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Presentacidon

Es ya un hecho unanimemente aceptado en todas las sociedades modernas que el
desarrollo econdmico y el logro de una riqueza social sostenida incluyen, como condi-
cion imprescindible, un desarrollo equiparable del sector de las Tecnologias de la Infor-
macioén y la Comunicacion (TIC).

La importancia econémica de la industria tecnolégica en nuestro pafs queda reflejada
en los datos anuales de crecimiento del mercado: segun el ultimo informe de la Asocia-
cion de Empresas de Electrénica, Tecnologias de la Informacion y Telecomunicaciones de
Espafna (AETIC), el hipersector espafiol de las TIC crecié un 9% en 2006, hasta alcanzar
los 95.930 millones de euros. Dentro de esta imagen global expansiva, los subsectores
de servicios de Telecomunicaciones y de las Tecnologias de la Informacién crecieron tam-
bién en dicho porcentaje.

El Gobierno impulsa una regulacion en este marco desde una doble perspectiva, que con-
juga la vision especifica del mercado de las TIC en nuestro pais con la global a escala
europea. Se trata de una aproximacion légica: las nuevas tecnologias han convertido en
globales situaciones y dinamicas de mercado que hasta hace unos afios podian recono-
cerse en cada pais de forma mas diferenciada, pero que hoy afectan a todos en la
misma medida; por ello, Espafia esta fomentando en el seno de la Unién Europea un de-
bate conjunto sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con los derechos de propie-
dad industrial e intelectual en el sector TIC. Este debate debe adaptarse a la realidad ex-
tremadamente cambiante de un sector que se muestra cada vez mas rico y complejo por
la aparicion continua de nuevos modelos de negocio y uso de estas tecnologias y, al mis-
mo tiempo, por la progresiva confluencia de actores e intereses, a veces contrapuestos.

En nuestro pais, el Gobierno, plenamente consciente de esta necesidad, puso en marcha
en 2005 el Plan Avanza, con el objetivo primordial de alcanzar la convergencia de Espafa
con los paises lideres en el escenario de la Sociedad de la Informacién. En este marco de
actuaciones, la garantia de una adecuada proteccién legal y administrativa de las inno-
vaciones que se generen en el sector de las TIC se ha convertido en una linea de accion
especialmente relevante.

A fin de proporcionar una dimensién adecuada a las acciones relacionadas con la defen-
sa de la propiedad industrial, el area de actuacién de Economia Digital del Plan Avanza
incluye un conjunto de medidas especificas de Politica Industrial, entre las que figura la ini-
ciativa denominada “Derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, etc.): Difusion
y asesoramiento” dirigida a la puesta en marcha de actuaciones de estimulo de la protec-
cion de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el hipersector de las TIC.



Esta medida se articula mediante un Convenio de Colaboracién entre la Secretaria de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacién (SETSI), la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas (OEPM), y EQI Escuela de Negocios.

En el marco de esta colaboracién, EOl presenta ahora este interesante manual que,
estructurado en doce capitulos y partiendo de un ineludible autodiagnéstico previo, pre-
tende servir de gufa y orientacién a las empresas y agentes del hipersector TIC en la tarea
de proteger sus derechos. El tratamiento diferenciado de esta cuestion esta plenamente
justificado en tanto que la realizacion de proyectos y actuaciones en el ambito de las TIC,
y el desarrollo de aplicaciones informaticas en particular, muestran caracteristicas que
los diferencian de la produccién de bienes econdmicos convencionales, al generar
riesgos y dindmicas especificas de uso y propiedad.

Por otra parte, es de destacar la importancia creciente del software, que representa un
16% del subsector de Tecnologias de la Informacién y que experimenté un crecimiento
del 9% en 2006, asi como de la creacién y gestion de contenidos digitales; y de ahi también
el esfuerzo realizado por esta Secretaria de Estado en la lucha contra la pirateria informa-
tica, la convocatoria de ayudas para la realizacion de actuaciones sobre contenidos digi-
tales y el interés creciente que suscita la proteccion de este tipo de activos intangibles.

En lo que respecta a la proteccion de aplicaciones y contenidos digitales, la Ley de Propie-
dad Intelectual determina claramente que se encuentran protegidas como propiedad inte-
lectual todas las creaciones originales literarias, artisticas o cientificas expresadas por cual-
quier medio o soporte. En el hipersector TIC, por tanto, pueden ser objeto de proteccion por
esta via los programas de ordenador y las bases de datos, asi como los contenidos digitales.

Asimismo, la Ley de Propiedad intelectual prevé que los programas de ordenador que
formen parte de una patente o de un modelo de utilidad gozaran de la proteccion que
pudiera corresponderles por aplicacion del régimen juridico de la propiedad industrial.
De esta forma, el software empotrado (embedded software) en una invenciéon puede
disponer de este tipo de proteccion si la invencién es nueva, implica actividad inventiva
y es susceptible de aplicacion industrial.

Quiero reconocer de manera especial el esfuerzo y dedicacién de EOI Escuela de Negocios y
las aportaciones técnicas de la OEPM, que han hecho posible la publicacién de este Manual,
y extender mi agradecimiento a los numerosos expertos de distintas organizaciones publi-
cas y privadas que han contribuido a su elaboracién, en un campo muchas veces controver-
tidoy en el que el interés del debate sectorial que suscita sélo es comparable a su relevan-
cia en términos econémicos y a la necesidad, con ello, de recibir una consideracion y un
andlisis certeros desde las perspectivas publica y privada. No en vano, el éxito del Sistema de
Innovaciéon con que cuente nuestro pais en el futuro radicara, precisamente, en la eficiente
explotacion de sus resultados, y de la extension de sus beneficios al conjunto de la Sociedad.

Francisco Ros Peran
Secretario de Estado de Telecomunicaciones
10 y para la Sociedad de la Informacion

Presentacidon

La innovacion tecnoldgica es uno de los factores esenciales para aumentar la productivi-
dad que se necesita, de manera irrenunciable, para alcanzar un crecimiento econdémico
sostenido. La proteccion juridica de los resultados de la innovacion mediante los distintos
titulos de la Propiedad Intelectual, en sentido extenso, constituye un instrumento amplia-
mente reconocido, y cada dia con mayor intensidad, para promover y favorecer las acti-
vidades de caracter innovador tanto en las empresas como en los centros de creacion de
conocimiento.

Esta Guia aparece con el proposito de trasladar a los responsables de las empresas del
sector TIC, y de manera singular a las pymes, que en conjunto constituyen mas del 90%
del tejido industrial de Espafia, diversas cuestiones relacionadas con la diversidad de de-
rechos conferidos por la Propiedad Industrial e Intelectual.

En primer lugar, el empresario y sus empleados deben saber que es muy probable que en
el desempeno de su trabajo desarrollen productos, procedimientos, servicios, aplicacio-
nes, tecnologias que sean el resultado de una actividad innovadora. Seqgundo, deben ser
conscientes de que proteger ese resultado de la innovacién puede ser muy beneficioso
para la empresa al facilitar el acceso a nuevos mercados, a mejores condiciones de finan-
ciacion, el establecimiento de alianzas ventajosas, etc. Tercero, no deben ignorar que la
falta de proteccion de dichos resultados puede provocar consecuencias negativas en el
crecimiento de la empresa al situarla frente a reclamaciones de sus competidores y no te-
ner instrumentos, esto es, derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, para entablar
una negociacion desde posiciones de igualdad con vistas a alcanzar un posible acuerdo.

En la elaboracion de esta Guia han participado expertos de la OEPM y del sector priva-
do en el sistema de proteccién que ofrece la Propiedad Intelectual, conocedores de los



problemas que se le presentan a un solicitante la primera vez que se propone obtener,
por ejemplo, una patente de invencién. La Guia recoge las distintas modalidades de pro-
teccion, patentes, modelos de utilidad de disefios industriales, derechos de autor, con
una especial referencia a la proteccion de los programas de ordenador, elemento impres-
cindible en cualquier innovacién tecnoldgica en el sector TIC; igualmente, se explican
los procedimientos para la obtencién de los correspondientes titulos de propiedad, y se
incluyen, ademas, unas recomendaciones de caracter practico expresadas de una forma
clara y concreta que servirdn de ayuda a la resolucién de muchas de las dudas iniciales.

La difusion de la presente Guia debe servir para que las empresas innovadoras tomen
conciencia del impacto positivo que pueden conseguir para sus intereses y, por consi-
guiente, para los de la economia espafiola, mediante un mayor conocimiento y utiliza-
cion de las distintas vias de proteccion que ofrece la Propiedad Intelectual.

M? Teresa Goémez Condado

Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio
Presidenta de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas
Presidenta de la Fundacion EO!
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Algunas reflexiones sobre las
Jornadas de Fomento de la
Innovacién, Patentes y otros

derechos de Propiedad
Intelectual en el sector de las TIC

La obra que aquf le presentamos es el resultado de un esfuerzo colectivo de varias ins-
tituciones. A lo largo de siete meses hemos celebrado diecinueve jornadas dentro del
Plan Avanza en otras tantas ciudades espafiolas. Todas ellas han sido desarrolladas ba-
jo las directrices de la SETSI del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con la es-
trecha colaboraciéon de la OEPM y mas de treinta asociaciones e instituciones sectoria-
les y locales. EOI Escuela de Negocios ha desempefado las funciones de direccion y
coordinacién de esta iniciativa. En las jornadas se han estudiado y analizado las inicia-
tivas mas destacadas en relaciéon con la normativa aplicable, los mecanismos disponi-
bles para la proteccion de la innovacion y un largo etcétera de cuestiones practicas,
con el objetivo de estimular la proteccion de la creacion y la innovacion en la econo-
mia digital.

Con los contenidos expuestos, la extraordinaria experiencia de los ponentes y las con-
clusiones de los debates y sesiones de trabajo se ha fraguado esta Guia, que trata de
responder a las cuestiones mas frecuentemente formuladas por las pymes del sector TIC
en el proceso de definicion de sus politicas y estrategias para la proteccion de los resul-
tados de su actividad innovadora.

A lo largo de este estrecho contacto con la realidad de las pymes del sector TIC resulta
facil identificar la especial problemética que estas empresas tienen al respecto de la “pro-
teccion de la innovacion”. Varias son las razones que esgrimen los responsables de di-
chas actuaciones, algunas obvias como los elevados costes y plazos de tramitacion de
las distintas modalidades de proteccion. Pero cuando se analizan casos reales, se desta-
can otras causas igualmente importantes:



¢ La carencia de una clara estrategia de negocio. Sin una estrategia sobre qué mer-
cados geograficos son objetivos o qué ventajas aportamos frente a competidores, las
innovaciones estaran huérfanas y, por tanto, seran vulnerables. “Gastar” en protec-
cion es invertir en el negocio. Pero ha de hacerse con proporcionalidad a los riesgos
gue se pretende eludir. Complementariamente, al principio del proceso se recomien-
da efectuar eso que se denomina “Vigilancia Tecnoldgica”; el estudio del estado de la
técnica alrededor de la invencién que pretendemos desarrollar es siempre fuente de
ahorros (por no iniciar algo ya existente) o de nuevos negocios (por identificar huecos
en el mercado no suficientemente protegidos).

¢ La, muchas veces, insuficiente cultura en los directivos sobre conceptos relacio-
nados con la propiedad intelectual. Con frecuencia asociamos la proteccion a los
profesionales del Derecho. Ingenieros, técnicos y directivos parecen eludir siempre las
preguntas claves como esta patentado? o ;dénde?, para finalmente remitirle a uno
al Asesor Juridico. En las Jornadas se constaté que es frecuente encontrar presidentes
de companias que describen con detalle las cifras de su balance, pero que son inca-
paces de responder con precisién sobre qué marcas tienen registradas o qué produc-
tos han sido patentados; es paradojico que no sepan que esos atributos son parte de
su balance, como activos intangibles, y a veces la clave sobre la que apoyar su futuro
desarrollo.

Parece evidente, por tanto, que resulta oportuno y necesario implantar una nueva cul-
tura de gestion del conocimiento y respeto a la Propiedad Intelectual, contribuir a difun-
dir estas materias en la universidad, en los estudios de posgrado, resaltar los beneficios
de su enfoque multidisciplinar y mantener vivos estos conocimientos en el desempefo
profesional.

En ese sentido, EQI Escuela de Negocios ha sido pionera en la formacién de posgrado
en aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual bajo diferentes modalidades: pro-
gramas Master, cursos de especializacion, foros de divulgacién, etc. En EOl somos cons-
cientes de que la correcta proteccion de la Propiedad Intelectual e Industrial es una cla-
ra necesidad de las empresas espafolas para fortalecer su posicion competitiva ante los
desafios del nuevo milenio. Por eso continuaremos trabajando, en colaboracién con las
instituciones mencionadas, para que este tipo de iniciativas contribuyan, al igual que es-
ta Guia, a fortalecer la cualificacion técnica y la competencia de todos los empresarios
y profesionales espanoles.

Luis Diaz Marcos
Director General
EOI Escuela de Negocios
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Introduccion

Cualquier libro puede comenzar a leerse por la primera pagina y terminarse en la ulti-
ma. Sin embargo, una lectura convencional no es el Unico propdésito perseguido por quie-
nes hemos elaborado su contenido.

Esta Guia puede leerse, desde luego, de la manera habitual, que sera la mas util para
quienes comiencen a introducirse en la proteccion de los derechos de Propiedad Intelec-
tual en el sector TIC. Sin embargo, los autores hemos pretendido que esta Guia pueda
ser de utilidad, también, para quienes conocen de antemano muchos de los aspectos que
aqui se tratan. Para ello hemos optado por una estructura que entendemos manejable,
que posibilite al lector detectar facilmente las materias de su interés para que pueda di-
rigirse sin dilacion a ellas. No es, por ello, en absoluto casual, que este libro comience y
termine con sendos indices que pretenden facilitar una vision global de sus contenidos;
ni que los doce capitulos gue lo componen tengan diferente extension, cada uno la que
requiere la materia a tratar. No los hemos escogido con criterios formales que persigan
una armonia hueca y regular, sino con criterios materiales, pragmaticos, abordando se-
paradamente materias que, aun siendo préximas, son diferentes. Aguellos capitulos que
inevitablemente poseen una mayor extension han sido divididos en epigrafes y apartados
gue intentan guiar al lector en la busqueda de los aspectos que le mueven a abrir este li-
bro o a consultar sus contenidos a través de Internet. A todo lo largo de la Guia se ha
procurado extractar aquello que, a juicio de sus autores, resulta especialmente relevante
desde el punto de vista practico mediante recuadros fuera del texto.

En el intento de ofrecer una visién panoramica de la proteccién de los derechos de Pro-
piedad Intelectual en el &mbito creciente y cambiante de las Tecnologias de la Informa-
cién y las Comunicaciones, los doce capitulos en los que hemos estructurado la obra
pueden agruparse en tres secciones. Los tres primeros —"El sector TIC", " Autodiagnds-



tico” y "Diez ideas practicas”— tratan de establecer el punto de partida y orientar en lo
que entendemos —sin la menor presuncidon— que ha de ser el camino por el que el sec-
tor TIC ha de seguir progresando. A tal fin, el Capitulo 1 contiene una descripcion ge-
neral del sector TIC junto con un anélisis de la innovacion y la competitividad como mo-
tores de su evolucién futura; y, combinando /o grande con lo pequefio, como mas
adelante se sugiere en la seccion central de la obra al hablar de Patentes y estrategia, se
invita al lector —desenfadadamente— a que autodiagnostique su situacién y tenga en
cuenta qué conductas o buenas préacticas pueden, previa la imprescindible reflexion y
consideracion critica de las mismas que ha de ser necesariamente individual, servirle de
referencia en sus actuaciones futuras.

El nucleo central de la Guia gira en torno a la patente, uno de los indices habitualmen-
te utilizados para medir el desarrollo del sector TIC en el &mbito nacional e internacio-
nal, y abarca los Capitulos 4, 5y 6.

El Capitulo 4 esta dedicado a la patente —y al modelo de utilidad— como instrumento pa-
ra la proteccion de la innovacién. Se analizan en él las invenciones patentables (qué se pue-
de patentar y qué ha de protegerse mediante mecanismos distintos de la patente) y las de-
mas cuestiones fundamentales a la hora de patentar, asi como la tramitacion de las
solicitudes de patente tanto en el dmbito nacional como internacional. Todo ello con mul-
tiples ejemplos tomados de la realidad, esquemas graficos y consejos practicos concretos,
dirigidos a orientar al lector en la comprension de un mecanismo administrativo que sue-
le aparecer frecuentemente como algo de aparente complejidad; complejidad que se des-
vanece, en buena medida, cuando se explica y analiza con minuciosidad y sin perder de
vista la aplicacion préactica, que pretende ser el objetivo primordial de esta Guia.

El Capitulo 5 esta dedicado a convencer al lector sobre la importancia de disefar estra-
tegias empresariales tomando en consideracién las patentes como uno de los elemen-
tos fundamentales de las mismas. Para ello se recurre no sélo a la exposiciéon y estudio
de situaciones de complejidad creciente, sino a la ilustraciéon con el comentario de ca-
S0s y experiencias reales.

El Capitulo 6, por su parte, completa esta parte central con el estudio de la patente co-
mo objeto del trafico juridico, como cosa en el sentido que esta expresion tiene en nues-
tras leyes, y cuya vertiente principal es su consideracién como objeto de derechos vy, pri-
mordialmente, de contratos y licencias.

El blogue que cierra la obra, que comprende los Capitulos 7 a 12, aglutina el analisis de
la proteccion de la topografia de los semiconductores, de los disefios industriales, del
software —desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual—, de los secretos empresaria-
les y de los métodos o modelos de negocio, para completar el estudio de los mecanis-
mos de protecciéon habitualmente utilizados en el sector.
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El Ultimo de tales capitulos esta dedicado a aspectos practicos de la implantacion de esos
mecanismos de proteccién. Su aplicacion practica es la mas inmediata de entre el con-
junto de contenidos de la obra, que nacen con el propésito no de ser sesudas reflexiones
acerca de su Ultima esencia —quienes hemos escrito estas lineas, ya lo advertimos, no ser-
vimos para eso—, sino como una invitacion al lector a que los convierta en realidad, si asi
lo estima adecuado. En ese Capitulo 12, el lector encontrara desde direcciones web que
le seran de utilidad, hasta mecanismos sencillos que estan a su disposicion —y que suelen
pasar inadvertidos— pero que contribuyen a una proteccion eficaz de los derechos de Pro-
piedad Intelectual, como la vigilancia tecnolégica, pasando por la posibilidad de escar-
mentar en cabeza ajena —pese a que los autores sabemos, por propia experiencia, que
eso es algo que, por increible que parezca, no ocurre siempre—. En todo caso, si esta vez
tampoco sucede, el lector no podra echarnos la culpa a nosotros, pues el texto se cierra
con algunas experiencias traumaticas, que han sido tomadas de la mas cruda realidad, y
gue por si solas explican, mejor que cualquier descripcion, grafico o esquema, la conve-
niencia de una adecuada proteccién de los derechos de Propiedad Intelectual, o, si se pre-
fiere, la inconveniencia de lo contrario.

Tales experiencias han sido facilitadas por algunos de los ponentes de las Jornadas para
el Fomento de la Innovacién, Patentes y Otros Derechos de Propiedad Intelectual en el
Sector de las TIC, organizadas por la Secretaria de Estado de las Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Informacién, junto con la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
y EOI Escuela de Negocios, que se han venido desarrollando por todo el territorio nacio-
nal durante el curso académico 2006-2007. Vaya desde aqui nuestro agradecimiento
para quienes han proporcionado esas experiencias y para las instituciones que han he-
cho posible esta publicacion.

Las Jornadas han constituido el germen de esta Guia, por cuanto los autores de la mis-
ma hemos participado en ellas de una u otra manera, y las tres instituciones organiza-
doras son las que han amparado y posibilitado que esta obra vea la luz. Es por ello que,
siguiendo el esquema de la Guia, debemos dejar constancia de que la “Descripcion del
sector TIC”, que abre el Capitulo 1, es obra de Miguel Angel Rodriguez Andrés, Socio
Director del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnologia del bufete
CMS Albifiana & Suérez de Lezo, mientras que Claudio Feijoo, profesor de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y Director de la Catedra COIT-UPM, junto con los profesores
Alvaro Martin y José Luis Gomez Barroso, han elaborado el segundo apartado, “/nnova-
cion, competitividad y TIC” de dicho Capitulo 1.

Los Capitulos 2 y 3, titulados “Autodiagndstico” y “Diez ideas basicas o buenas
practicas”, han sido redactados asimismo por Miguel Angel Rodriguez Andrés, con la
colaboracion de Angel San Segundo Haering, Director de Programas de EOI Escuela de
Negocios, en el Capitulo 3.



Por su parte, Eduardo Martin Pérez, licenciado en Ciencias Fisicas y Jefe del Area de
Examen de Patentes Fisicas y Eléctricas de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas es el
autor de los Capitulos 4, “Proteccion de las invenciones: patentes y modelos de utilidad”,
y 6, “Patentes y solicitudes de patente, como objetos del derecho de propiedad”.
Ademas, bajo su direccion y coordinacién, los Técnicos Superiores de Patentes Fisicas y
Eléctricas de la Oficina Espafnola de Patentes y Marcas Pablo Valbuena Vazquez
(ingeniero industrial), Juan Ignacio Izuzquiza Rueda (ingeniero de telecomunicaciones) y
Ana Figuera Gonzalez (ingeniera industrial) han redactado los Capitulos 5, “Patentes
y estrategia” (Pablo Valbuena), 7 y 8, “Proteccién de la topografia de los
semiconductores” 'y “Proteccién de los disenos industriales” (Juan lzuzquiza) y
12, “Implantacion de un modelo de proteccion del capital intelectual: importancia de la
vigilancia tecnolégica” (Ana Figuera).

Finalmente, los Capitulos 9, 10 y 11, respectivamente dedicados a la “Proteccion del
software”, a la “Proteccion de los secretos empresariales y know-how”, y a la “Protec-
cion de los métodos o modelos de negocio”, han sido redactados por Miguel Angel
Rodriguez Andrés, quien es asimismo responsable del “/ndice analitico” que cierra es-
ta Guia.

Hemos procurado poner a disposicion del publico una obra que resulte asequible para
el recién llegado al sector TIC, que sea Util para el lector ya iniciado y de facil manejo pa-
ra todos. Si asi sucede, quienes hemos puesto nuestra ilusién y nuestro esfuerzo en ella,
nos sentiremos satisfechos.

Angel San Segundo, EOI
Eduardo Martin, OEPM

Miguel Angel Rodriguez,

CMS Albifiana & Suarez de Lezo
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1. El sector TIC

1.1. Descripcién del sector TIC

Los origenes del sector TIC se remontan al inicio del Ultimo tercio del pasado siglo, cuando
comienza a producirse la convergencia entre informatica y telecomunicaciones. Pero no se-
ra hasta la separaciéon entre proveedores de servicios de telecomunicaciones y proveedores
de contenidos, primero, y hasta la efectiva formacion de un mercado masivo, al que se in-
corporaran los consumidores a finales del siglo pasado, demandando servicios de audio, vi-
deo y datos, después, cuando este metasector comience a dotarse de los perfiles que hoy
lo caracterizan, para convertirse en un fenémeno netamente contemporaneo.

Los poderes publicos no han sido, en absoluto, ajenos al fendmeno. Asi, en el Libro Verde
sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicacion y
tecnologias de la informacion y sobre sus consecuencias para la reglamentacion’, publica-
do en 1997, la Comisién Europea toma ya en consideracion esa nueva realidad, abre el
debate sobre la misma y lo refiere al concepto de sociedad de la informacion, una de las
piedras angulares de la politica normativa comunitaria en la materia. Ulteriormente, en su
Comunicacién al Consejo y al Parlamento Europeo, titulada Tecnologias de la Informacion
y de la Comunicacion en el dmbito del desarrollo. El papel de las TIC en la politica comu-
nitaria de desarrollo? la Comision lleva a cabo una descripcion del sector TIC a la que la
presente Guia no puede sustraerse, y que, por evidente su interés y por la marcada ten-
dencia del Plan Avanza a la convergencia con Europa, reproducimos seguidamente:

1 COM(97)623, 3/12/1997, no publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE),
ref. EURLEX 51997DC0623.

2 COM(2001) 770 final, 12/12/2001, no publicado en el DOCE, ref. EURLEX 52001DC0770.
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“Las tecnologfas de la informacion y de las comunicaciones (TIC) son un término que
se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, aplica-
ciones, y tecnologias, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas infor-
maticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones.

Las TIC incluyen conocidos servicios de telecomunicaciones tales como telefonia, te-
lefonia movil'y fax, que se utilizan combinados con soporte fisico y légico para cons-
tituir la base de una gama de otros servicios, como e/ correo electrénico, la transfe-
rencia de archivos de un ordenador a otro, y, en especial, Internet, que potencialmente
permite que estén conectados todos los ordenadores, dando con ello acceso a fuen-
tes de conocimiento e informacion almacenados en ordenadores de todo el mundo.

Entre las aplicaciones se cuentan la videoconferencia, el teletrabajo, la ensefianza
a distancia, los sistemas de tratamiento de la informacion, inventario de existencias;
en cuanto a las tecnologias, son una amplia gama que abarca desde tecnologias
‘antiguas’ como /a radio y la TV a las ‘nuevas’ tales como comunicaciones maviles
celulares; mientras que las redes pueden comprender cable de cobre o cable de fi-
bra éptica, conexiones inaldmbricas o moviles celulares, y los enlaces por satélite. Por
equipos se entenderan los microteléfonos para teléfonos, los ordenadores, y ele-
mentos de red tales como estaciones base para el servicio de radiofonfa; mientras
gue los programas informaticos son el fluido de todos estos componentes, hay
juegos de instrucciones detras de todo esto desde los sistemas operativos a Internet.

Por tanto, estan en cuestion servicios tan basicos como la telefonia, y aplicaciones tan
complejas como la ‘telemetria’, por ejemplo, para supervisar a distancia las condicio-
nes de agua como parte de un sistema de prondstico de inundaciones. Efectivamen-
te, se puede disponer de muchos servicios y aplicaciones en cuanto se cuenta
con un servicio telefénico: el mismo tipo de tecnologfas que se utilizan para trans-
mitir la voz puede también transmitir el fax, datos y el video de compresion digital.

La importancia de las TIC no es la tecnologia en si, sino el hecho de que permita el
acceso al conocimiento, la informacion y las comunicaciones: elementos cada vez
mas importantes en la interacciéon econdémica y social de los tiempos actuales. Las
TIC tienen caracteristicas que son en parte similares a otros sectores de las infra-
estructuras, como las carreteras, los servicios postales y los ferrocarriles, y en parte
diferentes y especificos.

e Aligual que los sectores clasicos de infraestructuras, las TIC son tecnologias ha-
bilitadoras y facilitadoras. Los particulares, los grupos colectivos, las empresas
o los departamentos gubernamentales con acceso a comunicaciones y ordena-
dores asequibles pueden utilizarlos para ahorrar tiempo y dinero y para mejorar
la calidad de su vida laboral o privada, tanto en los paises desarrollados como en
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los paises en vias de desarrollo. Las llamadas de teléfono, los mensajes de fax o
correo electréonico son generalmente mas baratos, mas rapidos y/o mas fiables
gue los servicios postales o de mensajeria.

e La creacion de infraestructuras de las TIC requiere inversiones muy grandes,
y siempre han tenido un papel dominante en las entidades nacionales y para-
estatales. No obstante, comparadas con otras infraestructuras, la economia de
las TIC parece ser mds dinamica. Los continuos cambios tecnoldgicos estan aba-
ratando progresivamente los costes de equipamiento y uso; continuamente au-
mentan la memoria y la velocidad de los ordenadores; disminuyen los costes
de transmision y de los componentes informaticos; se amplia la gama de ser-
vicios y aplicaciones, al igual que la capacidad y la conectabilidad potencial de
Internet.

e E| uso cada vez mayor de las TIC permite un acceso a la informacién y al co-
nocimiento sin parangén y a los medios de utilizar esa informacién. Se puede
decir sin temor a equivocarse que Internet representa potencialmente la mayor
transferencia de tecnologia y de conocimientos técnicos llevada a cabo hasta aho-
ra. La necesidad de cierto nivel de efectos externos es también una caracteristi-
ca particular de las redes de telecomunicaciones. El valor del teléfono o del ser-
vicio de Internet depende de la cantidad de gente a la que se pueda llegar.
También puede anadirse que un ordenador desconectado es mucho menos Util
gue uno conectado. El valor del acceso a una red aumenta de forma exponen-
cial con el nimero de gente a la que se puede acceder dentro de esa red”.

Si algo caracteriza al sector TIC a lo largo de toda su evolucién es, sin duda, lo cambian-
te de su composicion y estructuracion, porque creciente ha sido el nimero de activida-
des que han ido incorporandose al mismo. Una descripciéon topogréfica del sector es la
gue realizé en 2005 la Asociacion de Empresas de Electrénica, Tecnologias de la Infor-
macion y Telecomunicaciones de Espafia (AETIC), como miembro del Observatorio In-
dustrial de Electrénica, Tecnologias de la Informacién y Telecomunicaciones, creado ba-
jo los auspicios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en su Analisis y propuestas
de delimitacion del sector de la electronica y las tecnologias de la informacion y las te-
lecomunicaciones®. En ella se analizan exhaustivamente las distintas actividades que en-
globa el sector TIC, y se propone una clasificacién de las mismas en tres niveles sucesi-
vos, si bien, para ofrecer una panoramica completa y, a la vez, suficientemente detallada
del sector, los dos primeros son suficientes. Dicha clasificacion es la siguiente:

3 Documento accesible, al tiempo de redactarse estas lineas, a través de
http://Amww.mityc.es/NR/rdonlyres/2F431DB2-FACA-4C76-9295-C8F086C2FDI5/0/03AETIC_AnalisisDelimitacion.pdf
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1. Componentes y dispositivos electronicos

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Componentes pasivos

Semiconductores

Pantallas y dispositivos de presentacion
Componentes electroacusticos

Tubos y componentes de radiofrecuencia
Antenas

Cables

Componentes de interconexion

Baterias y pilas

1.10. Otros componentes y dispositivos electronicos

2.1.
2.2.
2.3.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10. Consolas de videojuegos y equipamiento electronico de ocio

.Externalizacion de procesos de fabricaciéon

Placas y subconjuntos
Equipos terminados

Otros procesos de fabricaciéon externalizados

.Equipamiento electrénico de consumo

Soportes digitales y analégicos

Terminales y dispositivos inaldambricos
Ordenadores personales y componentes
Periféricos

Equipos de acceso a redes de comunicaciones
Equipamiento de audio

Equipamiento de video

Equipos de recepcion de television

Fotografia digital

3.11. Equipamiento de localizaciéon y orientacion

3.12. Otro equipamiento electronico de consumo

4.1.
4.2.
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.Electrénica profesional

Instrumentacion y medida

Electrénica para la defensa, detecciéon y navegacion
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4.3. Electrénica para la seguridad fisica

4.4. Electromedicina y bioingenieria

4.5. Electronica industrial

4.6. Electronica para el automovil

4.7. Equipos y sistemas de produccién y transmisién audiovisual

4 8. Sistemas de alimentacion

.Equipamiento para las telecomunicaciones

5.1. Equipos y sistemas de redes de acceso

5.2. Equipos y sistemas de redes de transporte

5.3. Equipos y sistemas de nucleo de red

5.4. Terminales y centralitas telefénicas

5.5. Software y plataformas de aplicaciones y servicios
5.6. Servicios basicos e Ingenieria

.Industria de las tecnologias y sistemas de informacién

6.1. Fabricacion de equipos de las tecnologias de la informacion
6.2. Equipos ofimaticos

6.3. Software

6.4. Servicios informéticos

6.5. Servicios telematicos

6.6. Consumibles

.Operacion y provisién de servicios de telecomunicaciones y audiovisual

7.1. Comunicaciones fijas
7.2. Comunicaciones méviles
7.3. Acceso a Internet

7.4. Audiovisual

7.5. Satélite

7.6. Informacion telefénica y guias de usuario

8. Servicios asociados al sector de las tecnologias de la informacion y las comuni-

caciones
8.1. Consultoria y asesoria

8.2. Certificacion
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8.3. Formacion
8.4. Atencién al usuario
8.5. Otros servicios asociados a las TIC
9. Produccién de contenidos
9.1. Produccién fonogréfica
9.2. Produccién de television y cinematogréfica
9.3. Produccién de videojuegos
9.4. Produccién de contenidos editoriales
9.5. Edicién y empaquetamiento de contenidos

Esta, como cualquier otra clasificacion, parte de evidentes convenciones y no puede sus-
traerse a la propia evolucion del conjunto de actividades que pretende describir, aunque
la fotografia del sector TIC que ofrece sea —a mi juicio lo es— suficientemente detallada.
Sus creadores, conscientes de ello, y de la creciente importancia que nuevos fenémenos
(mencionan expresamente las plataformas, la diversidad de los caminos que siguen las
empresas TIC en la ruta de sus productos y servicios hasta el usuario o consumidor, que
es su destino final, y la convergencia plena aun no alcanzada entre todos los sectores
implicados) tienen dentro del sector TIC, aventuran para un futuro préximo una nueva
clasificacion en cuatro grandes areas, aglutinadoras de las nueve que integran el primer
nivel de la clasificacién expuesta:

A)Componentes, equipos, sistemas y software: se corresponde con las areas 1, 3, 4
y 6 —parcialmente— de la clasificacion anterior: componentes y dispositivos electroni-
cos, equipamiento electréonico de consumo, electréonica profesional e industria de las
tecnologias y sistemas de informacion.

B) Operacion de infraestructuras y sistemas: se corresponde con las areas 6 —parcial-
mente—y 7 de la clasificacion anterior: industria de las tecnologias y sistemas de in-
formacion, y operacién y provisién de servicios de telecomunicaciones y audiovisual.

Q) Provision de aplicaciones y contenidos: se corresponde con las dreas 2, 5y 8 de
la clasificacion anterior: externalizacion de procesos de fabricacion, equipamiento pa-
ra las telecomunicaciones, y servicios asociados al sector de las tecnologias de la in-
formacion y las comunicaciones.

D)Produccién y explotacién de contenidos: se corresponde con el &rea 9 de la clasi-
ficacion anterior, produccion de contenidos, si bien ampliando su objeto.

Sea como fuere, y sin perjuicio de tratar de describir una realidad en permanente cam-
bio, las anteriores clasificaciones ofrecen una visién panoramica del heterogéneo —cada
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vez menos— conjunto de actividades que se agrupan en el sector TIC, y cumplen sobra-
damente la finalidad propuesta de identificar a los destinatarios potenciales de esta Guia.
A la innovacién, como motor primordial de ese cambio constante, y al incremento de la
productividad, que es el resultado y justificacion, se dedican las paginas siguientes.

1.2. Innovacién, competitividad y TIC

1. Un poco de economia: crecimiento, productividad
e innovacioén

Crecimiento econdémico y productividad son dos caras de la misma moneda. La produc-
tividad mide la cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de tiempo. Un au-
mento de la productividad, mas si es continuado, significa un crecimiento econémico
sostenido. Por consiguiente, para establecer como la productividad puede aumentar es
necesario contestar a la pregunta: ;de qué depende la productividad?

En primer lugar, la productividad se relaciona con la cantidad de equipo e infraestructu-
ras que se utilizan para producir bienes y servicios, es decir del “capital fisico”. Aqui la
inversion en TIC ha tenido un papel muy destacado en las dos Gltimas décadas®. El se-
gundo factor es el “capital humano”, es decir, los conocimientos y cualificaciones que
adquieren los trabajadores por medio de la educacion, la formacion y la experiencia.
Aguf las TIC tienen también un papel relevante a través de la facilidad que suponen pa-
ra la adquisicion mas efectiva de conocimiento. El tercero® de los factores que explican
el crecimiento de la productividad es el “cambio tecnolégico” o “innovacion”. Sorpren-
dentemente, o quiza no tanto, es este tercer factor el que explica la mayor parte de los
incrementos de productividad (y no se olvide, por tanto, de crecimiento econémico) de
los paises que han sido mas exitosos recientemente. La gréfica siguiente (Van Ark, 2005)
compara el crecimiento en productividad para EU-15 y EEUU. Se muestra la contribu-
cion del capital (tanto fisico como humano) y del cambio tecnolégico (denominado pro-
ductividad total de los factores, TFP). También se ha disgregado la contribucién de las
TIC a cada uno de ellos.

4 Por ejemplo, se multiplico por 2,5 en EEUU comparando los afos 1995-2000 con los afios 1973-1995 (fuente:
datos de la OCDE, 2006).

5 Segun algunos autores (G. Mankiw, por ejemplo) existen otros factores como pueden ser los recursos naturales.
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ORIGENES DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, EU-15 Yy EEUU, 1987-2004
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La productividad es el resultado de sumar capital fisico,
capital humano y, sobre todo, cambio tecnolégico o
innovacion.

2. El efecto TIC

A la vista de los datos existentes, las TIC contribuyen de tres maneras principales al in-
cremento de la productividad:

1. A través de la inversion directa en TIC, que hace mas efectivos los equipos, sistemas
e infraestructuras, y que también aumenta la efectividad del capital humano.

2. Por medio del cambio tecnoldgico en el propio dmbito TIC.

3. Gracias al cambio tecnolégico en industrias no TIC pero que hacen un uso intensivo
de estas tecnologias. En particular, las TIC permiten cambios estructurales para adap-
tarse a situaciones cambiantes, hacen mas eficaces las inversiones en intangibles (co-
mo la investigacion y desarrollo), y fomentan la aparicién de innovaciones.

Sobre este marco hay que precisar algunas cuestiones de interés sobre el papel de las TIC
en la productividad y la innovacion. En primer lugar, las TIC se han “horizontalizado” con-
virtiéndose en una tecnologia de propoésito general. Por ello, no es de extrafiar que los
crecimientos en productividad derivados de las TIC tengan un cierto retardo (ver al res-
pecto el caso europeo en la grafica anterior). En segundo lugar, y debido a este caracter
horizontal de las TIC, los crecimientos en productividad no se produciran si no vienen
acompanados de inversion en capital humano, y especificamente en su educacion, for-
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macioén y aumento de conocimiento. Asimismo, la innovacién organizativa y administra-
tiva es un elemento critico, especialmente en el area de los servicios, para traducir TIC en
productividad. Como resumen, se puede decir que las TIC son tecnologias facilitadoras
que, desde el punto de vista de la productividad, requieren acompafarse al menos de
cambios organizativos e inversion en capital humano para ser verdaderamente efectivas.

Las TIC contribuyen al incremento de la productividad
fomentando el cambio tecnoldgico del propio sector y
de las empresas de otros sectores, aumentando la
versatilidad de éstas y fomentando la innovacion.

3. Competitividad e innovacién en Espafa

Desde el punto de vista empresarial, las TIC no solamente tienen un efecto sobre la pro-
ductividad, sino que, a través de la innovacién, permiten también distinguirse de la com-
petencia, ya sea lanzando productos pioneros, potenciando la imagen de marca o faci-
litando la obtencién de financiacion adicional.

La gréfica siguiente (Pyyhtia, 2007) muestra la evolucién de la competitividad medida
en el sentido de progreso técnico para un conjunto de paises europeos. Desafortunada-
mente en el caso espafiol parece que este progreso se ha detenido con respecto a los
paises de nuestro entorno.

[NDICE DE COMPETITIVIDAD PARA ALGUNOS PAISEs EU-15, 1970-2004
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La innovacion se ha convertido en una necesidad para mantener la competitividad de
las empresas y los paises debido a la tendencia de globalizacién y convergencia de tec-
nologias y mercados. En este contexto, las regiones tradicionalmente innovadoras (Eu-
ropa, Japon y Estados Unidos) estan realizando un esfuerzo por retener las activida-
des de alto valor afadido (innovacién y disefio), mientras que se externalizan las
actividades menos rentables a otras regiones (produccién). Este hecho conduce, ine-
vitablemente, a una especializacion progresiva de las regiones, que se convierten en
nucleos de innovacion especifica.

En el caso de Espanfa, el esfuerzo innovador ha sido tradicionalmente mas modesto que
el de la mayor parte de sus vecinos europeos, siendo un receptor neto de produccién
durante gran parte del siglo XX. La entrada de nuevos socios en la Unién Europea y las
facilidades logisticas y comerciales impulsadas por la Organizacion Mundial del Comer-
cio han convertido a Espafa en un pais menos atractivo econdémicamente para recibir
inversion directa en produccion, por lo que el impulso de la innovacion es una de las (es-
casas) respuestas posibles al reto de hacer competitivas (y, por tanto, productivas) a las
empresas espafolas en el dmbito mundial.

Un reciente andlisis de la situacién de la innovacién en Espafa revela que, tomando
un indicador sintético de innovacién obtenido a partir de 25 indicadores primarios®,
el pais se encuentra en el furgon de cola europeo, tanto por el valor actual del indice
como por su limitada tasa de crecimiento. En el mismo grupo de Espafa (ES) se en-
cuentran paises como lItalia, Hungria o Eslovaquia, mientras que otros como Portugal,
Grecia o Polonia van recuperando terreno frente a los lideres. Entre los lideres estan,
como es de esperar, los paises nordicos y Alemania, mientras que el grupo de perse-
guidores lo integran Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Holanda, entre otros.

6 Datos extraidos del informe “Innovation Strenghts and Weeknesses 2006" elaborado por MERIT para la Comision
Europea.
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Un andlisis mas detallado del perfil innovador de Espana muestra que son especialmen-
te bajos los indices relativos al gasto en |+D (tanto publico como privado), al emprendi-
zaje (gasto en innovacion, disponibilidad de fuentes de financiacion de capital riesgo,
colaboracién de pymes en labores de innovacion...), a las exportaciones de alta tecno-
logia y al nimero de patentes internacionales (EPO, USPTO, JPO) concedidas a espafio-
les. Espafia Unicamente destaca positivamente en la adopcion y comercializacion de tec-
nologias, es decir, en la importacién y uso de innovaciones desarrolladas por otros a
productos y servicios comercializados por empresas espafiolas.

Esto nos lleva a otro de los puntos merecedores de analisis: el tipo de innovacién que
se hace en Espana. Mas alla de la cuantificacién que se pueda hacer de la innovacion
en un pais, conviene interpretar como se esta innovando. Como ya se ha indicado, en
el caso de Espafia la adopcion de tecnologia es el modo de innovacién mas frecuen-
te, y son particularmente bajas la innovacién intermitente (aquella que se da Unica-
mente cuando existe una necesidad acuciante), la innovacion modificadora (en pro-
cesos y actividades que no son estrictamente 1+D) y, sobre todo, la innovacién
estratégica, entendida como aquella que forma parte de la estrategia de competitivi-
dad a largo plazo de las empresas y que, por lo tanto, es mas consistente y a la larga
aporta mayor valor afadido.
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DESGLOSE DEL INDICADOR SINTETICO CORRESPONDIENTE A ESPANA

Posicionamiento por conceptos (en relacion con EU-26)

Palancas de Innovacion |
Ensefanza secundaria
Estudios universitarios

Penetracién banda ancha

Ciclo de ensefanza
Educacion juventud

Creacion de Conocimiento
Gasto publico | + D

Gastoprivado | +D | 48

Gasto empresa tecnologia | + D
Financiacion publica | + D

Emprendiduria]
Innovacion interna en pymes

% Innovacién colaborativa en pymes
Gastos en innovacion
Inversion temprana capital riesgo

Gastos ICT
Innovacion organizativa

Resultados

Exportacion empleo alta cualificaciéon
Exportacion alta tecnologia

Ventas nuevos mercados

Ventas nuevos productos
Contratacion laboral empresas
media/alta tecnologia

Propiedad Intelectual |

Patentes EPO 22
Patentes USP TO 15
Patentes Triad 8

Marcas comunitarias
Disefios comunitarios

49
47
47

74

70

9

9%

90

86

82

%

3

110

124

140

157

Fuente: MERIT (2006)
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® A través de la innovacion, las empresas se distinguen
de la competencia lanzando productos pioneros,
potenciando la imagen de marca o facilitando la

obtencién de financiacion adicional.

