles de busqueda llamadas subclases. En términos
de profundidad de clasificacién, la USPC suele aportar méas informacién so-
bre la invencién que la CIP. La primera USPC de una patente es jerarquica y
constituye su clasificacién primaria, asignada conforme a un conjunto bien
definido de normas de clasificacién.

Ademas de la CIP, la Oficina de Patentes Japonesa (JPO) aplica un
sistema adicional de clasificacién, la FI (file index o indice de archivo) y
el sistema F-term (término formador de archivo). La clasificacién FI es
una ampliacién de la CIP y es similar a la ECLA. Consiste en un subgrupo
CIP seguido de un nimero de tres digitos llamado “simbolo de subdivisién
CIP” o por una letra alfabética llamada el “simbolo de discriminacién de ar-
chivo”. Los simbolos de subdivisién CIP y los de discriminacién de archivos
sélo existen en las clases FI y se estructuran de forma jerarquica. El sistema
F-term funciona desde multiples puntos de vista técnicos, a diferencia del
CIP, que clasifica los documentos fundamentalmente desde un Unico punto
de vista técnico. Cada campo técnico determinado por el rango de FI, lla-
mado el “tema”,? tiene una estructura Unica de F-term que contiene multi-
ples puntos de vista subdivididos en muchos F-term. Normalmente a cada
documento de patente se le asigna de manera conjunta una pluralidad de
F-term. Ambos indices los asignan los examinadores de patentes de la JPO.

Un mismo documento de patente puede contener uno o varios cé-
digos CIP y dependiendo de la Oficina existen diferencias en la forma en
que se ordenan. En la OEP, los cédigos CIP no se ordenan por grado de
importancia, es decir, el primero no es més importante o mas relevante
que los demas. En cambio en la JPO, el primer cédigo CIP es el principal
(el que indica la clase tecnoldgica) o se identifica con el nimero uno
(1). Las clases de patentes las atribuyen los examinadores al iniciar el
procedimiento de concesién de la patente; normalmente se realiza una
preclasificacién de la solicitud (usando tanto el anélisis manual como un
software especializado) para canalizarla hacia la unidad de examen ade-
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cuada. Entonces se atribuye a un examinador, que puede refinar, modifi-
car o complementar la lista de cédigos de la solicitud. Se pueden utilizar
recuentos fraccionados para contar patentes por sus clases CIP (o areas
tecnoldgicas, o grupos de clases CIP).

5.2.2. La identificacion de campos tecnolégicos

La informacién que facilita la CIP constituye una primera referencia para
identificar las patentes como pertenecientes a un ambito técnico determina-
do. No es, sin embargo, suficiente para todos los usos de los datos, porque el
interés analitico o de politicas no son factores que se asignen o se identifiquen
facilmente en las clasificaciones de patentes, por ejemplo, para TIC (tecnolo-
glas de la informacién y la comunicacién), biotecnologia o nanotecnologia.
Este tipo de agregados hay que reconstruirlos sobre la base de la informacién
disponible: el cédigo CIP o los datos textuales de que se disponga.

El primer paso es tener una definicién clara y operativa del campo téc-
nico de interés. Esta descripcién se complementara con palabras clave, que
reflejan el contenido del campo y que usan los ingenieros que trabajan en
ese campo. La definicién y las palabras clave pueden evolucionar con el
tiempo, a medida que evoluciona la tecnologia. Asi, uno puede:

® Buscar las palabras clave en las definiciones de los codigos CIP (o de otra
clasificacién técnica) y considerar como patentes pertenecientes a ese
campo todos los documentos que pertenezcan a cualesquiera de los co-
digos seleccionados.

® Buscar por palabras clave en el texto de las patentes (en el titulo, el resu-
men, etcétera).

® Adoptar una solucién mixta, por ejemplo, buscando por palabras clave
en los cédigos CIP o comprobando manualmente la relevancia de los re-
sultados.

Un experto en tecnologia debe confirmar que el conjunto de documen-
tos identificados con estos métodos cumple efectivamente el criterio pre-
tendido en la muestra deseada de patentes.

Por ejemplo, en la OEP la identificacién de patentes de nanotecnologia
supuso una serie de pasos. En primer lugar, en 2003 se cre6 un grupo de
trabajo de este campo (el NTWG, por sus siglas en inglés). Al principio traba-
jo6 sobre la definicién de nanotecnologia para observar las tendencias de las
patentes en este campo. Después identifico las patentes de nanotecnologia
utilizando palabras clave, con consultas con expertos en la materia de la OEP
y se efectuaron revisiones por expertos externos. Se analizaron solicitudes de
patentes de 15 pafses u organizaciones y se etiquetaron en la clase YOIN.?

La OCDE ha disefiado definiciones de diversos campos técnicos: TIC,
biotecnologia, tecnologias relativas al espacio, tecnologias medioambien-
tales, etc. Estas definiciones se componen de: i) una definicién textual del
campo técnico y ii) un listado de clases CIP vinculadas. La reduccién de un
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campo técnico a un listado de clases CIP tiene la ventaja de la simplicidad
de uso (basta con identificar el cédigo CIP de una patente para atribuirla al
campo correspondiente). Por otro lado, no permite discriminar dentro de los
codigos CIP y con ello se incrementa el riesgo de hacer un mal uso de do-
cumentos relevantes o de incluir documentos irrelevantes. El c6digo YOIN
para nanotecnologia, que atribuyen en parte los examinadores caso por
caso, evita este inconveniente, pero en vista del coste no puede ampliarse
a muchos otros campos. El grafico 5.1 muestra tendencias en las patentes
relativas a la tecnologia de las células de combustible y el grafico 5.2 indica
la proporcién de los paises en este campo tecnolégico. Como hemos indica-
do, las patentes aportan una informacién que permite rastrear areas muy
especificas de la tecnologia a un nivel muy refinado. El Grafico 5.3 muestra
la proporcién de tecnologias relacionadas (identificadas segun el primer c6-
digo CIP listado) con las patentes de células de combustible.

Grafico 5.2. Cuotas nacionales en el Grafico 5.3. Proporcidn de técnicas
total de patentes de células relacionadas® en patentes de
de combustible,* 2000-2004 células de combustible,** 2000-2004
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Nota: Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad, el lugar de residencia de los
inventores y recuentos fraccionados.

* Las patentes de células de combustible se identifican mediante las clases CIP HOIM8/00-8/24, y
hacen referencia a solicitudes de patentes presentadas con arreglo al PCT, en fase internacional,
designando la OEP.

* Se han identificado distintas técnicas segin el cédigo principal CIP de la patente de células
de combustible: Separacién (BO1D), procesos quimicos o fisicos (B01J), equipos eléctricos o pro-
pulsién de vehiculos de propulsién eléctrica (B60L), hidrégeno (CO1B3), cal, magnesia, escorias,
cementos (C04B), procesos generales de composicién (C08J), procesos electroliticos o electroforé-
ticos (C25B), cables, conductores y aisladores (HO1B1), pilas y células de combustible sin clasificar
(HO1IM2,4,6,10,12), células de combustible (HOIM8).

Fuente: Base de datos de patentes de la OCDE.
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El OST-INPI/FhG-ISI (Observatoire des Sciences et Technologies, Insti-
tut National de la Propriété Intellectuelle) y el Instituto Fraunhofer para la
Investigacién e Innovacién de Sistemas (Fraunhofer Institute for Systems
and Innovation Research) han propuesto una particién de campos técnicos.
Consiste en un listado de 30 categorias técnicas, que son agrupaciones de
subclases CIP y que cubre toda la clasificacién de la misma. Comparandolo
con la propia Clasificacién, esta agrupaciéon se acerca mas a los intereses de
un andlisis orientado hacia las politicas.

5.2.3. La especializacion sectorial de los paises

La identificacién de campos de la tecnologia y de la industria en los
datos de patentes hace posible analizar la posicién tecnoldgica de un pais
en relacién con otros o con la media global. Mas especificamente, la estruc-
tura sectorial de la actividad de los paises en materia de patentes puede
investigarse utilizando indicadores de especializacién de patentes (Soete
and Wyatt, 1983). El indicador de uso més frecuente se llama “indice de
especializacién” o la “ventaja tecnologica revelada” (“revealed technological
advantage, o indice RTA) y se define como la proporcién de un pafs (i) en
las patentes de un campo determinado de la tecnologia (d) dividido por la
participacion del pais en el total de las patentes en el mundo:*

Py, /g,Pd,i

D Pai ! X P
@ i

El indice es igual a cero cuando el pais no tiene patentes en un sec-
tor determinado, es igual a 1 cuando la proporcién que el pais tiene en el
sector es igual a su proporcién en la totalidad de los campos (ausencia de
especializacién) y crece con rapidez (dependiendo del limite superior de la
distribucién mundial que se use) cuando se encuentra una auténtica es-
pecializacién. El logaritmo del indice se puede usar para obtener un nuevo
indicador con una distribucién que vaya de -1 a +1. Las cifras basadas en
indicadores RTA deben interpretarse con cuidado, en especial cuando se
trata de comparaciones internacionales. Un pais con una producciéon total
de patentes muy grande tendera a tener todos sus RTA en alrededor de 1,
mientras que un pais con escasa produccién de patentes tendra un valor
muy alto para los campos en los que su produccién sea ligeramente supe-
rior a la media del pais.

RTA =

Se pueden calcular indices de especializacién para distintos periodos,
a efectos de mostrar como los patrones de especializaciéon de los paises
han evolucionado con el tiempo. Sin embargo, debe recordarse que dichos
indicadores son relativos a la distribucién sectorial de las patentes en el
mundo; si un pais mantiene la distribucién de sus patentes al mismo nivel,
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Grafico 5.4. Indice de especializacién en patentes de biotecnologia
presentadas ante la OEP*, 2000-2002

* 1995-1997
+
*
¢
25F_ ¢
200 [{ N & .
o 0 = — * ¢ Media del total mundial
15 | nER . .
1,0
’ ‘ ’
o
00 l_l I’I *
PP PP D QL P RSP P PP D LNLD DS DD @ PP S LGP PL DL
o LI E LN L P RS XIS PP ES FFLF B SFE LSNP L §
¢ N @ N $ N
A & N &
Nota: Los recuentos de patentes se basan en el pais de residencia del inventor, en la fecha de
prioridad y en recuentos fraccionados.
*El grafico sélo cubre los paises o economias con mas de 150 solicitudes ante la OEP en el periodo
2000-2002.
Fuente: Base de datos de patentes de la OCDE.
mientras otros incrementan su actividad en un campo emergente, su indice
de especializacién en ese campo decaera. El Grafico 5.4 muestra el indice de
especializacién en patentes de biotecnologia para los paises con més de 150
solicitudes ante la OEP en el periodo 1995-2002
. . 7
5.3. Clasificacion por sectores

Las patentes se pueden usar como indicadores de la produccién de I1+D
o aportaciones a la innovacién a nivel de sectores industriales. Sin embargo,
éstas no se pueden atribuir directamente a sectores en particular, porque
los documentos de patentes no incluyen explicitamente la informacién que
haria posible identificar el sector econémico al que se asocia la tecnologia
que implica ésta. La asociacién de las patentes a sectores industriales per-
mite contrastar los datos de las mismas con otros datos del sector, tales
como los de la base de datos STAN de la OCDE y analizar asi importantes
cuestiones de politica econémica, por ejemplo:

® La capacidad inventiva de las empresas: estimando las funciones de
produccién de conocimientos a nivel de sectores empresariales con los
insumos (en especial en I+D) en la parte derecha y las salidas (indicado-
res basados en patentes) en la parte izquierda (por ejemplo, Pavitt, 1984,
Ulku, 2007).

® La especializacién sectorial de los paises en relacién con la especializa-
cién comercial y productiva (por ejemplo, Dosi y otros, 1990, Malerba y
Montobbio, 2003).
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® Transferencias de tecnologias entre sectores (por ejemplo, usando citas
de patentes asociadas con las empresas fuente y las receptoras).

La atribuciéon de patentes a las empresas puede hacerse de las siguien-
tes maneras:

® Atribucién directa, mediante un examen ad hoc de la patente.
® Atribucién a la patente del cédigo sectorial de su solicitante (sociedad).

® Establecimiento a priori (por expertos) de una correspondencia entre las
clases CIP y los sectores e integrandola en una tabla de concordancias.

En ciertos casos se ha utilizado una combinacién de métodos para
maximizar la cantidad de informacién que se integra en el proceso.

Durante las dos ultimas décadas se han desarrollado diversos métodos.
Como explican Schmoch y otros (2003), para ser fiable, una concordancia
debe cumplir con las siguientes condiciones: i) comparabilidad internacio-
nal: debe ser adaptable a otras clasificaciones industriales, ii) nivel adecua-
do de desagregacion: deberd permitir un desglose inverso de las industrias
a los campos tecnoldgicos; iii) una base empirica sélida: debe ser conforme
con las tendencias de la actividad tecnolédgica y productiva de los paises y
iv) debe ser facilmente aplicable a problemas especificos.

Se pueden usar dos criterios distintos para designar la afiliacién de pa-
tentes a sectores industriales: i) las patentes se pueden asignar al sector
industrial de origen (al principal sector econémico de la sociedad inventora
o solicitante), o ii) se pueden asignar al sector de uso (a la principal industria
a la que pertenece el producto que incorpora la invencién).

Casi todas las tablas de concordancia disponibles han adoptado el primer
enfoque. Sin embargo, estas clasificaciones encuentran numerosas dificulta-
des, puesto que no todas las invenciones pueden asignarse a un sector o, como
en la mayoria de los casos, pueden ser pertinentes a diferentes industrias al
mismo tiempo. La clasificacién segin la principal actividad econémica de las
compaiiias también presenta problemas: las grandes empresas, en particular,
registran patentes en una gran variedad de campos, que no necesariamente se
corresponden con su principal actividad econémica. Si bien cabe esperar que
las empresas pequenas estén mas especializadas, su campo de actividad pue-
de no ser accesible desde ninguna base de datos. A medida que las clasifica-
ciones de patentes e industrias cambian con el tiempo, es necesario actualizar
con regularidad las tablas de concordancia.

Un primer intento de construir una tabla de concordancia entre paten-
tes y sectores industriales fue la “Concordancia de Yale”, desarrollada por
Evenson, Putnam y Kortum (1991) sobre la base de la clasificacién de indus-
trias establecida por la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (Cana-
dian Intellectual Property Office, CIPO). Entre 1972 y 1995, examinadores de
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la CIPO asignaron cédigos CIP junto con un codigo de industria de fabrica-
cién (Industry of Manufacture, IOM) y un codigo de sector de uso (Sector of
Use, SOU) a todas y cada una de las mas de 300.000 patentes concedidas.

Un nuevo intento fue la “Concordancia OTAF”, la concordancia de la
USPTO entre el Sistema de Clasificacién Estadounidense de Patentes (USPC)
y el sistema de Clasificacién Industrial Estandar (Standard Industrial Classi-
fication, SIC), creado en 1974. Se apoya en una revisién manual y un mapeo
de las categorias de clasificacién de la USPC que se asocian con un conjunto
limitado de campos de productos basados en la industria, sobre la base del
SIC de 1972. Existen clasificaciones SIC de alto nivel que generalmente es-
tan en el nivel de dos a tres digitos (41 sectores industriales). La concordan-
cia esta basada en el sector de la fabricaciéon y se actualiza con regularidad,
generalmente cada ano, para adecuarse a los cambios y revisiones que se
hacen anualmente a la USPC. Se estan haciendo esfuerzos para adaptar
esta concordancia al recientemente adoptado sistema Norteamericano de
Clasificacién Industrial (North American Industrial Classification System,
NAICS). Otro trabajo en este campo es la concordancia propuesta por John-
son (2002), basada en datos de la Oficina de Patentes Canadiense. Incluye la
vinculacién de tecnologias, basada en probabilidades de encaje con alrede-
dor de 115 sectores de fabricacién y de uso.

Una tabla de concordancia més reciente es la disenada por Schmoch y
otros (2003), del Instituto Fraunhofer para la Investigacién e Innovacién de
Sistemas (Frauhofer Institute for Systems and Innovation Research ), el Ob-
servatorio de las Ciencias y las Técnicas, de Francia (Observatoire des Scien-
ces et des Techniques, OST) y la unidad de Investigacién en Ciencia y Politica
de la Universidad de Sussex (Science and Policy Research Unit, SPRU). Los
autores se apoyan en la actividad econémica de empresas para relacionar las
tecnologias con las industrias.® Su metodologia implica cuatro pasos.

Primero, se selecciona un conjunto de sectores industriales, definido
por codigos NACE e ISIC (nivel de dos digitos) como base. En segundo lugar,
expertos técnicos asocian 625 subclases CIP a las categorias tecnoldgicas
(44 campos) y a las industriales seglin las caracteristicas de fabricacién de
los productos. En tercer lugar, los enfoques técnico e industrial se com-
paran investigando las actividades de patentes por campos basados en la
tecnologia, de 3.400 grandes empresas patentadoras clasificadas por sec-
tores industriales (44). Este cémputo lleva a la elaboracién de una matriz
de transferencias o concordancias entre las clasificaciones tecnolédgicas e
industriales. En cuarto lugar, se comprueba la adecuacién y el poder em-
pirico de la concordancia comparando las estructuras de pais resultantes
(por ejemplo, las similitudes en la distribucién de una tecnologia dada tanto
entre industrias como dentro de ellas por paises y a lo largo del tiempo).
Esta tabla se realizé con el patrocinio de Eurostat. La utiliza la OCDE para
la base de datos ANPAT, el segmento de patentes de la base de datos STAN
(que incluye ademas datos de valor afiadido, empleo, I+D, etc., a escala de
sectores para 20 industrias, comenzando en 1971).
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Grafico 5.5. Patentes por sectores e I+D de las empresas,*
solicitudes PCT 2002-2004
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Nota: Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad y en recuentos fraccionarios.

* Solicitudes de patentes presentadas con arreglo al Tratado de Cooperacién en Materia de Paten-
tes, en fase internacional, designando la Oficina Europea de Patentes y gasto medio de las em-
presas en [+D en el periodo 1999-2000 en millones de délares (2000), usando paridades de poder

adquisitivo y actividad de patentes por sectores en 2002-2004 en los paises de la OCDE.

Fuente: Base de Datos de la OCDE.

Basandose en esta concordancia, el grafico 5.5 expone la relacién
entre la actividad de patentes y el gasto en [+D (medias de la OCDE) para
las industrias manufactureras. Las empresas intensivas en I+D, como
las farmacéuticas, informaticas, de instrumentos 6pticos y de precision,

estdn entre las que més patentan. Por el contrario, la actividad tecn

olo6-

gica mas débil, en términos tanto de I+D como de patentes, se encuentra
frecuentemente en las empresas textiles y relacionadas con la piel, la

madera y el papel.

5.4. Clasificacion regional

Describir y entender los patrones regionales de innovacion es importante
para los diseniadores de las politicas tanto regionales como nacionales, aporta

a los disefiadores de politicas regionales puntos de referencia, mientras

que

para los disefiadores de politicas nacionales ofrece una importante dimensién
de las politicas nacionales de innovacién. Atribuir las patentes a las regiones

hace posible ocuparse de importantes cuestiones de politica, como son:
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® Fl rendimiento tecnolégico comparado y el perfil de las regiones.

® La importancia de la proximidad geografica para la innovacién (Jaffe y
otros, 1993, Audretsch y Feldman, 1996).

® La distribucién espacial (o la concentracién) de la actividad innovadora y
productiva por regiones (por ejemplo, Paci y Usai, 2000).

® La interaccién y cooperacién tecnoldgica intrarregional e interregional
(por ejemplo, Breschi y Lissoni, 2001).

La informacién que se facilita en la primera pagina de una patente in-
cluye la direccién de los inventores y de los solicitantes. Esta informacién,
que incluye la ciudad, la regién y el cédigo postal (ZIP), hace posible vin-
cular las patentes a una regién en particular (o al inventor o al solicitante)
mediante el uso de tablas de referencia (de cdédigos postales, de nombres de
ciudades, etc.). La regionalizacién de la informacién de patentes depende
de los detalles (y de la calidad de la informacién) que se dé en la direccién.
Esta no siempre es consistente entre las oficinas de patentes y en algunos
paises tampoco es muy detallada. Como la informacién es con frecuencia
parcial y en ocasiones falta, hay que aplicar sofisticados algoritmos para
identificar la informacién relevante y contrastarla con la que ofrecen bases
de datos especializadas. Por ejemplo, las patentes de la USPTO normalmen-
te no incluyen el cédigo postal (ZIP) del inventor, sino sélo el nombre de la
ciudad y (no siempre) el coédigo de la provincia.® Para regionalizar dichas
patentes hay que usar el nombre de la ciudad, reconociendo la necesidad
de lidiar con dificultades como el hecho de que varias ciudades tienen el
mismo nombre.

Las regiones se definen de forma estandar. La OCDE utiliza la clasifica-
cién TL (de “niveles territoriales”, “territorial levels”), que tiene distintos nive-
les de agregacién (la TL2 se compone de alrededor de 300 macrorregiones,
la TL3 se compone de 2.300 regiones, por ejemplo, las areas de la Oficina
Estadounidense de Anélisis Econémico (Bureau of Economic Analysis, BEA),
las prefecturas japonesas, los départements franceses). En los paises de la
Unién Europea, las regiones se definen en la NUTS (Nomenclatura de las
Unidades Territoriales Estadisticas, Nomenclature des Unités Territoriales
Statistiques), una clasificacién oficial de la Comisién Europea. La OCDE ha
recopilado bases de datos de patentes (PCT; OEP) a nivel TL3 (véase Maraut
y otros, 2008).” El grafico 5.6 ofrece un ejemplo de las principales regiones en
términos de patentes de tecnologias TIC.
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Grafico 5.6. Patentes TIC por regiones en Europa, Estados Unidos y Japon*

Numero de solicitudes PCT (a) y solicitudes PCT por millén
de trabajadores (b) en 2004
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Nota: Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad, la regién de residencia del in-
ventor y recuentos fraccionados. Sélo se incluyen paises con més de 100 solicitudes PCT en 2004.
Se incluyen los paises en los que el 60% o mas de las direcciones de los inventores estan asigna-
dos a regiones. Sélo se incluyen regiones con mas de 100 solicitudes PCT en 2004. Las patentes
TIC se identifican mediante la Clasificacién Internacional de Patentes (CIP).

