Proteccion y gestion de la propiedad industrial

Para la buena gestion de la informacion técnica sensible de una empresa hay que considerar la
proteccion mediante patente y la utilizacion de la informacion contenida en los documentos de patente

Luis Sanz Tejedor
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La famosa frase “que inventen ellos” de Una-
muno nunca fue mas controvertida que en
los tiempos que corren. Estamos en tiem-
pos de cambio vertiginoso en los que los
pequenos detalles marcan la diferencia entre
competidores y ofrecen el valor afiadido sufi-
ciente para sobrevivir en el futuro... o no. El
conocimiento y la informacion pueden ser
objeto de proteccion sea mediante paten-
tes, clausulas de confidencialidad o incluso
secretos industriales.

En el afio 2013 Espana destiné el 1,3%
de su PIB ala [+-D+i. Siguiendo la logica de
los numeros, resulta incomprensible por qué,
en muchos casos, las empresas, tanto
publicas como privadas, se baten el
cobre en la asignacion de recursos
para desarrollar su actividad investi-
gadora y, posteriormente, los
escatiman y se muestran negligentes
ala hora de abordar la proteccion de
los resultados de tan costoso
esfuerzo economico y humano.
Subestimar el valor de la proteccion
de la invencién en términos de com-
petitividad puede, en muchos casos,
marcar la diferencia entre el fracaso
y el éxito. La propiedad industrial en
Espana se gestiona a través de la Ofi-
cina Espariola de Patentes y Marcas
(OEPM, que es la institucion encar-
gada de la tramitacion y posterior
concesion o denegacion de derechos.
Por otro lado, los documentos de
patente son una fuente de informacién
técnica de gran valor para la industria. En este
sentido, la OEPM mantiene las bases de
datos de patentes y proporciona servicios de
informacién tecnologica que pueden ser de
gran valor para competir en el mercado.

Asi, para una buena gestion de la infor-
macion técnica sensible de una empresa,
seria necesario atender a dos aspectos:
la proteccion mediante patente y la utiliza-
cion de la informacion contenida en los
documentos de patente.

Conferencias tematicas

La obtencion de un derecho de patente
constituye una formula magistral que per-
mite al inventor obtener una posicion de
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ventaja en el mercado mediante el recono-
cimiento de una situacién de monopolio
comercial durante un periodo de tiempo
limitado. Dicha ventaja se otorga en justo
pago al inventor por su contribucion, puesto
que el registro de un derecho de patente
conlleva, necesariamente, que la informa-
cién en la que consiste la invencion sea
divulgada y dada a conocer a terceros, quie-
nes dispondran de una valiosa informacion
que no podran explotar comercialmente
durante ese periodo de tiempo pero si uti-
lizar como base para el desarrollo de la
tecnologia. Con ello se hace publica infor-
macion técnica que, de otro modo,
permaneceria oculta, evitando asi la inver-
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sién en tecnologia ya obsoleta y haciendo
posible el desarrollo tecnoldgico sobre la
base, no solo de lo ya conocido, sino de lo
que es tendencia en el sector.

A pesar de que el término “patente” es
algo conocido por todo el mundo, muy
pocas personas son capaces de definir
qué es. Una patente no es una inven-
cién, ni una innovacion, ni algo nuevo o
inventivo y, sin embargo, todos estos con-
ceptos entran en la esencia de una
patente, que es un titulo juridico que per-
mite a su poseedor impedir que otros
fabriquen o comercialicen la invencion que
en ¢l se describe. Este titulo se adquiere
por registro en las oficinas de patentes.

Por lo tanto, el derecho de patente es un
derecho registral que se obtiene mediante
su registro ante una autoridad de registro
de patentes que puede ser una oficina
nacional de un Estado, regional o recono-
cida para el otorgamiento de titulos validos
en varios Estados, como en el caso de la
Oficina Europea de Patentes o ante una
instancia internacional como la Oficina
Internacional.

La determinacion del alcance territo-
rial de la patente constituye una mas de
las elecciones estratégicas del solicitante,
quien podra optar por solicitar un titulo
nacional, europeo o coordinar la obten-
cion de pluralidad de titulos nacionales a
través de una solicitud unica
mediante el sistema de patente
PCT. El sistema PCT es lo que
habitualmente se conoce como
“patente mundial”, concepto que
no existe, ya que el PCT es un sis-
tema de tramitacion que unifica
requisitos en los paises contratan-
tes pero que no termina en la
concesién de una patente.

Asi, segun el mercado al que
se destinen los productos que
incorporan la invencion o las licen-
cias que pudieran llegar a firmarse,
habra que evaluar la mejor estra-
tegia y via de proteccién. En el
caso de que el campo de accion
sea nacional, parece que con una
solicitud de patente nacional seria
suficiente y parece también logico
que empresas cuyo ambito de acti-
vidad es la Union Europea utilicen una
estrategia basada en la Patente Europea
o el PCT. No obstante, los cambios del
mercado y de las condiciones pueden
hacer necesario cambiar la estrategia
sobre la marcha, por lo que es siempre
conveniente optar por soluciones flexibles.
No hay que olvidar que durante un afio a
partir del primer depdsito, se puede exten-
der la solicitud a otros paises o incluso al
PCT, lo que permitiria esperar adicional-
mente otros 18 meses antes de solicitar
patentes nacionales en aquellos paises
miembros del PCT (todos los de la OCDE
y muchos en desarrollo). Por tanto, con
una pequefia inversion (solicitud nacio-
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nal) se gana tiempo (28 meses) para deci-
dir el camino que mas pueda interesar.

Mediante patente se puede proteger
un producto o un procedimiento para la
obtencion de un producto siempre que
consista en una invencion nueva que impli-
que actividad inventiva y sea susceptible
de fabricarse o aplicarse industrialmente.

