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PROGRAMA
1. El derecho de patentes en el contexto de la propiedad intelectual-
industrial (PI)

2. Cómo un descubrimiento ( publicable ) se transforma en una 
invención ( patentable )

3. Lo primero que hay que hacer cuando se cree tener una invención 
patentable

4. Qué se puede patentar

5. Qué condiciones ha de cumplir la invención para que la patente 
resulte válida y eficaz para impedir la imitación

6. Cómo facilitar al experto la redacción de la solicitud prioritaria

7. Coautores vs. coinventores vs. copropietarios (solicitantes / 
titulares). Rentabilización mediante transferencia (licencia o venta)

8. Cómo obtener y hacer valer los derechos de patente.
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¿Qué hacemos en una charla como ésta?
- ¿No es esto "cosa de abogados"? No, las patentes son 
mayoritariamente "cosa de científicos y técnicos", abiertos a un
poco de derecho muy especial.

- A todo estudiante universitario de ciencias o ingeniería le será 
útil en cualquier tipo de trabajo:

. fuente de información técnica

. estímulo al ingenio y una posible fuente de beneficios

. buena salida profesional: (examinador en OEPM, Madrid, o OEP
Munich/La Haya), técnico de patentes en agencias o empresas...

- Objetivo de la sesión: proporcionar una formación básica en 
patentes (en 2 partes, con coloquio al final).

- Interesa a profesores, investigadores y estudiantes de doctorado
en universidades u otros organismos públicos de investigación 
(OPIs).
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Distintos papeles asociados con el mundo de las patentes 
(en negrilla los que suelen ser desempeñados por técnicos, no por juristas)

documentalista — INVENTOR — asesor interno

directivo (toma decisión de solicitar; puede ser técnico)

redactor/agente de patentes (redacta y tramita la solicitud)

examinador de oficina de patentes (la concede)

( PATENTE = derecho emanado de documento público ) 

En caso de litigio: 

abogado — asesor técnico

perito (designado por el tribunal o por una o varias partes; ayuda al juez)

JUEZ (decide sobre su validez y -si es válida- su infracción)                 



Los principales acontecimientos de la PI en la OMPI (WIPO)

OMPI 2008: 184 países (Ginebra, 938 funcionarios, de 95 países)
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PROBLEMA: En casi todo el 
mundo esta rama del derecho 
se llama derechos de autor y 
derechos conexos (copyright 
and neighbouring rights)

Sin ser oficial, llamaremos propiedad intelectual-industrial (PI) al tronco 
común que incluye las dos ramas, como intellectual property en inglés, 

propriété intellectuelle en francés y geistiges Eigentum en alemán.

Respecto a la mayoría de países, en España y en algunos países 
sudamericanos hay una discrepancia semántica en relación al 

término "propiedad intelectual"

En todo el mundo esta rama  
del derecho se llama así 
(industrial property)

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona12

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra, 
administra los Convenios de París y Berna, y el Patent Cooperation Treaty,PCT



Ginebra 

Creada el 
1.01.1995, 
(Ronda 
Uruguay del 
GATT ) 

151 países 
miembros 
(Jul. 2007)

625 
empleados

OMC / WTO 
(1995)

ADPIC / TRIPS



LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL-INDUSTRIAL

Son derechos que, configurados como una propiedad especial 
(como las aguas y las minas) para facilitar su transferencia, 
proporcionan exclusivas mediante las cuales se obtiene
protección frente a la imitación de determinado tipo de 
información (el objeto de la propiedad, de tipo intelectual)
asociada a una inversión económica. 

- El derecho de exclusiva consiste en la posibilidad de excluir a 
terceros particulares, pero no implican 
autorización/homologación/certificación de las administraciones.

- Evolucionan constantemente para proteger la inversión 
económica que no se realizaría en ausencia de los mismos.

- Únicamente son importantes cuando lo que protegen tiene 
éxito, pues sólo entonces se suscita la imitación por terceros.

- Son delicados porque lo intangible suele ser fácil de imitar
(Intellectual Property Rights, IPR = INTANGIBLE ASSETS)
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Principales derechos de PI Protección de: 
_____________________________________

derechos de autor y conexos obras de creación (programas 
de ordenador, bases de datos...)

marcas y nombres comerciales distintividad

indicaciones geográficas distintividad por origen o proceso

---- frente a la competencia desleal

diseño industrial
(modelos y dibujos industriales) forma no funcional

secretos empresariales información confidencial
secreto industrial o know-how información técnica confidencial

patentes y modelos de utilidad tecnología (invenciones)
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marca o 
nombre 
comercial

marca derivada

diseño

marca

tecnología de 
láminas 
intercaladas

En un producto comercial suelen coexistir varias 
modalidades de Propiedad Industrial-Intelectual (PII)

Los derechos de autor protegen los envases y la 
documentación publicitaria, y la legislación sobre 
competencia desleal protege la presentación comercial
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nombre 
comercial

marcas registradas

principio activo  (+ excipientes 
= medicamento) TECNOLOGÍA

razón social (Registro Mercantil; no PI)

En un medicamento el diseño industrial suele ser poco importante y las 
patentes lo son mucho. Las marcas, depende.