* Por la tendencia a la globalizacion y a la convergencia

de tecnologifas y mercados, sin innovacion, no hay

competitividad.
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El sector TIC

4. De la innovacién a las patentes en el caso espafol

La situaciéon de la innovacion en Espafa esta lejos de ser la ideal, mas aun en términos
comparativos con los demas paises europeos. Para considerar una estrategia, util para
Espana, que se dirija al objetivo ultimo (innovacién y, por tanto, competitividad y pro-
ductividad) y haga uso de la propiedad intelectual e industrial (especialmente de las pa-
tentes), se consideran los siguiente elementos.

Como punto de partida conviene plantearse cuales son las empresas espafolas que ha-
cen uso de las TIC como clave competitiva (en tamafo, origen del capital, etc.) y averi-
guar si son innovadoras en su campo y de qué modo (como innovadores estratégicos o
intermitentes, o como meros adoptadores o modificadores). Nétese, al hilo de lo apun-
tado anteriormente, que estas empresas no tienen que encontrarse en el sector TIC, si-
no que mas bien se espera que se sitlen fuera de él, y que sea el efecto “horizontal”
de las TIC el que contribuya a la aparicién de innovacion. Resalta también que la inver-
sion TIC debe ir acompafiada de cambios organizativos y de inversion en el capital hu-
mano, y que esto es particularmente importante para el sector servicios, base de la eco-
nomia espanola. A este respecto merece destacar que es el efecto imitacién de las
empresas innovadoras locales el factor que tiene mas importancia en el crecimiento de
la productividad. Se sugiere, por tanto, una primera identificacién de las “mejores prac-
ticas” locales para aumentar la competitividad y, en una segunda fase, la imitaciéon de
practicas internacionales.

En cualquier caso, en aquellas areas (locales) donde exista innovacion basada en gestion
de la TIC, el siguiente paso es plantearse cdmo se gestiona esa innovacion, particular-
mente para la explotacion de los resultados de la misma. Asi, se deben considerar cua-
les son las claves en las que se soportan las decisiones de gestién de la innovacion de
los empresarios, investigadores y emprendedores espafnoles. Estas claves se relacionan
(de forma diferente en cada sector) con los ciclos de innovacién de los bienes y servicios
producidos, la culturay los conocimientos sobre los mecanismos de proteccion, la com-
petencia local, regional, nacional o global, la existencia de incentivos, etc. La relevancia
de este segundo paso reside en que cada innovacion tiene aspectos diferenciales (por
ejemplo, un ciclo de vida de producto muy corto), haciendo que los mecanismos de ges-
tidn y apoyo a la innovaciéon (como la proteccion, que se considera a continuacion) ten-
gan que ser necesariamente diferentes en cada area.

El Gltimo paso es la consideracion de las formas de proteccion de la innovacién. En es-
te sentido es evidente que la ventaja competitiva proporcionada por la innovacién esta
limitada por la capacidad de la competencia para emular las innovaciones. Sobre la in-
novacion se pueden efectuar una serie de protecciones acumulativas que van desde el
secreto comercial e industrial, pasando por la proteccién de la propiedad intelectual y la
proteccion de la propiedad industrial, hasta el derecho de la competencia.
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En el caso de las patentes e innovacién, que son una forma particular de la propiedad
industrial, se otorga un monopolio de explotacién (de 20 afios bajo ciertas condiciones)
a cambio del beneficio social que representa la difusion de la innovacién. En el caso de
elegir la patente como medio de protecciéon’, y supuesto que esté correctamente regis-
trada y concedida, ésta se convierte en un poderoso medio de consolidacion de la acti-
vidad innovadora. La proteccion de una patente tiene efectos inmediatos sobre la com-
petencia (licencias, barreras, exclusividad...), ademas de tener la consideracion de activo
(tanto contablemente como sefal del valor de la compafiia). Ahora bien, en consonan-
cia con el analisis sugerido, esto no quiere decir que se impulse patentar a toda costa,
sino que se haga en las circunstancias (area innovadora, ciclo de vida, mecanismo de
proteccion) en que tiene pleno sentido.

Como resumen, se quiere insistir en el papel que la innovacién tiene en el crecimiento
econémico y que las TIC son ahora mismo el facilitador clave de esta innovacion. Sin em-
bargo, la cultura de la innovacion y, muy destacadamente, la proteccion de la misma,
son todavia retos que tenemos pendientes. Por ello, son necesarias numerosas acciones
coordinadas, como esta Gufa o las Jornadas que le han dado origen, que fomenten la
consideracion social del espiritu innovador y a la innovacién misma como parte funda-
mental de la estrategia de cualquier empresa.

® Para aumentar su competitividad, las empresas
espafnolas deben incrementar su capacidad de
innovacion. Para alcanzar este objetivo, deben
identificar y potenciar las buenas practicas, las que
fomentan la innovacién, en tres circulos
concéntricos: el de la propia empresa, el del sector
en el que ésta se encuadra vy, finalmente, en el
mercado internacional.

* Para que la competitividad se incremente,
la innovacion debe ser protegida y defendida
eficazmente, en el marco establecido por las leyes.

7 Lo que solo se efectua en el 20% de las ocasiones, segun datos de MERIT (2006) para Europa.
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2. Autodiagnéstico

Mire a su alrededor. La Guia que sostiene en sus manos carece de sentido si lo que con-
tienen sus paginas no le sugiere alternativas a la forma en la que Usted viene haciendo
las cosas. Pero ¢se ha parado a pensar en cobmo su organizacion cuida aquello que la
hace Unica? Nos referimos a esa manera de hacer las cosas que la diferencia de sus com-
petidores. A una combinacién de elementos dificiles de definir y aun de aislar o clasifi-
car, que a menudo pasan desapercibidos si uno no hace un esfuerzo especial para repa-
rar en ellos pero que son, a la postre, decisivos para que sus clientes prefieran su empresa
y no otras.

Precisamente por ello, el primer paso para incrementarlos, mejorarlos y, sobre todo, pro-
tegerlos es advertir su existencia, sus peculiaridades. Responda, si es capaz, a esta pre-
gunta: ;qué es lo que tiene su empresa que no tienen las demas? ;se siente Usted ca-
pacitado para especificar algunos elementos, no mas de tres o cinco, necesariamente
concretos, que si sus competidores los conocieran querrian incorporarlos en sus respec-
tivas organizaciones? Supongamos que ya lo ha hecho, que ya los tiene en su mente;
;sabrfa Usted precisar qué precauciones ha tomado para protegerlos y cuél es el grado
de efectividad de tales precauciones?

Para ponérselo facil le proponemos un juego: responda a este sencillo cuestionario con
sinceridad, sin engafarse, marcando con una “x" cada respuesta en la casilla correspon-
diente. No necesitamos recordarle que si se engafa estara perdiendo un tiempo valioso:
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TABLA 1. TIPOLOGIA DE LAS CONDICIONES DE LOCALIZACION

¢Sabe Usted si su empresa... Si \[0) NS/NC
1 ... tiene identificados los conocimientos que integran su know-how?
2 .. actualiza periédicamente la relacion de conocimientos que

constituyen el know-how?

3 .. mantiene una politica concreta de confidencialidad?
4 .. actualiza periodicamente la informacion que considera confidencial?
5 .. tiene identificados secretos empresariales?
6 .. tiene registrados como marcas sus signos distintivos?
7 .. ha definido una politica concreta de uso de sus signos distintivos?
8 .. tiene registrada alguna marca?
9 ... actualiza peridédicamente sus marcas?
10 ... tiene registrada alguna patente o modelo de utilidad?
1 ... tiene registrado algun disefio industrial?
12 ... tiene suscritos contratos de franquicia y/o de licencia con terceros,
ya sean de marcas, de patentes o de derechos de Propiedad Intelectual?
13 ... ha desarrollado programas de ordenador especificos para ella?
14 ... ha licenciado a terceros el uso de sus derechos de marca, patente
o programas de ordenador?
15 ... tiene definidos procesos o procedimientos que le permitan realizar
sus actividades de manera constante y ordenada?
16 ... se publicita a través de Internet?
17 ... permite a sus clientes contratar sus servicios a través de Internet?
18 ... tiene registrado algin nombre de dominio?
19 ... es parte en algun contrato de transferencia de tecnologia?
20 ... por pequena que sea, vende sus bienes y servicios al extranjero?

TOTALES:

¢Ya lo tiene? Pues asignese cinco puntos por cada “si”, dos por cada “no” y cero por
cada “no sabe/no contesta”, y sume el total. Si el mismo esta entre 85y 100 puntos,
felicitese. Esta de enhorabuena: sobresaliente. Sacara poco partido de esta Guia porque
las recomendaciones que ella contiene Usted ya las conoce, vy, en un alto grado, su or-
ganizacion las pone en practica. No obstante, nos atrevemos a asegurarle, con un alto
grado de probabilidad, que una revision sistematica de los mecanismos de proteccién
de los activos inmateriales, como la que este texto pretende proporcionarle, le sugerira
alguna mejora para perfeccionar lo que ya hace bien.

Por el contrario, si su puntuacion se encuentra entre 70 y 84 puntos, no se descuide. Su
empresa y Usted estan en el buen camino, bien orientados, pero nos aventuramos a ase-
gurarle que la lectura de esta Guia le sera provechosa. Sacara partido del tiempo inver-
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tido y de las reflexiones que le inspire, porque a su empresa y a Usted les falta, aun, bas-
tante camino por recorrer.

Finalmente, si su puntuacién esta por debajo de 70 puntos, entonces es que su empre-
sa tiene serios problemas: no es que no posea ninguna ventaja competitiva significativa
—todas tienen alguna, por nimia que sea—, sino que no es consciente de ella. Y lo que
no se conoce dificilmente puede ser protegido. En tal caso, esta Guia no le bastara, pe-
ro le proporcionara algunas claves que posibilitaran que su empresa mejore su actual si-
tuacion y pueda afrontar, con mayores probabilidades de éxito, metas y retos mas am-
biciosos sobre bases mas sélidas que las que actualmente posee.

Como no se le oculta, el ejercicio que acaba de realizar y el resultado alcanzado carecen
palmariamente del mas minimo rigor, pues obedecen a un objetivo muy modesto, que
no es otro que el de servir de sencillo divertimento para guiar su atenciéon hacia la im-
portancia de tomar conciencia de los principales activos inmateriales, de su variedad, y
del hecho de que toda empresa posee algunos, mejor o peor definidos, que suelen pa-
sar desapercibidos —sobre todo algunos—y que, por ello, no siempre son protegidos co-
mo su importancia merece. Es mas, la tendencia es ignorarlos, y esa inercia es la que
pretendemos truncar desde estas paginas. Si lo logramos, su empresa y Usted seran los
principales beneficiarios.

Encuentre sus ventajas competitivas —estan ahi-.
Protéjalas y explotelas, no sélo para obtener beneficios
de ellas, sino sobre todo para innovar y obtener asf
mayores ventajas sobre sus competidores.
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3. Diez ideas basicas
o buenas practicas

Desde la organizacién mas sencilla al conglomerado empresarial mas complejo e intrin-
cado, en todos hay algo que los singulariza y que el mercado reconoce. A lograr ese he-
cho diferencial coopera siempre, a veces sin ser detectado, el capital intelectual.

Descubra el capital intelectual

Es el primer paso: conciénciese de que en su organizacion existen elementos que no se
ven, pero que estan ahi. Forman parte de su empresa aunque frecuentemente pasan de-
sapercibidos. Sepa cuéles son. Aprenda a descubrirlos.

Materialice sus activos inmateriales

Una vez los ha detectado, documéntelos. Ponga por escrito aquello que le ha dado re-
sultado. Fijelo. Eso le permitird hacerlo visible y, de esta manera, protegerlo, conservar-
lo y mejorarlo.

No lo subestime: el capital intelectual es capital
Una vez identificados y fijados o materializados los activos inmateriales, es posible po-
nerlos en valor, transmitiéndolos a, o autorizando su uso por, terceras personas.

Protéjalo

El capital intelectual es susceptible de ser protegido, segun su naturaleza, de diferentes
maneras. Ya que es algo valioso, asuma la carga de protegerlo para procurarse, en lo
posible, un monopolio de explotacién sobre él.

Informese

Los activos inmateriales son variadisimos: signos distintivos, formas, colores —incluso olo-
res—, imagenes, sonidos, formas bidimensionales o tridimensionales, invenciones, crea-
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ciones originales, secretos empresariales, maneras peculiares o singulares de hacer las
cosas, etc. Cada uno de ellos se defiende mediante mecanismos también diferentes unos
de otros: aprenda cudles son esos mecanismos, familiaricese con ellos. Una ayuda es-
quematica mediante relaciones de correspondencia, a grandes rasgos:

® Invenciones ——————— > Patentes

e Signos, formas, etc. ——————> Marcas y disefos

e Creaciones originales ——————> Derecho de autor (P. Intelectual)
* Secretos empresariales —————  Clausulas de confidencialidad

e Procedimientos ———————» Know-how

Defiéndase

Todos los mecanismos de proteccion de los activos inmateriales presentan un rasgo co-
mun, mas o menos definido: la atribucion de un monopolio de explotacién garantizado
juridicamente o, lo que es lo mismo, el reconocimiento de un derecho exclusivo a utili-
zar privativamente el capital intelectual frente a quienes infrinjan tal derecho. Para con-
servar los activos inmateriales es imprescindible detectar y combatir las infracciones que
se produzcan. En otro caso, el capital intelectual se devalta rapidamente.

Planifique

El capital intelectual no es estatico. Se modifica con el transcurso del tiempo. Por ello,
una planificacién adecuada resulta imprescindible para conseguir no sélo su explotacién
idénea sino también, y muy especialmente, una proteccion eficaz que permita mante-
ner e incrementar su valor intrinseco.

Prevenga invirtiendo

Destierre, desde este momento, cualquier fabulacion de enriquecimiento instantaneo. El
pelotazo tampoco funciona cuando de activos inmateriales se trata. Una patente de éxi-
to va habitualmente precedida de numerosas solicitudes frustradas o de escaso rendi-
miento econdmico. La proteccion del capital intelectual ofrece rendimientos, pero siem-
pre tiene un coste: astumalo asi desde el principio. No espere a la infraccion de sus derechos:
anticipese mediante una politica preventiva de proteccion de sus activos inmateriales.

Detecte los recursos a su alcance, y utilicelos

La tarea de proteger los activos inmateriales es, desde luego, una actividad individual.
Sin embargo, las Administraciones Publicas procuran otorgar facilidades a quienes asu-
men dicho papel: los informes tecnolédgicos, las bases de datos publicas, los servicios de
vigilancia tecnolégica, etc. son mecanismos y facilidades puestos a disposicion del ciu-
dadano de a pie por parte de las Administraciones Publicas y pueden resultarle de mu-
cha utilidad.
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Asesoérese

La variedad y heterogeneidad de los mecanismos de defensa determinan que el aseso-
ramiento especializado sea insoslayable. Abogados especializados en Propiedad Intelec-
tual o Industrial y Agentes de la Propiedad Industrial estaran encantados de aconsejar-
le. Pero previamente, trate de tener definidos sus objetivos de negocio con el fin de
acotar las posibles opciones. Fije qué productos son prioritarios, como y dénde van a dis-
tribuirlos, qué riesgos pueden cernirse sobre el desarrollo de sus innovaciones o qué in-
versiones esta dispuesto a acometer para poner en marcha su estrategia. Sélo entonces,
los asesores podran ayudarle a conseguir sus objetivos aportando sus conocimientos y
experiencias para que pueda tomar las decisiones mas convenientes acerca de sus acti-
vos inmateriales.

¢ |as organizaciones que identifican y valoran
regularmente su capital intelectual, en lo que se
refiere a su capacidad de innovacion y la
materializacion de sus resultados, tienen muchas mas
posibilidades de competir eficazmente en el mercado.

¢ Trate de considerar los desembolsos asociados a las
actividades de promocion, proteccion y explotacion de
dicho capital como una inversién mas que ha de dar
un rendimiento a futuro, junto a las otras previstas
para desarrollar el negocio, no como un gasto
corriente.
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4. Proteccidn de las invenciones:
patentes y modelos de utilidad

4.1. Cuestiones basicas

1. {Qué es una patente?

Una patente es una modalidad de proteccién de la Propiedad Industrial que confiere
a su titular el derecho a impedir a terceros sin autorizacion la realizacion de actos ta-
les como, entre otros, la fabricacién, el ofrecimiento, la utilizacién o la introduccién
en el mercado del producto patentado o la utilizacion del procedimiento objeto de la
patente.

Una patente es un derecho territorial que protege la invencion solamente en el Esta-
do para el que se ha concedido la proteccién y por un periodo de tiempo limitado.

La vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establece las condiciones para
gue una invencion pueda ser objeto de la protecciéon conferida por el Derecho de Pa-
tentes. A estos efectos se define que: “Son patentables las invenciones nuevas, que
impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial, aun cuando
tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biologi-
ca, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia
bioldgica”.

Esta definicion implica la existencia de cuatro requisitos basicos de patentabilidad:

1. Debe haber una invencién.

2. La invencion debe ser nueva.

3. La invencion debe implicar actividad inventiva.

4. La invencién debe ser susceptible de aplicacion industrial.
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2. ;Qué es una invencion?

Una invencion debe ser la solucion técnica a un problema técnico. Una invencién se ma-
terializa en el aparato, el dispositivo, la herramienta, el sistema, el procedimiento, el mé-
todo cuya utilizaciéon o aplicacion permite la superacion de una dificultad técnica ante-
rior a la invencién.

3. {Qué no es una invencién?

No se consideran invenciones susceptibles de proteccion por el Derecho de Patentes, en
particular:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

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

Q) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para jue-
gos o para actividades econdmico-comerciales, asi como los programas de ordenador.

d) Las formas de presentar informaciones.

Asimismo, tampoco podran constituir el objeto de una patente las invenciones cuya
explotacién comercial sea contraria al orden publico o a las buenas costumbres.
El mero hecho de que la referida explotacidon comercial esté prohibida por una disposi-
cion legal o reglamentaria no es razén suficiente para considerar que dicho acto sea con-
trario al orden publico o a las buenas costumbres. Asi:

No son patentables.... ...pero si se puede patentar:

El efecto fotoeléctrico. Una célula fotoeléctrica.

(Descubrimiento cientifico)

Una teoria que explique el fenémeno de la Un dispositivo superconductor.

superconductividad.

(Teoria cientifica)

Un método para determinar si un nimero de 500 Un método de encriptacion basado en la utilizacion
cifras es primo o no. de numeros primos de 500 cifras hallados mediante
(Algoritmo matematico) dicho algoritmo matemaético.

Un diamante cuya forma hace que resulte mas Un diamante caracterizado por sus propiedades
atractivo visualmente. como elemento de corte.

(Creacion estética)

La materia protegida por una patente de invencién
debe, necesaria e inexcusablemente, ser de caracter o
naturaleza técnica.
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4. ;Qué es una invencion implementada en ordenador?

Una invencién implementada en ordenador es una invencion cuya puesta en practica re-
quiere el concurso de un ordenador, una red de ordenadores o cualquier otro aparato
programable, teniendo la invencién una o mas caracteristicas que se realizan total o par-
cialmente por medio de uno o méas programas de ordenador.

Las invenciones implementadas en ordenador son un subconjunto de las invenciones
definidas conforme a la Ley de Patentes, que presentan la singularidad de que se nece-
sita la ejecucion de uno o mas programas informéticos para la puesta en practica del ob-
jeto de la invencion.

Esta categoria de invenciones no tiene ni unos requisitos de patentabilidad ni un proce-
dimiento de concesién distintos de los requisitos y del procedimiento de concesion que
se establecen, con caracter general, para el conjunto de las invenciones.

La telefonfa movil, las redes de ordenadores, los reproductores de DVD, el andlisis de
imagenes médicas, de elementos estructurales como vigas, soldaduras, alabes, rotores,
etc., sistemas de navegacion aérea, terrestre o maritima, sistemas de control y seguri-
dad en automoviles y muchos otros sectores de la tecnologia no habrian podido alcan-
zar el presente grado de desarrollo sin la participacion decisiva del tratamiento automa-
tico y masivo de la informacion.

Un medio, aungue no el Unico, de proteger y, por tanto, fomentar la investigacién en to-
dos estos ambitos tecnoldgicos es la obtencion de patentes de invencién sobre aquellos
perfeccionamientos que permiten la superaciéon de problemas técnicos concretos. La pro-
teccién que la patente confiere al inventor le permite rentabilizar el tiempo y el dinero in-
vertido para desarrollar la soluciéon técnica que constituye el objeto de la invencién.

Igualmente, el conjunto de la sociedad se beneficia del sistema de patentes al tener ac-
ceso a todo el conocimiento técnico divulgado en los documentos de patente que se
ponen a disposicion del publico y que de otra manera permaneceria exclusivamente en
poder de los inventores. La publicacion de la solicitud de la patente y de la patente con-
cedida facilita que las personas y empresas interesadas en las distintas y amplias mate-
rias técnicas sobre las que versan las invenciones tengan acceso a los ultimos desarro-
llos en los respectivos campos de la tecnologia y les permite tomar decisiones sobre qué
hacer y qué no hacer con un juicio mas exacto de la situacion de competidores, de so-
cios potenciales y, en general, de su ambito de actividad.

Las invenciones implementadas en ordenador, como el resto de las invenciones en otros
campos de la tecnologia, son patentables en la medida en que constituyen la solucion
de un problema técnico, es decir, tengan caracter técnico, sean nuevas e impliquen una
actividad inventiva en el sentido de que aportan una contribucion al estado del arte que
no es evidente para el experto en el correspondiente sector de la técnica.
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A diferencia de lo que sucede en el dmbito de las invenciones relativas a materia bio-
l6gica, donde hay establecidas condiciones para el depésito de dicha materia en una
institucion autorizada para ello o requisitos que se deben cumplir en relacion con las
listas de secuencias, no se han establecido obligaciones especificas para esta clase de
invenciones.

La exigencia de que las invenciones implementadas en ordenador, al igual que la totali-
dad de las invenciones patentables, deban tener caracter técnico es un elemento clave
para evitar la proteccion de creaciones extrafias al campo de la tecnologia. La ensefan-
za divulgada en una patente relativa a una invencién implementada en ordenador de-
be tener necesariamente como resultado la superacion del problema técnico planteado
mediante la aplicacion de los efectos técnicos que se derivan de la ejecucion del objeto
de la invencion.

Por tanto, la protecciéon conferida por las invenciones implementadas en ordenador re-
cae sobre los aparatos, dispositivos, sistemas, procedimientos o métodos que dan lugar
a los efectos técnicos que integran la solucion buscada.

La proteccion conferida por una patente relativa a una invencién implementada en or-
denador no recae sobre la forma particular de expresién, ya sea en cédigo fuente, en
cédigo objeto o cualquier otra forma de expresion, de los programas que intervienen
para poner en funcionamiento el objeto protegido por la patente concedida. De hecho,
una solicitud de patente en la que la descripcion o las reivindicaciones estuvieran inte-
gradas simplemente por lineas de cd4digo no se admitiria a tramite y no se le asignaria,
por tanto, fecha de presentacion.

La proteccion de los programas de ordenador, considerados como tales, corresponde en
Espafia al ambito de los Derechos de Autor. Asi, la proteccién prevista en la Ley de Pro-
piedad Intelectual se aplica a cualquier forma de expresién de un programa de ordena-
dor extendiéndose a cualesquiera versiones sucesivas del programa y a los programas
derivados.

No obstante lo anterior y sin perjuicio de lo dispuesto en la referida Ley de Propiedad In-
telectual, cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un mo-
delo de utilidad gozaran de la proteccién que pudiera corresponderles por aplicacion del
régimen juridico de la Propiedad Industrial. (Articulo 96.3 LPI)

Una categoria de desarrollos o creaciones estrechamente relacionados con las invencio-
nes implementadas en ordenador esta integrada por los denominados “métodos para
hacer negocios”, que se corresponden con planes, reglas o procedimientos para el ejer-
cicio de actividades de caracter econémico, financiero o comercial, y en un sentido mas
amplio, con actividades relativas a relaciones interpersonales, antes que con innovacio-
nes en un determinado sector de la técnica. Con caracter general, estos métodos no
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constituyen invenciones patentables. No obstante, se produce una cierta confusiéon cuan-
do estos métodos implican la utilizacién de aparatos o sistemas programables para su
puesta en practica.

El mero hecho de automatizar, mediante la utilizacion de dispositivos técnicos, una
actividad administrativa, econémica o financiera, esto es, una actividad ajena a la tec-
nologifa, no convierte automaticamente dicha actividad en algo propio del mundo de
la técnica. En otras palabras, la simple aplicacion de elementos técnicos al ejercicio de
determinadas actividades del ser humano no confiere caracter técnico a dichas acti-
vidades.

Un método para llevar a cabo una subasta por medio de Internet en el que las etapas
del método estan definidas conforme a reglas juridicas y econdmicas no se puede pro-
teger por una patente.

Ahora bien, si la implementacién de una actividad, en principio, extrafia al &mbito de la
tecnologia, exige superar dificultades técnicas concretas, entonces es posible definir una
invencion integrada por los efectos que resuelven los problemas que impedian la correc-
ta puesta en préactica de la referida actividad.

Un método para llevar a cabo una subasta a través de Internet en el que las etapas
del método estan definidas por las consideraciones técnicas necesarias para garanti-
zar el secreto y la integridad de las ofertas o para asegurar el anonimato de los parti-
cipantes o para impedir el repudio de las ofertas ya efectuadas si podria protegerse
por una patente.

La proteccion de la expresion de un programa de
ordenador, en codigo fuente, en cddigo objeto o en
cualquier otra forma de expresion, corresponde al
Derecho de Autor.

Los efectos técnicos derivados de la ejecucion de un
programa informatico son susceptibles de integrarse en
el objeto de una patente de invencion.

Ambos tipos de proteccidon son compatibles y pueden
concurrir en un programa de ordenador dado, aunque
cada una de las protecciones recae sobre aspectos
distintos del referido programa.
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Ejemplos de invenciones patentables implementadas
en ordenador

Ejemplo numero 1 (ES 2 220 802)

Titulo: Dispositivo para el registro de terminales de radiocomunicacién moévil al cambiar
de red de radiocomunicacién moévil por cambio de posicion.

La invencion se refiere a un dispositivo para el registro de terminales de radiocomunica-
cion movil al cambiar de red de radiocomunicacién mévil por cambio de posicién (roa-
ming), en particular por cambio de posicién con paso de frontera, estando previstos me-
dios de seleccion para forzar la red de radiocomunicacién de un proveedor de red de
radiocomunicacion movil determinado para un lugar determinado y/o para un tiempo
predeterminado.

Reivindicacién de entidad fisica (un dispositivo):

Dispositivo para el registro de terminales de radiocomunicacién mévil (30) al cambiar de
red de radiocomunicacion mévil (10, 12) por cambio de posicién (roaming), en particu-
lar por cambio de posicion con paso de frontera (20), estando previstos medios de se-
leccién (38) para forzar la red de radiocomunicacién (10, 12) de un proveedor de red de
radiocomunicacion movil (A1) predeterminado para un lugar determinado y/o para un
tiempo predeterminado, caracterizado porque los proveedores de red de radiocomu-
nicacion movil predeterminados (A1) estan almacenados con una codificacion de posi-
cion correspondiente en una lista de una tarjeta SIM (42) prevista para la identificacion
del terminal de radiocomunicacion movil (30), y en la tarjeta SIM (42) esta almacenada
una ponderacion (78) como criterio de seleccion para los proveedores de red de radio-
comunicacion movil.
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Determinacién posicion
X 50

49

48
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49 49
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movil N(x) recepcion suficiente

Ejemplo numero 2 (ES 2 223 274)
Titulo: Método para obtener al menos un valor relativo a la disponibilidad de un seg-
mento de una red de telecomunicaciones.

Un primer aspecto de la invencion se refiere a un método para obtener al menos un va-
lor relativo a la disponibilidad de un segmento de una red de telecomunicaciones, cuya
red incluye una pluralidad de elementos que, cada uno, cuando esta en un estado no
operativo, genera una alarma (A) de estado no operativo del elemento, comprendien-
do la red al menos una base de datos en la que se almacenan las alarmas (A) generadas
por los elementos de la red, con una indicacion de un tiempo de comienzo (TCA) y de
un tiempo de fin (TFA) de cada alarma, correspondientes al comienzo y al fin, respecti-
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vamente, de un periodo de estado no operativo del elemento que gener6 la alarma, y
con una identificacion de dicho elemento.

Reivindicacion de actividad (un método):

Un método para obtener al menos un valor relativo a la disponibilidad de un segmento
de una red de telecomunicaciones, cuya red incluye una pluralidad de elementos que,
cada uno, cuando estéa en un estado no operativo, genera una alarma (A) de estado no
operativo del elemento, comprendiendo la red al menos una base de datos en la que se
almacenan las alarmas (A) generadas por los elementos de la red, con una indicacién de
un tiempo de comienzo (TCA) y de un tiempo de fin (TFA) de cada alarma, correspon-
dientes al comienzo y al fin, respectivamente, de un periodo de estado no operativo del
elemento que generé la alarma, y con una identificacion de dicho elemento, caracteri-
zado porque el método comprende los pasos de:

definir un segmento (S) seleccionando n elementos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) de los ele-
mentos que forman parte de la red, n =1;

— definir al menos un indicador de estado de segmento (IES), definiendo su valor (VIES)
en cada momento como una funcién (F) del valor en el mismo momento de al menos
una alarma (A) correspondiente a los elementos seleccionados;

— definir un periodo (P) de andlisis;

— dividir dicho periodo (P) en m intervalos (I), m =1;

— obtener un listado de las alarmas (A) correspondientes a los elementos seleccionados
y al periodo (P) definido, incluyendo dicho listado, para cada alarma (A), el tiempo de
comienzo (TCA) y el tiempo de fin (TFA) de la alarma y una identificacion del elemen-
to que generé la alarma;

— calcular, a partir del listado de alarmas y a lo largo de cada intervalo (1), el valor (VIES)
del indicador de estado de segmento (IES) como funcién (F) de las alarmas (A) corres-
pondientes a cada momento, segun el listado de las alarmas (A);

— obtener un valor de disponibilidad de segmento (VDS) a partir del valor (VIES) del in-
dicador de estado de segmento (IES) calculado.

5. ¢Qué es el estado de la técnica?

El estado de la técnica incluye los elementos de referencia con los que se debe com-
parar la materia cuya proteccion se pretende para evaluar el cumplimiento de los re-
quisitos de novedad y de actividad inventiva.

El estado de la técnica esté constituido por todo lo que antes de la fecha de presen-
tacion de la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en Espafia o en
el extranjero por una descripcion escrita u oral, por una utilizaciéon o por cual-
quier otro medio.
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Hay que destacar la amplitud de esta definicion del estado de la técnica, dado que in-
cluye tanto documentos de patentes como cualquier otro tipo de documentos, a saber,
libros, diccionarios, revistas, actas de congresos, etc. La divulgacion puede ser en cual-
quier idioma y haberse producido en cualquier lugar del mundo; tampoco hay restric-
cion alguna en cuanto a la forma de llevar a cabo dicha divulgacion, en este sentido pue-
de tratarse de una descripcion escrita u oral, de una utilizacion o de una divulgacion
mediante cualquier otro medio, como, por ejemplo, Internet.

El publico al que se hace referencia en la definicion comprende el conjunto de personas
gue no estan obligadas a guardar secreto sobre el contenido del elemento del estado
de la técnica que se pretende utilizar para valorar la novedad o la actividad inventiva de
una patente. No es necesario que la informacion se haya hecho accesible expresamen-
te para el experto en la materia.

Ademas, para considerar que un documento concreto pertenece al estado de la técni-
ca en relacion con una solicitud de patente o una patente es suficiente que haya exis-
tido la posibilidad de conocimiento publico de dicho documento; no es necesario
probar que una persona determinada ha llegado a conocer ciertamente el contenido de
ese elemento del estado de la técnica.

Hay dos excepciones a este concepto tan amplio del estado de la técnica: por un lado,
se considera que pertenece al estado de la técnica el contenido de aquellas solicitudes
espafolas de patente o de modelo de utilidad que tienen una fecha de presentacion an-
terior a la fecha relevante de la solicitud en estudio y que son publicadas en esa fecha
relevante o posteriormente; es decir, se trata de una ficcién que incrementa el estado
de la técnica en un cierto momento con la inclusién de elementos que no estaban a dis-
posicion del publico en aquel momento, sino que se han divulgado mas tarde.

La finalidad de esta ampliacién del contenido del estado de la técnica es evitar que se con-
cedan a dos solicitantes distintos sendas patentes sobre la misma invencién; al suponer in-
cluida la solicitud con fecha de presentacién anterior en el estado de la técnica, la segun-
da solicitud no se considera nueva, a pesar de que la primera auin no se hubiera publicado.

Por otro lado, las divulgaciones de la invenciéon que se hayan producido dentro de los seis
meses anteriores a la presentacion de la solicitud en la OEPM y hayan sido consecuencia
directa o indirecta de alguna de las causas que se indican a continuacion, no se tomaran
en consideracion para determinar el estado de la técnica en relacion con la invencion di-
vulgada. Estas divulgaciones, denominadas inocuas, suponen, igualmente, una ficcion
gue disminuye el estado de la técnica a considerar en un momento dado mediante la ex-
clusion de ciertos elementos que estaban a disposicion del publico en dicho instante.

Causas de divulgaciones inocuas:

a) Un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
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b) El hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invencién en expo-
siciones oficiales u oficialmente reconocidas.

) Los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impli-
quen una explotacién o un ofrecimiento comercial del invento.

En el caso b) serd preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la in-
vencion ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaracién, aporte el corres-
pondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinan reglamen-
tariamente.

Algunos Estados tienen reconocido en su legislacion el denominado “periodo de gra-
cia”, que consiste en abrir un plazo de seis o doce meses desde la divulgacion de la in-
vencion por el inventor o el solicitante hasta que se presente la solicitud de la patente,
sin que dicha divulgacion afecte a la patentabilidad de la invencién. Por tanto, una em-
presa puede ofrecer su invencién en una campanfa publicitaria o un profesor universita-
rio puede hacer una comunicaciéon del resultado de una investigaciéon en un congreso
internacional, en ambos casos previamente a la presentacion de las respectivas solicitu-
des de patente, sin que estas divulgaciones se integren en el estado de la técnica perti-
nente para las invenciones reivindicadas y, por tanto, no se podran utilizar para evaluar
los requisitos de patentabilidad de las antedichas solicitudes de patente.

La legislacion espafiola no tiene reconocido este
“periodo de gracia”.

RECOMENDACION

En ninguin caso debe usted divulgar el objeto de su invencién antes de presentar la
oportuna documentacion y de recibir de la OEPM la notificacion de la fecha de pre-
sentacion que dicha Oficina ha asignado a su solicitud de patente.

Igualmente, durante el periodo comprendido entre la fecha de presentacion y la fe-
cha de publicacién de la solicitud, si usted se encuentra en la necesidad de divul-
gar el contenido de su solicitud de patente a terceras personas debe adoptar las
medidas oportunas orientadas a asegurar el reconocimiento por parte de los inter-
locutores de que existe una solicitud de patente presentada, asi como de que la di-
vulgacién efectuada se corresponde con el contenido de la misma.
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6. { Qué es la novedad?

La invencion reivindicada no es nueva cuando un Unico documento del estado de la
técnica tiene todas las caracteristicas de la misma y es apto para resolver el mismo pro-
blema.

Una invencion carece de novedad si cada elemento o cada etapa, incluyendo
cualquier caracteristica implicita para el experto en la materia, esta explicita o
implicitamente divulgado en un unico elemento del estado de la técnica. No se
permite la combinacién de las ensefianzas incluidas en varios documentos a la hora de
evaluar la novedad de una invencion.

El objeto del examen de novedad es la invencién tal y como esta reivindicada; los mo-
dos concretos de realizacion de la invencion incluidos en la descripcion sirven para la in-
terpretacion de las reivindicaciones, pero no se determina expresamente la novedad de
cada uno de ellos.

7. i Qué es la actividad inventiva?

Una invencion reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del estado de la
técnica de manera evidente para un experto en la materia.

La evaluacion de la actividad inventiva no trata de establecer si una invencién es muy in-
ventiva o poco inventiva; la conclusién del examen tiene que ser una declaracion relativa
al caracter evidente o no de la invencién, en otras palabras, es una cuestién de “si” 0 “no”.

Las dificultades del anélisis de este requisito estriban en:
a) Encontrar el elemento del estado de la técnica mas préximo.

b) Definir las caracteristicas que debe reunir el experto en la materia en el sector técni-
co al que pertenece la invencion.

) Decidir si la invencion es obvia 0 no para ese experto en la materia.

Con el fin de que el examen resulte lo mas objetivo posible y que la conclusion del mis-
mo no dependa del examinador que lo lleve a cabo, la evaluacion de este requisito se
puede realizar mediante el método problema-solucién que consta de las siguientes
cinco etapas:

a) Hallar el elemento del estado de la técnica mas préximo.

b) Establecer la diferencia, expresada en términos de caracteristicas técnicas reivindica-
das, entre la invencion reivindicada y el estado de la técnica mas préximo.

) Determinar el efecto técnico que se deriva de esa diferencia.

d) Definir el problema técnico objetivo subyacente en la invencion reivindicada y cuya
solucion se encuentra en el efecto técnico determinado en la etapa anterior.
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e) Responder a la siguiente pregunta: ;habria podido llegar el experto en la materia a
una solucién del problema técnico objetivo modificando el contenido del documen-
to del estado de la técnica mas proximo encontrado en la primera etapa, de forma
que dicha solucién estuviera incluida en la solucién que presenta la invencién?

Si'la respuesta es negativa, entonces la invencion tiene actividad inventiva; en caso con-
trario, la invencién no es patentable al no cumplir este requisito.

Con el fin de evaluar la actividad inventiva se pueden combinar dos o0 mas documentos
del estado de la técnica para poner de manifiesto la obviedad de la invencién; pero esta
combinacién de documentos tiene que ser ineludible para el experto, no basta con argu-
mentar que el experto en la materia, enfrentado al problema técnico objetivo y conocedor
del elemento mas proximo del estado de la técnica, pudiera haber buscado la solucién en
un determinado documento, sino que hay que justificar que el experto en la materia cier-
tamente haya buscado la solucion al problema en ese segundo documento.

8. ;{Qué es la aplicacién industrial?
Una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su objeto puede ser fabri-

cado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola, o cuando la misma
aporta ventajas evidentes en su proceso de elaboracién o fabricacion.

Ciertamente, la inmensa mayoria de las invenciones, por no decir todas, cumplen este
requisito, y ello es l6gico dada la amplitud de su definicién. No cumplen esta condicién
de patentabilidad, por ejemplo, aquellos “inventos” que violan las leyes bien estableci-
das de la Fisica; éste es el caso de las maquinas que se pretende que funcionen gene-
rando mas energia que la que consumen y que, por tanto, no pueden ser fabricadas ni
utilizadas en ningun tipo de industria.

La novedad y la actividad inventiva son requisitos
objetivos de patentabilidad que se evaltan mediante
la comparacion de la alegada invencion con el estado
de la técnica pertinente.

El hecho de que una invencion esté ausente del
mercado no significa que la invencién deba considerarse
como nueva.

La invencién no cumple el requisito de actividad
inventiva por el mero hecho de que la solucién aportada
por la invencién no se le hubiera ocurrido anteriormente
a nadie.
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9. Descripcién y reivindicaciones

9.a. La descripcion

La base del funcionamiento del sistema de patentes consiste en otorgar al inventor, a
su titular, o a su causahabiente un derecho exclusivo de explotacién, esto es, un mo-
nopolio durante un periodo de tiempo a cambio de que divulgue el objeto de la inven-
cion con el suficiente grado de detalle para que el experto en la materia pueda poner-
la en practica. La memoria descriptiva debe cumplir esta funcion didactica, y es un
requisito de las leyes de patentes que la invencién sea descrita en la solicitud de paten-
te de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia
pueda ejecutarla.

La claridad de la memoria descriptiva implica que la divulgacion de la invencién no sea
oscura, ambigua o imprecisa. Por ejemplo, no se admitirfa sefalar, simplemente, que el
problema planteado consiste en “mejorar un dispositivo de calculo”; se deben incluir re-
ferencias explicitas a los elementos o funciones del dispositivo en los que se sustenta el
pretendido perfeccionamiento. Tampoco serfan admisibles indicaciones genéricas tales
como: “utilizacion de un sistema de almacenamiento adecuado”; se tiene que indicar
un sistema de almacenamiento especifico o proporcionar los datos que permitan iden-
tificar unos sistemas de almacenamiento determinados.

La concisiéon es también una condicion de la claridad, de forma que incluir en la descrip-
cion de la invencion informacion irrelevante o trivial puede conducir a que el problema
o0 su solucién queden oscurecidos y dificulte su comprension.

La exigencia de que la descripcion sea completa debe entenderse en oposicion a frag-
mentaria o parcial. Una explicacion muy detallada del problema que motivé al inventor
para el desarrollo de su invencién y que, sin embargo, no incorpore los detalles practi-
cos de la ejecucion impediria que dicha descripcion se pudiera considerar completa.

El requisito de la suficiencia de la descripcion es una de las justificaciones para la exis-
tencia del sistema de patentes; la descripcion debe permitir que el experto en la mate-
ria, siguiendo las ensefianzas técnicas contenidas en ella, pueda alcanzar los resultados
descritos.

Una descripcion incompleta, en la que falten elementos esenciales, siempre va a ser insu-
ficiente para “el experto medio en la materia”. Sin embargo, una descripciéon completa,
por ejemplo, para un especialista en el campo técnico de la invencion podria no incluir la
informacioén técnica suficiente para ese experto en la materia al que se hace referencia en
la Ley como el técnico dotado de unos conocimientos adecuados pero sin capacidad in-
ventiva. Por tanto, el requisito de la suficiencia de la descripcion se valora teniendo como
referencia los conocimientos y capacidades del “experto medio en la materia”.
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La memoria descriptiva también cumple una funcién informativa, tan importante como
la de servir de manual de puesta en practica cuando la patente haya pasado a dominio
publico, que consiste en dar a conocer a los actores interesados en el campo técnico de
la invencion una informacion de naturaleza técnica que en muchos casos es imposible
hallar en otras fuentes. La informacién tecnoldgica contenida en las memorias descrip-
tivas de las patentes esta normalizada y se incluyen una serie de datos que permiten al-
canzar un conocimiento rapido y profundo del problema abordado y de la solucién pro-
puesta. En concreto se deben indicar los siguientes datos:

a) El titulo de la invencion.
b) La indicacion del sector de la técnica al que se refiera la invencién.

) La indicacién del estado de la técnica conocido por el solicitante y que pueda ser til
para la comprensién de la invencion.

d) Una explicacion de la invencioén, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones
gue permita la comprensién del problema técnico planteado, asi como la solucion al
mismo, indicdndose, en su caso, las ventajas de la invencién en relacion con el esta-
do de la técnica anterior.

e) Una breve descripcion del contenido de los dibujos, si los hubiera.

f) Una exposicion detallada de, al menos, un modo de realizacién de la invencion, que
podré ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.

Otra funcién de la memoria descriptiva es la de servir de base a las reivindicaciones (ver
apartado 9.b siguiente). Las reivindicaciones son generalizaciones hechas a partir de uno
0 mas modos concretos de realizacion de la invencion. Una reivindicacion redactada de
manera que la extension de su proteccién sea muy amplia exige que la memoria inclu-
ya suficiente numero de ejemplos para cubrir todas las posibles realizaciones de la in-
vencion que caerfan dentro del &mbito de la reivindicacion. Por otra parte, si en el cur-
so del procedimiento se deben modificar las reivindicaciones, por ejemplo, para superar
una objecién por falta de novedad o de actividad inventiva, la limitacion del alcance de
la reivindicacion afectada se tiene que hacer incluyendo en dicha reivindicaciéon caracte-
risticas técnicas recogidas en la memoria descriptiva. No es posible afiadir elementos au-
sentes en la solicitud tal como inicialmente se presentd, porque esto supone una am-
pliacion no permitida del contenido de la solicitud.

