Una introduccién a...
Las patentes en Europa

LOS TITULARES DE LOS DERECHOS
HAN AUTORIZADO LA REPRODUCCION A:

iy

Preparado por el Instituto de Agentes de Patentes Europeas {epi)

Edicion espanola preparada por la Asociacion de Agentes Espaiioles autorizados
ante Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual (AGESORPI)




INTRODUCCION

Cualquiera que sea su negocio y campo de actividad, es probable que
los derechos de Propiedad Industrial —los suyos propios o los de su
competencia— tendrdn incidencia en sus actividades.

Los derechos de Propiedad Industrial adoptan numerosas formas, y
comprenden las patentes, las marcas registradas, los modelos y dibujos
industriales y los derechos de Propiedad Intelectual.

El objeto de este folleto consiste en ofrecer una introduccion a las patentes,
que es la modalidad mas conocida pero quizas la peor comprendida de los
mencionados derechos de Propiedad Industrial. Examinaremos el lugar que
ocupan las patentes en su negocio, definiendo con exactitud lo que es una
patente, lo que puede hacer una patente para usted, la forma en que se puede
obtener y como se puede hacer respetar.

Las patentes son, por propia naturaleza, extremadamente complejas. Como
consecuencia, es esencial buscar asesoramiento profesional en la fase més
anticipada posible si desea solicitar una patente o le preocupa cualquier
aspecto de la Propiedad Industrial.

Los Agentes de patentes europeos (APE) estdn capacitados para facilitar este
asesoramiento y para representar a los clientes delante de la Oficina Europea
de Patentes, que es el érgano central para conceder patentes que cubren la
mayor parte de paises europeos. La Gltima parte del presente folleto describe
las funciones del agente y la forma en que éste le puede ayudar a sacar el
mejor partido del sistema de patentes.

El folleto concluye con una corta guia, muy Util, de fo que es necesario

hacer y lo que se debe evitar, indicando asimismo direcciones para conseguir
informaciones mas amplias. Ademas, para conseguir asesoramiento sobre
cualquier cuestion referente a las patentes en Europa puede establecer
contacto con cualquier miembro del Instituto de Agentes de Patentes
europeas (epi).

Esperamos que este folleto serd una introduccién dtil al mundo de las
patentes y que servird para aumentar sus conocimientos sobre la forma en
que el sistema de patentes puede favorecer a su empresa.
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LA QUINTA P - INCORPORACION DE
LAS PATENTES A SU ESTRATEGIA
DE EMPRESA

En el mundo actual de los negocios, las empresas se ven obligadas a
innovar continuamente. Sin embargo la innovacion solamente
generara valor afadido si se protege debidamente.

Para que sea completamente eficaz, la proteccién debe ser bien
gestionada, es decir, debe ser capaz de salvaguardar el valor
potencial de su Propiedad Industrial durante la fase de inversién
{investigacidn y desarrollo) y también durante la fase de explotacién
{venta de productos o concesion de licencias). Esto es aplicable tanto si
su esfuerzo de innovacién se desarrolla dentro de su propia empresa
como si lo es en cooperacién con terceros.

La proteccidn puede ser gestionada de tres modos:

® Creando una disciplina interna de confidencialidad.

® Generando derechos de Propiedad Industrial {DPI) y haciéndolos
respetar por medio de patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos
industriales, marcas registradas, derechos de Propiedad Intelectual y
certificados de obtenciones vegetales.

® Llevando a cabo acuerdos contractuales con terceros cuando es
necesaria la cooperacion.

Es esencial que la gestion de los derechos de Propiedad Industrial se base en
una estrategia de DPI| apropiada que, a su vez, debe quedar completamente
integrada en los planes globales de su empresa. La estrategia de DPI puede ser
ofensiva, defensiva o una mezcla de ambas, lo que sea més apropiado para su
empresa en particular o segln las circunstancias del mercado.

El disefio y aplicacion de una estrategia de DPI requiere un andlisis continuado
de las necesidades del mercado, de los desarrollos tecnolégicos probables y de
los correspondientes puntos fuertes y puntos débiles de su empresa y de sus
competidores.

Las actuaciones necesarias para llevar a cabo lo
anterior pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo,
las basquedas de patentes pueden impedir que su
empresa malgaste recursos para reinventar la
rueda, pudiéndole proporcionar una idea de la
orientacion tomada por su competencia,
ayudandole a evaluar si determinados desarrollos
tecnolégicos pueden ser protegidos
adecuadamente por patentes u otros medios.

Una estrategia de DPI bien disefiada asegura que
a la bien conocida mezcla de «las cuatro Py en la
disciplina del marketing (que en inglés se designa
por Product=Producto, Place=Lugar, Price=Precio
y Promotion=Pro-mocién), se una la quinta P, es
decir, la P de patentes.
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Las patentes son, desde luego, simplemente un método para la proteccién de
su Propiedad Industrial y cada caso debe ser evaluado individualmente para
determinar la forma de proteccién que serd mas eficaz y menos costosa.

Frecuentemente se puede utilizar una combinacién de medidas para reforzar
el efecto de proteccion y desanimar las imitaciones por terceros, tal como se
muestra en el siguiente ejemplo ficticio de una cerveza.

Proteccion combinada

La denominacién de la cerveza y la etiqueta s
pueden ser protegidos por una marca 2
registrada.

Si la cerveza se comercializa en botellas o
latas que tienen una nueva forma distintiva, la
forma del envase puede ser protegida por un
modelo industrial o por una marca
registrada.

La composicién de la cerveza, el
procedimiento mediante el cual es fabricada
y embotellada asi como la composicion y la
fabricacion de la propia botella pueden todos
ellos ser protegidos mediante patentes o,
en ciertos paises, mediante modelos de
utilidad.

PATENTES PARA PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

Las grandes empresas no son las Gnicas que pueden aprovechar las
ventajas del sistema de patentes; tambien existen ventajas para las
empresas pequeias y medianas.

Si bien es cierto que la utilizacién de patentes es mayor en empresas grandes,
que tienden a invertir recursos de mayor cuantia en investigacién y desarrollo,
existen poderosos argumentos en favor de una mejor comprensién y utiliza-
cién del sistema de patentes por parte de las empresas mas pequefas.

Para empezar con algunos aspectos negativos, se debe sefialar que el ignorar el
sistema de patentes puede incrementar la vulnerabilidad de su empresa en el
mercado. Las empresas pequefias tienden a tener gamas de productos limita-
das y pueden sufrir fuertes pérdidas si alguno de los productos importantes no
puede ser comercializado por infraccion involuntaria o por una innovacion
inesperada introducida por un competidor.

Ademas, si no se presenta la solicitud de la patente, la empresa no sabrd si fa
invencién podia ser protegida © no y perdera la oportunidad de beneficiarse
de los derechos de exclusiva concedidos por una patente.



Desde el punto de vista positivo, si se le concede una patente la empresa
adquirird derechos exclusivos y la posibilidad de conceder licencias
selectivamente, por ejermplo, en mercados que no son de interés directo para
la empresa.

Una empresa que tiene patentes se encuentra también en mejor posicién para
negociar acuerdos favorables con otras empresas sobre transferencia de
tecnologia, incluso con empresas de dimensiones mucho mayores, que si no
fuera por este factor podrian tener ventaja.

Otra ventaja radica en que las empresas que tienen invenciones patentadas
gozan de una posicién mds exclusiva en el mercado y de este modo no tienen
que basarse tanto en el precio como arma competitiva.