Los derechos de autor protegen los envases y la documentación publicitaria, y la 
legislación sobre competencia desleal protege la presentación comercial
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derechos de autor 
(Salvador Dalí)

marca de forma
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razón 
social 
(Registro 
Mercantil)

marca

indicación geográfica

secreto industrial o 
know how
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En 1961 Rafael Marquina
diseñó una vinagrera en forma 
de erlenmeyer con un original 
diseño antigoteo, que le valió el 
premio Delta de Oro ADI-
FAD.Pero no se protegió ni su 
tecnología (mediante patente o 
modelo de utilidad), ni su 
forma (mediante modelo 
industrial). Varios años después 
se empezó a comercializar por 
Vinçon como "vinagrera-anti-
goteo" con bastante éxito, pero 
no se pudo registrar este 
nombre como marca.

Entonces le surgieron muchas 
imitaciones legales.
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La imitación legal es honrosa y deseable desde el punto de vista social 
(p.ej. medicamentos genéricos, equivalentes pero mucho más baratos)
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A diferencia de en farmacia, donde las imitaciones son "esencialmente 
similares" (medicamentos genéricos, con exactamente el mismo principio 
activo), en electromecánica las imitaciones pueden variar bastante, 
admitiendo varios niveles de sofisticación. P.ej. en la foto se muestran 
algunos dispositivos para evaporar contínuamente una disolución (insecticida, 
ambientador...). El líquido contenido en un recipiente sube a través de una mecha 
porosa por capilaridad, y se evapora en la parte superior de la mecha mediante su 
calefacción con una resistencia cerámica que la envuelve (no se ve en las fotos).
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LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA PROTECCIÓN 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDUSTRIAL

En un sector económico de libre competencia, entre las 
circunstancias que contribuyen al éxito empresarial (recursos 
humanos, recursos financieros, materias primas, transporte, 
energía, comunicaciones, factores medioambientales, factores 
legislativos, factores sociológicos...) cada vez tiene más 
importancia el hecho de disfrutar de derechos de exclusiva 
sobre:

- las obras originales
- los signos distintivos
- el diseño industrial
- la tecnología

lo cual se consigue mediante el entramado jurídico conocido 
como derechos de propiedad intelectual-industrial (llamados  
derechos de propiedad intelectual en la mayoría de países)
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2007-05-01

El valor relativo de los activos 
intangibles (derechos de PI) 
ha ido creciendo sin parar.
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Las patentes juegan distintos papeles 
en los distintos sectores industriales.

Siguen siendo muy importantes en los 
sectores eléctrico y mecánico (p.ej. en todo 

tipo de maquinaria, incluida la máquina-
herramienta), donde no crean problemas 

jurídicos
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La electrónica y las TICs son los sectores donde más invenciones se 
patentan, pero en un número reducido de países. Son frecuentes los 
intercambios de licencias de patentes.

Sony and Samsung to share patents (Legal Media Group - 18 December 
2004) Two of Asia’s leading electronics companies, Samsung and Sony, have 
agreed to share patent portfolios in an extensive cross-licensing deal. 
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Eolas Wins Reexamination Of Patent In $561M 
Lawsuit Against Microsoft  (29 Sept. 2005). In a 
troubling development for Microsoft Inc., the U.S. Patent 
and Trademark Office appears set to uphold the patent at 
the center of the $561 million patent lawsuit brought by 
Eolas Technologies

Respaldo judicial a la Unión Europea en el 
'caso Microsoft'. El Tribunal de Primera 
Instancia de Luxemburgo ratifica la multa 
de 497 millones de euros a la empresa 
por abuso de posición dominante
(Ciberp@aís 20.09.2007 p. 3)

El ejecutivo comunitario 
consideró que la multinacional 
estadounidense aprovechaba 
su dominio en los sistemas 
operativos para expulsar a 
sus competidores a quienes, 
además, no facilitaba
información para desarrollar 
productos compatibles con 
Windows. También cuestionó 
la integración del reproductor
Media Player en su sistema 
operativo, y le obligó a 
venderlo por separado en la 
UE. Microsoft tiene dos 
meses de plazo para recurrir 
el fallo...
LA DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA 
(ANTITRUST LAW) NO SE 
CONSIDERA P.I.
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Las patentes son 
cruciales en la 
moderna 
biotecnología y 
biomedicina
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Las patentes son cruciales 
en química fina y farmacia. 

