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La patente como contrato

Objectivo: incentivar la I+D tecnológico, y facilitar  
la divulgación de las invenciones

El inventor obtiene el 
derecho (temporal) de 
impedir a terceros que 
exploten “la invención” 
(fabricación, uso, venta,  
ofrecimiento,…) 

A cambio debe 
divulgar la invención 
de manera suficiente 
para que un experto en 
la materia la pueda  
realizar
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Requisitos de patentabilidad

• Aplicación industrial
• Novedad

– No ha sido publicada o divulgada
• Actividad inventiva

– No es una variante o  combinación obvia de elementos 
conocidos

• Suficiencia de la descripción
• Claridad…
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Lo que no entra en el contracto
Derechos que NO da una patente

• No da derecho a fabricar/comercializar el producto patentado 
• La posible comercialización depende del:

– Cumplimiento de normas legales (homologación, registro…)
– Posible infracción de patentes anteriores en vigor 

(dependencia de patentes)
• Este derecho negativo hace que las patentes no debieran tener 

connotaciones morales (“derecho amoral”)
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¿Dónde está el negocio de la investigación?

La INVENCIÓN es un requisito indispensable, pero 
no el único para llegar a buen puerto una iniciativa 

empresarial

La ESENCIA del negocio es la protección frente a la 
imitación de la “información” asociada a una 
inversión económica (patentes y know-how)
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El Global, 11-17 Dic 2006
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La Vanguardia, 28.01.2007 (Suplemento Dinero)
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La Vanguardia 
2007-05-01
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El valor de lo intangible

Fuente: Stig Jorgensen (Medicon Valley)
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En 2004 Seat 
pagó 442 
millones EUR 
al grupo 
Volkswagen 
por licencias 
de patentes o 
know-how.
¿Quién decide 
el precio?

Desde 1974 y 
hasta 2004 
(base de datos 
World Patents 
Index en STN) 
el grupo 
Volkswagen 
tiene unas 
11.200 familias 
de patentes, de 
las cuales sólo 
27 son de Seat.

LA VANGUARDIA, 17 de enero de 2006
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Desde hace cinco años la protección en el exterior crece espectacularmente
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Cataluña 
destaca mucho 
en solicitudes de 
patente europea
(lo cual justifica 
en parte la 
creación del 
Centre de Patents 
en la Universidad 
de Barcelona)
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Qué implica optar por las patentes

• Se debe estar dispuesto a abandonar el trabajo de laboratorio
– Una de las mejores alternativas para mantener el contacto con 

la tecnología
• Trabajo intelectual intensivo

– No hay pausas como en el laboratorio
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Profesional de las patentes

• Formación científica o técnica
– Permite entender la tecnología

• Formación legal
– Permite entender el sistema de patentes
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Habilidades requeridas

• Formación técnica
– Químicas

• Formación legal (asequible aunque precisa esfuerzo)
– No es necesaria la carrera de derecho

• Capacidad de razonamiento
• Expresión escrita correcta
• Idiomas (inglés es imprescindible)
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En qué consiste el trabajo

• Ayudar a los inventores (empresas) a proteger adecuadamente 
sus invenciones mediante patente
– Entender la invención
– Ayudar a su abstracción
– Redactar la memoria de patentes
– Defenderla frente a las objeciones que puedan surgir

• Ayudar a las empresas a definir productos cuya comercialización 
no infrinja patentes de terceros

• O ayudar a la explotación comercial de las patentes mediante la 
transferencia de tecnología 
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Opiniones de patentabilidad

• Definición de una invención
– Obtener información de los inventores
– Entenderla y analizarla

• Estudiar el estado de la técnica (previamente conocido por el 
cliente o fruto de una búsqueda)

• Decidir si es patentable y, en caso afirmativo, delimitar el 
alcance de protección que puede obtenerse
– Se hace de abogado del diablo frente al inventor
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Redacción solicitud de patente

• Se redacta basándose en la información sobre la invención 
proporcionada por el cliente (por escrito o mediante una 
entrevista) y en el estado de la técnica anterior

• Idealmente, una solicitud de patente se redacta siguiendo las 
conclusiones de una opinión de patentabilidad previa

• Es imprescindible conocer los posibles productos comerciales, el
modelo de negocio del cliente, las expectativas vinculadas a la 
solicitud de patente
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Tramitación de patentes

• Asistencia técnica necesaria durante el trámite  
– Exámenes de patentabilidad 
– Oposiciones
– Recursos

• El trabajo administrativo no suele hacerlo el técnico, salvo si se 
presentan problemas concretos
– El trabajo de agente de patentes no es, ni mucho menos, 

burocrático
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Informes de riesgo de infracción

• Evaluación del riesgo de infracción de los derechos de terceros 
por parte de un determinado producto o actividad (p.ej., antes del 
lanzamiento al mercado de un nuevo producto) 

• Si hay riesgo de infracción los informes se suelen acompañar del
análisis de la validez de las reivindicaciones conflictivas
– Si una reivindicación es inválida no debería suponer un 

obstáculo
• Estos informes pueden ser para información interna o para su 

inclusión en acciones legales 
– Demandas de infracción y/o de nulidad

• Gran responsabilidad (pueden haber millones de euros en juego)
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Due Diligence

