
La política de patentes desde la empresa
(una aproximación al tema desde el punto de vista práctico)

Las imágenes que aparecen en
estas transparencias, en su
mayoría (no todas) están tomadas
del libro "New & Improved - Inven-
tors and inventions that have
changed the modern world" by R.
Baker. Published for the British Li-
brary by British Museum Publica-
tions Limited. ISBN 0 7141 0380 2

Samuel Hopkins (1790). Procedimiento para obtener "potash and pearl
ash". Primera patente norteamericana (firmada por G. Washington)



Significado industrial de las paSignificado industrial de las paSignificado industrial de las paSignificado industrial de las paSignificado industrial de las patentestentestentestentestentes

Favorecen la rentabilidad de la inversión creativa

. Monopolios temporales

. Patrimonio negociable

. Mercado de tecnología

. Obstáculos a competidores

Permiten combatir con eficacia a los imitadores y copiadores

Son la mejor fuente de información tecnológica que existe

Las patentes son instrumentos ofensivos, no defensivos

Instrumento imprescindible en la política de desarrollo de las
empresas industriales

"Las patentes añaden
el combustible del
interés al fuego del
ingenio." (A. Lincoln)



INFORMACION

CREACION Y GESTION DE LA CARTERA
DE PATENTES

PREVENCIÓN DE RIESGO DE INFRACCIÓN

PPPPPolítica de paolítica de paolítica de paolítica de paolítica de patentes de la emprtentes de la emprtentes de la emprtentes de la emprtentes de la empresaesaesaesaesa

William Morgan-Brown (1876). Patente británica de
importación sobre un invento francés



Necesidad  de conocer

Lo que hacen los demás

Lo que no se puede hacer

Lo que queda por hacer

La Información sobre patentes

Frank Hornby (1901). Meccano



Las patentes son la fuente mejor, más abundante y más rápida de
información tecnológica

Instrumento para:

. Adquisición de conocimientos.

. Generación de ideas.

. Planificación de proyectos.

. Decisión de patentar.

. Prevención de riesgos.

. Transferencia de tecnología.
Frank Whittles (1946). Propulsor Jet para aviación.
Primer desarrollo realmente operativo. Basado en
patentes de ¡1867!, 1930 y 1937.

La Información sobre patentes



Empresas innovadoras

Oficina de
Patentes

Adivine quién no se ha preocupado de
la información de patentes

© Dialog Co.

Empresas no innovadoras

Identificación de campos de tecnolo-
gía libres de patentes.

Previsión del riesgo de infracción de
patentes.

La Información sobre patentes



La Información sobre patentes



Relación con el entorno de los competidores

. Vigilancia tecnológica de la competencia.

. Prevención del riesgo de infracción.

La Información sobre patentes

Gideon Sundback (1915)
Zip fastener



Herramienta básica en el trabajo del
profesional de las patentes

. El estado de la técnica.

. Patentabilidad.

. Estudio de riesgos.

. Observaciones, oposiciones y recursos.

La Información sobre patentes



Procesos Creativos

Etapa clave: generación de nuevas ideas

Estudio del mercado: necesidades no cubiertas.

Estudio de la tecnología: resolución de problemas técnicos.

Análisis precoz del entorno de patentes

Identificación de rutas viables que no colisionen con patentes anteriores o que puedan
conducir a un resultado patentable, antes de iniciar cualquier inversión en el proyecto



Investigación bibliográfica que incluya a patentes

Valoración de:

.  Grado de madurez de la tecnología.

.  Identificación de competidores.

.  Identificación y evaluación de riesgos.

.  Identificación y evaluación de carencias.

.  Posibilidades de obtener patentes.

Thomas Alva Edison (1880).
Lámpara incandescente.

Análisis precoz



Creación y Gestión de la cartera de patentes

National Research Development Corporation
(1956). Cefalosporina C



Cecil Hubert Booth (1901). Aspiradora doméstica.

PATENTAR

¿Por qué?
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cómo?



¿Por qué patentar?

Aspectos a tener en cuenta:

¿Puede mantenerse un secreto efectivo? ¿Durante cuánto
tiempo?

¿Existe riesgo de que un competidor patente antes? La excepción
por uso previo: su dificultad de prueba y sus limitaciones.