En este último sector se 
tiende a la explotación en 

exclusiva 
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La Vanguardia, 28.01.2007 (Suplemento Dinero)

Lipitor = atorvastatina Ca (ES: Cardyl, Zarator, Prevencor-AP)
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En la industria farmacéutica (privada):

- No se inventarían nuevos principios 
activos si no existiese el sistema de 
patentes.

- La caducidad o anulación de la patente 
que proteja un medicamento "estrella" (% 
importante de ventas) puede representar 
una catástrofe para la "empresa 
inventora".

- Las decisiones judiciales sobre patentes 
condicionan la aparición de genéricos
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A veces hay sentencias contrarias 
sobre casos idénticos (inseguridad)
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LEGISLATIVO
Constitución

Convenios (CPE, ADPIC)

Leyes Orgánicas

Leyes (LP)

Acervo comunitario: 

Tratados fundacionlales

Reglamentos (CCP)

(Directivas)

JUDICIAL
Tribunal Supremo

Audiencias Provinciales

Tribunales Super. Just.

Juzgados de lo Mercantil

TJCE y otros tribunales 
comunitarios

EJECUTIVO

Gobierno

Ministerio de 
Industria, Turismo y 

Comercio

Oficina Española de 
Patentes y Marcas 

(OEPM)

Separación entre los tres poderes



El Art. 31 ADPIC no prevé que el Gobierno "declare 
nula" una patente, pero prevé que el Gobierno, sin 
autorización del titular de la patente, la use (mediante 
licencia obligatoria) en casos de emergencia nacional, 
extrema urgencia o uso público no comercial; para 
abastecer el mercado interno; dando una remuneración 
adecuada... estando todo ello sujeto a revisión judicial.

El País, 5.05.2007

"Estamos dando un 
paso importante que 
vale tanto para este 
medicamento como 
para cuantos otros 
fuera necesario... 
hoy es el efavirenz, 
pero mañana puede 
ser cualquier otra 
pastilla" (Lula)

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona38

DERECHOS DE AUTOR y derechos conexos 
("propiedad intelectual" en España; Copyright)

La protección de las obras de creación
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La venta "top manta" 
es un ejemplo de 
piratería de 
derechos de autor
propiciada por la 
reciente tecnología de 
grabación de CD y 
DVDs.
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ALGUNOS DERECHOS DE AUTOR ESTÁN DE 
ACTUALIDAD POR POLÉMICOS

La SGAE defiende ampliar en el futuro el canon por copia 
privada al CD, DVD y a otros soportes.

La progresiva implantación en Europa de cánones sobre los CD y 
DVD vírgenes se hace entre polémica. La SGAE defiende su 
necesidad para recompensar a los autores por la copia privada.

Los expertos rechazan que la única razón de la crisis del CD sea
la existencia en Internet de sitios de descarga gratuita y 
masiva de canciones. Forrester predice que en 2008 un tercio 
del mercado musical estará en Internet.

(EL PAÍS. Suplemento Ciberpaís. 23 septiembre 2003)
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Ingresos de la SGAE en 2004: ¡Más de 300 millones EUR!

- 90 millones por radiodifusión y cable

- 66 millones por comunicación pública

- 53 millones por venta de soportes

- 30 millones por copia privada

- 20 millones por música en vivo

- 13 millones por obras dramáticas

- 22 millones por explotación en el extranjero

Total de socios: 80.000 (compositores, letristas, guionistas, directores 
cinematográficos, coreógrafos, dramaturgos, editores...)

Canción más escuchada en la radio: "No es lo mismo" de Alejandro Sanz
Canción más escuchada en discotecas: "Bulería" de David Bisbal
Película extranjera más vista: "El señor de los anillos. El retorno del rey"
Película española más vista: "La gran aventura de Mortadelo y Filemón"
Obra de teatro más vista: "Art" de Yasmina Reza
(EL PAIS, 20.04.2005)
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MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES 
MARCAS "INTERNACIONALES"

MARCAS COMUNITARIAS
La protección de la distintividad
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Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI): 
http://oami.eu.int/es/  (ubicada en Alicante)
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Art. 4 Ley 17/2001 de Marcas

MARCA = Todo signo susceptible de representación 
gráfica que sirva para distinguir en el mercado los 

productos o servicios de una empresa de los de otras.

® Palabras o combinaciones de palabras (también para la 
identificación de personas)

® Imágenes, figuras, símbolos y dibujos

® Letras, cifras y sus combinaciones

® Formas 3D (envoltorios, envases y forma 
del producto o de su presentación)

®  Sonidos (¿colores, olores?)