El proceso de solicitud de una patente tiene también muchas ventajas
derivadas. Aumenta notablemente el conocimiento de la empresa sobre
técnicas anteriores y sobre la tecnologia de su competencia. Si bien esto
podria ser posible sin solicitar patentes, el proceso de solicitud de patentes
aumenta el interés y concentra el esfuerzo.

Al enfrentarse a los retos que surgen en el proceso de la solicitud de una
patente, la Direccién de la empresa y los técnicos que desarrollan el producto
adquieren una mejor comprension de las invenciones que se pueden proteger.
Esto les ayuda a identificar otras invenciones que merecen ser protegidas y
ayuda a la formulacién de estrategias eficaces de innovacién y de DPI.

La politica de presentar solicitudes de patentes puede fomentar frecuentemente
una mayor creatividad y la Direccidn de la empresa puede favorecer este efecto
permitiendo que el personal dedique mas tiempo a la investigacién y desarrollo.

Finalmente, la naturaleza progresiva o paso a paso del sistema europeo de
patentes, con su sistema de pagos diferidos, es frecuentemente mas adecuada
para empresas mds pequefias, que pueden repartir sus gastos en un periodo
de tiempo determinado.




;QUE ES UNA PATENTE?

Los sistemas de patentes han sido establecidos para
fomentar la innovacion. Si bien cada pais posee sus

> propias leyes en materia de patentes, los mismos

E '1’ \ principios basicos se aplican en todo el mundo.

Una patente es un monopolio concedido por el Estado, que
tiene una duracién que se puede prolongar en general hasta
20 afos, que se concede a un inventor a cambio de la
divulgacion completa de Ja invencién en una publicacién
impresa. No es posible patentar una idea que sélo existe en
= forma de proposicion tedrica, debe estar aplicada a un
/ producto, procedimiento o aparato. Ademis, debe ser
realmente nueva e inventiva.

Una patente confiere un derecho negativo. No da el derecho
de producir el nuevo producto patentado y lanzarlo al
mercado si procediendo de este modo se infringe una patente
propiedad de un tercero. Solamente proporciona los derechos
legales para impedir que otros copien o utilicen la invencion.
A . Se deben tener en cuenta estos conceptos cuando se
‘ redactan las reivindicaciones de una solicitud de patente.

Si bien puede parecer a primera vista que un derecho negativo tiene un
alcance limitado, ofrece, no obstante, una proteccidn muy eficaz en la prictica.
Una patente puede ser un importante activo dada la fuerte competencia actual
en los mercados.

Los solicitantes deberan conseguir la concesiéon de patentes en cuaiquiera de
los paises en que se requiera proteccion. Los Gobiernos exigen el pago de
tasas en cada uno de los paises respectivos para mantener la patente en vigor.
Las tasas se pagan habitualmente de forma anual y sus importes se
incrementan al aumentar la edad de la patente.




CONCEPTO DE DERECHOS NEGATIVOS

Imaginemos que acaba usted de inventar un altavoz para tocadiscos. Se
trata de un dispositivo maravilloso en el que nadie ha pensado antes, por
lo que no tiene dificultad alguna en conseguir una patente.

Magpnifico, ahora podra usted fabricar mejores tocadiscos.

Bueno, no, en realidad no puede hacerlo,
porque otros han patentado el resto del
tocadiscos. Esto significa que si usted
fabricara una versién del tocadiscos
equipado con el nuevo altavoz, infringiria
aquellas patentes.

No puede usted ni siquiera vender su altavoz como accesorio a los
propietarios de tocadiscos porque se requiere un adaptador especial
que el fabricante del tocadiscos, demostrando una gran clarividencia,
también ha patentado.

No obstante, el derecho negativo que tiene su altavoz patentado impide
que el fabricante del tocadiscos pueda mejorar su producto acoplandole
un altavoz similar al suyo. Si lo hiciera, infringiria su patente y usted le
podria demandar.

Parece un callején sin salida. ;Cuil es la solucion?

Una posibilidad consiste en llegar a un acuerdo con el fabricante del
tocadiscos mediante el cual usted le cobre unos derechos de licencia
por la fabricacién de sus altavoces y por acoplarlos en sus tocadiscos.

Otra alternativa podria consistir en

que usted fabricara los altavoces \
después de haber alcanzado un
acuerdo para suministrarios
exclusivamente al fabricante del
tocadiscos.




EL PODER DE UNA PATENTE - ALCANCE Y
EFECTOS DE LA PROTECCION

La forma en que se ha redactado una solicitud de patente es critica.
Una patente cuidadosamente redactada puede aumentar notable-
mente el alcance de la proteccion y multiplicar el potencial comer-
cial de su invencion.

B Alcance de la protecciéon

Dado que el valor de una patente se basa fundamentalmente en sus efectos
preventivos sobre otras personas, es interesante considerar siempre si los

limites de sus reivindicaciones pueden ser extendidos de forma ventajosa
para usted.

/ En general, las reivindicaciones dirigidas al producto
son las preferidas por los solicitantes porque ofrecen
el potencial de mercado mas directo. No obstante,
junto con la reivindicacion del producto puede ser
posible anadir reivindicaciones del procedimiento
utilizado en la fabricacion del producto y de las maquinas
que llevan a cabo el proceso.

También se puede incluir una nueva utilizacion especifica del
producto o ciertos productos intermedios. Incluso en el caso
de que el producto en si mismo ya no fuera nuevo, se podria
patentar un procedimientc nuevo e inventive para su
fabricacion o tratamiento. En cualquier caso, un producto
directamente obtenido por un proceso patentado queda
automaticamente protegido.

Todas estas reivindicaciones ofrecen la posibilidad de controlar a los
infractores en diferentes puntos del mercado. Por ejemplo, los fabricantes y
vendedores del producto patentado o productos intermedios que no tengan
licencia, podrian infringir {a patente. Lo mismo podria ocurrir con sus clientes
y usuarios finales. De modo similar, cualquiera que utilizara el procedimiento
de fabricacién reivindicado podria incurrir en una infraccion.

Desde luego, en un mundo competitivo no hay escasez de ingenio. En algunos
casos un tercero puede cambiar solamente unos poccs elementos del
producto o proceso en un intento de darle la vuelta a una patente. No
abstante, si el resultadeo final se obtiene substancialmente del mismo modo,
se puede producir infraccidn por equivalencia.

Dadas estas complicaciones, los limites de las reivindicaciones de la patente se
deben definir de modo muy preciso a efectos de proteger los derechos de sus
titulares minimizando la incertidumbre para cualquier tercero. Por esta razon,
la practica legal de patentes en Europa tiende a conseguir un equilibrio en el
que la interpretacién de las reivindicaciones no sea ni demasiado amplia ni
demasiado limitada.

De manera creciente se comprueba por la préctica legal la importancia de una
redaccion cuidadosa de las reivindicaciones de las patentes y la necesidad de
un buen asesoramiento profesional sobre el alcance de la proteccion.




B Potencial comercial

El potencial comercial que ofrece una patente adopta muchas formas. Su
aportacién mis importante es la exclusividad, que le permite explotar su
invencién sin competencia directa.

lgual que con cualquier otro tipo de propiedad, la Propiedad Industrial puede
ser objeto de compra y venta. Como consecuencia, una patente puede tener
un valor considerable como bien comercializable. También puede tener una
poderosa influencia en las acciones comerciales de la competencia.

B Efecto disuasorio

El simple hecho de que una patente haya sido solicitada o
concedida puede tener un impacto notable en
sus competidores. Este fenomeno es conoci-
do como efecto disuasorio.

En muchos paises, el efecto disuasorio aparece tan pronto como se publica la
solicitud de patente. En la Patente europea, la publicacion tiene lugar poco
antes de los 18 meses desde la primera presentacién de la solicitud, que
habitualmente antecede a !a fecha real de concesién en algunos anos.