¿Resulta asequible probar la infracción de la patente? Las
patentes de procedimiento y la inversión de la carga de la prueba.

¿Existe una protección adecuada del derecho de patente?

Patente v. Explotación en secreto

Patente: Monopolio temporal, pero obligación de descripción suficiente.
Explotación en secreto: Ocultación a los competidores, pero no monopolio.

William Painter  (1892)
Tapón corona.



Cualquier desarrollo no excluido por la Ley
que sea potencialmente rentable y tenga
posibilidades de superar las exigencias de
novedad y actividad inventiva.

Análisis de rentabilidad

Análisis de patentabilidad

Reinhold Burger (1904)
Termo

¿Qué patentar?

Otros motivos: Por si acaso; por imágen; para justificar la
productividad del departamento de I+D; como publicación
defensiva; para crear incertidumbre en los competidores;
para eludir el riesgo de infracción de otra patente anterior (!);
por si cuela, ya que la calidad del examen en la OEP y a
USPTO ha bajado sensiblemente; porque otros lo hacen; etc.



Análisis de patentabilidad

Búsqueda sobre el estado de la técnica publicado y accesible (esto
solamente representa una parte del estado de la técnica real).

Valoración por un experto en patentes, que además tenga una
buena capacidad de comprensión sobre la tecnología implicada.

Objetivos:

- Evitar el coste de solicitudes de patente inútiles.
- No crear expectativas falsas.
- Establecer el estado de la técnica que permitirá redactar

correctamente y con eficacia la descripción y reivindicaciones.



Búsqueda bibliográfica

Valoración

Positivo Dudoso Negativo

No certeza Publicación Abandono
defensiva

    Publicación
    defensiva

Reducción ¿Modelo ¿Modelo
incertidumbre   utilidad?   utilidad?

Análisis de patentabilidad



Análisis de patentabilidad

¿Se acuerdan del chiste del troglodita inventor de la rueda?

M. Ut. ES175974-U (1971) M. Ut. ES284268-U (1985)

M. Ut. ES1027978-U (1994) M. Ut. ES1054101-U (2003)



Objetivo: Destruir la novedad.

Solicitud de patente
publicada

Revistas y/o
Congresos

Publicaciones
defensivas
especializadas
(Research Disclo-
sure)

Publicaciones defensivas

James Puckle (1718). "A defence"



Research Disclosure the industry standard defensive publication service
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Research Disclosure - Overview

 Overview

 Research Disclosure

 Why disclose?

 Why leading companies
 use RD

 Why patent offices
 worldwide use RD

 PCT Minimum  Documentation 
status

 Full text searching

 World's longest running 
 disclosure service

 Verification & date stamping

 Patentability & validity  search 
tool

 

Overview

Research Disclosure, or RD, is a defensive publication service that 
allows you to protect an invention as an alternative to patenting. If 
you have decided not to patent your invention on the grounds of 
cost or for any other reason, but you still wish to exploit it 
commercially, you must take some simple steps to protect it. 
Otherwise you risk the chance that someone else may later patent 
your invention and so prevent you from exploiting it yourself. It may 
sound unbelievable but it can and does happen!

You can protect yourself by publishing (disclosing) your invention as 
quickly as possible and so establish prior art. This is what RD does, 
we are the world’s industry standard disclosure service. Every 
month we publish details of many inventions, both in our paper 
format RD Journal and also in our RD Electronic database. These 
are then distributed to every major patent office and many libraries 
worldwide. As RD is distributed to patent offices globally it ensures 
that, regardless of the different novelty standards of national patent 
systems, any item published in RD thereafter renders the invention 
described unpatentable by anyone else.

'Every month 
we publish 

details of many 
inventions, 
both in our 

paper format 
RD Journal 

and also in our 
RD electronic 

database'

It’s a very simple service to use. You just send us the 
invention details you wish to disclose, and we publish 
them in both our paper and electronic RD formats. We 
charge you a modest one off fee and that is it. You can 
then rest assured that the patent examiners will see it for 
decades to come while you concentrate on developing 
your invention. With the ever-increasing patents fees 
throughout the world, RD is an economical, easy and 
highly valuable alternative or, in some cases, addition to 
patenting. 