Fuente: Base de datos de patentes de la OCDE.

Cuando se usan datos regionalizados de patentes, deben tenerse en
cuenta dos cuestiones en particular. En primer lugar, en cuanto a los in-
ventores, es importante no usar un nivel demasiado detallado en ciertas
grandes zonas urbanas. El inventor puede vivir en un cédigo postal distinto
del laboratorio (que estarad entonces en una zona vecina). Los coinventores
de una misma invencién pueden vivir en zonas distintas de la misma (gran)
ciudad, pero trabajar en el mismo lugar. Asi, para las grandes areas urbanas
con varias subareas detalladas puede ser preferible trabajar a una escala
mas agregada (por ejemplo, a TL2 en lugar de TL3). En Europa, las areas de
Paris y Londres pueden ser ejemplos de ello. En segundo lugar, una solicitud
de patente puede haberla presentado la filial de una empresa o haber sido
copresentada por la empresa y una de sus filiales. La direccién de la filial
serd la que aparezca en estos casos y puede no reflejar la ubicacién de la
entidad que de hecho controla la patente. La consolidacién de la titularidad
de sociedades por grupos empresariales resolvera ese problema.
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5.5. Sectores institucionales

El sector institucional del titular de una patente esta determinado por
su estatus juridico: puede tratarse de una persona fisica, de una sociedad
(un sector empresarial, una entidad gubernamental, una universidad o un
hospital). La identificacién de la actividad de patentes por parte de univer-
sidades e instituciones publicas (centros publicos de investigacién) permite
examinar cuestiones tales como:

® El impacto de determinadas politicas en la actividad de patentes de la
universidad (por ejemplo, la Ley Bayh-Dole en Estados Unidos y politicas
similares en otros paises, véase Mowery y otros,2001).

® Los patrones de cooperacion investigadora entre universidades y centros
publicos de investigacién y compatias privadas (por ejemplo, Veugelers
y Cassiman, 2005).

Los datos de patentes pueden contrastarse con otros datos, tales como
I+D, si la lista de sectores institucionales de las dos fuentes de datos es
compatible.

Los métodos para asignar categorias institucionales a las patentes se
apoyan en algoritmos disenados para identificar informacién relevante a
partir del campo del nombre de las patentes que pueden aportar pistas
sobre el “sector” (véase el Cuadro 5.1). Dichas pistas pueden ser partes de
nombres, palabras especificas (por ejemplo, gobierno) o términos que desig-
nen formas juridicas especificas (por ejemplo, Inc., Ltd.). Si pueden identifi-
carse de forma sistematica, se integran en una guia que permita la asigna-
cién automatica de codigos sectoriales.

Van Looy y otros (2006) han desarrollado recientemente para Eurostat
una metodologia basada en este enfoque (véase la tabla 5.2). En linea con
el Manual Frascati de la OCDE (2002),® este algoritmo permite la asignacién
de patentes a: i) personas fisicas, ii) empresas privadas, iii) gobierno, iv) uni-
versidades, v) hospitales o vi) organizaciones privadas sin d&nimo de lucro.’
Su procedimiento analitico combina la 16gica basada en normas con la ba-
sada en casos practicos. La primera trabaja sobre la hipétesis de que la
informacién que incorporan los nombres del titular de la patente puede
ofrecer palabras clave sobre su pertenencia a instituciones, que puede en-
tonces traducirse en un conjunto de normas para la asignacién de cédigos
sectoriales. En la practica, sin embargo, como averiguaron los autores, un
enfoque basado en normas no es suficientemente completo y preciso. La
falta de pistas, asi como la presencia simultédnea de varias pistas que sugie-
ren distintos sectores, son caracteristicas habituales. Para solucionar esta
situacioén, se introduce una segunda capa, basada en el estudio de casos. Se
introduce la condicionalidad para reducir al minimo el nimero de asigna-
clones a multiples sectores.
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La correspondencia entre las caracteristicas del nombre y las distintas
categorias no esta en ocasiones perfectamente definida para determina-
dos tipos de organizaciones Por ejemplo, los hospitales pueden clasificar-
se tanto como empresas” “organizaciones privadas sin animo de lucro” o
“educacion superior”, en funcién de la forma de gobierno interno con la que
funcionen. El sector en el que corresponde clasificar a una organizacién no
siempre queda claro, fijandose sélo en la informacién que aporta el campo
del nombre que figura en el sistema de patentes. Para ocuparse de estos
temas, los autores introducen distintos tipos de reglas; junto a algunas ge-
néricas, que relacionan diversos titulares de patentes a un sector determi-
nado, y se afiadieron otras reglas orientadas a organizaciones especificas.
Este enfoque es el que utilizan Eurostat y la OCDE.

Tabla 5.2. Ejemplos de palabras clave/pistas utilizadas para identificar
los sectores del titular de la patente

Sector Palabras clave

(1) Persona fisica “DIPL.-ING.””; ““PROF.”’; ““DR.*”; “DECEDE*"”"DECEASED™”;
“DIPL. ING.*”; “*P.HD*’; “DIPL.-GEOGR.*”; ““ING.*”;
oxEPOUSE™

(2) Empresa privada  “*SA*”; “*S.R.L.*”; “*“HANDESLBOLAGET*”; “*ING.*” ; “*INC** ;
*LTD*”; “*S.A.R. L " “*BVBA*”; “*S.P.R.L. *"; “*NAAMLOZE VEN-
NOTSCHAP*” “*AKTIEBOLAG*”

(3) Universidad “*UNIVERSI*”; “*UNIV.*”; ““COLLEGE; “*SCHOOL; “*RE-
GENTS*”; “*ECOLE™”; ““FACULTE*”; “*SCHULE*”; “*UNIVERIS-
TY; ““UNIVERSITY*”;

(4) Hospital “*HOSPITAL""; ““MEDICAL CENTER*"; ““MEDICAL CENTRE™";
“ZIEKENHUIS*”; ““CLINIQUE""; ““NOSOCOMOIO*”; “* CLINI-
CA*; ““POLICLINICA*"; HOPITAL*; ““HOPITAUX*"

(5) Organizacion “GOUVERNEMENT*”, ““MINISTRO*”; “*INSTIT*”; *INSTYTUT*”
privada o publica sin  ; ““FONDATION*”; “*CHURCH*” ; “*TRUST*” “*KENKYUSHO* :;
animo de lucro “STIFTUNG*”

Fuente: Van Looy y otros. (2006).

Debe tenerse en cuenta que el tomar a las universidades como solici-
tantes de las patentes originadas en ella conlleva una cobertura incomple-
ta. Las invenciones de los investigadores universitarios no necesariamente
las patenta la universidad: puede patentarlas el propio investigador o una
empresa que financie al investigador. La busqueda de este tipo de invencio-
nes exige identificar a los inventores de la universidad (nombres y direccio-
nes de los inventores). Contrastando los inventores con los nombres de au-
tores (sobre la base de listados de investigadores) se puede comprobar que
en muchos paises alrededor del 50% o méas de las patentes originadas en
una universidad no pueden identificarse mediante el uso de los solicitantes
(Noyens y otros, 2003). Otras estrategias consisten en identificar universida-
des o instituciones relacionadas en las direcciones de los inventores; para
algunos paises, ello ha supuesto un incremento de las patentes procedentes
de casas de estudio en alrededor de un 10%.
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5.6. Patentes de empresas

La atribucién de la patente a las entidades especificas que son sus ti-
tulares constituye un paso clave en muchos de los trabajos estadisticos y
analiticos basados en patentes. Permite reconstruir la cartera de patentes
de las sociedades, lo cual puede usarse para:

® Recopilar clasificaciones de patentes por sectores, campos técnicos e iden-
tificar la actividad de patentamiento de empresas en regiones, etcétera.

® Analizar la estrategia de las empresas en materia de patentes (estrategias
en el tiempo y orientacién técnica de las solicitudes de patentes y su re-
lacién con la competencia).

Al contrastar la informacién sobre patentes con otras informaciones
disponibles a nivel de la empresa, como puedan ser datos de I+D, innova-
cién, cotizacién de las acciones, etc., se hace posible poner la tecnologia o
la estrategia de la empresa en materia de patentes en relacién con otras
caracteristicas: ;qué impacto tienen las patentes en el valor de mercado de
la empresa?, jes eficiente su inversion en I+D (en términos de nimero de
patentes)?

El nombre y direccién del titular de la patente se publica en los documen-
tos de la patente: sin embargo, la atribucién de ésta a una entidad en particular
no resulta tan facil. Puede haber errores de ortografia; es un hecho que mu-
chas sociedades son conocidas bajo diversos nombres (por ejemplo, acrénimos:
IBM, International Business Machines); puede haber cualificaciones afiadidas
al nombre (por ejemplo, Siemens, Siemens AG); 1as patentes pueden obtenerlas
las filiales, algunas de las cuales son facilmente identificables (por ejemplo,
Sony US es una filial de Sony), pero otras son maés dificiles (Citroen es parte del
grupo PSA). No es raro que un gran grupo disponga de una filial encargada de
gestionar su propiedad intelectual, y 1a filial registra a su nombre muchas de
las patentes del grupo (por ejemplo, Philips).

Los cambios de forma juridica o de denominacién social, afiliaciones,
fusiones y adquisiciones hacen del uso de los nombres de los titulares de
las patentes que figuran en los datos de éstas una forma imperfecta de
analizar la actividad de patentes de las empresas y las cuestiones relativas
a sus estrategias en materia de patentes e innovacién. Por ejemplo, cuando
se pretende armonizar una persona juridica, puede considerarse que todas
las patentes de Hewlett Packard, Digital Equipment Corporation y Compaq
pertenecen a una misma persona juridica; de la misma manera, “Andersen
Consulting” se armonizaria con “Accenture” (cambio de nombre).

Las oficinas de patentes realizan ellas mismas labores de limpieza y
armonizacién. Por ejemplo, USPTO utiliza el nombre del primer solicitante
para cualquier patente. La OEP atribuye un cédigo estandarizado a los so-
licitantes de patentes, al igual que lo hace la JPO para los solicitantes que
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presentan sus solicitudes por via electrénica. No obstante, esto no es sufi-
ciente para atender a las necesidades de los profesionales de la estadistica.
La limpieza y armonizacién de nombres puede atravesar distintas fases (sin
que sea necesario pasar por todas ellas, ni se excluyan unas a otras):

® Limpieza basica (estandarizando abreviaturas tales como “Ltd”, “GmbH”,
etc.) y primera estandarizacién de nombres.

® Contrastar los nombres estandarizados de los solicitantes con una base
de datos de sociedades de referencia (como por ejemplo, Amadeus en
Europa, Compustat en Estados Unidos).

® Reconstruccién de la estructura del grupo mediante el uso de la infor-
macién sobre la estructura accionarial (incluidas las filiales), tal como
aparece en bases de datos especializadas (como por ejemplo, la base de
datos “Who Owns Whom?").

La primera fase consiste en identificar variaciones ortograficas, para
limpiar los nombres de los solicitantes y obtener un nombre estandariza-
do para agrupar las sociedades. Esto se consigue con la ayuda de técnicas
estadisticas de apareamiento por aproximacion. Se utilizan dos enfoques
para agrupar nombres parecidos y estandarizar. El método basado en reglas
implica la definicién de normas para comparar el parecido entre los nom-
bres.’ El segundo método se apoya en el uso de diccionarios, grandes colec-
ciones de nombres que sirven como ejemplos para una clase determinada
de entidades. Algunos ejemplos serfan: el archivo estdndar de nombres de
solicitantes de USPTO y OEP, los cédigos de titulares de patentes Derwent.
También puede uno construir sus propios diccionarios con un procedimien-
to de armonizacién (por ejemplo, Magerman y otros, 2006).

La segunda fase consiste en vincular los nombres estandarizados con los
recogidos en una base de datos de sociedades (como por ejemplo, Amadeus,
Compustat, etc.) directamente o en combinacién con otros métodos, para en-
contrar todas las correspondencias posibles. Por ejemplo, se puede usar otra
informacién que se tenga disponible acerca de la empresa (ademés de su nom-
bre), como por ejemplo, direcciones y busquedas basadas en nombres relacio-
nados de titulares de patentes en las prioridades de las patentes o solicitudes
PCT. Las correspondencias obtenidas hay que validarlas, y las corresponden-
cias dudosas s6lo pueden resolverse a mano. Por ultimo, se pueden consoli-
dar juridicamente las sociedades identificadas mediante informacién sobre su
estructura accionarial. Estas dos fases, la de correlacién y la de consolidacién
juridica, pueden también llevarse a cabo simultdneamente si los datos que se
usan sobre la sociedad ya incluyen informacién sobre las relaciones juridicas
entre las sociedades. No obstante, es raro que con el tiempo se codifiquen los
datos sobre estructura accionarial. Como resultado, la mayor parte de la in-
formacién disponible sélo registra la estructura juridica méas reciente de las
sociedades. Por consiguiente, es necesario disponer de informacién adicional
para rastrear los cambios (tales como fusiones o adquisiciones) a lo largo del
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tiempo y separar adecuadamente la actividad de patentes por sociedades en
distintos periodos de tiempo.

Entre los principales trabajos desarrollados en este campo estan la
base de datos NBER de patentes de la USPTO, armonizadas con la Compus-
tat (www.nber.org/patents), los algoritmos KUL para Eurostat (Magerman y
otros, 2006), y el trabajo de Thoma y Torrisi (2007) y de Thoma y otros (de
inminente publicacién).

5.7. Patentes solicitadas por inventores

Una identificacién adecuada de los inventores en los documentos de
solicitud de patentes hace posible reconstruir el historial inventivo de las
personas en cuestién y contrastar éste con los datos complementarios so-
bre dichas personas disponibles en otras bases de datos. Se pueden inves-
tigar una gran variedad de asuntos interesantes y muy relevantes desde
el punto de vista de las politicas con la ayuda de datos sobre los nombres
armonizados de los inventores. Por ejemplo:

® La productividad de los inventores —a lo largo del tiempo, por campos de
investigacién, por paises, etc. (Hoisl, 2007).

® La movilidad de los inventores —entre ciudades, regiones, paises, sectores
(por ejemplo, cambios del sector publico al privado y viceversa) y el efecto
de propagacién de dicha rotacién (Kim y otros, 2005; Crespi y otros, 2005).

® Las estrategias de desarrollo de contactos de los inventores (quién inven-
ta con quién) y su impacto sobre la productividad (Singh, 2003; Breschi y
Lissoni, 2003)

® Cuestiones de género: cuota y perfil de cada género entre los inventores
(Naldi y otros, 2004).

Los avances en esta area se han visto obstaculizados por las dificul-
tades que supone registrar los nombres en los datos de las patentes, y la
dificultad de reconocer “quién es quién” entre la poblacién de inventores
contenida en los datos de patentes. Tres problemas fundamentales han he-
cho que la informacién sobre inventores sea relativamente ineficaz para
la investigacién. En primer lugar, el nombre de un mismo inventor puede
escribirse de formas ligeramente distintas en algunas de sus patentes (pue-
de incluir o no su segundo nombre o su inicial, con o sin modificadores del
apellido, etc.). En segundo lugar, aun cuando aparezcan dos nombres exac-
tamente iguales, no es seguro que ambos correspondan a la misma persona
(el problema del “John Smith”). En otras palabras, pueden aparecer en dife-
rentes patentes inventores distintos que compartan un mismo nombre. En
tercer lugar, la transcripciéon al alfabeto latino de nombres no occidentales
es imperfecta y puede generar ambigiedades (“Li” o “Lee”).
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Los investigadores han intentado armonizar los nombres mediante
algoritmos informaticos de apareamiento que hasta el momento se han
aplicado a subconjuntos especificos de datos de patentes. Por ejemplo, la
metodologia desarrollada por Trajtenberg, Shiff y Melamed (2006), que se
ha venido usando para los datos de patentes de la USPTO, puede resumirse
de la siguiente manera:

® Fase 1: agrupamiento de los nombres parecidos. Para dar respuesta al
problema de que el nombre de un mismo inventor se deletree de forma li-
geramente distinta de una patente a otra, se usa un método de doble via.
Primero se “limpian” y estandarizan los nombres todo lo posible; después
se completan las listas de nombres armonizados con ayuda del “sistema
Soundex”, que codifica aquellos que se pronuncian parecido.*!

® Fase 2: comparacién y emparejamiento. Para abordar el problema de
identificar a una persona en particular entre los “sospechosos” con un
mismo nombre, se comparan éstos y se les imponen criterios de empa-
rejamiento. Pueden hacerse comparaciones por parejas entre dos “sos-
pechosos” usando una serie de variables, tales como el segundo nombre,
la ubicacién geografica (por ejemplo, cédigos postales, ciudades, etc.), el
campo tecnoldgico (es decir, la clase de patentes), el titular, la identidad
de los coinventores, etc. Si un dato coincide entre dos registros sospecho-
sos (por ejemplo, si dos muestran la misma direccién, o son de la mis-
ma clase de patentes, o tienen los mismos colaboradores, etc.) se asigna
una puntuacién a la pareja. Si la suma de estas puntuaciones supera un
umbral determinado, se “emparejan” ambos registros y se entiende que
corresponden a un mismo inventor."

Notas

1. La CIP esta estructurada en secciones, clases, subclases, grupos principales y
subgrupos. La CIP divide la tecnologia patentable en ocho areas clave (A: Nece-
sidades corrientes de la vida; B: Técnicas industriales diversas; Transportes; C:
Quimica, Metalurgia; D: Textiles, Papel; E: Construcciones fijas; F: Mecanica, Ilu-
minacién, Calefaccién, Armamento, Voladura, G: Fisica; H: Electricidad). Estas
areas tecnoldgicas se dividen y subdividen a su vez a un cierto nivel de detalle,
que permite clasificar muy meticulosamente el objeto descrito en una patente.

2. No existen F-term para todos los documentos japoneses; la cobertura depende
del campo tecnolégico.

3. El cédigo Y es una “etiqueta paralela”. Significa que una solicitud podria estar
casi en cualquier area de clasificacién técnica CIP, pero si el tamafio es tan pe-
quetio que llega a ser nano, recibe un cédigo Y. La definicién que dé la nano-
tecnologia da la OEP es la siguiente: “El término nanotecnologia abarca espe-
cificamente entidades con un tamafo geométrico controlado de al menos un
componente funcional en la escala inferior a los 100 nanémetros, en una o méas
dimensiones susceptibles de determinar un efecto fisico, quimico o mecanico
intrinseco a dicho tamano. Esta definicién incluye los equipos y métodos de
analisis, manipulacién, procesamiento, fabricacién o medida, controlados con
una precisién debajo de los 100nm.”
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4. Elindice RTA puede aplicarse no sélo en relacién con la distribucién sectorial a
escala global, sino también a otros grupos de comparacién (por ejemplo, distri-
bucién nacional o regional).

5. Otras decisiones para la generacién de la matriz de concordancias son: sélo
se incluyen las patentes grandes, sélo se toman en cuenta las empresas fabri-
cantes, sélo se toma en consideracion el grupo de productos “principal” de una
empresa (aun cuando algunas grandes compaiiias son multiproducto) y sélo se
toma en consideracién el primer cédigo de la clasificacién CIP.

6. Las direcciones que figuran en las patentes de la OEP son méas completas que
las de la USPTO y el PCT (WO): en la mayoria de los casos, en las patentes de la
OEP estan disponibles tanto el nombre de la ciudad como sus cédigos postales
en el campo de direccién. En las patentes de la USPTO, con frecuencia falta el
cbédigo postal y el proceso de regionalizacién se basa fundamentalmente en los
nombres de las ciudades.

7. Las fuentes de datos de la Base de Datos de Patentes Regional (OCDE) son la
base de datos Mundial sobre Estadisticas sobre Patentes de la OEP (PATSTAT):
extraccién de patentes obtenidas en la OEP, las presentaciones ante la USPTO y
con arreglo al PCT (Publicaciones OMPI) y los registros de inventores y solicitan-
tes de patentes de la OEP (datos extraidos de los servicios web Epoline).

8. Debe tenerse en cuenta que los solicitantes individuales (personas fisicas) no
aparecen como una categoria distinta en la clasificacién Frascati; ademas, la
categoria “Extranjero” tiene escasa relevancia cuando se clasifican nombres de
titulares de patentes. En el Manual Frascati (2002) de la OCDE se distinguen cin-
co sectores: i) empresas, ii) administracién, iii) instituciones privadas sin 4nimo
de lucro, iv) enseflanza superior y v) extranjero. Los hogares se consideran parte
del sector privado sin animo de lucro.

9. La USPTO utiliza una clasificacién con siete categorias: No cedidas (aquellas pa-
tentes respecto de las cuales los inventores no han concedido atn los derechos
juridicos a una persona juridica) y las cedidas a: organizaciones no guberna-
mentales estadounidenses, organizaciones no gubernamentales no estadouni-
denses, personas fisicas estadounidenses, personas fisicas no estadounidenses,
administracién federal estadounidense y administraciones no estadouniden-
ses.

10. Dos ejemplos son la “Distancia de Edicién” de Levenshtein, que mide la simili-
tud por nimero de operaciones para pasar de una palabra a otra, y la Medida de
Similitud de Jaccard, que esta basada en simbolos y contabiliza las diferencias
debidas a la posicién de los mismos simbolos entre cadenas de caracteres por lo
demads idénticas. Otros algoritmos, como los basados en Simbolos o N-gramas,
entre otros, frecuentemente pueden usar indicadores tipo Jaccard para el cém-
puto final de la similitud.

11. Soundex es un algoritmo fonético para indexar nombres por su sonido, tal como
se pronuncia en inglés. El objetivo es que los nombres que se pronuncian igual
se codifiquen con la misma representacién para que puedan emparejarse a pe-
sar de que presenten minimas diferencias en su escritura.