El documento publicado indica con exactitud a los competidores la materia
reivindicada y define el alcance de los derechos exclusivos que usted espera
conseguir. En realidad, el alcance de las reivindicaciones en la solicitud
publicada es frecuentemente mucho mds amplio que el de las reivindicaciones
eventualmente concedidas, lo cual tiene un efecto incluso més alarmante para
los competidores.

La presion ejercida sobre un competidor puede ser notable. Si copia la
invencién, debe asumir el riesgo de ser demandado por infraccién. Si usted
gana el pleito, el competidor se puede ver forzado a cesar de utilizar la
invencion, perdiendo la inversion efectuada asi como sus ventas y su fondo de
comercio. También es posible que tenga que resarcirle por dafios y perjuicios.

Ademis, el competidor tendra que pagar los gastos de su defensa en el pleito,

que pueden ser importantes en algunos paises. Si el competidor pierde el caso,
puede tener que pagar las costas (los gastos en que usted ha incurrido), lo cual
no es una perspectiva nada atractiva.




Pleitos de patentes: las 5 indemnizaciones mas elevadas
concedidas en Estados Unidos

|. Polaroid Corporation contra Eastman Kodak Co $873.158.971
(aproximadamente 130,973.845.650 pts.)

2. Haworth Inc. contra Steelcase Inc. $211.000.000
{aproximadamente 31.650.000.000 pts.)

3. Smith International Inc. contra Hughes Tool Co. $204.809.349
(aproximadamente 30.721.402.350 pts.) :

4. 3M contra Johnson & Johnson Orthopaedics $106.797.696
(aproximadamente 16.019.654.400 pts.) '

5. Pfizer Inc. contra International Rectifier Corp. $55.805.855
{(aproximadamente 8.370.878.250 pts.)

Enfrentados a estos riesgos, los competidores tienen pocas posibilidades mas
que invertir tiempo, esfuerzos y dinero en determinar los puntos fuertes y
débiles que tienen frente a un posible conflicto.

El resultado de este andlisis es frecuentemente la decision de buscar seguridad
y evitar posibles conflictos evitando infringir las reivindicaciones de la patente.
Por esta razén, los competidores se ven obligados a competir con usted en
desventaja para ellos.

Si bien el resultado es dificil de cuantificar y quedara afectado por las circunstancias
individuales, en muchos casos se puede conseguir una sensible ventaja de mercado
con respecto a la competencia al retrasar de manera efectiva y frustrar sus
acciones comerciales. Ademas, en la mayor parte de paises este efecto disuasorio
puede ser conseguido mucho antes de la concesién real de la patente.

B Valor comercial

En teoria, una patente tiene valor porque le permite a su titular obtener
ventajas de la utilizacion exclusiva de la invencion al tiempo que le protege
contra fa competencia. En la practica esta situacion es bastante rara: o bien no

se puede explotar de modo completo la posicion exclusiva del
titular de la patente o existen productos o
procesos competitivos similares en el merca-
do que se encuentran fuera del alcance de
su patente,

En estas circunstancias, la patente puede
todavia tener un valor de intercambio
considerable por licencia a otras partes
interesadas. Hay dos formas principales
de hacerlo: licencia directa y licencias
cruzadas.

.
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B Licencia directa

La posibilidad de conceder directamente una licencia tiende a ser utilizada en
situaciones en las que el titular de la patente no puede o no desea explotar de
forma completa todas la posibilidades comerciales de su invencion. De forma
tipica, se puede tratar de un inventor individual, de una pequefia empresa con
recursos limitados o de una empresa sin presencia en ciertos mercados
importantes en el mundo.

E licenciatario tipico seria un socio mas poderoso, poseedor de la potencia
financiera y presencia en el mercado para explotar la invencion en las zonas
que el titular no cubre.

Es dificil estimar el volumen de ventas a escala mundial atribuible a acuerdos
directos de licencia, pero es realmente muy grande. Japén es un buen ejemplo
de un pais que utiliza satisfactoriamente este principio para extender su
influencia y aumentar sus ganancias internacionales. No es sorprendente que
las empresas japonesas hayan tomado la delantera al presentar mas solicitudes
de patentes que sus competidores en Estados Unidos o en Europa.

B Licencias cruzadas

Se dice que existe una licencia cruzada cuando se concede una licencia como
intercambio de otra licencia de un competidor. El nimero de patentes
involucradas puede variar desde una por cada una de las partes hasta amplias
carteras de patentes que forman la base de una colaboracién de mayor amplitud.

Pueden haber varias razones para
realizar un acuerdo de licencias
cruzadas. Uno de los mas habituales
es un simple conflicto de patentes
que se refieren a articulos similares
o que tienen puntos de coincidencia,
con el resultado de que las partes
involucradas se bloquearian
mutuamente en sus actividades. En
estos casos la patente mas nueva se
dice que es dependiente de |a ante-

rior o patente dominante.

Otra razén puede ser que las invenciones de ambas partes sean
complementarias, por lo que podria ser mutuamente beneficioso conseguir la
libertad de utilizar la gama mds amplia de posibilidades ofrecidas. Este tipo de
acuerdo podria haber sido adecuado para el imaginario inventor del altavoz y
para el fabricante del tocadiscos a los que se ha hecho referencia en el capitulo
anterior,

También se pueden utilizar las licencias cruzadas por razones defensivas. Esto
puede ocurrir cuando las partes en competencia desean evitar el tiempo, los
esfuerzos y los gastos necesarios para investigar la validez de las reivindicacio-
nes de la patente de la otra parte. En estos casos un acuerdo para intercam-
biar licencias puede ser preferible a una situacion de inmovilismo que bloquee
|2 actividad de ambas partes.




PROCEDIMIENTO PARA LA
SOLICITUD DE UNA PATENTE

Tan pronto como usted haya ideado una nueva invencion que puede ser
interesante comercialmente, su primera accién deberia ser tomar con-
tacto con un agente de patentes que le pueda orientar en el proceso de
solicitud de la patente.

El proceso de solicitud de la patente tiene tres fases:

I.  Primera presentacién: presentacion de la solicitud inicial, por escrito,
en la oficina de patentes del pais deseado.

2.  Presentaciones en el extranjero: afino de la solicitud inicial y presenta-
cion de la misma en las oficinas de patentes de |los otros paises en los
que se desee conseguir proteccion.

3. Tramitacién: llevar a cabo los diferentes tramites tendentes a la conce-
sion de fa patente y decision final de la oficina de patentes de referencia
sobre la concesion de |a patente.

También existe la posibilidad de otra fase adicional:

4.  Oposicién: proceso por el cual un competidor intenta que se revoque
la patente concedida o que se reduzca el alcance de la misma.

A continuacion se comentaran estas diferentes fases de manera
detallada.
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B Primera presentacion

Para obtener una patente que cubra su producto o proceso, se tienen que
establecer de modo claro dos cosas:

® Lainvencién debe ser completamente nueva, lo que significa que
no haya sido dada a conocer con anterioridad.

® Debe presentar una actividad inventiva real, lo que significa que
no puede ser una simple evolucion evidente de algo conocido.

Si se desea determinar con seguridad si la invencidn es nueva, se necesitard
llevar a cabo una busqueda de anterioridades. Esta comprende cualesquiera
patentes, documentos cientificos publicados y articulos referentes a
invenciones similares. Dichos documentos se pueden encontrar en cualquier
idioma y en cualquier lugar del mundo.