• Valoración de los diferentes activos de propiedad industrial de la 
empresa, generalmente patentes

• Imprescindibles en la adquisición de tecnología, compra de 
empresas o entrada en el capital de las mismas

• Se valoran diferentes aspectos:
– Titularidad
– Alcance de la protección
– Validez
– Extensión territorial y temporal de la protección
– Libertad de comercialización de las invenciones. 
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Dónde trabajar

• Empresas (innovadoras o de genéricos)
• Agencias de patentes
• Universidades o centros públicos de investigación
• Oficinas de patentes

– Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
– European Patent Office (EPO)
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Empresas

• Permite el contacto con las líneas de investigación
– En empresas pequeñas a veces se forma parte del equipo de 

investigación
• Conocimiento a fondo de unas pocas tecnologías
• Tipo de trabajo focalizado según el tipo de empresa

– Protección de invenciones 
– Riesgo de infracción

• Prácticamente siempre en contacto con uno o varios agentes de 
la propiedad industrial
– Externalización de servicios
– “Double checking”
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Agencias

• Conocimiento de una gran cantidad de diferentes tecnologías
• Es importante conseguir el contacto directo con los inventores
• Generalmente trabajo más dirigido a la protección de 

invenciones 
– En España existen pocas agencias especializadas en riesgo de 

infracción 
• Adaptación a las necesidades de los clientes

– Protección
– No infracción
– Transferencia tecnología o búsqueda de inversores
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Universidades y centros públicos de investigación

• En muchas ocasiones se trabaja como gestor de la propiedad 
industrial y su transferencia

• Pocas universidades redactan sus propias patentes
– Falta de personal cualificado
– Bajo volumen de trabajo o muy disperso (diferentes 

tecnologías)
• No se suele mirar el riesgo de infracción de patentes de terceros
• Ventajas e inconvenientes asociados al personal público

– Ingresos, horarios, seguridad laboral…
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Oficinas de patentes

• Básicamente dos opciones: OEPM y EPO
• Trabajo funcionarial
• Limitado al examen de solicitud de patentes

– Visión muy limitada de la aplicación real de la propiedad 
industrial

• Sectores de la técnica muy delimitados (EPO mucho más 
especializada que la OEPM, ya que dispone de muchos más 
examinadores)
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EPO

• Estatuto casi diplomático
• Salarios muy altos y grandes condiciones laborales
• Dificultad para entrar 

– Pocas plazas para españoles (cuotas por países)
– Idiomas (al menos dos idiomas oficiales: EN, DE y FR)
– Experiencia en empresa
– Aunque no se precisan conocimientos de patentes (formación 

interna)
• Vivir en Munich o La Haya
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Branch at The Hague

Vienna sub-office

Berlin sub-office

Headquarters Munich
PschorrHöfe

Headquarters Munich
Isar building
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OEPM

• Posición de funcionario
– Dificultad de entrar (oposición)

• Sueldo bajos en comparación con la industria y las agencias
• Seguridad y horarios buenos
• Vivir en Madrid
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Ps Castellana 75. Madrid 

OEPM

Abril 2006

www.oepm.es
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¿Cómo incorporarse a la profesión?

• En España no existe formación reglada para ser un profesional 
de patentes 
– Existen cursos, generalmente de corta duración, pero no son 

suficientes para obtener una formación adecuada
• La formación se suele conseguir en el puesto de trabajo

– Es muy importante la capacidad de formación que tenga el 
entorno (¡cuestión de suerte! ¡y saber buscarla!)

• En España pocas firmas permiten una buena formación
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Titulaciones

• Agente Español de la Propiedad Industrial (API)
– Cada vez tiene menor importancia

• Se ha abierto la representación frente a la OEPM a 
cualquier persona (marcas)

• No acredita suficientemente el conocimiento del sistema 
de patentes

• Agente de Patentes Europeas
– Prestigio Internacional
– Asegura el futuro profesional en España o cualquier otro país
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Conseguir el título de EPA

• Titulación científica o técnica
– Licenciado o ingeniero

• Experiencia profesional (“aprendiz” de un EPA)
– 3 (licenciados o ingenieros) o 6 años (ingenieros técnicos)

• Actualmente superar cuatro exámenes
– A: Redacción de una solicitud de patente 
– B: Respuesta a una acción oficial (objeciones a una solicitud)
– C: Preparación de una oposición a una patente
– D: D1 (legal) y D2 (asesoramiento)

• A partir de 2012 hará falta un “preexamen”
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Conclusión

• Una salida con futuro… una vez dentro de la profesión
• Nivel de salario aceptable o bueno
• Posibilidades de promoción dado que el mercado español está 

todavía en desarrollo
• Trabajo interesante si se quiere estar en contacto con la 

tecnología sin estar en un laboratorio
• Grandes responsabilidades dependiendo de la posición
• Se precisa capacidad de razonamiento, meticulosidad, inglés y 

capacidad de expresarse por escrito… y verbalmente (es 
complicado explicar que en patentes no siempre hay una 
respuesta absoluta)
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Gràcies per la vostra atenció

• Més informació: 
– www.oepm.es
– www.epo.org 
– www.wipo.int

Per a baixar-vos la presentació:
– www.pcb.ub.es/centredepatents/doc_cursos.htm


