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1. LAPROPIEDAD INDUSTRIAL

Tradicionalmente, los activos fisicos han sido considerados el factor principal que
sustenta la competitividad de una empresa en el mercado. En los ultimos afios, los
activos intangibles son la principal fuente de creacién de valor en la mayor parte de las
empresas. Estos activos a menudo se protegen juridicamente mediante los derechos de
propiedad industrial.

La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la
actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o
nuevos disefios, como la actividad mercantil, mediante la identificacion en exclusiva de
bienes y servicios ofrecidos en el mercado.

Los derechos de propiedad industrial son titulos expedidos por las oficinas de patentes
que protegen las invenciones (patentes y modelos de utilidad), las creaciones de formas
(disefios industriales), los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y las
topografias de productos semiconductores. Estos titulos son un mecanismo de
apropiacién de los beneficios derivados del esfuerzo innovador. No tienen una forma
fisica, es decir, son bienes intangibles, aun cuando puedan utilizarse para crear valor
para los clientes. En Espafia, la proteccion se consigue previa solicitud voluntaria a la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) siempre que se cumplan los requisitos
que la ley impone, y tras el debido procedimiento de solicitud y concesion. Una vez
concedida la proteccion, la solicitud se pone a disposicion del publico para general
conocimiento. Solicitar la propiedad industrial tiene un coste (tasa de solicitud) v,
conservarla en vigor durante el periodo al que se tiene derecho, requiere el pago de una
tasa anual de mantenimiento. El propietario de un titulo tendra el derecho de usarlo, de
cederlo, de transferirlo por sucesion o de concertar contratos de licencia, entre otras
opciones.

El marco juridico de los derechos de propiedad industrial hace que los activos
intangibles sean algo mas tangible, al transformar las creaciones del intelecto humano
en una propiedad y, por consiguiente, en valiosos activos comercializables, que pueden
ser explotados en el mercado por sus titulares o por terceros autorizados. La proteccion
de la propiedad industrial pretende impedir que aquellos que deciden «copiar» las
creaciones de otros viajen sin «pagar peaje».

La propiedad industrial detenta dos importantes limitaciones, una temporal y otra
territorial. Los titulos tienen una duracion temporal que, salvo en el caso de los signos
distintivos, suele ser improrrogable. Por otra parte, la propiedad se obtiene Unicamente
en el pais donde se ha solicitado y obtenido la proteccion. En el caso de la marca y
disefio comunitarios, los derechos se extienden para el conjunto de paises de la Unién
Europea. En los paises donde no esté protegida, la propiedad industrial se considera de
dominio puablico y cualquiera puede explotarla libremente.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) es el organismo encargado de

otorgar en Espafia los diferentes titulos de propiedad industrial, asi como de divulgar los

mismos a través de diferentes publicaciones y bases de datos. La OEPM tiene, por tanto,

una doble funcién:

e Conceder los diversos titulos de propiedad industrial, tras el examen de las
solicitudes correspondientes.



e Ofrecer servicios de informacion tecnoldgica basados en los documentos que
soportan los titulos de propiedad industrial que obran en poder de la OEPM y en
otras oficinas extranjeras.

LECTURA 1: INVERSIONES EN CAPITAL INDUSTRIAL EN DOW CHEMICAL

Dow Chemical empez6 sus actividades en Estados Unidos en 1897 con la fabricacion de unos cuantos
productos quimicos basicos. En 1995 es una compafiia multinacional que produce méas de 2000 productos
relacionados con la quimica. La empresa esta organizada en 15 grandes unidades empresariales junto con
méas de 40 joint ventures. En 1995 sus ventas superaron los 20.000 millones de délares, ingresos
procedentes en méas del 50% de Europa, Sudameérica y los paises de la zona del Pacifico. Dow dedica en
torno a 1.000 millones de dolares al afio a 1+D y da empleo en el area a mas de 4.000 personas. Su cartera
de patentes consta de unas 25.000 en todo el mundo. La compafiia gasta mas de 30 millones de délares al
afio para mantener y respaldar su cartera de patentes, contando la obtencién de patentes, litigios,
redaccion de acuerdos, etc.

Fuente: Petrash, G. (1996): “Dow’s journey to a knowledge value management culture”, European
Management Journal, vol. 14, n. 4, pp. 365-373.

A. Concesién de derechos. La OEPM! es un Organismo Auténomo del Ministerio de
Industria, Energia y Turismo que impulsa y apoya el desarrollo tecnoldgico y
econdmico otorgando proteccion juridica a las invenciones (mediante patentes y
modelos de utilidad), creaciones de forma (mediante disefios industriales), signos
distintivos (mediante marcas y nombres comerciales) y topografias de productos
semiconductores.

Invenciones industriales. Para la proteccién juridica de las invenciones?, la OEPM
concede patentes y modelos de utilidad.

Una patente es un titulo que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invencion
patentada, impidiendo a otros su fabricacion, venta o utilizacion sin consentimiento del
titular. Las invenciones podran tener por objeto un producto compuesto de materia
biolégica o que contengan materia bioldgica, o un procedimiento mediante el cual se
produzca, transforme o utilice materia bioldgica. EI derecho otorgado por una patente
no es tanto el de la fabricacion en si mismo como «el derecho de excluir a otros» de la
utilizacion del invento sin el consentimiento del titular. En algunos casos, como el de
las invenciones que afectan a la defensa nacional, se establece un régimen de secreto. La
duracion de la patente es de veinte afios a contar desde la fecha de la presentacion de la
solicitud.

El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las
protegidas por patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuracion,
estructura o constitucion de la que se derive alguna utilidad o ventaja practica apreciable

! El organismo encargado de otorgar en Espafia los titulos de propiedad industrial es la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas (OEPM). Sus antecedentes histdricos se remontan al afio 1820, con la creacion del
Real Conservatorio de Artes y Oficios y con la promulgacion de las primeras legislaciones que
aseguraban los derechos de propiedad. En 1975 se crea el organismo auténomo, Registro de la Propiedad
Industrial, dependiente del Ministerio de Industria, lo que le permitié administrar sus propios recursos
econdmicos, humanos y técnicos. En 1992, el Registro cambia de nombre y pas6 a llamarse Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, su actual denominacion.

? Las patentes se regulan en Espafia por la Ley de Patentes, 24/2015, de 24 de julio (BOE nim. 177, de 25
de julio de 2015.




para su uso o fabricacion. El artefacto protegible se caracteriza por su «utilidad» y
«practicidad» y no por su «estética», como ocurre en el disefio industrial. La duracién
del modelo de utilidad es de diez afios desde la presentacion de la solicitud.

Creaciones de formas. Para la proteccion juridica de las creaciones de forma, la OEPM
concede disefios industriales. Un disefio industrial otorga a su titular un derecho
exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive
de las caracteristicas de las lineas, contornos, colores, forma, textura o materiales del
producto en si o de su ornamentacién. Los disefios podran ser bidimensionales o
tridimensionales. La duracién de la proteccion conferida por los disefios industriales es
de cinco afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud de registro,
renovables por uno o mas periodos sucesivos de cinco afios hasta un maximo de
veinticinco afios computados desde dicha fecha®.

Signos distintivos. Para la proteccién juridica de los signos distintivos®, la OEPM
concede marcas de productos o servicios y nombres comerciales. La duracion de la
proteccion conferida por los signos distintivos es de diez afios a partir de la fecha del
depdsito de la solicitud y pueden ser renovables por periodos de diez afos
indefinidamente.

Una marca es un titulo que concede el derecho exclusivo a la utilizacion de un signo
susceptible de representacion grafica que sirva para distinguir en el mercado un
producto o un servicio de una empresa de las de otras. Pueden ser marcas® las palabras o
combinaciones de palabras, imagenes, figuras, simbolos, dibujos, letras, cifras, formas
tridimensionales (envoltorios, envases, formas de producto o de su representacion),
sonoros y cualquier combinacién de los signos mencionados.

Un nombre comercial es un titulo que concede el derecho exclusivo a la utilizacion de
cualquier signo o denominacion como identificador de una empresa en el tréfico
mercantil, y que sirva para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demas
empresas que desarrollan actividades identicas o similares. Los nombres comerciales,
como titulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las
sociedades, que, a su vez, se inscriben en los Registros Mercantiles.

Topografias de productos semiconductores. Los titulos de proteccién de topografias de
productos semiconductores son una modalidad de mas reciente aparicion, referidos a los
circuitos integrados electronicos. Protegen el esquema de trazado de las distintas capas
y elementos que componen el circuito integrado, su disposicion tridimensional y sus
interconexiones, lo que, en definitiva, constituye su «topografia». Para lograr el derecho
de proteccidn es necesario cumplir dos requisitos, a saber: a) la topografia del producto
semiconductor debe ser el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y b) la
topografia no debe ser un producto corriente en la industria de semiconductores. La

® Ver Ley 20/2003 de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial y su Reglamento de
ejecucion.

*Los rétulos de establecimiento ya no pueden ser registrados. No obstante, ya concedidos prorrogaran su
existencia registral hasta que se extinga el Gltimo periodo de 20 6 10 afios por el que fueron concedidos o
renovados por Ultima vez.

> Ver Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.



duracién de la proteccion es de diez afios, a partir del final del afio en que se explota por
primera vez en el mundo o se registra la topografia®.

B. Divulgar informacion. La OEPM tiene como objetivo divulgar la informacion
tecnoldgica que forma parte de los titulos de propiedad industrial que concede. Para
ello, lleva a cabo una serie de publicaciones y elabora diversas bases de datos para su
posterior distribucion y uso.

La OEPM dispone de un patrimonio de informacion tecnolégico y comercial que abarca
toda la actividad registral de Espafia y del extranjero que contiene mas de 15 millones
de documentos, los cuales pueden consultarse y reproducirse:

e Gratuitamente a través de Internet (http://www.oepm.es)

e Consulta gratuita en la sede de la OEPM.

e Solicitando su reproduccién en el Servicio de Difusion.

La Oficina Europea de Patentes produce esp@cenet, la mayor base de datos de Patentes
en Intenet, que contiene toda su coleccion de patentes (mas de 59 millones de
documentos). Se puede acceder a ella a través de la pagina web de la OEPM.

La pagina web de la OEPM permite conectar, a traves de enlaces, con las paginas de las
distintas Oficinas de Patentes de otros paises y de organizaciones internacionales, que
ofrecen sus propias bases de datos de forma gratuita.

2. LAPATENTE

Hasta 1986 la proteccion de las invenciones en Espafia estaba regida por el Estatuto de
la Propiedad Industrial de 1929. Bajo esta Ley, el Estado, a través del Registro de la
Propiedad Industrial (actualmente Oficina Espafiola de Patentes y Marcas), otorgaba
titulos de propiedad sin garantizar la novedad de sus invenciones ni su altura inventiva,
lo que provocaba que se concedieran patentes muy débiles. No ocurre asi en la
actualidad.

2.1. Patentabilidad: Requisitos y excepciones

La patente protege una invencion, entendida como una creacion artificial realizada por
el hombre. No se puede inventar mas que aquello que no existia. Para hablar de
invencion tiene que haber intervencién del ser humano. La invencion es toda nueva
solucion a un problema técnico. El descubrimiento, entendido como el conocimiento de
un fendmeno o una propiedad de un elemento desconocido hasta el momento, no se
puede patentar, pues no es una creacion humana, ya que ese conocimiento existia
previamente en la naturaleza. La diferencia estd en la actividad del hombre: en la
invencion es productiva, en el descubrimiento solo receptora.

En general, hay dos clases de transformaciones industriales: las que afectan a la forma o
configuracion (una maguina nueva, un utensilio no conocido o un objeto de uso ventajoso)
y las que afectan a su sustancia o composicion (un farmaco). Las primeras pueden
describirse y requieren para su obtencidén procedimientos mecanicos, mientras que las
segundas necesitan procedimientos quimicos y solo pueden definirse mediante formulas

® Ver Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Proteccién Juridica de las Topografias de los Productos
Semiconductores.
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que expresan sus elementos integrantes. Segin la anterior normativa (Estatuto de la
Propiedad Industrial), en Espafia los productos industriales relacionados con la forma
podian ser patentados. No ocurria lo mismo con las sustancias, de las que sélo se podia
patentar el procedimiento de obtencion (cabe recordar que una sustancia se puede obtener
a través de diversos procedimientos). A partir del 7 de octubre de 1992 se pueden patentar
también las sustancias.

Una patente protege la innovacion en varias dimensiones: longitud, amplitud y altitud.
El aspecto méas conocido es la longitud (o vida) de una patente (para la mayoria de los
paises, 20 afios). La amplitud se refiere a cuan cercanas a la patente original tienen que
ser las nuevas innovaciones para que sean consideradas también propiedad del primer
innovador, o cuan diferente tiene que ser una innovacion para que pueda ser patentada
por otra empresa. La altura expresa el conjunto de mejoras o aplicaciones que el
propietario de una patente tiene el derecho exclusivo a patentar.

Requisitos de patentabilidad. La patente protege una invencion que sea novedosa,
conlleve actividad inventiva y tenga aplicacion comercial.

La novedad’ exigida a una invencién no tiene limites ni en el tiempo ni en el espacio. La
invencion se considera nueva cuando no estd comprendida en el denominado «estado de
la técnica», que incluye todo lo que, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente, se ha hecho accesible al publico en Espafia o en el extranjero por una
descripcién escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier medio®. En consecuencia,
no se puede dar a conocer publicamente una invencion antes de presentar una solicitud
de patente. En caso contrario, dicha publicidad habria incorporado la invencién al
estado de la técnica y destruiria la novedad. Se deniegan automaticamente todas las
solicitudes de patentes que se soliciten para invenciones que carezcan de novedad de
forma manifiesta y notoria. En cuanto a la fecha de referencia para determinar el estado
de la técnica se establece la fecha de presentacién de la solicitud de patente. Por tanto,
hay que presentar la solicitud antes de probar el producto en el mercado (test de
mercado), momento en el que se desvela la invencion al publico y pierde el caracter de
novedad.

LECTURA 2: ;QUE ES LA BIOPIRATERIA?

La biopirateria se refiere al empleo de los sistemas de propiedad industrial para legitimizar la propiedad y
el control exclusivos de los recursos bioldgicos y de los productos y procesos biolégicos que se han
utilizado durante siglos en las culturas no industrializadas. Las solicitudes de patentes sobre biodiversidad

" En marzo de 1474, el Senado Veneciano aprob6 el primer derecho de patentes general, que se convirtié
en el precedente historico para fomentar las invenciones. Tal como establece el preAmbulo del Derecho de
Patentes veneciano: “Tenemos entre nosotros hombres de gran ingenio, capaces de inventar y descubrir
dispositivos ingeniosos... Ahora bien, si se crearan disposiciones para las obras y los dispositivos
descubiertos por tales personas, para que otras que pudieran verlos no puedan construirlas y arrebatar el
honor al inventor, habria mas hombres que aplicarian su ingenio a descubrir y a construir dispositivos de
gran utilidad para nuestro bienestar comin”. Novedad, sin embargo, se definié6 como los dispositivos
«nuevos e ingeniosos», no fabricados anteriormente en los dominios venecianos. De esta manera, se
amparaban las importaciones y las invenciones. La patente prohibia fabricarlo a todas las partes privadas,
excepto al inventor, durante diez afios (Shiva, 2001).

8 Accesible no significa que se haya tenido un conocimiento efectivo, basta con que se haya podido tener
acceso. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes
espafiolas de patentes, tal y como hubieran sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentacién en
la OEPM sea anterior a la patente solicitada, con independencia de que se hubieran publicado en aquella
fecha o lo sean en fecha posterior.



y conocimientos tradicionales que se basan en la innovacidn, la creatividad y el ingenio de la gente del
Tercer Mundo son actos de «biopirateria».

La biodiversidad siempre ha sido un recurso utilizado y perteneciente a las comunidades indigenas. Un
recurso que es una propiedad comin cuando existen sistemas sociales que lo utilizan segun los principios
de justicia y sostenibilidad. Ello implica una combinacion de derechos y responsabilidades entre los
usuarios, una combinacion de utilizacién y conservacion y un sentido de coproduccion con la naturaleza y
de distribucion entre los miembros de varias comunidades. Estas no ven su patrimonio en términos de
propiedad, es decir, un bien que tiene un propietario y se utiliza para obtener un beneficio econémico,
sino mas bien como una posesion de la comunidad y una responsabilidad individual. Para los pueblos
indigenas, el patrimonio es un manojo de relaciones mas que un paquete de derechos econémicos. Por
esta razon, en las comunidades no existia el concepto de «propiedad privada» para los recursos comunes.
El empleo de karela, jamun y brinjal para controlar la diabetes se conoce y se practica en India
habitualmente. Su utilizacion en el tratamiento de la diabetes estd documentada en tratados autorizados
como el Wealth of India (La Riqueza de India), el Compendium of Indian Medicinal Plants (Compendio
de Plantas Medicinales Indias) y el Treatise on Indian Medicinal Plants (Tratado sobre las Plantas
Medicinales Indias). Reivindicar como invencion el empleo de karela o jamun para tratar la diabetes es
una propuesta falsa porque ese uso se conoce y esta ampliamente documentado en India. La patente
estadounidense concedida recientemente a Cromak Research Inc., de Nueva Jersey, para utilizar estas
plantas en el tratamiento de la diabetes es un caso evidente de pirateria intelectual combinado con la
arrogancia de suponer que estos recursos se convierten en «valor afiadido» cuando se transforman en los
laboratorios occidentales. Ademas, dicha patente tiene un impacto negativo grave en el mercado potencial
de exportacion de férmulas de las empresas farmacéuticas indias que satisfacen los requisitos de los
sistemas de medicina hinddes.

Fuente: Shiva, V. (2001): Patents: Myths & Reality, Penguin Books India, Nueva Delhi.