Las anterioridades no quedan limitadas a material escrito, ya que pueden
adoptar la forma de comunicacién verbal, materiales visuales, o un producto
que ya ha sido realizado, visto o vendido y que incorpora la misma invencion.

Solamente es preciso tomar en consideracién todo aquello que era del

dominia publico en la fecha de su primera solicitud. La fecha de fa primera :
solicitud se llama también fecha de prioridad y cualquier materia - _
publicada con posterioridad no afectaria a las reivindicaciones de l
su patente siempre que ésta se base en el texto de su primera o

solicitud.

Durante la fase de desarrollo de la invencién se debe tener
un cuidado extremo de lo que se da a conocer de la
misma para evitar que los detalles de su invencidn pasen

a formar parte de las anterioridades o estado de la

técnica. Los informes internos ofrecen seguridad en este o=
aspecto porque no estan destinados a conocimiento dei
publico. Sin embargo no hay que realizar pruebas o
demostraciones con posibles usuarios antes de haber
presentado su primera solicitud de patente estableciendo
de este modo una fecha de prioridad.

En caso satisfactorio, no habrin aparecido anterioridades

significativas. En este caso, se podra considerar nueva |a reivindicacion que
permitira que la primera solicitud constituya una base solida de proteccion de
patente.

El determinar que la reivindicacién de la patente representa una verdadera
actividad inventiva es un asunto mas complejo. Las leyes de patentes estiman
que una invenciéon se considerard que cumple con fa caracteristica de actividad
inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la invencién no es
evidente para una persona experta en la materia. Esencialmente, se toma en
consideracién la contribucion creativa del inventor con respecto a las
anterioridades contenidas en el estado de la técnica.




El objetiva que se persigue con esta condicion es impedir la concesién de
monopolios respecto a innovaciones que pueden ser nuevas, en el sentido
de que difieren de cosas ya conocidas, pero que representan solamente una
variacién evidente o rutinaria de lo que es conocido. No obstante, Ia
apreciacion de dicha aportacion creativa incluye frecuentemente un cierto
clemento de subjetividad.

Las leyes de patentes no definen de manera explicita lo que es una invencion;
solamente definen cuindo una invencién es patentable. En el transcurso de los
aflos cuatro condiciones han demostrado ser de importancia basica para
determinar la patentabilidad de una invencion: novedad, actividad inventiva,
aplicacién industrial y claridad. Estas son también la base para la posible
revocacion de patentes en procesos de oposicion.

Por lo tanto, no es sorprendente que la redaccidn de la solicitud de la patente
sea algo critico. Por ejemplo, para asegurar la claridad, la ley de patentes
requiere que la descripcidn de la invencién sea suficientemente clara y
completa para que un técnico en la materia pueda llevar a cabo la invencion.

Sin embargo la claridad es solamente uno de los aspectos a tomar en
consideracion. Para asegurar que la patente mantiene su efecto disuasorio
optimo, la redaccién de las reivindicaciones debe tener en cuenta tres
Conceptos:

e® Elpasado- teniendo en cuenta las anterioridades del estado de la
técnica.

® El presente - analisis de la invencion,

e Elfuturo - anticipar la evolucién que puede tener lugar hasta 20
afios después de la presentacién de la patente.

El tratar de la dimensién de futuro es uno de los mayores retos a los que se
enfrentan los responsables de redactar la solicitud. Se deben escoger las
palabras de manera que aseguren que el ambito de proteccién deseado no es
infringido o debilitado por otras tecnologias futuras que se puedan prever.

La redaccion debe asegurar también que las reivindicaciones serdn
correctamente interpretadas por las diferentes partes involucradas en el
proceso de la solicitud. El nimero de lectores puede ser muy grande y sus
actitudes pueden ser muy distintas, desde hostiles hasta actitudes de
colaboracion,
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El primer lector es habitualmente el inventor y después su jefe. A continuacién
vienen los traductores, los agentes de patentes extranjeros, el personal de
blsqueda y de examen de las oficinas de patentes involucradas, los
competidores y eventuales infractores, posibles licenciatarios, abogados y
expertos externos e internos, incluyendo los de los adversarios en un litigio,

y finalmente los drbitros y jueces responsables de decidir sobre un proceso de
infraccion y revocacién en el pais original y en el extranjero.

B Solicitudes en el extranjero

Doce meses después de la fecha de la primera solicitud (que también ha
servido para establecer la fecha de pricridad) se debe haber conseguido ya
suficiente informacién para afinar la invencion y la solicitud original. Esto
mejorara las posibilidades de conseguir una patente y de conseguir el grado de
proteccion mds ventajoso comercialmente.

Este es también el momento en el que se puede pasar a la fase internacional.
Se debe tomar la decision de cudles son los paises adicionales que pueden
proporcionar mercados para la invencidn o en los que puede ser copiada por
los competidores. La solicitud de patente final debe ser presentada en todos
estos paises dentro del aflo que sigue a la fecha de prioridad.

Existe la posibilidad de utilizar la via nacional o internacional al presentar la
solicitud final. Su agente de patentes le podra aconsejar sobre la mejor forma
de adaptarse a sus circunstancias individuales.




ELECCION DE LAS VIAS DE PROTECCION

Via nacional

Si se escoge la via nacional, se puede presentar la solicitud de patente
directamente en cada uno de los paises en los que se requiera
proteccion, pagando las tasas necesarias para cada pais. No obstante,
si se desea conseguir patentes en mas de cuatro o cinco paises, puede
ser mids interesante desde el punto de vista de coste, el hacer la
presentacion a través de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

T La OEP actda como oficina
o central para muchos paises
europeos y esta facultada
para conceder patentes
nacionales en todos los
estados que han firmado el
Convenio de Patente
Europea. En la actualidad
estos paises son Austria,
Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania,
Gran Bretania, Grecia,
irlanda, ltalia, Luxemburgo,
Ménaco, Holanda, Portugal, Espana, Suiza/Liechtenstein y Suecia. Es
posible que otros paises se adhieran, en particular de Europa Oriental.

En el momento de la concesion, la solicitud ante la Oficina Europea de
Patentes se divide en una serie de patentes nacionales, cada una de las
cuales cubre uno de los paises que se han estipulado en la solicitud
europea. Dichas concesiones son plenamente vilidas, si bien, si se desea
demandar a un posible infractor en un estado determinado, ello se debe
hacer utilizando las leyes de dicho pais.

Via internacional

Si existe todavia incertidumbre sobre el potencial comercial de la inven-
cion en el momento en el que se tiene que decidir sobre la solicitud de
una patente en el extranjero, puede ser preferible utilizar la via interna-
cional. Este procedimiento confiere algo mas de tiempo antes de tener
que comprometer una inversion substancial en las solicitudes de paten-
tes en el extranjero. También puede generar un periodo mas largo de
incertidumbre para la competencia.

Las solicitudes internacionales se basan en un convenio conocido como
el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes, normalmente cono-
cido por sus siglas inglesas PCT (Patent Cooperation Treaty). Este ha
sido ratificado por mas de 90 paises en todo el mundo y es administrado
por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
Organizacion de las Naciones Unidas con sede en Suiza.

Con la via internacional, el PCT devuelve la solicitud a las oficinas de
patentes nacionales 30 meses después de la primera solicitud, en vez de a
los 12 meses requeridos por la via nacional. Esto puede retrasar el gasto
en las solicitudes extranjeras pero se debe tener en cuenta que la via
internacional PCT es, como promedio, un 15% mas cara que la via
nacional mas econdémica.

17




H Tramitacion

Aproximadamente 6 meses después de una presentacion y |8 meses despues
de la primera solicitud, la OEP publica la solicitud en forma de un documento
conocido como «Publicacidn A». Esto indica el inicio de la fase de tramitacion
en la que el agente de patentes y el examinador de patentes intercambian
puntos de vista sobre los méritos de la solicitud.