Finalmente, una cuarta funcién se deriva del hecho de que la memoria descriptiva, jun-
to con los dibujos, sirve para la interpretacion de las reivindicaciones. Las reivindicacio-
nes no tienen una funcién explicativa; las reivindicaciones definen el objeto de la pro-
teccién; tienen una finalidad juridica en el sentido de que delimitan el alcance de la
proteccién. Por tanto, en ocasiones, es preciso interpretar el sentido de las reivindicacio-
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nes, y se recurre al contenido de la memoria descriptiva para disipar dudas, para preci-
sar el significado de algun término o expresién poco claro o para delimitar su alcance en
el caso de pleito con un tercero.

La memoria descriptiva debe permitir la comprensién del
problema técnico planteado. Por tanto, es muy
importante, y especialmente en el &mbito de las
invenciones relacionadas con programas de ordenador,
que en la memoria descriptiva se explique con el
suficiente grado de detalle la dificultad técnica existente
que la invencion pretende superar.

Igualmente, la memoria descriptiva debe incorporar
suficientes modos distintos de realizacion de la
invencién que justifiquen la proteccion conferida

por la patente, sobre todo cuando las reivindicaciones
estén formuladas en términos muy generales, lo

que implica que el ambito de proteccion sera

muy extenso.

9.b. Las reivindicaciones

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la proteccion. Deben
ser claras y concisas, y han de fundarse en la descripcion.

El contenido de las reivindicaciones delimita la extension de la proteccion conferida
por la patente. Mientras que la descripcion tiene una finalidad técnica, derivada de su
funcion divulgativa y didactica, las reivindicaciones presentan una finalidad juridica,
dado que definen el objeto de la proteccién, marcando el limite entre lo protegido y
aquello que esta fuera del ambito de la proteccién y que puede ser de dominio publi-
co, estar protegido por otra patente o ser susceptible de proteccién por otra futura
patente.

Las reivindicaciones deben redactarse teniendo muy presente su doble finalidad:

— Distinguir claramente el objeto de la invencion del estado de la técnica anterior, evi-
tando, en la medida de lo posible, impugnaciones sobre la validez de la patente por
falta de novedad o de actividad inventiva.

— Delimitar el alcance de la proteccién conferida.
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Se deben escribir pensando que, en su caso, seradn interpretadas por un tribunal, y que
la sentencia en un juicio por nulidad o en un proceso por usurpaciéon puede estar con-
dicionada por la manera en la que se hayan formulado las reivindicaciones, considera-
das cada una de ellas individualmente y analizadas las relaciones de dependencias que
se hayan establecido entre las reivindicaciones principales y las dependientes, asi como
por la categoria de reivindicaciones que se hayan incluido en la solicitud, esto es, de pro-
ducto, de procedimiento, de aparato, etc.

La redaccion de las reivindicaciones exige la busqueda de un equilibrio entre el interés
del solicitante y el interés de los competidores y de la sociedad en general.

El solicitante, l6gicamente, buscara la mayor proteccion posible y formulara unas reivin-
dicaciones en términos muy amplios. Esto puede hacer que la patente sea facilmente
impugnable dado que aumenta la probabilidad de que aparezcan rasgos ya existentes
que afecten a la novedad o a la actividad inventiva del objeto protegido.

Por otro lado, si el solicitante para evitar el peligro de que su patente sea invalidada res-
tringe la extension de la proteccién con una redaccion de las reivindicaciones excesiva-
mente limitadas entonces es posible que modos concretos o particulares de realizacion
de la invencion no resulten comprendidos en el ambito de las mismas.

El solicitante debe buscar una posicion de equilibrio entre la mayor proteccién posi-
ble y la mayor garantia de validez, empleando para ello términos o expresiones mas
0 mMenos precisos y una adecuada relacion de reivindicaciones independientes y de-
pendientes.

El interés de los competidores, cuya capacidad de actuacidon empresarial esta restringi-
da por los derechos gue la patente confiere a su titular, radica en que solo esté protegi-
do aquello que realmente cumpla los requisitos de patentabilidad y, ademas, en que el
objeto de la proteccién se determine lo antes posible e interprete de modo restrictivo
para tener seguridad juridica en cuanto al alcance de la proteccion.

La compatibilidad de los intereses del solicitante y de los intereses de los competidores
se ve afectada por la forma de interpretar las reivindicaciones, segun se admitan los equi-
valentes de |o reivindicado al amparo de la descripcion.

Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberan contener:

a) Un predmbulo indicando la designacion del objeto de la invencién y las caracteristi-
cas técnicas necesarias para la definicion de los elementos reivindicados, pero que
combinadas entre ellas forman parte del estado de la técnica.

b) Una parte donde se exponen las caracteristicas técnicas que, en combinacion con las
mencionadas en el predmbulo, definen la materia que en su conjunto se pretende
proteger.
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La primera reivindicaciéon debe incluir todas las caracteristicas esenciales de la inven-
cion, entendiendo por caracteristica técnica esencial un elemento estructural o funcio-
nal de la materia reivindicada tal que sin su concurso el objeto resultante no resolveria
el problema técnico que subyace en toda invencion en el sentido exigido por la Ley de
Patentes.

Las reivindicaciones dependientes

La reivindicacién principal puede ir seguida de una o mas reivindicaciones dependien-
tes. Una reivindicacion dependiente incluye todas las caracteristicas de la que de-
pende y contiene una o mas caracteristicas técnicas adicionales. De igual forma,
es posible formular una reivindicacién dependiente limitando la amplitud de alguna o
algunas de las caracteristicas técnicas de la reivindicaciéon principal.

En todo caso, el objeto definido por una reivindicacidon dependiente también tiene que
resolver el problema planteado en la descripcion.

Una misma solicitud puede comprender distintas combinaciones de reivindicaciones
independientes, siempre que se cumpla el requisito de unidad de invencién. Existen
diversas combinaciones posibles de reivindicaciones independientes. Algunos ejem-
plos son:

Primera combinacion:
— Una reivindicacion independiente para un producto,

— una reivindicacién independiente para un procedimiento concebido especialmente pa-
ra la fabricacion de ese producto, y

— una reivindicacion independiente para una utilizacion de ese producto.
Segunda combinacion:
— Una reivindicacién independiente para un procedimiento, y

— una reivindicacién independiente para un dispositivo o medio especialmente conce-
bido para la puesta en practica de ese procedimiento.

Tercera combinacion:
— Una reivindicacion independiente para un producto,

— una reivindicacién para un procedimiento concebido especialmente para la fabrica-
cion de ese producto, y

— una reivindicacion independiente para un dispositivo o medio especialmente conce-
bido para la puesta en practica de ese procedimiento.
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RECOMENDACION

Las reivindicaciones definen el objeto de la proteccién, de suerte que los elemen-
tos que no estén recogidos por las reivindicaciones no estaran protegidos por la pa-
tente. Esto hace evidente la importancia que tiene una correcta formulacién de las
reivindicaciones. Si usted no esta seguro de cémo hacerlo, el asesoramiento de una
persona con experiencia en la redaccion de las clausulas reivindicatorias puede evi-
tarle graves problemas posteriores.

No se debe olvidar que todas las caracteristicas esenciales de la invencion tienen
necesariamente que estar incluidas en la reivindicacion independiente. Sin embar-
go, tampoco se deben incluir en la reivindicacién principal caracteristicas técnicas
gue restrinjan indebidamente el ambito de proteccién. Las caracteristicas adiciona-
les que definen modos més detallados de realizacion de la invencion se pueden pro-
teger mediante la inclusién de reivindicaciones dependientes.

Ejemplos de reivindicaciones

Ejemplo nimero 1 (ES 2 265 277)
Titulo: Dispositivo sensor para la medicion de resistividad con el método de las cuatro
puntas.

Reivindicacion independiente de entidad fisica (un dispositivo):

Dispositivo sensor para la mediciéon de resistividad con el método de las cuatro puntas,
caracterizado por un dispositivo que comprende un elemento base (1) y cuatro elec-
trodos (2) que se extienden en voladizo desde un borde (11) de dicho elemento base,
teniendo cada electrodo un extremo de contacto (4) para hacer contacto contra una
muestra; comprendiendo el dispositivo adicionalmente una estructura aislante que com-
prende al menos una capa aislante (5, 6) situada en proximidad a los extremos de con-
tacto (4) de los electrodos (2), estando los electrodos (2) unidos a dicha capa aislante
(5, 6) de manera que dicha estructura aislante mantiene fija la distancia entre los elec-
trodos (2), salvo en un tramo (b) que se extiende desde los extremos de contacto (4)
de los electrodos hacia el elemento base (1), en cuyo tramo los electrodos no estan uni-
dos a la estructura aislante y dicha estructura aislante esta al menos parcialmente au-
sente entre los electrodos, de manera que los electrodos presenten una mayor flexibi-
lidad en dicho tramo (b) que se extiende desde los extremos de contacto (4) hacia el
elemento base (1), de manera que los electrodos puedan adaptarse a una superficie de
una muestra.
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ES 2 265 277 A1

Figura 1

Figura 2

Ejemplo numero 2 (ES 2 234 890)
Titulo: Sistema para el manejo remoto y la supervision remota de emisores (1) de radio
no dirigidos in situ.

Reivindicacién independiente de entidad fisica (un sistema):

Sistema para el manejo remoto y la supervision remota de emisores (1) de radio no di-
rigidos in situ que presentan en cada caso dispositivos (3) de control remoto mediante
los cuales se supervisan de forma constante las funciones operativas del emisor y, en
caso necesario, pueden controlarse remotamente desde una central (2), caracteriza-
do por una central (2) que estd conectada con los emisores (1) controlables remota-
mente por medio de una red (LAN/WAN) publica o privada, y concretamente median-
te una primera conexioén (6, 5) Web estandar de navegador/servidor, con un navegador
(6) de Internet en la central (2) y un servidor (5) de Internet en el emisor (1), por medio
de los cuales pueden consultarse y controlarse remotamente las funciones operativas
del emisor (1) segun el protocolo HTTP, y mediante una segunda conexiéon de retorno
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de informacién, la cual o bien opera segun el protocolo SNMP, estando su agente (7)
SNMP conectado con el dispositivo (3) de control remoto del emisor y su gestor (8)
SNMP dispuesto en la central (2), o bien esta configurada como conexién estandar HTTP
cliente/servidor, estando asignado su cliente (10) de Internet al dispositivo (3) de con-
trol remoto del emisor (1) y estando dispuesto su servidor (11) de Internet en la central
(2), en el que por medio de esta segunda conexion de retorno de informacion las fun-
ciones operativas del emisor (1) se transmiten automaticamente y sin solicitud previa
desde el emisor (1) a la central (2).

Ejemplo nimero 3 (ES 2 255 947)

Central

Navegador 6 Gestor
HTTP 8 SNMP

HTTP SNMP
1
v Emisor
Servidor Control Agente
HTTP remoto 3 SNMP
5 7

Titulo: Activacion de un terminal de telefonia movil.

La invencion se refiere a procedimientos y dispositivos para la activacién de terminales
de telefonia movil utilizables sélo con una tarjeta de identificacion de abonado de tele-
fonia mévil o un grupo de tarjetas de identificacion de abonado de telefonia movil, pa-
ra su utilizacion con tarjetas de identificacion de abonado de telefonia mavil a eleccién,
bajo condiciones que se establecen.
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La finalidad de la presente invencion es, por lo tanto, una activacion del terminal de te-
lefonia mévil que sea lo mas eficiente posible y segura frente a manipulaciones.

Reivindicacion independiente de actividad (un procedimiento):

Procedimiento para la activacion (11) de un terminal de telefonia movil (1) utilizable s6-
lo con una determinada tarjeta (7) de identificacion del abonado de telefonia mévil o un
grupo (6) de tarjetas de identificacion del abonado de telefonia mévil para su utilizaciéon
con tarjetas de identificacion del abonado de telefonia movil a eleccion, caracterizado
por un contador de duracién de llamadas (10) que registra los tiempos de duracién (9)
de aquellas llamadas (17) que salen de este terminal de telefonia movil (1) y este valor
acumulado se compara con un valor limite (12); teniendo lugar una activacion del ter-
minal de telefonia movil para tarjetas de identificacién del abonado de telefonia mouvil
a eleccién, cuando se sobrepasa (11) el valor limite (12).

Reivindicaciéon independiente de entidad fisica (un terminal):

Terminal de telefonia movil, el cual primeramente sélo esta activado para su utiliza-
cion con una determinada tarjeta (2) de identificacién del abonado de telefonia mé-
vil o bien con un determinado grupo (2) de tarjetas de identificacién del abonado de
telefonia movil, caracterizado por:

— un contador de duracién de llamadas (10) para sumar tiempos de duracién de llama-
das de aquellas llamadas que hayan salido hasta entonces desde el terminal de tele-
fonia movil,

— un dispositivo comparador (11) para comparar la suma de las duraciones de llamadas
sumadas (10) con un valor limite determinado de duracion de llamada (12),

— un dispositivo activador (11, 18) para la activacion del terminal de telefonia movil (1)
para tarjetas de identificacién del abonado de telefonfa movil a eleccién, el cual (7)
estd conformado de tal modo que dicha activacion tiene lugar cuando la compara-
cion (11) de los tiempos de duraciéon de aquellas llamadas que hayan salido hasta en-
tonces desde el terminal de telefonia movil (1) con un valor limite (12) muestra que
se ha sobrepasado dicho valor limite (12).
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10. Derechos que confiere una patente

La patente otorga a su titular el derecho a impedir a terceros no autorizados la explota-
cion del objeto sobre el que recae la proteccion de la patente.

La patente no confiere a su titular el derecho a explotar el objeto de su invencién. En
determinadas circunstancias, puede ocurrir que para poner en practica una invencion

patentada, por ejemplo, relativa a un perfeccionamiento del objeto de una patente aje-
na anterior, sea necesario aplicar las ensefianzas protegidas por esta patente anterior,
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esta situacion, denominada “dependencia entre patentes”, exige que el titular de la se-
gunda patente obtenga el correspondiente permiso del titular de la primera para poner
en ejecucion el perfeccionamiento patentado, ya que lo contrario, esto es, la explota-
cion sin la obligada autorizaciéon, supondria una usurpacion de los derechos del titular
de la primera patente.

Cuando el objeto reivindicado es un producto, en el sentido amplio de una entidad fisi-
ca, el derecho a impedir otorgado por la patente consiste en la prohibicion a cualquier
tercero: la fabricacién, el ofrecimiento, la introduccion en el comercio o la utilizacion del
producto protegido por la patente o la importacién o posesion del mismo para alguno
de los fines mencionados.

Por otro lado, cuando la reivindicacién se refiere a un procedimiento, en el sentido am-
plio de una actividad, el titular podra impedir a todo tercero que no disponga de la opor-
tuna autorizacion la utilizacion del procedimiento objeto de la patente o el ofrecimien-
to de dicha utilizacion.

Igualmente, el titular de la patente podra ejercer, en los mismos términos, su derecho a
impedir con respecto a los productos directamente obtenidos del procedimiento paten-
tado.

Los derechos conferidos por la patente presentan ciertos limites, asi estos derechos no

se pueden hacer valer en relacién con:
— actos realizados en dmbito privado y con fines no comerciales,

— actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invencién pa-
tentaday

— el empleo del objeto de la invencién patentada a bordo de buques o en medios de lo-
comocidn, aérea o terrestre, cuando penetren en territorio espanol.

Ademas de los casos arriba sefalados en los que los derechos de patente no se pueden
ejercer, existen otras limitaciones para su invocacién.

Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un pro-
ducto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio
en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea por el titular de la pa-
tente o con su consentimiento.

Tampoco se extienden a los actos relativos a un producto amparado por la patente y
realizados por la persona que goza de un derecho de explotacién obtenido como con-
secuencia de que dicha persona haya puesto en practica en Espafa lo que constituye
el objeto de la patente de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la
patente.

63



Por ultimo, el titular de una patente no podra invocarla para defenderse frente a las ac-
ciones dirigidas contra él por violacion de otras patentes que tengan una fecha de prio-
ridad anterior a la suya.

La patente no es un derecho a explotar una invencion,
sino un derecho a impedir que otros la exploten.

4.2. Documentos necesarios para solicitar una patente

La patente se solicita mediante la presentaciéon de los siguientes documentos, todos los
cuales estan disponibles para su descarga desde la web de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (http://www.oepm.es): una instancia de solicitud, una memoria
descriptiva, una o varias reivindicaciones, unos dibujos que describan graficamente la
invencién, un resumen de ésta y, cuando proceda, un certificado de prioridad.

1. Instancia de solicitud
La instancia debe contener los siguientes datos:

1.a. Modalidad (apartado 1)
Se debe marcar el recuadro correspondiente a la modalidad que se quiere solicitar: pa-
tente de invencién o modelo de utilidad.

1.b. Tipo de solicitud (apartado 2)
En este apartado se debera sefialar, solamente cuando proceda, el tipo que corresponda:

— Adicion a la patente.

— Solicitud divisional.

— Cambio de modalidad.

— Transformacion de solicitud de patente europea.
— PCT: Entrada en fase nacional.

Se recuerda que no existe la figura de adicién a un modelo de utilidad. Cuando se ha-
ya sefialado un tipo de solicitud dentro de la correspondiente modalidad, se deberan in-
dicar los datos de la patente principal o de origen en el correspondiente apartado (3) de
la instancia.
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INSTANCIA DE SOLICITUD

MINISTERO NUMERO DE SOLICITUD
DE INDUSTRIA, TURSMO I@ Oficina Espaiola

=3

A%y

4]

2 5 & YCOMERCIO de Patentes y Marcas

(1) MODALIDAD:
[] PATENTE DE INVENCION ] MODELO DE UTILIDAD

(2) TIPO DE SOLICITUD: (3) EXP. PRINCIPAL O DE ORIGEN:
MODALIDAD FECHA Y HORA DE PRESENTACION EN LA O.E.P.M.

[ ADICION A LA PATENTE N 2 SOLICITUD

[JSOLICITUD DIVISIONAL FECHA SOLICITUD
] CAMBIO DE MODALIDAD
1 TRANSFORMACION SOLICITUD PATENTE EUROPEA (4) LUGAR DE PRESENTACION: CODIGO
I PCT: ENTRADA FASE NACIONAL

FECHA Y HORA PRESENTACION EN LUGAR DISTINTO O.E.P.M.

1.c. Datos del solicitante (apartados 5y 6)

Deben figurar necesariamente el nombre, apellidos, domicilio y Documento Nacional de
Identidad del solicitante. Si se trata de una persona juridica se identifica por su razén so-
cial o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija. La identificacién de
empresas con los datos de CIF, CNAE y PYME no es obligatoria.

Estan legitimados para presentar una solicitud de patente en Espafa los nacionales o re-
sidentes en un pais miembro de la Organizacién Mundial del Comercio o, en virtud del
principio de reciprocidad, los solicitantes de cualquier otro pais que conceda en su terri-
torio analoga posibilidad a los espafioles.

Como principio general, la firma del solicitante o de su representante, en su caso, debe
estar perfectamente identificada. Cuando el solicitante es una persona juridica y no es-
ta representada por un Agente de la Propiedad Industrial u otro representante debida-
mente acreditado, la persona que firma la instancia debe indicar, ademas de su nombre,
el cargo que desempefia en la empresa.

En el caso de que haya mas de un solicitante, la firma de cada uno de ellos debera figu-
rar en la propia instancia de solicitud, salvo si se hubiera nombrado un representante,
en cuyo caso dichas firmas apareceran exclusivamente en el documento de autorizacion
al mismo.

(5) SOLICITANTE (S): APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL NOMERE NACIONALIDAD CODIGO PAIS DNICIF CNAE| PYME
(6) DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE: TELEFONO

DOMICILIO FAX

LOCALIDAD CORREO ELECTRONICO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

PAIS RESIDENCIA CODIGO PAIS

NACIONALIDAD CODIGO PAIS
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1.d. Datos del inventor (apartados 7 y 8)

La designacion del inventor es obligatoria. Cuando el solicitante no sea el inventor o bien
cuando la solicitud de patente se presente a nombre de una empresa, en ambos casos
se deberd declarar cémo el solicitante ha adquirido el derecho a la patente. Para ello es
suficiente senalar en la propia instancia una de las tres posibilidades de adquisicion del
derecho a la patente: invencion laboral, contrato o sucesion, sin que sea necesaria la
aportacion de ningun documento probatorio de tal declaracion.

(7) INVENTOR (ES): APELLIDOS NOMBRE NACIONALIDAD wmlw
PAlS

(8)|___] £L SOLICITANTE ES EL INVENTOR () MODO DE OBTENCION DEL DERECHO:

[C] EL SOLICITANTE NO ES EL INVENTOR O UNICO INVENTOR [] INVENC. LABORAL DCONTRATO ] SUCESION

1.e. Titulo de la invencién que se desea proteger (apartado 10)

El titulo debe ser claro y conciso, sin denominaciones de fantasia. Debe coincidir con el
que figure al inicio de la descripcién y ser congruente con las reivindicaciones. Sirve de
orientacion para que aquellos que estan buscando informacién técnica, por ejemplo, en
una base de datos de documentos de patentes, puedan decidir si es de interés o no leer
el resumen de la invencion, de la misma manera que la lectura del resumen ha de valer
para optar por leer el documento completo de patente o por el contrario resolver que el
contenido de dicha patente no se refiere a la materia que el lector esta buscando. Asi, ti-
tulos del tenor: “Maquina automatica” o “Dispositivo eléctrico” no son admisibles, pues-
to gue no permiten hacerse una idea de la finalidad o contenido de la invencion.

(10) TITULO DE LA INVENCION:

1.f. Presentacién en ferias y exposiciones (apartado 12)

Para que sea efectiva la excepcién prevista en el articulo 7 de la Ley de Patentes relativa
al estado de la técnica, el solicitante debe mencionar en la instancia el lugar en el que
haya tenido lugar la exposicién o feria oficial y la fecha de la misma.

La divulgacion de la invencion debe haber tenido lugar dentro de los 6 meses anterio-
res a la solicitud de la patente, independientemente de que dicha patente haya reivin-
dicado alguna prioridad en su solicitud.
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1.9. Declaracién de prioridad (apartado 13)

Si la solicitud de patente se basa en uno o mas depésitos anteriores efectuados hace
menos de un afo, el solicitante debe incluir una Declaracién de Prioridad. Esta Declara-
cion debe indicar la fecha de presentacion de la solicitud anterior, el pais en el cual se
ha efectuado y el nimero que le ha sido otorgado. La fecha y el pais se deben indicar
en el momento de la presentacion, y no se pueden aportar o corregir posteriormente.

[12] EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR FECHA
| [13] DECLARACIONES DE PRIORIDAD: CODIGO NUMERO FECHA
PAIS DE ORIGEN PAIS

RECUADROS ENMARC/

El plazo maximo para reivindicar una prioridad es de 12 meses a contar desde la fecha
de presentacion de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica.

1.h. Aplazamiento del pago de tasas (apartado 14)

Si el solicitante desea acogerse al aplazamiento del pago de tasas previsto en el articu-
lo 162 de la LP, debe indicarlo necesariamente en la instancia de solicitud en el momen-
to de la presentacion. La documentacion que acredite las circunstancias que permitan
el reconocimiento del aplazamiento del pago se puede presentar posteriormente a la fe-
cha de presentacion de la solicitud de patente.

1.i. Datos relativos al Agente de la Propiedad Industrial (API)

o al Representante (apartado 15)

Si el solicitante actla a través de Agente de la Propiedad Industrial o de Representante se
consignaran en la instancia su nombre y domicilio profesional a efectos de notificaciones.

En el caso de que el Agente o Representante haya presentado un poder general y éste
conste inscrito en el Registro de Poderes Generales de la OEPM, se debera acreditar la
existencia de dicho poder general, bien aportando el nimero asignado por la OEPM, o
bien mediante la presentacion de una copia del mismo.

(14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL APLAZAMIENTO DE PAGO DE TASAS PREVISTO EN EL ART. 162. LEY 11/86 DE PATENTES [
(15) AGENTE /REPRESENTANTANTE: NOMBRE Y DIRECCION POSTAL COMPLETA. (S| AGENTE P.I., NOMBRE Y CODIGO) ( RELLENESE, UNICAMENTE POR PROFESIONALES)

2. Descripcién
Tal como se indicd anteriormente, la invencion debe ser descrita en la solicitud de pa-
tente de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia
pueda ejecutarla.
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Las normas generales relativas a la presentacion de los documentos de la solicitud sefa-
lan que la descripcion deberd comenzar en una nueva hoja y no podra contener dibu-
jos, aunque sf se podran incluir cuadros y férmulas quimicas o matematicas.

Las unidades de peso y medida se expresaran segun el sistema métrico; si se utiliza otro
sistema, deberan también expresarse conforme al sistema métrico. Las temperaturas se
expresaran en grados centigrados; si se utilizase otro sistema, deberan expresarse, igual-
mente, en grados centigrados. Para las demas unidades fisicas deberan utilizarse las uni-
dades de la practica internacional; para las formulas matematicas, los simbolos de uso
general, y para las formulas quimicas, los simbolos, pesos atémicos y férmulas molecu-
lares utilizados normalmente. En general, sélo deberan utilizarse los términos, signos y
simbolos generalmente aceptados en el caso de que se trate.

3. Reivindicaciones

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la patente. Deben ser claras
y concisas y han de fundarse en la descripcién.

Al igual que la descripcion, las reivindicaciones no deben contener dibujos y si que pue-
den incluir férmulas quimicas o mateméticas. Por otro lado, las reivindicaciones solamen-
te pueden contener cuadros, si el objeto de las mismas asi lo aconseja. Las reivindicacio-
nes, como el resto de los documentos de la solicitud de patente, deberan comenzar en
una nueva hoja.

4. Dibujos

Para facilitar la comprension de la invencion, la solicitud puede incluir una serie de di-
bujos o diagramas, dispuestos uno o mas por pagina, enumerados correlativamente (Fi-
gura 1, 2,...) e identificados en la descripcion. Las hojas no deben contener marco alre-
dedor de su superficie Gtil ni alrededor de la superficie utilizada.

Estos dibujos o diagramas se deben realizar con lineas y trazos duraderos y ser lo sufi-
cientemente claros; para lo cual todas las lineas deben estar trazadas mediante instru-
mentos de dibujo técnico. No se permite colorear las figuras.

Los signos de referencia pueden ser utilizados para los dibujos sélo si figuran en la des-
cripcién y en las reivindicaciones y viceversa. Los signos de referencia de los mismos ele-
mentos deben ser idénticos en toda la solicitud.

Los dibujos no deben contener texto alguno, con excepcion de breves indicaciones indis-
pensables, tales como “agua”, “vapor”, “abierto”, “cerrado”, “corte segun AB” y las
palabras clave indispensables para su comprension, en el caso de esquemas de circuitos
eléctricos, de diagramas esquematicos de instalacion y de diagramas esquematizando las
etapas de un proceso. Estas palabras deben ser colocadas de tal manera que puedan ser
sustituidas por su eventual traduccién sin que se tape ninguna linea de los dibujos.
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5. Resumen

El resumen debera contener una sintesis de la divulgacién contenida en la descripcion,
las reivindicaciones y, en su caso, el dibujo mas caracteristico. La exposicién debera re-
dactarse de tal forma que permita una clara comprension del problema técnico, de la
esencia de la solucion de ese problema mediante la invencién y del uso o usos principa-
les de la invencién. El resumen no debe superar las ciento cincuenta palabras.

6. Certificado de prioridad

El Convenio de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial establece
el Derecho de Prioridad en beneficio del solicitante que presente una solicitud de paten-
te en alguno de los paises de la Union para la Proteccion de la Propiedad Industrial. En
virtud de este Derecho de Prioridad, una vez presentada una solicitud de patente en uno
de los Estados miembros del Convenio en una determinada fecha, se puede presentar
dicha solicitud de patente en cualquiera de los otros Estados miembros del Convenio
dentro del periodo de 12 meses desde esta primera fecha de presentacién, denomina-
da fecha de prioridad, y se considerara que la fecha de presentacién en cada uno de es-
tos Estados miembros es la fecha de prioridad.

En esta fecha de prioridad queda determinado el contendido del estado de la técnica que
se debe tener en cuenta para valorar la novedad y la actividad inventiva de la solicitud en
estudio. Se recuerda que la patente tiene una duracion de veinte afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud en Espafia, no desde la fecha de prioridad.

La reivindicacion de este Derecho de Prioridad exige la presentacion de una copia de la so-
licitud de patente certificada por la oficina de patentes del Estado de origen y una traduc-
cion al castellano de dicha solicitud, en el supuesto de que esté redactada en otro idioma.

En todo caso, la solicitud de patente no debe contener
nunca:

— Elementos o dibujos contrarios al orden publico y a las
buenas costumbres.

— Declaraciones denigratorias relativas a productos o
procedimientos de terceros o al mérito o validez de las
solicitudes de patentes o patentes de terceros. Las
simples comparaciones con el estado de la técnica no
seran consideradas en si mismas como denigrantes.

— Elementos manifiestamente extrafios a la solicitud o
superfluos.
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4.3. Procedimiento de concesiéon de una patente
ante la OEPM
La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establece dos procedimientos de conce-

sion: el Procedimiento General de Concesion y el Procedimiento de Concesiéon con Exa-
men Previo.

Hasta la publicacion del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) los tramites estable-
cidos son comunes para ambos procedimientos; una vez que el solicitante opta por uno
de ellos, tanto las actuaciones a realizar por la OEPM y por el solicitante, como las con-
secuencias que se derivan son muy distintas en cada caso.

En esquema, las principales actuaciones que componen el procedimiento de concesién
de una patente son las siguientes:

1. Actuaciones comunes al procedimiento general de concesion y al procedimiento de
concesion con examen previo:

1.a Admision a tramite.
1.b Examen formal y técnico.
1.c Tramite de suspenso de la solicitud.
1.d Publicacion de la continuacién del procedimiento.
1.e Peticion de la realizacion del [ET.
1.f Realizaciéon del IET.
1.g Publicacion de la solicitud y del IET.
2. Actuaciones especificas del procedimiento general de concesion:
2.a Observaciones de terceros.

2.b Traslado de las observaciones de terceros al solicitante y/o al informe sobre el es-
tado de la técnica.

2.c Contestacion del solicitante.
2.d Concesion de la patente.
3. Actuaciones especificas del procedimiento de concesién con examen previo:
3.a Oposiciones de terceros.
3.b Examen de fondo.
3.c Traslado del resultado del examen y, en su caso, de las oposiciones.
3.d Traslado de la resolucion motivada.
3.e Concesiéon o denegacion de la patente.

En las paginas siguientes se desarrolla, fase por fase, este esquema.
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1. Actuaciones comunes al procedimiento general de concesiéon y
al procedimiento de concesién con examen previo

Gréaficamente, la sucesion de actuaciones que son comunes a ambos procedimientos
puede representarse asf:

TRAMITACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE.
ETAPAS COMUNES A LOS DOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESION

Actuaciones del solicitante I Actuaciones de la OEPM I
Presentacion Recepcion
de la solicitud de la solicitud
B ATy o No 1a. Admisién
o Contestacion Notificacion I 2 tramite
Desistimiento Si S
5 No 1b. Superacién
No Contestacion 1c. Suspenso I ol Crarmen
Denegacion Si 5
1e. Peticion 1d. Publicacion
No del IET Continuacion
; Procedimiento
Retirada 5 ——

. 1f. Realizacion
Clpge: del IET
Examen previo

Opcion:

Procedimiento o L

general 1g. Publicacién 19. Publicacion
IET solicitud

No contestacion
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1.a La admisién a tramite
La obtencion de una patente exige la presentacion de una solicitud que debera contener:

a) Una instancia dirigida a la Directora de la OEPM.

b) Una descripcion del invento para el que se solicita la patente.

€) Una o varias reivindicaciones.

d) Los dibujos a los que se refieran la descripcién o las reivindicaciones, y
e) Un resumen de la invencion.

No obstante, para que la solicitud sea validamente presentada y goce de una fecha de
presentacion no es necesario que la solicitud comprenda inicialmente todas las partes
arriba mencionadas.

En este sentido, la fecha de presentacion de la solicitud serd la del momento en que el
solicitante entregue en las oficinas espafolas autorizadas para la recepcién de solicitu-
des de patente los siguientes documentos:

a) Una declaracién por la que se solicite una patente.
b) La identificacion del solicitante, y

¢) Una descripcién y una o varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los requisi-
tos formales establecidos en la presente Ley.

Aungue a los efectos de obtener una fecha de presentacién de la solicitud, se admi-
te la entrega de una descripcién resumida; ésta debe incluir todas las caracteristicas
esenciales de la invencién. La aportacién posterior con el fin de completar dicha des-
cripcion resumida debe limitarse a la incorporaciéon de elementos tales como: el esta-
do de la técnica anterior conocido por el solicitante, la explicacion formal de los dibu-
jos o detalles particulares de la puesta en practica de la invenciéon. Una ampliacion del
objeto de la proteccién derivada de la incorporacion en la solicitud de elementos sus-
tanciales de la invencion que inicialmente no fueron explicados puede dar lugar a la
anulacion de la patente.

RECOMENDACION

Procure evitar la presentacion de una descripciéon resumida. La entrega de docu-
mentacion después de la fecha de presentaciéon con el propésito de completar la
referida descripcion puede ser motivo de reparos por parte de la OEPM al conside-
rar que esta aportacion posterior supone una indebida ampliaciéon del contenido de
la solicitud y, finalmente, si dichos reparos no son subsanados, se producira el re-
chazo de la documentacién aportada.
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La solicitud de patente y demas documentos que la acompafian se pueden presentar:

Directamente en la OEPM.

En los registros de cualquier érgano administrativo de la Administracion General del
Estado o de cualquier Administracion de las CCAA.

En las oficinas de Correos.

En las representaciones diplomaticas u oficinas consulares de Espafia en el extranjero.

La presentacion de la solicitud dara lugar al pago de las tasas establecidas en la Ley de
Patentes.

La OEPM examinara, dentro de los diez dias siguientes a la recepcion de la solicitud en
sus oficinas, si la misma retine los requisitos necesarios para obtener una fecha de pre-
sentacion.

La asignacion de la fecha de presentacién de la solicitud
es un hecho relevante en la tramitacion de la solicitud
porque:

— Fija el contendido del estado de la técnica que se
puede considerar en relacion con dicha solicitud.

— Abre el plazo doce meses para reivindicar la prioridad
de la solicitud en el extranjero.

— Marca el comienzo del plazo de veinte afios de
duracion de la patente.

Si la solicitud presenta defectos que impiden la asignacion de una fecha de presentacién
o bien la tasa de solicitud no ha sido abonada, la Oficina Espafola de Patentes y Mar-
cas notificara estos defectos al solicitante, quien dispone de un plazo de diez dias, des-
de la recepcién de la notificacién, para su subsanacion.

Cuando la superacion de los reparos indicados requiera la modificacién o la aportacién
de la descripcion o de las reivindicaciones, la fecha de presentacién de la solicitud sera
la fecha de presentaciéon de esta nueva documentacién. Por otra parte, si el defecto es
exclusivamente el impago de la tasa de solicitud, el abono de ésta no conlleva la modi-
ficacion de la fecha de presentacion inicial.
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1.b El examen formal y técnico

Una vez que la solicitud de patente se ha admitido a tramite y han transcurrido los dos
meses de secreto sin que se haya declarado que el objeto de la misma pudiera ser de in-
terés para la defensa nacional, el expediente queda preparado para la realizacion del
examen formal y técnico de la solicitud.

El examen formal comprende la verificacién de los datos consignados en la instancia de
solicitud, tales como la declaracion del tipo de proteccion solicitada, la identificacion del
solicitante, la designacién del inventor junto con la declaracion del modo en que se ad-
quirié el derecho sobre la invencion, el titulo de la invencion, la reivindicaciéon de priori-
dad y la identificacion del Agente de la Propiedad Industrial o Representante. Asimismo,
se comprueban los aspectos materiales de la descripcién, de las reivindicaciones y de los
dibujos, si los hubiera.

El examen técnico engloba los aspectos relativos al contenido de la memoria, incluyen-
do descripcion, reivindicaciones, resumen y dibujos, y se centra especificamente en:

— Verificar que la invencién no esta incursa en ninguno de los supuestos en los que la
invencién no puede ser protegida mediante patente;

comprobar que la invencion esté divulgada de forma clara y completa, siempre tenien-
do en cuenta que no es objeto de examen la suficiencia de la descripcién;

fijar cual haya de ser el objeto de proteccion definido por las reivindicaciones de la so-
licitud de patente;

— esclarecer los motivos de presentacion a posteriori de la documentacién no aportada
con la solicitud y comprobar que no tiene lugar una ampliacion del contenido de la
solicitud; y, por ultimo,

examinar el requisito de unidad de invencién “a priori”.

1.c El tramite de suspenso de la solicitud

Las objeciones resultantes de este examen se notifican al solicitante mediante el trami-
te de suspenso; el plazo establecido para la subsanacion de los defectos sefialados es de
dos meses a partir de la notificacion de los mismos.

Si el solicitante con el propdsito de superar los reparos modifica las reivindicaciones, pe-
ro persisten defectos subsanables, el examinador formulard un segundo suspenso que
se deberd contestar, igualmente, en el plazo de dos meses desde la fecha de su notifi-
cacion.

Cuando el solicitante no conteste a la notificacién del suspenso de la solicitud o cuan-
do la contestacion aportada dentro del plazo establecido no consiga corregir los defec-
tos sefalados, la OEPM procedera a denegar la patente.
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En casos excepcionalmente complejos se pueden dar sucesivas oportunidades para sol-
ventar las objeciones antes de proceder a la denegacion.

1.d La publicacion de la continuacion del procedimiento

Si como consecuencia del examen formal y técnico no resulta ningln motivo de obje-
cion, la OEPM notificara al solicitante que debera pedir la realizacion del IET, si desea que
continte el procedimiento de concesién. Esta notificacion se publicara en el Boletin Ofi-
cial de la Propiedad Industrial.

1.e La peticion de la realizacion del Informe sobre el Estado de la Técnica

Para formular la peticion de realizacién del Informe sobre el Estado de la Técnica y, en
su caso, abonar la tasa correspondiente, el solicitante dispone de un plazo de quince
meses desde la fecha de presentaciéon de su solicitud de patente, o si este plazo ya hu-
biera finalizado en el momento de la publicaciéon de la continuacion del procedimiento
en el BOPI, entonces el plazo seria de un mes desde la antedicha publicacion.

Si el solicitante no lleva a cabo el trédmite de peticién del IET o no paga la tasa estable-
cida, la Oficina procedera a retirar la solicitud de patente.

Existen cuatro excepciones a lo anterior:

a) Los solicitantes con aplazamiento de tasas reconocido deben solicitar expresamente
la realizacion del IET, aunque no deben abonar la tasa correspondiente en este mo-
mento.

b) Las universidades publicas deben realizar la peticion expresa de realizacion del IET en
el plazo establecido, aun cuando gozan de la exencién de tasas.

) Los peticionarios de solicitudes de patente espafiolas prioritarias de solicitudes interna-
cionales PCT para las que la OEPM haya actuado en calidad de Administracién de BUs-
queda Internacional no necesitan ni pedir la realizacion del IET ni abonar la tasa corres-
pondiente. Se asume solicitada la realizacion del IET en el momento en que la
correspondiente solicitud PCT entré en la Administracién de Busqueda Internacional,
considerando por tanto dicha fecha como la fecha de peticion del IET.

RECOMENDACION

Por ello, si el solicitante quiere evitar la publicacion de una solicitud nacional,
gue se encuentre en este Ultimo caso, debera solicitar expresamente la retirada
de su solicitud antes de que finalicen los preparativos técnicos para la referida
publicacion.
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d) Los peticionarios de solicitudes de patente PCT en fase nacional, cuando la OEPM ha
actuado como Administracion de Busqueda Internacional, no estan obligados a rea-
lizar la peticion del IET ni abonar la tasa correspondiente.

Por el contrario, si el informe de busqueda internacional ha sido realizado por una ad-
ministracion distinta de la OEPM, el solicitante debera pedir y abonar la tasa correspon-
diente sin perjuicio del derecho al reembolso, total o parcial, que en su caso proceda.

1.f La realizacién del Informe sobre el Estado de la Técnica

La busqueda se aborda desde el punto de vista mas completo y sistematico posible y de-
be abarcar la totalidad de los elementos cubiertos por las reivindicaciones considerando
también las posibles modificaciones de éstas derivadas del contenido de la descripcion.

La busqueda se centra, en primer lugar, en los elementos técnicos de la reivindicacion
o reivindicaciones independientes. Cuando se encuentren documentos relevantes pa-
ra las reivindicaciones independientes, se debera tener en cuenta el objeto de las rei-
vindicaciones dependientes. Estas Ultimas se interpretan como limitadas por todas las
caracteristicas de la reivindicacion o reivindicaciones de que dependen. Por ello, cuan-
do el objeto de la reivindicacion independiente se considera que es nuevo o que impli-
ca actividad inventiva, se efectuard la misma consideracion en relacion con la materia
definida por las reivindicaciones dependientes.

Los componentes basicos que el examinador tiene a su disposicién para establecer una
estrategia de busqueda son: los simbolos de clasificacién y las palabras clave. La recu-
peracién de documentos relevantes normalmente requiere la utilizacion combinada de
ambos componentes.

Como sfimbolos de clasificacién, los correspondientes a la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP) y la Clasificacion Europea de Patentes (ECLA) son los de uso mas exten-
dido. Existen otros simbolos, de gran utilidad en campos técnicos concretos, como son
los F-terms de la Oficina Japonesa y los simbolos de la Clasificacién Estadounidense
(UCLA).

No se puede hablar de una Unica estrategia de busqueda, y estara en funcion de la ex-
periencia y conocimiento del examinador el criterio para seleccionar las estrategias de
busqueda mas apropiadas para el caso en estudio, asi como el establecimiento del or-
deny prioridad de aplicacion de los recursos disponibles, tales como simbolos de clasi-
ficacion, palabras clave y bases de datos.

Contenido del Informe sobre el Estado de la Técnica

El Informe sobre el Estado de la Técnica mencionara los elementos del estado de la téc-
nica que puedan ser tomados en consideracién para apreciar la novedad y la actividad
inventiva de la invencion objeto de la solicitud.
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Se elaborara sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud, teniendo en cuenta la
descripcién vy, en su caso, los dibujos que hayan sido presentados, y se documenta ac-
tualmente en el siguiente impreso:

OFICINA ESPANOLA DE @ ES 2 264 877
- = PATENTES Y MARCA
‘:L‘ %ﬂ ‘ s CAS 21 N de solicitud: 200500380
@
TN \é ~ @ Fecha de presentacién de la solicitud: 21.02.2005
4 ESPANA

@ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

GD Int. Cl.: GO7F 9/10 (2006.01)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoria Documentos citados Reivindicaciones
Afectadas

X WO 9800818 A1 (ARISTOCRAT LEISURE IND PTY et al.) 1-6
08.01.1998, pagina 2, lineas 12-28; pagina 6, lineas 12-18;
figura 2.

Y 7

Y ES 270182 U (CIRSA) 16.07.1983, pagina 3, linea 23-pagina 4, 7
linea 7; pagina 4, linea 19-pagina 5, linea 4; figura.

A 1,6

A ES 2155256 T3 (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 01.05.2001, columna 6, 1,3,4,6
lineas 20-52; figura 1.

A US 2003060286 A1 (WALKER et al.) 27.03.2003, parrafo 72; 1,6,7
figura 13.