Una invencion tiene actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una
manera evidente para un experto en la materia o, lo que es lo mismo, si es el resultado de
«un logro intelectual extraordinario». Lo evidente es aquello que surge de una manera
clara e inmediata a nuestra percepcion. En suma, la actividad inventiva implica la solucion
nueva (no obvia) a un problema técnico, pudiendo dicha solucién estar dada por un
producto o por un procedimiento.

La aplicacién comercial supone que la invencion puede fabricarse o utilizarse® en cualquier
industria, incluida la agricola. De esta forma, toda solicitud que no tenga utilidad industrial
claray definitiva sera denegada.

Suficiencia de descripcion. La invencion debe ser redactada en la solicitud de manera
suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla
con la informacion en ella contenida.

Orden publico y buenas costumbres. La ley no concede el derecho de patente a las
invenciones cuya explotacion comercial sea contraria al orden publico o a las buenas
costumbres.

Excepciones a la patentabilidad. En general, las leyes de la naturaleza, los fendmenos
naturales y las ideas abstractas no son susceptibles de patentes. El software y los modelos
de negocios pueden patentarse en Estados Unidos, pero no asi en Europa. La Ley de
Patentes espafiola enumera una serie de descubrimientos y creaciones que estan excluidas

° En 1869, el Comisario de Patentes de los Estados Unidos Samuel S. Sparks estimaba que el 10 por 100
de todas las patentes tenian valor comercial. Aunque, casi un siglo méas tarde, el economista Jacob
Schmookler estimaba esta cifra en un 50 por 100, muchos modernos investigadores concuerdan con
Sparks. La mayoria de las patentes no se comercializan nunca y quedan sin uso ulterior en los archivos de
la Oficina de Patentes (Basalla, 1988).




de la posibilidad de beneficiarse de la proteccion de patentes, al no considerarlas

invenciones:

e Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

e Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacién estética, asi como las obras
cientificas. Estas creaciones se protegen en las leyes de propiedad intelectual.

e Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o0 para actividades econdémico-comerciales, asi como los programas de
ordenador.

e Las formas de presentar informaciones.

También enumera una serie de excepciones a la patentabilidad:

e Los procedimientos de clonacion de seres humanos.

e Los procedimientos de modificacion de la identidad genética germinal del ser
humano.

e Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

e Los procedimientos de modificacion de la identidad genética de los animales que
supongan sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o
el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

e Las variedades vegetales y las razas animales’.

e Los procedimientos esencialmente bioldgicos de obtencion de vegetales o animales.
Se consideran esencialmente bioldgicos aquellos procedimientos que consisten
integramente en fendmenos naturales como el cruce o la seleccién. Esta prohibicion
no se aplica a un procedimiento microbiologico ni al producto obtenido por dicho
procedimiento™’.

10| as variaciones vegetales estan reguladas en la Ley de Proteccién de Obtenciones Vegetales de 12 de
marzo de 1975. Con ello se trata de impedir la existencia de una doble proteccion. En estos momentos el
Convenio Internacional para la Proteccion de Variedades Vegetales, mediante su Acta de 19 de marzo de
1991, permite la doble proteccion. Este Acta todavia no ha sido ratificada por el nimero necesario de paises
para que entre en vigor. La patentabilidad de razas animales estd prohibida expresamente por motivos éticos.
No obstante, esta en tela de juicio en estos momentos. La primera patente a un animal la concedio EE.UU. el
12 de abril de 1988 al oncorraton desarrollado por la Universidad de Harvard. Se trata de un animal
modificado genéticamente para hacerle susceptible a tumores humanos. Comercializado por la empresa
DuPont de Nemours, sus clientes son laboratorios de investigacion de todo el mundo. Los ratones se han
utilizado en las Ultimas décadas como modelo animal para la investigacion del cancer, pero Gltimamente su
utilidad ha sido puesta en duda por numerosos cientificos, que creen que la respuesta de los ratones ante dosis
masivas de sustancias cancerigenas no refleja la susceptibilidad humana a los tumores con dosis mucho mas
pequefias. La Oficina Europea de Patentes también concedié la patente al oncorraton el 13 de enero de 1992.
No obstante, el Parlamento Europeo ha hecho alguna recomendacion contraria a la patentabilidad de
animales. La Oficina Europea de Patentes ha negado la solicitud para la proteccion de otro roedor modificado
genéticamente en Francia, que tiene la caracteristica de que le crece mucho el pelo, alegando que el fin
perseguido —saber por qué crece el pelo y, por tanto, la lana en las ovejas— no justifica el posible sufrimiento
del animal. Esta preocupacion por el sufrimiento de los animales modificados genéticamente se recoge en la
Directiva Comunitaria de 1995.

1 Lo esencialmente bioldgico estara determinado por el mayor o menor grado de intervencion técnica del
hombre. Un nuevo método de cria de cerdos, mediante cruzamiento de razas preexistentes, s un proceso
esencialmente bioldgico, por lo que no es patentable. Ahora bien, si este nuevo procedimiento se obtiene
mediante la inyeccién de determinados productos fisioquimicos, ya no es un procedimiento esencialmente
bioldgico y seria patentable (Gomez, 1990). Los procedimientos microbioldgicos y los productos
obtenidos con estos procedimientos son patentables. En ese supuesto, si en la intervencién se recurre a
algin microorganismo no accesible al pablico, se exige que antes de la presentacion de la solicitud se
haga un depésito del mismo en una institucién autorizada. Se considera, por las caracteristicas de los
microorganismos, que no se cumple de una manera completa el requisito de descripcion si no se hace el
deposito, ya que, dado el actual estado de las técnicas de generacion y manipulacion de microorganismos,



e Los métodos de tratamiento quirargico o terapéutico del cuerpo humano o animal.
Excluye los métodos de tratamiento quirdrgico y los métodos de diagnostico
aplicado al cuerpo humano o animal, pero no excluye los aparatos y productos
utilizados.

e EIl cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitucion y desarrollo, asi
como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total
o parcial de un gen*.

2.2. Extension y limites del derecho de patentes

En Espafa, la proteccién que otorga la patente se consigue previa solicitud voluntaria a
la OEPM, siempre que se cumplan los requisitos que impone la ley. Todos los titulares
de patentes estan obligados, a cambio de la proteccion mediante la patente, a divulgar
publicamente la informacion sobre su invencion, a fin de enriquecer el acervo total de
conocimientos técnicos del mundo.

Una patente al caducar pasa a ser de dominio publico, lo que propicia que cualquiera
pueda explotarla libremente, ya que no existe ningin requisito juridico que exija el
consentimiento de nadie para utilizarla. Una patente caduca por expiracién de su plazo,
por falta de pago de las tasas de mantenimiento o por nulidad declarada en un
procedimiento judicial.

La proteccion conferida por una patente expirara una vez que hayan transcurrido 20
afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud. Solicitar una patente tiene
un coste (tasa de solicitud) y, una vez obtenida, conservarla en vigor requiere el pago de
una tasa de mantenimiento anual. La falta de pago en el tiempo oportuno de una
anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente provoca la caducidad de la
patente. La tasa se caracteriza por ser progresiva y la fija y publica anualmente el
Ministerio de Industria, Energia y Turismo (Oficina Espariola de Patentes y Marcas). El
objetivo de este incremento progresivo es incentivar al titular de la patente a renunciar a
sus derechos si no utiliza la patente y, de esta forma, dejarla a disposicion del publico para
gue pueda usarse con total libertad. Una vez que haya caducado la patente, la invencién
que protege entra en el dominio publico. No obstante, muchas patentes apenas tienen
valor alguno en el momento en que expiran, porque la tecnologia que protegen ya ha sido
sustituida por otra mejor.

El derecho concedido por la patente no protege exclusivamente la invencion
reivindicada, sino también los llamados equivalentes: un medio se considera equivalente
si tiene la misma funcién, modo y resultado.

En el caso de una misma invencion realizada por varias personas actuando de forma
independiente, rige el sistema de preferencia por la primera presentacion de una solicitud
de patente (frente a otros sistemas, como el norteamericano, que establecen la preferencia

la Gnica forma de garantizar la obtencién del producto patentado es por la multiplicacion del
microorganismo productor.

12 De todos modos, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. el 20 de agosto de 1992 dictaminé que un gen
no es objeto de la proteccion de una patente a no ser que se conozca tanto su secuencia completa como la
utilidad que tiene en el cuerpo humano la proteina que codifica el gen.



por el que primero obtuvo la invencion). Si varias personas realizan una invencién
conjuntamente, el derecho a la patente pertenecera en comun a todas ellas.

La patente no da derecho de forma automatica a ejecutar la invencion, ya que es necesario
cumplir otras reglamentaciones (por ejemplo, sanitarias, industriales 0 medioambientales).
Asi pues, el derecho otorgado por una patente no es el de la fabricacion, la
comercializacion y el uso del objeto patentado, sino el de impedir que otros exploten la
invencidn protegida sin el consentimiento del titular. En consecuencia, la patente restringe
el uso de los conocimientos mediante un monopolio de corte juridico, lo que permite al
propietario beneficiarse de la invencién recuperando las inversiones realizadas y
compensando los riesgos asumidos. El titular de la patente tiene el derecho a decidir
quién puede, o no puede, utilizar la invencién patentada durante el periodo en que la
misma esta protegida.

Los derechos de patente transforman la invencion en un bien excluible, puesto que se
necesita la autorizacion del titular para usarla, conservando al mismo tiempo su caracter
de «no rival», para que este bien pueda ser usado por muchas entidades a la vez. El
titular de la patente puede utilizar por si mismo el invento, venderlo a un tercero o
autorizar su explotacién a cuantas empresas considere oportuno (licencia), recibiendo una
contrapartida econdmica por el privilegio de usarla.

Las patentes crean un dilema: aumentan la eficiencia dinamica de la economia (al
aumentar la innovacion y con ello el crecimiento y la creacién de valor), pero al hacerlo
perjudican la eficiencia estatica (reducen la competencia y aumentan los precios,
excluyendo con ello a ciertos consumidores). En particular, tanto la duracion de la
proteccion ofrecida por la patente como su amplitud (lo distinto que tenga que ser otro
producto para no constituir una violacion de la patente) son cruciales a la hora de influir
en el equilibrio entre la proteccion y la difusion: las patentes méas largas y méas amplias
favorecen la proteccion, mientras que las mas cortas y estrechas favorecen la difusion.

La Ley espafiola de Patentes recoge la inversion de la carga de prueba, que en un litigio
desplaza la prueba del actor al demandado. En consecuencia, si el objeto de una patente es
un procedimiento que permite la obtencion de un nuevo producto, cualquier producto
idéntico fabricado por personas distintas al titular de la patente se considera, salvo prueba
en contra, obtenido por el procedimiento patentado. De esta forma, es el demandado, y no
el titular de la patente, quien tendra que demostrar que ha fabricado el producto utilizando
un procedimiento distinto al patentado.

El titular de la patente tiene la obligacion de explotar industrial o comercialmente la
invencion —bien por si mismo o por persona autorizada—, de forma suficiente para
satisfacer la demanda del mercado nacional, dentro de un plazo prefijado de tres afios
contados a partir de la publicacién concesionaria en el Boletin Oficial de Propiedad
Industrial. De no hacerlo asi, cualquier tercero interesado podria obtener una “licencia
obligatoria” sin caracter exclusivo para explotar la invencién patentada. Ahora bien, los
acuerdos internacionales (TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights) consideran
que la explotacion tiene lugar si el invento se fabrica en otro pais y la importacion es
suficiente para atender las necesidades del mercado nacional.

La licencia obligatoria también se aplica cuando existan motivos de dependencia entre
patentes o interés publico para la concesion. Si otro inventor registra una patente que
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mejora la idea original, de forma que no sea posible la explotacion del invento sin
menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el titular de la patente
posterior podra exigir en cualquier momento la concesion de una licencia obligatoria sobre
la patente anterior, siempre que su invencion sirva a fines industriales distintos o represente
un progreso técnico notable en relacién con el objeto de la primera patente. Igualmente el
titular de la patente anterior podra solicitar el otorgamiento de una licencia sobre la patente
posterior.

Si el titular de la patente encuentra por si mismo o mediante investigadores contratados
una mejora a su invencion, puede solicitar un titulo de propiedad anexo, denominado
adicion a la patente. Las adiciones tendran la fecha de prioridad correspondiente a su
solicitud, duraran lo mismo que le quede de vida a la patente principal y no requieren el
pago de anualidades. Son parte integrante de la patente principal, aunque también pueden
convertirse en patentes independientes.

LECTURA 3: CONDENA POR COPIA

Alcampo se ha aprovechado de los logotipos de Adidas para vender bajo su propia marca y a menor precio
unas zapatillas de deporte idénticas a las de la firma alemana. Asi lo ha sentenciado el Juzgado de Primera
Instancia nimero 58 de Madrid, que condena a la cadena de hipermercados francesa por incurrir en un acto de
competencia desleal y vulnerar los derechos de Adidas sobre el uso de su marca.

Segun la sentencia, a la que ha tenido acceso Expansion, “Alcampo ha cometido un acto de competencia
desleal al comercializar en Espafia los productos referidos”. El juez le condena por ello a indemnizar a Adidas
“en la cuantia que se determine pericialmente” y a dejar, ademads, de vender el producto y de abstenerse en el
futuro “a realizar cualquier acto de comercio que suponga el empleo de signos distintivos idénticos,
confundibles con los registrados por Adidas”.

En concreto, Alcampo habia disefiado zapatillas de deporte con las tres bandas caracteristicas de Adidas. En
la filial espafiola del fabricante aleméan de material deportivo se muestran satisfechos con la sentencia.
“Reconoce tanto la infraccion a nuestra marca de tres bandas, como el acto de competencia desleal que
supone la copia de un disefio ajeno”.

Adidas, que asegura que tiene mas procesos de este tipo en curso, es una de las marcas mas afectadas por el
mercado de las falsificaciones. “Es dificil cuantificar el perjuicio que nos suponen las falsificaciones en
términos generales. El afio pasado, en Espafia se incautaron 126.863 prendas Adidas, que, a precio de
mercado, tienen un valor de 5,58 millones de euros”, explican fuentes del departamento juridico de Adidas.
La companfiia alemana asegura que ademas hay que tener en cuenta los dafios causados al prestigio de la
marca

Fuente: Romera, J. y Guillermo, A. (2005): “Un juez de Madrid condena a Alcampo por copiar las zapatillas
de Adidas”, Expansion, 25 de febrero, pp. 20.

La superposicion total o parcial de derechos puede producirse también en los inventos que
constituyan una combinacion de dos sustancias ya patentadas o en la aplicacion simultanea
de dos procedimientos industriales registrados. Igualmente, la seleccion de un modo, parte
0 segmento de una idea registrada puede protegerse como patente nueva, sobre la que se
contaran los plazos del monopolio correspondiente (Arrabal, 1991).

Las licencias de pleno derecho son una figura introducida por la Ley de Patentes en
consonancia con los textos europeos. Recoge bajo este nombre lo que el Estatuto de
Propiedad Industrial denominaba «ofrecimiento de licencia»: otorgar permiso de licencia a
quien solicite explotar la patente para evitar la caducidad de la misma por su no
explotacion directa. Mediante la licencia de pleno derecho el titular de la patente podra
ofrecer a quien lo desee que haga uso de la patente en calidad de licenciatario. El
ofrecimiento ha de ser publico y voluntario, presentandose por escrito ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas. En este supuesto el titular de la patente se beneficia de una
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reduccion del 50% del importe de las tasas anuales que ha de pagar para mantenerla en
vigor. Hecho el ofrecimiento, cualquier persona tiene derecho a obtener una licencia
contractual por la simple notificacion —por escrito triplicado dirigido a la OEPM-,
indicando la utilizacion que se va a hacer de la invencion, que podra explotar una semana
después de que la Oficina remita la notificacion al titular de la patente. La regalia (royalty
0 precio) que ha de pagar el licenciatario al licenciante sera fijada de comun acuerdo y, en
su defecto, por la OEPM.

Una de las mayores preocupaciones de las empresas es que los competidores pueden
legalmente «inventar en torno» a una patente, creando nuevos y mejores inventos, que, a
su vez, puedan protegerse mediante nuevas patentes.

De otro lado, se puede optar por publicar la invencion para asi incorporarla al estado de
la técnica. De este modo, la futura patente pierde novedad y la invencion pasa al
dominio publico, y, consecuentemente, ni el inventor ni ningldn tercero puede ya
patentarla. Por eso, se llaman “publicaciones defensivas”. El inventor mantiene los
derechos de autor sobre la publicacion (evita el plagio) pero no sobre la invencion ni
sobre la idea.

2.3. Tipos de invenciones laborales

La Ley de Patentes distingue tres clases de invenciones laborales: invenciones libres,
invenciones de encargo e invenciones relacionadas (de servicio, dependientes 0 conexas).
Las invenciones libres son aquéllas que lleva a cabo el inventor de forma autbnoma en su
tiempo libre y utilizando sus propios recursos. Estas invenciones no se pueden considerar
estrictamente invenciones laborales. En cualquier caso, pertenecen al inventor.

LECTURA 4: CAMPEON MUNDIAL DE INVENTORES

La capacidad inventiva de Yoshiro Nakamats, cincuenta y seis afios, ha dejado con la boca abierta a paises
como Estados Unidos y Japon. El afio pasado, por tercero consecutivo, obtenia el primer premio para
inventores de la Exposicién Internacional de Nueva York. Quienes le conocen le definen como la energia
personificada. Pero los inventos premiados en Nueva York son sélo tres, aunque importantes, de los méas de
2.000 por él patentados. Nakamats, nadie lo discute, es el campedn mundial de patentes.

Cuando a Yoshiro Nakamats se le pregunta a qué se dedica, responde con un «uf, eso es dificilisimo». Para
empezar, escribe poemas, publica libros, dicta clases en la Universidad de Tokio, es consultor de varias
compafiias, ensefia técnicas administrativas, dirige una empresa y una oficina de patentes y conversa
diariamente con sus colegas estadounidenses a las tres de la madrugada.