12. Una vez conseguido esto para todos los pares del conjunto a comparar, se impo-
ne la condicién de la transitividad, es decir, si el registro A se corresponde con
el registro B, y el B con el C, entonces se considera que los tres corresponden al
mismo inventor.
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6. EL USO Y ANALISIS DE LAS CITAS EN LAS PATENTES

6.1. Introduccién

En la ultima década se ha disparado el uso de citas procedentes de
patentes y de literatura no patente como indicadores de innovacién. Dado
que éstas indican los antecedentes cientificos y tecnolédgicos de las inven-
ciones, permiten hacer un seguimiento de la evolucién del conocimiento. Es
posible identificar la influencia de determinadas invenciones o conjuntos
de ellas y mapear su difusién por la economia. En particular, se ha compro-
bado que el ntmero de citas que recibe una patente refleja, en promedio, su
importancia tecnoldgica y comercial y ayuda asi a tratar el problema de la
heterogeneidad en el valor de las distintas patentes.

Las citas hacen posible también investigar las conexiones entre distin-
tas tecnologias, entre la ciencia y la tecnologia o entre empresas, sectores,
paises o regiones. Estos vinculos pueden desglosarse de varias maneras: por
campos técnicos, por tipo de entidad (por ejemplo, empresa multinacional o
nacional, universidad, etc.), por inventores, etcétera.

El presente capitulo describe el significado de las citas de las patentes
y explica la forma en que se pueden usar para recopilar indicadores de CyT.
En particular, hace hincapié en las cuestiones a considerar a la hora de
recopilar indicadores basados en las citas de las patentes para analizar la
innovacién. Estas directrices pueden servir como cimientos sobre los cuales
apoyar los futuros avances en esta area.

6.2. ;Qué son las citas?

Las citas, tanto de patentes como de la literatura no patente, son las
referencias que figuran en el informe de bisqueda y que se usan para va-
lorar la patentabilidad de la invencién y definir la legitimidad de las reivin-
dicaciones de una nueva solicitud de patente. Puesto que hacen referencia
al estado de la técnica, indican los conocimientos previos a la invencién y
también pueden citarse para justificar la falta de novedad de la invencién
citada. No obstante, las citas indican también las fronteras juridicas de las
reivindicaciones de la solicitud de patente en cuestién. Por tanto, tienen
también una importante funcién legal, en tanto que delimitan el &mbito
de los derechos de propiedad que otorga la patente. Si una patente B cita la
patente A, significa que la primera representa una parte del conocimiento
previo sobre el que avanza la B o al que se refiere esta misma y al cual no
pueden alcanzar las reivindicaciones de la B. Por ello se pueden usar las
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6.3.

citas para impedir que se otorgue una patente o para limitar su &mbito de
proteccién de acuerdo a lo que especificamente se conocia ya en el momen-
to de presentarse la solicitud de la misma.

En la mayoria de los casos, las citas son el producto de una intensa
busqueda del estado de la técnica realizada por los examinadores con ob-
jeto de valorar el grado de novedad y la actividad inventiva que supone
una determinada invencién (lo que produce el “informe de busqueda”), que
es necesario para justificar su patentabilidad. Las citas pueden también
usarse para denegar solicitudes de patentes cuando la invencién que se
reivindica parece no ser nueva al confrontarla con el estado de la técnica.
La busqueda incluye tanto documentos cientificos o técnicos puestos a dis-
posicién del publico asi como cualquier otro testimonio que constituya un
precedente relevante para la invencién.

Existen bésicamente dos tipos de citas. Las referencias de las patentes
son las citas de tecnologia relevante previamente protegida por, o descrita
en, otras solicitadas en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento
y en cualquier idioma. Entre las referencias clasificadas como literatura no
patente (Non-Patent Literature o NPL) encontramos publicaciones cientificas,
actas de conferencias, libros, guias de bases de datos, manuales técnicos,
descripciones de estandares, etcétera.

Usos y aplicaciones de los indicadores de citas

El potencial que ofrecen las mediciones de citas de patentes para la
elaboracién de politicas es inmenso. Existen tres modos de utilizar éstas que
se emplean mayoritariamente en la literatura sobre innovacién: i) la medicién
de los flujos o los efectos de propagacién del conocimiento (por ejemplo, Jaffe
y otros, 1993); 1i) la medicién de la calidad de la patente (por ejemplo, Harhoff y
otros, 2002); y iii) el comportamiento estratégico de las empresas (por ejemplo,
Podolny y otros, 1996).

Las citas retrospectivas (backward citations o citas de documentos de
patente anteriores) pueden servir para rastrear el efecto de propagacién del
conocimiento de una tecnologia. Las citas permiten estimar la curva de ob-
solescencia de las tecnologias, la difusién del conocimiento que emana de
determinadas invenciones hacia instituciones, areas, regiones, etc. No obs-
tante, las citas de patentes y las citas de literatura no patente constituyen a
veces una “indicacién ruidosa” de los flujos de conocimiento, puesto que el
inventor de la patente que contiene la cita no siempre esté al corriente de la
existencia de la que se cita en el informe de busqueda, porque con frecuen-
cia las citas las aportan los examinadores o los abogados especializados en
patentes (por ejemplo, en Jaffe y otros, 2000).

Las citas posteriores (forward citations o citas que recibe una patente)
pueden usarse para evaluar el impacto tecnolédgico de las invenciones, por
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ejemplo, su efecto geografico o el cruce de tecnologias. El impacto tecnolé-
gico de las invenciones puede ser indicativo de la importancia econémica
de las patentes. Se ha demostrado con reiteracién que el valor de una y el
numero y calidad de sus citas posteriores mantienen una correlacién. Se ha
observado que los indicadores ponderados de citas (por ejemplo, la cartera
o portfolio de patentes de las empresas) tienen una relacién estrecha con
los indicadores econdémicos (valor de mercado de las sociedades). De ma-
nera consistente, ha quedado establecido que las patentes que reciben
mas citas que la media tienen también mas posibilidades de renovarse
(Lanjow y otros, 1998) y de sufrir oposiciones y litigios ante los tribunales
(por ejemplo, Lanjow y Schankerman, 1997; Harhoff y otros, 2002).

6.4. Practica de las oficinas de patentes en materia de citas

Las practicas en materia de citas varian de una oficina de patentes
a otra y los indicadores no son directamente comparables. Debido a las
diferencias en las obligaciones de informaciéon y en los procedimientos de
examen, las busquedas europeas son considerablemente distintas de las
que realiza la USPTO, como también lo son las citas que se generan en am-
bos procesos. Los investigadores que deseen emplear el andlisis de citas de
patentes deben ser conscientes de estas diferencias.

Los solicitantes de la USPTO estan obligados por ley a incluir un lista-
do completo del estado de la técnica conocido o que consideran relevante
(“Duty of Disclosure, Candor, and Good Faith”) Estos listados son revisados por
el examinador, que puede ampliarlos. Los examinadores tienen en cuen-
ta todo el estado de la técnica indicado con escasas excepciones. Hay una
fuerte motivacién para aportar referencias al estado de la técnica en el sis-
tema de la USPTO, puesto que la falta de referencias relevantes puede aca-
rrear litigios contra la patente y multas considerables.?

En la OEP no existe tal requisito. El solicitante o su abogado pueden
citar el estado anterior de la técnica en el documento de solicitud, pero es
opcional.? La mayor parte de las citas de las publicaciones del PCT y de la
OEP (alrededor del 95%) las afiaden los examinadores en el informe de bus-
queda. Si bien es responsabilidad de los estos ultimos construir la lista de
referencias al estado de la técnica (que se aportan en el informe de busque-
da), que sirven de referencia para valorar la patente, el informe del estado
de la técnica se apoya también sobre las referencias que haya aportado el
solicitante (por ejemplo, en la OEP ello se lleva a cabo en las declaraciones
informativas).

Ademais, el informe de busqueda europeo debe incluir (en la categoria
de referencias) los documentos més importantes o los mas antiguos de
entre aquellos que tengan igual importancia. Segun la filosofia de la OEP,
un buen informe de busqueda contiene toda la informacién relevante en
un numero minimo de citas.* Hay quien ha destacado que ciertas solici-
tudes ante la USPTO pueden contener mas referencias de las necesarias
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(hasta la reforma de 2006). Ello, combinado con el método minimalista
de los examinadores de la OEP, explica en parte el hecho de que el ni-
mero medio de citas en la USPTO sea considerablemente mas alto que
el de las patentes de la OEP (véase la tabla 6.1).°

En la JPO, los examinadores de patentes llevan a cabo la busqueda
del estado de la técnica; sin embargo, también se exige a los solicitantes
que revelen informacién sobre el estado de la técnica anterior (en la
practica, desde septiembre de 2002 y en plena vigencia desde mayo de
2006). No hay limite al nimero de referencias que se pueden incluir.

Tabla 6.1. Frecuencia de referencias de patentes y literatura
no patente (USPTO y OEP)

Patentes concedidas por la USPTO cuyo afo de solicitud esta ubicado entre 1991 y 2001

Numero total Numero total

de patentes (1) LR de referencias Ugattdiree

Nmero de paten- Intensidad

tes que cont?enen 1.173.593  Numero 'de 14.738.854 tecnolégica 12.55
referencias de . rptszerr?tr;c;las de . Con (1) como

otras patentes (90%) (83%) denominador  11-33
Numero de paten- 445-466  Numero de 3.018.943 Intensidad de ~ 6.77
tes que contienen referencias de NPR

referencias de literatura no Con (1) como

otras patentes (34%) patente (17%) denoin)inador: 22

Patentes concedidas por la OEP cuyo afo de solicitud esta ubicado entre 1991 y 2001

Numero total de Numero total
patentes (1) SR de referencias R
Intensidad

334.413 1.404.241 tecnologica 4.20

Numero de paten-
- Numero de

tes que contienen o . o Con (1) como
referencias de (98%) éiergtgﬂ;ss (83%) denominador  4.09
patentes p
Numero de paten- 130.511 Namero de 293.977 Intensidad de  2.25
tes que contienen ks de NPR
referencias de .
i literatura no 17%)r Con (1) como  0.86
literatura no (38%) patente (17%) denoin )inador

patente

Fuente: Callaert y otros (2006).

Tratandose de citas de la OEP y del PCT, deben tenerse en cuenta las
siguientes cuestiones (Webb y otros, 2005):

® Las citas que se incluyen en los informes de busqueda, internacio-
nales y regionales, pueden ser distintas. Un problema es el caracter
(parcialmente) sustitutorio de la informacién que se contiene en los
informes de busqueda internacional registrados en documentos WO
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(OMPI).¢ Cuando la OEP recibe solicitudes que han sido tratadas previa-
mente por otras ISA (administraciones encargadas de la busqueda inter-
nacional), la OEP realiza una busqueda complementaria que se resume
en el “informe de blisqueda complementario”.’

® Este fendmeno es especialmente importante dado que un numero cada
vez mayor de solicitantes presenta patentes por la via del PCT antes de
iniciar el procedimiento en la OEP en la “fase regional”. Cuando ocurre
esto, la mayoria de las citas aparecen ya en el documento internacional
(WO) en lugar de en el documento de la OEP. Para contar correctamente
las citas, debe combinarse la informacién de la busqueda mundial con la
aportada por la blisqueda europea.

Hasta hace poco tiempo, los indicadores estaban restringidos a una
Unica oficina: las patentes de la OEP recogian referencias a patentes ante-
riores de la misma oficina y las patentes de Estados Unidos a anteriores de
UPSTO. Respecto de las patentes de la OEP, se ha hecho notar que aproxi-
madamente las tres cuartas partes de las referencias no se usan. Tener en
cuenta todos los datos puede afectar en gran medida a los indicadores de
citas. Por ejemplo, la inclusién de citas que estan en la fase internacional
del PCT (WO) con equivalentes en patentes europeas puede cambiar consi-
derablemente el retardo de citacién (el tiempo transcurrido entre la patente
que cita y la citada): el retardo medio de citacién cambia de 4,0 a 6,7 anos
mientras que el retardo de citacién maximo pasa de 25,7 a 132 afios (Har-
hoff y otros, 2006).

Cuando se trabaja con citas de patentes y citas de literatura no pa-
tente (NPL) hay que tener en cuenta varias cuestiones. Algunas de las
mas importantes a la hora de contabilizar citas son:

Los documentos de patentes no tienen una relaciéon univoca con las invenciones.
Las citas a una patente se manifiestan de diferentes maneras. Una misma
invencién puede estar protegida por varios documentos expedidos por dis-
tintas oficinas nacionales o supranacionales (Harhoff y otros, 2006).6 Una
patente puede citarse como publicacién nacional, internacional o regional
o como uno de sus equivalentes (en la USPTO, la OEP o la JPO). Como se
explica en el Capitulo 4, generalmente se conocen como patentes equiva-
lentes todas las solicitudes de una patente que se publican procedentes de
diversos paises asi como las respectivas patentes que posteriormente se
conceden de una invencién. Se relacionan entre si mediante uno o varios
numeros comunes de prioridad. Un grupo de patentes equivalentes consti-
tuye una familia de patentes; esto es, un conjunto de ellas (o de solicitudes) que
se presentan en distintos pafses para proteger una misma invencién. Cuando
no se tienen en cuenta estas distintas citas, los recuentos de éstas adolecen de
subestimacién, porque las de una determinada invenciéon se distribuyen por
todas las versiones de la familia de patentes.
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Cuadro 6.1. El problema de los equivalentes.
El caso de las citas de patentes europeas (Harhoff y otros, 2006)

Se han utilizado recuentos de citas de patentes europeas para el
analisis econémico en una serie de casos, pero no es frecuente que es-
tos estudios se ocupen del problema de los equivalentes (patentes que se
refleren a una misma invencién y comparten la misma reivindicacion
de prioridad que otra patente de otro organismo emisor distinto (con-
sultese el Capitulo 4 para las definiciones de familias de patentes).
La estructura de este problema se describe en el cuadro siguiente. El
informe de busqueda de una solicitud de patente EP-x referencia los
documentos de patente WO-a, EP-w y US-z. No obstante, el documen-
to WO-a tiene un equivalente EP-y entre las solicitudes presentadas
ante la OEP; la solicitud de patente que subyace en el documento
US-z tiene dos equivalentes (EP-z y EP-v) en el sistema EP.

Referencias de documentos equivalentes

Documentos EP Documentos equivalentes

| Documento WO-a |—>| Documento EP-y |

Documento US-z

Informe de busqueda
para la patente EP-x

Documento EP-z

Documento EP-v

Este patrén de referencia no es en modo alguno erréneo. Dadas las
limitaciones de tiempo, los cuellos de botella en los sistemas de docu-
mentacién o simplemente las preferencias idiomaticas, se trata de un
patrén frecuentemente observado. No obstante, para un investigador
deseoso de conocer con qué frecuencia unas patentes determinadas
(por ejemplo, EP-y, EP-z o EP-x) han resultado citadas en una de sus re-
presentaciones (equivalentes), el simple recuento sin correcciones de
la frecuencia de aparicién es engafioso. Antes de realizar el recuento,
deberan reetiquetarse todos los documentos no-EP segin el nimero
de solicitud de su equivalente EP, para asi obtener un recuento co-
rrecto de las citas.

De manera mas precisa, la norma que cabe aplicar puede resumir-
se del modo siguiente: Sean X y Z dos oficinas de patentes distintas. Una
referencia a un documento de patente del sistema X se tomard como vdlida
a efectos del recuento de citas de una patente del sistema Z, si el documento
del sistema X es un equivalente de la patente del sistema Z. En un nimero
considerable de casos, el documento no-EP referenciado estard vincu-
lado a més de un equivalente EP, segin se indica en la figura anterior.
En tales casos, podran usarse recuentos fraccionados, es decir, los re-
cuentos de citas y otras estadisticas ponderaran la incidencia (o los
datos estadisticos) de cada uno de los multiples equivalentes EP por
la inversa del nimero de multiples equivalentes EP.
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En la OEP, al hacer una referencia se intenta usar la “representacién” méas
antigua y mas facilmente disponible de la invencién, preferiblemente en el
idioma del solicitante. En los documentos de la OEP, la mayoria (alrededor de
las tres cuartas partes) de las referencias son de documentos que no corres-
ponden a patentes europeas EP. A este respecto, Michel y Bettels (2001) han
mostrado que el 90% de las citas de patentes realizadas por la OEP se refieren
a documentos de patentes europeas EP (OEP), DE (de la oficina alemana de
patentes y marcas DPMA), GB (de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino
Unido), WO (de la OMPI) o US (de la USPTO). Los recuentos de citas basados
sélo en documentos EP tienen un sesgo a la baja. En el caso de las citas de pa-
tentes US, el problema también se da, pero en mucho menor medida, puesto
que la USPTO referencia fundamentalmente documentos USPTO. En esta ulti-
ma y en la JPO, el 90% o mas de las referencias que aparecen en los informes de
busqueda se refieren a documentos nacionales (Michel y Bettels, 2001).

6.5. Indicadores basados en citas

6.5.1. Analisis comparativo de las citas

La informacién sobre citas de patentes sélo tiene sentido cuando se
usa comparativamente. No existe una escala natural o una medida de valor
asociada a los datos sobre citas, de manera que el hecho de que una patente
determinada resulte citada 10 o 100 veces no indica si dicha patente tiene
un “alto indice” de citas. En otras palabras, la evaluacién de la intensidad
con que se cita una invencién, a un inventor, a una institucién o a cualquier
otro grupo de referencia s6lo puede hacerse por referencia a una intensidad
de citas basica.

En principio, es posible identificar y cuantificar los cambios de intensi-
dad de cita que se asocian con diversos efectos. Sin embargo, no esté claro
si el patrén que se observa es real o artificial y en consecuencia se pueden
interpretar mal los indicadores. Pongamos, por ejemplo, algunos de los he-
chos manifestados en los datos de citas de patentes de la USPTO: i) el nimero
medio de citas que reciben las patentes en sus primeros cinco anos ha ido
creciendo con el tiempo; ii) el promedio de citas retrospectivas en patentes
ha ido aumentando con el tiempo; y iii) las distribuciones observadas de los
retardos de citacién (posterior) tienen “colas” mas gruesas para las genera-
ciones de patentes mas antiguas que para las mas recientes. Es decir, que las
antiguas tendian a ser citadas por periodos mas largos de tiempo.

Con respecto al primero, uno puede concluir que o bien los grupos de
patentes mas recientes son més “fértiles” o que el intervalo de distribucién
de citas ha virado a la izquierda (las citas se producen antes de lo que solian
hacerlo). En cuanto al segundo, uno puede pensar que se ha producido un
cambio artificial en la propensién a citar. Pero ya que el nivel de existencias
de patentes disponibles para su cita ha ido creciendo a un ritmo rapido (y en
aceleracién), esto no esta claro. El tercero, tomado de forma aislada, parece
sugerir que la distribucién del retardo de citacién ha virado a la izquierda
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(se reciben citas mas temprano en la vida de la patente pero el periodo de
citacién posterior es mas corto). Sin asumir hipétesis adicionales, no pode-
mos saber cual de estos escenarios en competencia es el “correcto” y, por
tanto, no podemos hacer ajustes estadisticos de los datos de citas, incluidos
los ajustes por “truncamiento” del ciclo de vida de éstas.

La determinacién de una intensidad bésica de referencia se complica
por varios fenémenos que son inherentes a los datos de citas de patentes
(Hall y otros, 2001).

® En primer lugar, el niimero de citas que recibe una patente determinada se trun-
ca debido a que sélo se conocen las recibidas hasta la fecha. Lo que es
més importante, las patentes de distinta antigliedad estan sujetas a dife-
rentes grados de “truncamiento”. Ha habido menos tiempo para citar las
patentes mas recientes.

® En segundo lugar, las diferencias en las prdcticas de examen de patentes a lo
largo del tiempo pueden producir diferencias en la intensidad de éstas
que no tienen relacién con el verdadero impacto del que las citas se to-
man como representacién. En los datos de la base de datos NBER USPTO,
la patente media otorgada en 1999 tenia méas del doble de citas que la
patente media otorgada en 1975 (10,7 frente a 4,7).

® En tercer lugar, el problema creado por el incremento del nimero de citas
por patente se ve exacerbado por el hecho de que el ntimero de patentes conce-
didas también ha ido creciendo cada vez mds en diversas oficinas de patentes.
Aun cuando cada patente otorgada tuviera el mismo ntmero de citas que
en el pasado, el incremento del universo de “patentes con citas” incre-
mentaria el nimero total de éstas. La combinacién de més patentes que
incluyen més citas sugiere una especie de “inflacién” de las segundas, lo
que puede significar que las Ultimas citas sean menos significativas que
las anteriores, desde una perspectiva estadistica.

® Y por ultimo, el ntimero de citas que se hacen (y se reciben) por patente varia
considerablemente en funcién del campo tecnoldgico o de la madurez de la tecno-
logia. En general, los campos tecnoldgicos tradicionales citan més y son
menos citados, mientras que los campos emergentes de la informatica,
las comunicaciones y los medicamentos resultan mucho maés citados,
pero citan algo menos. El grado de dependencia de la tecnologia anterior
o “acumulatividad” determina la propensién a citar otras patentes; por
ejemplo, tecnologias tales como los semiconductores muestran por lo
general una mayor intensidad de citas retrospectivas.®

Se usan dos métodos genéricos para ocuparse de estos problemas. El
primero, el método de efectos fijos, supone un escalamiento de los recuentos
de citas, dividiéndolos por el recuento medio de citas para un grupo de pa-
tentes al que pertenece la que nos interesa. Este método asume que todas las
fuentes de variacién sistemaética a lo largo del tiempo de la intensidad de citas
son artificiales y deben ser eliminadas antes de comparar la intensidad de ci-
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tas de patentes de distintos grupos. Esto es, se “reescalan” las intensidades de
citas o, en otras palabras, se expresan en forma de ratios respecto a la intensi-
dad media de citas de las patentes de un mismo grupo.

Para comparar una patente de 1990 con dos citas posteriores con una
patente de 1985 con cuatro citas posteriores, cada una de ellas se divide
por el nimero medio de citas recibidas por las demas patentes del mismo
grupo. Este reescalamiento purga los datos de los efectos del truncamiento,
efectos debidos a cambios sistematicos que con el tiempo se producen en la
propensién a citar, y los efectos debidos a cambios en el niimero de patentes
que realizan citas. Desgraciadamente, también purga los datos de todos los
movimientos sistematicos que con el tiempo se han producido en la importan-
cia o el impacto de los grupos de patentes. La ventaja de este método esté en
que no requiere la asuncién de hipotesis sobre los procesos subyacentes que
pueden estar detras de las diferencias de intensidad de citas entre distin-
tos grupos. La desventaja estd en que, precisamente porque no se asume
ninguna estructura, no distingue entre las diferencias que son ‘reales” y
aquellas que probablemente sean artificiales.