A FR 2593950 A1 (WEISZ GERARD) 07.08.1987, resumen; figuras. 1,2,57

Recuperado de World Patent Index en Epoque Database.

A EP 1205890 A1 (MARCONI COMMERCE SYSTEMS S.R.L.) 15.05.2002, 1,3,7
parrafos 47, 48, 51; figura 1.

Categoria de los documentos citados O:Referido a divulgacién no escrita

X: de particular relevancia P: Publicado entre la fecha de prioridad y la de presentacion
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la solicitud

de la misma categoria E: Documento anterior, pero publicado después de la fecha de
A: refleja el estado de la técnica presentacion de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

X para todas las reivindicaciones [J para las reivindicaciones n°:
Fecha de realizacion del informe Examinador Pagina
04.12.2006 M? J. Lloris Meseguer 1
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El Informe sobre el Estado de la Técnica contiene los siguientes datos:

NuUmero de publicacion de la solicitud.

Numero de la solicitud de patente.

Fecha de presentacion y fecha/s de prioridad.

Simbolos de la Clasificacion Internacional de Patentes en los que se encuadra la invencion.

— Identificacion de los documentos relevantes.

Indicacion de las reivindicaciones para las que se ha realizado el informe.

Fecha de realizacion.

— Nombre del examinador.

La cita de los documentos relevantes en el IET comprende los siguientes datos recogi-
dos en tres columnas correspondientes a:

— Categoria del documento.
— l|dentificacion del documento y partes relevantes del mismo.
— Reivindicaciones afectadas.

Los documentos relevantes reciben una calificacion en forma de caracter alfabético cu-
yo significado es el siguiente:

1. Documentos particularmente relevantes:

Categoria “X": se aplica cuando el contenido de un documento, considerado por sf
solo, afecta a la novedad o la actividad inventiva de, al menos, una reivindicacién in-
dependiente, asi como eventualmente a la novedad o actividad inventiva de una o
varias reivindicaciones que dependan de aquélla.

Categoria “Y": sera aplicable a aguel documento que asociado a otro de su misma
categoria cuestione la actividad inventiva de una reivindicacion independiente y, en
su caso, de las reivindicaciones que dependan de ésta. La asociacion de estos dos do-
cumentos debe ser evidente para un experto en la materia.

2. Documentos que definen el estado general de la técnica:

Categoria “A": se aplica a aquellos documentos que representan el estado de la téc-
nica sin perjudicar a la novedad o a la actividad inventiva de las reivindicaciones de la
solicitud. Como documentos de categoria “A” se pueden citar aquellos que justifi-
can adecuadamente que ciertas caracteristicas técnicas de la invencion son sobrada-
mente conocidas en el sector técnico en el que ésta se encuadra.
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3. Documentos intermedios:

Categoria “P": se aplica a los documentos tanto de patente como literatura no de
patente, cuya publicacion ha tenido lugar entre la fecha de prioridad (o prioridad mas
antigua, si hay varias) y la fecha de presentaciéon de la solicitud de patente. Siempre
va acompafnada de la letra indicativa de la relevancia, esto es, “X", “Y” o "A".

4. Documentos potencialmente conflictivos:

Categoria “E": se aplica a los documentos de las solicitudes espafiolas de patente o
de modelo de utilidad, tal como hayan sido originariamente presentadas, cuya fecha
de presentacion sea anterior a la fecha de la solicitud de la patente objeto del infor-
me y que hayan sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior.

No obstante, y como mejor informaciéon para el solicitante y para el publico en ge-
neral, en el IET se pueden citar con categoria E cualquier documento de patente (o
modelo de utilidad) de cualquier pafs. Posteriormente, en la fase de examen pre-
vio, se valorard adecuadamente la pertinencia de los documentos citados con esta
categoria.

5. Divulgaciones orales:

Categoria “O": se distinguen con ella los documentos que corresponden a una di-
vulgacion no escrita como, por ejemplo, las actas de congresos o conferencias. La le-
tra “O" también debe ir acompafada de la adecuada indicacion de la relevancia del
documento (“X", “Y" o "A").

Cada documento se identifica conforme a la norma ST14 de OMPI en la que se recogen
las recomendaciones que se deben seguir para su correcta identificacion.

Cada documento citado se acompafa de la indicacion de las partes relevantes del
mismo donde se encuentran divulgados los elementos técnicos que se consideran
susceptibles de afectar la novedad o la actividad inventiva de las reivindicaciones de
la solicitud. En los casos en los que el documento no sea de especial relevancia, es-
ta indicacion se dirige a aquellos elementos Utiles para ilustrar el estado general de
la técnica.

Finalmente, en la columna “Reivindicaciones afectadas” se senala la relacion entre los
documentos citados y las reivindicaciones de la solicitud que se ven afectadas por el con-
tenido de dichos documentos.

1.9 La publicacion de la solicitud y del Informe sobre el Estado de la Técnica
La OEPM publicara el contenido de la solicitud de patente a partir del momento en que
se cumplan las siguientes tres condiciones:
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— Que se haya superado el examen formal y técnico,
— que el solicitante haya formulado la peticién de realizacion del IET, y

— que hayan transcurrido dieciocho meses desde la fecha de presentacién de la solici-
tud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado.

El solicitante puede pedir la publicacion de la solicitud de patente antes de que finali-
ce el plazo de dieciocho meses, siempre que se hayan cumplido las dos primeras con-
diciones.

La publicacion de la solicitud de patente permite que su titular pueda exigir una in-
demnizacién, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que a
partir de ese momento y hasta la concesion de la patente hubiera llevado a cabo una
utilizacion de la invencion que después de ese periodo estaria prohibida en virtud de
la patente.

Igualmente, la OEPM dara traslado del informe sobre el estado de la técnica al solici-
tante de la patente y publicara un folleto con dicho informe. Si la solicitud de paten-
te no estuviera publicada, se debera publicar al mismo tiempo que el Informe sobre
el Estado de la Técnica. Es decir, no se podré publicar un IET si simultdneamente no
se publica la solicitud de patente, en el supuesto de que ésta no se hubiera publica-
do todavia.

Hasta aqui, las etapas comunes a ambos procedimientos, una vez publicado el Infor-
me sobre el Estado de la Técnica, el solicitante debe optar en el plazo de tres meses a
partir de dicha publicacion entre el procedimiento general de concesion o el procedi-
miento con examen previo. Si no elige expresamente una de las dos alternativas en
dicho plazo, se considerara como si hubiera optado por el procedimiento general de
concesion.

Es fundamental destacar que la peticién de examen previo sélo se considerara valida-
mente formulada tras el pago de la tasa de examen; seré irrevocable y se publicara en
el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), permitiéndose, en ese momento, la
modificacién de las reivindicaciones, tal y como se explica en detalle en el apartado 4 si-
guiente.

No es posible establecer una regla general Unica para la elecciéon entre ambos procedi-
mientos que sea aplicable en todas las situaciones. Las circunstancias del solicitante y del
expediente determinaran la opcién mas adecuada en cada caso. No obstante, se pue-
den indicar algunas consideraciones a tener en cuenta en el momento de elegir la rea-
nudacién del procedimiento de concesidn por una u otra via. Son las que integran la si-
guiente recomendacion:
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RECOMENDACION

e Cuando el Informe sobre el Estado de la Técnica recoja exclusivamente documen-
tos que reflejen el estado de la técnica, es decir, documentos calificados con la
letra A", salvo que se presenten oposiciones por parte de terceros, el examen
previo anadird poco valor a la solicitud.

e Sj el Informe sobre el Estado de la Técnica incluye documentos que afectan a la
novedad o la actividad inventiva de todas las reivindicaciones, el solicitante esta
conforme con dicha opinién y en la descripcién no hay materia técnica que per-
mita la superacién de los reparos sefialados en la notificacién del resultado del
examen, la eleccién del procedimiento de concesion con examen previo condu-
cird a la denegacion de toda la solicitud.

e Silos documentos afectan sélo a parte de las reivindicaciones, el solicitante pue-
de limitar el ambito de proteccién a las reivindicaciones no afectadas, o bien si en
la descripcion se encuentran elementos técnicos que permiten restringir el alcan-
ce de las reivindicaciones afectadas, es posible superar los defectos sefalados me-
diante la inclusion de estos elementos en dichas reivindicaciones y, de esta mane-
ra, lograr la concesion de la patente por el procedimiento con examen previo.

e Cuando el solicitante no esté de acuerdo con las objeciones sefialadas en el re-
sultado del examen por entender que los documentos incluidos en el IET, o apor-
tados en las oposiciones de terceros, no afectan a la novedad ni a la actividad in-
ventiva del objeto de su solicitud, tiene la posibilidad de formular las alegaciones
correspondientes, dirigidas a modificar la opinién del examinador y conseguir la
concesion de la patente.

2. Actuaciones especificas del procedimiento general
de concesiéon

Si el solicitante en el plazo de los tres meses siguientes a la publicacion del I[ET comuni-
ca a la OEPM su deseo de acogerse al procedimiento general de concesion, esta comu-
nicacién no comporta el abono de ninguna tasa, o simplemente deja que se agote di-
cho plazo sin manifestar su preferencia por uno u otro procedimiento, en cuyo caso se
considera como si hubiera elegido el procedimiento de concesién sin examen previo, la
OEPM, a continuacién, publicara en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) el
anuncio de la reanudacion del procedimiento general de concesion, en el que las actua-
ciones a realizar se reflejan en el siguiente esquema.
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En el caso de que la tramitacién de la solicitud de patente siga el procedimiento gene-
ral de concesion, las actuaciones a realizar son las que refleja el siguiente esquema:

TRAMITACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE. PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESION

Actuaciones del solicitante I Actuaciones de la OEPM I
Opcioén:
Procedimiento
general 5
Publicacién Reanudacion
Procedimiento general
Opciodn:
No contestacion

2a.
Observaciones
de terceros

2c.

Observaciones al IET
Contestacion a observaciones
Modificién reivindicaciones

2b.
Traslado de las observaciones
de terceros

reivindicaciones

Si No
Se admiten

S Existen nuevas | No

., 2d. Concesién con las
2d. Concesion con las reivindicaciones
nuevas reivindicaciones publicadas

2.a Las observaciones formuladas por terceros

Una vez reanudado el procedimiento general de concesién, se abre un plazo de dos me-
ses para que cualquier tercero haga las observaciones que estime oportunas con rela-
cion a la solicitud de patente y al IET publicado.

2.b Traslado de las observaciones

Se envia una copia de estas observaciones al solicitante para quien tienen un mero va-
lor informativo, dado que dichas observaciones no estan dirigidas a que la OEPM valo-
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re los requisitos de patentabilidad y, en su caso, provocar la denegacion de la solicitud
de patente en cuestion.

2.c La contestacion del solicitante a las observaciones de terceros y/o al
Informe sobre el Estado de la Técnica

Transcurrido el plazo establecido para la presentacion de observaciones de terceros, se
abre un nuevo plazo de dos meses para que el solicitante pueda hacer los comentarios
que estime oportunos al IET y/o a dichas observaciones, en su caso. En este momento
también puede modificar las reivindicaciones, si asi lo estima conveniente, teniendo en
cuenta los documentos citados en el IET y la categoria asignada a los mismos, asi como
el contenido de las referidas observaciones presentadas por los terceros.

2.d La concesion de la patente

Una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante y con independencia
del contenido del Informe sobre el Estado de la Técnica, asi como de las observacio-
nes formuladas por terceros, la OEPM concedera la patente solicitada. La resolucion
de concesion se publica en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” y los docu-
mentos de la patente concedida, junto con el Informe sobre el Estado de la Técnica y
todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe se ponen a disposi-
cion del publico.

3. Actuaciones especificas del procedimiento de concesiéon con
examen previo

Si el solicitante dentro de los tres meses siguientes a la publicacion del IET pide la reali-
zacion del examen previo de su solicitud de patente y abona la tasa fijada al efecto, en-
tonces la OEPM publicara en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) el anun-
cio de la reanudacién del procedimiento con examen previo. Una vez formulada la peticion
de examen previo, ésta es irrevocable.

Debe tenerse en cuenta que, tal y como se ha mencionado anteriormente, al efectuar
la peticion de examen previo, el solicitante tiene la opcién de presentar un nuevo juego
de reivindicaciones, en cuyo caso, junto con la peticién de examen se pondra a disposi-
cion del publico este nuevo juego de reivindicaciones modificadas. Asimismo, el solici-
tante deberd, cuando proceda, modificar la descripcion para mantener la congruencia
con las nuevas reivindicaciones. Y es que, durante la fase de examen previo, las reivin-
dicaciones se pueden modificar en tres momentos: en el momento, ya mencionado, de
solicitar el examen previo; en la contestacion a la notificacion que realiza la OEPM me-
diante la que ésta da traslado al solicitante del resultado del examen (y, también, de las
oposiciones, en su €aso), y en la contestacion a la resolucién motivada previa a la reso-
lucién definitiva.
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Las actuaciones especificas a realizar en el procedimiento con examen previo son las que
refleja el esquema adjunto.

Actuaciones del solicitante I Actuaciones de la OEPM I

3.

Publicacién Reanudacién
Procedimiento examen
previo

Peticion de examen previo
Posibilidad de modificar
Reivindicaciones

3a.
Oposiciones
de terceros

3b.
Estudio de las oposiciones
Examen de fondo

3c.

No ) Notificacion: St bieci No
Contestacion resultadls @@ Objeciones
Oposiciones

Si

3d.
No » Notificacién: Si Subsisten No
Contestacion Resolucion Objeciones
Motivada
Si
Subsisten No
Objeciones

Si

3e. 3e.
Denegacién Concesién

3.a Oposiciones de terceros
Dentro de los dos meses siguientes a la publicacién de la reanudacion del procedimien-
to, cualquier interesado puede manifestar su oposicion a la concesion de la patente, pa-
ra lo cual debera alegar, y probar, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exi-
gidos para su concesion, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva, o la
insuficiencia de la descripcion.
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Sin embargo, la alegacion de que el peticionario carece de derecho para solicitar la pa-
tente por considerar, por ejemplo, que el mismo no ha adquirido validamente el dere-
cho a la patente del inventor debera ventilarse ante los tribunales ordinarios.

Una oposicion puede presentarse de manera conjunta por varios oponentes, ya sean per-
sonas fisicas o juridicas, debe formularse por escrito y estar acompafada de los corres-
pondientes documentos probatorios de las alegaciones dirigidas a impedir la concesién.

3.b Examen de fondo
El examen de fondo comprende las siguientes etapas:

A) Examen de las oposiciones, si las hubiera.
B) Examen de las modificaciones de las reivindicaciones, cuando proceda.

Se comprueba gue el nuevo juego de reivindicaciones no incumple ningun requisito for-
mal o técnico, en especial, que no hay ampliacion del contenido de la solicitud. No se
puede incluir en la solicitud de patente materia que no estuviera inicialmente en la soli-
citud. Conforme a lo dispuesto en el articulo 112 LP, se declarara la nulidad de la paten-
te cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

RECOMENDACION

Esto obliga a sefalar, una vez mas, la importancia de realizar una redaccién de la
descripcién y de las reivindicaciones de forma que las posibles modificaciones que
haya que llevar a cabo durante el procedimiento de concesion para superar posible
reparos por falta de novedad o de actividad inventiva puedan efectuarse a partir del
contenido de la informacién técnica incluida en la descripcién o en las reivindica-
ciones dependientes.

C) Examen de la unidad de invencion.

D) Examen de los requisitos de novedad y actividad inventiva, asi como de la suficiencia
de la descripcion. Esto constituye el examen previo propiamente dicho.

3.c Traslado del resultado del examen vy, en su caso, de las oposiciones

La notificacion del resultado del examen debe incluir todas las objeciones que a juicio
del examinador impiden la concesién de la patente, comenzando por aquellas que se
refieren a la falta de novedad o de actividad inventiva de todas o algunas reivindicacio-
nes, a la insuficiencia de la descripcion y continuando por otros defectos tales como fal-
ta de claridad o de concisién en las reivindicaciones, etc.
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El solicitante dispone de un plazo de dos meses para contestar al resultado del examen
desde la recepcién de su notificacion. El solicitante podra subsanar los defectos forma-
les imputados a la solicitud, modificar las reivindicaciones, si asi lo entiende oportuno, y
contestar formulando las alegaciones que estime pertinentes.

3.d Traslado de la resolucién motivada

A la vista de la contestacion, la Oficina decidira sobre la concesion total o parcial me-
diante la oportuna resolucién motivada. Cuando esta resolucion declare que falta algu-
no de los requisitos de forma o que la invencién no es patentable, la Oficina otorgaré al
solicitante un nuevo plazo de un mes para que subsane el defecto o formule las alega-
ciones que estime pertinentes.

3.e Concesiéon o denegacién de la patente
Recibida la contestacion, la OEPM resolvera con caracter definitivo sobre la concesiéon o
denegacion de la patente.

Si el solicitante no contesta a esta resolucién motivada, la patente sera denegada.

Cuando no se hayan presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta
de ningun requisito que lo impida, la Oficina concedera directamente la patente solici-
tada. En este Ultimo supuesto no tiene lugar la referida notificacién de defectos, ni 16-
gicamente la posterior resolucién motivada.

4.4. Los modelos de utilidad

Los modelos de utilidad estan concebidos, al igual que las patentes de invencién, para
la proteccion de invenciones de caracter técnico, es decir, un modelo de utilidad debe
incluir la ensefianza técnica que resuelve un problema también de naturaleza técnica.

Un modelo de utilidad protege aquellas invenciones que, siendo nuevas e implicando
una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuracién, estructura o
constitucion de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o fa-
bricacion.

Dado que la entidad protegida debe presentar caracter técnico, los objetos que no se
consideren invenciones en el sentido de la Ley de Patentes no podran acceder a la pro-
teccion ni como patente de invencién, ni como modelo de utilidad.

La definicion legal de modelo de utilidad implica que las materias sobre las que recae la
proteccion deben ser entidades fisicas, estando expresamente excluidos los procedimien-
tos. En particular, se pueden proteger como modelos de utilidad los utensilios, instru-
mentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que se ajusten a los
requisitos de la definicion anterior.
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La exigencia de dar a un objeto una configuracién hace referencia a sus caracteristicas
externas; tal como sucede en los utensilios o herramientas; la modificacién de la estruc-
tura se entiende que afecta a las caracteristicas internas, caso de los aparatos o dispo-
sitivos, y la referencia a la constitucion del objeto de la proteccion se puede entender
como la materia del mismo.

La modificacion del objeto protegido por el modelo de utilidad en uno o mas de los as-
pectos mencionados debe producir un resultado ventajoso practicamente apreciable pa-
ra su uso o fabricacion.

El requisito de novedad de los modelos es el mismo que se exige para las patentes de
invencién, esto es, un modelo de utilidad es nuevo cuando no esta comprendido en el
estado de la técnica.

Una invencion implica una actividad inventiva, a los efectos de su proteccion como mo-
delo de utilidad, cuando la invencién no resulta del estado de la técnica de una mane-
ra muy evidente para el experto en la materia.

Hay que resaltar la menor intensidad de la altura inventiva exigida a los modelos de uti-
lidad en comparacién con lo establecido para las patentes de invencion. Una determi-
nada materia no podra constituir el objeto protegido por un modelo de utilidad sola-
mente en aquellos casos en los que el experto en la materia sea capaz de derivar de una
manera muy evidente a partir del estado de la técnica el contenido reivindicado en di-
cho modelo de utilidad.

Conviene recordar en este punto que, en el caso de las patentes es suficiente que el ex-
perto en la materia pueda deducir de manera evidente a partir del estado de la técni-
ca aquello que se pretende proteger para que no se cumpla el requisito de actividad in-
ventiva.

Por lo tanto, habra casos en los que una materia especifica no alcance el nivel de activi-
dad inventiva que se exige para su proteccidon como patente de invencién y, sin embar-
go, se pueda proteger como modelo de utilidad, por supuesto, siempre que retdina los
demas requisitos.

Procedimiento de concesion de un modelo de utilidad ante
la OEPM

a) Admisién a tramite.

b) Examen de requisitos formales.
) Publicacion de la solicitud.

d) Oposiciones.

)
e) Concesion o denegacion del modelo de utilidad.
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a) Admisién a tramite

Las condiciones para la admisién a tramite de una solicitud de modelo de utilidad vy, por
tanto, para la asignacion de fecha de presentacion son las mismas que las establecidas
para las patentes de invencion.

b) Examen de requisitos formales

La OEPM examinara si los documentos que integran la solicitud cumplen los requisitos
formales exigidos por la Ley y el Reglamento, asi como si el objeto cuya proteccién se
pretende es susceptible de ser protegido como modelo de utilidad.

Si existen defectos formales o el objeto reivindicado no corresponde a esta modalidad
de proteccién, como ocurrirfa si se tratara de un procedimiento de obtencion de un pro-
ducto quimico, la OEPM decretara la suspension del procedimiento, y el solicitante, pre-
via notificacién de los defectos encontrados, tendrd dos meses para subsanar o alegar
lo que estime conveniente.

Si los defectos no son debidamente subsanados o si, a pesar de las alegaciones formu-
ladas, la OEPM sigue considerando que el objeto no es susceptible de proteccién como
modelo de utilidad, se procederéd a la denegacién de la solicitud. En aquellos casos en
los que el objeto reivindicado caiga dentro de los limites que definen otra modalidad de
la propiedad industrial, por ejemplo, patente de invencién, se concedera al solicitante
un plazo de dos meses para que presente la documentacion correspondiente a la mo-
dalidad apropiada. En este caso, se mantendra la fecha de presentacién de la solicitud
tal como fue originalmente presentada.

¢) Publicacion de la solicitud

Por otro lado, si del examen no resultan defectos o éstos son subsanados, la solicitud de
modelo de utilidad se pondra a disposiciéon del publico.
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Ejemplo de modelo de utilidad:

OFICINA ESPANOLA DE (1) Numero de publicacion: 1 053 861
‘i.f ;xﬂ% PATENTES Y MARCAS @ Numero de solicitud: U 200300213
i
) ]I[EJ \ i 67 Int. CI.7: GO7C 5/00
SR ESPANA
@ SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U
@ Fecha de presentacion: 29.01.2003 @ Solicitante/s: ifigo Zubiaga Pagadigorria

Menéndez Pelayo, 58 bl. 4 3° C
39700 Castro Urdiales, Cantabria, ES

Fecha de publicacién de la solicitud: 16.05.2003 (72 Inventor/es: Zubiaga Pagadigorria, ifiigo

Agente: Carpintero Lépez, Francisco

Titulo: Dispositivo para el control del tiempo de funcionamiento del motor de un vehiculo.

Venta de fasciculos: Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. C/ Panama, 1 - 28036 Madrid
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El objeto de este modelo consiste en un dispositivo empleado para efectuar el control
exacto del tiempo de funcionamiento del motor de un vehiculo, asi como el tiempo en
el que estd en movimiento o trabajando.

Por medio de este dispositivo se consigue mantener un control de los vehiculos para rea-
lizar labores de mantenimiento y revisiones periédicas sobre los mismos, resultando de es-
pecial utilidad para flotas de vehiculos tales como camiones, excavadoras, asi como en avia-
cion ligera (aviones, helicopteros).

Asimismo, este dispositivo permite llevar a cabo un estudio del conductor del vehiculo
al objeto de controlar su productividad, horarios, asi como el cumplimiento de la legis-
lacion vigente en relacién con las horas de conduccién y otros.

La reivindicacion principal es como sigue:

1. Dispositivo para el control del tiempo de funcionamiento del motor de un vehiculo,
concebido para memorizar los registros tanto de arranque como de movimiento del ve-
hiculo independiente de la voluntad del conductor, esencialmente caracterizado por
un moédulo central (1) ubicado en el vehiculo que comprende un procesador (2) y una
tarjeta de memoria (3) en la que se introducen todos los datos relativos a tiempos de
arranque y movimiento del vehiculo, datos que son analizados y ordenados mediante
un software interno que ademas controla la puesta en marcha del crondmetro (4) que
contabiliza los tiempos de funcionamiento del motor, y permite el acceso a los datos y
su grabacion tras la introducciéon de un cédigo correspondiente mediante los pulsado-
res (5), partiendo del médulo central (1) una conexién de salida (6) con clavijas de cone-
xién tipo ordenador y clavijas tipo USB para facilitar la salida de datos.
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d) Oposicién

Cualquier persona con interés legitimo puede oponerse a la concesién del modelo
de utilidad solicitado alegando el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exi-
gidos, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la
descripcion.

No podra alegarse, sin embargo, la falta de legitimacién del solicitante para pedir la
proteccion del modelo de utilidad, la cual debera hacerse valer ante los tribunales
ordinarios.

El plazo para la presentacion de oposiciones es de dos meses contados desde la publi-
cacion de la solicitud, se presentara por escrito y debera estar acompafiada de los co-
rrespondientes documentos probatorios, que pueden ser pruebas fisicas.

Estas oposiciones se trasladan al solicitante, el cual dispondra de un plazo de dos meses
para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivin-
dicaciones, si asf lo estima oportuno, y para contestar formulando las alegaciones que
crea pertinentes.

e) Concesion o denegacién del modelo de utilidad

A la vista de la contestacién, la Oficina dictara una resolucién razonada sobre la conce-
sién o denegacion de la proteccion.

Cuando la Oficina considere que los motivos alegados en las oposiciones presentadas
no prueban el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para la proteccion
del objeto reivindicado como modelo de utilidad, se dictara la correspondiente resolu-
cion de concesion.

Por el contrario, cuando la referida resolucion razonada declare la falta de cualquiera
de los requisitos exigidos para la concesion de la proteccion como modelo de utilidad,
gue haya sido alegada en algun escrito de oposicién, la Oficina otorgara al solicitante
un nuevo plazo de un mes para que subsane el defecto o formule las alegaciones que
estime pertinentes. Posteriormente, se resolvera definitivamente sobre la proteccién so-
licitada.

Dado que la Oficina no examina de oficio los requisitos de patentabilidad, cuando no se
hayan presentado oposiciones, se concedera la proteccién del modelo de utilidad.

La proteccion del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la pa-
tente de invencion.

La duracion de la proteccion de los modelos de utilidad es de diez afos improrrogables
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

No se podran otorgar adiciones a los modelos de utilidad.
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RECOMENDACION

Elementos a considerar ante la opciéon de presentar una solicitud de modelo de uti-
lidad o una solicitud para una patente de invencion:

a) Las invenciones de procedimientos no podran ser protegidas como modelos de
utilidad.

b) El nivel o altura inventiva que se exige a las invenciones para ser protegidas co-
mo modelos de utilidad es menor que la exigida para obtener proteccién como
patentes de invencion.

) El plazo de concesion de un modelo de utilidad es, aproximadamente, de doce
meses desde la fecha de presentacién de la solicitud. En el caso de las patentes,
este plazo puede superar los treinta meses desde la fecha de presentacion de la
solicitud de patente.

d) El procedimiento de concesion de los modelos de utilidad no incluye la realiza-
ciéon del Informe sobre el Estado de la Técnica, que es obligatorio en el procedi-
miento de concesion de las patentes.

e) Todas las solicitudes publicadas de modelo de utilidad se ponen a disposicion de
los terceros para que, si asi lo desean, formulen su oposicién a la concesién del
correspondiente modelo de utilidad. Por lo que se refiere a las solicitudes de pa-
tente, solamente aquellos expedientes en los que se ha optado por el procedi-
miento de concesién con examen previo son sometidos al tramite de oposiciéon
por parte de los terceros interesados.

f) Durante el procedimiento de concesion es posible la transformacion de la solici-
tud de modelo de utilidad en una solicitud para la proteccion del mismo objeto
bajo la modalidad de patente de invencién. Esta transformacion puede realizar-
se a peticion del solicitante o por resolucion de la OEPM al estimar que la mate-
ria reivindicada no es susceptible de proteccion como modelo de utilidad, pero
si bajo la modalidad de patente. Igualmente es posible la transformacién de una
solicitud de patente de invencion en una solicitud de modelo de utilidad.

4.5. El tratado de cooperacién en materia
de patentes (PCT)
Existen tres vias para la protecciéon de las invenciones:

La via nacional mediante la presentacion de una solicitud de patente concreta en cada
uno de los Estados en los que se desea obtener la proteccion.
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La via europea mediante una solicitud de patente europea directa designando aque-
llos Estados miembros del Convenio de Concesion de Patentes Europeas en los que se
pretende que la patente cause efectos.

La solicitud de patente europea es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y la con-
cesion confiere, en cada uno de los Estados en los que la patente europea se valida, los
mismos derechos que una patente nacional.

La via internacional PCT facilita la tramitacién de las solicitudes de patente cuando se
tiene la intencion de obtener proteccion de una invencion en varios paises.

El procedimiento establecido por el PCT permite que los solicitantes eviten la presenta-
cion simultdnea de multiples solicitudes de patente nacionales o regionales mediante la
presentacion de una Unica solicitud, ante una Unica Administracion y en un unico idio-
ma. Esto puede suponer un gran ahorro de tiempo, dinero y trabajo para el solicitante.

No se trata de un procedimiento de concesion que tiene
como resultado una patente internacional con efectos
en todos los estados designados.

Tampoco sustituye los procedimientos de concesién
nacionales.

El PCT establece un procedimiento por el que se unifica
la tramitacion previa a la concesion.

Desde la entrada en vigor de la adhesion de Espafia al Tratado de Cooperacion en Ma-
teria de Patentes (PCT) el 16 de noviembre de 1989, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas es Oficina receptora para solicitudes internacionales PCT presentadas por solici-
tantes espafioles o residentes en Espafia. Igualmente desde esa fecha, Espafia puede ser
designada en las solicitudes internacionales PCT que se presenten en cualquier Estado
miembro del Tratado.

La Oficina receptora otorga fecha de presentacion internacional, examina los aspectos
formales y materiales de las solicitudes y establece la comunicacién con los solicitantes
y las Oficinas o Administraciones internacionales implicadas.

Por otro lado, en 1995 la OEPM firmé un acuerdo con la OMPI para actuar como Admi-
nistracion de Busqueda Internacional conforme a lo establecido en el PCT con la misién
de realizar las busquedas internacionales de anterioridades en relacién con las solicitu-
des presentadas por nacionales o residentes en aquellos Estados cuyo idioma oficial sea
el espafol.
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Finalmente, desde el 1 de junio de 2003, la OEPM ha sido, también, nombrada Admi-
nistraciéon de Examen Preliminar Internacional para las solicitudes presentadas por na-
cionales y residentes en Estados miembros del PCT cuyo idioma oficial sea el espafiol. El
examen realizado por estas Administraciones en el marco de PCT consiste en formular
una opiniéon previa y no vinculante para los Estados miembros sobre el cumplimiento de
los requisitos de patentabilidad.

El procedimiento PCT consta de dos fases claramente diferenciadas:

1. La fase internacional en la que intervienen la Oficina receptora, la Oficina interna-
cional, la Administracién encargada de la busqueda internacional y, en su caso, la Ad-
ministracion encargada del examen preliminar internacional.

2. La fase nacional gue tiene lugar ante las oficinas nacionales de los Estados designados.
La fase internacional del PCT

Una solicitud internacional comprende:

El Petitorio de la solicitud. Se trata de una instancia en la que figuran los datos relati-
vos a los solicitantes, los inventores, el titulo de la invencién vy, si procede, el represen-
tante y los datos de las solicitudes prioritarias.

La descripcién de la invencion.

Una o varias reivindicaciones.

Los dibujos.

El resumen.

— Otros documentos, como el certificado de prioridad.

Los requisitos formales y de contenido de cada una de estas partes que integran la so-
licitud internacional son muy similares a lo sefialado en el correspondiente apartado pa-
ra las solicitudes de patente espafiolas.

Una solicitud internacional se puede presentar de tres formas distintas:
a) En formato papel

Forma tradicional de presentacion de solicitudes internacionales; todos los documentos que
constituyen la solicitud se presentan en la correspondiente Oficina receptora en papel.

b) Modo PCT-EASY

El PCT-EASY es uno de los elementos que componen un conjunto de programas deno-
minado PCT-SAFE (Secure Application Filed Electronically) desarrollado para la presenta-
cion electronica de solicitudes.
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La caracteristica de este modo de presentacion es que el solicitante genera el formula-
rio del Petitorio de forma guiada por el programa PCT-EASY con la ayuda de una siste-
ma de validacién de los datos segun se introducen en el sistema.

El modo PCT-EASY es un paso intermedio entre la presentacion en papel y la presenta-
cion enteramente electrénica. Se trata de una combinacién de ambas opciones. Eligien-
do esta opcion, los solicitantes también tienen que presentar todos los documentos en
papel. Ademas de esta documentacion en papel, se presenta un disquete con los datos
de la solicitud que sirvieron para generar el Petitorio y el texto del resumen anexado en
un fichero de formato “txt".

La utilizacion de este programa da derecho a un descuento en la tasa de presentacion
internacional. El programa se puede obtener de forma gratuita a través de la OMPI.

¢) Solicitud electrénica

La OEPM acepta solicitudes internacionales electrénicas mediante la utilizacion del PCT-
SAFE. Los solicitantes pueden generar sus solicitudes electrénicamente y el programa es-
tablece la transmision de la solicitud de forma segura. Esto requiere un certificado digital
gue se puede obtener a través de la OMPI o de cualquier otra autoridad de certificacion,
como, por ejemplo, la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyo certificado es recono-
cido de conformidad con el estandar PCT relativo a la presentacién electrénica.

La presentacion de solicitudes internacionales en formato electrénico también implica
una reduccion del importe de la tasa de presentacién internacional.

Designacion de Estados

Desde el afio 2004, se ha establecido un sistema de designacion automatica conforme
al cual la presentacion de una solicitud internacional implica la designacion de todos los
Estados contratantes adheridos al Tratado y la indicacién de todas las modalidades de
proteccion. El solicitante puede retrasar el comienzo de su solicitud en cada una de las
oficinas nacionales hasta un plazo de treinta meses desde la fecha de prioridad.

Durante este plazo, el solicitante puede evaluar con mayor certeza la trascendencia eco-
némica y comercial de su invencion, asi como conocer el estado de la técnica pertinen-
te, antes de realizar gastos que al final podrian resultar indtiles.

El solicitante dispone en un plazo relativamente corto del informe de busqueda interna-
cional y de esta forma puede conocer el estado de la técnica anterior relevante y valo-
rar si su invencién cumple los requisitos de patentabilidad.

El informe de busqueda internacional y la opinién escrita

El informe de busqueda internacional se efectla sobre la base de las reivindicaciones y
teniendo en cuenta la descripcion y los dibujos que se adjuntan en la solicitud. Desde el
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1 de enero de 2004 el informe incluye una opinion escrita sobre el cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad. Esta primera opinién, bajo determinadas circunstancias, se
puede convertir en la opinién escrita de la Administracion encargada del examen preli-
minar internacional.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas es competente para actuar como Administra-
cion encargada del examen preliminar internacional para los solicitantes espafioles o re-
sidentes en Espana. Los solicitantes de habla hispana cuyas oficinas receptoras hayan de-
signado a la OEPM como Administracion de busqueda internacional no necesitan efectuar
una traduccion de su solicitud si optan por la OEPM como Administracion de busqueda.

El solicitante recibe el informe de busqueda internacional en un periodo aproximado de
tres a cinco meses desde la fecha de presentacion de la solicitud. La informacién conte-
nida en el informe permite evaluar las posibilidades de obtener proteccién para la inven-
cion. Si el informe de busqueda es favorable a la patentabilidad de la invencion objeto
de la solicitud internacional, el solicitante puede optar por continuar la tramitacién de
la misma.

Cuando, por el contrario, el informe es desfavorable, el solicitante puede modificar las
reivindicaciones ante la Oficina Internacional conforme al articulo 19 del Tratado. Estas
modificaciones se publican conjuntamente con la solicitud y el informe. Otra posibilidad
consiste en modificar la descripcién, las reivindicaciones y los dibujos al presentar la pe-
ticién de examen preliminar internacional. También existe la opcién de modificar la so-
licitud al entrar en la fase nacional.

Si el informe de busqueda y la opinidn escrita son negativos, entonces el solicitante tie-
ne la posibilidad de retirar la solicitud de forma expresa, evitando asi que se publique di-
cha solicitud internacional.

La publicacién internacional

Transcurrido un plazo de dieciocho meses desde la fecha de prioridad de la solicitud in-
ternacional, la Oficina Internacional publica la solicitud. Si el informe de busqueda esta
disponible en este momento se publica también. La opinion escrita establecida por la
Administracion encargada de la busqueda internacional no se pone a disposicion del pu-
blico y es confidencial para terceros durante un plazo de treinta meses desde la fecha
de prioridad. La publicacién de una solicitud internacional tiene, en relacién con cual-
quier Estado designado, los efectos que la legislacién de ese Estado establezca para la
publicacion nacional obligatoria de las propias solicitudes de patente.

En el caso de Espafia, si la solicitud internacional ha sido publicada en espafiol, la pro-
teccion provisional prevista en el articulo 59 de la Ley Espafiola de Patentes surtira efec-
tos respecto de dicha solicitud a partir de la fecha de la publicacién internacional. En
otro caso, esto es, cuando el idioma de publicacién sea distinto del espanol, dicha pro-
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teccion provisional surtird efectos respecto a esa solicitud a partir de la fecha en que una
traduccion de la solicitud al espafnol se encuentre a disposicion del publico en la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas.

El examen preliminar internacional

El capitulo segundo del Tratado regula el examen preliminar internacional que se elabo-
ra por las Administraciones autorizadas al respecto. Este examen establece una opinion
previa y no vinculante sobre el alcance de la invencién reivindicada en cuanto a su no-
vedad, actividad inventiva y aplicacion industrial. El solicitante puede optar por presen-
tar o no la peticién de examen preliminar internacional. Espafia esta vinculada al capi-
tulo segundo del PCT desde el afio 1997 y, por consiguiente:

— Los nacionales o residentes en Espafia pueden pedir que se realice el examen prelimi-
nar internacional a sus solicitudes internacionales.

— Espafa puede ser elegida en la peticion de examen.

La OEPM ejerce como Administracion encargada del examen preliminar internacional
desde el 1 de junio de 2003. Asi pues, el solicitante que elija a la OEPM como Adminis-
tracion encargada del examen preliminar formulara su peticién en espafiol.

El plazo para la peticion de examen preliminar internacional es de tres meses desde la
fecha de expedicion del informe de busqueda internacional y de la opinién escrita, o de
veintidés meses desde la fecha de prioridad aplicindose el que expire mas tarde.

Si el solicitante, a la vista del informe de busqueda internacional, tiene expectativas ra-
zonables sobre la patentabilidad de su invencién, puede a su eleccion:

— Iniciar el procedimiento ante las oficinas designadas en el plazo de treinta meses des-
de la fecha de prioridad. Es decir, puede iniciar la fase nacional, o

— presentar la peticién del examen preliminar internacional.

Para entrar en la fase nacional el solicitante debera realizar las siguientes actuaciones en
cada una de las oficinas nacionales designadas:

— Presentar una traduccion de la solicitud internacional en el idioma del Estado en el
gue desee obtener la proteccion.

— Abonar la tasa correspondiente establecida por la oficina designada para una solici-
tud nacional.

— Cumplir las normas de cada Estado relativas a la representacion.

Si estos requisitos no se cumplen dentro del plazo indicado de treinta meses, los efec-
tos derivados de la solicitud internacional cesan en el Estado en cuestion con las mismas
consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado.

El procedimiento de una solicitud internacional una vez iniciada la fase nacional es el pro-
cedimiento ordinario aplicado a las solicitudes nacionales por cada legislacion. No obs-
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tante, ninguna legislacion nacional puede exigir que la solicitud internacional cumpla en
cuanto a su forma y contenido con requisitos diferentes de los previstos en el Tratado o
en su Reglamento o con requisitos adicionales a éstos. En ninglin caso puede ser recha-
zada una solicitud internacional por el motivo de que no cumple con los requisitos del
PCT o de su Reglamento o con los de la legislacién nacional sin antes dar la oportunidad
al solicitante de corregir dicha situacion conforme con lo previsto por la Ley nacional pa-
ra situaciones idénticas que se presenten en la tramitacion de las propias solicitudes.

Se debe tener en cuenta que conforme al articulo 122.1
de la Ley de Patentes, cuando la invencion se haya
realizado en Espafa, no se podra solicitar la patente en
ningun pais extranjero antes de transcurridos dos meses
desde que se solicitd la patente ante la OEPM. Cuando el
inventor resida habitualmente en Espafa, se considerara
que la invencion se ha realizado en territorio espafiol.

Antes de iniciar el procedimiento internacional PCT, es
aconsejable hacer una busqueda de documentos que
puedan afectar a la novedad o a la actividad inventiva de
la invencion objeto de la pretendida solicitud internacional.

PLAZO DE TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT CUANDO SE REIVINDICA LA PRIORIDAD
DE UN DEPOSITO ANTERIOR

Perfodo decision sobre la entrada en fase nacional I

Tasas
PCT
Afo de prioridad
Busqueda Modificacionesl

PCT reivindicaciones

0 12.13 16 18 20 22 30 Meses
Primer depésito Solicitud Informe de |  Publicacionf|  Peticion
fecha de prioridad PCT busqueda dela examen
solicitud preliminar

internacional
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PLAZO DE TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT CUANDO SE TRATA DE UN PRIMER DEPOSITO

Perfodo decision sobre la entrada en fase nacional I

Tasas Blsqueda Modificaciones
PCT PCT reivindicaciones

0 .1 9 12 16 18 20 22 30 Meses
Primer depdsito Solicitud Informe de Publicacion Peticion
fecha de prioridad PCT busqueda dela examen
solicitud preliminar
internacional

4.6. Patentes europeas

El Convenio de Munich sobre concesion de Patentes europeas, realizado en Munich el
5 de octubre de 1973, tiene por objeto centralizar el procedimiento de concesién de pa-
tentes con efectos en los Estados firmantes del Convenio designados por el solicitante.
Este Convenio esta abierto a todos los Estados europeos, aungque no sean miembros de
la Unién Europea. A diferencia del mecanismo PCT, que consiste en un sistema de soli-
citud internacional de patentes, esta via no se limita a la solicitud sino que concluye con
la obtencién de una patente concedida.

El procedimiento Unico de concesion de una patente europea por la Oficina Europea de
Patentes sustituye a los procedimientos de concesién de patentes nacionales por cada
una de las Oficinas de los Estados firmantes del Convenio. Una vez concedida la paten-
te europea, la concesion puede ser objeto de un procedimiento de oposicidon también
centralizado ante la propia Oficina Europea de Patentes.

Una patente europea produce los mismos efectos que una patente nacional en los Es-
tados designados en los que haya sido debidamente validada. Ademaés, una patente
europea se puede revocar de conformidad con lo establecido por la Ley de un Estado
determinado, pero sélo con efectos en ese Estado, y, aunque los fundamentos o mo-
tivos por los que puede revocarse una patente o declararse nula son diferentes segun
los paises, las patentes europeas no pueden revocarse en ninguno de los Estados fir-
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mantes del Convenio sobre la base de exigencias fijadas en una Ley nacional que ex-
cedan los requisitos de patentabilidad del Convenio relativo a la Patente Europea.

Los requisitos de patentabilidad y las materias que no se consideran invenciones en el
Convenio de Patente Europea son los mismos que los establecidos en la Ley Espafiola
de Patentes. Igualmente, la duracion de una patente europea es de veinte aflos impro-
rrogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.

Uno de los aspectos mas importantes del Convenio se refiere a la interpretacion de la
patente europea por los tribunales de justicia en los distintos Estados contratantes. A es-
tos efectos, el articulo 69 del Convenio y el Protocolo sobre interpretacién contiene nor-
mas dirigidas a garantizar una interpretacién uniforme del alcance de la proteccién con-
ferida por la patente europea.

Las diferencias entre la Norma europea y la Ley espafiola en materia de patentes de in-
vencion estan principalmente en el procedimiento de concesién.