Sin duda son las patentes la actividad que diariamente mas le ocupa. Tiene registradas y aprobadas 2.360.
Tomas Edison ya ha quedado, con sus tedricamente insuperables 1.903 patentes, muy atras. Desde los cinco
afios, en que instalo un dispositivo de fabricacion casera en su avion de juguete para estabilizarle el vuelo,
pasando posteriormente por su etapa de estudiante, en la que obtuvo su primera patente —un calentador que no
requiere ningun consumo de combustible—, hasta ahora, en que se ha convertido en el ejemplo de los jovenes
japoneses que aspiran a inventar, Nakamats sufre de una espina clavada: que su pais aparezca como
eminentemente imitador «cuando por naturaleza no lo es».

Segun Nakamats, el inventor emplea mucho tiempo y dinero sin ganar nada. Cuenta el caso de un carrete de
computador que le fue comprado por IBM y que, al tiempo, fue copiado por todas las grandes y pequefias
compafiias japonesas, sin que nadie le pagara un yen por derechos de inventor. Opina que la legislacion
japonesa protege poco y mal los derechos de patentes. A IBM, Nakamats le ha vendido 14 inventos, todos
relacionados, naturalmente, con memoria magnética de computador.

Fuente: Editorial (1985): “Campe6n mundial de inventores”, Cinco Dias, 22 de junio, pp. 23.
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Las dificultades de todo orden a que debe hacer frente el inventor individual hacen que
una gran mayoria de las invenciones que se realizan en el mundo corran a cargo de
inventores que se hallan bajo una relacion contractual desempefiando su labor en el
laboratorio de investigacion de una empresa o de un organismo publico. Estas
invenciones pueden ser de encargo o relacionadas.

Las invenciones de encargo son las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su
relacion laboral con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigacidn explicita
o implicitamente constitutiva del objeto de su contrato. Asi pues, la invencién de encargo
se caracteriza por la misién inventiva encomendada al asalariado. EI nimero de este tipo
de invenciones crece cada vez mas, ya que la investigacion aplicada, que desemboca en
invenciones, se realiza fundamentalmente en el seno de las empresas, tanto publicas como
privadas. Se estima que entre el 80 y el 90 por 100 de todos los inventos patentados se
desarrollan en el marco del trabajo por cuenta ajena (Orkin, 1984). En Espafia las
invenciones de encargo pertenecen a la empresa y el trabajador no tiene derecho a ninguna
compensacion especial. De todos modos, la Ley de Patentes admite la posibilidad de que el
trabajador sea remunerado suplementariamente cuando su aportacion personal a la
invencion y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el
contenido del contrato o relacion de trabajo. En las empresas, los investigadores reciben
premios, que van desde lo meramente nominal, como una mencion en la revista de la
empresa 0 una placa, hasta una compensacion econdémica importante. En concreto, los
fabricantes de videojuegos otorgan a sus disefiadores unos derechos que varian entre el 10
y el 15 por 100 de los beneficios obtenidos con los juegos. Sin embargo, en una mayoria
de casos la direccion se reserva las grandes primas, basadas en las ventas y los beneficios
que estos inventos generan. No es de extrafiar, por tanto, que este modo de proceder tienda
a enturbiar las relaciones entre empleador y empleados.

Las invenciones relacionadas son creaciones de un trabajador que no ha sido contratado
expresamente para llevar a cabo una actividad de investigacion. Antes bien, el trabajador
presta sus servicios en la empresa y, aunque su contrato no le obliga a llevar a cabo esta
actividad inventiva, obtiene una invencion en relacion con su actividad profesional, en
cuyo logro han influido los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y/o la
utilizacion de los medios proporcionados por ésta. En este caso, la invencion relacionada
no pertenece al empresario, si bien tiene derecho a asumir su titularidad o a reservarse su
utilizacién a cambio de otorgar una «compensacion econoémica justa» al trabajador.

La compensacion se determina mediante negociaciones entre la empresa y el trabajador. Si
no llegan a un acuerdo, pueden recurrir a un arbitraje. Si una de las partes no esta conforme
con el laudo arbitral, puede acudir a la via judicial ordinaria, pero esto ocurre pocas veces.
La Ley fija los siguientes criterios para determinar una compensacion econdmica justa
(Lema, 1990): a) la importancia comercial e industrial del invento, b) el valor de los
medios y conocimientos que la empresa ha facilitado al trabajador y c) las aportaciones
propias del trabajador para lograr la invencion. Conviene resaltar que el trabajador no
puede renunciar de forma anticipada a estos derechos.

El trabajador que realice algunas de las dos invenciones antes mencionadas (de encargo o
relacionadas) debera informar de ello al empresario en el plazo de tres meses, mediante
comunicacion escrita que recoja los datos e informes necesarios. En caso de incumplir este
deber de comunicacion, perdera los derechos que la Ley de Patentes le reconoce cuando se
trate de una invencion relacionada. Una vez recibida la comunicacion, el empresario
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dispone de tres meses para ejercer los derechos que le corresponden (Lema, 1990). En el
caso de no comunicar el empleado la voluntad de asumir la titularidad caducara su
derecho.

En los sistemas de innovacion establecidos dentro de la empresa, tales como los buzones
de sugerencias, debera fijarse claramente cual va a ser la remuneracién del inventor.
Generalmente se le suele pagar el cincuenta por ciento del beneficio generado el primer
afio de puesta en practica de la idea, ya se trate de un producto nuevo, una mejora en los
procesos de fabricacion o una medida de ahorro energético. También es necesario
proporcionar al trabajador que hace la sugerencia una especie de recibo de haber hecho la
misma (Arrabal, 1991).

Los derechos econdmicos derivados de una invencion desarrollada en una relacion laboral
se presumen, salvo pacto en contrario, propiedad exclusiva del empresario. Para evitar que,
una vez realizado el invento, el trabajador pueda abandonar la empresa y patentarlo por su
cuenta, la Ley de Patentes ha establecido la presuncion de que las patentes solicitadas por
el empleado en el afio siguiente al abandono del puesto de trabajo, también seran, en
principio, propiedad del empresario, que podra reclamarlas en juicio. El precepto pretende
garantizar los derechos del empresario frente a posibles empleados desleales, una vez
extinguida la relacion laboral.

La Ley atribuye la titularidad de la invencion realizada por un profesor en el marco de su
actividad investigadora a la universidad que lo tiene contratado. Sin embargo, esta solucion
es demasiado simplista y debera tenerse en cuenta el régimen de dedicacion parcial 0 a
tiempo completo del correspondiente profesor. Asimismo, deberia especificarse si el
término profesor debe comprender Unicamente al docente en general o si también abarca
otras figuras, como la de ayudante o becario de investigacion. La Ley atribuye al profesor
inventor el derecho a participar en los beneficios que obtenga la universidad por la
explotacion de la invencién o la cesion de los correspondientes derechos, aunque para
dilucidar esta cuestion debe remitirse a los estatutos de cada universidad (Lema, 1990).

Las universidades, sobre todo las europeas, no estan acostumbradas a patentar. Las
siguientes son algunas de las razones que explican esta circunstancia:

1. La tradicion académica en la mayoria de las disciplinas considera las patentes con menor
valor para las carreras de los investigadores que las publicaciones en revistas cientificas
relevantes, por tres razones (Cheremside, 1985):
e La publicacion de los resultados a través de las patentes no es viable en muchas de
las disciplinas.
e El lenguaje utilizado en la redaccion de una patente es diferente al cientifico.
e Como una patente tiene un potencial valor monetario, algunos opinan que se
desacredita y corrompe la pureza de la investigacion para el desarrollo de la
ciencia.

2. El desconocimiento, en muchos casos indefinicion, de si los derechos pertenecen a la
universidad o al profesor o en qué proporcion a cada uno de ellos.

3. Las universidades son reacias a financiar la obtencion de la patente, al pensar que es

dinero perdido en la mayoria de los casos. Se producen casos en los que ni aportan dinero
para patentar un invento ni ceden sus derechos al investigador para que éste lo haga.
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4. Los investigadores, a menudo, piensan que su trabajo no es patentable o prefieren rehuir
el proceso legal para su obtencion. Generalmente prefieren caminos méas cortos, como
pueden ser la publicacion o transferir la informacion a una empresa por cierta cantidad de
dinero. Asi, no pierden el tiempo en tramites y, posteriormente, en negociaciones con
empresas.

2.4. Documentos de patente

A continuacion, presentamos los elementos esenciales que integran el documento de
solicitud de patente.

1. Los datos bibliograficos y juridicos (petitorio). La primera pagina del documento
contiene los datos de identificacion del solicitante y del inventor, el titulo de la
invencion y el campo tecnoldgico al que pertenece. Se indican también varias fechas
relativas a las fases esenciales del procedimiento de concesion y un resumen, cuya Unica
finalidad es informativa, indicando el problema técnico planteado, la solucion aportada
y los principales usos. Puede incluir una figura, formula o esquema. Los datos que se
publican en esta pagina se identifican mediante una relacion de c6digos numericos
internacionales™.

2. Descripcion. La patente debe describir cual es el objeto de la invencion de acuerdo
con la siguiente estructura: a) titulo de la invencion, b) indicacion del campo
tecnoldgico, ¢) exposicion resumida del estado de la técnica anterior con mencion a
otras patentes, articulos y libros, d) descripcion de la invencion, e) solucién del
problema técnico planteado, f) forma de llevar a cabo la invencién apoyada en dibujos y
esquemas, g) posibilidades de aplicacion y «ejemplos concretos» de realizacion de la
invencion y h) indicacion de la manera en que la invencion es susceptible de aplicacion
industrial. Una patente nace, por imperativo legal, con la vocacion de su explotacion
comercial. De ahi que las referencias detalladas a sus condiciones de aplicabilidad en el
documento de la patente sean una aportacion del maximo valor industrial y econémico.
La memoria descriptiva tiene que ser tan clara y exhaustiva que permita a un experto
medio en la materia llevarla a la practica. El lenguaje ha de ser técnico, objetivo y
neutral, no pudiéndose incluir propaganda, ventajas comerciales o referencias
comparativas a soluciones de otros fabricantes.

3. Reivindicaciones. Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas novedosas de
la invencidn y para las cuales se reclama la proteccion legal mediante la patente, es
decir, sobre las que se adquieren los derechos. Por tanto, contextualizan el &mbito de la
proteccion de los derechos de la patente (fronteras juridicas). Definen la naturaleza de lo
que es nuevo, es decir, delimitan el objeto técnico para el que se solicita la proteccion
legal. De ahi que tengan mas valor juridico que informativo. Cada reivindicacion
confiere sus propios derechos y es susceptible de ser infringida o de ser declarada nula.
Se podra declarar nula una o mas reivindicaciones de la patente de invencién y
mantener los derechos derivados de la patente sobre el resto. Las reivindicaciones
deben: 1) definir la invencién (indicar sus caracteristicas, delimitando claramente la

13 Esos c6digos numéricos reciben el nombre de cédigos INID (International Agreed Numbers for the
Identification of Data), se insertan en el interior de un pequefio circulo o entre paréntesis y, tras él, se
sitla la informacién de que se trata. En ciertos paises, entre ellos Espafia, junto al cédigo se incluye una
breve descripcion del contenido de este campo.
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invencion respecto al estado de la técnica), 2) ser claras y concisas y 3) sustentarse
enteramente en la descripcion. Comienzan con el «predmbulo», que indica el objeto de
la invencion y todas aquellas caracteristicas técnicas que son necesarias para la
definicion de los elementos que se van a proteger. Sigue la parte «caracterizadora», que
expone de manera concisa las caracteristicas técnicas que se desean proteger y que
constituyen la novedad de la invencion. No puede reivindicarse como nuevo nada que
no aparezca de forma clara en la memoria descriptiva. La descripcion y una o varias
reivindicaciones son imprescindibles para obtener una fecha de presentacion valida. Es
sumamente importante la redaccion inicial correcta de las reivindicaciones que recoge el
objeto para el que se solicita la proteccidén. Los cambios posteriores que amplien el
contenido inicialmente presentado supondran un cambio en la fecha de presentacion.

Las reivindicaciones fijan el alcance o los limites de los derechos exclusivos del titular
de la patente. En la descripcion se ensefia como realizar y utilizar la invencion, mientras
que en las reivindicaciones se define el alcance de la proteccion juridica. Por tanto, la
redaccion de las reivindicaciones es crucial para la concesion de la patente y para
asegurar una adecuada proteccion. Si, por ejemplo, la solicitud no se ha redactado
correctamente y se incluyen en la descripcién elementos novedosos que no han sido
debidamente incorporados como reivindicaciones, tales aspectos pasan a formar parte
del estado de la técnica cuando se publica la concesion de la patente y el solicitante no
puede protegerlos de forma exclusiva.

4. Descripcion de los dibujos si los hubiere. Tienen como finalidad contribuir a una
mejor comprension y divulgacion de la invencion. Poseen, entre otras, las siguientes
caracteristicas: deben tener relacion directa con la invencion; deben permitir visualizar
las formas de ejecucion descritas; la relacion entre la descripcion y los dibujos se debe
hacer por medio de signos de referencia; en lo posible, no deben incluirse textos o
letreros y deben estar numerados individualmente y consecutivamente.

5. Informe sobre el Estado de la Técnica. Este informe recoge aquellos documentos que
pueden afectar a la novedad y actividad inventiva de una solicitud de patente. Por tanto,
determina los limites entre lo que pertenece al dominio publico y aquello a lo que el
solicitante tiene derecho con relacion a las reivindicaciones. Lo elaboran examinadores
cualificados de las oficinas de patentes correspondientes. El Informe del Estado de la
Técnica va precedido de una exhaustiva busqueda en un fondo documental de 42
millones de documentos, tarda en realizarse un tiempo medio de una semana y
diagnostica la novedad de la patente solicitada.

Tipos de documentos. En Espafia, como consecuencia de lo establecido en la Ley de
Patentes de 1986, se publican, ademas del ya comentado Informe sobre el Estado de la
Técnica, dos tipos mas de documentos: la solicitud de patente y la patente concedida.

v" La «solicitud de patente» es el documento que describe la invencion en la forma
presentada por el inventor ante una Oficina de Patentes. No se publica antes de
los 18 meses de su presentacion, sin saber si se va a conceder o no la patente.

v' La «patente concedida» es la patente otorgada por la OEPM: describe la
invencion, tal y como va a ser protegida, tras pasar por las distintas fases del
procedimiento de concesidn que puede dar lugar a modificaciones en la solicitud
original.
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v' El «Informe sobre el Estado de la Técnica» es un documento redactado
integramente por la Oficina de Patentes y referente a una determinada solicitud
de patente, que contiene citas de otros documentos de patentes o no patentes que
tengan relacion con la solicitud en cuestion, a los efectos de determinar su
novedad y actividad inventiva.

Desde el punto de vista juridico, la patente concedida es el documento mas importante,
en la medida en que las reivindicaciones contenidas en el mismo son las que definen
exactamente el alcance de la proteccion de la patente. Desde el punto de vista técnico,
los documentos mas importantes son la solicitud, ya que es el primero en divulgar el
contenido de la invencion, y el Informe sobre el Estado de la Técnica, porque aporta
informacion sobre su novedad, actividad inventiva y sobre el estado de la técnica en el
que incide.

Entre la presentacion de la solicitud y su concesion suelen transcurrir entre 26 y 36
meses. No obstante, durante ese periodo el solicitante dispone de los siguientes
derechos:

e EI derecho de prioridad, reconocida por varios tratados internacionales. Asi, el
Convenio de la Unién de Paris (CUP) para la Proteccion de la Propiedad Industrial
de 1883 otorga al titular de una patente un plazo de 12 meses para presentar una
solicitud en otros paises firmantes del Convenio, conservando en éstos la fecha de
presentacion oficial en el primer pais donde se solicito. En ese plazo puede presentar
una solicitud internacional PCT o una patente europea. En consecuencia, con la
pequefia inversion inicial que supone la tasa de solicitud de una patente nacional
dispondra de aproximadamente dos afios y medio para valorar las expectativas de
éxito de la invencion.

e La ley permite ceder, dar garantias y licenciar tanto las patentes solicitadas como las
concedidas.

e Desde la publicacion de la solicitud de patente, el solicitante goza de una proteccion
provisional que permite exigir una indemnizacién razonable a cualquier persona que
infrinja lo que después resulte ser el objeto de la patente.

La invencion que da lugar a distintos tipos de documentos en cada pais segun las
exigencias de la correspondiente legislacion y el caracter territorial de la propiedad
industrial, explican como una misma invencion genera lo que se conoce como una
«familia de patentes»: conjunto de patentes concedidas por distintos paises para una
misma invencion.

Clasificacion internacional de patentes. Todos los documentos de patentes se ajustan
a un formato Unico de datos bibliograficos. En 1971 se firma el Arreglo de Estrasburgo,
relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes*. Los paises vinculados a dicho
arreglo se comprometieron a imprimir en sus documentos de patente los simbolos de la
Clasificacion Internacional de Patentes (CIP). Esta clasificacion se revisa cada cinco
afios. Divide el saber técnico en 8 secciones, 21 subsecciones, 120 clases, 628 subclases
y mas de 70.000 grupos y subgrupos, identificados por simbolos de clasificacion. Las
ocho secciones mencionadas son las siguientes: a) necesidades corrientes de la vida, b)
técnicas industriales diversas; transporte, ¢) quimica, metalurgia, d) textiles, papel, €)

14 www.wipo.int/classifications/en/index.html

17


http://www.wipo.int/classifications/en/index.html

construcciones fijas, f) mecénica, iluminacion, calefaccion, armamento, voladura, g)
fisica y h) electricidad. Esto hace que sea relativamente facil obtener documentos de
patente relativos a un campo tecnoldgico especifico.

Ventajas de los documentos de patentes. La estructura y clasificacion de los
documentos de patentes presentan una serie de ventajas.