Antes de depositar la documentacion
en una oficina de patentes, incluso antes
de redactar la solicitud, es conveniente
realizar una busqueda previa para cono-
cer qué han protegido otros solicitantes
en el mismo campo de la invencion y, de
este modo, adaptar la redaccion de nues-
tra solicitud de manera que tenga mayores
posibilidades de llegar a buen término.
Conviene recordar que en el estado de la
técnica se pueden encontrar patentes que
sean similares o anticipen la actividad
inventiva de la invencion que se quiere pro-
teger y que no se explotan y son
desconocidas (a pesar de estar publica-
das) para el gran publico.

Solicitud de patente y registro

El procedimiento de registro se inicia con
la presentacion de una solicitud de patente
en la que se definen los términos de la
proteccion solicitada: se define la inven-
cién sobre la que se solicita el derecho
de exclusiva. De ahi la importancia de la
buena redaccion de la solicitud de patente
cuyos términos acotan, a su vez, el dere-
cho del solicitante, tanto para ejercer
activamente su monopolio, fabricando y
vendiendo sus productos, como para
hacer respetar esa situacién de monopo-
lio por terceros.

La presentacion es uno de los hitos mas
relevantes del procedimiento, ya que en
ese momento queda fijada la “fecha de pre-
sentacion” que constituye el parametro
temporal por el que se rigen otros trami-
tes del procedimiento, por ejemplo, fija el
momento en que se considera el estado
de la técnica, fija el plazo para la publica-
cion de la solicitud, etc.

Durante la tramitacién es posible
modificar la solicitud siempre y cuando
dichas modificaciones se ajusten a la
normativa y no supongan una ampliacion
del contenido de la solicitud original. Si
se diera este ultimo extremo, podria ser
necesario modificar la fecha de presen-
tacioén, lo cual tiene inconvenientes en
cuanto a los documentos que pueden
servir para comprometer la novedad o la
actividad inventiva de nuestra patente.

El procedimiento esta disefiado para
que el solicitante compre tiempo y estruc-
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turado de manera que solo se pasa a la
siguiente fase cuando se ha superado la
anterior, permitiendo al solicitante ajustar
y modular cuestiones técnicas y/o recur-
sos economicos. El hecho de que la
legislacion de la mayoria de paises (y
especialmente los de la OCDE) dimane
del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial del 20 de marzo
de 1883 hace que no existan grandes
diferencias entre los Estados, por lo
cual se trata de un procedimiento con una
estructura similar al de los principales pai-
ses de nuestro entorno.

Todo el procedimiento de tramitacion
de patentes se orienta a conseguir deli-
mitar claramente el alcance de la
proteccion y a dilucidar si la invencion
cumple los requisitos de patentabilidad,
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Ejemplo de documento de patente. Foto: OPEM.

si es nueva, tiene actividad inventiva y apli-
cacion industrial. El procedimiento también
contempla la intervencion de terceros
cuyos derechos puedan afectados por la
nueva solicitud.

A pesar de lo anterior, es posible
que el solicitante pueda desear una con-
cesion rapida, en cuyo caso, puede optar,
cuando se cumplan una serie de requisi-
tos, por lo que se conoce en Espafia
como procedimiento CAP (Concesion
Acelerada de Patentes). Este procedi-
miento reduce considerablemente los
plazos de concesion sin que suponga un
sobrecoste para el solicitante. El acorta-
miento de los plazos de tramitacién

sera tanto mayor cuanta mas diligencia
tenga el solicitante en el cumplimiento de
tramites sin agotar los plazos.

Utilizacion de la informacion de los
documento de patente
Asi, uno de los principales objetivos de
las patentes es la delimitacion de dere-
chos, pero no es el unico. Se utilizan en
distintos ambitos con distintos objetivos:
en sistemas de I+D se usan como indica-
dores de la intensidad de innovacion de
las empresas, organizaciones o paises,
para determinar tecnologias nuevas o para
resolver problemas técnicos especificos,
incluso para encontrar socios tecnolégi-
cos; en la valoracion de tecnologias y de
intangibles se usan para determinar de la
conveniencia de comprar o desarrollar tec-
nologia o incluso en la negociacién de
licencias; en cuanto a la estructura del
mercado, sirven para conocer mejor a la
competencia, asi como las lineas maes-
tras que definen su futuro tecnoldgico.
En muchos casos, los documentos de
patentes son una fuente primaria de infor-
macion técnica y los usos pueden
trascender una sola aplicacion y servir a
varios objetivos. Es muy curioso obser-
var el poco valor técnico que en Espana
se presume que tienen las patentes y, sin
embargo, sirven para hacer una radiogra-
fia muy ajustada a la realidad de los
sectores, empresas, lugares geograficos
en los que mas conocimiento se esta gene-
rando en un area geografica determinada.
El hecho de que todas las patentes
estén publicadas, con un formato estan-
dar en todo el mundo, con una serie de
codigos que facilitan su comprension y
en muchos casos traducidas a varios idio-
mas las convierte en una fuente de
conocimiento e informacion accesible,
econdmica y rapida para todo el mundo.
Aunque la sociedad esta cambiando
su concepciodn sobre la propiedad indus-
trial (a la fuerza obliga el mercado) aun hay
muchas empresas que descartan su uso
sin haberse planteado que es un arma vital
para competir, e incluso para sobrevivir.
Por todo ello, para poder capitalizar los
esfuerzos de innovacion, investigacion,
mejora de productos y servicios, se hace
preciso definir una estrategia de protec-
cion de la informacién, uno de cuyos
pilares, quiza el mas importante, es la pro-
piedad industrial.
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