En primer lugar, el idioma de procedimiento, es decir, la lengua en la que deben estar
redactados los documentos de la solicitud y de todas las comunicaciones entre la Ofici-
na Europea de Patentes y el solicitante o su representante, debe ser: inglés, francés o
aleman, a eleccion del solicitante.

El procedimiento comprende dos fases:
a) La realizacion del informe de busqueda europeo y la publicacion de la solicitud

La publicacion de la solicitud tiene lugar a los dieciocho meses desde la fecha de priori-
dad y comprende: la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos. Junto con la solicitud
se publica el informe de busqueda, si esta realizado en ese momento; en caso contra-
rio, se publicara mas tarde de forma independiente.

b) El examen de patentabilidad

El solicitante debe solicitar obligatoriamente la realizacion del examen de su solicitud en
el plazo de seis meses a partir de la publicacion del informe de busqueda y abonar la ta-
sa correspondiente. La Oficina Europea examina si la solicitud de patente cumple los re-
quisitos establecidos en el Convenio teniendo en cuenta los documentos recogidos en
el informe de busqueda y comprueba si la invencién reivindicada retne los requisitos de
novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicacion industrial. En el curso de es-
te examen el solicitante puede ser invitado a modificar las reivindicaciones con el pro-
posito de superar los defectos derivados del incumplimiento de algunos de los requisi-
tos arriba indicados.

Si'los defectos no son oportunamente corregidos, la solicitud es denegada. Cuando no
se han notificado reparos al solicitante o éstos se han subsanado, la patente europea fi-
nalmente se concede.
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Tanto la solicitud de patente europea validamente presentada como la patente europea
tienen respectivamente el valor de un depdsito nacional efectuado regularmente ante
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas y de una patente nacional.

Para que una solicitud de patente europea publicada conforme a lo establecido en el
Convenio de Munich goce de la proteccion provisional conferida a la publicacién de so-
licitudes de patente nacionales, se debe presentar una traduccion al espafiol de las rei-
vindicaciones. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas pondréa a disposicion del publi-
co dichas reivindicaciones traducidas, asi como los dibujos si los hubiera.

Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a Es-
pafa, el titular de la patente, en el plazo de tres meses desde la concesion, debera pro-
porcionar a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas una traduccion al espafiol del do-
cumento de patente publicado por la Oficina europea.

La Oficina Espafola de Patentes y Marcas publicara un folleto con la traduccion de la pa-
tente europea.

A falta de traduccion, la patente no produciréd efectos en Espana.

Se deben observar las mismas recomendaciones que en
el caso de las solicitudes internacionales PCT, esto es, la
obligacion de presentar en Espafa y la conveniencia de
llevar a cabo una busqueda previa a la presentacion de
la solicitud europea.

Por otro lado, es importante tener presente que el
espafol no es idioma de procedimiento ante la Oficina
Europea de Patentes. Los idiomas de procedimiento en
el Convenio de la Patente Europea son: aleman, francés
e inglés.
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5. Patentes y estrategia

5.1. Introduccién

Este apartado de la Guia quiere estimular mediante ejemplos de éxito. Los ejemplos se-
leccionados tienen procedencias diversas. Unos provienen de las Jornadas que la EOI or-
ganiz6 dentro del Plan Avanza durante el curso 2006-2007. Otros son casos espafnoles
seleccionados por el autor de este apartado, y, por Ultimo, se incluyen otros casos toma-
dos de la Oficina Europea de Patentes.

Muchas oficinas nacionales de patentes incluyen en sus paginas web listados de empre-
sas que han patentado con éxito. Estos listados normalmente contienen informacién de
la empresa y de su actividad particular. Sin embargo, esta Guia quiere ir un poco mas
alld y describir brevemente el proceso innovador. Tal descripcién nos permite ver la in-
novacion desde una perspectiva elevada, general, para colocar cada caso dentro del mar-
co y apreciar el camino que ha tomado cada empresa.

5.2. Patentes y estrategia

1. Invencién e innovacién

Robert M. Grant en su libro Contemporary Strategy Analysis estudia las caracteristicas de
los nuevos sectores creados por tecnologias emergentes. En ellos observa con claridad
dos etapas fundamentales en el proceso de innovacion. La primera etapa es la invencion,
y la segunda, la innovacion propiamente dicha. Por invencidn entiende la creaciéon de
nuevos productos, procesos o servicios mediante el desarrollo de conocimiento nuevo; o
lo que es mas habitual, por combinaciones nuevas de conocimientos existentes. Por in-
novacioén entiende la comercializacién inicial de la invencion.
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Cada vez pasa menos tiempo entre la generacién del conocimiento y la llegada al mer-
cado. Sin embargo, siempre habra un lapso entre ambos instantes. Un ejemplo recien-
te podemos verlo en la tecnologia de compresién MP3. Esta tecnologia esta alcanzan-
do su mayor éxito en los Ultimos cuatro o cinco afios. Sin embargo, las patentes que
protegen esta tecnologia tienen una antigliedad en torno a los 17 afios. Véase por ejem-
plo la patente espanola ES2088918T3, del Instituto Fraunhoffer.

Las caracteristicas dptimas para llevar a cabo una actividad inventiva fructifera son muy
diferentes de las que hacen falta para desarrollar una buena innovacion: para inventar
hace falta creatividad, conocimientos técnicos, imaginacion, pensamiento lateral, espi-
ritu atrevido, etc. Por el contrario, para innovar, para sacar partido a una buena idea, ha-
ce falta espiritu comercial, sentido perfeccionista para asegurar una alta calidad, cono-
cimiento de la competencia, etc.

2. La conjuncién grande-pequeiio

La invencion surge con mayor facilidad en organizaciones pequefas, agiles y jovenes.
Sin embargo, la innovacién es mas propia de estructuras mas asentadas, con capacidad
de realizar buenos estudios de mercado, con capacidad para fabricar, con departamen-
tos de personal propios, etc.

Por todo lo anterior, las empresas pequenas, jovenes o de nueva creacion, tipo start-up,
tienen una ventaja frente a las grandes. Esto es especialmente cierto en las tecnologias
mas modernas de sector TIC. Veremos varios casos después.

Por lo tanto, es habitual encontrar casos de simbiosis muy beneficiosa entre una gran
empresa y una pequefia y joven empresa.

Esto no quiere decir que las compafias asentadas, de tamafo, no puedan inventar por
ellas mismas. A menudo lo consiguen creando ambientes internos aptos para que sur-
ja la preciada invencion. Son fundamentales la comunicacion informal y dindmica den-
tro de los departamentos de investigacion, orientar la creatividad hacia la necesidad, ha-
cia la resolucion de problemas. En este punto las necesidades de los clientes son una
fuente muy preciada de problemas y de retos.

Con el fin de crear ambientes propicios para la creatividad, las empresas consolidadas a
veces separan parte de su actividad en las llamadas spin-offs. Estas escisiones tienen la
ventaja de un menor tamafio y una actividad especifica bien definida. Con frecuencia la
actividad de estas empresas es arriesgada, pues se embarcan en proyectos con mucha
incertidumbre. Al estar separadas de sus matrices pueden financiarse de manera distin-
ta, por ejemplo, permitiendo la entrada de empresas de capital riesgo (venture capital
en la denominacion anglosajona). Un ejemplo famoso de spin-off es Google, que nacié
de la Universidad de Stanford.
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3. Apropiabilidad

Una pregunta que cabe plantearse en torno a la invencién y a la innovacion es la siguien-
te: jesta asegurada la rentabilidad de las inversiones en investigacién y desarrollo? La
respuesta es: no siempre. En primer lugar, no siempre gue se investiga se alcanza la in-
vencion, la soluciéon buscada. Ademas, aunque ésta se consiga, el éxito econdémico de-
pende también de un factor fundamental, la “apropiabilidad”.

Este término se utiliza con frecuencia en la literatura sobre estrategia e innovacion. Se
entiende por “apropiabilidad” la capacidad que tiene un innovador de recoger para si
mismo los beneficios que su invencién genera. Para que una invencién entre en el mer-
cado hace falta algo méas que una idea. Hacen falta fabricantes, materias primas, distri-
buidores, comercializadores, servicio técnico post-venta, financiacion, etc. Todas estas
partes recogen un porcentaje de los beneficios. Existen multiples casos de grandes in-
novaciones que han beneficiado mucho mas a un suministrador critico, Unico, dominan-
te o esencial, que al innovador.

Quizas el ejemplo mas conocido sea el caso de IBM frente a Microsoft e Intel. El prime-
ro fue quien aposté de manera mas decidida por la difusion del ordenador personal. Sin
embargo, quien mas beneficios recogié fue Microsoft, una empresa de software, sin
gran estructura de personal ni grandes instalaciones de fabricacion.

Robert M. Grant en la obra citada indica tres variables fundamentales para prever la apro-
piabilidad de una invencion.

1. Proteccion legal de la invencion: es una variable critica, de las mas importantes.
Aqui se contempla tanto la proteccién por patentes, como la protecciéon por mar-
cas, secretos o derechos de autor. Cuanto mas fuerte sea la proteccion, mas alta
sera la probabilidad de recibir beneficios. Un modo de proteccién no excluye a los
otros. Por ejemplo, es posible, y muy conveniente, proteger por patentes, y a la vez
hacer imagen de marca; o complementar la duracion de la proteccién que dispen-
sa la patente sirviéndose de la mayor longevidad de los derechos de Propiedad In-
telectual; o ampararse en el secreto empresarial para proteger aquellos activos in-
materiales que, por su propia naturaleza, no son patentables ni protegibles por
derecho de autor.

2. Recursos complementarios: ya se ha explicado anteriormente que para explotar
una invencion no basta con una idea o una patente. Existe una excepcién: si la pa-
tente se vende o se licencia directamente, no hace falta nada mas. Si los recursos
que son necesarios para llevar al mercado la invencion son sencillos, poco especifi-
cos 0 econémicos, la apropiabilidad no descendera. Todo lo contrario sucedera si
hace falta adquirir licencias de patentes costosas o proveedores Unicos muy espe-
cificos, etc.
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3. Tecnologia tacita o codificable: una tecnologia es codificable si se puede poner por
escrito. La tecnologfa codificable generalmente es susceptible de proteccién por pa-
tentes, secreto o derecho de autor. El hecho de que una tecnologia sea codificable
hace que se pueda difundir facilmente. Por ejemplo, las ensefanzas de una patente
se publican y son libremente accesibles. Y lo que puede ser plasmado por escrito re-
sulta mas facil de copiar o imitar. Un secreto, una vez rotas la barreras que la prote-
gen, se puede difundir igual de rapido.

Por el contrario, la tecnologia tacita se refiere a ciertos conocimientos que una em-
presa adquiere con el tiempo, y que son dificiles de proteger. Por ejemplo, las innova-
ciones financieras, comerciales, etc. sélo aportan ventaja competitiva si estan respal-
dadas por otras armas, como destrezas del equipo humano, tamafio, imagen de la
marca, organizacion eficiente, sistemas informaéticos rapidos, etc. Todos ellos serfan
conocimiento tacito, que es mas dificil de plasmar en papel y, por lo tanto, mas difi-
cil de copiar.

Otros dos factores importantes son el grado de complejidad de la tecnologia y la venta-
ja del lider. Cuanto mas compleja sea una tecnologia, mas dificil serd de copiar y menos
empresas se animaran a seguir al innovador. En cuanto a la ventaja del lider, significa
que la ventaja, si se administra con esmero, se realimenta positivamente. Es decir, una
ventaja alimentada convenientemente aumenta siempre la distancia frente a los com-
petidores. Otra vez mas Microsoft representa un paradigma en este punto. Sin dormir-
se en los laureles, con una estrategia muy agresiva, ha conseguido ir dominando cada
vez mas campos de la informatica: primero el sistema operativo, luego las aplicaciones
de ofimatica, posteriormente el navegador de Internet...

Un aspecto importante relacionado con la apropiabilidad es la financiacion de la inno-
vacion. Este punto es especialmente importante para las pequefas y medianas empre-
sas. Inicialmente su principal capital es su Propiedad Industrial e Intelectual, su forma-
cién o un buen plan de negocio. Con estos elementos negocian de la mejor manera
posible para encontrar una solucion de compromiso. Se trata de sacar adelante un pro-
yecto, una innovacion, pero a la vez no hipotecar todo el éxito posible.

El siguiente grafico® muestra las etapas de financiacion por las que puede pasar una em-
presa de nueva creacion.

8 Tomado de la pagina web http://www.madrimasd.org de la Comunidad de Madrid para apoyo a los emprende-
dores: http://www.madrimasd.org/emprendedores/inversores.aspx
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Es interesante observar como conforme el tamafio de la empresa aumenta y se consoli-
da, el riesgo disminuye y es mas facil encontrar financiacion. Sin embargo, en las etapas
iniciales las fuentes de financiacién son muy dificiles de conseguir. También es en esta
fase donde mas rendimiento por cantidad invertida puede obtener un inversor avispa-
do, si la empresa finalmente triunfa.

Una patente no es todo lo que hace falta para triunfar.
Concebir la idea, ver que funciona y obtener una
patente es inventar. Llevar la invencion al mercado es
innovar. A menudo los inventores o los empresarios
noveles no tienen en cuenta lo dificil que es esta Ultima
parte. El sistema de patentes no es la loteria nacional;
aungue se obtenga “el premio” de una patente
interesante, este premio no es liquido, no viene en
forma de billetes. Para lograr el éxito econémico el
inventor debe plantearse las siguientes opciones:
explotar por su cuenta, explotar con socios, licenciar o
vender la patente. Para elegir adecuadamente el
inventor debe conocer sus capacidades y tener una
estrategia.
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5.3. Licencias de patentes en sectores tecnologicos
complejos?®

La complejidad de ciertos campos del sector TIC hace que un determinado servicio o
aplicacion no esté cubierto por una sola patente sino por un conjunto numeroso de ellas.
A una patente semilla le siguen muchas otras patentes que pueden ser de la misma em-
presa o de otras distintas.

Para que las empresas fabricantes o prestatarias de servicios patentados puedan aten-
der a los clientes de una manera homogénea surgen los estandares. Estos introducen
interoperabilidad, sencillez e uniformidad. Los estandares estan generalmente respalda-
dos por patentes, y quien quiera fabricar o servir dentro de un estandar ha de adquirir
licencias. Asi, por ejemplo, los reproductores de CD son fabricados por muchas empre-
sas, bajo licencias de Sony y de Philips. Las redes IEEE Ethernet son un estandar de Xe-
rox y el estandar MPEG para compresiéon de video y audio esta cubierto por una multi-
tud de patentes.

Los estandares también son muy habituales en la telefonia, sobre todo en la telefonia
movil (GSM o UMTS por ejemplo). Estos estandares estan cubiertos por miles de paten-
tes. Dentro de todas las patentes que hay en un estandar hay un nucleo de ellas que se
consideran “patentes esenciales”. De este modo, por ejemplo, en el estandar GSM la
forma de transmitir los datos, el protocolo, es esencial. Sin embargo, una patente que
cubra el sistema predictivo para completar palabras cuando escribimos mensajes no es
esencial. Tampoco serfa esencial una patente que cubriera un método al cual se le pue-
de encontrar un camino alternativo. En terminologia anglosajona encontrar caminos al-
ternativos a una patente se llama work-arround o design-arround.

Los estandares establecen reglas técnicas que se deben cumplir si se quiere contribuir
técnicamente a mejorar el estandar. Esto es positivo, es organizacién, coordinaciéon. Por
el contrario los estandares tienen un lado oscuro. A menudo se acumula un gran nime-
ro de patentes y la tarea de conseguir licencias esenciales puede ser una pesadilla. Para
evitar esto se establecen medios de simplificacion.

Una forma de simplificar es aplicar la politica de no cobrar licencias (royalty free, RF) pa-
ra las patentes esenciales. Un ejemplo tipico es la licencia GNU, muy defendida por la
comunidad “open source”. Esta politica se traté de introducir en el campo de las tele-
comunicaciones, pero sin ningun éxito.

9 Fuente principal: Bekkers, Iversen y Blind, “Patent pools and non-assertion agreements: coordination mechanisms
for multi-party IPR holders in standardization”, Paper for the EASST 2006 Conference, Lausanne, Switzerland, Au-
gust 23-26.4. http:/Awww?2 .unil.ch/easst2006/Papers/B/Bekkers % 20Iversen % 20Blind.pdf
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Otra forma es aplicar la politica FRAND o RAND (Fair, Reasonable, And Non-Discrimina-
tory). Esta politica establece que los titulares de patentes esenciales deben negociar de
manera justa, razonable y no discriminatoria. Esta politica FRAND ha sido propuesta por
la ETSI (European Telecommunications Standards Institute), y no esta exenta de criticas.
Los términos no son faciles de definir: qué es justo, qué no es discriminatorio... Esto es
especialmente dificil cuando los acuerdos bilaterales entre empresas suelen ser secretos.
Ademas, aunque los términos se observaran patente a patente, el conjunto esencial po-
drfa alcanzar precios prohibitivos.

1. Pools de patentes

Un pool de patentes es un acuerdo entre varios titulares de patentes para agregarlas to-
das. Normalmente los titulares intercambian las licencias entre ellos y a la vez se ofrecen
licencias globales a terceros. Los beneficios se reparten segin una férmula preestablecida.

La idea del pool no es nueva. En realidad existe desde hace mas de cien afios. A menu-
do eran los Estados los que proponian un pool para desbloquear situaciones creadas por
desacuerdos o por hostilidades. Fueron famosos los pools del sector de la aviacion en
Estados Unidos, o el de los proyectores de cine, el de la radio o el de la television esté-
reo en Alemania. Curiosamente entre 1920 y 1990 no se cred apenas ningun pool. La
razon es que las autoridades, sobre todo las de Estados Unidos, empezaron a conside-
rar los pools un comportamiento anticompetitivo que iba en contra de la ley antimono-
polio, atribuyéndoles un efecto restrictivo de la libre competencia.

Alrededor de 1990 los pools reaparecieron, esta vez, por un motivo distinto: para sim-
plificar las licencias de los estandares.

Los primeros pools surgieron como iniciativa de las compafias implicadas. Una de ellas
solfa ser la encargada de la administracion del pool.

Poco después se impuso un modelo distinto: las empresas artifices de un estandar co-
menzaron a dirigirse a entidades o empresas especializadas en administracion de pools.
Posteriormente estas empresas administradoras comenzaron a tomar ellas mismas la ini-
ciativa de constituir pools.

Actualmente hay dos administradores de pools: MPEG Licensig Authority (MPEG LA, que sur-
gi6 para administrar las patentes del estandar MPEG-2) y ViaLicensing (subsidiaria de Dolby).

Ejemplos de pools de patentes basados en estandares que administra cada una:
MPEG LA:

e AVC, MPEG-2, MPEG-4 visual, DBV-T, IEEE 1394 (FireWire interface), OMA DRM, ATSC,
Blu-Ray Disc, Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB) y Satellite Digital Mul-
timedia Broadcasting (S-DMB).
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ViaLicensing:

e MPEG2-AAC audio, MPEG-4 audio standard, TV Anytime forum, Digital Radio Mon-
diale, IEEE 802.16 (WiMax), MPEG-7, Near Field Communication (NFC), Spectral Band
Replication (SBR).

Aparte de estos administradores especializados hay otros pools que se administran por
un consejo formado por las mismas empresas que forman el estandar.

En la actualidad, se distinguen los siguientes tipos de pools:

e Licencia conjunta: un grupo de titulares de patentes nombran a un administrador
interno. Ejemplo: Philips es el agente para la licencia en paquete de los estandares
DVD3 y DAB. Normalmente el grupo esta abierto a patentes de otros titulares que no
formen parte del grupo inicial.

¢ Pools con un administrador externo: ya los hemos comentado. Es importante in-
dicar que la convocatoria la inicia el administrador externo. A continuacion las empre-
sas interesadas indican cuales son las patentes que quieren colocar dentro del pool.
El administrador evalla si esas patentes son o no esenciales. Cada empresa no sabe
en principio qué otras empresas han acudido a la convocatoria. El administrador con-
cede licencias, cobra royalties y distribuye los ingresos.

¢ Plataforma de patentes: es una forma méas compleja que las otras dos. Surge para
superar las limitaciones de los dos modelos anteriores cuando se aplican a tecnologi-
as muy complejas como es la tecnologia 3G. Aqui también actta un organismo inde-
pendiente que evalla y valora las patentes. Sin embargo, para dotar de mayor flexi-
bilidad al proceso se da la posibilidad al poseedor de una patente de entablar relaciones
bilaterales con los interesados. De hecho, el comienzo de la negociacién es siempre
bilateral, aunque con el conocimiento por ambas partes de que existe un organismo
que ya ha certificado la esencialidad de la patente y la ha valorado. En el caso de que
no se llegue a un acuerdo bilateral, independiente de la plataforma, se aplican los tér-
minos establecidos por esta en cuanto a los royalties que se deben pagar por el uso
de la misma. De este modo se evita que un titular de patentes esenciales quede des-
contento por la valoracion que la plataforma ha dado a sus derechos.

Al licenciar a través de una plataforma, las empresas que licencian, entran en contacto
con muchos clientes potenciales. Muchos mas de los que accederian por su cuenta. Hoy
por hoy la plataforma 3G es el Unico ejemplo de este modelo de licencias.

2. La plataforma 3G

Vamos a comentar someramente en qué consiste esta plataforma porque es importan-
te para uno de los casos que hemos seleccionado. También consideramos muy intere-
sante describir esta plataforma porque es posiblemente el modelo de negociacién tec-
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nolégico mas complicado del sector TIC. Tener empresas jévenes espafolas luchando en
esa arena es un motivo de orgullo.

La definicién inicial de la Plataforma 3G fue llevada a cabo desde 1998 por el grupo de
trabajo de la Propiedad Intelectual de UMTS, compuesta por cuarenta y una grandes
companias, que a su vez funcionaban dentro de una entidad legal llamada UIPA (UMTS
Intelectual Property Asociation).

La puesta en marcha de la Plataforma fue encomendada al llamado 3G3P (3G Patent
Platform Partnership), entidad legal bajo jurisdiccién inglesa, constituida por diecinueva
grandes fabricantes y operadores. Las tareas del 3G3P fueron:

e Obtener la aprobacion de los mayores organismos de regulaciéon antimonopolio: Co-
misién Europea, Departamento de Justicia de los EEUU y el JFTC (Japanese Fair Trade
Comission).

e Establecer el proceso de evaluacion de las patentes.
e Establecer el proceso de licencia de las patentes.
Estos tres puntos se terminaron en diciembre de 2002.

La fase de comercializacién de la Plataforma comenzé a principios de 2003, con la eva-
luacion y certificacion de patentes dentro de la compafiia 3G Patents, Limited. Esta com-
pafifa se cred para agrupar a las llamadas companias de la Plataforma, una por cada in-
terfaz de radio que se ha definido dentro del sistema 3G: W-CDMA, TD-CDMA, UWC-136
(EDGE), cdma200 y DECT.

2.1 Lo esencial de una patente en la Plataforma 3G

En esta Plataforma se ha creado un organismo independiente para la evaluacién de las
patentes llamado IPEC (International Patent Evaluation Consortium), formado por cator-
ce compahias expertas en patentes. Cada experto lo es en las leyes de patentes de su
pais y en la tecnologia propia del sistema 3G.

Para cada patente aspirante a ser esencial el IPEC nombra tres examinadores. Un exami-
nador sera el lider, que comunica su opinién a los otros dos examinadores. Posterior-
mente se toma una decision por mayoria o por unanimidad. Las patentes que sean con-
sideradas esenciales reciben un certificado, que tendra un gran valor y credibilidad en la
industria y mercado del sector.

2.2 Valoracion de las patentes en la tecnologia 3G

La Plataforma 3G ha establecido un porcentaje fijo, invariable, maximo, que se puede
cargar a cada uno de los elementos que entran en juego en la tecnologia 3G. Asi, por
ejemplo, este tipo de comunicacién tiene nodos-B, RNC’s (Radio Network Controllers),
Core Networks y terminales moviles. El porcentaje maximo que se puede cargar a ca-
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da uno de estos equipos se reparte entre los titulares de patentes. De tal modo, que
cuantas mas patentes esenciales estén protegiendo un elemento, menos royalties reci-
bird cada una de ellas. Este criterio beneficia a quien mas patentes tenga, con indepen-
dencia de la importancia relativa de cada una de ellas. Este punto ha generado mucha
polémica y puede ser discriminatorio para las empresas que tengan una o muy pocas
patentes. De todos modos la Plataforma indica que siempre es posible la negociacion
bilateral.

3. Las ventajas de las plataformas de patentes

Licenciar patentes a través de una plataforma ofrece las siguientes ventajas:
e Permite gestionar licencias en sectores de complejidad muy alta.

e |os royalties que se exigen a los licenciatarios tienen un limite maximo.

e Permite las negociaciones bilaterales y la licencia cruzada de patentes, lo cual en los
otros modelos es algo que no se permite.

La estrategia en los sectores tecnolégicos complejos pasa
por conocer con detalle cdmo se negocia con licencias de
patentes. Estos sectores estan regulados por estandares.
En cada estandar hay un nucleo de patentes esenciales.
Para poder fabricar hay que lograr una licencia global de
este nlcleo esencial. Cada estandar tiene un administrador
que regula el pool o la plataforma de patentes.

Las empresas que no piensan en fabricar sino en mejorar el
estandar y sacar partido deben saber como se logra que
una patente se considere esencial. También es fundamental
conocer como se reparten los royalties de las licencias.

5.4. Ejemplos comentados

1. VXtreme'©

La historia de David del Val (1968) es un ejemplo extraordinario de iniciativa personal,
creatividad, caracter emprendedor y confianza. Después de terminar Ingenieria de Teleco-
municaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, consiguié una beca para estudiar
en la Universidad de Stanford. Alli realiz6 estudios de posgrado en computacién. Sus inte-

10 http://www.microsoft.com/presspass/press/1997/Aug97/VXPR.mspx
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reses se centraron en la compresion de video, especialidad que le atrajo desde que en 1994
asistio a un curso de verano organizado por la Universidad Menéndez Pelayo.

En 1995 Del Val fundé la empresa VXtreme junto con otros dos companeros informa-
ticos de origen indio de Stanford. La empresa desarroll6 software propio para compri-
mir video y transmitirlo en tiempo real por Internet o por redes de area local. La cali-
dad del video se ajustaba automaticamente al ancho de banda de la red. Entre los
clientes de VXtreme se encontraban por ejemplo CNN Interactive, CNNfn, The Finan-
cial Network, Bridge Information Systems Inc. y General Electric Co.

En el crecimiento de VXtreme fue fundamental la aportacion de inversores de Silicon Va-
lley, zona en la que se asenté la empresa.

David del Val a menudo sefala lo importante que fue proteger convenientemente sus
invenciones. Tanto en la Universidad de Stanford como en VXtreme, un abogado de pa-
tentes pasaba con periodicidad fija a entrevistarse con los investigadores. Estos tenian
gue repasar con el abogado qué es lo que habian hecho durante la ultima semana, mes,
etc. Muchas veces el abogado de patentes encontraba interesantes logros intermedios
que para los investigadores eran “normales”.

Este ultimo punto pone de manifiesto que a veces el investigador no ve que lo que tie-
ne entre manos vale mucho, aungue no se haya llegado al punto final. También pode-
mos observar aqui como en las etapas iniciales de una nueva empresa, de una start-up,
la creatividad es su mayor tesoro. De hecho David del Val resalta con fuerza lo mucho
que se aprecia a los inventores en Estados Unidos, lo mucho que se les anima y se les
reconoce los logros.

En VXtreme la proteccion de las invenciones era tan cuidada que la cuarta persona que
se incorpord como socio principal fue el abogado de patentes con quien trabajaban ha-
bitualmente.

Otra ventaja fundamental de las patentes, segun Del Val, es que para una start-up, aun-
gue se marche personal esencial de la empresa, si ese conocimiento esta protegido por
patentes, el riesgo es menor.

El espaldarazo definitivo de VXtreme vino en 1997, cuando Microsoft identificé el
streaming de video como estratégico, sobre todo para competir con RealNetworks. Mi-
crosoft se interesé por VXtreme y finalmente la adquirié. Microsoft llevaba investigan-
do la compresion de video desde principios de los afios noventa.

Como suele suceder en estos casos, la empresa consolidada que adquiere la start-up exi-
ge que el personal esencial permanezca en la empresa compradora durante un tiempo
determinado (véase también el caso de la compra de NetSpira por Ericsson). Asi pues,
el equipo completo de VXtreme pasé a trabajar para Microsoft.
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El trabajo dentro de Microsoft era muy diferente. Los desarrolladores ahora tenfan que
dedicar mucho mas tiempo a depurar el cédigo, detectar fallos y corregirlos. En una pa-
labra, primaba la calidad y la fiabilidad mucho mas que en VXtreme. Este detalle encua-
dra perfectamente con la distincién que hemos hecho al comienzo entre invencién e in-
novacion. VXtreme era una empresa dedicada a inventar, a resolver problemas técnicos
nuevos y enfrentar grandes retos. Sin embargo, Microsoft, como gran empresa que es,
con gran responsabilidad, en este punto respondia claramente a un patrén innovador,
segun el sentido que hemos dado al comienzo. Es l6gico que Microsoft dedicara tantos
recursos a la fiabilidad. Teniendo tantisimos usuarios en todo el mundo, un fallo en el
coddigo tiene una resonancia tremenda y muchas consecuencias negativas.

Una vez maés se ve aqui los beneficios de conjugar lo pequefio con lo grande, lo joven
con lo asentado, las ideas y el mercado.

La vision que se tenia de las patentes en Microsoft era también muy distinta de la que
se tenfa en VXtreme. Se veian mas como una herramienta defensiva que podia ser em-
pleada para protegerse de demandas de terceros. También es habitual en Microsoft y en
otras empresas grandes realizar intercambios de licencias en zonas donde dos o mas em-
presas interfieren.

El trabajo de VXtreme dentro de Microsoft contribuyd al desarrollo de los productos Nets-
how y Window Media.

En 2000 David del Val se desvinculé de Microsoft, regresd a Espafia y en la actualidad
dirige varias empresas, siendo la principal de ellas, Tech Foundries.

Uno de los comentarios que David del Val hace a
menudo es que el contenido técnico que se recibe en la
universidad espafola en general es bueno, comparable
al que se puede obtener en los Estados Unidos. Por el
contrario, en Espafa echa en falta mayor interés por las
patentes, mayor fe en sus posibilidades. Por ejemplo, en
Espafa no se encuentra una relacion tan fluida entre la
universidad y los abogados de patentes como la que él
vivié en Stanford. O como la que él experimentd en su
start-up y el abogado que posteriormente entré a
formar parte de la empresa.

Otro aspecto que David del Val prefiere del sistema
americano de patentes frente al espanol, es que aquél
contempla el periodo de gracia.
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2. Azkoyen

A primera vista podria parecer que la actividad del Grupo Azkoyen (GA) se encuadra me-
jor dentro del sector electromecanico. Sin embargo, el sector de las maquinas expende-
doras se encuentra tan desarrollado que muchas aplicaciones entran de lleno en el sec-
tor TIC. Por ejemplo, la tendencia actual es a que las maquinas actualicen sus precios
mediante conexiones remotas con un servidor empleando tecnologia 3G. También es
posible instalar, en las maquinas expendedoras, pantallas publicitarias y cambiar el con-
tenido de éstas sin la intervencion de personal. Ademas, uno de los elementos esencia-
les de estas méaquinas, el monedero, estd extendiendo su area de influencia cada vez
mas. Asi, de los reconocedores de monedas se ha pasado a los reconocedores de bille-
tes, a los medios de pago telematicos, al reconocimiento de tarjetas electronicas o los
sistemas cashless.

Breve historia del Grupo Azkoyen:
e 1945: Talleres Azkoyen comienza su actividad fabricando maquinaria agricola.

* 1950: Primeras maquinas expendedoras automaticas para recarga de encendedores
y caramelos.

* 1960: Se amplia la gama de productos expendidos, los cigarrillos se convierten en una
aplicacion fundamental.

¢ 1970: Introduccion de la electronica. Azkoyen se convierte en sociedad anénima.

e 1985: Azkoyen presenta la conocida gama “T" de expendedoras de tabaco. Se pa-
tenta el sistema de monedero electrénico de estas maquinas que permite reconocer
la autenticidad de una moneda en décimas de segundo.

e 1988: Azkoyen comienza a cotizar en bolsa.
e 1991: Lanzamiento de la gama “FAN" de expendedoras de bebidas refrigeradas.

e 1998: La revista Forbes destaca a Azkoyen como una de las mejores 300 pymes del
mundo.

Las oficinas centrales se encuentran en Peralta, Navarra, 60 Km al sur de Pamplona. La
compania distribuye sus productos en 42 paises y cuenta con tres centros productivos
repartidos entre Espafia e Italia. En 2005 las ventas alcanzaron los 118 millones de eu-
ros, con una plantilla de 800 empleados.

Si la competencia mundial es dura en este sector, mas lo es cuando se trata de Espana,
y mas todavia en un espacio tan pequefio como Navarra. Aqui se encuentran otras dos
grandes empresas de las maquinas expendedoras: Jofemar y GM Vending.

Esta circunstancia ha impulsado a Azkoyen a buscar continuamente invenciones, inno-
vaciones y protecciéon para las mismas.
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La siguiente tabla recoge la apuesta del GA por las patentes y los modelos de utilidad
desde 1990:

Fecha de solicitud

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totales

Solicitud Espaniola: "m 7 13 7 3 6 6 3 5 3 5 2 1 T 0 6 0 79
Patente de Invencion

Solicitud Espanola: 5 0 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
Modelo de utilidad

Solicitud Internacional: 1 5 1 3 2 1 4 6 3 4 2 2 6 1 2 0 1 44
Patente Europea

Solicitud Internaciona: 0 5 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 2 1T 0 0 0 18
Patente PCT

Solicitud Internacional: 0 2 6 6 1 0 2 3 0 o0 0 0 0 0 0 0 0 20

Patente US

La tabla no contiene todas las patentes solicitadas. Es importante destacar que aparte
de las solicitudes espafolas, europeas, estadounidenses y PCT, se encuentran las fases
nacionales de muchos otros paises.

A finales de 2006 el grupo contaba con 76 patentes concedidas o en tramite (31 en Es-
pafia y 45 en el extranjero).

Dado el alto volumen de patentes concedidas o en tramite, el grupo reconoce que es
conveniente contar con una division interna especializada en Propiedad Industrial, o bien
con un agente de la Propiedad Industrial externo. Esta segunda solucion es la que ha
elegido GA.

Un dato muy importante expresado por GA es que su manera de solicitar patentes
ha cambiado con el tiempo. En un primer momento el grupo solicitaba patentes de
cualquier detalle o avance por pequefo que fuera. Con frecuencia estas solicitudes
se hacian rapidamente, sin estudiar profundamente qué es lo que ya existia entre los
competidores, sin hacer estudios previos. El resultado es que muchas de esas paten-
tes no eran valiosas, ni para defenderse frente a terceros, ni para licenciarlas o
venderlas.

Posteriormente GA instald un sistema interno de vigilancia tecnolégica. El sistema con-
siste basicamente en una base de datos comercial, especializada en patentes. Esta ba-
se de datos tiene acceso a practicamente los mismos documentos que son accesibles
libremente desde Internet. Sin embargo los interfaces de interlocucion de la base de
datos son mucho mas potentes, similares a los que utilizan las Oficinas Nacionales de
Patentes. De manera combinada con esta base de datos, se instalé otro software co-
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mercial para analisis estratégico de patentes y marcas. Este software permite conocer
de una manera aproximada cuales son las patentes mas relevantes en un area deter-
minada, conocer a qué paises se ha extendido, qué otras patentes han surgido a raiz
de ellas, etc.

GA aprecia altamente este sistema de vigilancia tecnolégica. GA afirma que ahora soli-
citan menos patentes, pero que cuando obtienen una patente de esta manera, la pa-
tente suele ser de un alto valor.

Grupo Azkoyen es un ejemplo bueno para mostrar
que invencion e innovacion pueden darse dentro de la
misma empresa. Es decir, para inventar no ha sido
necesario adquirir ninguna empresa pequefa

creativa, ni escindir una parte de la empresa en

un spin-off.

En cuanto a la “apropiabilidad”, se podria afirmar que
GA trata de mantener este parametro alto con una
excelente proteccion en materia de Propiedad
Industrial.

3. NetSpira

NetSpira es una empresa joven, muy joven. Fue fundada por dos hermanos, José y Gui-
llermo Lépez Serrano. José nacid hace 39 afos. Después de realizar los estudios de In-
geniero de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, obtuvo una be-
ca para cursar un master en ingenierfa eléctrica en la Universidad Carnegie Mellon, de
Pittsburgh, Estados Unidos. Su primera experiencia profesional fue en los laboratorios
Bell, también en Lucent Technologies y en el grupo Sema, donde llego a ser Director del
Departamento de Ingenieria de Redes en Madrid.

Guillermo es informéatico y ha trabajado en los laboratorios de investigaciéon y desarro-
llo de Compagq y Teligent. En Compaq fue Ingeniero Senior en el desarrollo del sistema
operativo Tru64 UNIX.

Ambos dejaron sus trabajos en agosto de 2000 para dedicarse integramente a desarrollar
una idea para el sector de la telefonia mévil. Durante ese afio no percibieron ningun sueldo.

La idea es la siguiente: actualmente la telefonia movil no sélo transmite voz sino también
datos. Asi, por ejemplo, desde un terminal movil se puede acceder a paginas con conte-
nidos HTTP, WAP, o se pueden enviar mensajes multimedia, correos electrénicos, descar-

117



gar ficheros, ver video por streaming, etc. Esta proliferacion en los servicios de datos re-
quiere que la red sea sensible al tipo de elemento que se esta transmitiendo y no solo a
la cantidad de datos transmitidos.

NetSpira ha resuelto este problema. Con su sistema se puede saber si los datos que
esta transmitiendo la red son videos, canciones, imagenes, etc. También la solucion es
capaz de extraer informacion de los elementos transmitidos, como, por ejemplo: du-
racion de los videos o canciones, tamano de las fotos, etc. Con toda esta informacion
disponible, los operadores de telefonia mévil pueden mejorar sus servicios, optimizar
la gestion de la red y simplificar la navegacién al usuario. Aunque la aplicacién fun-
ciona con GPRS, también se puede aplicar al acceso WiFi, al ADSLy a la futura terce-
ra generaciéon (UMTS).

Para desarrollar el proyecto, los dos hermanos consiguieron una pequena ayuda PROFIT
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. A finales de 2001 llegé el primer con-
trato: Vodafone Espafia compra la aplicacion.

Una vez que el producto estaba desarrollado, y con el aval del primer cliente, comen-
zaron a buscar financiacién. Entraron en conversaciones con dos fondos espafoles
de capital riesgo. En marzo de 2002 llegaron a un acuerdo con Bullnet Capital, un
fondo espafol pequefo, especializado en empresas tecnoldgicas. Bullnet pasé a ser
accionista minoritario, participando activamente en el consejo de administracion. Bull-
net Capital también ayudd a entrar en contacto con otros socios, como Hewlett Pa-
ckard, y con otros clientes, como Amena y Telefénica. El acuerdo de socios incluia
clausulas tipicas de seguimiento, arrastre, derecho de tanteo y permanencia de los
fundadores.

Una vez que la financiacién y los grandes socios estaban asegurados, la empresa con-
traté doce trabajadores de primer nivel: ingenieros e informaticos con gran experiencia
y también un director de ventas en Londres con 20 afios de servicio en el sector. Varios
de los ingenieros provenian de Estados Unidos. La seleccién fue muy concienzuda, con
numerosas entrevistas y pruebas practicas, pues una empresa pequefia no se puede per-
mitir empleados poco eficientes.

Nuevos clientes fueron adoptando la solucién de NetSpira: Optimus en 2002 (Portu-
gal), Telefonica Méviles (Espafa) en 2003, Eurotel (Republica Checa), Pannon (Hungria),
MobileOne (Singapur), Virgin Mobile (USA), Verizon-Puerto Rico y Movilnet (Venezue-
la) en 2004.

NetSpira trabajaba con grandes integradores de sistemas, que aportaban su potencia
comercial y daban soporte local: Lucent, HP y Sema Group (Atos).

En 2004 se firmo6 un acuerdo OEM con una potente start-up americana, Starent, para
introducir el software en su producto hardware.
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En 2005, NetSpira contaba con 10 clientes por todo el mundo y competia con éxito con-
tra Ericsson, Nokia, Nortel, Cisco y Siemens.

En junio de 2005 Ericsson, lider del sector, adquirié NetSpira, tras varios meses de
negociaciones. Todo el equipo fue retenido mediante una serie de bonos de perma-
nencia.

Segun los fundadores de NetSpira, las claves de su éxito han sido las siguientes:
e Un modelo de negocio claro.

e Centrarse en los mercados en crecimiento y no en los maduros, especialmente si es-
tan sometidos a cambios que abran oportunidades a nuevos competidores.

e Calidad y compenetraciéon del equipo.

e Sintonia con los inversores.

e Flexibilidad para cambiar de direccion si el mercado lo demanda.
e Saber aprovechar la suerte.

e Proteccion por patentes.

La protecciéon por patentes fue un elemento clave para el éxito de NetSpira. Curiosamen-
te, NetSpira solo tiene en su haber una familia de patentes. La prioridad de esta paten-
te se presento en Espafa, y posteriormente se realizé una solicitud internacional PCT. La
fase nacional-regional de esta solicitud PCT comprende una patente europea, asi como
patentes nacionales de Alemania, Espana (ES2246480T) y Estados Unidos. Tanto el in-
forme de busqueda internacional como el examen preliminar internacional los realizé la
Oficina Europea de Patentes. El examen no revela ninguna objeciéon contra la novedad
o la actividad inventiva.

NetSpira es un caso que guarda ciertas similitudes con
el de VXtreme: una empresa de nueva creacion, joven,
comienza a comercializar su producto en el duro
mercado de la telefonia movil. Consigue contratos
por su cuenta, va creciendo, y los resultados

interesan a una empresa asentada, que es lider del
sector.

Es otro ejemplo de la conjuncion de lo grande y lo
pequefo, de la creatividad y la responsabilidad y
experiencia.
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En cuanto a los recursos complementarios que
NetSpira tuvo que conseguir para llevar a cabo su
invencion hay que destacar la financiacion externa.
Como la empresa contaba inicialmente sélo con dos
personas, necesitaba profesionales con experiencia
para un sector muy tecnoldgico. También precisaba
comerciales que conocieran un sector tan especifico.
NetSpira ha tratado de buscar siempre a los mejores
en cada campo. Afirma que a la larga es lo mas
rentable. Todo ello requeria un capital considerable
que vino de la empresa de capital riesgo.

4. ToT (Top Optimized Technologies)

ToT, al igual que NetSpira, es una empresa de reciente creacion. Sus fundadores son Al-
varo Lopez-Medrano y Francisco Quintano, Ingeniero de Telecomunicaciones y Licencia-
do en Ciencias Empresariales respectivamente.

El capital para crear lo aportaron directamente los fundadores de la empresa. Ayu-
daron también familiares, amigos y un grupo de business angels. Posteriormente pre-
sentaron su proyecto a la Administracién y consiguieron ayudas directas por un va-
lor de 200.000 euros, asi como un crédito blando de otros 300.000 euros. Uno de
los gastos mas importantes de ToT ha sido extender su solicitud de patente a nume-
rosos paises.

ToT tiene su origen en la tecnologia de comunicacién moévil UMTS. El control de la po-
tencia en este sistema es esencial. Las soluciones que se han dado hasta ahora al con-
trol de potencia de las antenas y de los terminales distan mucho de ser las soluciones
optimas. ToT ha podido comprobar este hecho en las redes de telefonia mévil de Tele-
fénica Moviles de Espafia y de Hutchinson (Reino Unido). La razén principal es que las
redes actuales no varian la potencia para ajustarla a las necesidades reales. A veces se
emite por debajo del punto 6ptimo y a veces se emite con excesiva potencia. En el pri-
mer caso se pierde calidad y en el segundo se emiten demasiadas interferencias. La pér-
dida de calidad es un punto especialmente delicado en transmisiones sensibles, como
son las transmisiones de video en tiempo real.