1. Constituyen el medio de divulgacién tecnoldgica de mas reciente publicacion, ya que
uno de los requisitos para la concesion de la patente es que la invencion no se haya
divulgado anteriormente. De esta forma, una invencién se habra mantenido en secreto
absoluto hasta que no aparezca publicada en el documento de patente; por ejemplo, los
descubrimientos de Karl Ziegler sobre polimeracién de ofelinas, que le valieron el premio
Nobel de quimica en 1963, se publicaron en forma de patentes desde 1953 a 1960 y, s6lo a
partir de este afio, empezaron a aparecer en forma de articulos en revistas cientificas
(Scherer, 1980).

2. Contienen informacién que, en una gran proporcion, no se difunden por otro
procedimiento. Las patentes divulgan informacion que de otro modo se guardaria en
secreto. Estudios realizados en Estados Unidos revelaron que el 84 por ciento de las
patentes contenian tecnologia no divulgada, ni total ni parcialmente, mediante otra clase
de publicacion que el propio documento de patente.

3. Recogen informacion clara y completa acerca de determinada tecnologia, al describir,
por imperativo legal, la invencion de manera suficientemente detallada para que un experto
en la materia pueda reproducirla. Ofrece ejemplos sobre la aplicabilidad industrial de una
invencion. No ocurre asi con los articulos de las revistas especializadas que, en la
mayoria de los casos, solo los pueden entender investigadores especializados.

4. Tienen una estructura uniforme en todos los paises, muy cémoda de usar, que permite
a cualquiera familiarizado con ella extraer eficazmente la informacion deseada. Este
sistema facilita la recuperacion de los documentos que pertenezcan a un area tecnoldgica
concreta y convierte a los documentos de patentes en una de las fuentes de informacion
tecnoldgica mas facilmente accesible y mas completa del mundo (Gutiérrez, 1992).

5. Estan ordenados segin un sistema de clasificacion Unico: la Clasificacion
Internacional de Patentes, que atribuye a las patentes unos simbolos segun el campo
tecnoldgico a que pertenezcan.

6. Indican el nombre y direccion del titular y del inventor. Esta informacion es muy util
para localizar al suministrador de tecnologia.

7. La tecnologia de la informacion y de las telecomunicaciones permite el archivo y
facil manejo de millones de documentos para su localizacién y recuperacion inmediata.

8. El proceso de solicitud de una patente (y, sobre todo, el estudio del estado del arte)

contribuye a aumentar el conocimiento de la empresa sobre sus propias tecnologias al
igual que sobre las tecnologias que son propiedad de la competencia.
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9. La presion ejercida sobre un competidor es notable. Ya que la empresa le sefiala que
estd mejorando su base tecnologica.

Uso de la informacion contenida en los documentos. La informacion de patentes no
es de exclusiva utilizacion por el cientifico o el técnico. Ademas de contribuir a divulgar
el conocimiento, el sistema de patentes tiene otras posibilidades (Gutiérrez, 1992):

a) Investigaciones sobre el estado de la técnica. Los investigadores deberian consultar el
sistema de patentes para obtener informacién sobre soluciones a problemas técnicos
descritos en los documentos de patentes. Estas consultas también permiten conocer el
estado de la técnica y detectar nuevas tecnologias y tecnologias alternativas, asi como
nuevos usos para las tecnologias conocidas. Al difundir informacion sobre invenciones
que se han conseguido y estan protegidas, el sistema de patentes evita la duplicacion indtil
del esfuerzo en I+D, alentando a los investigadores a concentrarse en areas realmente
novedosas. Una empresa que realiza inversiones en investigacion para obtener un nuevo
producto, al ser éstas irreversibles, lo habra perdido todo si un competidor ya hubiera
obtenido una patente. Ello a pesar de obtener el nuevo producto por un procedimiento
distinto al del competidor. En el sistema de patentes el primero tiene todos los derechos
el siguiente ninguno. Las busquedas de patentes pueden impedir que una empresa
malgaste recursos para reinventar la rueda. También permite conocer y evaluar nuevas
tecnologias. En 1991, Julio Delicado, director de la OEPM, aseguraba que el 30 por 100
de los procesos de investigacion para la innovacion no se emprenderian si se consultara a
los registros de propiedad industrial, al descubrirse con ello que los productos que se
pretenden desarrollar ya estan inventados. La blsqueda en el documento de patente como
paso previo a la realizacién de nuevas inversiones puede confirmar que una determinada
tecnologia tiene o carece de un grado suficiente de estabilidad como para justificarla o
abandonarla. Permite identificar a los inventores, lo que posibilita la oportunidad de
ofrecerles cambiar de empresa.

b) Investigaciones con fines legales. La investigacion con fines legales cubre objetivos
tales como: a) evitar vulnerar la invencion protegida por patentes en vigor, mediante el
estudio de la tecnologia cubierta por las patentes publicadas, b) determinar la novedad de
una invencion y posible patentabilidad, c) anticipar posibles reclamaciones por parte de
otros titulares de patentes, d) suprimir el pago de elevadas sumas de dinero por el uso de
licencias de tecnologias que son de libre uso™, e) descubrir tecnologias que, estando
validamente protegidas por una patente, nada afiaden a las que ya son de dominio publico,
f) hacer oposicién a la concesion de otras patentes que entren en conflicto con la propia y
g) conocer los titulares de los derechos. Ademas, puesto que las patentes constituyen
titulos juridicos, pueden ser objeto de negociacién. Asi, los derechos de patentes facilitan
el desarrollo de los mercados tecnologicos, lo cual mejora la asignacion de recursos (con
fines tecnoldgicos) en la economia.

Merece sefialarse que de los 42 millones de documentos de patentes s6lo estan vigentes
unos cinco millones. Ademas, las estadisticas revelan que, en promedio, para cada
invencion se presenta una solicitud de patente en uno de cada cuatro paises, lo que
significa que una invencion protegida mediante patente en un pais puede no estarlo en
otros muchos.

5 Tecnologia que ha entrado en el dominio ptblico como consecuencia de haber agotado la correspondiente
patente.
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c) Investigaciones sobre estrategia comercial. Al patentar sus resultados, las empresas
sefialan las areas tecnologicas en las que estan interesadas. También se puede conocer con
cierta anticipacion los nuevos productos que los competidores introduciran en el mercado.
Muchas invenciones se revelan mediante las patentes registradas varios afios antes de su
primer uso. Sin patentes, esas invenciones solo podrian conocerse cuando se
comercializaran los correspondientes productos (Machlup, 1968). Los documentos de
patentes permiten elaborar mapas de determinados aspectos de la dinamica del proceso de
innovacion (por ejemplo, de la cooperacion en la investigacion, la difusion de una
tecnologia entre sectores o paises, etc.) o del proceso competitivo (la estrategia de mercado
de la empresa). Ademas ayuda a rastrear los patrones de la globalizacion (por ejemplo,
usando la direccion —nacionalidad— del inventor para hacer un seguimiento de la
coinvencion internacional o de movilidad de inventores). La vigilancia tecnoldgica permite
conocer qué es lo que estd patentando el competidor mas cercano y permite intuir la
estrategia que esta aplicando. Los investigadores japoneses son buenos imitadores: cuando
observan algin punto débil en una patente, desarrollan aplicaciones mas efectivas que el
invento original. Muchas empresas japonesas han creado importantes departamentos de
patentes que desarrollan proceso de busqueda meticulosa de informacién, ya que
reconocen la importancia estratégica de tener informacion actual y fiable (Kokubo, 1991).

Las patentes son, por su propia naturaleza, documentos de informacion tecnoldgica
completa, que tienen una estructura uniforme y comoda de usar; eso las hace méas
adecuadas para la transmision que el know-how, normalmente carente de soporte fisico.
Las patentes permiten al receptor ver claramente lo que esta comprando, especialmente
cuando adjuntan Informes sobre el Estado de la Técnica o han superado un procedimiento
con Examen de fondo. Al identificar tanto al creador de la invencion como a su
propietario, las patentes permiten encontrar nuevos proveedores de tecnologia y facilitan
las negociaciones directas, sin intermediarios. El sistema de licencias de patentes esta
suficientemente experimentado y desarrollado.

d) Investigaciones tecnologicas sectoriales. Existe una relacion clara entre el grado de
actividad en la produccion de patentes y el nivel de desarrollo tecnoldgico, tanto para una
empresa como para sectores industriales completos en un determinado pais. La literatura
de patentes puede ser, pues, una fuente de informacion de primer orden en el estudio,
adopcion y puesta en practica de politicas de innovacion y desarrollo tecnoldgico. Su
utilizacion se ve especialmente favorecida por el sistema de clasificacion casi
universalmente adoptado, que permite la produccion de toda clase de estadisticas. Entre las
informaciones que las patentes pueden ofrecer, se encuentran las siguientes: empresas mas
dinamicas en la produccion de tecnologia, principales lineas de desarrollo tecnologico en
un determinado momento, empresas dominantes en la tecnologia del sector y nivel de
actividad del sector de un pais concreto. Estas estadisticas permiten conocer el dinamismo
tecnoldgico de un sector y analizar las tendencias. Esta informacion resulta crucial para las
empresas del sector y, sobre todo, para los nuevos entrantes, que pueden anticipar la
evolucidn de la competencia del sector.

Obstaculos que dificultan la utilizacién de las patentes. Los cientificos y las empresas
no suelen ser conscientes de la riqueza informativa de los documentos de patentes. Las
investigaciones que se han realizado para estudiar la causa de la escasa utilizacion del
sistema de patentes han mostrado que se trata mas de un problema de desconocimiento y
falta de estimulo que de opiniones fundamentadas contra su uso. Aungue también existen
algunos otros obstaculos, tales como el gran ndmero de documentos existentes, los
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diferentes idiomas en que se encuentran escritos, el esfuerzo de localizacion de los
documentos y el coste de obtencion de las copias.

El obstaculo de la cantidad de documentos queda casi completamente obviado gracias a la
existencia de la mencionada Clasificacion Internacional de Patentes. El problema del
idioma se vence hallando, entre los documentos de patente relativos a la misma invencion
pero escritos en distintos idiomas, aquellos que estén en un idioma conocido por el
investigador. La localizacién de documentos se ha facilitado extraordinariamente gracias a
la disponibilidad de bases de datos que contienen documentacion de patentes.

2.5. Vias para la solicitud de patentes.

Existen fundamentalmente tres vias para la presentacion internacional de las solicitudes

de patentes:

e La via nacional, mediante presentacion de una solicitud de patente en la oficina de
patentes de cada uno de los Estados en que se desea obtener proteccion.

e La via europea, mediante una solicitud de patente europea directa con designacion
de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener proteccion y sean parte del
Convenio Europeo de Patentes (38 paises en el momento actual).

e La via internacional PCT. Este sistema permite solicitar proteccién para una
invencion en cada uno de los estados firmantes del tratado internacional (188 paises
en el momento actual), mediante una Unica solicitud, denominada solicitud
internacional.

Los solicitantes deberan conseguir la concesion de patentes en cualquiera de los paises
en que se requiera proteccion. Cada gobierno exige el pago de las tasas en su pais
respectivo 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. (LITERAL)

Asi pues, cualquiera de los tres tipos de solicitud de patentes, si se concede en Espaia,
acaba transformandose en un Unico titulo de patente espafiola, cuya validez y proteccion se
limita al territorio nacional, estando sujeta Unicamente a la interpretacion de los tribunales
esparioles. En un futuro préximo entrara en vigor la patente comunitaria, cuyo ambito seria
toda la Union Europea y estara sujeta a la interpretacion de un tribunal europeo.

Antes de realizar cualquier solicitud es conveniente realizar una busqueda previa para
conocer el Estado de la Técnica en el campo técnico de la invencidn, porque puede ya
existir una patente que anticipe el invento destruyendo la novedad. La bdsqueda la
puede realizar el interesado de forma gratuita, haciendo uso de las bases de datos de
invenciones. También puede requerir que técnicos de la oficina de patentes realicen un
estudio previo de patentabilidad de su invento solicitando, previo pago de una tasa, un
informe tecnologico de la patente.

La empresa debe evaluar cual va a ser el mercado en el que desearia explotar su
invencién en exclusiva, decidiendo qué tipo de patente serd mas conveniente en cada
caso en funcion de la extension de dicho mercado (patente nacional, patente europeo o
patente internacional).

Via nacional. El procedimiento general de concesion de la patente por la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) consta actualmente de cuatro etapas: a)
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presentacion de la solicitud, b) examen formal de la solicitud, c) elaboracién del Informe
sobre el Estado de la Técnica y publicacién de la solicitud y del informe y d) concesién de
la patente y publicacién de la misma.

1. Presentacion de la solicitud. Hay que presentar una solicitud directamente en la OEPM,
0 en las direcciones provinciales de industria o bien en las Comunidades Auténomas que
tengan reconocida la competencia, cuyo contenido, basicamente, se compone de:

e Una instancia solicitando la patente con la identificacion del solicitante y todos los
datos necesarios para determinar la naturaleza de la solicitud. También debe incluir el
nombre del inventor o inventores.

e La descripcion clara y completa de la invencion —incluyendo planos y dibujos si son
necesarios—, de forma que un experto en la materia pueda entenderla y hacer uso de
ella. La descripcién debe incluir una breve referencia a la evolucion del estado de la
técnica.

e Las reivindicaciones que definen el objeto de la invencion para la que se solicita la
patente, es decir, aquello sobre lo que se desea que recaiga la proteccion.

Otra cuestion importante es que la solicitud de patente respete lo que se Ilama «unidad de
invencidn», por lo que no podra comprender mas que una sola invencion o grupo de
invenciones relacionadas entre si, de tal manera que integren un Unico concepto inventivo
general.

Dada la importancia de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, es posible
obtener una fecha de presentacion sin necesidad de presentar la totalidad de la
documentacion exigida y en la forma establecida. En este caso, la documentacion minima
necesaria esta formada por una instancia, solicitando la patente con la identificacion del
solicitante, una descripcion y una o varias reivindicaciones.

La descripcion y las reivindicaciones deberan contener el objeto basico de lo que va a ser
protegido, ya que posteriormente éste no podra ser ampliado. No obstante, si se podra
ampliar su redaccion. Si se modifica dicho objeto, total o parcialmente, la OEPM
considerarda como fecha de presentacion aquélla en que se introdujo la modificacion
respecto a la parte afectada por ésta.

2. Examen formal de la solicitud. Una vez presentada la solicitud, la OEPM procedera a
examinar los requisitos formales y ciertas condiciones de patentabilidad, notificando al
solicitante si existe alguna irregularidad e invitandole a subsanarla. La admision a tramite
de la solicitud conlleva la asignacion de la fecha de solicitud definitiva.

3. Elaboracion del Informe sobre el Estado de la Técnica y publicacion de la solicitud y del
informe. Resuelto favorablemente el examen formal, el solicitante debe pedir la realizacion
del Informe sobre el Estado de la Técnica y, si no lo hace en el plazo reglamentario, la
solicitud se estimara retirada. Este informe le sera entregado junto con los documentos
citados en el mismo.

A los dieciocho meses de la fecha de solicitud o desde la fecha de prioridad reivindicativa,

la OEPM publicaré la solicitud en un folleto para que pueda consultarse y/o adquirirse por
el publico. Hasta ese momento la solicitud de patente se mantendréa en total secreto.
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La finalidad del informe es aportar la informacion relevante para dilucidar la novedad de la
invencion. El informe sera realizado por examinadores de la OEPM (personal técnico de
titulacion superior y una gran cualificacion en la materia). Consiste en contrastar la
solicitud de patentes con el estado de la técnica anterior, formado por documentos de
patente y literatura técnica, determinar aquellos documentos relacionados con la solicitud y
especificar el grado de esa relacion. El contenido material del informe es, pues, la cita, en
su caso, de esos documentos y de su grado de relacion con la solicitud de patente. El
informe se transmite al solicitante y se publica en un folleto, normalmente al mismo
tiempo que la solicitud.

Hechas esas publicaciones se abre un plazo para que terceros puedan hacer observaciones
y, en funcion de las mismas y del contenido del informe, el solicitante pueda realizar
modificaciones a su solicitud (siempre en sentido restrictivo respecto al alcance de la
proteccion).

4. Concesion de la patente y publicacién de la concesion. En el sistema actual conviven
dos regimenes de obtencidn de titulos de patentes: tras la «busqueda de anterioridades» o
tras la «busqueda» y el «examen». La patente que va acompafada de un Informe sobre el
Estado de la Técnica (busqueda de anterioridades), en el que mediante un signo «X» se
sefialan documentos que destruyen la novedad de determinadas reivindicaciones, es, en lo
relativo a éstas, de gran debilidad y facilmente atacable, a pesar de que la patente se haya
otorgado. No ocurre asi si, a continuacion, solicita el examen por la OEPM que
Unicamente concede la patente si realmente tiene novedad, actividad inventiva y aplicacion
industrial.

Una vez concedida la patente, la OEPM coloca la patente en su pagina web y proporciona
dicha publicacién a las principales oficinas de patentes del mundo, lo cual constituye una
ayuda a su conocimiento y posible comercializacion. Si se transfiere o licencia, la OEPM
registra estas variaciones para conocimiento por terceros. También puede ofrecer una
licencia de pleno derecho.

La patente se puede conservar durante un plazo maximo de veinte afios a partir de la
fecha de la solicitud. El titular est4 obligado a pagar la tasa anual de mantenimiento a la
OEPM para que permanezca en vigor. La OEPM revoca las que no se mantienen en
vigor. Una patente puede ser impugnada, generalmente por competidores que
consideren que esta es invalida y no debiera haberse concedido, ya que la OEPM no
detectdé una debilidad significativa en la solicitud presentada o porque no aplico
correctamente la legislacion. La impugnacion se puede presentar en la OEPM o en los
tribunales. Estos tienen la Gltima palabra en la aplicacion coercitiva de la ley de
patentes.