(y combinaciones de estos signos)
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Algunas marcas de forma 
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Marcas renombradas (famous)

Tanto éstas como las notorias (well-
known) tienen tratamiento especial
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Dos marcas idénticas o similares pueden coexistir sin conflicto 
("regla de la especialidad") si se refieren a sectores distintos 
(SALVAT Editorial y Laboratorios SALVAT), pero dos nombres de 
dominio no pueden ser idénticos (www.salvat.es y www.salvat-
lab.es). La regla de la especialidad no se aplica ni a marcas 
notorias (dependiendo del grado de notoriedad) ni a marcas 
renombradas.
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Mediante la propia 
experiencia, la publicidad, 
etc., el público desarrolla 
fidelidades a las marcas

Las marcas también son importantes 
en medicamentos, sobre todo en las 
especialidades farmacéuticas 
publicitarias (over the counter, OTC) 
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DCI = nombre "genérico" de un principio activo farmacéutico
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ASPIRINA : probablemente la marca farmacéutica más valiosa en España
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En Francia -y muchos otros países-
ASPIRINE es un nombre común, 
porque la marca degeneró

No obstante, en Francia hay 
una marca derivada: ASPIRINE 
BAYER.

Y la "cruz Bayer" sigue siendo 
marca registrada
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Falsificación = copia servil de marcas, de diseños y 
(raramente) de la tecnología patentada

Falsificación de 
calidad mediana-alta. 
Se vende a 30 €

El original NIKE SHOX
se vende a130 €   

En el año 2001 hubo 
30.000 unidades 
intervenidas

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona54
Falsificación de medicamentos: 
uno de los peores delitos de PI
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Se estima que más de la 
mitad de los fármacos que 
se venden por Internet son 
falsos
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SPAM indeseado: Pascual Segura 
declara desconocer a "Stephanie"
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La protección de la distintividad por el 
origen o por la elaboración

INDICACIONES GEOGRÁFICAS
(denominaciones de origen,
denominaciones específicas, 

indicaciones geográficas protegidas...)

son parte de la PI
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Este "turrón de Alicante", 
elaborado en Jijona, es una 
indicación geográfica protegida
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Hace unos 20 
años en la 
etiqueta de 
CAVA (antes 
llamado 
champán o 
xampany) se 
podía poner 
"méthode 
champenoise" 

Ahora el CAVA sólo 
puede poner 
"método tradicional"

(la mayoría no ponen 
nada, pues CAVA es 
denominación de 
origen)
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Aunque 
son clara 
minoría, 
hay cavas 
que no son 
catalanes.



El consumidor no 
ha decidido la 
compra por la 
fama de la 
"Bodega Caprabo"
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"marca blanca" = nombre genérico + nombre del supermercado
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Es muy importante la presentación comercial (trade dress), que está 
protegida mediante la Ley de Competencia Desleal (1991)
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LA GRAN DESCONOCIDA

Sin hacer nada, las nuevas ideas de negocio, la publicidad, 
la presentación comercial... de los productos de una 

empresa 

quedan automáticamente protegidos por 
la legislación sobre protección contra la

COMPETENCIA DESLEAL

(Modalidad de PI contemplada en el Convenio de la Unión 
de París, Art. 10.bis, y desarrollada en España mediante la 

Ley 3/1991 de Competencia Desleal)
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Ejemplos de envases que  
imitan la presentación 
comercial de otros: 
Puede resultar difícil 
decidir el límite entre lo 
que es o no es "desleal"
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Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat  de Barcelona

tecnología

marcas

Si el genérico de sildenafilo (cuando salga) usa pastillas de color azul y/o 
con forma de rombo redondeado, puede incurrir en competencia desleal 
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Cuando la apariencia o forma externa -no funcional- de 
los productos tenga importancia para el éxito comercial de 

una empresa, la protección mediante el 

DISEÑO INDUSTRIAL
Modelo Industrial o Dibujo Industrial

impedirá que los competidores los imiten.
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A igualdad de tecnología y precio, el 
consumidor elige basándose en el diseño
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Extraído de "Lo atractivo está en la forma" (OEPM, 2005)

diseño y tecnología

¡OJO! No 
confundir 
modelo de 
utilidad 
con 
modelo 
industrial
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El caso de la tarta "Romántica" 
de Frigo (Unilever)
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"FANTÁSTICA 1" (Menorquina): 
SÍ se consideró infracción

"FANTÁSTICA 2" (Menorquina): 
NO se consideró infracción
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La documentación incluye estos dos libritos de la OEPM, 2005