La posicion inicial del examinador es habitualmente bastante negativa porque
en este momento se estd comprobando la solidez de la solicitud. No obstante,
el agente de patentes esta bien acostumbrado a este proceso y no se desani-
mara por ello.

Mientras dura el diilogo, el agente de patentes
podra requerir la ayuda del inventor para
analizar en detalle las anterioridades descubier-
tas por el examinador y para afinar progresiva-
mente las reivindicaciones de la solicitud.
Durante este proceso la redaccion de las : ~
reivindicaciones puede cambiar muy
substancialmente.

Dependiendo de las circunstancias individua-
les, la fase de tramitacién se puede alargar
varios anos, si bien se debe recordar que las
argumentaciones entre el agente de patentes
y el examinador no tienen caricter continuo.
Si la tramitacion ha sido satisfactoria, la
oficina de patentes concedera la patente.
Esto se confirma por la publicacién de un
documento conocido como «Publicacion Bx.

B Oposicion

En algunos casos, la tramitacién que conduce a la concesién de la patente
puede significar el final del proceso de la patente. Sin embargo, para permitir
que cualquier tercero pueda discutir la validez de una patente concedida,
existen procedimientos de oposicién en varios paises.

Por ejemplo, la OEP permite la
presentacion de oposiciones dentro del
plazo de 9 meses después de |a
concesion. Los escritos de oposicidn
deben aportar pruebas sobre las que se
basa la afirmacién de que la patente es
total o parcialmente invilida.

Las decisiones sobre oposiciones son
realizadas por divisiones especializadas
de la OEP y posteriormente éstas
pueden ser llevadas a un proceso de
recurso. Después del recurso no hay
otros procedimientos posibles dentro de
la OEP y la decisién resutta firme.




deberian ser mantenidos en cada pais.

infraccion.

Los procesos de oposicion pueden retrasar el momento en el que la patente
puede ser utilizada como arma comercial en las acciones nacionales por
infraccion. No obstante, la gran ventaja de una oposicion ante la OEP es que
elimina la necesidad de una serie de procesos de oposicidn nacionales que

Existe otra ventaja adicional. Una patente que haya pasado por el proceso de
oposicion y de recurso habra pasado hasta cinco veces por un proceso de
escrutinio en la OEP. Esto ofrece un elevado grado de confianza de que se
podréa hacer respetar la patente en caso de que se vea objeto de una

CALENDARIO PARA UNA SOLICITUD DE PATENTE

ETAPA

PLAZO

EVALUACION INICIAL: Péngase en contacto con su
agente de patentes tan pronto como haya desarrollado
una idea interesante. Decida si se solicita una patente. Si
el tiempo lo permite, encargue una bisqueda provisional
para aumentar su conocimiento de la tecnologfa de
referencia.

PRIMERA PRESENTACION: Presentacién de la
primera solicitud a la oficina de patentes la rapidez es
esencial, estableciendo una fecha de prioridad.

Lo mis pronto
posible, la rapidez
es esencial.

PRESENTAC!ION EN EL EXTRANJERO: Una vez
redefinida y reforzada la invencién y las reivindicaciones
de la solicitud, presentar la solicitud final a la oficin de
patentes. Presentar solicitudes en paises adicionales _
utilizando la ruta nacional o internacional. La OEP cubre-
muchos paises europeos con una sola presentacién.

12 meses después
de la primera
presentacion.

PUBLICACION: La oficina de patentes publica de
forma completa la solicitud en la «Publicacion A».

I8 meses después de la
primera presentacion

TRAMITACION: Argumentar los méritos de su
solicitud ante el examinador de patentes. Si la oficina de
patentes le concede su solicitud, emitird la «Publicacién B».
Si su solicitud es rechazada, usted tiene la posibilidad de
recurrir.

Puede durar varios
afios después de la
publicacion.

OPOSICION: Cualquier tercero puede cuestionar su
patente utilizando el proceso de oposicion de la OEP.
Cualquiera de las partes puede recurrir si la decisién es
contraria a sus intereses,

Dentro de los 9
meses siguientes a la
concesidn

CONFIRMACION DE LA CONCESION: Segiin la
decision sobre la apelacién referente a la oposicién, la
concesion queda confirmada o revocada. No se pueden
hacer otros recursos a través de la OEP.

Puede durar varios
afios después de final
del periodo de
oposicion (9 meses).




;CUANTO CUESTA?

El coste global de obtener una patente variard de acuerdo con las circunstancias
individuales de cada caso. Las tarifas de los agentes de patentes se basan en el
tiempo invertido y por fo tanto dependera de factores tales como la forma en la
que el inventor ha llevado a cabo su trabajo o si la tecnologia de referencia cuenta
con muchas publicaciones que requieren ser analizadas.

Existen tasas oficiales que deben pagarse a las autoridades correspondientes como
parte del proceso de solicitud. En la OEP éstas comprenden una tarifa de presen-
tacion inicial y de blsqueda.

Se requieren otras tasas oficiales para solicitar el examen para cubrir cada uno de
los paises designados, para publicar las traducciones y para la publicacién de la
concesion. También hay tasas de mantenimiento anuales para mantener la patente
en vigor.

Una caracteristica habitual del proceso de tramitacién de una patente es que no
existe momento alguno en el que se esté obligado a pasar a |a etapa siguiente. Por
lo tanto, siempre se estd en posicion de tomar una decision realista sobre sila
continuacién del proceso vale la pena.

La obtencion de hasta 20 afios de exclusividad, a un coste que representa un
pequefio porcentaje de los gastos totales en Investigacién y Desarrollo (1+D)
puede proporcionar ciertamente un beneficio interesante a su inversion, pero
cada caso debe ser evaluado por sus méritos comerciales dentro de su estrategia
global DPI. Los agentes de patentes pueden ayudar habitualmente a sus clientes a
adoptar esta decisién facilitando una previsién de gastos a cinco anos vista.
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COMO HACER RESPETAR UNA PATENTE

Una vez que se ha obtenido la patente, o cualquier otra forma de
DPI, es de vital importancia vigilar la inversiéon hecha, controlan-
do posibles infractores e iniciando acciones contra los mismaos.

Hay dos tipos de infraccién. La infraccion Directa tiene lugar cuando un
competidor copia los elementos componentes esenciales o las
caracteristicas de la invencion patentada. La infraccion Indirecta tiene lugar
cuando un competidor suministra elementos esenciales de la invencion o
anima a otros a copiarla o a utilizar la invencion patentada.

Por ejemplo, la Glugmeister Drinks Company tiene una patente sobre una
interesante nueva bebida alcohdlica denominada Glugmeister-Duc. La
reivindicacién principal de la patente dice: «Bebida alcohdlica que
comprende agua ¥ alcohol, caracterizada porque contiene ademds una
cantidad efectiva de un compuesto de formula X para simular un sabor a
fresas con un retrogusto parecido a la pina».

Poco después de haber lanzado la bebida, Glugmeister descubre que ios
competidores estan empezando a comercializar bebidas de sabor dual muy
similares en paises en los que tiene proteccion de patente, Estas son
analizadas en el laboratorio de Glugmeister y se comprueba que algunos de
los productos «de imitaciény» contienen el compuesto X. Este es un caso
claro de infraccion directa y Glugmeister puede tomar iniciar legales
contra ellos.