Via europea. Para obtener proteccion en el extranjero, normalmente es necesario efectuar
una solicitud de patente en cada uno de los paises en los que interesa la proteccion. Sin
embargo, la mayoria de los paises de Europa Occidental forman parte del Convenio de
Munich (de 5 de octubre de 1973) sobre la Concesion de Patentes Europeas, que facilita
notablemente la obtencion de la proteccion en cada uno de los mismos. ElI Convenio de la
Patente Europea (CPE) crea un sistema centralizado de concesion de patentes abierto a
todos los paises europeos de cuya gestion se encarga la Oficina Europea de Patentes
(OEP). En Espafa entrd en vigor el 1 de octubre de 1986, fecha en la que nuestro pais
comenzo a ser designado en las solicitudes de patentes europeas.
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Este convenio establece un sistema comin de concesion para los Estados firmantes del
convenio. El deposito de una Unica solicitud (denominada «solicitud europea») permite
obtener patentes en todos los paises miembros con la sola designacion en la solicitud del
pais o paises donde se desea proteger la invencién. La solicitud debe estar redactada en una
de las lenguas oficiales de la OEP (inglés, francés o aleman) y se puede realizar
directamente en la Oficina Europea de Patentes (con sede en Munich, un departamento en
La Haya y sedes en Viena y Berlin) o en la OEPM o en las Comunidades Auténomas
autorizadas para recibirla. Una vez concedida, la patente europea se descompone en un haz
de patentes nacionales, donde cada una tiene los mismos efectos y esta sometido al mismo
régimen juridico que la patente nacional concedida por cada Estado. No es la misma
patente para todos los paises, sino tantas patentes como paises designados en la solicitud.
Dichas patentes se conceden con arreglo a un derecho Unico, esto es, unos requisitos de
patentabilidad uniformes. La originalidad de la patente europea radica en que, por primera
y Unica vez, se crea un derecho supranacional que rige no sélo el depdsito de la solicitud,
sino también su obtencidn. A la Organizacién Europea de Patentes le corresponde el
examen y la concesion de la patente europea para el Estado que haya sido designado en la
solicitud. Dichas concesiones son plenamente validas, si bien, si se desea demandar a un
posible infractor en un estado determinado, ello se debe hacer utilizando las leyes de dicho
pais.

En suma, en una Unica solicitud y una sola lengua, se puede patentar lo mismo en 38 paises
diferentes. Sin embargo, no es necesario solicitar proteccion para todos y cada uno de los
Estados miembros. Por tanto, si se ha designado Espafia, se obtendran todos los derechos
conferidos por la Ley de Patentes espafiola, de igual modo que si hubiera sido concedida
por medio de una solicitud nacional.

LECTURA 5: PATENTE EUROPEA

La Union Europea contara por fin con un sistema de patente comunitaria, tras superar ayer las Gltimas
diferencias sobre el régimen juridico del futuro modelo. El nuevo titulo, expedido por la Oficina Europea de
Patentes de Munich, gozara de reconocimiento legal en todo el territorio comunitario y el coste de su
tramitacion, unos 25.000 euros, sera la mitad que actualmente. A partir de 2010, ademas, el Tribunal de
Justicia de la UE sera el Gnico competente para resolver litigios relacionados con las patentes comunitarias.
Han sido necesarios casi seis afios de negociaciones y la inminencia de una ampliacién de la UE a 25
miembros para que la vieja demanda del empresariado europeo de contar con un sistema de patente
comunitaria se haga realidad. Alemania despejé ayer el Gltimo obstaculo, al admitir la centralizacion en el
Tribunal de la UE de la resolucion judicial de conflictos ligados a la futura patente comunitaria. Unos meses
antes se habian resuelto las disputas, en las que Espafia jugé un papel muy beligerante sobre el régimen
linguiistico aplicable y la futura mision de las oficinas nacionales de patentes. El acuerdo politico alcanzado
ayer permitira que el nuevo modelo entre en vigor en 2005.

El comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, se felicitaba por un acuerdo politico que reducira a la
mitad los costes de tramitacion de una patente, cifrados actualmente en 50.000 euros cuando se solicita su
validez para ocho Estados miembros. “La patente comunitaria costard 25.000 euros para 25 Estados
miembros”, destacod Bolkestein. “Todavia mas que en EE.UU. y Japdn, pero mucho mejor que la actual
situacion”.

Fuente: de Miguel, B. (2003): “La UE pacta una patente comunitaria que reduce los costes de registro un
50%”, Cinco dias, 4 de marzo, pp. 21.

El procedimiento de concesion de la patente europea puede dividirse en tres etapas
fundamentales. La primera comienza con un examen de formalidades y un informe de
busqueda obligatoria, terminando con la publicacién de la solicitud de patente europea y
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del informe de busqueda, que tendra lugar lo antes posible una vez expirado el plazo de
dieciocho meses.

La segunda etapa consiste en un examen de fondo y solo tiene lugar a peticion del
solicitante. En el caso de que haya terceros interesados que se opongan a la concesion de la
patente, puede tener lugar una tercera fase de oposicién. Por ultimo, debe notarse que las
decisiones de la Oficina Europea de Patentes pueden ser recurridas ante la Camara de
Recursos de dicha Oficina. Asi pues, para permitir que cualquier tercero pueda discutir la
validez de una patente concedida existen procedimientos de oposicién en varios paises. De
hecho, la OEP permite la presentacion de oposiciones dentro del plazo de nueve meses
después de la concesion. Los escritos de oposicion deben aportar pruebas sobre las que se
basa la afirmacion de que la patente es total o parcialmente invalida. LITERAL

Si se reside en Esparia, la solicitud de patente europea debe efectuarse ante la OEPM
presentando una solicitud en castellano, acompafiada de una traduccidn al francés, inglés o
aleman. La OEPM transmite la solicitud a la Oficina Europea de Patentes. Una vez
concedida, es preciso pagar las tasas de mantenimiento establecidas por cada pais. Este
pago la mantiene en vigor hasta el limite de su duracion temporal, momento en que pasa a
dominio publico.

La eleccidn de la via nacional o de la europea depende del propio relieve de la invencion y
del nimero de paises donde quiere asegurarse la proteccion. Si se desea proteccion en
menos de tres o cuatro paises (dependiendo de cuéles sean éstos), resulta mas rentable la
via nacional.

Via internacional. ElI Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT, Patent
Cooperation Treaty) es un tratado multilateral, en vigor desde 1978, administrado por la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los Estados adheridos al
Tratado constituyen una Union para la cooperacion en la representacion, busqueda y
examen de solicitud de proteccion de las invenciones. EI PCT facilita la tramitacion de las
solicitudes para la proteccion de las invenciones cuando dicha proteccion se desea obtener
en varios paises, estableciendo un sistema por el que la presentacion de una solicitud Unica
produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de
los paises designados por el interesado. No se trata de un procedimiento de concesion de
patentes ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que es un sistema por el que se
unifica la tramitacion previa a la concesion. EI PCT no crea una patente internacional, sino
una solicitud internacional, al permitir iniciar con una sola solicitud el proceso de
obtencion de patentes en 188 paises en la actualidad. Su finalidad bésica es simplificar la
tramitacion de las solicitudes de patentes a nivel nacional (pais por pais) proporcionando
un plazo de 30 meses para decidir si se desea entrar en la fase nacional, en lugar de los
doce meses que se tiene bajo el Convenio de la Union de Paris. Se pueden corregir
defectos antes de entrar en la fase nacional. La traduccion y las tasas nacionales son
exigidas a los treinta meses y unicamente si el solicitante desea proseguir el tramite.

No existe una patente PCT como tal. No obstante, el PCT ha simplificado la tramitacion de
solicitudes de patentes en fases nacionales debido a informes emitidos durante la fase
internacional. EI PCT contiene normas de procedimiento, aplicandose las sustantivas y los
requisitos propios de cada pais. La solicitud PCT debe contener un petitorio. En el mismo
deben designarse, entre otros, los paises donde se quiere solicitar la patente, una
descripcion, una o varias reivindicaciones, dibujos (si son necesarios) y un resumen.
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Ademaés, debera presentarse en uno de los idiomas prescritos, siendo en estos momentos el

espariol uno de ellos. El sistema PCT se divide en dos fases:

e Fase nacional (duracién treinta meses): presentacion de solicitud internacional,
publicacién internacional, informe de busqueda internacional e informe internacional
preliminar sobre patentabilidad.

e Fase nacional (posterior a fase internacional): presentacion de solicitudes de patente en
paises miembros de PCT durante el mes treinta. Tramitacion independiente y de
acuerdo a la legislacion del pais. Los documentos emitidos durante la fase
internacional ayudardn a la tramitacion, examen y rapida concesién de la patente
nacional.

Desde el afio 1989, en que se produjo la adhesion de Esparia al Tratado de Cooperacion de
Patentes, la OEPM viene funcionando como Oficina receptora de solicitudes
internacionales PCT, hayan sido éstas presentadas por solicitantes espafioles o residentes
en Espafia. Al mismo tiempo, Espafia puede ser designada en las solicitudes
internacionales PCT que se presentan en cualquier Estado miembro del Tratado. Las
funciones de una oficina receptora son, principalmente, otorgar fecha de presentacion
internacional, examinar los aspectos formales y materiales de las solicitudes, asi como
establecer la comunicacion con los solicitantes y las oficinas o administraciones
implicadas.

Desde 2003, la OEPM actia como Administracion encargada del Examen Preliminar
Internacional para las solicitudes presentadas por nacionales y residentes en aquellos
estados adheridos al Tratado cuyo idioma oficial sea el espariol. EI cometido principal es la
realizacion del examen preliminar internacional al objeto de formular una opinion previa y
no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

3. EL MODELO DE UTILIDAD

Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a las invenciones de menor complejidad
técnica y a las que se prevé comercializar solamente durante un periodo de tiempo
limitado. Este tipo de invenciones se caracterizan por dar a un objeto una configuracion,
estructura o constitucion de la que se derive alguna utilidad o ventaja practica apreciable
para su uso o fabricacion, y no por su estética, como ocurre en el disefio industrial. Los
modelos de utilidad no estan reservados a todas las invenciones menores, sino a aquellas
gue se materializan en una forma de la que se derive un efecto técnico. Protege los
perfeccionamientos industriales de orden practico, que, sin alcanzar la extension cientifica
ni la resonancia de un invento, suponen una mejora en el uso. Esa idea inventiva menor
que pretende protegerse bajo un modelo de utilidad requiere una forma como expresion
concreta de la regla técnica para el obrar humano en el que consiste la invencion. Aunque
el modelo de utilidad siempre consiste en una forma, cabria indicar que puede ser
bidimensional o tridimensional, y debe (Otero, 1990):

e Consistir en una forma espacial.

e Poseer una configuracion determinada. Por carecer de esta caracteristica, no
podrian protegerse como modelo de utilidad la materia liquida o gaseosa o la
materia solida carente de dicha configuracion, como, por ejemplo, unos polvos.

e Ser una forma perceptible por los sentidos.

En resumen, hay que entender la palabra forma no s6lo como «pura forma» o
«configuracion exterior», sino como «forma llena de contenido». Se protegen por igual las
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mejoras ocasionadas por cambios en el aspecto visible de un objeto que las originadas por
las modificaciones internas. Ahora bien, solamente pueden protegerse como modelos de
utilidad las mejoras consistentes en dar a un objeto una forma de la que resulte alguna
ventaja razonable y que se pueda apreciar sin dificultad desde el punto de vista practico, al
tiempo que aporte a la funcién a la que ese objeto esta destinado un beneficio o efecto
nuevo, una economia de tiempo, energia 0 mano de obra, entre otras. El modelo de utilidad
tampoco puede recaer sobre una invencion de procedimiento. Grosso modo se puede
considerar objeto de modelo de utilidad un utensilio, una herramienta, un aparato, un
dispositivo o una parte del mismo.

Por otra parte, los modelos de utilidad no protegen Unicamente las Ilamadas formas
técnicamente necesarias, sino que abarcan todas las configuraciones formales que,
produciendo el mismo efecto, responden a la misma idea inventiva. Asi, una misma
solucion a un problema técnico podra adoptar configuraciones diversas, sin que ello
suponga alteracion alguna en la solucion ni en los problemas que pretende resolver. En ese
caso, todas las formas estarian cubiertas por el modelo de utilidad registrado.

La novedad exigida al modelo es de caracter nacional, mientras que en la patente se exige
novedad mundial. Para la proteccion como modelo de utilidad se considera que una
invencidn implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera
muy evidente para un experto en la materia. Si una empresa no logra distinguir si su
invento debe protegerse mediante patente o0 modelo de utilidad, puede hacer una consulta
previa a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas. No obstante, si presenta la solicitud y
no lo hace en la modalidad adecuada a la invencion, la Oficina resolvera sobre un cambio
de modalidad. Asi pues, si existen dudas respecto a la adecuada modalidad de
proteccion, lo mejor es solicitar una patente. La duracion del modelo de utilidad es de
diez afios desde la presentacion de la solicitud. Para el mantenimiento del derecho es
preciso el pago de tasas anuales.

El procedimiento empleado para la obtencién de un modelo de utilidad es similar al de la
patente. Por tanto, hay que presentar la solicitud. A continuacion, la OEPM examina si la
solicitud cumple todos los requisitos formales y ciertos requisitos de fondo. En caso de
encontrar algun defecto, lo notificara al solicitante para que lo subsane. Posteriormente, la
OEPM pondra la solicitud a disposicion del publico y publicard sus reivindicaciones y
dibujos en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (a diferencia del caso de las
patentes, en las que se publica la totalidad del documento y en forma de folleto). A partir
de ese momento, cualquier persona con interés legitimo podré realizar oposiciones a la
concesion. Si las hubiere, el solicitante podra contestar a las oposiciones y la OEPM
concedera o denegara la solicitud mediante una resolucion razonada.

La publicidad de la concesion se realiza mediante la publicacion de la resolucion de
concesion en el Boletin de la Propiedad Industrial. Desde ese instante, el documento
completo del Modelo de Utilidad se pone a disposicion del pablico tanto en papel como en
microficha.

4. EL SECRETO INDUSTRIAL (O COMERCIAL)
Un secreto industrial es toda informacion de aplicacién industrial o comercial que se

guarda con carécter confidencial y permita obtener 0 mantener una ventaja competitiva
frente a la competencia. El secreto industrial puede ser informacion no patentada o no
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patentable. En el caso de informacion patentable habria que determinar si no estaria
mejor protegida por una patente. La formula de Coca-Cola, por ejemplo, no esta
protegida por una patente: es un secreto industrial celosamente guardado.

La informacion generalmente conocida o facilmente comprobable no puede ser
considerada secreto comercial. Incluso la informacidn dificil de obtener puede perder su
condicién de informacién protegida si el titular no adoptar las precauciones apropiadas
para mantener la confidencialidad o el secreto. El secreto industrial requiere medidas
técnicas, organizativas y contractuales para mantener el secreto. La pérdida del caracter
de secreto puede deberse a un descuido del propio titular por no interponer todas las
medidas necesarias para su preservacion. La proteccion del secreto comercial dura
mientras la informacion se mantenga confidencial.

El articulo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal considera
desleal “la divulgacion o explotacion sin autorizacion de su titular, de secretos
industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales ...”. La legislacion
«potencia» los esfuerzos de una empresa para ejercer medidas razonables para proteger
sus secretos, siempre que la informacion técnica relacionada con el secreto sea (Rocha,
1987): secreta, sustancial e identificada de forma apropiada. El término «secreto» no debe
entenderse como que cada elemento individual del secreto industrial sea desconocido, sino
que en su conjunto o en la configuracion y articulacion concreta de sus componentes no es
generalmente conocido ni facilmente accesible mediante el uso de medios legitimos. Para
ello, el titular de la informacion debe haber tomado medidas razonables con arreglo a las
circunstancias pertinentes para mantener la informacion en secreto. El término «sustancial»
hace referencia a que el secreto industrial: a) incluye informacién importante y til para
todo o una parte considerable de un proceso de fabricacion, un producto o un servicio, o el
desarrollo de los mismos y b) facilita al que lo aplica la obtencion de un valor econémico
relevante, que, de otra forma, no hubiera podido esperarse. En consecuencia, el secreto ha
de ser (til, proporcionando una ventaja competitiva a la empresa que lo utiliza. Finalmente,
el término «identificada» significa que el secreto industrial ha de describirse de tal forma
que sea posible comprobar si se cumplen los dos requisitos anteriores de secreto y
sustancialidad. Una idea si no esta desarrollada y documentada no se podra clasificar como
secreto. Solo asi cabe hablar de secreto industrial como un bien juridico con un valor
economico (porque es susceptible de explotacion industrial y porque no esta divulgado),
un bien transmisible mediante negocios juridicos (Pérez, 1990). Por tanto, si los
propietarios de un secreto industrial creen que otra parte ha robado o desvelado
impropiamente su secreto industrial, pueden pedir a un tribunal que expida un
requerimiento judicial contra el posterior uso de los secretos y también puede exigir
dafios y perjuicios por cualquier perjuicio econdmico sufrido por el uso impropio del
secreto industrial (Schilling, 2008).

La proteccion por secreto comercial de una invencion no confiere el derecho exclusivo
de impedir a terceros utilizarla de manera comercial. El secreto industrial es una opcion
sumamente arriesgada, ya que no proporciona proteccion si un competidor concibe de
manera independiente la misma informacion o la descubre por una investigacion
paralela, es decir, si la obtiene por actividades legitimas que no requieren la transgresion
de ningln conjunto de barreras establecido por otro propietario (Winter, 2001). Por
tanto, mediante ingenieria inversa, terceros podran descubrir el secreto y, por
consiguiente, utilizarlo. Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener
acceso al mismo vy utilizarlo como le plazca. Un secreto puede asimismo ser patentado
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por cualquier otra persona que haya tenido la informacion pertinente de manera
legitima.