El segundo método, o método cuasiestructural, intenta distinguir multi-
ples efectos de las tasas de citas mediante una estimacién economeétrica.
Una vez cuantificados los distintos efectos, el investigador tiene la opcién
de ajustar los recuentos brutos de citas para eliminar uno o més de los efec-
tos estimados. Si las hipdtesis inherentes a la estimaciéon econométrica son
correctas, este método permite extraer informaciones con menos ruido que
el método no estructural de los efectos fijos (véase Hall y otros, 2001, para
mas informacién sobre el método de estimacién).

6.5.2. Indicadores de citas retrospectivas

Con las citas pueden construirse dos grupos de indicadores. El primero
lo constituyen los basados en citas posteriores que son utiles para valorar
el grado de novedad de la invencién y los patrones de transmisién de cono-
cimientos (por ejemplo, las redes de citas). El segundo lo forman los indica-
dores de tipo impacto, basados en las citas posteriores. Més allé de éstos, se
pueden construir medidas basadas en las citas que pueden capturar otros
aspectos de las invenciones patentadas, como su originalidad, su generali-
dad o su fundamento cientifico (por ejemplo, Trajtenberg y otros, 1997, Narin
y otros, 1997; Sampat y Ziedonis, 2004).

El grado de acumulatividad tecnolégica se define por la frecuencia con que
una sociedad cita sus propias investigaciones anteriores. La identificacién
de la autocita (del solicitante o titular) tiene importantes implicaciones, en-
tre otras cosas para el estudio del efecto de propagacién del conocimiento
tecnolégico: cabe suponer que las citas de patentes pertenecientes a un
mismo titular representen transmisiones de conocimientos que estan en su
mayoria internalizados, mientras que las citas de patentes de “otros” estan
mas cercanas a la nocién pura del efecto de difusién. Resulta mas conve-
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niente excluir las autocitas (cuando se dispone de datos consolidados de
patentes por solicitantes) a la hora de investigar la transferencia de conoci-
mientos o el impacto de citas de las invenciones.

Una medida habitual del grado de acumulatividad tecnolégica a escala de
la sociedad es la suma de citas retrospectivas que se hacen a patentes propie-
dad de la sociedad en el total de patentes que ésta tiene (en un momento dado
t). Segiin Malerba y Orsenigo (1995), el grado de acumulatividad tecnologica
afecta la medida en que los lideres innovadores construyen una ventaja com-
petitiva sobre los seguidores y la preservacién del liderazgo en el futuro.

Retardo de citacion. Este término hace referencia al tiempo que transcu-
rre entre una fecha caracteristica en un documento de patente que con-
tiene la referencia y la fecha caracteristica del documento que se cita. El
retardo es, por tanto, la diferencia temporal entre el afio de solicitud, de
publicacién o concesién de la patente que cita y el de las patentes citadas.
Los retardos de citacién pueden computarse de muy diversas maneras, por
ejemplo, basdndose en las fechas de prioridad, de solicitud o de publicacién.
El desfase temporal puede observarse hacia atras o hacia delante. La medi-
da de retardo de citacién computada por el conjunto de datos de citas de la
base OEP OCDE se define como el tiempo que transcurre entre la publica-
cién de la solicitud de la patente que se cita (en general, no se puede citar la
patente ni literatura no patente mientras no se haya publicado, salvo que la
haya solicitado el mismo solicitante) y la fecha de publicacién del informe
de busqueda que contiene la cita (Webb y otros, 2005). Debemos sefialar
algunas implicaciones de esta eleccion:

® Para la mayoria de los documentos de patente citados que tienen su origen
en las oficinas de patentes europeas o en la JPO, la publicacién (incluida la
revelacién de los resultados de la busqueda al publico en general en el caso
de la OEP) se produce exactamente a los 18 meses de la fecha de prioridad.
Por ello, a efectos del cémputo del desfase de citas en las patentes europeas
0 japonesas, no importa si se opta por la fecha del informe de busqueda (la
fecha de prioridad en las patentes japonesas) o por la fecha de publicacién
de la solicitud. Se puede tomar como referencia la fecha de prioridad de la
patente que contiene la cita y la fecha de publicacién de la patente citada.

® Siel documento citado es una patente estadounidense que sélo se presento
en Estados Unidos, hasta noviembre de 2000 la fecha mas antigua de publi-
cacién era la de concesion, y los solicitantes pueden todavia acogerse a esta
norma silo desean. Si la patente estadounidense citada tiene un equivalente
internacional, la solicitud correspondiente se vuelve a publicar a los 18 me-
ses de la fecha estadounidense de prioridad.™

® Los documentos de patentes con un informe de busqueda internacional
publicado por la OMPI y uno de busqueda complementario publicado por
la OEP o por otra ISA tienen multiples fechas de publicacién. Si los docu-
mentos referenciados no se solapan, el desfase se puede computar respec-
to de la fecha de publicacién del informe de busqueda que corresponda. Si
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el informe de busqueda internacional y el de busqueda complementario
de la OEP hacen referencia a un mismo documento, la Ultima inscripcién
puede eliminarse de la lista y se puede usar la fecha de publicacién mas
temprana de los dos informes para computar el desfase temporal de citas.

Tiempo de ciclo tecnoldgico (TCT). Basdndose en la medicién de los desfases
temporales de citas, se puede computar un indicador a escala de compaiia.
El tiempo de ciclo tecnolégico indica la velocidad de innovacién o la rapidez
a la que se desarrolla la tecnologia, definida como la antigiiedad media en
afios de las referencias de patentes citadas en la portada de las patentes de
la empresa. Las companias con tiempos de ciclo tecnoldgico més corto que
sus competidoras avanzan mas deprisa en el paso de la tecnologia anterior
a la actual. En semiconductores, los tiempos de ciclo tecnolégico son cortos
(entre tres y cuatro afnos); en la construccién de barcos, son largos (méas de
diez anos). La media esta en ocho anos.

6.5.3. Indicadores de citas posteriores

Citas posteriores por patente. Considerada como una medida del impacto
tecnolégico de las invenciones, diversos estudios han mostrado que el nu-
mero de citas que recibe una patente se vincula con su importancia tecno-
légica y su valor social (Trajtenberg, 1990; Scherer y otros, 1999) y tiene una
correlaciéon con la renovacién de patentes, el valor econémico estimado de
las invenciones y la probabilidad de que surjan litigios y oposiciones contra
la patente (Lanjouw y Schankerman, 1997; Harhoff y otros, 2002).

El impacto en citas es el recuento de citas posteriores expresado en tér-
minos relativos (véanse los inconvenientes de usar este método para com-
parar indicadores en el tiempo en la Seccién 6.5.1). Se trata del numero de
veces que una patente resulta citada en relacién con el nimero de citas
que como media recibe ésta en el mismo campo tecnolédgico (subclase CIP
de cuatro digitos) y con la misma fecha de invencién (afio de prioridad).
Este método permite controlar las diferencias en la frecuencia de citas en-
tre distintos campos tecnolégicos y el efecto de truncamiento en el tiempo
(cuanto mas antigua sea la patente, menos probabilidad intrinseca tiene de
resultar citada, véase Hall y otros, 2001).

La generalidad de la patente se construye como un indice Herfindahl
(Trajtenberg y otros, 1997; Hall y otros, 2001): Generalidad=1-Y",’, donde 8;
denota el porcentaje de citas que recibe una patente i que pertenece a la
clase j, dentro del grupo n, de clases de patentes.* Una puntuacion alta en
generalidad sugiere que la patente ha tenido un amplio impacto, puesto
que ha influenciado innovaciones subsiguientes en toda una gama de cam-
pos. El impacto geogrdfico de una patente puede construirse de forma similar
(1-indice Herfindahl de concentracién geografica), es decir, a través de los
distintos paises de origen de los inventores de las patentes que contienen
las citas. La originalidad de una patente se puede definir de igual modo,
salvo que hace referencia a las citas retrospectivas. Asi, si una patente cita
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patentes anteriores que pertenecen a un conjunto estrecho de tecnologias,
la puntuacién en cuanto a originalidad serd baja, pero si se citan patentes
de un amplio abanico de campos, se obtendra un resultado alto.

Deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones al calcular este tipo
de indicadores:

® Las medidas de originalidad y generalidad dependen del sistema de clasifi-
cacién de la patente: un sistema més fino dard medidas mas altas, mientras
que uno mas basto las dard més bajas. Asi, una clasificacién mas fina en un
campo (en términos, por ejemplo, de nimero de clases de patentes de tres
digitos) es probable que dé origen, permaneciendo el resto de factores constantes
(ceteris paribus) a unas medidas de mayor originalidad y generalidad, y esto
pudiera considerarse como un efecto artificial del sistema de clasificacién.

® Como han mostrado Hall y otros (2001), la medida de generalidad sufre
un sesgo al alza cuando el numero de patentes en el que se basa es re-
ducido. Basicamente, si existe una probabilidad “real” de que una patente
al azar esté en una clase entre muchas, es posible que la concentracién
verdadera sea baja; si en la practica se observan muy pocas patentes,
sélo podran aparecer en un pequenio numero de clases y la concentracién
que se mida sera alta. Es necesario adaptar el indicador al tamano de las
observaciones.*?

A escala de las compartiias, se usan diversos indicadores para medir el
impacto de las patentes (Narin, 2000):

® fndice de Impacto Actual (Current Impact Index, CII): el numero de veces
que se citan las patentes de los Gltimos cinco anos de una sociedad en
el afio en curso, en relaciéon con todas las patentes del sistema estado-
unidense, indica la calidad de la cartera de patentes. Un valor de 1.0
representa la frecuencia media de citas; un valor de 2.0 representa el
doble de la frecuencia media de citas; y 0.25 representa el 0,25% de la
frecuencia media de citas. Ello permite clasificar la calidad tecnoldgica
de una sociedad en relacién con otras companias y con la media de la
tecnologia. El CII varia en funcién del area tecnolégica de que se trate.
Por ejemplo, es alto en los semiconductores, la biotecnologia y los pro-
ductos farmacéuticos, y bajo en el vidrio, la arcilla y el cemento o en
los textiles. Se ha descubierto que el CII tiene un valor predictivo del
comportamiento de una sociedad en bolsa.

® Fortaleza tecnoldgica (Technology Strength, TS): el tamano de la cartera y ponde-
rado por su calidad, definido como el nimero de patentes multiplicado por
el indice de impacto actual. Mediante el uso del TS podemos encontrarnos
con que, a pesar de que una compailia tenga mas patentes, otra puede ser
mas potente tecnoloégicamente porque las suyas son de mayor calidad. Las
companias con patentes muy citadas pueden estar mas avanzadas que sus
competidores y disponer de unas carteras de éstas mas valiosas.

MANUAL DE ESTADISTICAS DE PATENTES DE LA OCDE © OEPM 2009 131



6. EL USO Y ANALISIS DE LAS CITAS EN LAS PATENTES

® fndice de Rendimiento de Citas: consiste en computar un indice relativo que
compare el nimero de patentes que se encuentran entre las més citadas
(por ejemplo, el 10%) en un determinado pais (o sociedad) con las del
mundo (u otra referencia). Este indicador mide también el impacto de la
calidad de las patentes de un determinado grupo de referencia. Para un
pais, la férmula de los indicadores es el porcentaje de las patentes de un
pais i que aparecen en el 10% mas citado en relacién con el mismo por-
centaje de las patentes mundiales.

6.6. Literatura no patente (NPL)

Los indicadores de vinculo cientifico se basan en recuentos de referencias
a literatura no patente de tipo cientifico. La identificacién de referencias “cien-
tificas” que no son patentes ofrece una perspectiva interna de las tecnologias
mas cercanas a la I+D cientifica y, por consiguiente, las que més dependen
del progreso del conocimiento cientifico. Existe un cierto reconocimiento
de que las referencias que no consisten en patentes son utiles para in-
vestigar el juego mutuo entre la ciencia y la tecnologia. El nivel medio de
referencias de literatura no patente se ha usado con frecuencia como un
indicio representativo para cuantificar la relacién de un campo tecnolégico
con un ambito cientifico (Narin y otros, 1997; Meyer, 2000; Verbeeck y otros,
2002). Cuantas mas referencias cientificas se encuentran en las patentes,
mas cerca se considera la tecnologfa de la investigaciéon bésica. El analisis
de los vinculos cientificos de las patentes se puede ampliar a tematicas im-
portantes dentro de la politica tecnologica, especialmente a la influencia
que la ciencia tiene sobre dmbitos tecnolégicos nuevos o emergentes, o al
valor que la ciencia tiene para la industria (por ejemplo, el impacto en el
valor econdmico de las companias).

No obstante, las referencias de literatura no patente deben tratarse
con precaucién y deben tenerse en cuenta algunos elementos del con-
texto a la hora de interpretar estos indicadores. Como se indicé en la
Seccién 6.4, las diferencias entre las distintas oficinas de patentes en
términos de procedimientos de examen pueden influir en el nimero y el
tipo de referencias que se citan. En la OEP, dado que las referencias pro-
ceden fundamentalmente de la revisién que el examinador hace del es-
tado de la técnica, se ha argumentado que las citas raramente reflejan o
coinciden con la ciencia que utilizan los inventores. Otros investigadores
indican que las referencias de literatura no patente rara vez representan
un vinculo directo y unidireccional a la ciencia, y que es dificil establecer
una relacién de causa-efecto entre la patente que contiene la cita y el
articulo citado (Tijssen, 2002).

La literatura no patente (Non-Patent Literature, NPL) no sélo se compone
de publicaciones cientificas, sino que también incluye otro tipo de publica-
ciones: actas de conferencias, referencias de bases de datos (estructuras de
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Tabla 6.2. Frecuencia de referencias a revistas y otras fuentes distintas
de éstas en la USPTO y en la OEP (en total de literatura no patente)

Valores observados (entre paréntesis, los porcentajes de filas)

Revista No-revista Total literatura no patente
USPTO 2766 (55%) 2242 (45%) 5008
OEP 3218 (64%) 1803 (36%) 5021
Total 5984 4045 10029

Fuente: Callaert y otros (2006).

ADN, secuencias del genoma, compuestos quimicos, etc.) y otra literatura
relevante (guias de traduccién, manuales estadisticos, etc.). En la tabla 6.2
se expone la frecuencia de aparicién de fuentes de informacién de revis-
tas y no revistas en las referencias de la USPTO y de la OEP, y en la tabla
6.3 figuran los tipos de fuentes distintas de las revistas. Entre las que no
son de revistas, las actas de conferencias, documentos relacionados con la
industria y bases de datos son las que se citan con mayor frecuencia. Las
referencias a documentos no cientificos, tales como “resimenes de paten-
tes” y servicios comerciales online de bases de datos de patentes deben ser
eliminados a los efectos del anélisis del vinculo cientifico en las patentes.

Tabla 6.3. Frecuencia de aparicién de referencias a fuentes distintas
de las revistas en la USPTO y la OEP
(Valores observados entre paréntesis, los porcentajes de columnas)

USPTO OEP Total
Actas de conferencias 381 (17%) 612 (34%) 993
Documentos relacionados con la 560 (25%) 304 (17%) 864
industria
Libros 333 (15%) 186 (10%) 519
Libros de referencias/bases de datos 234 (10%) 600 (33%) 834
Documentos relacionados con patentes 327 (15%) 46 (3%) 373
Informes de Investigacién/técnicos 138 (6%) 27 (2%) 165
Peri6dicos 106 (5%) 10 (0%) 116
No esta claro/otros 163 (7%) 18 (1%) 181
Total 2.242 (100%) 1.803 (100%) 4.045

Fuente: Callaert y otros (2006).
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Un analisis publicado por la OEP de mas de 540.000 solicitudes interna-
cionales de patente (presentadas al amparo del Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes PCT) muestra que, en los ultimos 15 anos, las subcla-
ses de la CIP con una proporcién superior a la media de citas de NPL (més
del 15%) se han dado principalmente en los campos de la biotecnologia,
productos farmacéuticos, otra quimica organica fina y TIC (gGrafico 6.1).2
Las mayores proporciones de citas de NPL se producen en paises cuya ac-
tividad de patentes internacional estd més concentrada en estos campos
de tecnologias emergentes o de alta actividad (grafico 6.2). Por ejemplo, los
inventores indios tienen una historia reciente de actividad de solicitudes de
patentes internacionales y una proporcién relativamente alta de sus solici-
tudes se producen en biotecnologia y productos farmacéuticos, que tienen
un vinculo més estrecho con la ciencia.

En el periodo 1990-2004, alrededor del 55% de las citas de las patentes
internacionales relacionadas con la biotecnologia hacen referencia a NPL.
Hay poca variacién entre paises; ello sugiere una cierta homogeneidad en
la tasa de progreso tecnoldgico, pero esconde algunas diferencias estructu-
rales entre los paises. Respecto de las tecnologias de informacién y comu-
nicacién (grafico 6.3), la proporcién media es de alrededor del 18%, y oscila
de un pafis a otro en una horquilla de entre el 10 y el 25%. Las proporciones
bajas sugieren que las recientes innovaciones en materia de TIC estan ba-
sadas mas en la tecnologia existente, mientras que las proporciones altas
sugieren que determinados paises se siguen beneficiando de la I+D en TIC.

Una vez que se han identificado las referencias de literatura no patente
con contenido cientifico, se puede desentranar la influencia de la ciencia de
manera méas acusada. Con ayuda de las bases de datos sobre publicacio-
nes cientificas, se pueden vincular las disciplinas cientificas y afiliaciones
de autores e instituciones a la informacién de las patentes. Al vincular el
campo tecnoldgico de la patente que contiene la cita al campo cientifico de
la publicacién citada, por ejemplo, se obtienen matrices que representan la
presencia de determinadas disciplinas cientificas y las relacionan con dis-
tintos ambitos tecnolédgicos (Schmoch, 1997; Verbeek y otros, 2002).

Un sencillo indicador del nivel de una compania lo constituye la media
de referencias cientificas que se citan en la portada de las patentes de la
empresa. Unos vinculos cientificos estrechos indican que la compania esta
construyendo su tecnologia apoyandose en los avances cientificos (“cerca-
nia a la ciencia”). Las sociedades de alta tecnologia tienden a tener més vin-
culos cientificos que sus competidores y se ha descubierto que los vinculos
cientificos predicen el comportamiento de la sociedad en el mercado de
valores (por ejemplo, Nagaoka, 2007).
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Grafico 6.1. Proporcién de NPL en las citas, en los informes de busqueda
en solicitudes de patente PCT 1990-2004, por subclases CIP*
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*S6lo aquellas subclases CIP (de entre 600) con una proporcién de citas NPL superior a la media
(14,7%) y con mas de 150 solicitudes de patentes publicadas en el periodo 1990-2004.

** Se usan recuentos fraccionados cuando consta més de un inventor en la solicitud de patente.
** Otros paises de la OCDE son la Republica Checa, Grecia, Islandia, Luxemburgo, México, Polo-
nia, Portugal, Republica de Eslovaquia y Turquia.

Fuente: Base de datos de Citas de Patentes de la OCDE-OEP
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6.7. Otros indicadores basados en las categorias de las citas
(informes de busqueda de la OEP y PCT)

Los informes de busqueda PCT y OEP asignan cédigos a las referencias
que constituyen el estado de la técnica para una invencién (Schmoch, 1993).
Las publicaciones de la OEP incluyen informacién sobre cinco tipos distin-
tos de citas: i) las anadidas por los examinadores durante la busqueda (las
haya aportado o no el solicitante); ii) las aportadas por el solicitante, pero
que no se han usado en el informe de busqueda; iii) las afiadidas durante el
examen; ) las aportadas durante el procedimiento de oposicién; v) otras.
Todos los documentos citados se identifican con una letra en la primera
columna del informe de busqueda, que representa la categoria citada (es
posible hacer combinaciones de cédigos). Véase la tabla 6.4 para las defini-
ciones de las categorias de citas.

Tabla 6.4. Categorias de citas en la OEP y el PCT

X  Documentos especialmente relevantes tomados de forma aislada (una invencion
que se reivindica no puede considerarse nueva o no puede considerarse que supon-
ga actividad inventiva).

Especialmente relevante si se combina con otro documento de la misma categoria.
Documentos que definen el estado general de la técnica.

Documentos que hacen referencia a divulgaciones no realizadas por escrito.
Documentos intermedios (publicados entre la fecha de presentacion y la fecha de
prioridad).

Documentos relativos a teorias o principios subyacentes a la invencién (documentos

que se han publicado después de la fecha de presentacion y que no entran en con-
flicto con la solicitud, pero se han citado para entender mejor la invencion).

E Documentos de patentes que pudieran entrar en conflicto, publicados en la fecha de
presentacion de la invencién subyacente o con posterioridad a ella.

D Documento que ya aparece citado en la solicitud (aportado por el solicitante).

L Documento que se cita por otras razones (por ejemplo, uno que puede plantear
dudas en cuanto a una reivindicacion de prioridad).

T O >» <

—

Fuente: Directrices de la OEP para el Examen en la Oficina Europea de Patentes, 2003 (176 ff.).

Esta categorizacién puede resultar Util para construir indicadores de
citas mas refinados, como puedan ser indicadores de patentes con capa-
cidad para bloquear otras invenciones (basados en las categorias X, Y y E).
Las categorias X e Y, que designan las citas a un documento relevante del
estado de la técnica, son muy importantes para valorar la patentabilidad de
una nueva invencién, y pueden poner en peligro la concesién de la patente.
Las referencias de tipo X son las méas importantes a estos efectos. Si una so-
licitud recibe la clasificaciéon X, ello indica que la invencién reivindicada no
relne, en su totalidad o en parte, los requisitos de novedad o de actividad
inventiva, y que al menos una de las reivindicaciones debe modificarse para
que no interfiera con los limites juridicos de las invenciones existentes. Por
consiguiente, al analizar las patentes concedidas con estas categorias de
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citas retrospectivas, las reivindicaciones que aparecen se han modificado,
en la mayoria de los casos, durante el proceso de concesién. En el infor-
me de blisqueda, el funcionario encargado de la busqueda o el examinador
indican a qué reivindicacién o reivindicaciones de la solicitud es (son) de
aplicacién el estado de la técnica.