Existe una ligera complicacién. En una de las bebidas «de imitacion» se
abserva que no contiene el compuesto X sino el compuesto Y. Se podria
pensar que esto es suficiente para que el competidor evite la infraccién. No
obstante, el agente de patentes de Glugmeister llega a demostrar que un
experto en la materia de preparacion de bebidas alcohdlicas reconoceria que
el compuesto Y es en realidad un equivalente técnico de X. En algunos paises,
esto hace que el competidor sea responsable de una infraccién directa igual
que los demas.
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Se considerara ahora el caso de Clever Chemicals Company que fabrica los
ingredientes X e Y. Igual que la mayor parte de empresas, Clever Chemicals
estd buscando siempre métodos para aumentar sus ventas. Por lo tanto,
cuando el director de marketing se entera de que X e Y estin empezando a
ser utilizados como ingredientes «magicos» en la aromatizacién de bebidas
alcohdlicas de sabor dual, decide poner en marcha la campafa de promocién
para persuadir a mas fabricantes de bebidas en incorporar X e Y en sus
productos.

Pone en marcha una accion publicitaria en 1a prensa especializada que utiliza la
frase: «X e Y, los ingredientes que consiguen el mejor efecto de sabor dual en
bebidas alcohdlicas». Contento con su iniciativa, el director de marketing se
relaja y espera su aumento de ventas.

No obstante, contrariamente a sus expectativas, lo que recibe Clever
Chemicals es un requerimiento de Glugmeister. Aunque Clever Chemicals no
tiene intencion de producir bebidas que contengan X o Y, su anuncio y oferta
de venta correspondiente es el segmento de mercado protegido por
Glugmeister animara a otros a hacerlo. Por lo tanto, se considera un caso
claro de infraccién indirecta de la patente. El director de marketing decide
tomarse aquellas vacaciones que hace tiempo le hacian falta...

Si desea hacer respetar los derechos de su
patente tiene que proporcionar pruebas que le
ayuden a demostrar dicha infraccion directa o
indirecta. Entonces se tiene que iniciar acciones
contra el infractor dentro del sistema juridico
del pais de referencia.

El Convenio sobre la Patente Europea (sobre la
que se basan los procesos de la OEP) da i
nstrucciones a los tribunales sobre la forma de
interpretar las reivindicaciones de una patente y
las leyes nacionales en la mayor parte de paises
europeos han sido armonizadas con dicho
Convenio. Conferencias regulares de jueces
europeos ayudan también a asegurar que las
sentencias sobre infracciones sean cada vez mas
coherentes.
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Esto es muy ventajoso porque una vez que ha recaido sentencia de un tribunal
en un pais europeo, se supone que el resultado sera el mismo en otros paises.
Esto permite frecuentemente que los dos adversarios alcancen un acuerdo
extrajudicial o un acuerdo de licencia cubriendo todos los territorios en los
que esta patentada la invencidn.

Si bien las leyes de patentes nacionales han sido armonizadas en la mayor
parte de paises europeos, todavia existen considerables diferencias en los
procesos legales ante los tribunales y el agente de patentes puede utilizar estas
diferencias de manera ventajosa para usted.

Por ejemplo, en Bélgica, Francia e ltalia es posible conseguir inspecciones de la
empresa del competidor, obteniendo muestras y tomando fotografias para
conseguir pruebas de la infraccién.

Los tribunales de ciertos paises tienen una concienciacién mayor sobre las
patentes que otros y puede ser Util conocer este factor cuando se inician
acciones legales. También existen grandes diferencias en la capacidad

judicial y en la experiencia en tratar con asuntos de patentes. En ltalia, por
ejemplo, existen 7 tribunales competentes para tratar sobre infracciones; en
Holanda existe solamente | tribunal, en Inglaterra existen 3, en Alemania 9
y en Francia 10.

Algunos paises ofrecen la posibilidad de procesos judiciales completos o de
procesos sumarios y la duracién de los procesos en los Tribunales puede ser
muy distinta de un pais a otro y de un tribunal a otro.

Una pronta consulta a su agente de patentes le ayudard a minimizar los costes
legales y a decidir las tacticas legales mas eficaces.




FORMA ALTERNATIVA PARA
RESOLVER LOS CONFLICTOS

El coste de un pleito sobre patentes varfa considerablemente. En
algunos paises es prohibitivamente elevado, lo cual impide a algunos
la utilizacion del sistema de patentes. Esto ha conducido al desarro-
llo de métodos alternativos para la resolucion de conflictos.

Uno de los sistemas mas recientes ha sido introducido por la Organizacién
Mundial de la Propiedad [ntelectual —OMPl— de Ginebra, Mediante este
sistema la primera fase consiste en organizar un proceso de mediacién o
conciliacién en el que un mediador se esfuerza en conseguir un acuerdo entre
las partes en conflicto.

Esto se puede ver seguido de un proceso arbitral en el que las dos partes
acuerdan someter la disputa a uno o varios arbitros que facilitaran una
decisién vinculante. A diferencia de un proceso ante un tribunal, el arbitraje no
es publico y |a sentencia no puede ser apelada.

Una forma similar para resolver conflictos de propiedad industrial ha sido
puesta en marcha por la Camara de Comercio Internacional —conocida por
las siglas ICC, correspondientes a su denominacién inglesa (International
Chamber of Commerce). Esta ofrece también un servicio de conciliacion con
la opcion adicional de un arbitraje vinculante.

Se ha sugerido el establecimiento de un Tribunal Central Europeo de Patentes
como medio de hacer respetar todas las patentes europeas. No obstante, es
poco probable que ello tenga lugar a corto plazo y los propietarios de las
patentes que deseen evitar litigios continuaran buscando la solucién a través
de una mediacién o de un arbitraje.
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LA IMPORTANCIA DE LA AYUDA | ;
PROFESIONAL |

El sistema de patentes debe ser utilizado con gran cuidado para
conseguir las muchas ventajas que tiene, Los Agentes de Patentes
Europeas tienen el conjunto adecuado de conocimientos para
ayudarle a conseguir las maximas ventajas.

En efecto, los agentes de patentes europeas tienen tres tipos de
conocimientos:

® Técnicos - que posibilitan al agente de patentes comprender ios
detalles de su invencion.

® Legales - posibilitando al agente de patentes definir el ambito de
proteccién concedido por la patente en los estados en los que se
encuentra en vigor.

® Redaccionales - que posibilitan que el agente de patentes pueda
redactar la patente en un lenguaje que asegure que los tribunales
decidan en su favor en los casos de impugnacion de la patente o
en infracciones por competidores.

Los agentes de patentes estén cualificados para aconsejarle y para
representarie a V. virtualmente en todas las materias relativas a las patentes.
La mayor parte de agentes de patentes actlian ante sus oficinas de patentes
nacionales en sus paises de origen. Ademas pueden estar cualificados como
Agentes de Patentes Europeas. Esto les autoriza a representar clientes que
presenten solicitudes u oposiciones en la Oficina Europea de Patentes.

Un agente de patentes puede proporcionar una aportacién valiosa en el
conjunto de su programa de innovacién. A continuacion se indican algunos
ejemplos tipicos de trabajos que pueden ser realizados por un Agente de
Patentes Europeas.
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ESTRATEGIA MERITOS

DIP

ESTADO
DE LA TECNICA

ACCION
DEFENSIVA

ARGUMENTAR

- IMPACTO
EN EL NEGOCIO

OPOSICION

ACCIONES
LEGALES

ACCION
OFENSIVA

EFECTO
DISUASORIO

Realizar una busqueda de patentes para
encontrar areas de interés potencial para V.

Aconsejarle sobre la formulacién de una
estrategia DF| que le ayude en su estrategia
de negocio global.