No obstante, existen diversas razones que explican por qué a pesar de los riesgos
sefialados, parte del conocimiento tecnoldgico patentable no se llega a patentar y
permanece en secreto. El secreto industrial no entrafia costes de registro ni genera tasas
de mantenimiento, por lo que se ahorran importantes costes. El secreto industrial no
requiere obedecer a requisitos como la divulgacion de la informacién a una autoridad
gubernamental, por consiguiente los competidores no pueden desarrollar variantes
alrededor del secreto. La proteccion de los secretos comerciales tiene la ventaja de no
estar sujeta a limites temporales ni territoriales. Los secretos industriales tienen un
efecto inmediato, ya que no es necesario esperar a hacer la solicitud. En otro sentido, si
la vida media de la invencion es corta, al ser el proceso de concesion de la patente
relativamente largo, es probable que la viabilidad comercial del invento se extinga antes
de la concesion de la patente, de esta forma mantener la invencién en secreto ahorra los
costes asociados a la solicitud y elimina los tramites pertinentes.

PATENTE SECRETO

Monopolio legal

Protege inventos

Se registra

Disuasorio frente competencia
Limitacion temporal
Limitacion territorial

Derecho exclusivo

Facil transferir con garantias

Monopolio de facto

Protege cualquier informacion valiosa
No se registra. Efecto inmediato

No disuasorio

Indefinido

No territorial

Ningun derecho exclusivo

Contratos de transferencia dificil

Coste registrar y tasa de mantenimiento
Permite impedir a posteriori la copia
Implica publicacion

Se puede contabilizar, hipotecar, etc

Costes de vigilancia y control personal
Impide a priori la copia

No requiere divulgacion informacion
Es mas dificil de valorar y contabilizar

No favorecido beneficios fiscales
Es un instrumento defensivo

Permite beneficiarse fiscalmente
Es un instrumento ofensivo

Figura 1: Diferencias entre secreto industrial y patente

Confiar en el secreto es siempre un riesgo. La actividad de espionaje industrial es
comudn y los ingenieros cambian frecuentemente de un empleo a otro, trasladando
conocimientos de secretos industriales con ellos (Scherer, 1980). Por otra parte, el
secreto conlleva costes elevados de vigilancia y control del personal que lo utiliza o que
tiene acceso. El titular de esta informacion confidencial procurara evitar a toda costa su
divulgacién y en consecuencia adoptara las medidas necesarias para guardar su
confidencialidad. En este sentido, a traves de medidas, tales como mantener la
seguridad fisica del sitio donde permanece el secreto, limitar el acceso a informacién
sensible, evitar la divulgacion accidental, insistir en la confidencialidad, la no
competencia y los acuerdos de no divulgacién con los empleados y otras personas
expuestas a la informacion, una empresa no sélo levanta una barrera directa para la
apropiacién de sus secretos, sino que también satisface una condicién previa crucial
(adoptar precauciones) para la accidn legal en contra de cualquiera que pueda saltarla.
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En el otro extremo, el riesgo de filtracion suele ser minimo, cuando el secreto es
demasiado voluminoso, complejo o dificil de articular como para ser transmitido con
facilidad (Winter, 2001). Probablemente exista una correlacion positiva entre la
complejidad del trabajo de desarrollo original y la dificultad en adquirir la experiencia
suficiente para imitarlo. Como resultado, esos desarrollos que entrafian las mayores
complejidades tienden a ser imitados con menor rapidez (Scherer, 1980).

La relevancia del secreto industrial se diferencia sectorialmente. Por ejemplo,
desempefia un papel importante en la metalurgia, donde no suelen patentarse las nuevas
aleaciones. Normalmente, después de la introduccién de un nuevo proceso o de la
construccion de una nueva planta, son muchas las mejoras técnicas de menor
importancia que se iran introduciendo. No quedaran registradas en las estadisticas de
patentes, tanto por razones de secreto como de posibilidad de patentarlas. En este
sentido, Hollander (1965) observé que, en el caso de las plantas de rayén de DuPont,
muchas de las pequefias mejoras técnicas no habian sido patentadas, aunque en su
conjunto eran mas importantes en su contribucion a la productividad que otros cambios
de mayor entidad.

En general, es méas facil mantener secretos sobre procesos que sobre productos (Scherer,
1980). Los imitadores, a menudo, pueden adquirir el producto (ya sea como clientes
legitimos o induciendo a otros que lo son a pasarles el producto o informacion acerca de
él) y, luego, realizar ingenieria inversa. Los procesos estan peor sometidos a ingenieria
inversa, por lo que pueden ser mejor protegidos mediante el secreto. Los procesos de
produccién habitualmente pueden desarrollarse detras de las paredes de la empresa,
fuera de la vista de los posibles competidores, lo que dificulta su imitacion. Sin
embargo, determinados procesos empresariales son inherentemente dificiles de proteger.
Algunos de ellos son «observables con el uso»; por ejemplo, la manera en que el
personal de servicios se relaciona con los clientes. Otros se basan en secretos que
pueden transmitirse de manera muy simple, sin importar lo dificil que pueda haber sido
su descubrimiento. La situacién es apenas diferente cuando la informacion secreta no
puede expresarse facilmente en el lenguaje comin, pero puede convertirse de manera
precisa en un «codigo» apropiado que numerosos expertos comprenden; por ejemplo, el
cambio reactivo de un proceso quimico (Winter, 2001).

El secreto pretende impedir que la informacion valiosa se filtre hacia fuera, pero los
mecanismos utilizados para salvaguardarlo pueden ser igualmente efectivos para
impedir que la informacion valiosa se filtre hacia dentro. Existe una buena razén para
creer que las redes profesionales informales contribuyen de forma relevante a la
productividad de cientificos e ingenieros y, a la par, a la divulgacion de conocimiento.
Las normas informales de confianza y reciprocidad guian las interacciones en tales
redes: la voluntad de A de compartir informacion con B depende de la percepcion de A
de que B no hara que se lamente a corto plazo y de que, a largo plazo, puede
corresponderle (von Hippel, 1987).

5. EL DISENO INDUSTRIAL
En términos generales, se entiende por disefio industrial el aspecto ornamental y estético de

los articulos de utilidad. Este aspecto puede ser tanto la forma como el modelo o el color
del articulo. El disefio debe ser atractivo y desempefiar eficazmente la funcion para la que
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fue concebido. Ademas, debe poder ser reproducido por los medios industriales, finalidad
esencial del disefio, y de ahi el calificativo de industrial.

Las innovaciones referentes a la forma, aspecto externo o presentacion de los objetos e
instrumentos de caracter industrial, ain cuando sélo tengan un sentido ornamental y sean
técnicamente innecesarias, también son objeto de proteccion legal. Los disefios industriales
pueden definirse como los derechos que protegen creaciones de forma que tienen por
finalidad satisfacer las exigencias estéticas del consumidor. Se requiere que el disefio sea
una novedad mundial, tenga visibilidad y aporte singularidad. Estas innovaciones tienen
una importancia primordial en los sectores de moda y de confeccién, y cada vez tienen
mayor relevancia para el mundo industrial.

Un disefio otorga a su titular un derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de
una parte de un producto, derivada de las caracteristicas de las lineas, contornos, colores,
forma, textura o materiales del producto en si o de su ornamentacion. Por tanto, quien lo
posee podra fabricarlo, venderlo o utilizarlo en exclusiva. También podra prohibir su
utilizacion por terceros sin su consentimiento. Los disefios podran ser bidimensionales o
tridimensionales.

La solicitud de un titulo de propiedad sobre un disefio industrial debe asociar la creacion a
un objeto determinado, no protegiéndose, en consecuencia, disefios abstractos per se. Los
titulos de propiedad industrial sélo sirven para proteger ideas reproducibles para el
mercado, las cuales deben estar perfectamente definidas y delimitadas (Arrabal, 1991). No
se pueden registrar las formas evidentes o necesarias para la fabricacion del producto, ni
las contrarias al orden publico y las buenas costumbres o las que llevan simbolos o
emblemas oficiales.

La solicitud de registro podra comprender varios disefios, hasta un maximo de cincuenta,
siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificacion
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno
(1968). Esta Gltima limitacién no regiré en el caso de ornamentaciones bidimensionales.

Podrén registrarse los disefios que sean nuevos y posean carécter singular. Un disefio es
nuevo cuando ningun otro disefio idéntico se haya hecho accesible al publico antes de la
fecha de presentacion de la solicitud. El caréacter singular acontece cuando la impresion
general que produce en el usuario difiera de cualquier otro disefio que haya sido hecho
accesible al pablico.

El modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado
industrial, mientras que el disefio industrial inicamente se refiere a la forma. Es frecuente
que un objeto, que es el resultado de la puesta en préctica de una regla técnica, presente
una forma nueva y atractiva para el consumidor. En este caso, surge el problema de
determinar qué proteccion debe dispensarse a tal objeto, que es la plasmacién material de
una regla técnica, pero que posee también una forma externa estéticamente atractiva. Si en
una creacion de forma que cumple una funcion técnica la forma es separable del efecto
técnico producido, la creacion de forma podra ser protegida como disefio industrial. Por el
contrario, si en una creacion de forma que cumple una funcion técnica la forma es
inseparable de la funcidn técnica, la creacion de la forma no podra ser protegida en modo
alguno como modelo industrial (Otero, 1990).
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El procedimiento de obtencion de un disefio industrial es similar al de concesion de un
modelo de utilidad. Su duracién es de cinco afios contados desde la fecha de presentacion
de la solicitud en el registro, renovables por uno o mas periodos sucesivos de cinco afios
hasta un méaximo de veinticinco contados desde dicha fecha. Un disefio industrial debe ser
nuevo a nivel mundial para que pueda ser registrado en la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas. Los tramites administrativos correspondientes al registro son:

e Presentacion de la solicitud ante la OEPM o ante el 6rgano competente, que en el plazo
maximo de cinco dias lo remitira a la Oficina.

e Examen formal de la solicitud. La OEPM llevara a cabo un examen de oficio, que
consistird en determinar si el objeto de la solicitud constituye un disefio en sentido
legal y si no es contrario al orden publico o a las buenas costumbres. Una vez realizado
el examen formal, la Oficina notificard al solicitante los eventuales defectos existentes
e invitandole a subsanarlos.

e Resolucion. Si la solicitud de registro de un disefio industrial cumple los requisitos
dispuestos en la ley o subsana las irregularidades o defectos sefialados en su momento,
la OEPM concedera el registro de disefio.

e Publicacion. Se publicaran las menciones de concesiones de denegacion o de
desistimiento, asi como la representacion grafica del disefio cuando venza el plazo
solicitado para la publicacion de los disefios aplazados, en su caso.

Si no se presenta oposicion alguna, la Oficina concedera el disefio industrial. En el caso de
que existan oposiciones, el solicitante presentara las oportunas alegaciones y la Oficina
estudiara todos los documentos presentados y resolvera la concesion o denegacion del
disefio industrial. La estimacién de una oposicion conlleva la cancelacion del disefio
registrado.

Hay dos vias de proteccion de los disefios en la Union europea: registrados y no
registrados. Los disefios no registrados se adeclan mejor a las necesidades de
determinados sectores cuyos disefios son estacionales (por ejemplo, el sector de la moda).

6. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Las marcas y los nombres comerciales constituyen el grupo de figuras de propiedad
industrial denominado signos distintivos.

La marca es un distintivo (o sefial) susceptible de representacion grafica que permite
distinguir en el mercado los productos (bienes y servicios) de una empresa de los de otras.
La proteccion de las marcas se obtiene mediante el registro o, en algunos paises, a través
del uso. En los paises cuyo sistema juridico es consuetudinario o jurisprudencial (Reino
Unido, Estados Unidos y demas paises cuyos ordenamientos juridicos derivan del
anglosajon), la primera persona que emplea una marca comercial es titular de los derechos
sobre la misma, sin necesidad de registrarla. Por tanto, en estos paises, las marcas se
adquieren con el uso y su registro es meramente una formalidad con efectos probatorios y
documentales. En los paises cuyo sistema juridico se inspira en el romano, el derecho a la
marca comercial se obtiene después de su registro (Young et al., 1989). La Ley de Marcas
espariola de 2001 establece en su articulo segundo que las marcas se adquieren Unicamente
mediante su registro en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (seccion de marcas).
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El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros
comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca
tan similar que pueda crear confusion. La exclusividad se otorga Unicamente sobre el signo
registrado, tal y como se presenta en el registro. Las marcas poseen efectos limitados
territorialmente a aquellos paises donde se ha solicitado la proteccion de manera expresa.
En consecuencia, si una empresa desea proteger una marca en varios paises debera realizar
tantos registros como paises le interesen. No obstante, hay acuerdos internacionales que
facilitan extender el derecho de marca a varios estados.

Cabe registrar como marca cualquiera de los siguientes signos: a) las palabras o
combinaciones de palabras (incluidas las que sirven para identificar a las personas); b) las
imagenes, figuras, simbolos y dibujos; c) las letras, las cifras y sus combinaciones; d) las
formas tridimensionales (entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del
producto o de su presentacién) y e) cualquier combinacion de los signos o medios
mencionados. Asimismo, cada vez son mas los paises que permiten el registro de formas
menos tradicionales de marcas, tales como los colores Unicos (la suela roja de los zapatos
Louboutin), los lemas publicitarios (el sabor de una nueva generacion de Pepsi), los
hologramas, las formas en movimiento (la apertura de las puertas de un Lamborghini), los
signos sonoros (el rugido del ledn de MGM), los sabores (para medicamentos) y los olores
(el perfume de Chanel N° 5). Muchos paises han puesto limites a aquello que puede ser
registrado como marca y, por lo general, admiten Unicamente los signos que se aprecian
visualmente o que puedan ser representados graficamente; éste es el caso en Espafa de las
marcas olfativas, que no se consideran registrables por no ser susceptibles de representarse
graficamente.

En una marca cabe distinguir el nombre y el logotipo o logo. EI nombre es la parte de la
marca que se pronuncia. El logo es un simbolo o emblema que normalmente plasma el
nombre de la marca. Esta formado con simbolos, disefio, letras y colores distintivos: puede
verse y describirse, pero no pronunciarse. El eslogan o lema publicitario es una breve
afirmacion que ayuda al receptor a recordar los productos que ofrece la empresa (por
ejemplo, Nike: Just do it (solo hazlo); Coca-Cola: The real thing (lo auténtico). En algunos
paises, los lemas publicitarios también se consideran marcas y se pueden registrar como
tales; en Espaiia los lemas publicitarios pueden registrarse siempre que comporten valor
distintivo. Algunos expertos distinguen entre brand y trade mark. El término brand es un
signo general que se refiere a una serie de productos (por ejemplo, Seat). El término trade
mark define distintas variaciones del signo, con objeto de individualizar cada uno de los
productos de la serie o coleccion (por ejemplo, Seat Ibiza). Esta distincién, a pesar de su
valor comercial, no tiene valor juridico: tanto en un caso como en el otro debera registrarse
la marca en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (Arrabal, 1991).

LECTURA 6: SIGNOS QUE PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCA

Segun los elementos que formen la marca, ésta sera:

* DENOMINATIVA: es la que esta formada exclusivamente por palabras o letras, nimeros en caracteres
estandar, sin caracteristicas graficas, de disposicidn ni color.

* FIGURATIVA: es aquel signo formado por palabras, letras o numeros, con caracteres, estilizacion o
disposicion no estandar, con o sin elementos graficos o de color o que estén exclusivamente formada por
elementos graficos.

« TRIDIMENSIONAL: son aquellas marcas que consisten en una forma tridimensional (envases,
envoltorios, la forma del producto, etc.).

« DE POSICION: son aquellos signos que consisten en la manera especifica en que la marca se coloca o
figura en el producto.
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« PATRON: son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten
periédicamente.

* COLOR: son aquellas marcas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por una
combinacion de colores sin contornos.

* SONORA: son aquellas marcas constituidas exclusivamente por un sonido o combinacion de sonidos.

* MOVIMIENTO: son aquellas marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posicién de los
elementos de la marca.

* MULTIMEDIA: son las marcas constituidas por la combinacion de imagen y sonido.

* HOLOGRAMA: son las marcas compuestas por elementos con caracteristicas holograficas.

» OTROS: aquellas marcas que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos de marcas.

Estos signos deben servir para distinguir los productos o servicios de otros idénticos o similares. Ademas
es preciso que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas,
algunas de las cuales se detallan a continuacion:

Prohibiciones absolutas

* Nombres genéricos.

* Signos que describan o que se usen habitualmente en relacion con los productos o servicios. ¢ Signos
contrarios al orden publico.

* Signos engafiosos, entre otras.

Prohibiciones relativas

* Los signos idénticos o semejantes a los ya registrados para productos o servicios idénticos o similares.

» Los signos idénticos o semejantes a una marca -0 nombre comercial- renombrada anteriormente
registrada. Su acceso al registro esté prohibido ademas para productos, servicios o actividades distintos de
los protegidos por dicha marca renombrada, si con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa,
se puede obtener una ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca anterior, o pudiera
ser perjudicial para dicho caracter distintivo o dicho renombre.

* Las imagenes o nombres de tercero sin autorizacion.

Fuente: Marcas.pdf

No esta permitido modificar la marca registrada, salvo en dos casos: 1) incluir pequefias
variaciones sobre el mismo motivo con objeto de ampliar la gama de productos cubierta
(marca derivada) y 2) introducir el nuevo nombre o direccion del titular de la marca (marca
modificada). Una marca se puede extender a otros productos. Por ejemplo, modelos de
extension de marca son la introduccién de Kodak en el mercado de las pilas y la de
Polaroid en el de peliculas. Un caso de fracaso son los perfumes del fabricante de
boligrafos y mecheros BIC, que se asocia con lo barato y desechable, lo que es un
handicap en perfumes.