Los documentos que cita el solicitante (tipo D) deben tomarse en consi-
deracién en el informe de bliisqueda cuando sean decisivos en términos del
estado de la técnica o necesarios para comprender la solicitud. El examina-
dor puede hacer caso omiso de aquellas citas propuestas por el solicitante
que no cumplan estos requisitos. Las referencias de tipo A aportan simple-
mente antecedentes de tipo técnico (estado de la técnica). El hecho de que
una patente resulte citada con frecuencia como invalidante de algunas o
de la totalidad de las reivindicaciones de otras solicitudes de patente puede
también reflejar un comportamiento estratégico por parte de titulares de
patentes que disenian sus solicitudes en términos amplios para impedir o re-
ducir la patentabilidad de subsiguientes invenciones de sus competidores.

Notas

1. En una encuesta entre titulares de patentes e inventores se encontré que al-
rededor de la mitad de las citas de patentes (en un grupo de 1.993 titulares de
patentes de la USPTO) no correspondian a ninguna comunicacién percibida, ni
siquiera a una relacién tecnolégica perceptible entre las invenciones (por ejem-
plo, Jaffe y otros, 2000).

2. Las solicitudes publicadas por la USPTO (llamadas publicaciones previas a la
concesién) incluyen las citas del solicitante, pero no las del examinador. Estas
ultimas sélo se publican una vez que la patente se ha concedido.

3. Para mas informacién, véanse las Directrices para el examen de la Oficina Europea
de Patentes, que se actualizan regularmente. Después de una seccién general, las
directrices se dividen en cinco secciones que tratan, entre otras, las directrices
en cuanto a formalidades, directrices para la busqueda y directrices para el
examen sustantivo.

4. Sila busqueda da como resultado varios documentos de igual relevancia, el
informe de busqueda no debera normalmente contener méas de uno de ellos.
La eleccién de citas se realiza basandose en el conocimiento experto del exami-
nador. En el caso de que haya dos documentos de igual relevancia, uno de los
cuales se ha publicado antes de la fecha de prioridad y el otro entre la fecha de
prioridad y la fecha de presentacién, el examinador encargado de la busqueda
deberd optar por el més antiguo.

5. Tal como se muestra en Callaert y otros (2006), en un estudio comparativo de pa-
tentes de la USPTO y de la OEP, estas diferencias se encuentran tanto en térmi-
nos de frecuencia de aparicién como del tipo de referencia citado. Las patentes
de la USPTO incluyen de media alrededor del triple de referencias de patentes
que las de la OEP. En cuanto a la literatura no patente, el 34% de las patentes de
la USPTO contienen referencias a literatura no patente, mientras que en la OEP
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son el 38%. También encuentran que las referencias a revistas destacan mas en
las patentes de la OEP (el 64% de las referencias a literatura no patente lo son a
revistas, frente al 54% en las patentes de la USPTO).

6. Respecto de las patentes que después pasan a la fase regional en la OEP, esta
oficina actiia como ISA. Formalmente, el informe de busqueda internacional
tiene una funcién distinta de la del informe de busqueda que expide la OEP para
las solicitudes que se presentan directamente en dicha oficina. En la practica,
existen pocas diferencias. Los informes de busqueda internacional para los do-
cumentos WO los genera una de las 14 ISAs (agosto 2009). Son ISA las oficinas
de patentes de Australia, Austria, Brasil, Canada, China, Corea, Espana, Estados
Unidos, Finlandia, Japén, Instituto Nérdico, Rusia, Suecia y la Oficina Europea de
Patentes.

7. Para mas informacién, véanse las Directrices del PCT para la busqueda internacional
y el examen preliminar de la OMPI;, www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf

8. En el contexto de las citas de patentes de la OEP, si una invencién estd prote-
gida en mas de un pais y, en consecuencia, diversos documentos pertenecen
a una misma familia de patentes, el examinador deber citar preferentemen-
te el documento de patente que esté en el idioma de la solicitud. La eleccién
viene también afectada por los idiomas que conozca el examinador. Cuando
los documentos de patentes no estan referenciados como europeos sino como
documentos equivalentes otorgados por otras oficinas de patentes, tales como
la OMPI, la USPTO, la DPMA (Oficina Alemana de Patentes y Marcas) u otras,
los recuentos de citas informaran por lo general al analista de la fuente de las
referencias, pero no de la importancia de las invenciones en particular.

9. La propensién a citar también varia con el tiempo y de un area tecnoldgica a
otra. Las citas en informatica y comunicaciones son las més rapidas en llegar,
seguidas de las de electricidad y electrénica y medicamentos y tecnologias mé-
dicas (Hall y otros, 2001).

10. Con arreglo a la Ley Americana de Proteccién de los Inventores (AIPA), que se
promulgd el 29 de noviembre de 1999, todas las patentes que busquen algin
tipo de proteccién fuera de Estados Unidos son publicadas por la USPTO a los
18 meses de la fecha de prioridad estadounidense. Este hecho no cambia el
momento de la primera publicacién, pero estara disponible en la USPTO y apa-
recerd en los datos aun cuando no se detecten los equivalentes europeos de la
patente estadounidense.

11. Si una patente viene citada en patentes posteriores pertenecientes a una amplia
gama de campos, la medida serd alta (cercana a uno), mientras que si la mayoria
de las citas se concentran en unos pocos campos, sera baja (cercana a cero).

12. La metodologia para el calculo de la magnitud del sesgo, y para corregirlo, se
indica en Hall y otros (2001).

13. Ello es consistente con otros patrones observados de los vinculos entre la cien-
cia y la industria en estos campos, como son las spin-offs universitarias, la co-
operacién entre la industria y la universidad en I+D y la tendencia de las com-
panias de biotecnologia a agruparse en torno a las universidades.
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7.1. Introduccién

Las actividades inventivas estan cada vez mas organizadas a escala
internacional (OCDE, 2007). La internacionalizacién de la ciencia y la tec-
nologia se desarrolla en diferentes formas: invenciones desarrolladas por
investigadores que residen en un pais pueden estar financiadas por em-
presas extranjeras, que seran sus titulares; empresas de distintas naciones
pueden unir sus recursos para patrocinar una investigaciéon; investigadores
de distintos paises pueden colaborar en una invencién, etc. Se constituyen
alianzas entre distintas ubicaciones geograficas para conseguir sinergias y
complementariedades en la investigacién y adquirir asi nuevas competen-
cias tecnolégicas. El advenimiento de cadenas de valor globales, las diferen-
cias en los costes de investigacién y desarrollo (I+D), una mayor flexibilidad
en la gestién de los proyectos transfronterizos de I+D (gracias a las tecno-
logias de la informacién y la comunicacién, TIC) y cambios fundamentales
en las politicas (tales como unos derechos de propiedad intelectual mejor
protegidos o el tratamiento fiscal de la I+D) son factores que han contribui-
do a favorecer esta tendencia. Dada la importancia de dichos cambios y sus
implicaciones para la capacidad tecnolégica de los paises, es importante
cuantificar la intensidad y los patrones geograficos de estas actividades.

Hay varios indicadores disponibles para medir el grado de internaciona-
lizacién de la ciencia y la tecnologia (CyT). Se basan fundamentalmente en la
I+D y en estadisticas de comercio internacional, tales como la proporcién de
I+D que se financia con fuentes extranjeras, las exportaciones e importacio-
nes de productos de alta tecnologia y los cobros y pagos relativos a servicios
tecnolégicos (OCDE, 2005). Por lo que respecta a la internacionalizacién de
las actividades de I+D, el analisis se apoya en datos de encuestas sobre la ac-
tividad de las empresas multinacionales y en estudios de casos practicos. La
informacién de las encuestas sobre empresas ofrece una perspectiva impor-
tante de las actividades de las filiales extranjeras (como se puede constatar
en la Base de Datos AFA —Activities of Foreign Affiliates— de la OCDE), pero su
cobertura sigue estando limitada a un reducido numero de paises.

La internacionalizacién de las actividades tecnolégicas puede anali-
zarse también en las patentes que resultan como producto de la actividad
inventiva. Los documentos de patentes muestran los inventores y los solici-
tantes (el propietario de la patente en el momento de su solicitud), ademas
de sus direcciones y, por ende, su pais o paises de residencia. La explotacién
de esta informacioén, sea de forma independiente o conjunta, puede decir
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mucho acerca de la organizacién geografica de las invenciones. Esto se re-
fleja en los indicadores que se presentan en este capitulo. También pueden
usarse las citas: las patentes que mencionan otras patentes correspondien-
tes a inventos realizados en otro pais reflejan los flujos internacionales del
conocimiento. Los indicadores basados en citas se abordan en el Capitulo 6
y no son objeto de este capitulo.

7.2. Indicadores

7.2.1. Titularidad transfronteriza de invenciones

Cuando el solicitante y el inventor residen en paises distintos, ello in-
dica una titularidad transfronteriza. Utilizando la informacién que direc-
ta o indirectamente contienen los documentos de las patentes, se pueden
computar dos indicadores de titularidad transfronteriza a escala nacional o
regional (Guellec y van Pottelsberghe, 2001):

® Titularidad extranjera de invenciones nacionales. Este indicador hace referen-
cia al numero de patentes que se conceden a solicitantes que residen en
el extranjero (para un pais de referencia i, un pais extranjero j=1,.... N, j#i)
y que tienen al menos un inventor nacional (P, ), dividido por el numero
total de patentes de invencién nacional (P,). La proporcién de titularidad

extranjera en el total de invencién domeéstica del pais i seria entonces:

2y
P

® Titularidad nacional de invenciones extranjeras. Este indicador hace referen-
cia al nimero de patentes que se conceden a un pais cuyas invenciones
se han realizado en el extranjero con al menos un inventor también ex-
tranjero (P, .), dividido por el numero total de patentes que posee el pais
(PU’)' La proporcién de titularidad nacional en el total de patentes de un
pals i seria entonces de:
LS,

P

En la mayoria de los casos, las patentes con inventores extranjeros
corresponden a las realizadas en los laboratorios de investigacién de em-
presas multinacionales y que se solicitan en las oficinas centrales de la
sociedad (si bien en ciertos casos las filiales nacionales pueden también
ser titulares o cotitulares de las patentes). Por tanto, el primer indicador
expresa la medida en que las empresas extranjeras controlan las inven-
ciones locales. De forma similar, el segundo indicador refleja la medida
en que las empresas nacionales controlan las realizadas por residentes
de otros paises.® Estos indicadores reflejan, por consiguiente, el papel
que juegan las filiales extranjeras de las empresas multinacionales en
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las actividades inventivas. Complementan los datos sobre la I+D de las
filiales extranjeras de las multinacionales. Se entiende por control ex-
tranjero que los beneficios econémicos derivados de las invenciones se
comparten entre paises: el de invencién, el de titularidad, pero también
en parte otros, puesto que es posible que las empresas multinacionales
apliquen parte de su tecnologia a escala mundial (en términos de fabri-
caciéon o de ventas).

7.2.2. Cooperacion internacional en materia de investigacion

Otra medida de la internacionalizacién de la tecnologia es la cooperacion
a nivel mundial en materia de investigacién, segiin la medida de las patentes
que implican a inventores residentes en distintos paises. Hace referencia al
numero de patentes que inventa un pais (uno de referencia i, uno extranjero
j=1,....N, j#i) con al menos un inventor ubicado en un pais extranjero (Pl.}.) en
el total de patentes inventadas en el pais (P.). La proporcién de coinvenciones

internacionales en el total de invenciones nacionales para el pais i es pues de:

o 2P
Pi

Dado que las naciones difieren en sus activos de especializacién y co-
nocimiento, se puede encontrar conocimiento externo complementario en
el extranjero. La colaboracién internacional entre investigadores puede dar-
se bien dentro de una empresa multinacional (con instalaciones en varios
paises) o mediante una investigacién cooperativa entre varias compaiias
o instituciones (colaboracién entre inventores pertenecientes a distintas
universidades u organizaciones de investigacion). En este sentido, los indi-
cadores de coinvencién internacional reflejan también los flujos mundiales
de conocimiento.

Los indicadores de titularidad transfronteriza y de coinvencién no son
independientes. Por definicién, la coinvencién internacional implica titu-
laridad transfronteriza. De hecho, esta Ultima puede desglosarse segin
que las invenciones supongan o no coinvencién (cuando el pais solicitante
es también el inventor). Naturalmente, lo que se contabiliza como titula-
ridad extranjera en una nacién inventora implica una invencién de titu-
laridad nacional en el extranjero por parte de las empresas nacionales de
otro pafs. No es sorprendente que los totales a escala mundial sean muy
inferiores a las cifras que presentan algunos Estados cuando se consoli-
dan los recuentos.

El grafico 7.1 indica la evolucién de la titularidad transfronteriza en el
mundo y de la coinvencién en las solicitudes de patentes ante la Oficina
Europea de Patentes (OEP) entre 1990 y 2002. El primero es el porcentaje de
patentes con al menos un inventor residente en un pais distinto del titular
de la patente (en el total de invenciones de todo el orbe), mientras que el
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Grafico 7.1. La globalizacién cientifica y tecnolégica segun
los indicadores de patentes. Solicitudes PCT, 1990-2002

% Titularidad transfronteriza = ---- Coinvencion — — Cotitularidad

20 4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nota: Los recuentos de patentes se basan en el pais de residencia del inventor, la fecha de prio-
ridad y en recuentos fraccionados. Solicitudes de patentes presentadas al amparo del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes y que designan a la Oficina Europea de Patentes. Titularidad
transfronteriza: proporcién de patentes respecto del total de invenciones en todo el mundo que
tienen un solicitante ubicado en un pais distinto del inventor. Coinvencién: proporcién de pa-
tentes respecto del total de invenciones en todo el mundo que tienen al menos dos inventores
ubicados en paises distintos. Cotitularidad: proporcién de patentes en las que al menos dos coso-
licitantes estan ubicados en distintos paises (del total de invenciones en todo el mundo).

Fuente: Base de Datos de Patentes de la OCDE

segundo es la proporcién de patentes con dos o mas inventores residentes
en paises distintos del total mundial. A lo largo de dicho periodo, la coin-
vencién internacional alcanzé una cifra superior al doble, pasando de al-
rededor del 3% en 1990 a mas del 7% en 2002. La proporcién de titularidad
transfronteriza ha ido creciendo de forma sostenida en todo el mundo; se
incrementd en un 50% entre comienzos de los afios 90 y comienzos de la
década de 2000. Esto es, en 2002 més de 1,5 de cada 10 patentes solicitadas
ante la OEP estaban sujetas a titularidad transfronteriza. Los graficos 7.2 y
7.3 muestran los indicadores de titularidad extranjera y de titularidad na-
cional sobre invenciones foraneas para un grupo de paises.

Las ventajas de usar indicadores de patentes para hacer un seguimien-
to de la internacionalizacién de la tecnologia son numerosas. Dichos in-
dicadores ofrecen una descripcién razonablemente completa de la inven-
cién, el campo tecnolégico al que pertenece, el inventor (nombre, ubicacién
geografica, etc.), el solicitante, referencias o citas de patentes previas y de
articulos cientificos con los que esta relacionada la invencién, entre otras
cosas. La mundializacién de la tecnologia puede estudiarse en funcién del
campo tecnolodgico, el tipo de empresa (cuando hay disponibles datos sobre
la sociedad, como por ejemplo, su tamano), vinculos entre la universidad y
la industria, etcétera.
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7.2.3. Ventajas de las patentes para la medicion de la
internacionalizacion de la CyT y advertencias oportunas

Las principales dificultades que se encuentran a la hora de medir la
internacionalizacién de la tecnologia mediante la informacién de patentes
tienen su origen en la complejidad y escasez de la informacién disponible
sobre la estructura accionarial internacional (y red de subsidiarias) y la es-
trategia de las compaiiias, que en ocasiones dificulta la atribucién a un pais
determinado de la empresa que consta en el expediente de la patente. No
obstante, muchos de estos obstaculos tienen que ver con el asunto de asig-
nar un pais a la sociedad, un problema que presentan todos los indicadores
de internacionalizacién (OCDE, 2005). Ejemplos de casos enganosos son:

® Fl pais del titular, segiin se declara en el expediente de la patente, puede
ser el de una filial de un grupo multinacional que esta encargada de ges-
tionar su propiedad intelectual internacional y no el de la propia empresa
multinacional. Dado que esta filial puede estar ubicada en un pais distin-
to de las oficinas centrales (por razones estratégicas o fiscales), ello dara
una imagen distorsionada de los vinculos transfronterizos.

® Una invencién patentada puede acabar siendo controlada por una en-
tidad extranjera ex post, al ser adquirida o fusionarse su titular con la
entidad foranea, o porque los derechos de la patente se hayan trans-
ferido a la extranjera.Y a la inversa, una sociedad de titularidad ex-

Grafico 7.2. Titularidad extranjera de invenciones nacionales.
Solicitudes PCT 1991-2003
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Nota: Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad y en el pais de residencia del
inventor utilizando recuentos simples. Proporcién de solicitudes de patentes a la Oficina Europea
de Patentes (OEP) cuyos titulares son residentes extranjeros sobre el total de patentes de inven-
ciones nacionales.

Fuente: Base de Datos de Patentes de la OCDE.
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Grafico 7.3. Titularidad nacional sobre invenciones de origen extranjero.
Solicitudes PCT, 1991-2003
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Nota: Los recuentos de patentes se basan en la fecha de prioridad y en el pais de residencia
del solicitante utilizando recuentos simples. Proporcién de solicitudes de patentes a la Oficina
Europea de Patentes (OEP) inventadas en el extranjero sobre el total de patentes titularidad de
residentes en el pais.

Fuente: Base de Datos de Patentes de la OCDE.

tranjera puede convertirse en nacional por razones similares. El nuevo
titular podré o no asumir el control directo de la patente. No todas las
bases de datos de patentes estandar registran los cambios de titula-
ridad de éstas cuando se producen con posterioridad a la concesién y
pueden asi ofrecer una imagen poco precisa del control efectivo de las
invenciones.

® La patente puede ser de titularidad directa (o solicitada directamen-
te) de la filial nacional de un grupo multinacional, que por tanto no
aparece mencionado como tal en el expediente de la misma (véase el
Capitulo 5). En tal caso, la titularidad extranjera se subestima (como
por ejemplo, el caso de Bélgica en Cincera y otros, 2006), y a la inversa,
la titularidad nacional de invenciones extranjeras resulta subestima-
da para el pais del titular.

Se debe tener cuidado al usar las patentes para interpretar la activi-
dad de coinvencién internacional. Frecuentemente, inventores que estan
ubicados en paises distintos pertenecen a una misma multinacional, y
las practicas de gestién de la sociedad pueden influir en quien resulta
mencionado como el inventor (o primer inventor, véase Bergek y Bruze-
lius, 2005). A la inversa, es posible que participen inventores ubicados en
el extranjero en una investigacién porque ésta se ha externalizado.
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Cuadro 7.1. Dispersion regional de la actividad de patentes

Los indicadores que se recogen en este capitulo pueden recopilarse
a nivel de regiones, al igual que a nivel de paises: indicadores de titu-
laridad interregional y de cooperacién interregional. Si bien las formu-
las son similares, su interpretacién econémica puede ser algo distinta,
puesto que las diferencias y obstaculos entre regiones son por regla
general mucho menores que a escala transfronteriza (por ejemplo,
idioma, marco reglamentario, sistema fiscal, distancia). La adaptacién
de la tecnologia existente a los gustos locales, un motivo importante
para ubicar la I+D cerca de la demanda final, se aplica a la inversion
transfronteriza més que a la inversion interregional.

En las solicitudes de patente no se exige aportar informacién sobre
la sociedad (pais de origen de ésta y titularidad internacional de las so-
ciedades). Cuando se recopilan exclusivamente a partir de informacién
disponible en los expedientes de patentes, es posible que los indicadores
que aqui se proponen subestimen la importancia de la internacionaliza-
cién. Se recomienda complementar la informacién sobre el titular que
se ofrece en las bases de datos de patentes con otra sobre la titularidad
de la sociedad para conseguir unos indicadores mas fiables de la inter-
nacionalizacién de la tecnologia.

La OCDE utiliza la clasificaciéon por NT (niveles territoriales), que tie-
ne distintos niveles de agregacion (el 2 se compone de alrededor de 300
macrorregiones, el 3 se compone de 2.300 regiones, por ejemplo, las areas
econdémicas BEA de Estados Unidos, las prefecturas japonesas, los “departa-
mentos” franceses, etc.). En los paises de la Unién Europea, las regiones se
definen mediante la NUTS (Nomenclatura de Unidades Territoriales Esta-
disticas), una clasificacién oficial de la Comisién Europea (que equivale a la
clasificaciéon de la OCDE para Europa).

7.3. Estrategias de titularidad y de investigacion

La globalizacién de las actividades tecnolégicas, tal y como queda ilus-
trada por las patentes, refleja una combinacién de estrategias de titularidad
y de investigacién. Los datos de patentes ofrecen mas informacién sobre
estos asuntos cuando se analizan las combinaciones de tipos de titularidad
(o de cotitularidad) y de tipos de invencién (realizadas exclusivamente en
el extranjero o mediante coinvencién). Se pueden identificar cinco patrones
de internacionalizacién en los datos de patentes:

1. Titularidad exclusivamente nacional de invenciones extranjeras (titular del pais
A e inventor del pais B). Este tipo de estrategia se refiere a patentes en
las que la investigacién se ha realizado integramente en el laboratorio
extranjero (filial de una empresa multinacional).
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2. Titularidad nacional que implica cotitularidad con un tinico inventor (paises Ay
B como titulares pero sé6lo el B como inventor). Este patrén puede reflejar
cotitularidad entre la multinacional y una filial extranjera o una joint ven-
ture de investigacion entre sociedades de dos paises distintos.

3. Titularidad nacional con coinvencion (tanto el pais A como el B son inventores
pero sélo el A es titular). Este patron se refiere a patentes de empresas
multinacionales que aplican una estrategia de internacionalizacién do-
ble: explotar sus propios activos de conocimiento y acceder al conoci-
miento extranjero.