La mayor dificultad que existe a la hora de encontrar el punto éptimo de potencia es la
resolucion de complejas ecuaciones matematicas. Para resolver el problema matemati-
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co ToT conté con colaboradores de la Universidad Politécnica de Madrid y con el cate-
drético de la ETSI de Telecomunicaciones, Hernando Rabanos.

La solucion consiste en un método propio para el cual han solicitado proteccion por pa-
tente. Esta solicitud se ha presentado en varios paises, como Espafa (ES2214121 A1), Es-
tados Unidos, Rusia, México, China, Canadéa y Australia, asi como en la Oficina Europea
de Patentes. Esta solicitud de patente ya ha sido publicada en los paises mencionados, y
en varios de ellos se ha realizado un informe de busqueda. Asi sabemos, por ejemplo,
gue ni la Oficina Europea ni la Oficina Espafiola han encontrado documentos de especial
relevancia que pudieran afectar a la novedad o a la actividad inventiva de la solicitud.

Para incorporar esta solucion, sélo es necesaria una pequefa actualizacion de software
en las centrales que controlan las estaciones base (antenas) y en el de las tarjetas inteli-
gentes que incorporan los terminales, sin necesidad de intervenir en el hardware. Las
ventajas son evidentes: se amplia la capacidad de las redes de transmision; aumenta la
autonomia de la bateria de los terminales y son necesarias menos antenas.

La estrategia empresarial de ToT es llegar a situar su tecnologia dentro del estdndar de la
telefonia mévil 3G (ver el apartado dedicado a la plataforma de patentes 3G en esta Guia).
Si este objetivo se logra, la patente de ToT se convertiria en esencial y, por tanto, todo aquel
gue quisiera fabricar un teléfono moévil UMTS estaria obligado a pagar un derecho a ToT.

Para lograr este objetivo ToT pretende previamente que grandes operadores instalen su tec-
nologfa. De esta manera serfa mucho mas sencillo demostrar las ventajas de su sistema.

El caso de ToT, al igual que el de NetSpira es
apasionante. Es una muestra clara de la importancia que
tiene la proteccion por patente para una empresa joven.
Las patentes brindan aqui un blindaje excelente para el
mayor activo de la empresa recién creada: una invencion.

Para convertir la invenciéon en innovacion, ToT esta
siguiendo el mismo camino que siguid NetSpira: lograr
éxitos parciales licenciando a empresas y negociando
individualmente las condiciones. Conforme aumente el
numero de empresas que implementan este sistema,
aumentaran también las posibilidades de que la
invencién se convierta en esencial para la plataforma
3G. Esto es posible porque la potencia de la transmision
es algo de alta importancia y si el procedimiento es
verdaderamente eficaz, lo natural es que la invencién se
categorice como esencial.
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Puesto que innovacion en este caso no pasa por una
fabricacién con grandes instalaciones o por procesos
costosos, ToT esta llevando a cabo por si misma la
explotacién de su invencion.

5. Ejemplos obtenidos de la pagina Web de la Oficina Europea
de Patentes'’

5.1 Crystal Fibre!?

Crystal Fibre es una empresa danesa que fabrica fibras dpticas fotonicas. Estas fibras se
llaman también fibras microestructuradas. Las propiedades que se obtienen con estas
fibras reticuladas son sensacionales, puesto que permiten alcanzar tasas de transferen-
cia de datos muy altas. Igualmente son ideales en aplicaciones laser, como el mecaniza-
do, la soldadura o el tratamiento de superficies.

La empresa surgié como iniciativa de un experto profesor de la Universidad Técnica de
Dinamarca, junto con dos de sus alumnos de doctorado a finales de los aflos noventa.
Actualmente la empresa cuenta con veintidés empleados y compite con los grandes li-
deres del mercado, como la estadounidense Corning y la japonesa OFS Fitel.

La primera patente de Crystal Fibre la pagé la Universidad de Dinamarca. Esta patente
fue fundamental para recibir la ayuda financiera del grupo industrial danés NKT, que un
aflo después de la presentacion de la patente adquirié el 90% de la empresa.

El grupo industrial NKT no sélo ha aportado financiacién, sino también experiencia en
gestion de la Propiedad Industrial. El equipo de abogados de patentes de NKT se hace
cargo de redactar, solicitar las patentes y hacer seguimiento de cada invencién que sur-
ge de Crystal Fibre. NKT realiza esta funcién para otras dieciséis empresas, nueve de las
cuales son subsidiarias suyas.

1 http:/sme.european-patent-office.org/case_studies/index.en.php
12 http://sme.european-patent-office.org/case_studies/pdf/CrystalFibre pdf
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Ademas, NKT ha aportado mucha estrategia tecnoldgica. Por ejemplo, a finales de
2004 Crystal Fibre compré la empresa inglesa Blaze Photonics, un competidor del Rei-
no Unido. Antes de la compra Crystal Fibre se opuso en la EPO contra la concesion de
dos patentes a Blaze Photonics. Estas oposiciones pusieron a la empresa inglesa bajo
presion, pues ambas empresas estaban creando tecnologia en el mismo sector tecno-
l6gico. La decision de comprar era critica. Crystal Fibre habfa inventado procesos fun-
damentales para su actividad. Sin embargo, decidi® mantener estas invenciones se-
cretas. Blaze Photonics habia solicitado patentes para algunos de estos procesos
estratégicos, y si sus patentes se concedian la actividad de Crystal Fibre se veria seria-
mente amenazada.

La forma de patentar dentro de Crystal Fibre ha experimentado con el tiempo algunos
cambios. Por ejemplo, en la etapa inicial presentaban solicitudes de cualquier aspecto
gue pudiera ser interesante, por pequeno que fuera. Estas solicitudes se extendian a una
multitud de paises. Actualmente la empresa solicita patentes sélo cuando el objeto de
la invencion es significativo y se extiende posteriormente, pero sélo a ciertos paises se-
leccionados. Aproximadamente el proceso es el siguiente: el primer depdsito se hace pa-
ra una solicitud nacional danesa. Normalmente a continuacion se solicita en Estados Uni-
dos. Sélo si la invencién es de gran potencial se hace una solicitud internacional PCT. El
criterio minimo es solicitar en el mercado mas grande y también en el pais del principal
competidor. Sus preferencias han pasado de tener pocas patentes en muchos paises, a
tener muchas patentes en unos paises muy seleccionados.

Otro aspecto por el que Crystal Fibre destaca es en su dedicacién exclusiva a lo impor-
tante. De todas las patentes que ha solicitado y obtenido, no todas son fundamenta-
les. Con el paso del tiempo, el interés de cada una de ellas aumenta o disminuye. La
empresa continuamente licencia las menos interesantes o simplemente las abandona.
Con la compra de Blaze Photonics ha tenido que hacer una depuracion exhaustiva
porque habia patentes que no interesaban, otras que eran alternativas a las de Crys-
tal Fibre, etc.

Crystal Fibre recomienda encarecidamente a cualquier empresa nueva que se adentre
en la Propiedad Industrial, que medite muy bien su estrategia. Segun ellos, si uno pa-
tenta demasiado, la cuenta corriente puede ponerse en rojo con mucha facilidad.

La vigilancia tecnolégica juega un papel fundamental para Crystal Fibre. La empresa ha
instalado un sistema interno propio. Mediante una base de datos comercial especiali-
zada en patentes rastrean regularmente el estado de la técnica. Buscan por clasifica-
cion, por palabras clave, por empresas competidoras, etc. Si detectan alguna publica-
cion de solicitud nueva, estudian el caso para analizar posibles amenazas o mejoras.
Recientemente la empresa detecté una publicacidon de un competidor relacionada con
fibras para laseres de alta potencia. Partiendo de las ensefianzas de la publicacién Crys-
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tal Fibre inventé una mejora sustancial. Esta mejora fue patentada y le permitié conse-
guir una licencia del competidor. El sector de los laseres de potencia es el principal sec-
tor de Crystal Fibre.

5.2 Xignal'3

Xignal es una empresa alemana, de microelectrénica. Fue fundada en 1999 por tres an-
tiguos empleados de Infineon Technologies, un gigante europeo de la electrénica.

Actualmente cuenta con treinta y dos empleados, veinticinco de los cuales trabajan
en investigacion y desarrollo. La primera etapa de la joven empresa se centrd exclusi-
vamente en producir Propiedad Industrial. La actual etapa ha ido algo mas alla para
convertirse en una compafia de microelectrénica tipo “fabless” (del inglés, “sin fa-
brica”). Este tipo de compafiias estan especializadas en el disefio y venta de chips se-
miconductores. Toda la fabricacion esta externalizada a fabricantes llamados “semi-
conductor foundrie” o fabs. Las empresas fabless son también conocidas como /P
firms, porque su activo mas importante son las patentes, sus licencias, secretos, topo-
grafias de productos semiconductores, etc. En el caso de Xignal su foundry es una em-
presa de Taiwan.

Dado que la competencia en este sector es feroz y que el mercado estd dominado por
gigantes como Infineon, STMicroelectronics y Philips, Xignal se ha centrado en unos ni-
chos muy estrechos. Por ejemplo, sus principales productos son areas muy especificas,
marginales, que quedan normalmente fuera del area de atencién de las grandes com-
pafias; por ejemplo: un reloj de altas prestaciones que sirve de metrénomo semiconduc-
tor, y en un convertidor analégico digital de muy bajo consumo para la industria médi-
cay la automocion.

En Xignal, antes de aprobar presupuesto para una nueva investigacion, un ingeniero in-
terno hace un barrido exhaustivo en una base de datos comercial que han contratado.
Si'lo que pretenden investigar ya ha sido inventado, no gastan dinero en tratar de pa-
tentarlo. También sopesan detenidamente si merece la pena realizar un disefio alterna-
tivo que no vulnere los derechos de una patente existente, o si es mas interesante soli-
citar una licencia directamente.

Xignal anima encarecidamente a sus trabajadores a inventar. Sin embargo, la decisién
de presentar solicitudes la toma un comité de la empresa, ayudados por un abogado de
patentes externo. Si finalmente el comité decide ir adelante con la patente, la empresa

13 http://sme.european-patent-office.org/case_studies/pdf/Xignal.pdf
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se cuida mucho de no revelar conocimiento estratégico. Es decir, la solicitud de paten-
te debe incluir estrictamente la invencién, y no el know-how que la rodea y que puede
ser copiado por la competencia.

El orden de las solicitudes suele ser el siguiente: en primer lugar Alemania, por radicar la
empresa en ese pais; a continuacion Estados Unidos, y quizas también en la EPO. Xignal
tiene actualmente 9 patentes que han sido concedidas en Estados Unidos y Alemania.

Si algo tienen claro en Xignal es que el secreto industrial en su sector no es rentable: “s/
tl no patentas lo que has descubierto, alguien lo hara antes o después”. En el sector de
la microelectrénica la ingenieria inversa y la copia son algo habitual.

Los dos ultimos ejemplos citados son altamente
estimulantes para las pequefas y medianas empresas.
Crystal Fibre cuenta con veintidés empleados y Xignal
con treinta y dos. Las experiencias de ambas son un
manual completo de Propiedad Industrial. Podemos
resaltar los siguientes puntos:

El secreto industrial en el campo de ambas empresas
es muy fragil. Crystal Fibre corrié peligro por no patentar
ciertas técnicas que luego patentd un competidor.
Xignal sabe que en su sector la ingenieria inversa y la
copia es algo habitual.

Al igual que otros ejemplos comentados, Crystal Fibre
recurrid a un grupo grande establecido para desarrollar
sus invenciones. Vendieron el 90% de la empresa, pero
esto les permitié comprar una empresa competidora.
Previamente habian debilitado fuertemente a esta
empresa oponiéndose a la concesion de dos patentes
europeas importantes.

Crystal Fibre y Xignal desarrollan una intensa vigilancia
tecnolégica de su sector. Los primeros para encontrar
amenazas, patentar mejoras basadas en estas amenazas
e intercambiar licencias. Los segundos para no gastar
recursos desarrollando lo que otros ya han hecho. Si las
licencias son asequibles, las adquieren, y si son elevadas,
buscan maneras alternativas de desarrollar una
tecnologfa.
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Ambas empresas sopesan detenidamente en cuantos
paises patentan para no incurrir en gastos elevados.
También revisan continuamente su cartera de patentes
para abandonar las menos interesantes.

El caso de Xignal es muy interesante también por el
conocimiento que tiene de los fabricantes asiaticos de
semiconductores. En vez de invertir en maquinaria e
instalaciones, ellos se centran en el disefio y en el
mercado que quieren atender. La fabricacion esta
externalizada totalmente.
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6. Patentes y solicitudes de
patente, como objetos del
derecho de propiedad

La Ley de Patentes recoge en su Titulo VIII la regulacion contractual de la transmision de
derechos de patente. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto
de toda clase de negocios juridicos: cesion, licencias, derechos dados en garantia de
cumplimiento de obligaciones, etc.

6.1. Copropiedad

La solicitud de patente y la patente pueden pertenecer a varias personas bien porque
originariamente fueron varios los solicitantes, bien porque el tnico solicitante inicial ha-
ya cedido parcialmente sus derechos a una o varias personas.

La copropiedad resultante se regira, en primer lugar, por lo acordado entre las partes, a
falta de acuerdo expreso, por lo dispuesto en el articulo 72 de la Ley de Patentes vy, fi-
nalmente, por las normas de Derecho comun sobre la comunidad de bienes.

En ese mismo articulo se establece una distincion entre actos que pueden realizar cada uno
de los copropietarios por si solos y aquellos que requieren el acuerdo de la comunidad.

1. Actos que pueden realizar cada uno de los participes sin contar con el consentimien-
to del resto:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificandolo a los demas comuneros que
podran ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del de-
recho de tanteo serad de dos meses, contados a partir del envio de la notificacion;
por su parte, el plazo para el ejercicio del derecho de retracto serd de un mes a par-
tir de la inscripcion de la cesion en el Registro de Patentes.

b) Explotar la invencién previa notificacion a los demas cotitulares.
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) Realizar los actos necesarios para la conservacién de la solicitud o de la patente,
como por ejemplo pagar las tasas anuales de mantenimiento.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier
modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente comunes. El partici-
pe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los deméas comuneros
la accién emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la accion.

2. Actos que exigen el acuerdo de todos los participes.

a) La concesion de licencia a un tercero para explotar la invencién debera ser otorga-
da conjuntamente por todos los participes, a no ser que el juez por razones de equi-
dad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la con-
cesion mencionada.

6.2. Expropiacién

Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podra ser expropiada por causa
de utilidad publica o interés social, mediante la justa indemnizacién.

La expropiacion puede tener como finalidad que:

a) La invencion caiga en el dominio publico y pueda ser explotada libremente por cual-
quier interesado.

b) La invencion sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirira la titularidad
de la patente.

La utilidad publica o el interés social serad declarado por la Ley que ordene la expropia-
cion, la cual dispondra si la invencion ha de caer en el dominio publico o si el Estado ha
de adquirir la titularidad de la solicitud o de la patente.

6.3. Transmision y licencias contractuales
La cesiéon puede ser a titulo oneroso o a titulo lucrativo, asi como puede ser inter vivos,
en cuyo caso debera constar por escrito para que sea valida, o mortis causa.

En la transmision se debe respetar el principio de unidad de la patente, es decir, no es
posible transmitir s6lo una o varias reivindicaciones del conjunto que integran el objeto
de la invencion.

La solicitud de patente y la patente pueden ser objeto de licencias contractuales median-
te las que el titular de los derechos de exclusiva autoriza a un tercero a que explote el ob-
jeto de la patente en los términos que se establecen en los correspondientes contratos.

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

La licencia exclusiva impide que el titular de la patente otorgue otras licencias y sélo podra
explotar la invencioén si en el contrato se hubiera reservado expresamente este derecho. Sal-
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Vo pacto en contrario, se entiende que la licencia es no exclusiva y el titular del derecho, es-
to es, el licenciante, podra otorgar otras licencias y explotar por si mismo la invencion.

Antes de continuar, conviene precisar el significado de algunos términos:

Transmitente es el titular de los derechos exclusivos conferidos por la patente que ce-
de o transmite esos derechos a un tercero mediante el negocio o acuerdo juridico co-
rrespondiente.

Adquirente es el tercero que, mediante el negocio o acuerdo juridico correspondiente,
adquiere o recibe los derechos exclusivos que la patente confiere a su titular.

Licenciante es el titular de la patente que autoriza a un tercero, mediante el negocio o
acuerdo juridico correspondiente, para que ejerza alguna de las facultades que integran
el derecho de exclusiva.

Licenciatario es el tercero al que el titular de la patente autoriza, mediante el negocio
o acuerdo juridico correspondiente, para que ejerza alguna de las facultades que inte-
gran el derecho de exclusiva.

El titular de una licencia contractual, esto es, el licenciatario, tendra derecho a realizar
todos los actos que integran la explotacion de la invencién patentada, en todas sus apli-
caciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duracion de la patente. No obs-
tante, en el contrato de otorgamiento de la licencia se podran establecer modificacio-
nes a estas condiciones generales. Asi, es posible que la licencia faculte a su titular a la
fabricacion del objeto de la patente, pero no a su comercializacién; también se puede
limitar el ambito territorial y conceder una licencia de comercializacion limitada a una
parte del territorio nacional.

Los titulares de licencias contractuales no podrén cederlas a terceros ni conceder subli-
cencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

La Ley de Patentes incluye unas disposiciones aplicables tanto a la transmisién como a
la concesion de licencias contractuales. Algunas de estas normas tienen caracter impe-
rativo y otras pueden ser soslayadas mediante el oportuno pacto entre las partes.

1. Normas imperativas

a) El transmitente o licenciante responderéa siempre frente al adquiriente o al licencia-
tario cuando haya actuado de mala fe. La mala fe se presume, salvo prueba en con-
trario, cuando no haya dado a conocer al otro contratante, haciéndolo constar en
el contrato con mencién individualizada de tales documentos, los informes o reso-
luciones, espafoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, refe-
rente a la patentabilidad de la invenciéon objeto de la solicitud o de la patente; por
ejemplo, un informe de busqueda internacional en cuya opinién escrita se cuestio-
naba severamente la novedad y la actividad inventiva de la patente objeto del ne-
gocio juridico en cuestion.
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b) El transmitente o licenciante debera soportar en todo o en parte la indemnizacién
establecida a favor de terceros por defectos inherentes a la invenciéon objeto de la
solicitud o de la patente:

— cuando hubiere procedido de mala fe o
— por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso.

¢) El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos esta-
ra obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgacién.

d) Las transmisiones y licencias se deberan inscribir en el Registro de Patentes y no
surtiran efectos frente a terceros si no hubieran sido debidamente inscritos. Los ac-
tos que hayan de inscribirse deberan aparecer en documento publico.

2. Normas que pueden ser objeto de pacto en contrario.

a) El transmitente o licenciante esta obligado, salvo pacto en contrario, a poner a dis-
posicion del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y
gue resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotacion de la in-
vencion.

b) El transmitente o licenciante responderd, salvo pacto en contrario, si posteriormen-
te se declarara que carecia de la titularidad o de las facultades necesarias para la
realizacion del negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud
o se declare la nulidad de la patente se aplicara en todo caso lo dispuesto en el ar-
ticulo 114, apartado 2, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad ma-
yor para el transmitente o el licenciante.

¢) Cuando el transmitente o licenciante haya tenido que hacer frente a las indemni-
zaciones debidas a terceros por los dafios y perjuicios ocasionados por defectos in-
herentes a la invencion objeto de la solicitud podra, salvo pacto en contrario, re-
clamar al adquirente o licenciatario las cantidades abonadas.

2. Licencias de pleno derecho

El titular de la patente mediante un escrito dirigido a la OEPM puede hacer un ofreci-
miento de licencia de pleno derecho y declarar que esta dispuesto a autorizar la utiliza-
cion de su invencion a cualquier tercero interesado en calidad de licenciatario. Este ofre-
cimiento conlleva una reduccién del cincuenta por ciento del importe de las tasas anuales
gue devengue la patente después de recibida la declaracion.

El ofrecimiento podra ser retirado en cualquier momento siempre y cuando nadie haya
comunicado al titular la intencion de utilizar la invencion. La licencia se entendera no ex-
clusiva y no podré hacerse el ofrecimiento de licencia de pleno derecho cuando figure
inscrita en el Registro de Patentes una licencia exclusiva.
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Si las partes no llegan a un acuerdo, la OEPM, a peticiéon de cualquiera de ellas y previa
audiencia a las mismas, fijara el importe de la compensacién que haya de pagar el licen-
ciatario al titular de la patente. La OEPM podra modificar esta compensacion cuando sur-
jan o se conozcan hechos que hagan aparecer como manifiestamente inadecuado el im-
porte establecido.

6.4. Obligacion de explotar y licencias obligatorias

La obligacion de explotar

El titular de la patente esta obligado a explotar la invencién patentada. La explotacion
puede llevarla a cabo el propio titular de la patente o una persona autorizada por él me-
diante la puesta en practica del objeto de la invencién en Espafa o en el territorio de un
miembro de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), de forma que dicha explo-
tacion resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional espanol.

Aunqgue la Ley de Patentes originalmente exigia la
explotaciéon en Espafia, en la actualidad es suficiente
que dicha explotacién se produzca en cualquier Estado
miembro de la OMC, con la condicion de que la
demanda nacional del producto objeto de la patente
guede satisfecha.

El plazo para la explotacién de la invencién patentada sera el que expire mas tarde de
los dos siguientes:

a) Cuatro anos desde la fecha de presentacion de la solicitud, o

b) Tres afos desde la publicacién de la concesién de la patente en el Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial.

El titular de la patente podra justificar la explotacién de la misma ante la OEPM por medio
de un certificado oficial, que estara basado en la inspecciéon del proceso de fabricacién en
las instalaciones industriales donde la invencion esté siendo explotada y en la comproba-
cion de que el objeto de la invencién patentada esta siendo efectivamente comercializado.

Este certificado se inscribira en la OEPM y una vez acreditada la explotacion mediante
dicho certificado, se presume, salvo prueba en contrario, que la invencion patentada es-
ta siendo explotada en la forma exigida por la Ley de Patentes.

Las licencias obligatorias

Frente a las licencias contractuales y las licencias de pleno de derecho que se establecen
mediante el acuerdo de las partes, las licencias obligatorias se imponen a la voluntad del
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titular de la patente cuando concurren determinadas circunstancias. Asi, procedera la
concesion de licencias obligatorias sobre una patente cuando, no estando sujeta al ofre-
cimiento de licencias de pleno derecho, tiene lugar alguno de los supuestos siguientes:

a) Falta o insuficiencia de explotacion de la invencion patentada.

b) Necesidad de la exportacion.

¢) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtencion vegetal.
d) Existencia de motivos de interés publico para la concesion.

El procedimiento para la obtencion de una licencia obligatoria comprende los tramites

siguientes:

a) Elinteresado puede pedir la mediacién del la OEPM para la consecucion de una licen-
cia contractual.

b) Transcurrido el plazo de tres meses desde la negativa de la Oficina a asumir la media-
cion propuesta o desde la expiracion del plazo establecido para la mediacién sin que
se haya conseguido el acuerdo entre las partes, el interesado podra solicitar de la
OEPM la concesion de una licencia obligatoria.

Esta solicitud deberd exponer y acreditar las circunstancias que justifiquen la conce-
sién de una licencia obligatoria y los medios de que dispone el interesado para llevar
a cabo una explotacion efectiva y real de la invencion patentada.

¢) La OEPM daré traslado de la solicitud de licencia obligatoria junto con el resto de do-
cumentos al titular de la patente para que conteste en el plazo maximo de un mes.

d) Traslado de la contestacion del titular al peticionario interesado.
e) Resolucion de la Oficina concediendo o denegando la licencia obligatoria.

La licencia llevara aparejada una remuneracion adecuada segun las circunstancias pro-
pias de cada caso, habida cuenta de la importancia econémica del invento.

No se podran conceder licencias obligatorias sobre
patentes sometidas por su titular al régimen de licencias
de pleno derecho.

Las licencias obligatorias no seran exclusivas.

La licencia obligatoria comprendera las adiciones que
tenga la patente objeto de la misma en el momento de
otorgarse la licencia.
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7. Proteccion de la topografia
de los semiconductores

7.1. Una proteccion especifica para los productos que
utilizan materiales semiconductores

1. Por qué y para qué utilizar este mecanismo de proteccién

Los materiales semiconductores y los circuitos integrados (Cl) producidos a partir de estos
materiales vienen desempefiando un papel cada vez mas importante en la industria, no
solo en el campo de la electrénica, sino en numerosos sectores de la técnica. Las caracte-
risticas inherentes de los circuitos integrados semiconductores hacen que el coste del di-
sefio de este tipo de productos resulte muy elevado, de manera que cada vez sean nece-
sarias mayores inversiones para crear nuevos y mas avanzados circuitos integrados. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que no es muy complicado copiar un circuito integra-
do, ya que la materia prima y los procedimientos de produccion son relativamente bara-
tos y sencillos de conseguir.

Dada la naturaleza de estos productos, los disefadores y fabricantes de circuitos inte-
grados que utilizan materiales semiconductores pueden utilizar una modalidad especi-
fica de proteccion de su propiedad inmaterial, distinta de las patentes de invencion, de
los signos distintivos y de los disefios industriales, de manera que obtienen un monopo-
lio legal que les protege frente a la copia o la comercializacion fraudulenta de los pro-
ductos que registren. Ademas, es interesante resaltar que si el solicitante no desea pu-
blicar todo el contenido de su topografia y prefiere que partes de la misma permanezcan
en secreto, la legislacion le permite hacerlo.

Este tipo especifico de proteccion esta desarrollada en Estados Unidos mediante la Ley
de 8 de noviembre de 1984 sobre Proteccién de Microplaquetas Semiconductoras (Se-
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miconductor Chip Protection Act). En Japén este papel lo realiza la Ley sobre las confi-
guraciones de los circuitos integrados de semiconductores de 31 de mayo de 1985.

Por su parte, el Consejo de las Comunidades Europeas adopt6 la Directiva 87/54/CEE,
de 16 de diciembre de 1986, sobre la proteccion juridica de las topografias de produc-
tos semiconductores'. La ley espafiola correspondiente, la Ley 11/1988 de 3 de mayo,
de proteccion juridica de la topografias de los productos semiconductores', esta basa-
da en la Directiva europea y trata de proteger el esquema de trazado de las distintas ca-
pas y elementos que componen el circuito integrado, su disposicion tridimensional y sus
interconexiones, lo que en definitiva constituye su topografia.

1.a Ambito de la proteccion

De este modo, el objeto que se protege es el esquema de la configuracion o disposicion
tridimensional de un circuito, en el cual los elementos y componentes del circuito for-
man parte integrante del cuerpo de un sustrato semiconductor, es decir, lo que habitual-
mente se conoce como chip o microplaqueta semiconductora.

1.b Requisitos de fondo
Los requisitos de fondo establecidos para que pueda otorgarse el beneficio de la protec-
cion son los siguientes:

la topografia debe ser el resultado del esfuerzo intelectual de su creador,

la topografia no debe ser un producto corriente en la industria de semiconducto-
resy,

— si la topografia esta constituida por elementos corrientes, solo estara protegida en la
medida en que tales elementos, como conjunto, cumplan los requisitos anteriores.

1.c Quién debe solicitar la proteccién

El derecho a la proteccién va a pertenecer a la persona creadora de la topografia o a su
causahabiente. La Ley regula las creaciones que tienen lugar en el &mbito de una rela-
cion laboral.

14 Esta Directiva puede encontrarse en la direccion de Internet
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0054:ES:HTML

15 Toda la legislacion nacional especifica de este tipo de proteccién puede encontrarse en la direccion de Internet.
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Podran beneficiarse de la proteccion y, de este modo, solicitar el registro de una topografia:

— Las personas fisicas que sean nacionales de un miembro del Acuerdo por el que se
crea la Organizacién Mundial del Comercio o estén domiciliadas en su territorio.'®

— Las personas fisicas o juridicas con un establecimiento real y efectivo para la elabora-
cion de topografias o la produccién de circuitos integrados en el territorio de un miem-
bro del Acuerdo por el que se crea la Organizacién Mundial del Comercio, que ten-
gan la consideracion de personas fisicas o juridicas con un establecimiento comercial
o industrial real y efectivo en el territorio de un miembro.

— Las personas fisicas originarias de la isla de Man o que tengan su residencia habitual
en el territorio de esta isla y a las sociedades y otras personas juridicas de la isla de
Man que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en dicha is-
la hasta tanto la isla de Man esté sometida a las disposiciones del Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, co-
mo consecuencia de la ampliacién a la citada isla del Acuerdo por el que se constitu-
ye la Organizacién Mundial del Comercio.

— Las personas que respondiendo a las condiciones de residencia y nacionalidad ante-
riores y no siendo creadores de la topografia exploten por vez primera, en un Estado
miembro, una topografia que no ha sido explotada comercialmente en ningun lugar
del mundo, siempre que tengan la autorizacion de la persona con derecho a dispo-
ner de la topografia.

La Directiva establece asimismo la posibilidad de que los Estados miembros puedan en-
tablar negociaciones con terceros Estados, con objeto de ampliar el derecho a la protec-
cion a otras personas que no cumplan los requisitos anteriores, informando de ello a la
Comision.

2. Como y cuando solicitar la proteccidon

Como requisito formal para obtener proteccion, la Ley espafiola establece la presenta-
cion de una solicitud de registro y la posibilidad de realizar el depésito ante la OEPM,
pudiéndose hacer antes de comenzar la explotacidon comercial o en un plazo maximo de
dos afios contados a partir de la fecha de comienzo de dicha explotacion.

Se contempla que el material depositado puede no ser accesible al publico cuando cons-
tituye un secreto comercial.

16 Para conocer los paises miembros puede consultarse la direccion de Internet
http://www.wto.org/spanish/ thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm
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3. Qué derechos se obtienen

Los derechos exclusivos que se conceden incluyen la autorizacion o prohibicién de las
siguientes acciones:

— Reproduccion de una topografia.

— Su explotacion comercial o la importacién con tal fin de la topografia o de un produc-
to semiconductor en cuya fabricacién se haya utilizado la topografia protegida.

Sin embargo, se contemplan las siguientes excepciones a los derechos exclusivos:
— La reproduccion de una topografia a titulo privado, sin fines comerciales.

— La reproduccion con fines de andlisis, evaluacion o ensefianza de los conceptos, pro-
cedimientos o técnicas incorporados en la topografia.

— Las topografias obtenidas mediante “ingenierfa inversa”, es decir, creadas a partir del
analisis de otra topografia protegida, siempre que cumplan los requisitos establecidos
para que pueda otorgarseles proteccion.

— La derivada de la aplicacion del principio de agotamiento del derecho. Es una excep-
cion clasica a los derechos exclusivos de Propiedad Industrial, y tiene lugar a partir de
la comercializacion del producto en un Estado miembro por parte de la persona legi-
timada para hacerlo.

— La denominada infraccion de buena fe. Se refiere a toda persona que haya adquirido
un producto semiconductor y no sepa que la topografia empleada estéa protegida por
derechos exclusivos. En estos casos, se prevé una remuneracion adecuada a favor del
titular de los derechos, desde el momento en que el infractor de buena fe tiene noti-
cia de la existencia de la proteccion juridica.

4. Cuanto tiempo se puede mantener la proteccién

La duracion de la proteccion es de 10 anos, a partir del final del afo en el que la topo-
grafia se explota por primera vez en el mundo o se registra.

5. Indicacién de la proteccion

Para informar a terceros de la existencia de la proteccién, los productos semiconducto-
res podran llevar, de manera visible, una indicacion consistente en una T mayuscula, en-
cerrada en un circulo, si bien con caracter meramente facultativo, sin que sea condicién
sine qua non para obtener la proteccion.

6. Invenciones laborales

En el caso de creaciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato
o relacion con la empresa, se tendra en cuenta lo establecido en el Titulo 4 de la Ley
11/1986 de Patentes relativo a Invenciones Laborales.
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Si se trata de topografias creadas en virtud de un contrato no laboral, el derecho corres-
ponderd a la parte contractual que haya encargado la topografia, salvo que el contrato
estipule lo contrario.

7. Acciones por violacién

Para garantizar la proteccion juridica de los derechos exclusivos, se prevén acciones an-
te los érganos competentes de la jurisdiccion ordinaria. En este caso, la Ley se remite a
lo previsto en el Titulo 7 de la mencionada Ley de Patentes. También se prevén acciones
por competencia desleal.

A los efectos de esta Ley, se entendera por:

Producto semiconductor, la forma final o intermedia
de cualquier producto:

a) constituido por un sustrato que incluya una capa de
material semiconductor

b) que tenga una o mas capas suplementarias de
materiales conductores, aislantes o semiconductores,
dispuestas en funcion de una estructura
tridimensional predeterminada, y

) destinado a desempefiar, exclusivamente o junto con
otras funciones, una funcion electrénica.

Topografia de un producto semiconductor, una serie
de imagenes interconectadas, sea cual sea la manera en
gue estén fijadas o codificadas:

a) que representen la estructura tridimensional de las
capas que componen el producto semiconductor,

b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la
estructura de una de las superficies del producto
semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricacion.

7.2. El procedimiento de registro

Esta regulado por el Real Decreto 1.465/1988 de 2 de diciembre, que incluye el Regla-
mento para la ejecucion de la Ley 11/1988, aprobado por el Real Decreto 1.465/1988,
de 2 de diciembre y publicado en el BOE de 8 de diciembre de 1988.
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Hay que tener en cuenta que cada solicitud de registro sélo puede comprender y refe-
rirse a una Unica topografia.

1. Qué documentos hay que incluir en la solicitud
e Una instancia dirigida al Director de la OEPM.

¢ Una descripcion de la topografia del producto semiconductor en la que podré indi-
carse sus utilizaciones.

e Una identificacion o representacion grafica que revele la estructura tridimensional
por medio de dibujos o fotografias. En el caso de existir secretos comerciales, el so-
licitante debera presentar, ademas del ejemplar original de la documentacién y el ma-
terial previsto en los apartados anteriores, un segundo ejemplar con las partes secre-
tas desfiguradas. Unicamente quedara sometido a consulta publica el ejemplar
desfigurado.

e Determinados documentos complementarios, segun los casos, tales como:

— la autorizacién firmada por el solicitante a favor del Agente de la Propiedad Indus-
trial que lo represente,

— declaracién en documento publico referente a la fecha de iniciacion de la primera
explotacién comercial no secreta de la topografia, cuando dicha fecha sea anterior
a la fecha de presentacién de la solicitud y

— declaracion relativa a las partes de la documentacion y del material de la topogra-
fia que constituyan secreto comercial.

Salvo los documentos complementarios, la documentaciéon debera presentarse por tri-
plicado.

Con la solicitud se debe adjuntar el justificante de haber abonado la tasa por solicitud
de registro de la topografia y, en su caso, la tasa por depésito del material consistente
en las muestras de las topografias del producto semiconductor.

2. D6énde puede presentarse la solicitud
e Directamente en la Oficina de Registro de la OEPM.

¢ En las oficinas de Registro de cualquier 6rgano administrativo de la Administracion
General del Estado, de cualquier administracion de las Comunidades Autonomas.

En las oficinas de Correos.

e En las representaciones diplomaticas y oficinas consulares de Espafia en el extranjero.
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3. Admisién a tramite y fecha de solicitud

Se considerard como fecha de inicio de los diez afos maximos de proteccion, la anterior
entre las siguientes:

¢ |afecha en la que la topografia ha sido objeto de explotacidon comercial por primera
vez en cualquier lugar del mundo.

¢ Lafecha en la que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma, es de-
cir, con los documentos y en los lugares resefados anteriormente.

En caso de ausencia de instancia, descripciéon o identificacién o representaciéon gréafica
entre los documentos de la solicitud, la OEPM rechazara de plano la solicitud.

En caso contrario, la solicitud se admitird a tramite.

4. Examen de la solicitud

Tras la admisién a tramite de la solicitud, se procedera al examen de la misma. En este
examen se estudiaré si la solicitud esta correctamente presentada, es decir, si cumple los
articulos 2 al 7 del Real Decreto 1465/1988 por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecucién de la Ley 11/1988, de proteccién juridica de las topografias de los produc-
tos semiconductores, referentes, basicamente, a la correccion de los documentos men-
cionados anteriormente, si la tasa de deposito ha sido pagada y si es posible asignar una
fecha de inicio de la proteccién. En el caso de que la solicitud de registro presente algun
defecto, la OEPM notificara al solicitante las objeciones para que éste subsane los de-
fectos o alegue lo que estime oportuno en un plazo de dos meses.

5. Resolucion

Si del examen anterior no resultan defectos, o éstos han sido debidamente subsanados,
la OEPM concederd el registro. En caso contrario, se denegara la solicitud. Una mencién
de la resolucién se publica en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

6. Normas aplicables

Ley 11/1988, de 3 de mayo, de proteccion juridica de las topografias de los productos
semiconductores.

Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecucion de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la proteccion juridica de las topogra-
fias de los productos semiconductores.

Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se amplia la proteccién juridica de
las topografias de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de
la Organizacion Mundial del Comercio.
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Orden 20-2-1997, por la que se amplia, con caracter provisional, la proteccién juridica
de las topografias de los productos semiconductores a las personas de la isla de Man.

En defecto de norma expresamente aplicable, regiran para las topografias de los pro-
ductos semiconductores las disposiciones del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad, siempre que no sean
incompatibles con la especialidad de aquéllas. Entre otras, le seran aplicables las normas
relativas a los procedimientos de concesion y transmision de patentes.

El Registro de topografias de productos semiconductores
estara abierto a consulta publica.

Una vez publicada la mencion de concesion, se pondran
a disposicion del publico todos los documentos de la
solicitud y, en su caso, la muestra de la topografia del
producto semiconductor, siempre que no exista secreto
comercial. No obstante, dichos documentos y muestras
no podran ser copiados ni entregados sin autorizaciéon
del titular registral.
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8. Proteccion de
los disenos industriales

8.1. Una proteccién especifica para los disefios
industriales

1. Por qué y para qué utilizar este mecanismo de proteccién

Entre los diferentes productos intelectuales generados por la industria, existe un tipo de
creaciones caracterizado esencialmente por su configuracion estética. Se trata de pro-
ductos cuya forma no esté disefiada con la finalidad de mejorar la utilidad funcional del
producto, sino con la de hacerlo més atractivo al mercado. Estas creaciones se protegen
a través de los llamados disefos industriales, que pueden ser bidimensionales, como los
dibujos aplicados a articulos textiles, o tridimensionales, como la forma de envases o de
material mobiliario, o las piezas de un juego de ajedrez o una vajilla.

Este sector ha recibido una modalidad de proteccién especifica, ya que su difusion tra-
ta de ser muy amplia, su copia es muy sencilla y comoda, sin apenas necesidad de inver-
siones, y su vida real acostumbra a ser muy breve.

Hay que tener en cuenta que el disefio es una creacion artistica. Por tanto, ademas de
poder ser registrado como Disefio Industrial, puede ser protegido igualmente bajo la le-
gislacion de Propiedad Intelectual. Ambas formas de proteccién son independientes,
acumulables y compatibles.

Los motivos por los que conviene utilizar este mecanismo de proteccion son varios:

— Un producto se vende por su aspecto. Son muchas las caracteristicas que llevan a un
cliente a elegir un producto en concreto. Sin duda, el aspecto de este producto jue-
ga un papel cada dia mas importante en esta decision.

141



— El aspecto del producto forma parte del activo de la empresa. Y en cualquier caso, ha-
ya o no haya un estudio real y detallado relativo al disefio que se quiere proporcionar
al producto final, la apariencia es un resultado de la productividad de la compania. Es-
te valor, que pasa desapercibido para muchos en algunos productos, es tenido en
cuenta y esta cada vez mas valorado por el mercado, de acuerdo con la evolucién de
las sociedades modernas.

— El aspecto del producto dota de personalidad a su empresa. Los consumidores va-
mos a identificar el producto por muchas de sus caracteristicas, y una de ellas va
a ser, indudablemente, su apariencia. Incluso en los productos mas técnicos o prac-
ticos, la estética del producto es una faceta protagonista en la identificaciéon de la
marca.

— Copiar un disefio es extremadamente facil y barato. La competencia de cualquier par-
te del mundo va a poder suplantar su producto sin que los clientes sean conscientes
de este hecho. Enfrentarse a esta realidad resulta mucho mas sencillo si disponemos
de un titulo legal de Propiedad Industrial del disefio del producto.

El disefio industrial es una caracteristica de
comercializacion, un activo de la empresa, un derecho
de exclusiva y un medio para aumentar la
competitividad de la compania.

2. Ambito de la proteccién

La legislacion espanola define Disefio como la apariencia de la totalidad o de una parte
de un producto, que se derive de las caracteristicas de, en particular, las lineas, contor-
nos, colores, forma, textura o materiales del producto en si o de su ornamentacion.

Por otro lado, establece una serie de excepciones a la proteccion:

a) Disenos dictados por su funcién técnica: las caracteristicas de la apariencia de un pro-
ducto que estén dictadas exclusivamente por su funcion técnica. Los disefos que se
sustentan en este tipo de caracteristicas se denominan disefios “no arbitrarios”.

b) Interconexiones o must-fit: las caracteristicas de la apariencia de un producto que son
necesarias para que haya compatibilidad mecanica con otro producto o disefo deter-
minado. Sin embargo, se exceptlan en este apartado los disefios que permitan el en-
samble o la conexién multiple o de productos mutuamente intercambiables dentro
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de un sistema modular. Se trata de los llamados “disefios modulares”, es decir, aque-
llos que forman una construcciéon cuyos elementos se repiten y son, por tanto, mu-
tuamente intercambiables. Los ejemplos clasicos son los ladrillos de juguete o las si-
llas disefiadas para colocarse en hileras.

) Los disefios contrarios al orden publico o a las buenas costumbres.

3. Requisitos de fondo

Los requisitos de fondo establecidos por la legislacién espafiola para que pueda otorgar-
se el beneficio de la proteccidn son que se trate de un disefo, que sea nuevo y que po-
sea caracter singular.

4. Quién debe solicitar la proteccion

El derecho a registrar el disefio pertenece a su autor o a su causahabiente, salvo que ha-
ya sido creado conjuntamente por dos 0 mas personas, en cuyo caso pertenecera en co-
mun a todas ellas.

Cuando el disefio haya sido desarrollado por un empleado en ejecucién de sus funcio-
nes o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el mar-
co de una relacién de servicios, el derecho a registrar el disefio correspondera al empre-
sario 0 a la parte contractual que haya encargado la realizaciéon del disefio, salvo que en
el contrato se disponga otra cosa.

5. Como y cuando solicitar la proteccion

Como requisito formal para obtener proteccion, la Ley espafiola establece la presenta-
cion de una solicitud de registro.

6. Qué derechos se obtienen

El registro confiere un derecho exclusivo a utilizar el disefio y a prohibir su utilizacién por
terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entendera por utilizacion: la fabrica-
cion, la oferta, la comercializacién, la importacion y exportacion o el uso de un produc-
to que incorpore el disefio, asi como el almacenamiento de dicho producto para algu-
no de los fines mencionados.

7. Acciones por violacion

La legislacion permite ejercitar acciones tales como la accion de cesacion, la accion de
indemnizacién de dafios y perjuicios, la retirada de productos del mercado, su destruc-
cion o cesion con fines humanitarios, la atribucion en propiedad de tales productos a
cuenta de la correspondiente indemnizacion y la publicacion de la sentencia condena-
toria, a costa del infractor.
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8. Cuanto tiempo se puede mantener la proteccion

El registro del disefio se otorga por cinco afos contados desde la fecha de presentacion
de la solicitud de registro, y puede renovarse por uno o mas periodos sucesivos de cin-
co afios hasta un maximo de veinticinco afos. La renovacion la debe solicitar el titular
del registro o su causahabiente, acompafada del justificante del pago de la tasa de re-
novacion, antes de seis meses de que termine el periodo de vigencia. También puede
hacerse hasta seis meses después de que termine el periodo de vigencia del disefio, con
un recargo del 25% de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros me-
ses, y de un 50% si se efectta dentro de los tres siguientes.