Analizar anterioridades (halladas en la
busqueda) para evaluar el impacto sobre la
patentabilidad de su invencion.

Aconsejarie sobre la patentabilidad y las
opciones de proteccion mas eficaces después
del analisis de las anterioridades.

Redactar la memoria (incluyendo
descripciodn, reivindicaciones y resumen) y
preparar los dibujos que acompafan a su
solicitud de patente.

Asistir a reuniones y sostener
correspondencia con el examinador de la
oficina de patentes para argumentar los
méritos de su solicitud.

Estudiar las objeciones sefaladas por el
examinador, acordar con usted las
modificaciones a introducir, redactar y
presentar [a solicitud modificada.

Aconsejarle sobre acciones defensivas en
caso de oposicion de un competidor a su
patente ya concedida.

Comprobar la traduccién de sus patentes
para asegurar la validez legal en los estados
designados.

Ayudarle a usted y a sus abogados en las
acciones legales iniciadas contra los supues-
tos infractores.

Aconsejarle sobre la probabilidad de que las
patentes concedidas sean infringidas por su
competencia.

Aconsejarle sobre la probabilidad de que
algunos de sus productos o actividades
puedan infringir las patentes de los
competidores.

Presentar oposiciones en representacion de
usted para invalidar o reducir el alcance de
las patentes concedidas a la competencia.

Aconsejarle sobre el posible impacto
comercial de las patentes concedidas a
terceros.
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COSAS A HACER Y COSAS A EVITAR

Siga estas indicaciones basicas para la salvaguarda de sus derechos de patentes.

Establezca contacto con su
agente de patentes tan pronto
como haya creado una innovacién
o nuevo disefio que parece
comercialmente interesante.

Guarde copias de cualesquiera
documentos relativos a trabajos o
anterioridades similares que lleguen
a su conocimiento y que puedan
afectar sus reivindicaciones de
patente.

Piense en términos de «propiedad
industrial» y esté atento a las
oportunidades comerciales de
obtener nuevas patentes.

Consulte con su agente de paten-
tes si descubre que alguien ha
copiado o infringe sus patentes.

Manténgase al corriente de las
patentes que se publican referentes
a su sector para tener conocimien-
to de lo que estan haciendo sus
competidores.

No olvide llevar a cabo una
busqueda de patentes antes de
empezar un nuevo proyecto de
[+D o pida a su agente de patentes
que la lleve a cabo. Le puede
ahorrar mucho tiempo y dinero.

No lleve a cabo pruebas de la
invencion con consumidores antes
de haber solicitado |a patente o el
registro del disefio. Si la invencion
llega a conocimiento publico puede
haber perdido la oportunidad de
conseguir una patente.

No dé a conocer su innovacién en
ninguna publicacién o conferencia
antes de presentar su solicitud de
patente.

No lance un nuevo producto
antes de haber comprobado si
infringe patentes existentes.

No dude en establecer contacto
con su agente de patentes si tiene
alguna preccupacién especto a
patentes o derechos de propiedad
industrial.




GLOSARIO

Publicacion ‘A’ Detalles completos de una solicitud de patente que se hacen publicos por primera
vez por fa Oficina Europea de Patentes. Indica el inicio de la tramitacion de la
solicitud.

Publicacion ‘B’ Detalles completos de una patente que se hacen pGblicos después de la

tramitacion satisfactoria de la solicitud y subsiguiente concesion por la Oficina de
Patentes Europea.

ADR Resolucién alternativa de Conflictos: sistemas por los que las partes en
conflicte pueden evitar costosos pleitos mediante la utilizacién de un
intermediario o arbitro para dirimir los conflictos sobre propiedad industrial.

Derechos de autor Forma de proteccién legalmente reconocida que le confiere al propietario el
derecho exclusivo para reproducir, publicar y vender una obra criginal
literaria, musical, dramatica, artistica o cientifica.

Licencias cruzadas Se dice cuando los propietarios de patentes intercambian licencias en
provecho mutuo. Esto puede permitir aprovechar invenciones complermentarias,
resolver conflictos de patentes o evitar los gastos de investigar las patentes
mutuas.

Efecto disuasorio Es el retraso o frustracién causado en las acciones comerciales de los
competidores por la publicacién de una reivindicacion de patente. Esto puede
conferir frecuentemente al propietario de la patente una clara ventaja
comercial antes de la verdadera concesion.

Infraccion directa Es la transgresién legal que tiene lugar cuando un competidor copia los elementos
o caracteristicas esenciales de la invencién patentada.

Licencias directas Cuando el propietario de una patente da licencia a otra parte para utilizar la
invencion patentada. Se utiliza frecuentemente cuando el propietario de la patente
no tiene recursos para explotar por completo las posibilidades

comerciales de la invencion.

APE Agente de Patentes Europeas. Agente de patentes autorizado para representar
clientes que presenten solicitudes u oposiciones ante la Oficina Europea de
Patentes.

CEP Convenio scbre la Patente Europea. Tratado ratificado por muchos paises eure-

peos que armoniza las leyes de patentes nacionales y posibilita que las patentes
concedidas por la Oficina Europea de Patentes sean reconocidas por todos los
estados firmantes,

epi Instituto Europeo de Patentes. Organizacion que representa todos los
Agentes de Patentes Europeas colegiados. Trabaja con la OEP, OMPI y otras
muchas instituciones para fomentar y mantener unos elevados niveles
_profesionales.
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OEP

Equivalencia

Primera presentacion

Presentacion
extranjera

infraccion indirecta

Via internacional

DPI

Imitaciones
{{Yo tambien!)

Oficina Europea de Patentes. Organo central con poderes para conceder patentes
en todos los paises que han firmado el Convenio sobre la Patente Europea. En el
momento de la concesién, una sola solicitud conduce a una pluralidad de patentes
nacionales.

Reconacimiento por un experto de que una realizacién ¢ un componente
especifico de un producto o proceso, que se supone que infringe una patente, si
bien difiere de las reivindicaciones de |a patente, es un equivalente técnico y se
puede considerar por lo tanto como una infraccién segln la ley de patentes.

La presentacién de una solicitud de patente inicial a la oficina de patentes. La
invencidn se debe mantener confidencial antes de la primera presentacién para
impedir que se pueda invalidar por resultar ya conocida en el estado de

la técnica en el momento de la presentacion.

Fase en la solicitud de la patente en la que, después del afino de fa solicitud,
se presenta la solicitud final a las oficinas de patentes de cada uno de los
paises en los que se desea conseguir proteccion,

Transgresion legal que tiene lugar cuando un competidor ofrece elementos
esenciales de una invencion patentada para fomentar que otros copien o utilicen
la invencién.

Opcion tomada en la etapa de solicitud final para continuar la solicitud segan el
Tratado de Corporacion en materia de Patentes (PCT). Este proceso es mas
lento y ligeramente mis costoso pero permite un tiempo adicional antes de
comprometerse con las solicitudes extranjeras.

Derechos de Propiedad Industrial. Derechos legales para excluir a otros de
utilizar o beneficiarse de la creatividad e invencién propias. Se protege por medio
de patentes, marcas, modelos de utilidad, registro de modelos y dibujos
industriales, derechos de autor y certificados de variedades vegetales.

Un producto que copia (parcial o totalmente) las caracteristicas o el aspecto

de un producto original para obtener ventajas en el mercado. Para evitar litigios,
estas imitaciones son frecuentemente aproximaciones sutiles al cbjeto copiado en vez
de copias perfectas.

Via nacional

Derecho negativo

Oposicidon

Opcién tomada en la etapa de presentacidn final de centinuar la solicitud por
presentacion directamente en cada uno de los paises en los que se requiera
proteccién de patente o presentar solicitud en [a OEP que cubre muchos paises
europeos.