4. Cotitularidad con coinvencién (tanto el pais A como el B son inventores
y titulares). Esta estrategia es una combinacién de los dos tipos ante-
riores. Puede reflejar la implicacién conjunta de las oficinas centrales
y de la filial de una multinacional, o cooperacién en investigacién de
sociedades de dos paises distintos.

5. Titularidad transfronteriza o un inventor distinto de los paises titulares (A
y B son titulares y C es el inventor). Este patrén, complejo y poco ha-
bitual, exige un analisis individualizado caso por caso. Puede reflejar,
por ejemplo, una red internacional de sociedades que han asignado a
una tercera empresa la gestién de sus patentes (por ejemplo, consor-
cios tecnoldgicos).

En el grafico 7.4 se expone el desglose de las patentes sujetas a titu-
laridad transfronteriza. Parece que la estrategia predominante en las inven-
ciones transfronterizas es un Unico pais titular de una invencién ubicada
en una Unica nacién inventora: el 47% de las patentes sujetas a titularidad
transfronteriza responden a esta categoria, seguidas por las patentes de un
unico pais titular con coinvencién (siendo el titular también un inventor). Las
ultimas se han incrementado del 23% durante los afios 1990-1992 al 29%
entre 2000 y 2002, y evidencian un mayor despliegue de estrategias mixtas
(por ejemplo, asociaciones estratégicas con vistas a conseguir sinergias tec-
nolégicas para la innovacién).

Las tres combinaciones restantes (titularidad y coinvencién, cotitularidad
y colnvencion y cotitularidad con un tercer pais como inventor) son menos impor-
tantes, y de hecho su proporcién ha disminuido: las patentes que implican
cotitularidad de dos paises diferentes (multinacionales conjuntamente con
sus filiales, o dos empresas no vinculadas entre si ubicadas en paises dis-
tintos con un Unico pais inventor o que implican coinvencién) supusieron
menos del 11% de las patentes transfronterizas. Por Ultimo, las patentes
con cotitularidad compartida entre distintos paises, ninguno de los cuales
es inventor, suponen menos del 2%.
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Grafico 7.4. Composicién de las solicitudes PCT con titularidad

transfronteriza
[ Estrategia 5 = Estrategia 4 [ Estrategia 3 [ Estrategia 2 B Estrategia 1
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Nota: Recuentos fraccionados de solicitudes de patentes presentadas al amparo del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes y que designan a la Oficina Europea de Patentes, por estra-
tegias y afio de prioridad.

Fuente: Base de Datos de Patentes de la OCDE.

Nota

1. Una parte de estas patentes sujetas a titularidad transfronteriza pueden tam-
bién representar cotitularidad entre dos sociedades ubicadas en paises distin-
tos; de nuevo, es méas probable que este caso se dé con cotitularidad entre las
oficinas centrales y las filiales extranjeras. No obstante, éstas representan una

proporcién minima del total de patentes con titularidad transfronteriza.
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8. INDICADORES DEL VALOR DE UNA PATENTE

8.1. Introduccién

El término “valor de una patente” tiene varios significados. Puede querer
decir el valor econémico “privado” que tiene para su titular, definido como
los flujos descontados de ingresos generados por la patente durante su vida
util. Puede significar el valor “social” de la patente, esto es, su contribucién
al acervo tecnoldgico de la sociedad. Ambos conceptos estan estrechamen-
te relacionados, pues los ingresos generados debieran ser proporcionales
a la contribucién tecnolégica, pero no son idénticos, puesto que parte del
valor social no se lo apropia el titular de la patente ya que se dan externa-
lidades: el conocimiento publicado, por ejemplo, puede ser usado por otros
inventores o competidores para mejorar la invencién original.

Ademés, se debe distinguir entre el valor de la patente en si y el de la
invencién subyacente. El primero comprende sélo el afiadido por el hecho
de que la invencién esté patentada, es la diferencia entre el valor de la
invencién patentada y el que tendria si no estuviera protegida. El Gltimo
se reflere al contenido tecnolégico o “calidad” de la invencién, es decir, su
contribucién al estado de la técnica. Una invencién que suponga una con-
tribucién significativa al estado de la técnica afectara a los futuros desa-
rrollos tecnolégicos. Las dos nociones son diferentes en la medida en que
la patente mejora la atribucién en propiedad de los beneficios derivados de
unas invenciones méas que de otras.! No obstante, se sabe que la capacidad
de las patentes de garantizar la atribucién de los ingresos generados por las
invenciones varia, por ejemplo, de un campo técnico a otro.

Las consideraciones anteriores muestran que el valor de una patente
es una nocién compleja, sin embargo, es necesario tomarlo en considera-
cién para las estadisticas de patentes orientadas a reflejar el rendimiento
tecnolégico. Todos los estudios que investigan el valor bien de invenciones
patentadas o de la proteccién de éstas han mostrado que su distribucién
estadistica estd bastante sesgada: mientras que algunas patentes tienen
un alto valor, muchas otras lo tienen escaso (por ejemplo, siguen sin ser
explotadas). Como resultado, los recuentos de las mismas, que conceden
el mismo peso a todas, pueden resultar engafiosos: en un conjunto de 100
patentes pueden reflejarse varios niveles de rendimiento tecnolégico, en
funcién de su composicién en términos de patentes de alto o bajo valor. Si
se dispone de informacién sobre el valor de éstas, hay dos maneras de abor-
dar este problema en los indicadores: una solucién consiste en compilar
recuentos ponderados, en funcién de su valor; la otra es contabilizar sélo
las patentes que tengan un valor suficiente, ignorando el resto.
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Una de las dificultades de estimar el valor de una patente es la actua-
lidad de la informacién, es decir, la necesidad de disponer de indicadores
fiables que reflejen de manera temprana el valor econémico y tecnolégico
de una invencién de forma que puedan usarse para valorar la posicién mas
reciente de una empresa o de un pais (en el entorno de la valoracién de
patentes). Los investigadores han seguido tres lineas principales de trabajo
para estimar o inferir el valor econémico privado de las patentes:

® Realizar encuestas, preguntando a los inventores (o a los titulares) por el
valor econémico de sus patentes (por ejemplo, Scherer y otros, 1999).

® Analizar los datos del procedimiento de concesién de la patente (por
ejemplo, concesién o denegacién de la solicitud, citas, renovaciones, ambito
geografico de la proteccidn, etcétera).

® Estimar el valor a partir de datos financieros (por ejemplo, el valor de mer-
cado de las empresas, el de las salidas a bolsa, etc. —Hall y otros, 2005).

En la primera de estas metodologias, se pregunta a los titulares de la
patente o a los inventores por el valor monetario de ésta (el precio al que
estarian dispuestos a vender su invencién, incluidos los ingresos que la pa-
tente generaria en los anos siguientes).? Los estudios muestran que la dis-
tribucién por tamarnios de las rentabilidades privadas de las patentes estd
bastante sesgada, con un pico en cero. Una patente puede ofrecer rentabi-
lidad econdmica de distintas maneras: explotacién interna, licencias, “uso
estratégico” (para bloquear o impedir a otros el intercambio de tecnologia),
etcétera.

El segundo método pretende averiguar el valor de las patentes utilizan-
do informacién sobre las mismas que se obtiene principalmente de fuentes
bibliograficas (publicaciones, informes de busqueda y de examen, oposi-
ciones, etc.), y que se puede correlacionar con el valor de éstas. Algunos de
estos indicadores se apoyan en el comportamiento que se observa de los
titulares de las patentes (basado en la renovaciéon de ellas, numero de pai-
ses en los que se presenta la solicitud de patente, decisiones de venderlas
[cederlas], etc.). Otros indicadores que han demostrado consistencia para
predecir el valor de las mismas incluyen las citas posteriores, el nimero de
reivindicaciones y las oposiciones o litigios.

El tercer método consiste en la estimacién econométrica de la contri-
bucién de categorias o carteras de patentes al rendimiento econémico de
las empresas (por ejemplo, a su cotizacién en bolsa), una vez controladas
las capacidades de I+D y capital fisico. Por ejemplo, el uso del valor de mer-
cado (por ejemplo, la q de Tobin)® para estimar las rentas que se atribuyen a
las patentes asume que el comportamiento de los inversores puede revelar
el valor de la patente. Esta investigacién ha concluido invariablemente que
existe un valor marginal positivo significativo en la cartera de patentes y en
su calidad (es decir, una cartera ponderada por las citas).

En este capitulo se recogen las principales conclusiones relativas al se-
gundo de los métodos. Pretende indicar posibles vias de uso de las estadisti-
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8.2
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cas de patentes para controlar la dispersion del valor de las mismas y ganar
asi relevancia en términos econdmicos. Esta area de trabajo esta aun en
gran medida en una fase de investigacion, y muchos de los resultados que
se recogen en este capitulo son alin objeto de debate entre los expertos. No
obstante, es importante para el disefio y la interpretacién de los indicadores
de patentes tener presentes estas cuestiones del valor.

Usando representaciones del valor de las patentes, pueden compilarse
indicadores que resultan menos afectados por el sesgo de la distribucién de
los valores de las mismas:

® Recuentos ponderados: ponderar el recuento de las patentes mediante el
numero de citas posteriores, el nimero de miembros de la familia, etcétera.

® Recuentos de patentes seleccionadas (desestimando las patentes de menor valor):
familias triddicas, patentes con altos niveles de citas (el 10% maés alto de
la distribucién), de concesiones (en lugar de solicitudes), patentes renova-
das hasta una determinada duracién (por ejemplo, cinco anos), etcétera.

Citas posteriores

El estado anterior de la técnica (patente y literatura cientifica) que apa-
rece citado en las patentes ofrece informacién util acerca de la difusién de
las tecnologias (véase el Capitulo 6, sobre el uso de las citas). El nimero
de citas que una solicitud de patente recibe de patentes posteriores (citas
posteriores) ha resultado estar estrechamente vinculado con el valor eco-
némico de las mismas (Scherer y otros, 1999) y con el valor social de las
invenciones (Trajtenberg, 1990). El nimero de citas posteriores es uno de los
indicadores de valor que se utilizan con més frecuencia.

Hay dos argumentos principales que abogan por el valor de las citas
posteriores como indicadores del valor de la patentes: en primer lugar, in-
dican la existencia de iniciativas de investigacién emanadas o relacionadas
con la innovacién tecnolégica contenida en la patente citada, lo cual su-
glere que se invierte dinero en el desarrollo de la tecnologia (y que existe
un mercado potencial); y en segundo lugar, el hecho de que una patente
determinada resulte citada en solicitudes posteriores de otras patentes su-
giere que ha sido utilizada por los examinadores de patentes para limitar el
ambito de proteccién reivindicado por el titular de la patente posterior en
beneficio de la sociedad. En este sentido, las citas posteriores indican tanto
el valor privado como el social de las invenciones.

No obstante, la principal dificultad que se encuentra al computar citas
posteriores es que aparecen a medida que pasa el tiempo, y en ocasiones
transcurrido un plazo largo desde que la patente citada se solicitd, conce-
di6 o incluso desde que alcanzé el plazo maximo de validez. Por razones
de relevancia, es importante asegurar la oportunidad de los indicadores
(disponibilidad temprana de la informacién). Una posible solucién a este
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problema consiste en contabilizar las citas que reciben las solicitudes de
patentes dentro de una horquilla temporal determinada (por ejemplo, en
los cinco primeros afos desde la publicacién).

Un método habitualmente utilizado para contar citas posteriores es el
siguiente:

P+T

ClTi,T = z ch,i

1=P; je ()

donde CIT,; es el numero de citas posteriores que recibe una solicitud de
patentes i publicada en el afio P.dentro de los T afios desde su publicacién.
C.. es una variable comodin que es igual a 1 cuando la solicitud . cita la
JET . . . .. J .
solicitud i, y 0 sino lo hace. J(t) es el conjunto de todas las solicitudes publi-
cadas en el afio t. Una horquilla temporal que se usa con frecuencia es la de
los cinco anos siguientes a la publicacién de la patente citada, puesto que
se ha calculado con patentes de la USPTO que més del 50% de las citas que
se producen durante la vida de una patente se producen en los primeros
cinco anos.*

8.3. Indicadores basados en informacién procesal y en el
comportamiento del solicitante

Se puede inferir informacién sobre el valor de las patentes utilizando da-
tos del proceso de solicitud de éstas (especialmente el destino de la solicitud
de la patente, su retirada, denegacién o concesién) y el comportamiento del
solicitante en términos de la horquilla de supervivencia de las patentes (ta-
sas de renovacién) y el &mbito geografico de proteccién (por ejemplo, el nu-
mero de jurisdicciones en las que se ha solicitado la protecciéon de la patente,
el nimero de familias de patentes internacionales; véase el capitulo 3).

8.3.1. El destino de la solicitud de la patente

Un primer indicador de la calidad de una invencién es si se concede o
no una patente. Una que es concedida corresponde a una invencién que ofi-
cialmente se reconoce que cumple los criterios de patentabilidad: novedad,
actividad inventiva (no obviedad) y aplicacién industrial. Dichas patentes
tienen un mayor valor tecnologico y econdémico que las solicitudes de pa-
tente que no tienen éxito.°

Las solicitudes pendientes pueden tener cierto valor en el mercado, en
tanto que sefialan derechos potenciales que pueden hacerse valer retroac-
tivamente una vez que se conceden. Por ejemplo, el Convenio Europeo de
Patentes dice que una solicitud de patente publicada confiere provisional-
mente a su solicitante los mismos derechos en todos los estados designados
que en aquel en que se hubiera concedido ésta.
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La USPTO solia publicar sélo patentes concedidas y todas las que se
usaban para los indicadores eran similares desde esa perspectiva. Sin em-
bargo, puesto que actualmente la mayoria de los indicadores estan basa-
dos en solicitudes, y no concesiones, hay que ser consciente de esta fuente
de heterogeneidad: algunas de las solicitudes que se contabilizan se han
concedido o se concederan, mientras que otras no se han concedido y no
se concederan. Las solicitudes ofrecen una ventaja notable en términos de
disponibilidad para el calculo de indicadores, puesto que la concesién o
denegacién se produce anios después de la solicitud.

Mediante el analisis de las caracteristicas de la solicitud de patente
(por ejemplo, el tipo de titularidad, nimero de inventores, cooperacién na-
cional e internacional, clase tecnolégica, fecha de prioridad o de solicitud,
etc.) se pueden identificar factores probabilisticos que subyacen a la dene-
gacioén, retirada o concesién de las solicitudes de patentes (véase Guellec y
van Pottelsberghe, 2000).6

8.3.2. Renovacion de patentes

Los datos sobre renovacién de patentes y sobre tamano de las familias
(que habitualmente se definen en la literatura econémica como el nimero
de paises en los que se solicita la proteccién, véase el Capitulo 4 para las
definiciones de las familias de patentes) se han usado con profusién para
extraer inferencias sobre el valor de las mismas. Los estudios en este am-
bito explotan el hecho de que a los titulares les resulta caro mantener la
proteccién de la patente durante periodos y paises adicionales. De aqui se
plantea la hipétesis de que el valor del mantenimiento de una patente en el
tiempo y de su ampliacién geogréfica se vincula a la importancia econémi-
ca de la invencién. No resulta sorprendente que estos dos tipos de indica-
dores resulten estar estrechamente correlacionados.

En la mayoria de los sistemas de patentes, los titulares de éstas tie-
nen que pagar periédicamente unas tasas para mantenerlas en vigor.
Habitualmente, la tasa de renovacién se incrementa con el tiempo, y
al final de cada periodo los titulares de las patentes deben decidir si
renuevan o no. De no hacerlo, ésta caduca, pasando la invencién al do-
minio publico. El anéalisis de la proporcién de patentes que se renuevan
en distintos momentos temporales junto con las tablas de las tasas co-
rrespondientes, ofrece informacién sobre la distribucién del valor de las
patentes y sobre la evolucién de esta distribucién a lo largo de la vida de
la misma (Griliches, 1990).
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Tabla 8.1. Principales indicadores del valor de las patentes
comentados en la literatura

Indicador Logica subyacente Limitaciones principales

Concedida Proteccion juridica limitada si no se No muy informativo (una gran
concede, comprobacion por los exa-  proporcion: alrededor del 60%
minadores. de las solicitudes de patente

se conceden); en la USPTO, el
95% de éstas se conceden.

Citas Importancia tecnologica de las inven-  Oportunidad (problema de

prospectivas ciones; impacto sobre los desarrollos  disponibilidad en el tiempo),
tecnoldgicos posteriores. interpretacion.

Tamano de la Es costoso disponer de proteccion Cuestiones de representativi-

familia en distintas jurisdicciones; signo del dad, una gran proporcion de

(ndmero de potencial las solicitudes de patentes son

jurisdicciones) de mercado de una invencion. internacionales.

Numero de Representan el coste de una inven- Una medida genérica que da

inventores cion igualdad de trato a todos los
(coste de investigacion). inventores; necesidad de infor-

macion complementaria sobre
los inventores (por ejemplo,
carrera, patentes, etcétera).

Renovaciones  Coste de mantenimiento de la patente; Oportunidad, influencia de

las tasas de renovacion permiten los ciclos de vida tecnologica,
estimar tasas de renovacion diferentes
la distribucién del valor. segun la tecnologia (distinto
valor).
Oposicién Valor de mercado de una patente. Oportunidad, una proporcion

Costes y riesgos vinculados a litigios. muy pequefia (alrededor del
5% en la OEP); como detectar
los arreglos entre empresas
fuera del tribunal.

Litigios Costes y riesgos vinculados a pleitos. Oportunidad, proporcion muy
pequena, son frecuentes los
arreglos amistosos, disponibili-
dad de datos.

Valor de merca- El valor de la patente esta incorporado Ciertos tipos de sociedades

do de la empre- como activo inmaterial. (mercado de valores, etc.)
sa, escisiones,

etc.

Valor econ6- Valor de la patente conocido por Subjetividad, cuestiones de
mico segun los inventores o gerentes. seleccion,

encuestas. muestras limitadas.

Fuente: Modificado a partir de Van Zeebroeck (2007).

La logica que subyace a este método se basa en criterios econémicos.
Las patentes sélo se renuevan si el valor de mantenerla en vigor (basado
fundamentalmente en el flujo descontado de beneficios que se espera que
produzca) es superior al coste de renovarla: cuando no se paga la tasa de
renovacion, la patente tiene una rentabilidad esperada (en periodos futuros)
inferior al umbral. Dado que la tasa se incrementa con el tiempo en la ma-
yoria de los paises, los titulares de las patentes deben considerar la rentabi-
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lidad de renovarla para el periodo siguiente dentro del periodo corriente (la
“opcién” de proteccién, Lanjow y Schankerman, 1997) frente al coste de su
mantenimiento. Generalmente a los titulares les suele resultar dificil conocer
la rentabilidad esperada de una patente. Con frecuencia lleva un cierto tiem-
po conocer el potencial de mercado de las invenciones, puesto que la decisién
de patentar se toma en una fase muy inicial del proceso de innovacién.” En
Japén y en Estados Unidos el costo de renovacién de las patentes que se con-
ceden a universidades y a pequenas y medianas empresas (PyMEs) asi como
a administraciones publicas puede ser menor (trato preferente).

Las investigaciones realizadas en este ambito confirman que la distri-
bucién del valor de las patentes estd muy sesgada, con una mediana muy
por debajo de la media. Segiin Pakes y Schankerman (1986), la mitad del va-
lor estimado lo acaparan alrededor del 5% del total de las patentes.® En un
estudio sobre las renovaciones de las mismas en Finlandia y Noruega, Pakes
y Simpson (1989) descubrieron que las patentes de los sectores farmacéu-
tico y de la madera y el papel tenian las tasas de renovacién mas altas, se-
guidas de las patentes para invenciones en el sector de la maquinaria, en el
sector quimico, el de la alimentacién y el sector primario del metal.

El método de la renovacién de las patentes presenta una serie de limi-
taciones. Los resultados de estos estudios se apoyan en una serie de hipote-
sis ya asumidas sobre la forma funcional de esta relacién y sobre un valor
no observado de la mayoria de las patentes valiosas (aquellas que se renue-
van durante todo su plazo legal, llamadas “open-ended”). En algunos casos,
el hecho de no renovar una patente puede indicar no un valor bajo sino un
cambio de estrategia en la empresa, por ejemplo, por causa de un choque
externo. En tecnologias sometidas a cambios rapidos, muchas invenciones

Tabla 8.2. Proporcidn de los paises en el total de solicitudes
de patentes seguin distintos indicadores (fecha de prioridad 2000)

PCT Triadica OEP PCT mas
citada
Canada 0.02 0.01 0.01 0.01
Francia 0.05 0.05 0.06 0.06
Alemania 0.13 0.13 0.19 0.17
Japon 0.10 0.31 0.19 0.17
Paises Bajos 0.03 0.02 0.03 0.03
Reino Unido 0.06 0.03 0.05 0.05
Estados Unidos 0.40 0.33 0.27 0.31
Mundo 1.00 1.00 1.00 1.00

Nota: Los criterios de recuento son el pais de residencia del inventor o inventores y la fecha de
prioridad. Las patentes PCT en fase internacional que designan a la OEP; las OEP constituyen
patentes presentadas directamente ante la OEP més las EURO-PCT en fase regional, y las familias
triddicas de patentes constituyen un subconjunto de las patentes presentadas ante la OEP, ante
laJPO y concedidas por la USPTO (que protegen el mismo conjunto de invenciones: igual fecha de
prioridad). Las PCT maés citadas son solicitudes de patentes en fase internacional (que designan la
OEP) y que estéan entre las mas citadas (entre las diez mas citadas del percentil). Los datos sobre
familias triddicas de patentes se derivan de la base PATSTAT.
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tienen un valor alto cuando aparecen, pero devienen obsoletas en un plazo
muy corto. La decisién de renovar o no una patente puede resultar afecta-
da también por factores exdgenos. Por ejemplo, Schankerman (1998) en-
cuentra pruebas del efecto del petréleo en datos de renovacién de patentes
francesas.’ Por Ultimo, el perfil temporal de los ingresos puede depender del
campo técnico de que se trate y de otras caracteristicas de la invencién; y
por ejemplo las invenciones en el sector de la electrénica devienen obsole-
tas con mayor rapidez que en el farmacéutico.