8.2. Como se protege un disefo industrial:
el procedimiento de registro

El titulo de Propiedad de Disefio puede solicitarse mediante diversos procedimientos que
permiten registrar en diferentes ambitos. Puede solicitarse por via nacional, a través de
las numerosas oficinas nacionales encargadas en los distintos estados, o bien en el dambi-
to regional o internacional, opcion que suele ahorrar tramites, tiempo y dinero, si lo que
se desea es solicitar la proteccion en diversos paises. Cada tramitacion tiene su procedi-
miento de solicitud especifico, aungue son todos bastante similares. En cualquier caso,
es importante tener en cuenta que si se desea solicitar la protecciéon en el extranjero, por
lo general hay un plazo de seis meses desde la fecha en la que se solicita protecciéon en
el primer pais para reivindicar el derecho de prioridad al solicitar proteccién para ese mis-
mo disefo en otros paises. Una vez transcurrido este periodo, no se podra solicitar pro-
teccién para el disefio en los paises extranjeros, porque ya dejara de considerarse nuevo.

1. Procedimiento de registro nacional

1.a Requisitos de la solicitud

La solicitud de registro del disefio debe contener:

a) Una instancia en la que se solicite el registro del disefio.

b) La identificacion del solicitante.

) Una representacion grafica del disefio apta para ser reproducida.
d) La indicacién de los productos a los que se vaya a aplicar el disefio.
e) La identificacién del agente o representante, en su caso.

La solicitud puede contener ademas:

a) Una descripcion explicativa de la representacion del disefo.

b) La peticion de que se aplace la publicacion del disefio.
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) La clasificacion de los productos a los que vaya a aplicarse el disefo conforme al Arre-
glo de Locarno'’.

d) La reivindicacion de prioridad, con las indicaciones que se determinaran reglamenta-
riamente.

e) La mencion del autor o del equipo de autores o la declaracion, hecha por el solicitan-
te y bajo su responsabilidad, de que el autor o el equipo de autores ha renunciado a
su derecho a ser mencionado.

Una solicitud de registro puede comprender varios disefios, hasta un maximo de cin-
cuenta, con la ventaja de que los derechos derivados de estos disefios son independien-
tes unos de otros. Salvo en el caso de que se trate de ornamentaciones bidimensiona-
les, los disefios deben referirse a productos pertenecientes a la misma clase de la
Clasificacion Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo
de Locarno.

1.b Lugar de presentacién de la solicitud
La solicitud de registro puede presentarse indistintamente:

a) En el érgano competente de la Comunidad Auténoma donde el solicitante tenga su
domicilio, o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo, o donde el re-
presentante designado por el solicitante tenga su domicilio legal o una sucursal seria
y efectiva.

b) Los solicitantes domiciliados en las ciudades de Ceuta y Melilla y los solicitantes no
domiciliados en Espafia pueden presentar su solicitud en la OEPM. También pueden
presentarse las solicitudes ante la OEPM si el solicitante o su representante lo solici-
tan a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no ten-
ga caracter territorial.

N
~

La solicitud de registro del disefio también puede presentarse en otros lugares men-
cionados a continuacion, pero debe ir dirigida al érgano competente segun los pa-
rrafos anteriores. En este caso, la fecha de presentacién de la solicitud de registro se-
ra la de recepcion de la misma por el 6rgano competente al que va dirigida. Tales
lugares son:

— Las oficinas de Correos.
— Las oficinas de Registro de cualquier 6rgano administrativo.

— Las representaciones diplomaéticas o consulares de Espafia en el extranjero.

17 Para consultar esta clasificacion se puede acceder a la pagina de Internet: http://Awww.wipo.int/hague/es/general/
classification.html
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1.c Admisién a tramite y fecha de solicitud

A la solicitud presentada se le otorga dia, hora y minuto de presentaciéon y un nimero
de solicitud que identificara el expediente y nunca serd modificado. Los datos minimos
para obtener una fecha de presentacion de la solicitud son:

— una declaracion expresa o implicita de que se solicita el registro del disefio,
— datos que identifiquen al solicitante, y
— una representacion grafica apta para ser reproducida.

En el caso de que se observe alguna irregularidad se suspende la tramitacién y se noti-
fica al solicitante para que subsane la falta o formule las alegaciones que considere opor-
tunas, para lo que dispone del plazo de un mes. Si el interesado no contesta o no sub-
sana debidamente las irregularidades, el 6rgano competente desestimara la solicitud. En
caso contrario, se establece como fecha de presentacion la de recepcién del escrito de
subsanacion.

Ademés, el solicitante o su causahabiente puede reivindicar la prioridad unionista en vir-
tud del Convenio de la Unién de Paris y también la prioridad de un disefio exhibido en
una exposicion oficial o reconocida oficialmente. En virtud del derecho de prioridad se
considera como fecha de presentacién en Espafa de la solicitud de registro la fecha de
presentacion de la solicitud anterior cuya prioridad haya sido validamente reivindicada.

1.d Examen de forma/oficio

Recibida la solicitud o el escrito de subsanacion referido en el apartado anterior, el 6r-
gano competente examinara si la misma contiene los datos minimos para obtener una
fecha de presentacion, si cumple los requisitos de forma enunciados en los articulos 1y
2 del reglamento para la ejecucion de la Ley 20/2003, si el nUmero de disefios de las so-
licitudes multiples no excede de cincuenta y si se ha aportado el justificante del pago de
la tasa de solicitud. También examinara de oficio si el solicitante esta legitimado para ser
titular de un disefo registrado en Espana.

Si el 6rgano competente es la OEPM, ésta examinara de oficio dos extremos:

— Si el disefio consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto,
que se derive de las caracteristicas de, en particular, las lineas, contornos, colores, for-
ma, textura o materiales del producto en si o de su ornamentacion.

— Si es contrario al orden publico o a las buenas costumbres.

Si en el examen se detecta alguna irregularidad o defecto en la solicitud, el érgano com-
petente los notifica al solicitante, quien dispone de un mes para subsanarlo o para pre-
sentar alegaciones. Si los defectos no son subsanados o no se contesta a la notificacion
de los mismos, la solicitud de registro se deniega total o parcialmente.
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Si, por el contrario, el solicitante, en el escrito de contestacion al suspenso, elimina los
elementos causantes del reparo pero persisten defectos que impiden la publicaciéon de
la representacion grafica del disefio, se le dard un nuevo plazo de un mes para subsa-
narlos, transcurrido el cual, en el supuesto de que no los subsane, se denegara su soli-
citud de registro.

En caso de que solicite un cambio de modalidad, por ejemplo, cambio a modelo de utili-
dad, el solicitante dispone de dos meses para presentar documentos de la nueva solicitud.

La OEPM clasifica el disefio, o revisa la clasificacion realizada por el solicitante en su ca-
50, y supervisa si la solicitud es multiple. En caso de defecto en este sentido, se notifica
al solicitante, comunicandole plazo de subsanacion. Si los defectos no son subsanados
en plazo, se continda la tramitacion respecto del primero de los disefios o grupo de di-
sefos incluidos en la solicitud multiple que se ajusten a los limites legales, teniéndose
por desistida la solicitud respecto de los restantes disefios.

1.e Publicacion

Aplazamiento de la publicacién: puede pedirse el aplazamiento de la publicacion de
uno o varios disefios en la solicitud por un periodo de treinta meses. En el caso de soli-
citudes multiples debe indicarse sobre qué disefios se solicita el aplazamiento. Si duran-
te la tramitacion se han comunicado irregularidades relativas exclusivamente a los requi-
sitos para publicar la representacion grafica del disefio, éstas deberan subsanarse al
menos tres meses antes de que expire el periodo de aplazamiento.

Por otra parte, una vez registrado el disefio, el titular puede solicitar la publicacién an-
tes de que expire este periodo. Las irregularidades deben subsanarse tres meses antes
de la fecha de publicacion solicitada.

Si el solicitante no subsana las irregularidades y el disefio no llega a ser publicado, se consi-
derara que la solicitud de registro de disefio no ha producido los efectos previstos en la Ley.

No sera accesible al publico la representacién de un disefio para el que se haya solicita-
do aplazamiento de publicacién ni otras informaciones que permitan determinar la apa-
riencia de éste, mientras no se haya publicado el disefio registrado.

Remision de la solicitud a la OEPM: si el 6rgano competente para realizar el examen de
forma es una Comunidad Auténoma y no observa defecto en la solicitud o éstos han si-
do subsanados, la solicitud se remite a la OEPM. En el caso de que los defectos no sean
subsanados, la solicitud se tiene por desistida. Se puede tener por desistida sélo una par-
te de la solicitud, si los defectos no subsanados afectan sélo a una parte de la misma.
Unicamente se remite la solicitud a la OEPM cuando el acuerdo de desistimiento total o
parcial es firme, salvo que este acuerdo fuera recurrido, en cuyo caso, se comunicaria el
acuerdo, el recurso, su resolucion vy, si procede, otros recursos y sentencias.
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1.f Resolucion

Transcurridos los plazos previstos para contestar a la notificacién de motivos de suspen-
so del procedimiento, la OEPM resuelve mediante resolucion motivada, acordando la
concesion total, parcial o la denegacion del registro de disefio, o teniendo por desesti-
mada en todo o en parte la solicitud. Esta resolucion puede ser recurrida en alzada en
un mes a partir de su publicacion en el BOPI.

Como puede observarse, el procedimiento de registro elegido es extraordinariamen-
te simple, en la medida en que no hay un examen sustantivo de las condiciones rela-
tivas de proteccioén, esto es, de la novedad y del caracter singular. La falta de estos re-
quisitos solo podra hacerse valer en un procedimiento de oposicién posterior a la
concesion.

1.g Procedimiento de oposicién

Motivos de oposicion y legitimacién para oponerse: cualquier persona puede for-

mular oposicién a la concesion de un registro, durante los dos meses siguientes a la pu-

blicacion en el BOPI del disefo registrado, mediante escrito motivado presentado ante

la OEPM y junto con el pago de la tasa correspondiente, alegando que el disefio regis-

trado incumple alguno de los requisitos de proteccion, es decir:

e Que carezca de novedad.

e Que carezca de caracter singular.

e Que no cumpla los requisitos para ser protegido como disefio de componentes de
productos complejos.

e Que se trate de disefios impuestos por su funcién técnica.

e Que se trate de disefios de interconexiones.

e O de disefios contrarios al orden publico o a las buenas costumbres.

Puede alegarse también como motivo de oposicion por quienes sean titulares legiti-
mos de los signos o derechos anteriores:

e Que el titular del registro de disefio no tiene derecho a obtenerlo.

e Que el disefio registrado es incompatible con un disefio protegido en Espafa en vir-
tud de una solicitud o de un registro con fecha de presentacion o de prioridad ante-
rior, pero que sélo ha sido hecho accesible al publico después de la fecha de presen-
tacion o de prioridad del disefio posterior.

¢ Que el disefio registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente
protegido en Espafa cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha proteccién, a prohi-
bir el uso del signo en disefio registrado.
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* Que el disefio registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos, como
por ejemplo los distintivos, emblemas y blasones que sean de interés publico como el
escudo y la bandera de Espafa, sus CCAA, provincias u otras entidades locales, a me-
nos que medie la debida autorizacion. En este caso estara legitimada para oponerse
la persona o entidad afectada por el uso indebido.

Examen y resolucion de la oposicion: admitida a tramite la oposicién, la OEPM da
traslado de la misma al titular del registro para que en el plazo de dos meses presente
sus alegaciones o, en su caso, modificar el disefio eliminando los elementos que hayan
motivado la oposicién.

Transcurrido el plazo sefalado para contestar a la oposicién, haya o no contestado el ti-
tular del registro, la OEPM dicta resolucion motivada estimando, en todo o en parte, o
desestimando, las oposiciones presentadas. La estimacion de una oposicién conllevara
la cancelacién del disefio o disenos afectados y se entenderé que el disefio no ha pro-
ducido nunca los efectos previstos en esta Ley.

En caso de que el disefio se haya modificado en el transcurso del procedimiento de opo-
sicion, éste se publica en el BOPI. Esta nueva publicacion determina retroactivamente el
alcance de la proteccién conferida por el registro del disefio.

Normas aplicables
— Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial.

— Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
ejecucion de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial.

— Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de
1929 (fragmento).

Un disefio es nuevo cuando ningun otro disefio idéntico
haya sido hecho accesible al publico antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de registro o, si se
reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Un disefio posee caracter singular cuando la impresion
general que produzca en el usuario informado difiera de
la impresion general producida en dicho usuario por
cualquier otro disefio que haya sido hecho accesible al
publico antes de la fecha de presentacién de la solicitud
de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha
de prioridad.
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2. El procedimiento de registro de un disefilo comunitario
(http://oami.europa.eu/es/design/default.htm)

El registro de un disefio por medio de de la Oficina de Armonizacién del Mercado Inte-
rior (OAMI) otorga proteccion, mediante un Unico registro, en todos los paises de la
Union Europea.

Quién puede solicitarlo: cualquier persona fisica o juridica sin restriccién de nacionalidad
o sede social. Ninguna persona esté obligada a hacerse representar ante la Oficina, pe-
ro las personas fisicas o juridicas sin domicilio, sede, establecimiento industrial o comer-
cial efectivo y serio en la Comunidad deben designar un representante, salvo para el ca-
S0 en que se presente una solicitud de DCR (Disefio Comunitario Registrado).

Quién esta legitimado: el derecho pertenece al creador o a su causahabiente. Se con-
templan los disenos laborales.

Se solicita en las Oficinas Nacionales o en la OAMI, en Alicante, mediante presentacién
personal, correo postal, fax o por medio de solicitud en linea.

Para obtener una fecha de presentacion, hay que presentar una solicitud de registro, con la
identificacion del solicitante y una representacion del disefio susceptible de reproduccion (o
muestra en especie). Adicionalmente, es obligatorio afiadir indicacion de los productos en
los que el disefo se va a incorporar o aplicar, y debe realizarse el pago de tasas: tasa de re-
gistro y tasa de publicacion o de aplazamiento. Igualmente, hay que afiadir una descripcion
de la representacion o muestra, puede solicitarse el aplazamiento de la solicitud, un repre-
sentante, la clasificacién de los productos segun el Acuerdo de Locarno, mencién del autor
0 equipo de autores. También, una reproduccion grafica o fotografica del disefio en blanco
y negro o en color, reproducido o pegado en la 32 hoja del formulario de solicitud, con una
calidad que permita distinguir claramente todos los detalles sobre los que se solicita la pro-
teccion. Pueden presentarse vistas 0 muestras del disefio. Hay que tener en cuenta que el
ambito de la protecciéon no se ve afectado por la indicacion de los productos a los que se apli-
ca el disefo, la descripcién de la representacion o muestra, la clasificacion de los productos.

Se permiten las solicitudes multiples. En este caso, si no se trata de ornamentaciones,
deben aplicarse a la misma categoria de la clasificacién. No hay un niumero maximo de
disefios por solicitud, suponen un ahorro de tiempo y dinero para el solicitante, y los di-
ferentes disefios pueden llevar vidas legales independientes. En caso de que la solicitud
multiple sea incorrecta, el solicitante es invitado a dividir su solicitud.

Al presentar la solicitud, puede solicitarse el aplazamiento de la publicacion de la solici-
tud hasta un maximo de treinta meses desde su fecha de presentacién o de prioridad.
El aplazamiento se puede interrumpir en cualquier momento mediante el envio de una
peticion de publicacion anticipada. El disefio permanece secreto hasta la publicacién.
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El procedimiento presenta un examen de formalidades, donde se examina si estan los
documentos incluidos en la solicitud, las prioridades o el representante profesional. Pue-
de ser denegado en caso de que no sea una solicitud de disefio o si es contrario al or-
den publico o a las buenas costumbres. Caso contrario, se registra y se publica, si no se
ha solicitado el aplazamiento, en el Boletin de Dibujos y Modelos Comunitarios. Se pu-
blica en linea y en CD Rom.

3. El procedimiento de registro internacional
(http://www.wipo.int/hague/es/)

Otra via para registrar los disefos es la via internacional, mediante la cual puede solici-
tarse el registro en los paises firmantes'® del Arreglo de La Haya relativo al deposito in-
ternacional de dibujos y modelos industriales, de manera que mediante una Unica soli-
citud internacional depositada ante la Oficina Internacional de la OMPI se obtendra
proteccién en tantos paises miembros del Arreglo como el solicitante desee (en enero
de 2007 son 45 estados). Los efectos de este registro son los mismos que si se hubiera
solicitado el registro en cada uno de los paises designados por el solicitante, teniendo
en cuenta que la oficina de un pais designado puede denegar la solicitud de proteccién.
Este sistema también simplifica la gestién de los disenos industriales una vez concedi-
dos, ya que se puede realizar la renovacién mediante un unico y sencillo tramite admi-
nistrativo ante la Oficina Internacional de la OMPI.

Los solicitantes legitimados para presentar una solicitud
internacional conforme al Arreglo de la Haya deben
cumplir, al menos, una de las siguientes condiciones:

a) Ser nacionales de un Estado firmante del Arreglo, o
b) Estar domiciliados en un Estado firmante, o

) Tener un establecimiento comercial o industrial serio y
efectivo en el territorio de un Estado firmante.

'8 Para conocer los paises contratantes del Arreglo, se puede consultar la pagina de Internet:
http://Awww.wipo.int/ treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=9
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9. Proteccidon del software

9.1. Concepto y objeto de proteccion

El vigente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado mediante Real De-
creto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, define el programa de ordenador —no utiliza la ex-
presion software— como toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser
utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informatico para realizar una funcién o
una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que sea su forma de ex-
presion y fijacion; y protege no sélo el programa en si sino también su documentacion pre-
paratoria, asi como la documentacion técnica y los manuales de uso de un programa, que
gozaran de la misma proteccion que este Titulo dispensa a los programas de ordenador.

En el mismo sentido, las disposiciones tipo de la Organizaciéon Mundial de Propiedad In-
telectual (OMPI) sefialan que el software esta compuesto por tres elementos: el progra-
ma de ordenador en si mismo considerado, la descripcion del programa y el material de
apoyo; diferencian, a renglén seguido, dos grandes tipos de programas de ordenador:
los de explotacion, que estan vinculados al funcionamiento de la maquina, denomina-
dos también sistemas operativos, y los programas de aplicacion, que sirven para satisfa-
cer las mas diversas y variadas necesidades de los usuarios, y que se subdividen en pa-
quetes de software, que igualmente satisfacen las necesidades de un numero elevado
de usuarios, y los programas o aplicaciones especificos, que se elaboran, en mayor o me-
nor medida, para la satisfaccion de necesidades concretas de un usuario especifico.

La realidad practica determina que las anteriores categorias aparezcan en el mercado
juntamente con una considerable variedad de programas hibridos. Asi, resulta cada vez
mas frecuente que las aplicaciones especificas, elaboradas en ejecucion de las instruc-
ciones de un concreto usuario y a la medida de las necesidades que éste pretende satis-
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facer, no se elaboren desde cero sino que, partiendo de soluciones mas o menos estan-
dar, propias de la compania que fabrica el programa o de un tercero, se lleve a cabo una
tarea de adaptacion de esos elementos estandar a las necesidades que se pretenden cu-
brir mediante el programa de ordenador en cuestion.

Como todo objeto de Propiedad Intelectual, los programas de ordenador sélo se prote-
gen cuando son originales, no dispensandose proteccion en modo alguno, desde la pers-
pectiva de la Propiedad Intelectual, a las ideas o principios en los que se basa el progra-
ma, o sus elementos, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, ni a las
funcionalidades que el programa desarrolla. Antes al contrario, sélo se protege su plas-
macién concreta, su forma de expresion, siempre que sea original, esto es, siempre que
se trate de una creacién intelectual propia de su autor, con exclusion de los virus y de
cualesquiera otros programas que tengan por finalidad ocasionar efectos nocivos a un
sistema informaético. Todo ello sin perjuicio de la protecciéon que dispensan las patentes
y los modelos de utilidad a las invenciones implementadas en ordenador, que extienden
a éstos su proteccion caracteristica; es mas amplia, pues cubre también las funcionali-
dades que el programa desarrolla.

¢ | a proteccion natural de los programas de ordenador
se obtiene mediante el Derecho de Autor,

— por el hecho mismo de la creacion, sin necesidad de
formalidades afadidas, como la inscripcién registral,

— so6lo si el programa es original,

y sin perjuicio de la posibilidad de proteger mediante
patente las invenciones implementadas en ordenador.

¢ | a Propiedad Intelectual protege los programas de
ordenador como tales, pero NO los principios o ideas
en que se basan los programas, ni las funciones que
cumplen.

9.2. {Quién es autor de un programa de ordenador?,

ia quién pertenecen los derechos?

La Ley de Propiedad Intelectual parte, como principio general, de que el autor es siem-
pre persona fisica; y que, sélo por extension, las personas juridicas pueden, en determi-

nados casos, ser consideradas autores. Tal hecho sucede en el caso de las obras colecti-
vas que, conforme al articulo 8 de la Ley, son aquellas que se crean por iniciativa y bajo
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la coordinacion de una persona fisica o juridica que la edita y divulga la obra bajo su
nombre y esta constituida por la reunion de aportaciones de diversos autores cuya con-
tribucion personal se funde en una creacidn Unica y autdnoma para la cual ha sido con-
cebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho so-
bre el conjunto de la obra realizada. Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra
colectiva corresponderan a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.

Sin embargo, en la regulacion especifica de los programas de ordenador, el articulo
97 de la Ley de Propiedad Intelectual considera que es autor del programa de orde-
nador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona ju-
ridica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expre-
samente previstos por esta Ley. Uno de tales casos es el que enumera a renglén seguido,
al establecer que cuando se trate de una obra colectiva tendra la consideracion de au-
tor, salvo pacto en contrario, la persona natural o juridica que la edite y divulgue ba-
jo su nombre.

La redaccion de este fragmento difiere de la que cierra en el articulo 8 la definicién de
obra colectiva, y ha abierto la discusion acerca de si la autoria del programa de ordena-
dor que se atribuye a la empresa fabricante del mismo es o no compatible con la atri-
bucién de la condicion de autores a las personas fisicas que hayan participado en su cre-
acion. Respecto de ellas, el apartado 4 del mismo articulo 97 se limita a afirmar que
cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las
funciones que le han sido confiadas o siquiendo las instrucciones de su empresario, la
titularidad de los derechos de explotacion correspondientes al programa de ordenador
asi creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderan, exclu-
sivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.

De este modo, la atribucion a la empresa de software de la autoria del programa de or-
denador es poco discutible. El reconocimiento de la condicién de autores a los trabaja-
dores, a no existir pacto al respecto, es sumamente complicada.

La Ley favorece la atribucion de la condicién de autor
del programa de ordenador a las personas juridicas.

9.3. Precauciones a adoptar en la creacion de un
programa de ordenador para su comercializacion

Para la elaboracién juridicamente segura de programas de ordenador se requiere la adop-
cion de una serie de medidas elementales, como las siguientes:
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— Utilizar herramientas informaticas licenciadas para el uso lucrativo. Es habitual que sus
fabricantes supediten la utilizacion de las mismas para fines comerciales o empresa-
riales previo abono de una compensacion econdémica.

— En el caso de incluir en el programa elementos preexistentes, elaborados por ter-
ceros, haber obtenido de éstos las correspondientes licencias, con sujecion a las
condiciones que los mismos establecen para autorizar su integraciéon en otros pro-
gramas de ordenador, que no siempre seran Unicamente pecuniarias. Es frecuen-
te que controlen —pues la reputacion de sus productos les va en ello- la cualifica-
cién del personal encargado de la integracion de tales elementos, condicionando
el otorgamiento de autorizaciones a la realizacion de inversiones en la formacion
de los mismos.

— Organizar la atribucion de derechos de Propiedad Intelectual entre todos los autores
que intervengan en la creacion del programa de ordenador, cuando sean varios. Es
sumamente aconsejable que tal distribucion se realice con caracter previo a la elabo-
racion del programa.

Para comercializar un programa de ordenador es
indispensable disefar y aplicar una politica que garantice
la proteccién eficaz del mismo vy el respeto a los
derechos de terceros.

9.4. ;Codigo abierto o cerrado? Software propietario
frente a software libre

Parafraseando a Lawrence Lessig, Profesor de la Universidad de Stanford y defensor acé-
rrimo de este mecanismo alternativo, “el software libre es cédigo que conlleva una pro-
mesa. En realidad, conlleva cinco promesas (explicitamente, cuatro, y una por implica-
cién), segun la definicion del software libre que hace la fundacion. Numerandolas
partiendo de cero, en el mas puro estilo geek, las promesas son:

0. La libertad de ejecutar el programa con cualquier finalidad.
1. La libertad de estudiar cémo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades.

2. La libertad de redistribuir copias del programa de manera que puedas ayudar a tu
companero.

3. La libertad de mejorar el programa y facilitar al publico tu mejora, de manera que se
beneficie toda la comunidad.
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La sequnda (1) y la cuarta (3) libertades implican otra libertad final e igualmente impor-
tante: el acceso al codigo fuente del programa. El software que ofrece a todo el mun-
do estas libertades es libre, el software que compromete cualquiera de ellas no lo es”'?.

Al 'menos en esta genérica formulacion, la idea del software libre puede entenderse como si-
nénimo de software gratuito, de software sin derechos de Propiedad Intelectual. Qué duda
cabe —el fragmento que he transcrito es muy expresivo al respecto— que dentro del softwa-
re libre cabe el de distribucién gratuita, como medio para favorecer su divulgacion y permi-
tir, al menos en teorfa, que puedan utilizarlo sin cortapisas legales un nimero potencialmen-
te mayor de personas. Se trata, sin embargo, de una verdad a medias, porque dentro del
software libre (free software) cabe el gratuito (freeware) pero también el software de pago.

Lo que caracteriza al free software no es el que no sea de pago, sino que su rasgo esen-
cial es el de tener su codigo abierto, de manera que se permite a los usuarios modificar
libremente el programa de ordenador con la Unica limitacién de no restringir, a su vez,
la voluntad del usuario subsiguiente al que le llegue el programa mejorado o modifica-
do?°, para usarlo, modificarlo, etc. Pero nada impide a quien mejora o modifica asi el
programa cobrar de los futuros usuarios del programa modificado por él.

Optar por un modelo o por otro es una decision que dependera de factores filoséficos, pe-
ro también juridicos. En cuanto a estos Ultimos, pues los primeros exceden del proposito de
estas lineas, debe tenerse en cuenta que las principales ventajas del codigo abierto son la ma-
yor difusion y propagacion de los resultados entre quienes contribuyen a su desarrollo. En es-
te punto radica, hoy en dia, la principal ventaja competitiva del software libre. El hecho de
gue pueda sujetarse la utilizaciéon de aportaciones individuales al pago de un canon o licen-
cia conlleva, sin embargo, una posibilidad que comporta cierta complejidad juridica.

En el caso del software propietario, la ventaja competitiva radica en el monopolio de ex-
plotacién que la Propiedad Intelectual dispensa al titular de los derechos, en la posibili-
dad de controlar por si mismo el desarrollo del programa y sus versiones o evoluciones
futuras, a calidad —claro estd— de contar para ello con sus propios recursos.

Software propietario y software libre son opciones
alternativas de elaboracion de un programa de
ordenador con vistas a su ulterior desarrollo y
explotacién, con ventajas e inconvenientes distintos.

19 LESSIG, Lawrence: “Las Ideas son de la gente”, en EOI Escuela de Negocios - Innovacién n° 3, Madrid, septiem-
bre de 2005, pp. 40y ss.

20 Fuentes: www.fsf.org y www.searchopensource.com
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9.5. Mecanismos juridicos de proteccion de
los programas de ordenador

En la Unién Europea, la forma de proteccion oficial de los programas de ordenador es el de-
recho de autor, la Propiedad Intelectual. Sin embargo, esta forma de proteccién es plena-
mente compatible con otras que puedan recaer sobre el mismo objeto, como la Propiedad
Industrial, que abarca tanto las patentes (y los modelos de utilidad) como las marcas.

Los aspectos mas sobresalientes de la proteccién de los programas de ordenador como
objeto de los derechos de Propiedad Intelectual son los siguientes:

e |a proteccion se dispensa por el simple hecho de la creacion. No es necesaria ningu-
na otra formalidad tal como registro, depésito, etc.

e E| Unico requisito para obtener la proteccion es que el programa de ordenador sea ori-
ginal, esto es, diferente de los ya existentes al tiempo de su creaciéon. A este respec-
to, no es necesaria la novedad, en el sentido en que ésta es requisito de la patente.

¢ Lo que la Propiedad Intelectual protege es el programa concreto, especificamente con-
siderado, y no las ideas o principios en los que éste se basa, ni tampoco las funciones
que el mismo desempena.

e Es autor la persona o personas fisicas que crean el software, pudiendo serlo también
—es frecuente, y la Ley lo favorece— la persona juridica que organiza y financia la crea-
cion del programa.

e |a proteccion dura demasiado tiempo para la practica actual de la industria del soft-
ware: toda la vida del autor mas setenta afios contados desde el 1 de enero siguien-
te a la fecha de su fallecimiento; y si los autores son varios, desde el 1 de enero si-
guiente a la fecha de fallecimiento del Gltimo de ellos que sobreviva. Si el autor es una
persona juridica, la duracién de los derechos se cuenta desde el 1 de enero siguiente
a la fecha de su divulgacion.

No obstante, el que los programas de ordenador queden protegidos desde el momen-
to mismo de su creacién sin necesidad de requisito formal alguno, no exime del disefio
y puesta en practica de una politica preventiva de proteccion. La empresa que sufre la
infraccion de sus derechos sobre un software determinado tiene que arrostrar la carga
de probar la identidad del programa y, sobre todo, la acreditacion del momento en el
que tal programa fue creado, porgue los casos de plagio se resuelven siempre, a falta
de mejores piezas de conviccion, a favor de quien consiga acreditar que es duefio del
programa original mas antiguo.

Los elementos estandar de una politica de proteccion de los programas de ordenador
son los siguientes:
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e La inscripcion en el Registro de la Propiedad Intelectual. Tiene como ventaja el
tratarse de un tramite formalmente sencillo, sujeto a tasas muy contenidas; el hecho
de que, si se desea hipotecar la Propiedad Intelectual sobre el programa de ordena-
dor, la inscripcién previa de la propiedad del mismo es preceptiva y, sobre todo, la fe-
haciencia derivada de la intervencion de funcionario publico. Sus inconvenientes, por
el contrario, son multiples: el hecho de que el registro del software sea publico —lo
gue no siempre puede resultar conveniente—; el alcance limitado de la inscripcion, pues
se practica sin perjuicio de los derechos de terceros; la diversidad de criterios entre los
encargados del Registro, al estar éste descentralizado en las Comunidades Auténo-
mas, lo que a menudo obliga a recurrir al asesoramiento especializado, elevando el
coste final, y, en no pocas Comunidades Auténomas, una lentitud en la culminaciéon
del proceso registral que es de muy dificil justificacion.

e Los depositos notariales. Gozan de la misma fehaciencia que la inscripcién registral,
son clandestinos, en el sentido de que resulta materialmente imposible a terceros in-
teresados conocer su existencia. No obstante, son mas caros que la inscripcién regis-
tral y la aceptacion del depésito es enteramente voluntaria por parte del notario.

e Los depositos voluntarios. Identificados en la jerga habitual con la denominacién
inglesa escrow, es un servicio que prestan compafias especializadas. Comparten con
los depositos notariales el ya aludido caracter secreto de éstos, si bien tienen en su
contra el coste y el hecho de que, en términos procesales, las manifestaciones que ha-
ga la compania depositaria tienen el mismo valor que las declaraciones testificales,
por lo que quedan sujetas a la libre valoraciéon del juez. No obstante, es de esperar
gue las compafiias que admiten este tipo de depdsitos vayan consolidandose en el
mercado y ganando reputacion.

De entre estos mecanismos, el de la inscripcién registral es el que requiere de una con-
sideracion mas detenida.

Aunque la proteccién por Propiedad Intelectual se
dispensa desde el momento mismo de creacién de la
obra, sin necesidad de otras formalidades, la adopcion
de mecanismos de proteccion es siempre recomendable:
ser titular de un derecho y estar en condiciones de
poder hacerlo valer son realidades diferentes.

Inscripciones registrales, depdsitos notariales y depdsitos
voluntarios son las formas de proteccién mas habituales
en la practica.

159



La inscripcion de programas de ordenador en el Registro General de la Propie-
dad Intelectual

1. Estructura descentralizada

Lo primero que conviene tener presente es que la ordenaciéon de los registros e instru-
mentos publicos es competencia exclusiva del Estado conforme a lo dispuesto en el ar-
ticulo 149.1 regla 82 de la Constituciéon. Como consecuencia de ello, y de la asuncién
por las Comunidades Auténomas de competencias en materia de cultura, el Registro
General de la Propiedad Intelectual se estructura en dos tipos de registros: los territoria-
les, de base autonémica, y el registro central, con sede en Madrid y con competencias
de coordinacién con los registros territoriales. No obstante, el Registro Central actia con
funciones territoriales en aquellas Comunidades Autdonomas a las que no se les haya
transferido dicho servicio publico?!.

La descentralizacion se lleva hasta el extremo de que puede elegirse libremente ante qué
registro territorial solicitar la inscripcion, pues el Reglamento no establece ningun crite-
rio obligatorio, como, por ejemplo, el lugar del domicilio del solicitante.

2. El objeto de la inscripcion y los documentos a presentar para solicitarla

Pueden inscribirse en el Registro no sélo la autoria sobre los programas de ordenador,
sino también cualesquiera otros derechos adquiridos sobre los mismos, tales como licen-
cias, cesiones, etc.

Para solicitar la inscripcion ha de presentarse en el Registro la correspondiente solicitud,
en la que debera identificarse, por sus datos personales (incluido el CIF/NIF) a la perso-
na del solicitante y al programa de ordenador cuya inscripcién se pretenda. A tal fin, se
acompanfaran a la solicitud de inscripcion los siguientes documentos:

o E| codigo fuente en su totalidad y por escrito, si bien el Registro podré solicitar la apor-
tacion de un ejemplar en soporte magnético; y

e Un ejecutable del programa en cuestion.

e Ademas, si el solicitante lo estima conveniente, podra adjuntarse una memoria que
contendra:

Una descripcion breve del programa de ordenador.

El lenguaje de programacion utilizado en su elaboracion.

El entorno o sistema operativo.

Un listado de los ficheros que componen el programa de ordenador.

2

La regulacion del Registro General de la Propiedad Intelectual se encuentra en su Reglamento, aprobado mediante
el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo.
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— El diagrama de flujo del programa.
— En su caso, el nimero de depdsito legal.

3. La tramitacion de la inscripcidon

Si la documentacién presentada no se ajusta a lo expuesto, el encargado del Registro
podra solicitar la subsanacién de los defectos detectados que sean susceptibles de ser
corregidos, sefialando a tal fin un plazo de diez dias ampliables a cinco mas a peticion
del interesado. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan subsanado tales defectos a sa-
tisfaccion del encargado, o si el defecto que éste hubiera detectado fuera insubsanable,
el encargado considerara que el solicitante ha desistido en su peticién y ordenara el cie-
rre y archivo del expediente.

Si la solicitud de inscripcion es incompatible con otra inscripcion anterior —por ejemplo,
por referirse ambas a programas idénticos—, el registrador denegara la inscripcion en for-
ma expresa y motivandola debidamente. Frente a esta decision, o a la de archivo, podra
el solicitante acudir a los Tribunales de los Ordenes Jurisdiccionales Civiles o Contencio-
so-administrativos en funcién de que la decision del registrador se base en criterios civi-
les o puramente administrativos; y si se basa en motivos de una y otra naturaleza, los
Tribunales civiles seran los competentes.

4. La proteccion derivada de la inscripcion registral

El hecho de que el encargado o registrador decida inscribir un programa de ordenador
significa que la titularidad del mismo se presume que pertenece, salvo prueba en con-
trario, a quien ha solicitado tal inscripcion. Precisamente por ello, por si aparecen prue-
bas en su contra, la inscripcion tiene la eficacia marginal, ya apuntada, de atribuir feha-
ciencia de que, en la fecha en que se pidi6 la practica de la inscripcion, el solicitante de
la misma manifesté que el programa inscrito le pertenecia, y que el mismo tenia las ca-
racteristicas reflejadas en la documentacién por él aportada para solicitar la inscripcion.

Para garantizar la l6gica reserva, los terceros que consulten el Registro sélo podran co-
nocer los datos que figuran en la inscripcién. De esta manera se evita que terceras per-
sonas puedan acceder a los documentos aportados para instar la practica de la inscrip-
cion: muy especialmente, al cédigo fuente y a la memoria.

La inscripcion en el Registro de la Propiedad Intelectual
se concede sin perjuicio de los derechos de tercero; su
tramitacion es compleja, pero comporta las ventajas
derivadas de la fehaciencia de la inscripcion, de su
organizacion descentralizada, de la especializacion de su
personal y del caracter limitado de su publicidad.
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9.6. Contratos de explotacién

Los programas de ordenador son objetos de derechos, cosas, en el sentido de los arti-
culos 333y siguientes del Codigo Civil y, por tanto, susceptibles de apropiacion, grava-
men y transmision, si bien con ciertas peculiaridades derivadas de su singular naturale-
za como objetos de Propiedad Intelectual.

Al regular los programas de ordenador, la Ley de Propiedad Intelectual se centra en es-
tablecer los derechos inherentes a la propiedad sobre el programa, asi como a estable-
cer una serie de limitaciones a favor del “usuario legitimo”, esto es, de la persona que
haya adquirido legitimamente el derecho a usar el software.

Conforme al articulo 99, los derechos exclusivos de explotacion de un programa de or-
denador incluyen, entre otros —parafraseando el tenor del precepto—, los derechos a rea-
lizar o de autorizar:

a) “La reproduccion total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de orde-
nador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transito-
ria. Cuando la carga, presentacion, ejecucion, transmision o almacenamiento de un
programa necesiten tal reproduccion debera disponerse de autorizacion para ello, que
otorgara el titular del derecho”.

Tres son los aspectos de la norma que, a mi juicio, merecen comentario:

1. Por reproduccion se entiende, conforme al articulo 18 de la Ley, la facultad de au-
torizar o prohibir la fijacion de la obra en cualquier medio que permita la obten-
Cion de copias.

2. El'hecho de que el propietario del programa tenga el derecho de autorizar —y por
tanto pueda también prohibir— cualquier acto de reproduccion del software, inclui-
do aquel que se realice para uso personal, encierra una importante peculiaridad, de-
rivada de la propia naturaleza del programa de ordenador: la Propiedad Intelec-
tual sobre los programas de ordenador no tiene el limite de la copia realizada
para uso privado: si cualquier usuario puede hacer una copia privada de una can-
cion, o de una obra audiovisual cumpliendo determinados requisitos (los estableci-
dos en los articulos 31 y concordantes LPI, y siempre que para ello no inutilice, eli-
mine o franquee de otro modo las medidas tecnolégicas que los titulares de derechos
hayan, en su caso, establecido).

3. La simple autorizacién para usar el programa no autoriza para efectuar ninguna
reproduccion del mismo. Ni siquiera la reproducciéon o carga que exija la utilizacion
del programa.

b) “La traduccion, adaptacion, arreglo o cualquier otra transformacion de un programa
de ordenador y la reproduccion de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los
derechos de la persona que transforme el programa de ordenador”.
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En consecuencia, la mejora del programa de ordenador, su desarrollo, evolucién o
cualquier otra alteracién del mismo debe estar previamente autorizada por el titular
de los derechos.

~

“Cualquier forma de distribucion publica incluido el alquiler del programa de ordena-
dor original o de sus copias. A tales efectos, cuando se produzca cesion del derecho
de uso de un programa de ordenador, se entendera, salvo prueba en contrario, que
dicha cesion tiene caracter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo,
que lo es para satisfacer tnicamente las necesidades del usuario. La primera venta en
la Unidn Europea de una copia de un programa por €l titular de los derechos o con
su consentimiento, agotara el derecho de distribucion de dicha copia, salvo el dere-
cho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo”.

El presente apartado amalgama cuestiones distintas, bajo un Unico denominador: ex-
tremar, en lo posible, la protecciéon dispensada a quien ostenta la propiedad del pro-
grama de ordenador. De tal proteccién se escapa, Unicamente, el agotamiento del
derecho de distribucion, que es corolario de la libre circulacion de mercancias en el
ambito de la Union Europea y que, en palabras llanas, permite al comprador reven-
der el programa siempre que la compra, por su parte, haya sido realizada en el terri-
torio de la Unién y con el consentimiento del titular de los derechos de Propiedad In-
telectual sobre el programa de ordenador; no en otros casos.

Sin duda por razones de claridad, la norma recoge también la aplicacién de una se-
rie de principios, tuitivos de los derechos de quien ostenta los derechos de Propiedad
Intelectual sobre el programa, que ya estaban establecidos, desde la Ley 22/1987, en
los articulos 41 y siguientes, que son plenamente aplicables al software, a saber: que
los contratos se interpretaran siempre, en caso de duda, a favor de la menor transmi-
sion de derechos por el titular de éstos al usuario. Asi, la interpretacion del silencio
de los contratos se efectla siempre en esa direccion: si se duda sobre si la licencia o
autorizacion para el uso del programa es exclusiva o no, se entendera que no lo es;
si la incertidumbre radica en la posibilidad de que la misma pueda ser eficazmente
transmitida a terceros, se entendera que es intransmisible; y, por aplicacién de los ar-
ticulos 41 y siguientes de la Ley, si se duda acerca de cual ha de ser la duracion de los
derechos concedidos, se entendera que la licencia o autorizacion ha sido concedida
por cinco afios; si lo que no se ha pactado expresamente es el ambito territorial del
uso licenciado, se entendera que es el que baste para cumplir con el objeto y finali-
dad del contrato, no extendiéndose mas alla.

Todo ello con caréacter juris tantum, es decir, transfiriendo al usuario la carga de pro-
bar que los derechos concedidos tenian una amplitud, intensidad o duracién mayo-
res que las que la norma les atribuye en defecto de pacto expreso.
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Para alterar la aplicacion de las normas que acabo de describir sucintamente sera
necesario acudir a los criterios de interpretacién de los contratos que, con carac-
ter general, se contienen en los articulos 1281 y siguientes del Cédigo Civil, y a su
interpretacion jurisprudencial. Con arreglo a ellos, los actos propios de las partes,
el principio de que una clausula oscura no puede beneficiar nunca a la parte que
ha ocasionado la oscuridad, etc., seran las reglas que habra que utilizar con dicho
objeto.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley intenta establecer un balance entre un catalogo de de-
rechos tan protegido como el que dispensa a los titulares de derechos sobre programas
de ordenador, con unos derechos minimos, reconocidos a favor del usuario legitimo de
los mismos, que actia —junto con el resto de la normativa legal que es aplicable al soft-
ware— a modo de contrapeso, para garantizar un suelo de seguridad juridica, que evite
que el usuario legitimo pueda ser situado juridicamente, como regla general, bajo sos-
pecha de estar infringiendo los derechos de Propiedad Intelectual sobre los programas
de ordenador que utiliza, y por los que presumiblemente habra pagado un buen dine-
ro. Ese suelo esta constituido por los siguientes derechos, que enumera el articulo 100
de la vigente Ley de Propiedad Intelectual (aunque algunos de ellos, segun oportuna-
mente se indica, son susceptibles de ser excluidos por pacto expreso en el contrato):

a) La reproduccién o transformacién de un programa de ordenado, incluida la correc-
cion de errores, cuando tales actos sean necesarios para la utilizacién del mismo por
parte del usuario legitimo, con arreglo a su finalidad propuesta, si bien es susceptible
de eliminacién mediante pacto en contrario.

b) La realizacion de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar
el programa; copia de seguridad que no podra impedirse por contrato en cuanto re-
sulte necesaria para dicha utilizacion. Lo que traslada el problema a determinar cuan-
do tal copia de seguridad “resulta necesaria” para la utilizacion del software que se
ha licenciado en el contrato.