© Kenneth Mason Publications Ltd 2003
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Contact Us 

UK, Europe & Rest of the World
Kenneth Mason Publications Ltd

The Book Barn
Westbourne

Hampshire
PO10 8RS

UK
Tel 00 44 (0)1243-377977

Fax 00 44 (0)1243-379136
info@researchdisclosure.com 

USA, Canada & South America
Emsworth Design Inc

200 Park Avenue South
Room 1101

New York
NY 10003

U S A
Tel 001 212-353-1435

Fax 001 212-353-1146
adrobinski@earthlink.net

Click on an email address above to link directly to your email utility and send us your comments, queries 
or feedback. Please include your name and company in the body of the email plus any other contact 
details you wish us to have.Your communication by telephone, letter or fax is also welcome.

© Kenneth Mason Publications Ltd 2003
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  2/75 ZWPI - (C) Derwent Info. 1994
  AN  -   87-019777 [03]
  TI  -   Refractive index change correction system for plastics lens -
        includes three lens portions integrally formed so that refractive
        index is changed in non-homogeneous manner
  PA  -   (ANON ) ANONYMOUS
  PN  -   RD-272002 A  861210 DW8703
  PR  -   86RD-272002 861120
  AP  -   86RD------- 861120
  IC  -   G02B-000/01
  AB  -   RD-272002  An objective lens (7) comprises two effective dia.
        portions (12,13) formed as aspheric surfaces and a portion (14)
        surrounding these and formed in integral with them of plastics. A
        part (14a) of the flange portion is cut out to exposepartially to
        atmosphere the outer periphery connected to the second effective
        dia. portion.
          In an atmosphere of high humidity, when a water impinges into a
        lens body, approx, the same amounts of water exist in all portions
        viewed in parallel with the optical axis within the effective dia.
        portions. A refractive index is changed inhomogeneously within the
        first two portions, and a parallel light incident to the objective
        lens is converged to a point (Po) on the optical axis (16). In this
        case, a wave front (19) does not have a wave front abberation and is
        thus represented as an arc having a point (Po) as a centre.
          USE - To compensate for high humidity in atmos.(Dwg.No 1/2)

Research Disclosure en Derwent



¡Cuanto antes, pero bien!
Porque la redacción de la solicitud prioritaria es
extremadamente importante para el futuro de las
patentes que se generen con base en ella.

Prioridad
Adiciones
Renuncia y resolicitud

Publicaciones v. Patentes

Un consejo: No divulgar nada, por ningún medio, hasta que no se haya
publicado la primera solicitud de patente.

Frederick W. Lanchester
Frenos de disco (1902)

¿Cuándo patentar?



¿Dónde patentar?

Decisión empresarial en función de:

.  Naturaleza del invento
.  Importancia económica
.  Calidad inventiva

.  Area geográfica de interés
.  Implantación de mercado
.  Posibilidad de licenciar

.  Costes
.  Elaboración de presupuesto y
   periodificación del mismo a lo largo del
   tiempo



¿Dónde patentar?

En mi opinión, una estrategia recomendable para una empresa española pequeña o
mediana es:

(1) Presentar la solicitud prioritaria en España, con un juego de reivindicaciones que
permita proteger, en reivindicaciones diferentes, tanto realizaciones muy amplias como
muy concretas.

(2) Agotar el año de prioridad y presentar una solicitud PCT en español, designando a
todos los países y convenios regionales (capítulo II, con IPER). No abandonar la solicitud
nacional española y continuar su tramitación hasta el final.

(3) Se dispone de 30/31 meses desde la fecha de prioridad para decidir definitivamente
los países o convenios en los que se introduce la PCT. Si continúa el interés, efectuar la
entrada en la fase regional europea (31 meses), e introducir la PCT en otros países que
interesen.

(4) Si se consigue superar el examen europeo satisfactoriamente, validar la patente EP
en España y abandonar la patente nacional.
(4') Si la restricción sufrida en el examen europeo es muy importante, validar en otros
países pero no en España, o abandonar antes de que se produzca una decisión de
rechazo y mantener en vigor la patente española.



La redacción de la solicitud de patente es un trabajo para un experto
en patentes que tenga una buena capacidad de comprensión sobre
la tecnología implicada, y que disponga de un estado de la técnica
suficientemente bien acotado (análisis de patentabilidad).