En la eleccién o creacion de una marca es necesario que el signo que se pretende registrar

sea licito, es decir que no incurra en ninguna de las prohibiciones que establece la Ley de

Marcas, y que este disponible, por lo que no debe entrar en conflicto con otros derechos

anteriores, ya sea a titulo de marca u otro privativo. Para elegir una marca no hay reglas

universales, aunque los criterios enumerados a continuacion pueden ser de utilidad:

e La marca elegida debe ser valida, es decir, debe cumplir todos los requisitos legales de
registro (no debe ser un término genérico, ni descriptivo, ni inducir a error, ni contraria
al orden publico o la moral, ni banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas
de Estado o de organizaciones internacionales).

e La marca debe estar disponible, lo que significa que un tercero no haya inscrito en la
OEPM, un simbolo idéntico o semejante, para los mismos o similares productos o
servicios. La forma de cerciorarse es solicitar en la OEPM la realizacion del Informe
de busqueda de antecedentes de signos distintivos, para asegurarse que la marca no es
idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusion.
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e AsegUrese de que la marca sea facil de leer, escribir, deletrear, pronunciar (que suene
bien) y recordar en todos los idiomas pertinentes, y que se pueda adaptar a todo tipo de
medios publicitarios. Debe igualmente poder extenderse a otros productos. Algunas
marcas extranjeras en Espafia han tenido que realizar campafias para educar a los
consumidores a pronunciar correctamente sus nombres (por ejemplo: Schweppes,
Seven Up).

e Verifique que la marca no tiene significados o connotaciones negativas ni en su propio
idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportacién potenciales.
Mitsubishi opté por modificar en Espafia la marca de su todoterreno Pajero, por otra
gue sonase mejor en castellano Montero.

e Constate que la marca signifique algo y que es adecuada para transmitir un mensaje al
publico: ha de adecuarse al bien o servicio que designa, que resulte alusiva sin llegar a
ser descriptiva del mismo. No debe confundir acerca de la naturaleza del producto. La
marca americana Verdura para distinguir joyas no parece apropiada en Esparfia, ya que
no trasmite demasiado glamour.

e Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, es decir,
la direccion de Internet (www.dominio.es).

La eleccion del nombre de una marca que reuna todos o la mayor parte de los requisitos
indicados no es una tarea fécil, por lo que han surgido empresas especializadas en la
creacion del nombre adecuado mediante el uso de técnicas informaticas (lectura 6).

LECTURA 7: PROLIFERACION DE MARCAS

Casa dia se pone mas dificil dar un nombre a las cosas vendibles, pues en el mundo ya hay seis millones de
vocablos que tienen duefio. El afio pasado se inscribieron unas 600.000 marcas comerciales, que vinieron asi a
afiadirse a esos millones ya existentes. Toda esta movida semantica, con ribetes de poética, proporciona
sustanciosos beneficios a algunas empresas, pues se llega a cobrar hasta veinte millones de pesetas.

Las firmas que proponen vocablos registrables suelen estar formadas por un ingeniero, un mercadotécnico, un
lingUista multilinglie, un psicélogo, un informéatico y un abogado conocedor de las leyes que regulan el
registro de patentes y marcas.

La tarea del informatico es muy importante, pues hay que consultar a menudo las marcas ya registradas en los
pertinentes bancos de datos. También lo es la del lingiista, al menos si se quiere que la marca se extienda
fuera de las fronteras propias.

Quiza la empresa mas importante de cuantas se dedican a designar cosas sea la britanica Novamark, fundada
en 1974. Pertenece al grupo Interbrand, que tiene filiales en varios paises del globo y forma sociedad con
otras empresas en algunos mas, entre ellos Espafia. El afio pasado Novamark facturd el equivalente a unos
1.500 millones de pesetas.

Para asimilar un nombra a la cosa, lo normal es que se retnan los miembros del equipo, al que se han unido
un par de especialistas en el sector al que pertenece el producto. Inmediatamente, en una atmésfera relajada,
empiezan a proponer vocablos, nuevos o inventados, que hagan referencia al asunto. Esos vocablos se
registran en cinta magnetofénica y luego se examinan con tiempo para entresacar quince o veinte, que son los
que se proponen a la firma que busca el nombre.

Antes, naturalmente, los reunidos han estudiado las caracteristicas del nuevo producto, como forma, tamafio y
textura en el caso de los tangibles o las prestaciones intangibles si se trata de un servicio, asi como la
estrategia inicial para introducirlo en el mercado, la imagen de la empresa que lo lanza, los productos
semejantes de la competencia, entre otras cuestiones.

Hay que sefialar, por dltimo, que la moda también cuenta al elegir un nombre. En estos tiempos ha pasado la
de los abstractos y se atiende méas a apelar con otros que sugieran cosas concretas, si bien por la via de la
sugerencia, y de ahi los muchos vocablos compuestos o deformados que aparecen continuamente. No hay que
olvidar que la metonimia, el tropo, la metafora, el simbolo y las demas figuras retoricas atraen la atencion. Su
reino, ahora, ya no es la poesia, sino la publicidad.

Fuente: Rivera, A. (1988): “Seis millones de vocablos se hallan registrados como marcas comerciales”, Cinco
Dias, 10 de agosto, pp. 23.
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Una persona puede registrar como marca su nombre, apellido o seudénimo, salvo que
provoque confusion con una marca ya registrada o salvo que dicho nombre o apellido sean
identificados por la generalidad del publico con una persona distinta del solicitante (por
ejemplo, si me llamo Miguel Rios no puedo registrar una marca con ese nombre, a pesar
de no estar registrada, ya que todo el mundo la identificaria con el cantante).

No esta permitido registrar el nombre propio de terceras personas, ni su imagen, ni los
signos que otras personas hayan popularizado y cuyo prestigio debera corresponderles a
ellas. Sin embargo, es admisible registrar el nombre o la imagen de personas fallecidas
hace mucho tiempo y que son de dominio publico (Arrabal, 1991). También existe la
prohibicidn relativa a las formas tridimensionales que vengan impuestas por razones de
orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor
intrinseco, asi como la prohibicion concerniente a los signos contrarios a la ley, el orden
publico o las buenas costumbres. Por ejemplo, después de que la Oficina de la Propiedad
Intelectual de la Union Europea denegara su registro a nivel europeo, el Tribunal General
de la UE ha desestimado igualmente el registro comunitario de la marca de orujo jQué
bueno ye! Hijoputa, al considerar que esta denominacion es contraria a las buenas
costumbres y puede resultar ofensiva para los consumidores hispanohablantes.

No pueden constituir marcas las palabras que por el uso se han convertido en habituales
para designar un producto, aunque pueden formar parte de la marca si van acompafadas de
otras palabras caracterizadoras. Las denominaciones que describen una caracteristica o
cualidad del producto al que se aplica tampoco se podran solicitar como marcas, asi como
los nombres geogréficos, para evitar que una empresa particular pueda aduefarse del
prestigio de los productores de una zona o region geogréfica. Las denominaciones de
origen son la Unica excepcion. Con todo, éstas no se registran en la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (Ministerio de Industria), sino en el Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen (Ministerio de Agricultura) (Arrabal, 1991).

Si una marca deja de designar a un producto especifico y pasa a designar a un producto
genérico, dicho signo se anula como marca y pasa a ser de dominio publico (genericidad
sobrevenida). La anulacién de una marca registrada por genericidad sobrevenida puede
darse s6lo en uno o varios paises, mientras que en el resto del mundo dicho signo conserva
su fuerza distintiva (Arrabal, 1991).

LECTURA 8: ZIDANE ES EL DUENO DE SU NOMBRE

El Real Madrid seguira comercializando las camisetas del equipo con el nombre de Zidane en la espalda y el
numero 5 de jugador francés, pese a que una empresa, Rioja Fundacion 2000, alegue que tiene registrada en la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas una solicitud para utilizar el nombre del jugador madridista en
vestidos, calzados y sombrereria. El club blanco afirma que Zinedine Zidane, o quien este autorice, es el Gnico
legitimado para registrar y usar en el trafico econémico la marca «Zidane». El uso y registro de esa marca por
la empresa Rioja Fundacion 2000, sin la autorizacién de Zinedine, conlleva una vulneracion de la Ley de
Marcas, una intromision en su derecho constitucional del nombre y un acto de competencia desleal.

La sorprendente noticia fue difundida en la noche del martes por Onda Cero. Segun el abogado Javier de
Gofii, en representacion de Rioja Fundacién 2000, esta empresa ha registrado el sello distintivo del jugador
francés, cuya explotacion les pertenece desde el 5 de junio de 2000 hasta el afio 2010 en vestido, calzado y
sombrereria. El letrado anuncié igualmente que han enviado un requerimiento al Real Madrid para que cese la
comercializacion de las camisetas con el nombre del jugador. Este requerimiento, que ayer no habia sido
recibido en el club, se extiende también a la marca deportiva Addidas, que viste al Real Madrid y que tiene
bajo contrato al jugador.
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De acuerdo con José Antonio Hernandez (director de la asesoria juridica del bufete Herrero & Asociados): La
marca n° 2.236.149 ZIDANE, concedida a la compafiia Rioja Fundacion 2000, S. L., es radicalmente nula por
haberse registrado infringiendo, al menos, dos preceptos legales: el articulo 13 b) de la Ley de Marcas, que
prohibe el registro de nombres de apellidos ajenos o de seudénimos que para la generalidad del publico
identifiquen a una persona que no sea el solicitante de la marca y el articulo 7.6 de la Ley Organica de
Proteccion Civil del Derecho al Honor y a la Propia Imagen, que considera intromision ilegitima en este
derecho fundamental, reconocido también a los extranjeros, el utilizar el nombre de una persona para fines
publicitarios o comerciales. En estas circunstancias, los titulares de la marca no pueden impedir el uso del
distintivo «Zidane» al futbolista o al club y, por el contrario, el futbolista puede obtener la declaracion de
nulidad de la marca. Es intrascendente que el registro se solicitara antes de que el jugador Zinedine Zidane
llegara al Real Madrid, maxime cuando el futbolista era ya muy conocido en Espafia por sus éxitos
deportivos.

Fuente: Flor, U. S. (2001): “Zidane es el duefio de su nombre”, miércoles 8 de agosto, Marca, p. 6

Las marcas de fabrica o de comercio notoriamente conocidas («marca notoria 0
renombrada») gozan de proteccion en la mayoria de los paises contra los signos que se
consideren reproduccion, imitacién o traduccion de dichas marcas, siempre y cuando
corran el riesgo de crear confusion en el sector pertinente del publico (por ejemplo, Real
Madrid). Las marcas notorias estan habitualmente protegidas independientemente de que
estén registradas, respecto de bienes y servicios que sean idénticos o similares hasta el
punto de crear confusion a los que constituyen la base de su reputacion.

Junto a la marca propiamente dicha o marca individual que protege a los bienes y
servicios, la Ley regula la «marca colectiva» y la «marca de garantia». La marca colectiva
es aquélla que sirve para distinguir en el mercado los bienes o servicios de los miembros
de una asociacion de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. La marca
colectiva se regula por los estatutos de la asociacion a la que corresponde su titularidad.

Si la marca colectiva implica un estrecho control de calidad y supervision, entonces se
llama marca de garantia. En este caso, los estatutos de la asociacion deberan haberse
revisado previamente en el ministerio correspondiente: si es un producto agricola en el
Ministerio de Agricultura, si es un producto industrial en el Ministerio de Industria, etc.
(Arrabal, 1991). Asi pues, la marca de garantia certifica que los productos a que se aplica
cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad,
componentes, origen geogréafico, condiciones técnicas, modo de elaboracion del producto,
etc. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo
autorice, tras controlar y evaluar que los productos de este tercero cumplen los requisitos
que dicha marca garantiza o certifica.

Marcas idénticas 0 muy similares pueden coexistir si se han registrado y se utilizan para
categorias de bienes y servicios diferentes (Loewe para bolsos y pantallas de television).
Esto se conoce como principio de especialidad.

El caracter territorial de la marca puede suponer que un mismo distintivo pueda estar
protegido en dos paises por personas diferentes, sin vinculo comercial alguno. Esas
coincidencias se deben, en ocasiones, al azar. Sin embargo, en otras, tal coincidencia se ha
buscado a propdsito. Asi, existe una reprobada practica comercial de inscribir marcas
conocidas en el extranjero pero que no estan registradas en ese estado.

Existen auténticos profesionales de la pirateria registral (legal piracy), que, al enterarse del
propdsito de una empresa de solicitar una marca determinada, proceden ellos mismos a
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solicitar dicho signo con intencién de bloquear el registro por parte de quien tuvo la idea
originaria. Posteriormente se ofrecen a venderle la marca que querian registrar. Este tipo de
précticas de espionaje industrial son legales, ya que es imposible probar que exista mala fe
y que no se trata de una casualidad.

LECTURA 9: LUCHA DE MARCAS

Una productora audiovisual de Nava (Asturias), la Chalga Pro, iniciara a comienzos de afio las emisiones de
su canal de television local tras superar las trabas que en los Gltimos meses le pusieron las grandes
multinacionales del medio: la norteamericana MTV, dedicada al mundo de la masica, y la coreana NTV,
ambas sintonizables a través de antenas parabdlicas.

Luis Rivaya, propietario de la productora naveta, habia registrado en marzo de 1997 la marca Nuestra
Television (NTV) para el canal que pretendia poner en marcha en la mancomunidad sidrera, servicio que
finalmente le fue adjudicado al empresario avilesino José Maria Tejero. Poco después, recibia la noticia de
que los servicios juridicos del gigante televisivo norteamericano MusicTV (MTV) habia presentado un
recurso contra su marca al entender que fonéticamente, y en inglés, podia inducir a errores con la
denominacion de la conocida cadena musical.

El empresario naveto decidié plantar batalla y, al final, se impusieron sus tesis. Rivaya defendia la
denominacion espafiola de su NTV sobre la base de que sus potenciales espectadores del medio rural
asturiano nunca iban a pronunciar estas iniciales como si fuesen del mismo Nueva York: Aqui serd
«eneteuve, y no «eintivi», explica. Y tuvo éxito.

Una vez solucionados los problemas con la MTV, Rivaya volvid a toparse con las multinacionales del medio
audiovisual, en este caso con la coreana NextTV (NTV), que alegaba duplicidad de la marca. Rivaya salié
adelante tras demostrar que habia sido el primero en registrar en Espafia la marca. “A escala nacional, la tinica
NTV que hay es la nuestra”.

Fuente: Ordofiez, J. A. (2001): “Una television naveta derrota en la pugna por su nombre a la cadena
americana MTV”, La Nueva Espafia, 22 de diciembre, p. 18.

La marca es un activo intangible susceptible de explotacion comercial a través de
transmisiones, licencias o franquicias. Entre sus funciones destacan las siguientes
(Gutiérrez, 1992):

1. Diferencia los productos de una empresa de los de las demas. La funcion esencial de una
marca es garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen de los bienes
objeto de marca, permitiéndole, sin posibilidad alguna de confusion, distinguir dicho
producto de otros con diferente origen. En la actualidad, la marca es una identificacién tan
poderosa que poco puede hacer el producto que carezca de ella.

2. Proteccion legal. La marca no es solo algo que sirve para identificar un producto, sino
también un instrumento de proteccidn legal. Una marca registrada es un titulo que concede
el derecho exclusivo a la utilizacion de una determinada identificacion de un producto o
servicio en el mercado. Por tanto, impide que terceros usen marcas idénticas 0 semejantes
para productos iguales o parecidos, que puedan crear confusion.

3. Funcion de garantia de calidad, de modo que el consumidor pueda fiarse asi de la
calidad constante de los productos que lleven la marca. Las marcas desempefian un papel
primordial en la estrategia de comercializacion, y contribuyen a proyectar la imagen y la
reputacion de los productos de la empresa ante los consumidores.

4. La marca representa un valioso activo comercial. Las marcas pueden ser objeto de
concesion de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de las
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regalias. También representan un factor determinante de los acuerdos de franquicia.
Pueden ser Utiles para obtener financiacion.

5. Las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la
calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputacion de los productos
relacionados con una determinada marca.

6. Las marcas al servicio de organismos reguladores del trafico de bienes. En cuestiones
tales como el control de calidad de los productos, los organismos y las autoridades
encargados de estas funciones ven considerablemente facilitada su labor a través de la
identificacion de los productos, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren.

7. La marca es el soporte fisico en el que se va sedimentando la buena fama de los
productos y, con el tiempo, acaba convirtiéndose en un reclamo para el cliente. Por otra
parte, una buena publicidad crea y mantiene una demanda del producto.

8. El valor de marca puede ser una barrera de entrada a futuros competidores. La marca
inspira confianza, lo que a su vez constituye la base de una clientela leal y potencia el valor
de la empresa. Los consumidores que estan satisfechos con un determinado producto son
mas propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto.

9. Las marcas sobre todo si son valiosas son una importante fuente de financiacién. Las
marcas se convierten en muchas ocasiones en los activos més valiosos que poseen las
empresas.

En Espafa las marcas pueden solicitarse directamente utilizando la via nacional (solicitud
en la OEPM) o bien la via internacional, establecida en el denominado Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas de 1891 (y su Protocolo también hecho en
Madrid en 1989), a través del cual puede conseguirse proteccion en todos o algunos de los
95 paises que en la actualidad forman parte del Arreglo. Para obtener una marca a través de
este procedimiento, resulta imprescindible tenerla registrada previamente en el pais de
origen (Arreglo) o solicitado (Protocolo) y, en el caso de Espafia, pedir por conducto la
OEPM la proteccion de la marca en los paises que se dispongan en la solicitud. Esta
peticion es cursada a la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI con sede en
Ginebra; en sus siglas en inglés WIPO, www.wipo.int/madrid), que la trasmitira a los
Estados designados teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido
presentada en cada uno de ellos. Cada pais puede conceder o denegar la proteccion. Si
transcurrido un afo (Arreglo) o dieciocho meses (Protocolo), las Oficinas de los Estados
designados no han sefialado ningun reparo para la proteccion de la marca, esta se
considerara registrada en tales paises y producira los mismos efectos que las marcas
solicitadas directamente ante las respectivas Oficinas nacionales. La duracién de este
registro es de 10 afos renovables indefinidamente.