) La observacion, estudio y analisis del funcionamiento del programa de ordenador,
cuando tales actividades persigan la determinacion de las ideas y principios en los que
se basa el programa, o cualquiera de sus elementos, si bien dicha observacién, estu-
dio o andlisis s6lo sera licito si se realiza durante cualquiera de las operaciones de “car-
ga, visualizacion, ejecucion, transmision o almacenamiento del programa que [el usua-
rio legitimo] tiene derecho a hacer”. Dicho con otras palabras, debe recordarse que
la Propiedad Intelectual no protege las ideas, principios, estilos, etc., en los que se ba-
san las obras, sino la plasmacion concreta de tales ideas y principios en una obra de-
terminada. Y, por otro lado, la ingenieria inversa, fuera de los estrictos limites que aca-
bo de sefalar, no esta permitida.
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d) Salvo pacto en contrario —que el trafico ha convertido en habitual- el autor no podra
oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotacion realice o autorice la re-
alizacion de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo.

e) Por excepcién, o como limite, a los derechos de autor sobre el programa de ordena-
dor, se permite la reproduccién o transformacién del programa, cuando tal operacién
“sea indispensable para obtener la informacién necesaria para la interoperabilidad de
un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se
cumplan los siquientes requisitos:

1. Que tales actos sean realizados por el usuario legitimo o por cualquier otra perso-
na facultada para utilizar una copia del programa, o, en su nombre, por parte de
una persona debidamente autorizada.

2. Que la informacion necesaria para consequir la interoperabilidad no haya sido pues-
ta previamente y de manera facil y rapida, a disposicion de las personas a que se
refiere el parrafo anterior.

3. Que dichos actos se limiten a aquellas partes del programa original que resulten
necesarias para consequir la interoperabilidad.

4. Y que la informacion asi obtenida: (i) se utilice Gnicamente para consequir la inte-
roperabilidad del programa creado de forma independiente; (i) sdlo se comunique
a terceros cuando sea necesario para la interoperabilidad del programa creado de
forma independiente, y (iii) no se utilice para el desarrollo, produccién o comercia-
lizacion de un programa sustancialmente similar en su expresion, o para cualquier
otro acto que infrinja los derechos de autor”.

Al amparo de la precedente normativa, o no obstante ella, los contratos de explotacion
han adoptado las mas variadas tipologias. Asi han aparecido los shrink wrap agreements
(contratos de adhesién que se entienden aceptados por el usuario en el momento en
gue retira la cubierta de plastico retractil que encierra el soporte); los contratos de licen-
cia de uso de programa de ordenador, sea aquélla exclusiva o no exclusiva; los contra-
tos de suministro de software, con o sin obligacién adicional de mantenimiento, ya sea
meramente correctivo o también evolutivo; los contratos mixtos de suministro y licencia
tanto de equipos como de programas, incluido —o no— el mantenimiento de unos y/o
otros; los contratos de desarrollo de aplicaciones informaticas, etc.
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10. Proteccion de los secretos
empresariales y know-how

El lector que haya llegado hasta aqui mantendra una comprensible reserva si considera que
los activos inmateriales de su empresa no se pueden proteger mediante ninguno de los
mecanismos examinados hasta el momento. Y estara muy probablemente en lo cierto.

Sin embargo, el hecho de que determinados conocimientos o maneras de hacer las co-
sas no sean susceptibles de ser patentados, o carezcan acaso de altura creativa —expre-
sién de uso frecuente, imposible de definir, pero que suele significar que algo no tiene
lo que deberfa tener para quedar protegido por la Propiedad Intelectual—, o sean una
combinacion afortunada de elementos que individualmente considerados no aportan
nada pero gue considerados en conjunto son muy valiosos, no significa que deban que-
dar desprotegidos y al alcance de cualesquiera terceros.

La manera de mantener reservado ese conocimiento, impidiendo su propagacion, es su
tratamiento como secreto empresarial o know-how protegido dentro de la organizacion.

Para que la proteccion desde esta perspectiva sea eficaz, el primer requisito es obvio: so-
lamente debe recibir tratamiento de secreto empresarial aquello que no es de dominio
publico o, al menos, aquello que, aun siendo de dominio publico, su aplicacion a la ac-
tividad de la empresa redunda en la obtencién de una ventaja competitiva.

Partiendo de esta base, la proteccion de los secretos empresariales se alcanza mediante
los siguientes factores:

e |dentificacion adecuada y eficaz de aquellos conocimientos que son los que encierran
la ventaja competitiva y que va a merecer la pena proteger.

¢ Disefio, implantacion y observancia, de manera continuada en el tiempo, de una estra-
tegia de gestién del conocimiento, difundiendo dentro de la organizacion los conoci-
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mientos que sean de interés general, restringiendo el acceso por niveles a aquellos co-
nocimientos sensibles o reservados, y posibilitando la deteccion inmediata de los nue-
vos conocimientos que el propio funcionamiento de la organizacion hace aflorar.

¢ Entendimiento del secreto empresarial auténtico como una realidad cambiante en el
tiempo: es posible —y habitual- que los conocimientos que hoy no conviene que sean
conocidos o revelados, mafiana convenga difundirlos. En el concepto de secreto em-
presarial entran y salen hechos, conocimientos e informaciones de manera constante.

¢ El vehiculo idoneo para el establecimiento de cldusulas de confidencialidad, por razo-
nes de prueba, es el documento en general y, en particular, aquél en el que se con-
signa un contrato.

¢ La de confidencialidad es una obligacion que, si asi se pacta expresamente y protege
un interés legitimo, sobrevive a la vigencia del contrato en la misma medida en que
sobreviva a él el interés que la clausula de confidencialidad esta llamada a tutelar. Si
ese interés permanece con posterioridad a la extincion del contrato, el deber de se-
creto, también.

¢ La confidencialidad se protege asimismo modulando el contenido de la relacion labo-
ral, incorporando al contrato de trabajo pactos de exclusividad o de no competencia
poscontractual. Los primeros impiden que el obligado por ellos pueda prestar simul-
tdneamente servicios a competidores y los segundos sirven para que, tras la extincion
de la relacion con una compafnia, el colaborador pueda prestar servicios a terceros du-
rante el plazo maximo y con los requisitos establecidos por las leyes (en el ambito de
la relacién laboral ordinaria, el Estatuto de los Trabajadores exige que sean retribuidos
y que tengan una duracidon maxima de dos afos).

e El secreto empresarial se protege mediante clausulas
contractuales, siempre que su contenido o aplicacion
sean, efectivamente, reservados y encierren una
ventaja competitiva.

® El secreto empresarial es un concepto cambiante con
el tiempo: en él entran y de él salen, de tanto en
tanto, hechos, informaciones y conocimientos.

* Una politica adecuada de gestion del conocimiento,
continuada en el tiempo, que permita la deteccion
inmediata de los conocimientos que conviene mantener
reservados secretos empresariales, es el instrumento
mas eficaz para la proteccion de los mismos.
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11. Proteccion de los métodos
o modelos de negocio

Los llamados métodos o modelos de negocio son planes, reglas o procedimientos para el
ejercicio de actividades de caracter econémico, empresarial, financiero o comercial, en un
sentido amplio, cuyos creadores pretenden obtener una proteccion juridica suficiente-
mente eficaz que les posibilite garantizarse la exclusiva de su explotacién econémica.

En el Derecho espafiol, los modelos de negocio no se protegen per se, por el hecho de
haber sido elaborados o disefiados por su titular, sino que su proteccion ha de obtener-
se siempre por vias indirectas, utilizadas a menudo de manera acumulativa. Asi, podra
protegerse mediante patente un modelo de negocio que se explote a través de la web,
siempre que la manera en que se implemente comporte la superacién de alguna dificul-
tad técnica concreta y especifica, tal y como se ha tratado ya en la presente Guia, al ana-
lizar las patentes.

En consecuencia, la mejor proteccion que puede encontrar el modelo de negocio, tanto
mas cuanto mas novedoso resulte, radicaré con frecuencia en la ventaja que obtiene quien
accede al mercado como pionero en el desarrollo del mismo. Es por ello que la legislaciéon
desempefia aqui un papel secundario, que contribuira a ese objetivo, pero que, en la in-
mensa mayoria de los casos, no puede garantizar por si solo una proteccién plena.

Por ello, y abstraccion hecha de la patentabilidad en algunos casos muy singulares, esas
vias indirectas y complementarias que el Derecho ofrece para procurar la proteccion del
modelo de negocio dependen, en buena medida, de la naturaleza del mismo, por lo que
recabar asesoramiento especializado se hace practicamente imprescindible.

De entre esas vias juridicas, algunas de las habitualmente mas idéneas son las siguientes:

¢ Una politica de confidencialidad adecuada, tanto hacia dentro de la empresa como ha-
cia el exterior, en particular en la fase anterior al lanzamiento y puesta en marcha del ne-
gocio. Quien dice tener un interés serio en participar en un negocio en ciernes y se nie-
ga a firmar un acuerdo de confidencialidad con caracter previo a conocer sus entresijos,
arroja una sombra de justificada desconfianza acerca de la rectitud de sus intenciones.
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Como ya se ha dicho en el capitulo anterior, las clausulas de confidencialidad han de
adaptarse a la realidad del hecho que motiva su firma y ser, en consecuencia, suficien-
temente concretas. Por ello, la eficacia de un compromiso en el que no se identifica
la informacion confidencial que se va a revelar al obligado, no detalla los documen-
tos o soportes que la contienen o no va acompafnada de las precauciones que el ca-
so requiera, que protejan al que revela la informacién frente a utilizaciones ilicitas de
la misma (como, por ejemplo, la declaracién formal del obligado de que, hasta ese
momento, no ha tenido conocimiento de ningln modelo de negocio semejante al
gue se le revela), sera siempre significativamente menor que la de un compromiso que
sf relina tales circunstancias.

e La utilizacion de la Propiedad Intelectual y de sus mecanismos de garantia para, por me-
dio de ella, proteger los elementos esenciales del modelo de negocio que sean suscep-
tibles de ser considerados obras en el sentido de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es,
creaciones originales, de caracter literario, cientifico o artistico, expresadas por cualquier
medio o soporte, tangible o intangible, conocido o que se invente en el futuro.

Se protegen asi manuales, diagramas que explican el funcionamiento del negocio, pa-
ginas web, obras multimedia, planos, maquetas que reproducen en miniatura la apa-
riencia externa de aquél o de sus elementos mas significativos, etc. Pero siempre te-
niendo en cuenta que la Propiedad Intelectual no ampara las ideas, los principios ni
las bases de las creaciones originales, sino éstas en si mismas, su plasmaciéon concre-
ta. Por eso, en la siempre compleja tarea de proteger los modelos de negocio, la fun-
cion que desempena la Propiedad Intelectual es siempre complementaria.

e Los derechos de Propiedad Industrial y, singularmente, las marcas y los disefios indus-
triales también contribuyen a la protecciéon del modelo de negocio, amparando los
signos distintivos y las formas que lo individualizan e identifican, permitiendo, las pri-
meras, distinguir los productos y servicios ofertados de otros semejantes ofrecidos por
los competidores, y dispensando, los sequndos, proteccion para aquellas formas sin-
gulares y Utiles que contribuyen a esa funcion de individualizacién.

Los mecanismos juridicos de proteccién de un modelo de negocio son, como se ve, frag-
mentarios. Sélo amparan aspectos parciales del mismo, para, en conjunto, obtener una
proteccion que, si bien dificilmente sera plena y perfecta, si contribuira a obtener una po-
sicion de partida mas ventajosa que la que se tendria si no se utilizaran.

Al mismo tiempo, los mecanismos de proteccion no difieren por el hecho de que el mo-
delo de negocio se desarrolle en un sector determinado de actividad, o exclusivamente
a través de Internet. Porque conviene no olvidar que el hecho de desarrollar una idea de
negocio en el mundo virtual no atribuye a ésta una proteccion mas intensa que la que
obtendria en el caso de ser implantada en el mundo real.
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No obstante, la proteccion dispensada por los mecanismos juridicos mencionados no de-
be ser minimizada. Todos tienen en comun la atribucién a su titular de un derecho de
exclusiva que no sélo le garantiza el monopolio de explotacién de los objetos protegi-
dos por ellos, sino que también les permite ampararse en la excepcién que establece el
articulo 11.1 de la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero), segun el
cual, fa imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que es-
tén amparadas en un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

Adicionalmente, el mismo precepto afiade que /a imitacion de prestaciones de un ter-
cero se reputara desleal cuando resulte iddnea para generar la asociacion por parte de
los consumidores respecto a la prestacion o comporte un aprovechamiento indebido de
la reputacion o el esfuerzo ajeno, si bien termina diciendo que /a inevitabilidad de los in-
dicados riesgos de asociacion o de aprovechamiento de la reputacion ajena excluye la
deslealtad de la practica.

Como es obvio, la funcién diferenciadora de productos y servicios que cumplen las mar-
cas, es primordial para poder enjuiciar el riesgo de asociacion que la norma califica co-
mo desleal. Sin embargo que haya de entenderse con caracter general como aprove-
chamiento indebido del esfuerzo ajeno es cuestion de interpretacién menos sencilla y,
sobre todo, muy casuistica. En todo caso, no es dificil encontrar en los Tribunales espa-
fioles, mas o menos perfilada, la idea de que el aprovechamiento del esfuerzo ajeno es
desleal cuando su utilizacion permite un ahorro significativo de costes, maxime si el
mismo permite, a quien asi actla, recortar la ya aludida ventaja que posee quien es
el primero que accede al mercado??.

e |a proteccion en Derecho de los modelos de negocio
es fragmentaria. Debe buscarse en los pactos de
confidencialidad, en la Propiedad Intelectual y en el
derecho de marcas. Sélo es eficaz si tales areas se
combinan adecuadamente.

® La Ley considera desleal todo acto que cause
asociacion en los consumidores, ambito en el que las
marcas desempefian una funcion fundamental.

e Es asimismo desleal el aprovechamiento del esfuerzo
ajeno, salvo si es inevitable. Existe tal aprovechamiento
cuando la utilizacion del esfuerzo ajeno redunda en un
ahorro significativo de costes.

22 Asi en MASSAGUER, J.: “Comentario a la Ley de Competencia Desleal”, Civitas, 12. ed., Madrid, 1999, pp. 358-360.
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12. La implantacién de un
modelo de proteccién del
capital intelectual.

La importancia de la vigilancia
tecnoldgica

12.1. Sitios de Internet con informacion

1. Direcciones basicas

Instituciones

— Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM): www.oepm.es

— Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): http:/Avww.wipo.org

— Dentro de la OMPI la informacion sobre patentes estd agrupada en Patent Scope:
http://www.wipo.int/patentscope/es/

— European Patent Office (EPO): http://www.european-patent-office.org
— Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (OAMI): http://www.oami.eu.int/es
— UE Industrial property: http://ec.europa.eu/internal_market/ indprop/index_en.htm

— Organizacién Mundial del Comercio (OMC): Acuerdo de la OMC sobre los Aspec-
tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC):
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm

Propiedad Intelectual e Industrial
— IPR help desk: http://www.ipr-helpdesk.org/

— Sitio donde se dispone de mucha informacién como, por ejemplo, la gufa para pymes
“Your software and how to protect it”: ftp:/ftp.cordis.lu/pub/innovation-smes/docs/
brochure_ipr_software_protection_en.pdf

— IP Menu: Directorio de recursos de Propiedad Intelectual e Industrial.
http://www.ipmenu.com/
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Profesionales y asociaciones

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (espafnoles):
http://www.coapi.org/

EPI (agentes europeos): http://www.patentepi.com/
ECTA (agentes marcas europeos): http://www.ecta.org/
FICPI (international IP attorneys): http:/Awww.ficpi.org/

AIPPI (Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial e Intelec-
tual): http://www.aippi.es/

2. Direcciones con informacién sobre innovaciones tecnolégicas y
sobre quienes estan en ello

Espacenet: base de datos de patentes de la Oficina Europea de Patentes, accesible
gratuitamente: http://es.espacenet.com

Se trata de una base de datos muy completa que permite acceder a unos 59.000.000
de documentos de 72 paises. Muchos documentos tienen texto completo en modo
texto y en forma de pdf descargable y hay traduccion automatica al inglés de los do-
cumento en francés y aleman y al espafnol de los documentos ingleses.

Bases de datos de los organismos internacionales y de las Oficinas Nacionales de Patentes.

En la web de la OEPM se pueden consultar las bases de datos de marcas, patentesy
modelos de utilidad y disefos industriales espafioles o con efectos en Espana.

Muchas Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial tienen también bases de datos
gue se pueden consultar en Internet. En la web de la OEPM estan recogidos los enla-
ces a las oficinas de otros pafses.

La OAMI recoge en una pagina los enlaces para acceder a todas sus bases de datos,
incluidas las de consulta de marcas y dibujos y modelos comunitarios:
http://oami.europa.eu/es/db.htm

Aunqgue no recoge nada mas que las solicitudes de patentes PCT, la base de datos de
la OMPI es especialmente interesante porque permite suscribirse a una busqueda via
RSS, de manera que cuando se publica una nueva patente que cumple el criterio de
busqueda nuestro lector de RSS nos lo notifica:
http://www.wipo.int/pctdb/en/search-struct.jsp

La mayoria de las bases de datos de patente y de literatura cientifica y técnica que uti-
lizan las Oficinas de Patentes més prestigiosas en sus busquedas como, por ejemplo
la EPO, se pueden consultar por Internet, bien gratuitamente bien contratando el
acceso a las mismas.
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Entre las mas utilizadas cabe destacar:

- WPI: http://scientific.thomson.com/products/dwpi/

- Inspec: http://www.iee.org/Publish/Inspec/

- COMPENDEX: http://www.ei.org/databases/compendex.html

- FSTA: http://www.foodsciencecentral.com/ (elegir pestafa FSTA)
- BIOSIS: http://www.biosis.org/

- MEDLINE acceso gratuito:
http://www.nchi.nIm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed

- EMBASE: http://info.embase.com/embase_com/about/index.shtml
- PUBSEQ acceso gratuito: http://www.ebi.ac.uk/embl/

- PUBCHEM acceso gratuito: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

- CAS: http://www.cas.org/about.html

- Scopus: http://www.info.scopus.com/detail/what/

- ISI Web Of Science (estd en WOK): http://scientific.thomson.com/products/wos/

3. Buscadores especializados

Scirus (informacion cientifica): http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp

Google académico (literatura no patente):
http://scholar.google.com/scholar/about.html

Google Patents (patentes USA): http://www.google.com/patents

MS Live Search académico (beta):
http://search.live.com/results.aspx?q=&scope=academic&FORM=BCRE

A9 (esencialmente para libros): http://www.a9.com/

Citebase (hay articulos en full-text y pdf: se puede usar para buscar o para imprimir
un articulo encontrado en otro sitio): http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search

CiteSeer (Computer and Information Science Papers): http://citeseer.ist.psu.edu/

4. Portales integrados de Propiedad Industrial e Intelectual

Existen empresas y organizaciones especializadas que ofrecen entornos de busqueda
que permiten acceder de manera integrada a amplias colecciones de bases de datos y
gue otorgan ademas diversas herramientas de analisis y gestion de los documentos re-
cuperados. Algunas disponen también de otros servicios relacionados con la Propiedad
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Intelectual e Industrial, como pueden ser herramientas de gestion de los activos de Pro-
piedad Intelectual e Industrial de una empresa o de ayuda para realizar la solicitud de
patentes y otros titulos de Propiedad Intelectual e Industrial.

— STN: http://www.stn-international.de/
— DIALOG: http://www.dialog.com/products/
— Questel (antes questel-orbit): http://www.questel.com/

— Delphion: http://www.delphion.com/products-research
Ademas de permitir el acceso conjunto a una serie de bases de datos, ofrece herra-
mientas de analisis de los documentos recuperados.

— Thomson ISI Web of Knowledge (WOK):
http://www.isiwebofknowledge.com/

— SurflIP: http://www.surfip.com/
Incluye IP plataform, un portal para facilitar el contacto entre propietarios de dere-
chos de Propiedad Industrial que desean vender o licenciar y potenciales comprado-
res o licenciatarios.

— Patentcafe: http://www.patentcafe.com

— Micropatent: http://www.micropat.com/

5. Informacién sobre software de gestién de Propiedad
Intelectual e Industrial

Matheo Software: http://www.matheo-software.com/

IPScore: http:.//www.dkpto.dk/int/patents/ipscore.htm

IPSurvey: http://www.dkpto.dk/int/patents/ipsurvey.htm

CPA Software Solutions: http://www.cpaglobal.com/software

Global IP Estimator Online: http://www.globalipweb.com/

6. Gestiones y seguimiento de la situacion de expedientes en linea

Tanto la OEPM como la EPO y la OAMI permiten hacer determinadas gestiones en linea
y también consultar la situacion de expedientes que son publicos.

En la web de la OEPM los enlaces estan agrupados bajo el titulo “Consulta por ti mismo”.

La EPO tiene un sitio web especifico para el registro en linea llamado epoline:
http://www.epoline.org/portal/public
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En el apartado de marcas de la OAMI se puede acceder a las paginas para realizar ges-
tiones en linea: solicitud (e-filing), oposicion (e-opposition) y renovacion (e-renewal). Pa-
ra dibujos y modelos comunitarios se puede hacer una solicitud en linea (e-filing).

7. El debate sobre las invenciones implementadas en ordenador

— Sitio de la OMPI sobre programas informaticos y métodos comerciales:
http://www.wipo.int/patent/law/es/developments/software.html

Especialmente interesantes son los consejos para abordar una solicitud de una invencion
relacionada con programas informaticos:
http:/Avww.wipo.int/sme/es/documents/software_patents.htm

— Informacién de la UE sobre el debate en torno a la directiva que no se aprobé:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/comp/index_en.htm

— Mini web de la EPO sobre patentes implementadas en ordenador:
http://cii.european-patent-office.org/

— UK Patent Office:
3/11/2006: Patent Office issues Practice Notice on Patentability of Computer Programs
and Business Methods
http:/Avww.patent.gov.uk/press/press-release/press-release-2006/press-release-20061103.htm

— Situacion en Espafia, ponencias Jornadas de Fomento de la Innovacién, Patentes y
Otros Derechos de Propiedad Intelectual en el Sector de las TIC:
http://www.eoi.es/nw/Info/JornadasPatentes_Ponencias/default.htm

12.2. La importancia de la vigilancia tecnolégica

La vigilancia tecnolégica consiste en hacer un seguimiento lo mas exhaustivo posible de
las publicaciones (solicitudes de patentes o articulos de revistas especializadas) que se
producen en un determinado campo tecnolégico y también en hacer un seguimiento
de las actividades que realizan empresas o grupos de investigacion de interés.

Tiene multiples objetivos:
e Conocer diversas soluciones para un problema técnico en un momento dado:

— Para ponerse en contacto con los que ya lo han solucionado evitando invertir tiem-
po y dinero en desarrollar algo que ya existe, pudiendo negociar acuerdos de licen-
cias o de adquisicion o fusion de empresas.

— Para abordar un proyecto propio si las soluciones anteriores no son satisfactorias o
si se considera que existe mercado para soluciones alternativas.
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e Saber cuando una tecnologia pasa a ser de uso publico, por si pudiera interesar
utilizarla.

e Evitar utilizar una invencion a la que se ha llegado de manera independiente pero que
se encuentra protegida por derechos de patente ya existentes.

e Obtener ideas de posibles innovaciones en un campo tecnolégico determinado: al ver
lo que estan inventando otros pueden surgir ideas innovadoras que permitan descu-
brir nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio.

¢ Vigilar a la competencia: ;qué empresas estan intentando entrar en un campo tec-
nolégico y podrian ser competidoras en el futuro? ;en qué campos estan trabajan-
do empresas de nuestra competencia? ;qué tendencias se aprecian en un campo
técnico?

e Comprobar si se estd infringiendo alguno de los titulos de Propiedad Intelectual o In-
dustrial propios para poder adoptar las medidas oportunas.

e Descubrir inventores activos en un campo determinado para su posible contratacion.

e Explorar posibles inversiones en empresas con una cartera de titulos de Propiedad In-
telectual e Industrial interesante.

En los cuadros se recogen experiencias relacionadas con la vigilancia tecnolégica. La
mayoria de ellas procede de las Jornadas para el Fomento de la Innovacion, Patentes
y Otros Derechos de Propiedad Intelectual en el Sector de las TIC, organizadas por la
Secretaria de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacion,
junto con la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y la EOI, que se han venido desa-
rrollando por todo el territorio nacional durante el curso académico 2006-2007. El
contenido de las diferentes ponencias se encuentra disponible a través de la web de
la EQI (http://www.eoi.es):

CuUADRO 1. VIGILANCIA TECNOLOGICA

Fernando Ortiz, “La experiencia de patentar. El caso de CESTEL":

http://www.eoi.es/nw/Multimedia/jornadassepti_sepdic06/06-12-12_madrid_
fernandoortiz.pdf

“Sin informacion se pueden cometer errores:
— Comercializar indebidamente infringiendo derechos de patente ya existentes.

— Invertir tiempo y dinero en algo que ya existe.”
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CUADRO 2. VIGILANCIA TECNOLOGICA

El grupo Azkoyen incorpora la vigilancia tecnolégica en el proceso de desarrollo de
nuevos productos en la fase inicial de especificacion del producto.

Realizan una busqueda de patentes interna utilizando el software especializado
delphion y también hacen una vigilancia externa de fuentes de informacién previa-
mente seleccionadas.

Los objetivos de esta vigilancia son:
e Conocimiento del estado de la técnica.
e Analisis comparativo de competidores:
— Puntos negros.
— Areas de desarrollo.

Obtencion de informacién para elaborar los planes estratégicos
Fuente: “Patentes en el Proceso de Desarrollo del Grupo Azkoyen”.

http://www.eoi.es/nw/Multimedia/jornadassepti_sepdic06/06-09-28_pamplona_
fcojaviergarcia.pdf

CUADRO 3. VIGILANCIA TECNOLOGICA

José Luis Sagarduy, Clarke Modet & Co, “La proteccion de las empresas TIC. Ca-
sufstica y aspectos contractuales.”

http://www.eoi.es/nw/Multimedia/jornadassepti_2007/07-01-23_valencia_
joseluissagarduy.pdf

“(1) Caso: Empresa de alta tecnologia en un sector estratéqgico firma con otra un con-
trato por el que se compromete a pagar una elevada cantidad por la transferencia
de una tecnologia. Resulté que ésta era de libre uso por caducidad de la patente.

(2) Caso: Empresa industrial recibe de una gran compariia un importante encargo
de fabricacion. Iniciada ésta, una tercera empresa demanda a la fabricante porque
el producto infringe una patente de su propiedad. La demandante gana el juicio y
aboca al cierre a la empresa que admitio el encargo.

La empresa fabricante debio exigir a quien le encargo el producto acreditacion de
la titularidad de derechos.”
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Como en el caso de Azkoyen (cuadro 2), es posible dedicar recursos propios a la vigilan-
cia tecnoldgica, pero también se puede contratar este servicio.

La OEPM ofrece una serie de servicios en este campo. También hay Agentes de la Propie-
dad Industrial y empresas especializadas que ofrecen servicios de vigilancia tecnolégica.

1. Boletines de informacién tecnolégica

Se realizan tras llegar a acuerdos entre la OEPM, la OPTI y asociaciones empresariales del
sector.

Actualmente se realizan boletines de informacion tecnolégica en los siguientes sectores:

Calzados.

Conservacion de alimentos.

Biotecnologia en el sector agroalimentario.

Fabricacion de piezas metdlicas.

Plasticos.

En las TIC desde junio de 2006 en el marco del Plan Avanza.

La mision de este boletin es revisar la evolucion trimestral de las solicitudes de patentes
publicadas por primera vez en el mundo en el trimestre analizado.

En el primer boletin, que se puede consultar en Internet en la direcciéon indicada, con-
sideraron las solicitudes relacionadas con la accesibilidad de las personas mayores o
con algun tipo de discapacidad a la sociedad de la informacién y con las tecnologias
TIC que permiten a estos colectivos continuar residiendo en su lugar habitual de resi-
dencia.

Las solicitudes aparecen agrupadas en cinco grupos tematicos distintos:
— Accesibilidad.

Tele-monitorizacion.

Dispositivos de ayuda a la movilidad.

Localizacion.

Otras aplicaciones.
El primer boletin se puede consultar en:
http:/AMww.ceditec.etsit.upm.es/boletines_patentes/boletin_elnclusion_3trimestre_2006.htm

Esta previsto ampliar los temas tratados en los préximos boletines.
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2. Informes tecnoldgicos de patentes de la OEPM

Son informes de pago en los que se realiza a peticion de cualquiera que esté interesado
un andlisis detallado de las patentes y articulos en revistas cientifico-técnicas que se han
publicado en el &mbito mundial y que guardan relacién con un proyecto de investigacion
y/o desarrollo, o con una cuestion técnica determinada en el momento de la realizacion
del informe.

Estos informes se entregan Unicamente al solicitante.

Contienen una exposicion del perfil de busqueda empleado (Clasificacién Internacional
de Patentes u otras clasificaciones, palabras clave, solicitantes, etc.) y un comentario so-
bre el resultado de la busqueda que facilita la interpretacién del Informe.

Se acompafan:

e Copias de documentos considerados particularmente relevantes en relacion con el ob-
jeto de la busqueda.

e Listados de las referencias recuperadas de las bases de datos consultadas.

Los informes son realizados por especialistas cualificados de la OEPM que se mantienen
en contacto directo con el solicitante con el fin de ajustar la busqueda lo mas posible a
las necesidades planteadas. En su elaboracion se utilizan bases de datos de cobertura
mundial y los fondos documentales nacional y extranjero de la OEPM. En lineas genera-
les se siguen los siguientes pasos:

e Estudio detallado de la cuestion técnica planteada por el solicitante.

¢ Diseflo de la estrategia de busqueda teniendo en cuenta, en su caso, las limitaciones
o puntualizaciones expuestas por el solicitante.

e Blsqueda en las bases de datos de la OEPM y en bases de datos extranjeras a las que
la OEPM tiene acceso directo.

¢ Sise considera conveniente, también se realiza una busqueda por solicitante para de-
terminar la actividad de las empresas del sector.

e Andlisis de las referencias obtenidas y selecciéon de documentos.

e Estudio del texto completo de los documentos considerados de mayor interés, lo que
permite, a veces, recuperar nuevos documentos que son también consultados.

e Elaboracion del informe con el comentario correspondiente.

Ademas, los técnicos del Servicio de Busquedas pueden ayudar al solicitante en la valo-
racion e interpretacion del informe.
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Utilidad

El hecho de tratarse de informes realizados a la medida de las necesidades del solicitan-
te hace que puedan tener utilidades muy diversas. En general, puede decirse que:

e Permiten conocer el estado de la técnica existente en un sector muy concreto, lo
que puede ser definitivo para comenzar o replantear un determinado proyecto de
investigacion.

e Ayudan a superar dificultades encontradas en ciertas etapas del desarrollo de una tec-
nologia, permitiendo mejorar un producto o aumentar el rendimiento de un proceso
de produccion al permitir establecer contacto con empresas o investigadores que ya
han superado dichas dificultades.

e Ofrecen datos sobre los nuevos productos y lineas de investigacién en un campo tan
concreto como se quiera.

e Proporcionan informacion de gran utilidad a la hora de tomar decisiones relativas
a tramites de Propiedad Industrial con respecto a una nueva invencién. Esta infor-
macion adquiere especial relevancia en el supuesto de que se desee presentar una
solicitud de patente europea o PCT, dados los elevados costos que éstas suponen.

e Permiten saber cudl es la situacion juridica de determinadas patentes, lo que puede
orientar en materia de negociaciones de licencia y del posible valor econémico que
las patentes tienen.

3. Informes de vigilancia tecnolégica a medida de la OEPM
Descripcion

Son informes de pago que se entregan Unicamente al solicitante y que proporcionan,
con la periodicidad deseada por el solicitante, referencias bibliograficas de las patentes
y/o articulos en revistas cientifico-técnicas publicados dentro y/o fuera de Espafia en re-
lacion con el tema definido por el propio solicitante.

Utilidad

Permite a una empresa o grupo de investigacion estar permanentemente informados de
la evolucion y novedades mas significativas del entorno tecnolégico en que se desarro-
llan sus actividades, asi como de las tecnologias que patentan las empresas de la
competencia.
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12.3. Riesgos derivados de la falta de proteccion del
capital intelectual: recopilacién de experiencias

Las principales motivaciones para ejercer acciones de proteccién de la innovacién en la
empresa suelen ser:

Anadir valor a la empresa.

— Evitar que otros copien la innovacién.

Preparar su comercializacion.

Conseguir una ventaja competitiva.

Sucede que las empresas que no suelen proteger sus innovaciones tienden a atribuir mas
peso al caracter defensivo de la proteccion. Es probable que esa sea justamente la cau-
sa de no recurrir a la proteccién al percibir que su uso es Unicamente defensivo y no con-
fiar en su eficacia. Por el contrario, las empresas que si usan algiin medio de proteccion
suelen hacerlo pensando en incrementar sus activos.

A continuacion se analizan algunos de los riesgos que supone el renunciar a la protec-
cion de las innovaciones de la empresa y se ilustran con experiencias y opiniones reco-
gidas en los cuadros adjuntos.

1. Pérdida de valor de la empresa: pérdida de inversiones,
de socios capitalistas o de valor de venta

Los inversores valoran la cartera de patentes y otros titulos de Propiedad Intelectual e In-
dustrial de una empresa, especialmente los inversores de capital riesgo en el caso de las
llamadas start-up. Se pueden perder oportunidades criticas de recibir financiacién o de
vender o fusionar la empresa si no se han patentado las invenciones o no se han regis-
trado las innovaciones en las que se basa el éxito de la empresa.

También pueden constituirse hipotecas sobre titulos de propiedad intelectual e
industrial: en el caso de las TIC se han producido casos de hipotecas en desarrollos
software.
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CuADRO 1. RIESGOS DERIVADOS DE LA FALTA DE PROTECCION: PERDIDA DE VALOR DE LA EMPRESA 2. Pérdida de ingresos

El sistema de licencias permite obtener ingresos que pueden ser muy cuantiosos y finan-
ciar nuevos desarrollos para mantener el nivel de innovacion y de competitividad de la

De acuerdo con el estudio “IPR for competitiveness and innovation” que se pue- empresa

de consultar en Internet http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/iwg2_report.pdf
(pagina 4):

“[...] las pymes representan la mayoria de las empresas en Europa, formando la co- CUADRO 3. RIESGOS DERIVADOS DE LA FALTA DE PROTECCION: PERDIDA DE INGRESOS

lumna vertebral de la industria europea. La proteccion mediante propiedad indus-
trial e intelectual, y en particular la proteccion mediante patentes, es critica para el De acuerdo con la ponencia sobre Telefonica I1+D “Fomento de la innovacion, pa-
éxito de numerosas pymes tecnoldgicas ya que les permite atraer capital y acceder tentes y otros derechos de propiedad intelectual en el sector de las TIC”

SIS G ITEITEREE: (http://www.eoi.es/nw/Multimedia/jornadassepti_sepdic06/06-10-10_valladolid_

En particular, las patentes tienen una importancia esencial para las inversiones de jorgeperezdemuniain.pdf):
capital riesqgo en las etapas iniciales. Debido a la naturaleza de las inversiones de ca-
pital riesgo, los inversores de capital riesqo necesitan atribuir los activos intangibles
(la tecnologia) a la compania que financian. Las patentes, no obstante, no estan li-
mitadas a los ciclos iniciales de negocio. Juegan un papel integral a lo largo de to-
da la vida de una empresa con una orientacion tecnoldgica y apoyada por capital
riesgo debido a las presiones para generar un alto rendimiento y la necesidad de la
compahia financiada de desarrollar a un ritmo mucho mayor que un inventor inde-
pendiente.” CUADRO 4. RIESGOS DERIVADOS DE LA FALTA DE PROTECCION: PERDIDA DE INGRESOS

“La explotacion de los derechos de propiedad tecnolégica de Telefénica se realiza
fundamentalmente mediante la concesion de licencias de uso y de comercializacion
de las tecnologias y es fuente de beneficios econdmicos directos, materializados ca-
si siempre en forma de royalties.”

En IP Australia del Gobierno australiano se recogen casos sobre experiencias
relacionadas con el mundo de las patentes como el siguiente:

CUADRO 2. RIESGOS DERIVADOS DE LA FALTA DE PROTECCION: LAS PATENTES Y (http://www.ipaustralia.gov.au/strategies/case_kambrk.shtml)

EL VALOR DE LA EMPRESA
En 1972, Frank Bannigan, Director Gerente de Kambrook, desarrollo la regleta de

conexiones eléctricas. El producto tuvo un éxito enorme y fue la base del crecimien-
David del Val, fundador de VXtreme, empresa inventora del streaming media en Si- to de Kambrook hasta convertirse en uno de los principales productores de dispo-
llicon Valley, adquirida por Microsoft afirmaba en su ponencia sitivos eléctricos.
Sin embargo, la regleta no se patentd y Kambrook acabo por compartir el merca-

"“Experiencia de patentes TIC en Espafia y en Estados Unidos”
do con muchos otros fabricantes.

(http://www.eoi.es/nw/Multimedia/jornadassepti_sepdic06/06-12-12_madrid_

daviddelval.pdf): De acuerdo con Bannigan:

“Probablemente he perdido millones de dolares solo en licencias. Cada vez que voy
a unos grandes almacenes y veo la amplia gama de regletas ofertada, eso siempre
atormenta.”

“Patentar en Sillicon Valley:

— Actividad fundamental de toda start-up.

— Cuarto empleado de VXtreme fue e/ abogado de patentes. Hoy en dia Kambrook tiene diversas patentes y solicitudes pendientes para mejo-
— Es el valor de la compafiia.” ras en varios dispositivos de consumo.
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3. Pérdida de mercados

En algunos casos, el inventor puede llegar a perder totalmente el mercado, al ser sus
clientes potenciales los que utilizan su invencion no protegida o si los competidores pue-
den vender a precios mucho mas bajos por no tener que mantener los costes asociados
a la innovacion.

CUADRO 5. RIESGOS DERIVADOS DE LA FALTA DE PROTECCION: PERDIDA DE MERCADOS

Otro caso presentado en la pagina de IP Australia:
(http://www.ipaustralia.gov.au/strategies/case_ash.shtml)

“Mi padre perdié potencialmente millones de ddlares cuando fundé la empresa en
1972" explica Ashbolt. “En aquellos tiempos la gente no era tan consciente de la
importancia de la propiedad industrial y los secretos industriales. Desarrollé una tec-
nologia para BHP para recubrir el interior de los hornos que prolongaba su vida por
un factor de dos y que es ahora un estandar aceptado mundialmente. Pero BHP
adoptd internamente la tecnologia y mi padre no recibid ningun reconocimiento ni
retribucion economica.”

Incluso si la invencion parece estar a priori bien protegida por el secreto industrial, ya
que no se presta a una ingenieria inversa sencilla, existe el riesgo de que subcontratis-
tas o antiguos empleados o colaboradores hagan uso de sus conocimientos y se trans-
formen en competidores si no se han establecido contratos de confidencialidad o si es
dificil demostrar que éstos se han infringido.

4. Pérdida de una herramienta defensiva frente a la competencia

Una buena cartera de titulos de Propiedad Intelectual e Industrial puede resultar un fre-
no el desarrollo de la competencia, al ver los potenciales competidores que existen pro-
ductos en el mercado que ya estan protegidos. Eso les obliga a innovar para no infrin-
gir esos derechos preexistentes y a arriesgarse a que pese a ello se produzca una denuncia
por vulneracién de derechos o, alternativamente, a negociar el pago de las licencias
correspondientes.

Por otra parte, si no se protegen las innovaciones propias, puede suceder que la com-
petencia lo haga y pretenda hacer valer su patente: habra que enfrentarse entonces
a un juicio que quiza no se habria planteado si nuestra invencién hubiera estado pa-
tentada, y donde habra que demostrar la nulidad de la patente de la competencia
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por falta de novedad al ser anterior nuestra innovacién, lo que puede no ser sencillo
y resultara costoso en cualquier caso.

CUADRO 6. RIESGOS DERIVADOS DE LA FALTA DE PROTECCION:
PERDIDA DE UNA HERRAMIENTA DEFENSIVA

Agustin Badenes, en su ponencia “La experiencia de patentar. El caso DS2"”, pro-
porciona una vision de la proteccion del capital intelectual como arma de defensa
o de ataque:

(http://www.eoi.es/nw/Multimedia/jornadassepti_2007/07-01-23_valencia_
agustinbadenes.pdf)

Defensa vs Ataque
e Defender la posicion, asequrar e Generacion de beneficios.
la cuota de mercado. e Acceso a tecnologia de terceros.
® Proteccion de productos y servicios. e Acceso a nuevos mercados.
e Creacion de barreras a competidores. e Desarrollo de alianza.

e FEvitar litigios. Inclusion de estandares.

5. Pérdida de empleados clave para la innovacion de la empresa

Si las invenciones no estan patentadas y si no se han tomado precauciones en los con-
tratos laborales incluyendo clausulas de confidencialidad, la competencia puede inten-
tar contratar a empleados de la empresa que al marcharse se llevan el know-how de la
empresa, que es una de sus principales ventajas competitivas.
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CuADRO 10. RIESGOS DERIVADOS DE LA FALTA DE PROTECCION: PERDIDA DE EMPLEADOS CLAVE

David del Val, fundador en el Sillicon Valley de VXtreme, empresa inventora del streaming
media adquirida por Microsoft como base para el desarrollo del Windows Media, se pre-
gunta en su ponencia “Experiencia de patentes TIC en Espafia y en Estados Unidos”:

(http://www.eoi.es/nw/Multimedia/jornadassepti_sepdic06/06-12-12_madrid_
daviddelval.pdf)

¢Por qué patentar?

= Sjeres una start-up tecnoldgica, quieres:
e Motivar a tus empleados: aunque en Espana al inventor se le valora menos que
al vendedor y todos alegremente nos bajamos ficheros con el eMule.
e Darle valor a tu compafiia:
— Para levantar capital o para venderla a terceros.
— Una empresa tecnologica no siempre tiene los elementos de valor tradicionales:
- Un producto fisico en almacén.
- Contratos comerciales exclusivos, red de distribucion trabajada.
— Si se van los empleados clave ;qué le queda a la empresa? Las paten-
tes certifican que el know-how es tuyo.

= Sieres una gran empresa tecnoldgica quieres:
e Motivar a tus empleados.
e Protegerte de los ataques externos.
e Poder intercambiar patentes con terceros para ser buenos vecinos.

6. Pérdida de imagen

Si la competencia ofrece los mismos productos y servicios con una imagen similar pue-
de suceder que los clientes se dirijan a ellos por error en vez de a la empresa originaria
del producto o servicio. También puede ocurrir que los competidores creen mala ima-
gen en torno a un producto o servicio que los clientes asocian con la empresa, con lo
cual se pierden clientes potenciales debido a las actuaciones de terceros.

Por otra parte, el hecho de tener una buena cartera de titulos de Propiedad Intelectual
e Industrial forma parte del curriculum vitae de una empresa y le confiere prestigio me-
jorando su imagen, ya que los titulos de Propiedad Intelectual e Industrial, en especial
las patentes, se consideran un indicador del nivel de innovacién que posee una empre-
sa 0 grupo de investigacion. Ademas, los titulos de Propiedad Intelectual e Industrial se
usan en muchas ocasiones como argumentos de marketing.
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