Derecho conferido por una patente que le permite impedir que otros copien su
invencién, pero que no le da derecho a explotar su invencién si al hacerlo infringe
una patente de otro.

Proceso por el cual un competidor puede intentar discutir la validez de una
patente concedida para revocarla o reducir su alcance. La OEF permite la
presentacion de oposiciones dentro de un periodo de nueve meses despues
de la concesidn.

Patente

Agente de patentes

Medio legal de proteccion de una invencion técnica que confiere un monopolio
estatal que dura hasta 20 afios. Se debe solicitar por un producto, proceso o
aparato nuevo que cumpla las condiciones de novedad y de actividad inventiva.

Profesional altamente calificado que combina conocimientos legales, técnicos
y comunicativos para aconsejar y representar clientes en todos los asuntos
referentes a patentes,
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Reivindicacion
de patente

Examinador de
patentes

Oficina de Patentes
PCT

Certificado de
variedad vegetal

Estado de la técnica

Fecha de prioridad

Tramitacién (Examen)

Modelos y Dibujos

industriales registrados

Ambito de la
proteccién

Marca registrada

Modelo de utilidad

OMPI

Parte del texto de una patente que define la materia que se desea proteger.,

Persona empleada en una oficina de patentes que es responsable del examen de
las solicitudes de patente. El examinador es una persona con elevadas
calificaciones cientificas o tecnoldgicas que efectuara el examen de las
reivindicaciones con gran rigor.

Oficina gubernamental en la que se presentan las solicitudes de patentes, se
tramitan, se reciben las oposiciones, se efectlan los recursos y se conceden las
patentes. La mayor parte de paises desarrollados tienen sus propias oficinas de
patentes nacionales.

Tratado de Cooperacién en materia de Patentes. Convencion ratificada por mas
de 90 paises. Es utilizada por solicitantes que precisan proteccion mediante
patente en muchos paises o que desean aprovechar su proceso mis lento para
retrasar gastos de solicitudes extranjeras.

Forma de proteccion legal que confiere a los cultivadores de plantas un derecho
exclusive para suministrar material de reproduccién. El monopolio se aplica
solamente a ciertos paises y su duracion depende de las especies botanicas
involucradas.

Cualquier forma de comunicacion que se encuentre a disposicion del pablico
antes de la primera solicitud de la patente que se refiere a tecnologia incorporada T
en la misma. La solicitud de patente no llegard a buen fin si la tecnologia esencial

existia ya en el estado de la tecnica.

Fecha en la que la solicitud de patente individual ha sido presentada en primer
lugar en la oficina de patentes. Cualquier publicacién después de esta fecha no se
considera como estado de la téenica a estos efectos.

Fase del proceso de una solicitud de patente en la que ef solicitante, por
intermedio de su agente de patentes, discute sobre los méritos de las
reivindicaciones de la patente con el examinador.

Medio legaimente reconocido para la proteccion del aspecto visual de articulos
de dos o tres dimensiones. Se pueden indicar como ejemples la forma de una
botella, el dibujo distintivo de un tejido o un adorno.

Alcance al que las reivindicaciones de una solicitud de patente se pueden
extender para que se incluyan en el ambito de la patente otros productos o
procesos potenciales, consiguiendo asi ventajas comerciales adicionales.

Marca distintiva © legalmente caracteristica reservada para la utilizacién exclusiva
de una empresa o individuo especificos. Puede tratarse de un nombre, un
logotipo © un disefio, una etiqueta, una forma, una combinacién de colores o
incluso un olor.

Medio para la proteccién de propiedad industrial que existe solamente en ciertos
paises. Habitualmente tienen una duracién mas reducida que una patente y estd
restringido objetos tridimensionales. Los agentes de patentes le aconsejaran sobre
su utilizacion.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de las Naciones Unidas
con sede en Suiza que es responsable de |a administracion de las solicicudes de
patentes internacionales segiin el PCT.
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INFORMACION ADICIONAL

Direcciones uatiles:

Secretariado del Instituto de Patentes Europeas

Direccién:
Direccion postak:
Teléfono:

Fax:

Correo electrénico:
Pigina en Internet:

Erhardstrasse 27 / D-80331 Miinchen
PO BOX 260112 / D-80058 Minchen
49 89 201 70 80

4989 202 |5 48

epi@iname.com
http:/fwww.epo.co@/epofepi

Asociacion de Agentes Espaiioles autorizados ante Organizaciones
Internacionales de Propiedad Industrial e Intefectual (AGESORPI)

Direccion:
Teléfono:
Fax:

Montera, 13 - 28013 MADRID
(34.91) 522 38 24
(34.91) 538 22 48/ 579 31 57

Direccion de la Oficina Europea de Patentes:

Munich
Teléfono:
Fax:

La Haya:
Teléfono:
Fax:

Delegacion de Berlin:
Direccion postal:
Teléfono:

Fax:

Delegacion de Yiena:
Teléfono:
Fax:

Erhardstrasse 27, D-80298 Miinchen
49 89 2399-0
49 89 2399-4465

Patentlaan 2, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk
31 70 340-2040
31 70 340-3016

Gitschiner Str. 103, D-10969 Berlin
D-10958 Berlin

49 30 25901-0

49 30 25901-840

Schottenfeldgasse 29, Postfach 82, A-1072 Vienna
43 1521260
43 | 52126-5491

Publicaciones utiles:

Como obtener una patente europea (OEP)

Leyes nacionales relativas al Convenio sobre la Patente Europea (OEP)

Agradecimientos:

Se agradece la colaboracion de los seis miembros de epi:

Jan D’haemer
Anton Dries
Luis-Alfonso Duran

Derechos de autor:
llustraciones de:

Disefio de:

Traduccidn al espafiol de:

Leo Ryckeboer
David Votier
Keith VWeatherald

Peter Carnell

Chris Saunderson
Creative Workshop
Luis-Alfonso Durén
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PARA SABER MAS

Seguramente €l mejor punto de partida es la pagina web de la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas (www.oepm.es), que contiene jos textos legales y mucho material docente, y que
incluye enlaces a practicamente todas las paginas web de interés, destacando entre ellas:

- La pagina web de la Oficina Europea de Patentes (www.european-patent-office.org), que
contiene los textos legales en inglés-francés-aleman y las publicaciones:

EPO Guide for appficants

EPO Guide for applicants, Part 2 — PCT procedure before the EPO -"Euro-PCT”

EPO National law refating to the EPC

Case law of the EPQ Boards of Appeal

Guidelines for examination in the EPO : '

Y las decisiones de the Boards of Appeal of the European Patent Office.

- La pagina web de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (www.wipo.int}, que
contiene mucho material docente en inglés, espafiol y otros idiomas.

- La pagina web del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona
(www.pcb.ublcentredepatents), que menciona el fondo documental de la Biblioteca de
Patents CIDEM/UB.FBG e incluye toda la documentacion ~original e inédita- de las "Jornadas
de estudio y actualizacion en materia de patentes” (alias "Los Lunes de Patentes™).

Asociacion de Agentes
Espafioles autorizados ante
Organizaciones Internacionales
de Propiedad Industrial e Intelectual
Direccion: Montera, 13- 28013 MADRID
Teléfono: (34.51) 522 38 24

Fax: (34.91) 538 22 48 - (3491) 579 31 57

Teléfono: 49 82 201 70 80 - Fax: 49 BS 202 15 48

Secretariade del Instituto de Agentes de Patentes Europeas(epi)
Direccion postal: PO Box 260112 - -80331 Miinchen

j
:
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