8.3.3. Tamaiio de la familia de patentes

El valor de las patentes se asocia también con el ambito geografico de
proteccién de la misma, esto es, con el nimero de paises en los que se ha
buscado la concesién de la patente (véase el Capitulo 4 para las definiciones
de familias de patentes). El hecho de solicitar proteccién de patentes en
el extranjero constituye en s{ mismo un signo de valor econémico puesto
que la decision refleja la disposicion del titular a correr con los gastos de la
proteccién internacional de ésta. La légica subyacente esté estrechamente
relacionada con la decisién de renovar una patente; resulta caro tener una
en vigor en mas de un pais (puesto que implica solicitar una patente de ma-
nera directa o indirecta a través de las oficinas regionales o internacionales)
y mantener la proteccién (Putnam, 1996).

A diferencia de los datos sobre renovaciones que sélo son disponibles
al cabo del tiempo (o datos sobre citas posteriores, véase el Capitulo 6), la
informacién sobre el numero de paises en los que se solicita la proteccién
esta disponible antes (derecho de prioridad de un afio segin el Convenio de
Paris). Una ventaja de esta fuente de informacién es que permite construir
indicadores en un momento inicial de la vida de la patente.

El ambito geografico de proteccién, segin se refleja en la concesién
de patentes internacionales para una invencién dada, refleja la cobertura de
mercado de una invencién: cuanto mayor sea el nimero de paises en los que
se solicita la proteccién, mayor serd el potencial de comercializacién y de
beneficios.® Hay pruebas convincentes de que el tamafio de la familia refle-
ja el valor econdémico. Por ejemplo, Lanjouw y Schankerman (2004) encuen-
tran una fuerte relaciéon positiva entre el indice de calidad de las patentes
y el tamano de la familia (en una muestra de patentes estadounidenses).
Guellec y van Pottelsberghe de la Potterie (2000) describen que existe una
asociacién positiva entre el tamano de la familia y la probabilidad de que
se conceda una patente europea. Segun los resultados de Harhoff y otros
(2002) las patentes que forman parte de grandes familias internacionales
estan asociadas con mas fuerza a un mayor valor econémico. Usando este
indicador, las patentes farmacéuticas y quimicas ofrecen el coeficiente méas
alto entre todas las tecnologias.

En el sistema de patentes europeo, la lista de paises miembros del Con-
venio de concesién de Patentes Europeas (CPE) en los que se solicita la pro-
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Cuadro 8.1. Reformas relativas a la designacion de estados

Cuando se computan indicadores sobre el tamanio de la proteccién
geografica basados en paises designados en solicitudes ante la OEP y
el PCT, es importante destacar que estos indicadores ya no tendran
relevancia en tanto que indicadores de la cobertura de mercado, pues-
to que los procedimientos del PCT y de la OEP han convergido hacia
una designacién automatica (de todos los estados contratantes) con
el pago de una tasa Unica. Cuando se trabaja con series temporales de
datos de patentes, es importante conocer cuando se producen estas
reformas.

Designacién en el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes
(PCT)

Para las solicitudes internacionales con fecha de presentacion in-
ternacional posterior al 1 de octubre de 1998: para las 11 primeras
oficinas nacionales o regionales designadas se aplica una tasa de
designacién por pais o region. No se aplica cargo adicional por cada
designacién a partir de las 11 oficinas.

Para las solicitudes internacionales con una fecha de presentacién
internacional posterior al 1 de enero de 2004: la presentacién de una
solicitud internacional constituye la designaciéon de todos los Estados
contratantes que estan vinculados por el Tratado en la fecha de la
presentacion internacional.

Designacién ante la OEP

A partir del 1 de julio de 1999 y aplicable a las solicitudes europeas
e internacionales que pasen a la fase regional (presentadas a partir de
dicha fecha), todos los Estados contratantes designados estan sujetos
a una tasa de designaciéon hasta un nimero de siete. No se aplica tasa
adicional por designaciones que excedan de siete oficinas.

Desde el 1 de abril de 2009: designacion automatica de todos los Es-
tados contratantes mediante el pago de una tasa Unica. Esta decisién
es aplicable a las solicitudes de patente europea presentadas a partir
del 1 de abril de 2009, asi como a las solicitudes internacionales que
pasen a la fase regional a partir de dicha fecha.

teccién figura en la solicitud. El pago de las tasas de presentacién de la
solicitud ante la OEP depende de esta lista, si bien la relacién se ha homoge-
neizado con el tiempo. Para las solicitudes de patente europea e internacio-
nal presentadas a partir del 1 de julio de 1999 ante la OEP, las tasas de desig-
nacioéon se entienden abonadas para todos los paises contratantes mediante
el pago realizado para al menos siete paises. De hecho, con arreglo al CPE
2000, se entiende que las solicitudes designan a todos los paises contratan-
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Cuadro 8.2. Un indicador combinado (proteccidn europea):
el indice de ambito de proteccién anual

Se pueden utilizar datos sobre la interaccién de la renovacién y el
ambito geografico de proteccién de una patente para producir un in-
dice mas refinado que tome en consideracién la evolucién de la pro-
teccién geografica a lo largo del tiempo (puesto que las patentes pue-
den caducar en varios paises cada ano). Este indicador puede reflejar
tanto la edad alcanzada como el tamafio de la familia europea (van
Pottelsberghe y van Zeebroeck, 2007):

T C
Y'Y Gie.r)

r 1 c=1
Sters™—op

Donde SY .. ; Tepresenta el indice de &mbito anual (SY) de una pa-
tente dada i en c paises y para T afios de mantenimiento, y Gi(c,t) es
una variable que toma el valor 1 si la patente concedida esta activa
en el pais c en el ano t desde su fecha de presentacién, y 0 si no lo
esté. El indice se normaliza hasta su valor maximo, que representa T
anos de mantenimiento en C paises. De este modo, el indicador suma
para cada ano de la vida de la patente el nimero de paises en los que
ésta estaba activa en Europa. Para permitir la comparabilidad de este
indicador a lo largo del tiempo y para garantizar su disponibilidad
transcurridos diez anos desde la fecha de presentacién, el indicador
propuesto por los autores estaba basado en diez paises a lo largo de
diez anos. Ello hace posible superar el sesgo institucional hacia el ta-
mano de la familia (la ampliacién institucional del CPE de diez paises
en 1977 a 32 en 2007).

Ampliaciones de este indicador pueden tomar en consideracién
ponderar la validacién en una jurisdiccién segiin su importancia eco-
némica, por ejemplo, por la magnitud de su PIB. Asi, el resultado que
arroja el indice SY de solicitudes no concedidas es necesariamente
de cero, puesto que las patentes sélo se pueden validar en los paises
miembros del CPE una vez que las ha concedido la OEP. Se ha propues-
to una version provisional del indice SY que toma en consideracién la
duracién del procedimiento de concesién (el nimero de afios durante
los cuales se ha mantenido la solicitud). Véase van Pottelsberghe de
la Potterie y van Zeebroeck (2007) para mas informacién sobre esta
formulacion.

tes mediante el pago de una tasa de designacién tUnica (véase el Cuadro 8.1).
Desde abril de 2009, las solicitudes de patente europea designan a la tota-
lidad de los Estados contratantes como en el procedimiento PCT.*

Una vez concedida, el tamanio de la familia de una patente eu-
ropea se puede cuantificar como el nimero de Estados miembros del
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CPE en los que la patente se ha validado efectivamente. El tamafio de
la familia CPE puede disminuir de forma natural con el tiempo, a medida
que se abandonan las patentes en distintos paises, y de ahi la necesidad de
observar el ambito

geografico en distintos momentos en el tiempo. Se puede utilizar la infor-
macién sobre renovaciones y sobre el &mbito geografico de proteccién para
producir indicadores mas refinados que tomen en cuenta la evolucién de
la proteccién a lo largo del tiempo y de unos paises a otros (puesto que las
patentes pueden caducar en varios paises cada afio, véase el Cuadro 8.2).

8.4. Otros indicadores

8.4.1. El niimero de reivindicaciones

El &mbito de una patente constituye un importante factor determinan-
te de su valor econémico, en cuanto que define la dimensién de su pro-
teccién juridica y con ello el alcance del poder de mercado atribuido a la
patente. Un d&mbito més amplio supone un area mas amplia de tecnologia
de la que quedan excluidos los demas.

Sin embargo, el “ambito” o “amplitud” de una patente es dificil de medir.
El ambito se refleja en sus reivindicaciones, pero también de forma con-
junta con las citas retrospectivas que definen las fronteras juridicas de la
patente respecto del estado anterior de la técnica.? Varios economistas han
utilizado el nimero de reivindicaciones para representar el alcance juridico
de las patentes. Se ha argumentado que, puesto que cada patente indivi-
dual representa un conjunto de componentes inventivos, cada uno refleja-
do en una reivindicacién, el niimero de reivindicaciones puede ser indicativo
del valor de la patente en conjunto. No obstante, la tendencia de ciertos
solicitantes a “inflar” el nimero de las reivindicaciones por razones estraté-
gicas hace que la relacién entre el ambito y el nimero de reivindicaciones
presente bastantes interferencias. Ademas, las reivindicaciones que apare-
cen en las patentes que se conceden son aquellas que se incluyen tras el
examen y que pueden haber sufrido alguna modificacién.

El anélisis empirico sobre esta cuestién es escaso pero bastante posi-
tivo. En el modelo de Lanjouw y Schankerman (2004) sobre factores de la
calidad de las patentes utilizado para analizar la productividad de la in-
vestigacion en Estados Unidos, se veia que el nimero de reivindicaciones
constituia el indicador mas importante de la calidad de una patente en seis
de los siete campos tecnoldgicos estudiados. También se comprobd que la
probabilidad de que se interpusiera un litigio contra una patente, lo cual
también refleja su &mbito, se incrementaba con el nimero de reivindicacio-
nes (Lanjouw y Schankerman, 1997).

162 MANUAL DE ESTADISTICAS DE PATENTES DE LA OCDE © OEPM 2009



8. INDICADORES DEL VALOR DE UNA PATENTE

8.4.2. El niimero de clases técnicas

El nimero de clases técnicas (tal y como indica el numero de clases de
la CIP) atribuido a una solicitud de patente también se ha utilizado como
una representacién de su ambito técnico y, por tanto, del valor de la paten-
te. Este método lo propuso Lerner (1994) en un estudio del valor de mercado
de patentes de biotecnologia. Encontrd una correlacién positiva y significa-
tiva entre el valor de mercado de una empresa y el &mbito técnico medio
de sus patentes.

Sin embargo, a nivel individual, son escasas las pruebas de una co-
rrelacién entre el numero de clases y el valor de una patente. Lanjouw y
Schankerman (1997) indican que el nimero de clasificaciones CIP tiene un
pequenio efecto positivo sobre la probabilidad de litigios por infraccién en
relacion con las patentes estadounidenses. Utilizando informacién de una
encuesta sobre el valor econémico de las patentes percibido por los inven-
tores alemanes, Harhoff y otros (2002) no encontraron que el numero de
clases CIP de cuatro digitos aportara informacién acerca del valor de la pa-
tente en ninguno de los campos tecnoldgicos analizados.®

8.4.3. El niimero de inventores en una patente

Diversos estudios econémicos han vinculado el nimero de inventores
que figuran en una patente con el valor econémico y tecnolédgico de la misma.
El nimero de inventores puede representar el coste de la investigacién que
subyace a la invencién, que en si mismo esta estadisticamente relacionado
con el valor técnico de la invencién: cuantos mas recursos se implican més in-
tensivo es el proyecto desde el punto de vista de la investigacién y méas costoso
(Guellec y van Pottelsberghe, 2001; Gambardella y otros, 2005).

8.4.4. Oposicion y litigios

Determinadas oficinas de patentes ofrecen a terceros la posibilidad de
presentar oposicién a las patentes concedidas que consideren invalidas.
Puesto que oponerse a una patente es una iniciativa costosa, puede inferir-
se que sélo aquellas que tengan efectos daninos para la competencia y, por
consiguiente, cierto valor econémico, seran objeto de oposicién. Por ello, el
hecho de que se plantee oposicién contra una patente puede interpretarse
como una senal de su valor. Ademas, las que superan dicha oposicién de-
muestran ser patentes fuertes que ofrecen a sus titulares la perspectiva de
una alta rentabilidad.

Pocas patentes sufren oposicién. En 2006, la tasa de oposiciones en la
OEP estuvo alrededor del 5,4% (se presentaron oposiciones contra 2.990 pa-
tentes). De las que son objeto de oposicién ante la OEP, aproximadamente
un tercio se revocan, un tercio se mantienen sin cambios y en un tercio se
aplican cambios. En la USPTO, las partes interesadas que deseen impug-
nar una patente estadounidense después de haberse otorgado tienen dos
opciones: i) impugnar la patente ante un tribunal federal, o ii) solicitar un
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“reexamen” de ésta por parte de la USPTO. La tasa de oposicién ante la OEP
es mucho mas alta que la de reexdmenes de la USPTO en todas las clases
tecnolégicas (Merges, 1999; Graham y otros, 2002). La tasa de reexdmenes de
la USPTO entre 1981 y 1998 fue del 0,3% (de las concesiones), mientras que
en la OEP la tasa media de oposicién en el mismo periodo fue del 8,6% de
las concesiones. Sin embargo, en términos absolutos, los litigios de patentes
se incrementaron significativamente en Estados Unidos entre 1985 y 2000,
sibien la tasa de litigios en relacién con el nimero de patentes otorgadas se
ha mantenido constante (Graham y otros, 2002).

Algunos autores han descubierto que las patentes que son objeto de
oposicion y litigios tienen un valor superior a la media. Harhoff y otros (2002)
comprueban que el éxito en la defensa contra una oposicién constituye, en
el sistema aleman de patentes, un indicador especialmente fiable del valor
de la misma.' Explican que los derechos de patente mas sélidos superan
lo que supone un proceso selectivo en dos fases (concesién y superacién
de la oposicién), lo cual implica un indicador muy fiable de su calidad. Se-
gun Lanjouw y Schankerman (1998), las patentes que son objeto de litigio
presentan caracteristicas particulares. En comparacién con una muestra
aleatoria de patentes estadounidenses de los mismos grupos y areas tecno-
légicas, los autores comprueban que las mas valiosas y aquellas con pro-
pletarios nacionales tienen una probabilidad considerablemente mayor de
acabar siendo objeto de litigio. Las patentes cuyos titulares son personas
fisicas tienen al menos las mismas probabilidades de ser objeto de pleito
que las de sociedades, y los litigios son especialmente frecuentes en las
areas de nuevas tecnologias.

Notas

1. Las invenciones con un valor técnico alto pueden ser susceptibles de apropia-
cién en un mayor grado (por ejemplo, porque la patente sea facil de soslayar en
el campo tecnoldgico especifico de la invencién). Las invenciones con escaso va-
lor técnico pueden generar un alto valor econémico, por ejemplo, si el inventor,
por una serie de razones, ya ostenta una posicién de monopolio en el mercado.

2. La ventaja de este método es que recoge la informacién directamente de la
fuente. No obstante, puede estar sometido a sesgo, puesto que el inventor o el
titular de la patente pueden no tener o no estar dispuestos a compartir infor-
macién precisa.

3. La q de Tobin se define como la relacién entre el valor de mercado de los activos
de una empresa y el coste de reposicién de la empresa, y habitualmente se mide
por el valor de reposiciéon de los activos fisicos de la empresa.

4. Lanjouw y Schankerman (1998) sugieren que es suficiente limitar a cinco afios
el periodo posterior a la concesién de una patente para construir mediciones
validas de la importancia de una patente sobre la base de las citas poteriores.

5. No obstante, la concesién no siempre es un buen indicador. Por ejemplo, un me-
jor conocimiento del sistema europeo por parte de residentes europeos puede
llevar a unas tasas de concesién mas altas en los paises de CPE que para los
solicitantes estadounidenses ante la OEP (Hinze y Schmoch, 2004).
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6. Algunos estudios (como por ejemplo, Reitzig, 2004; Burke y Reitzig, 2007) sugie-
ren que una “solicitud de examen acelerado” ante la OEP (existen procedimien-
tos similares ante la JPO y la USPTO) puede identificar invenciones de alto valor
para las que el titular quiere protecciéon lo antes posible.

7. Pocas patentes se renuevan hasta el final de su vida legal. Por ejemplo, Pakes y
Schankerman (1986) han descubierto que sélo el 10% del total de las patentes
sobreviven durante la totalidad del plazo legal. Segin Lemley (2001), usando
datos de renovaciones de patentes estadounidenses en 1998, casi dos tercios
de las norteamericanas otorgadas caducan antes de finalizar su plazo debido
al impago de las tasas de renovacién, y casi la mitad se abandonan antes de la
mitad de su vida Util potencial.

8. Pakes (1986) ha explicado que el flujo de ingresos tiene un comportamiento
distinto a lo largo del ciclo de proteccién de la patente y que con frecuencia los
primeros afios de ésta se caracterizan por un alto nivel de incertidumbre eco-
némica. A medida que se incrementa el conocimiento de la rentabilidad de la
invencién, va desapareciendo la incertidumbre hasta que las patentes superan
un umbral de edad de entre cuatro y cinco afios (Pakes, 1986; Lanjouw, 1998).

9. En la industria farmacéutica, factores institucionales como los largos plazos
reglamentarios entre el desarrollo de un medicamento y su entrada en el mer-
cado pueden hacer que las tasas de renovacién sean intrinsecamente maés altas
que en otros sectores.

10. Las medidas del tamafio de la familia (o del nimero de inventores) dependen
del pais de origen. Por ejemplo, el tamafio de la familia de los paises europeos
es siempre superior al de los solicitantes japoneses (debido al alto numero de
paises vecinos europeos).

11. Hacer una solicitud a través del sistema PCT puede considerarse un indicador
de invenciones con unas expectativas altas de mercado. Este indicador puede
desglosarse en dos medidas PCT Iy PCT II, en las que se analiza el tiempo trans-
currido entre dos fases: si el periodo de tiempo entre la fecha de presentacién
y la de paso a la fase regional es igual o inferior a 20 meses (PCT I) o superior a
20 (PCT II). Un argumento seria que cuanto mas dispuesto esté el solicitante a
retrasar durante la solicitud determinados pagos del proceso que suponen un
coste elevado, mayor serd la incertidumbre del solicitante sobre el valor comer-
cial de la patente (véase Burke y Reitzig, 2007).

12. Como demuestran entrevistas con examinadores y abogados de patentes, una
solicitud de patente que busque proteger una invencién con un ambito amplio
podria inducir al examinador a delimitar las reivindicaciones de la patente in-
sertando maés referencias sobre citas de patentes relevantes. Estas citas poste-
riores reflejan el ambito de la patente al igual que la existencia de materia que
pudiera restringir su alcance (Harhoff y otros, 2002).

13. Los autores explicaban que la diferencia en los resultados puede ser debida al
uso de patentes que cubren un amplio conjunto de areas técnicas, mientras que
el estudio de Lerner se centra sélo en las patentes de biotecnologia. También
sefialaban que pueden darse importantes diferencias en la forma en que las
oficinas de patentes alemana y estadounidense asignan la clasificacién CIP.

14. Ellos entienden que una patente que haya vencido una oposicién en Alema-
nia (“Einspruchsverfahren”) tiene un valor considerablemente superior (factor del
11.2 respecto al valor monetario estimado por los propios inventores) frente a
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una patente que nunca haya sido atacada. Ademas, si la patente ha sido objeto
de ataque en el procedimiento de anulacién, que es mas costoso, su valor es de
nuevo mucho mayor que el de los derechos de patente que no han sido impug-
nados, en este caso por un factor de 42.6.
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Glosario

Actividad inventiva: Tanto en la OEP como en la JPO, se entiende que una
invencién implica actividad inventiva si no resulta evidente para un experto
en la materia. Dicha actividad constituye uno de los criterios (junto con la
novedad y la aplicacién industrial) que deben cumplirse para obtener una
patente. Véase también “no obviedad” (USPTO).

Administracién Encargada de la Buisqueda Internacional (International
Search Authority, ISA): Una oficina con competencias para llevar a cabo la
busqueda internacional para una solicitud PCT. Puede tratarse bien de una
oficina nacional (Australia, Austria, Canad, Corea, China, Espana, Estados
Unidos, la Federacién Rusa, Finlandia, Japén, Suecia) o de una organizacién
intergubernamental (OEP) (Articulo 16 PCT, Articulo 154 CPE).

Apelacién: Un procedimiento mediante el cual el solicitante o titular de
una patente puede solicitar que se revoque una decisién adoptada por la
oficina de patentes.

® USPTO: El solicitante insatisfecho con la decisién del examinador respon-
sable del examen preliminar en la segunda denegacién de sus reivindi-
caciones puede apelar al Comité de Apelaciones e Interferencias (Board of
Patent Appeals and Interferences, BPAI) para que se revise la denegacién del
examinador. El Comité es un organismo de la USPTO que revisa las deci-
siones adversas de los examinadores de solicitudes de patente y decide
la prioridad y patentabilidad de las invenciones en caso de interferencias.
Las decisiones del Comité son apelables ante el Tribunal de Apelaciones
del Circuito Federal (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) o ante un
tribunal de distrito.

® OEP: Las decisiones que toma en primera instancia la OEP son apelables
ante el Comité de Apelaciones de la oficina en un procedimiento judi-
cial (que se dirime ante un tribunal administrativo) y no en un proceso
administrativo. Los comités citados actian como uUltimas instancias en
los procedimientos de concesién y de oposicién ante la OEP. Ademas de
los Comités de Apelacién, la Oficina Europea de Patentes dispone de un
Comité Ampliado de Apelacién. Esta instancia sélo decide cuando la ju-
risprudencia de los Comités de Apelacién se vuelve incoherente o cuando
surge un punto de derecho importante.

® JPO: El solicitante que ve su solicitud rechazada puede apelar. El panel se
compone de entre tres y cinco examinadores del Departamento de Ape-
laciones de la JPO. Las decisiones de los paneles son a su vez apelables
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ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, una rama especial del
Tribunal Supremo de Tokio.