La persona menos apropiada para redactar la patente es el inventor.

Especial atención a la suficiencia de la descripción.

¿Cómo patentar?

Christopher Cockerell (1960). Air cushion vehicles.



Las patentes en los contratos de licencia

Análisis sobre el valor de las patentes

¿Cuál es su situación registral?
¿Resistiría un pleito de nulidad?
¿Hay dependencia con otras patentes?
¿Deja resquicio a soluciones técnicas alternativas no equivalentes?
¿Existen otras patentes que protejan tecnología más avanzada sobre
el mismo objeto?

Orville & Wilbur Wright (1904). Aeroplano.



Cláusulas necesarias que afectan a las patentes

De mantenimiento en vigor de la patente.
De política a seguir contra los infractores.
De garantías de no infracción de otras patentes.
De modificación del contrato en caso de nulidad o caducidad de la
patente.

Las cláusulas que impiden al licenciatario atacar la validez de la
patente ante los tribunales son inválidas.

Las patentes en los contratos de licencia



La prevención de riesgo de infracción

España. Mas de 50.000 nuevas solicitudes de patente cada año.

Menos de 4.000 provienen de empresas españolas, y en su
mayoría son modelos de utilidad

Solicitudes de patente
españolas

Solicitudes de
mod.utilidad españoles

Solicitudes europeas y
PCT que designan España

PRESIÓN TECNOLÓGICA



La empresa en defensa de sus patentes

El principal interés de la empresa es que no le copien, no ganar
pleitos.

Control de lo que pasa en el mercado (red de ventas, distribuidores, etc.).

Difusión activa de los derechos (etiquetado,  anuncios).

Acciones de advertencia (requerimientos,  Intimidación de intermediarios).

La prevención de riesgo de infracción



Anuncio publicado
en SCRIP

La empresa en defensa de sus patentes



Si las acciones preventivas fallan, la empresa debe estar dispuesta
a hacer valer sus derechos por vía judicial.

En caso contrario hubiese sido mejor no patentar.

La empresa en defensa de sus patentes

Denis Johnson (1818). "Hobbyhorse", una copia de la "Draisienne" francesa.



La empresa como potencial infractora

Pocas empresas deciden deliberadamente
infringir patentes, pero cualquiera que
fabrique, comercialice o use un producto
o proceso corre el riesgo de infringir
alguna patente.

Mary P. Jacob (1914). Sujetador

La prevención de riesgo de infracción



La empresa como potencial infractora

Prevención pasiva

Estudio de los posibles riesgos de
infracción antes de efectuar gastos e
inversiones para una determinada acción
industrial o comercial. Análisis de riesgos

Coordinación entre departamentos. Gestión
de compras.

Juan de la Cierva (1930). Autogiro



Búsqueda

Patentes en vigor en el área geográfica implicada.
Situación registral de las patentes pertinentes.

Valoración

Grado de infracción.
Fortaleza de las patentes.
Antecedentes de examen o conflictos en otros países.

El estudio lo debe efectuar un experto en patentes que tenga
una buena capacidad de comprensión sobre la tecnología
implicada y que disponga de suficientes conocimientos
jurídicos. La opinión del experto debiera ser sometida a la
consideración de un abogado experto en patentes, con
suficiente experiencia en litigios.

La empresa como potencial infractora. Análisis de riesgos

James Logie Baird
(1928) Fibra óptica



Vía Administrativa

Poner trabas a la concesión de patentes de la competencia
mediante observaciones y oposiciones.

España
Observaciones al IET
Oposiciones a las patentes sometidas a examen  ¡antes de que de produzca el examen!
Modelos utilidad:  Oposiciones

Convenio Europeo
Observaciones
Oposiciones post-concesión

Alemania, Japón, Holanda, etc.
Oposiciones post-examen

U.S.A.
Reexamination post-concesión

La empresa como potencial infractora. Prevención activa



Vía judicial

Acción negatoria (artículo 127 LP)
Demanda de nulidad preventiva

La empresa como potencial infractora. Prevención activa



Water Closet. Sir John Harrison (1596)
La reina Elizabeth I rehusó conceder la patente solicitada