Busqueda euro-PCT (o PCT Capitulo I): Bisqueda que realiza la OEP ac-
tuando en calidad de Administracién encargada de la busqueda internacio-
nal para una solicitud euro-PCT en fase internacional (Articulo 16 PCT).

Busqueda internacional PCT: Es una busqueda que realiza una oficina de-
signada (la administracién encargada de la busqueda internacional, ISA)
para las solicitudes PCT.

Caducidad: La fecha en que una patente deja de ser valida en un pais o
sistema de patentes debido a que no se pagaron las tasas de renovacién
(mantenimiento). Con frecuencia, ésta puede recuperarse dentro de un pla-
zo limitado.

Cesionario (assignee): En Estados Unidos, la persona o personas, fisicas o ju-
ridicas, a quienes el inventor (equivalente al “solicitante” en este contexto)
transfiere juridicamente en su totalidad o de forma limitada los derechos
dimanantes de una patente.

Citas: Referencias al estado anterior de la técnica contenidas en los documen-
tos de patente. Las citas puede hacerlas tanto el examinador como el solicitan-
te. Comprenden un listado de referencias que se consideran relevantes para el
estado de la técnica y que pueden haber contribuido a definir el alcance de las
reivindicaciones de la solicitud. Las referencias pueden ser a otras patentes, a
publicaciones técnicas, libros de texto, manuales y demés fuentes.

USPTO: Los solicitantes ante la USPTO estan obligados a revelar el estado de
la técnica que, seglin su conocimiento, sea relevante a efectos de la paten-
tabilidad; OEP: El solicitante no tiene tal obligacién; JPO: El requisito de reve-
lar informacién en documentos sobre el estado de la técnica se introdujo a
partir del 1 de septiembre de 2002 y entrd en vigor el 1 de mayo de 2006.

Clasificacién Internacional de Patentes (CIP): La CIP estd basada en un
tratado internacional multilateral que administra la OMPI. Es un sistema
de clasificacién de patentes reconocido internacionalmente que ofrece una
clasificacién comun de las patentes segiin grupos tecnolédgicos. La CIP es un
sistema jerarquico, en el que un area de la tecnologia se divide en ocho sec-
ciones, desglosadas a su vez en clases, subclases y grupos. Se revisa perio-
dicamente para mejorar el sistema y tomar en consideracién las novedades
técnicas. La octava edicién de la CIP entré en vigor el 1 de enero de 2006.

Concesién: Una solicitud de patente no da automaticamente al solicitante
un derecho temporal a oponerse a la infraccién. La patente debe conceder-
se para tener efectos y poder oponerse a una infraccién.

Continuacién (continuaciones) (USPTO): Segundas o posteriores solicitudes
para una misma invencién que ya se reivindicé en una solicitud anterior no
provisional y que se presentan antes de que la primera haya dado lugar a
una patente o se haya abandonado. Las continuaciones deben reivindicar
la misma invencién que la solicitud original para beneficiarse de la fecha
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de presentacién de dicha solicitud. En el momento de la presentacién, es
frecuente que las reivindicaciones sean las mismas, pero pueden cambiar
durante la tramitacién, de manera que no sean exactamente iguales pero
que tampoco sean distintas desde el punto de vista de la patentabilidad.
Existen tres tipos de solicitudes de continuacién: divisién, continuacién y
continuacién parcial (division, continuation y continuation-in-part).

Convenio sobre la Patente Europea (CPE): El Convenio sobre Concesién de
Patentes Europeas se firmoé en Munich en 1973 y entrd en vigor en 1977. Es
un tratado multilateral que instituye la Organizacién Europea de Patentes y
prevé un sistema juridico auténomo segun el cual se conceden las patentes
europeas. El convenio ofrece un marco juridico para la concesién de patentes
europeas mediante un procedimiento Unico, armonizado, ante la Oficina Eu-
ropea de Patentes. Permite al solicitante de una patente obtener, mediante un
Unico procedimiento, una patente en algunos o en la totalidad de los Estados
contratantes. Con fecha de enero de 2008 habia 34 paises miembros del CPE.
Ademas, existen acuerdos de ampliacién con cinco que ofrecen la posibilidad
de ampliar las patentes europeas a dichas naciones mediante una solicitud.
Los miembros del CPE son Alemania, Antigua Republica Yugoslava de Mace-
donia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Espa-
na, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Islandia, Irlanda, Italia, Le-
tonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Ménaco, Noruega, Paises
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Republica Eslovaca,
Rumania, Suecia, Suiza y Turquia. Los paises con acuerdo de ampliacién del
CPE son Albania, la Republica de Bosnia-Herzegovina y Serbia.

Convenio de Paris: El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial se estableci6 en 1883 y generalmente es conocido como Conve-
nio de Paris. Estableci6 un sistema de derechos de prioridad con arreglo al
cual los solicitantes disponen de un plazo de 12 meses desde la primera
presentacion de una solicitud de patente (por lo general en su propio pais)
en el que pueden presentar ulteriores solicitudes en los paises firmantes
y reivindicar la fecha de prioridad original. Actualmente hay 173 Estados
miembros del tratado (enero de 2009).

Derecho de prioridad: Véase “Convenio de Paris”.

Derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI): Los derechos exclusi-
vos vinculados a la obra creativa, los simbolos comerciales o las invenciones.
Existe cuatro tipos fundamentales de propiedad industrial e intelectual:
patentes, marcas, disenios y derechos de autor.

Divisién: Si la oficina de patentes decide que una solicitud cubre un area
demasiado amplia para ser considerada una Unica patente, ésta se divide
en una o mas solicitudes divisorias, que el solicitante es libre de tramitar o
no. La divisién puede también pedirse a instancia del solicitante.

Estado de la técnica: Tecnologia utilizada o publicada con anterioridad a la
que se puede hacer referencia en una solicitud de patente o en un informe
de examen. En sentido amplio, se trata de la tecnologia que es relevante
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para una invencién y que ya es de dominio publico (por ejemplo, se ha des-
crito en una publicacién o se ha ofrecido para su venta) en el momento de
realizarse ésta. En un sentido estricto, es cualquier tecnologia susceptible
de invalidar una patente o de restringir su ambito. El proceso de tramita-
cién de una patente o de interpretacién de sus reivindicaciones consiste en
gran parte en identificar el estado de la técnica y distinguir la invencién que
se reivindica de dicho estado. El objetivo del proceso de buisqueda es identi-
ficar los documentos, tanto de patentes como de literatura no patente, que
constituyen el estado de la técnica para determinar si la invencién aporta
novedad e implica actividad inventiva.

Equivalente: Una patente que protege la misma invencién y comparte la
misma prioridad que una expedida por una administracién distinta.

Familia: un conjunto de patentes (o de solicitudes) presentadas en diver-
sos paises para proteger una misma invencién. Se relacionan entre ellas
mediante uno o varios nimeros de prioridad comunes. Existen distintas
definiciones de las familias de patentes (por ejemplo, familias de patentes
triadicas, familias ampliadas, que incluyen las continuaciones, etc.). Segiin
el uso que se pretenda hacer, puede optarse por uno u otro concepto de fa-
milia, por ejemplo, equivalentes, familia triddica o familia trilateral.

Familias de patentes triddicas: Las familias de patentes triddicas se definen
en la OCDE como un conjunto de patentes obtenidas en la Oficina Europea
de Patentes (OEP) o en la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y concedidas
por la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) que tienen en
comun una o mas prioridades. Las familias de patentes triddicas se consoli-
dan para eliminar las duplicaciones en el recuento de patentes presentadas
ante las distintas oficinas (es decir, reagrupando todas las prioridades inte-
rrelacionadas de los documentos de patente de la OEP, 1a JPO y la USPTO).

Familias de patentes trilaterales: Una familia de patentes trilateral es parte
de un subconjunto filtrado de familias de patentes para las cuales existen
pruebas de actividad de éstas en los tres bloques de la trilateral. Asi, es si-
milar a una familia triddica, salvo en que incluiria también las solicitudes
presentadas en cualquier estado del CPE que no van a la OEP (ademas de ir
alaJPOyala USPTO). Las familias de patentes trilaterales se suelen conta-
bilizar en términos de prioridades individuales, sin consolidacién.

Fecha de concesién: La fecha en que la oficina de patentes otorga la paten-
te al solicitante.

Fecha de la solicitud: La fecha en que la oficina de patentes recibe la solici-
tud de patente cumplimentada. A su presentacién, cada solicitud de paten-
te recibe un numero Gnico.

Fecha de prioridad: La fecha de prioridad es la primera fecha de presen-
tacién de una solicitud de patente en cualquier lugar del mundo (por lo
general, en la oficina de patentes del pais del solicitante) para proteger una
invencién. Esta fecha se usa para determinar la novedad de la invencién, lo
cual implica que se trata de un concepto importante en los procedimientos
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de patentes. Entre los datos del procedimiento, se puede considerar la fecha
de prioridad como la mas cercana a la de la invencién. En Estados Unidos, la
fecha de concepcién entra en juego cuando se producen interferencias.

Informe de busqueda: El informe de busqueda es un listado de citas de
todos los documentos publicados que constituyen el estado de la técnica
y que son relevantes para la solicitud de patente. El proceso de bisqueda,
que lleva a cabo un examinador de patentes, tiene por objeto identificar
documentos de patentes o de literatura no patente que constituyan el es-
tado relevante de la técnica a tomar en consideracién para determinar sila
invencién es novedosa y siimplica una actividad inventiva.

Infraccién: La fabricacién, el ofrecimiento, la introduccidén en el comercio
de cualquier invencién patentada o la utilizacién de un producto objeto de
la patente sin autorizacién del titular en un pais en el que ésta sea exigible
o la importacién de dicha invenciéon a dicho pais durante el plazo de vigen-
cia de la patente.

Licencia: El medio que tiene el titular de una patente de dar permiso a otros
para llevar a cabo acciones que, sin dicho permiso, infringirian la patente.
Asi, una licencia permite a un tercero fabricar, usar o vender una invenciéon
protegida por patente. A cambio, el titular de ésta recibe, por regla general,
el pago de derechos. La licencia, que podra ser exclusiva o no exclusiva, no
transmite la titularidad de la invencién al licenciatario.

Modelo de utilidad: Este tipo de patente, conocida también como “patente
menor”, estd disponible en ciertos paises. Por lo general implica unos re-
quisitos de patentabilidad menos estrictos que la tradicional, resulta mas
barato de obtener y es valido para un plazo de tiempo menor.

No obviedad (USPTO): Algo resulta obvio si las diferencias entre el objeto a
patentar y el estado anterior de la técnica son tales que el objeto en su to-
talidad hubiera resultado obvio, en el momento de realizarse la invencién,
para una persona de habilidad ordinaria en la materia a la que pertenece
dicho objeto. Véase también “actividad inventiva” (OEP, JPO).

Novedad: Una invencién no es susceptible de ser patentada si se han reali-
zado ciertas divulgaciones de la misma.

Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO): La USPTO adminis-
tra el examen y concesién de derechos de patente en Estados Unidos. Esta
bajo la jurisdiccién del Departamento de Comercio de ese pais.

Oficina Europea de Patentes (OEP): La Oficina Europea de Patentes (una
oficina de patentes regional) fue creada por el CPE para conceder paten-
tes europeas, sobre la base de un procedimiento de examen centralizado.
Mediante la presentacién de una unica solicitud de patente europea en
cualesquiera de los tres idiomas oficiales (inglés, francés o aleméan), se
pueden obtener derechos de patente en todos los paises miembros del
CPE y en los paises de ampliacién. La OEP no es una institucién de la
Unién Europea.
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Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Es un organismo
intergubernamental responsable de la administracién de diversos tratados
multilaterales que se ocupan de los aspectos juridicos y administrativos
de la propiedad intelectual. En el area de las patentes, la OMPI se ocupa en
particular de administrar el Convenio de Paris, el Tratado de Cooperacién
en Materia de Patentes (PCT) y el sistema de Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP).

Oficina de Patentes Japonesa (JPO): La JPO administra el examen y conce-
sién de derechos de patente en Japén. Es un departamento del Ministerio de
Economia, Comercio e Industria (MECI).

Oposicion: Se trata de un procedimiento que habitualmente se desarrolla
ante la oficina que otorga la patente, invocado por terceros para invalidar
una patente.

® OEP: La oposicién a la concesién de una patente europea se puede pre-
sentar en los nueve meses siguientes a la mencién de la concesién en el
Boletin Europeo de Patentes.

® JPO: La oposicién a la concesién podria presentarse en los seis meses si-
guientes a la mencién de la concesién hasta el momento en que se in-
trodujo la reforma de las apelaciones de invalidacién en enero de 2004.
A partir de esta reforma, el sistema de juicio de invalidacién es la Unica
forma para demandar una invalidacién de patentes posterior a la conce-
sién y es aplicable en cualquier momento de la vida de la patente.

Paises designados: En los sistemas de patentes internacional y regionales,
los paises designados son aquellos en los que los solicitantes de una paten-
te desean proteger su invencién una vez concedida ésta en la oficina admi-
nistradora regional o internacional. La presentacién de una solicitud inter-
nacional incluye de forma automatica la designacién de todos los paises
contratantes del PCT que estén vinculados por el mismo en la fecha de pre-
sentacién internacional (desde enero de 2004). Se aplica una norma similar
a la OEP desde abril de 2009: mediante el pago de una tasa Unica se realiza
la designacién automatica de todos los Estados contratantes. Esta decisién
es aplicable a las solicitudes de patente europea asi como a las solicitudes
internacionales que pasen a la fase regional a partir de dicha fecha.

Pais inventor: El pais de residencia del inventor.

Pais de prioridad: Naciéon en la que se present6 la patente por primera vez en
todo el mundo, antes de ampliarla a otros paises. Véase “Convenio de Paris”.

Patente: Una patente es un derecho de propiedad intelectual expedido por
organismos autorizados que otorga a su titular el derecho a impedir a otros
usar, fabricar, vender, importar, etc., en el pais o paises a los que afecta,
hasta un méaximo de 20 afnos a contar desde la fecha de su solicitud. Las pa-
tentes se conceden a empresas, personas fisicas u otras entidades, siempre
que la invencién satisfaga las condiciones de patentabilidad: novedad, no-
obviedad y aplicacién industrial. Las patentes se conocen como patentes de
utilidad en Estados Unidos.
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Patente europea: Una patente europea se puede obtener para todos los pai-
ses miembros del CPE presentando una Unica solicitud en la OEP en uno de
los tres idiomas oficiales (inglés, francés o alemén). Las patentes europeas
que concede la OEP tienen los mismos derechos y estan sujetas a las mis-
mas condiciones que las nacionales (que conceden las oficinas nacionales
de patentes). Es importante destacar que una patente europea concedida
es un conjunto de patentes nacionales que deben validarse en las ofici-
nas nacionales de patentes para tener efectos en los paises miembros. El
proceso de validacién puede incluir la presentacién de una traduccién de
la descripcidn, el pago de tasas y otras formalidades ante la oficina nacio-
nal de patentes (una vez concedida la patente europea, la competencia se
transfiere a las oficinas nacionales de patentes).

Plazo de tramitacién: Duracién de un proceso en el procedimiento de pa-
tente (por ejemplo, bisqueda, examen, concesién y posible oposicién y ape-
lacién).

Publicacién: En la mayoria de los paises, la solicitud de patente se publica a
los 18 meses de la fecha de prioridad.

® OEP: Todas las solicitudes de patentes se publican de este modo, se haya
concedido o no la patente.

® JPO: Todas las solicitudes se publican 18 meses después de la fecha de
prioridad. Si bien los boletines oficiales de patentes sélo se publican en
japonés, los resimenes y datos bibliograficos de la mayor parte de las
solicitudes de patente no examinadas se traducen al inglés y se publican
como Restimenes de Patentes Japonesas (Patent Abstracts of Japan, PAJ).

® USPTO: Hasta que cambiaron las normas por efecto de la Ley de Protec-
cién de los Inventores Americanos de 1999, las solicitudes de patente de
la USPTO se mantenian confidenciales hasta que se concedia la patente.
Las solicitudes presentadas ante la USPTO a partir del 29 de noviembre
de 2000 se publican a los 18 meses de la fecha de prioridad. No obstan-
te, hay ciertas excepciones a la publicacion de patentes pendientes. Por
ejemplo, el solicitante puede (en el momento de realizar la presentacién)
pedir que la patente no se publique, certificando que la que se divulga en
la solicitud no es ni serd objeto de presentacién de solicitud en ningin
otro pais. Asimismo, sila patente ya no esté pendiente o esta sujeta a una
orden de secreto, no se publicara la solicitud.

Primero que solicita (First to file): Un sistema de patentes en el que el pri-
mer inventor que presenta una solicitud de patente para una invencién de-
terminada es quien tiene derecho a la misma. Esta ley se estd convirtiendo
cada vez més en el estandar para los paises que se adhieren a las directrices
del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). En la OEP y en la JPO las
patentes se conceden sobre la base del principio del primero que solicita,
mientras que en la USPTO la patente se concede sobre la base del principio
de prioridad en la invencién.
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Primero que inventa (First to invent) (USPTO): Un sistema segun el cual la
patente se concede a la primera persona que realiza la invencién, incluso
cuando otra persona haya presentado una solicitud de patente antes que la
persona que la inventd primero.

Reivindicacién (reivindicaciones): Definicién del ambito de la invencién y
de los aspectos de ésta para los que se solicita la proteccién juridica.

Retirada: Con arreglo al Convenio sobre la Patente Europea, el solicitante
puede retirar una solicitud en cualquier momento del procedimiento, bien
notificandolo a la oficina o bien absteniéndose de uno o més de las siguien-
tes acciones: pagar las tasas a su vencimiento, presentar una solicitud de
examen en el plazo previsto o responder a tiempo a cualquier comunica-
cién durante el procedimiento de examen.

Revocacién: la patente se revoca si, tras haberla concedido la oficina de pa-
tentes, es declarada invalida por una autoridad superior (un organismo de
apelacién en la propia oficina de patentes o un tribunal).

Solicitante: El titular de los derechos y obligaciones dimanantes de una
solicitud de patente. Lo mas frecuente es que se trate de una sociedad, aun-
gue puede ser una universidad o una persona fisica.

Solicitud de examen: Las solicitudes de patente presentadas ante la OEP y
la JPO no pasan automaticamente al proceso de examen. El solicitante tiene
que presentar una solicitud de examen dentro de los seis meses desde la
transmisién del informe de busqueda en la OEP y en los tres afios desde la
presentacién en la JPO. Las solicitudes presentadas ante la USPTO son au-
tomaticamente examinadas por un examinador de patentes, sin necesidad
de una solicitud independiente por parte del solicitante.

Solicitud internacional de patente: Véase “Tratado de Cooperacién en Ma-
teria de Patentes (PCT, en sus siglas en inglés)”. Una solicitud de patente
presentada al amparo del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
a la que por lo comun se hace referencia como la “solicitud internacional
de patente”. No obstante, las solicitudes de patente internacional no tienen
como resultado la concesién de “patentes internacionales” (es decir, en la
actualidad no existe un sistema global de patentes que otorgue y haga valer
patentes mundiales). La decisién de conceder o denegar una patente soli-
citada mediante el sistema del PCT corresponde a las oficinas de patentes
nacionales o regionales (como por ejemplo, la OEP).

Solicitud nacional: Una solicitud de patente que se presenta en una oficina
nacional de patentes, seglin un procedimiento local.

Solicitud pendiente: Solicitud que se ha presentado ante la oficina de patentes,
pero sobre la que no se ha tomado la decisién de concederla o denegarla.

Tasas de renovacion: Una vez que se concede la patente, hay que pagar unas
tasas de renovacién a las oficinas de patentes para mantener ésta en vigor. En
la USPTO se conocen como “tasas de mantenimiento”. En la mayoria de las
oficinas, las tasas de renovacion se devengan anualmente. Las patentes (de
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utilidad) concedidas por la USPTO estan sujetas a tasas de mantenimiento,
que se devengan a los tres anos y medio, a los siete afios y medio y a los once
anos y medio de la fecha de concesién original de ésta.

Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT, en sus siglas en inglés):
En marzo de 2009 habia 141 paises parte en el tratado, que se firmé en 1970
y entrd en vigor en 1978, y que permite al solicitante de una patente obtener,
mediante un procedimiento Uinico, una patente en algunos o en la totalidad de
los Estados contratantes. E1 PCT ofrece la posibilidad de obtener derechos de
patente en un gran numero de paises presentando una unica solicitud inter-
nacional (la solicitud PCT) ante una Unica oficina de patentes (la oficina recep-
tora). Las solicitudes PCT no tienen como resultado la expedicién de “patentes
internacionales”. La decisién de conceder o denegar los derechos correspon-
de a las oficinas de patentes nacionales o regionales. El procedimiento PCT se
compone de dos fases principales: i) una “fase internacional”, y ii) una “fase
nacional o regional” del PCT. Las solicitudes PCT las administra la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Via directa europea (solicitud): Una solicitud de patente que se presenta al
amparo del Articulo 75 del CPE (también llamadas “solicitudes de patentes
europeas directas”). Mediante la via directa europea, todo el procedimiento
de concesién de la patente europea se rige por el CPE exclusivamente.

Via euro-PCT (solicitud): Una via para obtener una patente europea, de-
signando a la OEP en una solicitud PCT (Articulo 11 PCT). La primera fase
del procedimiento de concesiéon (la fase internacional) esta sujeta al PCT,
mientras que la fase regional ante la OEP como oficina designada o elegida
se rige primariamente por el CPE.

® Solicitud euro-PCT-fase internacional (o solicitud euro-PCT o PCT internacional):
Una solicitud PCT que designa a la OEP [Articulo 150(3) CPE]. En la via
euro-PCT, la primera fase del procedimiento de concesién (la fase inter-
nacional) esté sujeta al PCT.

® Solicitud euro-PCT-fase regional (o PCT regional): La solicitud PCT que pasa
a la fase europea (o regional) una vez que el solicitante ha cumplido las
condiciones previstas en el Articulo 22 o 39 del PCT, Articulo 158 y Regla
107 del CPE. En esta fase el procedimiento de concesién ante la OEP se
rige primariamente por el CPE.
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