También puede utilizarse la marca comunitaria® aplicable en todos los paises de la Unién
Europea. La marca comunitaria es un instrumento que contribuye al proceso de integracién

18 E] Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC), fue aprobado en Bruselas el 20 de diciembre de 1993 y
publicado en el Diario Oficial de 14 de enero de 1994. Para administrar el sistema comunitario de marcas, el
RMC ha constituido una Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (OAMI) sobre marcas, dibujos y
modelos comunitarios, en la que se organiza el sistema de registros de estos derechos. Se trata de una oficina
independiente técnicamente y dotada de autonomia juridica, administrativa y financiera, que tiene su sede en
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de los Estados miembros, creando un mercado Unico para ciertas marcas. Lo que se
pretende es, por un lado, eliminar los obstaculos a la libre circulacion de mercancias
derivados de la existencia de marcas nacionales con efecto territorial limitado y, por otro,
crear el concepto de «unicidad de la marca unitaria». En otras palabras, que la marca tenga
carcter unitario en todos los territorios de la Union Europea y produzca los mismos
efectos en el conjunto de la comunidad. Por ello, sélo puede ser objeto de renuncia o de
cesion como tal unidad, es decir, para todos los paises de la Union. La marca comunitaria
se adquiere por el registro en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién europea
(EUIPO, por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Alicante y a la que se conoce como
Oficina Europea de Marcas. La solicitud presentada en esta Oficina sera valida para todos
los paises miembros de la Union Europea, lo que significa que se acepta o deniega para
todos los paises comunitarios.

El hecho de que las empresas tengan la opcion de solicitar una marca Unica para todos los
paises comunitarios no va a suponer la desaparicion de las marcas nacionales, ya que las
empresas cuya actividad comercial esté localizada en un Unico Estado miembro seguiran
utilizando los mecanismos nacionales de proteccién de la propiedad industrial.

Para registrar una marca en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas bastara el
cumplimiento de unos sencillos requisitos formales y el pago de una tasa administrativa. El
procedimiento comienza con la solicitud de marca o depdsito de documentos. Recibida la
solicitud, el érgano competente examinara si la misma contiene los datos minimos para
obtener una fecha de presentacion. Una vez superado el examen de forma, la OEPM
controlaré si la solicitud es contraria al orden publico o a las buenas costumbres. Si el
examen de licitud es superado, la solicitud se publicard en el Boletin de Marcas.
Posteriormente, se abre el plazo de alegaciones y, cerrado el mismo, la marca es concedida
0 denegada por la OEPM (Arrabal, 1991).

El Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883
establece el principio de prioridad que dice que cualquier persona que haya solicitado una
marca en un pais de la Unidn tendré un plazo de seis meses para depositar esa marca en los
demas paises miembros.

Existe un Nomenclator Internacional de Marcas (concertado en 1957 y conocido como
Clasificacion de Niza), cuyo convenio firmé Espafia (BOE, 16 de marzo de 1979), que
clasifica los bienes y servicios en 45 clases en materia de marcas. Por eso, la Ley de
Marcas pide a los solicitantes que sefialen la clase a la que pertenecen los productos o
servicios para los cuales pretenden usar el signo. El contenido del monopolio de una marca
es literalmente la enumeracién de bienes y servicios que se hizo constar en la solicitud,
posteriormente concedida y publicada (Arrabal, 1991). El registro de la marca para algunos
productos dentro de una clase se puede expandir a todos los productos de la misma y
extender a todas las clases del Nomenclator. Una solicitud de marca puede comprender
tantas clases como desee el solicitante, abonando una tasa de solicitud por cada clase
solicitada.

El nombre comercial es el signo o denominacién que identifica a una empresa en el
trafico mercantil y que sirve para distinguirla de las demas empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares. También esta regulado por la Ley de Marcas. El

Alicante. A partir del 23 de marzo de 2016, la OAMI pasa a denominarse Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unién Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés).
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empresario puede adoptar como nombre comercial alguna de las siguientes
denominaciones o signos: a) los hombres patronimicos y las razones o denominaciones
sociales, b) las denominaciones de fantasia, ¢) las denominaciones alusivas al objeto de la
actividad empresarial y d) los anagramas. En la eleccion del nombre de la empresa se
deben seguir algunas reglas, tales como (Mancuso, 1980):

e Elegir un nombre descriptivo de lo que la empresa fabrica o vende. A ser posible,
el nombre debe reflejar lo que la empresa hace mejor que otras empresas (el
aspecto comercial exclusivo).

e Elegir un nombre distintivo, facil de identificar y recordar.

e Procurar que el nombre sea atractivo estética y graficamente.

e Elegir el nombre teniendo en cuenta la expansion futura de la empresa o, al menos,
no elegir uno que dificulte esa expansion.

El nombre comercial identifica a la empresa que fabrica los productos y se utilizara en los
documentos mercantiles. Su vigencia es nacional. Una marca, en cambio, es el signo
distintivo del producto o productos de la empresa. Una empresa puede ser titular de varias
marcas. Por contraste con la marca que tiene autonomia frente a la empresa, el nombre
comercial esta vinculado estrechamente con la empresa cuyas actividades identifica. En
consecuencia, el nombre comercial Unicamente podra ser transmitido con la totalidad de la
empresa.

Los signos distintivos concedidos por la OEPM son aplicables en todo el territorio
nacional. Los signos distintivos se otorgan por diez afios contados desde la fecha de la
solicitud, si bien al finalizar dicho plazo pueden ser renovados indefinidamente por
periodos sucesivos de diez afios. Para mantenerlos en vigor es preciso el pago de unas tasas
quinquenales.

El titular de la marca (y del nombre comercial) tiene derecho al uso exclusivo de la misma
y a impedir que terceros la utilicen comercialmente sin su consentimiento (en envoltorios,
nombres de dominio o publicidad, por ejemplo). Ahora bien, tras la primera
comercializacion de los bienes o servicios en el Espacio Econdémico Europeo, el titular de
la marca pierde el derecho a prohibir el uso a terceros (“agotamiento del derecho”), es
decir, por ejemplo, a que se realicen reventas del producto por los adquirentes a quienes el
titular lo vendid inicialmente. El titular, por su parte, tiene la obligacion de usar la marca;
asi se evitan 2marcas defensivas” que bloqueen la competencia. Se establece el principio
de caducidad de la marca por su falta de uso durante un periodo de 5 afios. Es decir, si la
marca no se utiliza antes de los cinco afios siguientes a la publicacion de su concesion o se
interrumpe su uso por un periodo de cinco afios, sin causas que lo justifiquen, se puede
perder el derecho a la marca por caducidad.

7. LAPROPIEDAD INTELECTUAL (DERECHOS DE AUTOR O COPYRIGHT)

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponde a los autores y otros
titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusion...) respecto de las obras y
prestaciones fruto de su creacion.

La propiedad industrial se basa en la novedad, mientras que la propiedad intelectual prima
la originalidad. En definitiva, la propiedad intelectual no protege las ideas sino la expresion
original, propia y personal de las mismas. La calidad, la novedad, la utilidad o el valor de
la obra no es relevante para la proteccion si la creacion es original.

41



La propiedad intelectual'” (copyright) de una obra literaria, artistica o cientifica
corresponde al autor por el sélo hecho de su creacion, es decir, no se exige ninguna
formalidad para que el autor pueda reclamar la proteccion que el derecho le otorga. La
condicidn de autor tiene un caracter irrenunciable, no puede transmitirse «inter vivos» ni
«mortis causa», no se extingue con el transcurso del tiempo, asi como tampoco entra en el
dominio publico ni es susceptible de prescripcion.

La propiedad intelectual esta integrada por una serie de derechos de caracter personal y
patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposicion y explotacion de sus
obras y prestaciones. El autor es la persona natural que crea alguna obra, lo que no es
obstaculo para que, en algunos casos, puedan beneficiarse de los derechos que
corresponden al autor personas juridicas.

Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artisticas o
cientificas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones,
conferencias, informes forenses, explicaciones de catedra y cualesquiera otras obras de
la misma naturaleza.

b) Las composiciones musicales.

c) Las obras draméticas y dramatico-musicales, las coreografias, las pantomimas y, en
general, las obras teatrales.

d) Las obras cinematograficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografia y las historietas
graficas, tebeos o comics, asi como sus ensayos 0 bocetos y las demas obras pléasticas,
sean o no aplicadas.

f) Los proyectos, planos, maquetas y disefios de obras arquitectonicas y de ingenieria.

g) Los graficos, mapas y disefios relativos a la topografia, la geografia y, en general, la
ciencia.

h) Las obras fotograficas y las expresadas por procedimiento analogo a la fotografia.

1) Los programas de ordenador.

El titulo de una obra, cuando sea original, quedara protegido como parte de ella. De otro
lado, sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de
propiedad intelectual: a) las traducciones y adaptaciones, b) las revisiones, actualizaciones
y anotaciones, c¢) los compendios, resimenes y extractos, d) los arreglos musicales y €)
cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artistica o cientifica.

También son objeto de proteccion las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros
elementos independientes como las antologias y las bases de datos que por la seleccion o
disposicion de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales. En este sentido, se
consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos o de otros elementos
independientes dispuestos de manera sistematica o metddica y accesibles individualmente
por medios electronicos o de otra forma.

17 Ley de Propiedad Intelectual, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril. El citado texto —Gltima modificacion 5 de noviembre de 2014- constituye, junto
con las normas reglamentarias de desarrollo parcial de aquél, el marco legal por el que se regula la
propiedad intelectual en Espafia.
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Se excluyen de la propiedad intelectual las ideas, los procedimientos, métodos de
operacion o conceptos matematicos en si, aunque no la expresion de los mismos. También
se excluyen las disposiciones legales o reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las
resoluciones de los 6rganos jurisdiccionales y los actos de los organismos publicos, asi
como las traducciones de dichos textos.

Los derechos de propiedad intelectual otorgan, ademas del reconocimiento a los creadores,
la retribucion econémica que les corresponde por la realizacion de sus obras y
prestaciones. Es también un incentivo a la creacion y a la inversion en obras y prestaciones
de la que se beneficia la sociedad en su conjunto. Muchas obras creativas protegidas por el
derecho de autor requieren una gran distribucion, comunicacion e inversion financiera para
ser divulgadas; por consiguiente, los creadores suelen vender los derechos de sus obras a
individuos 0 empresas mas capaces de comercializar sus obras a cambio de un pago.

Los derechos patrimoniales tienen un plazo limite, que depende de las distintas
legislaciones nacionales. En Espafia, el plazo general de los derechos de explotacion de la
obra es la vida del autor y setenta afios después de su muerte. Existen otros plazos para los
derechos morales y para otras prestaciones, asi como para las obras de autores fallecidos
antes de 1987. Cuando el plazo de proteccion de los derechos ha expirado la obra o
prestacion pasa al dominio publico, por lo que puede utilizarla cualquiera de forma libre y
gratuita. En general, los derechos patrimoniales son transmisibles a través de documento
escrito.

Para adquirir el monopolio sobre una idea literaria, artistica o cientifica basta la creacion de
la obra, sin necesidad de registrarla en el Registro de la Propiedad Intelectual. Las ventajas
que ofrece la inscripcion en Registro son, ademés de proporcionar una prueba cualificada
de que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular, salvo que se demuestre lo
contrario, la de dar publicidad a los derechos inscritos.

Las ideas artisticas que no se encarnan en un objeto material no son protegibles. Una
cancion debe estar escrita (partitura) o grabada (soporte analogico o digital). La simple
melodia que ronda la mente del compositor no esta protegida como propiedad hasta que no
se exterioriza de forma material (Arrabal, 1991).

Para que una obra sea protegible por las leyes de propiedad intelectual es necesario que sea
original. Toda aquella situacion que sea esperable, tipica, evidente y trivial no puede ser
objeto de proteccion. Tal como decidio el Tribunal de Gran Instancia de Paris en una
sentencia de 31 de diciembre de 1984, la mera figura de unos «hombrecillos verdes extra-
terrestres» es hoy en dia totalmente tipica de las novelas de ciencia ficcién y no puede ser
objeto de monopolio intelectual (Arrabal, 1991).

8. LAFUGA DEL CAPITAL HUMANO

El capital humano es una combinacion de competencia y compromiso de los empleados
para llevar a cabo la tarea que tienen asignada y de la que son responsables. La
competencia incluye los conocimientos, habilidades, aptitudes y otras caracteristicas de
la personalidad, mientras que el compromiso es la motivacion de los empleados para
ejecutar eficientemente el trabajo y mantenerse leales a la empresa. La competencia se
forma conscientemente mediante la educacion y la capacitacion e inconscientemente a

43



través de la experiencia acumulada durante la realizacion de la tarea. Los incentivos es
una de las herramientas mas utilizadas por las empresas para comprometer a sus
trabajadores en el logro de los objetivos. Por tanto, tipicas inversiones en capital
humano son la formacion y los incentivos.

El capital humano puede ser genérico y especifico. El capital humano genérico es
valioso en diferentes actividades y para cualquier empleador. Por ello, las empresas son
reacias a invertir en él, ya que la mayor productividad y el valor resultantes podrian ser
aprovechables por la empresa que contrate al trabajador. No obstante, también es cierto
que se podria utilizar en diferentes actividades dentro de la empresa.

El capital humano especifico incluye conocimientos y habilidades valiosos
exclusivamente para una actividad concreta en una empresa determinada. Es el tipo de
conocimiento necesario para poner en marcha, controlar o transformar una tecnologia.
Invertir en capital humano especifico es beneficioso para la empresa, ya que, cuanto
mas especifico sea, menor serd su valor fuera de ella. El trabajador no encuentra en
otros contextos un uso alternativo rentable para su capital especifico.

La fuga de trabajadores representa un coste importante para la empresa y una pérdida de
conocimientos valiosos. El coste de la rotacion tiende a aumentar con la responsabilidad y
los conocimientos que posee el trabajador que abandona. En general, el coste de perder a
un empleado se estima en 1,5 veces el salario del mismo (Bliss, 2001). Por tanto, si el
sueldo anual de un empleado es de 50.000 euros, el coste de reemplazarlo serd de 75.000
euros. Tanto los costes visibles como los ocultos determinan este calculo (Aamodt, 2010).
Los costes visibles incluyen los de reclutamiento y seleccion del nuevo empleado. Los
ocultos incluyen las pérdidas en la productividad asociada con la partida del trabajador (no
hay productividad del puesto vacante) y la menor productividad debida a la capacitacion
del nuevo empleado. También incluye el tiempo extra del personal que hace el trabajo del
puesto vacante y los costes de capacitacion una vez que se contrate el reemplazo.

Los conocimientos que poseen los individuos se trasladan con ellos cuando cambian de
trabajo o de pais. En los comienzos de la Revolucion Industrial, las mejores copias
(imitaciones) de las maquinas textiles britanicas fueron obra de mecénicos ingleses que
emigraron a la Europa continental. Para evitar estas migraciones de conocimientos el
Reino Unido promulgd unas leyes que castigaban a los infractores con multas y penas de
prision (Landes, 1969). Los trabajadores que abandonan pueden crear su propia empresa 0
trabajar para la competencia. En relacion con la creacion de empresas, en 1989 el 71 por
ciento de las empresas de 500 de Inc. (empresas jovenes de rapido crecimiento) fueron
creadas por personas que modificaron o replicaron innovaciones desarrolladas en el
seno de las empresas para las que anteriormente trabajaban (Bhidé, 2000). La rotacién
también puede proveer a los competidores trabajadores formados, portadores de
conocimientos y/o secretos industriales, lo que les permite apalancar sus bases
cognitivas.

La pérdida de trabajadores, ademas de drenar el capital humano de la empresa con la
correspondientes pérdida de productividad que esto ocasiona, es especialmente grave
cuando portan conocimientos que a) no son separables del individuo o b) son separables
del individuo, pero no se han codificado y/o difundido en la empresa mediante procesos
de aprendizaje organizativo. Las habilidades y el conocimiento tacito que posee un
individuo le pertenecen y, ademas, no se pueden codificar; la empresa no puede retener
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ni capturar este tipo de conocimiento. La pérdida de capital humano tiene muchos costes
cuando el trabajador posee unos conocimientos complejos y detallados que otros
empleados no comparten.

En relacidn a la fuga de trabajadores, la empresa debe tomar dos tipos de medidas. Unas
enfocadas a retener a los trabajadores. Otras dirigidas a la retencion del conocimiento. Se
trata, en suma, de evitar derrames de conocimiento provocados por los trabajadores.

Retencion de trabajadores. Es importante averiguar por qué abandonan los empleados
con objeto de fomentar politicas para retenerlos. Los gerentes creen que en un 89 por
ciento los trabajadores se van porque quieren mas dinero, pero el 88 por ciento de los
empleados dice que se va por otras razones, entre las que destacan las cinco siguientes
(Aamodt, 2010): razones inevitables, ascensos, necesidades insatisfechas, escape vy
expectativas incumplidas. Las razones inevitables incluyen cambio de domicilio,
enfermedad y cuestiones familiares. Los empleados buscan una promocion en la nueva
empresa. También persiguen satisfacer sus necesidades, como cuando un empleado tiene
altas necesidades sociales y el puesto que ocupa requiere poco contacto con la gente.
Abandonan si tienen un conflicto irresoluble con comparieros, supervisores o clientes.
Marchan igualmente si ven incumplidas sus expectativas que, a veces, exagera el
empleador durante el proceso de contratacion. La empresa debe ser realista al describir las
caracteristicas del puesto para no crear falsas expectativas.

Mediante las politicas de recursos humanos es posible evitar el abandono de los
trabajadores. Generalmente, se intercambia permanencia en la organizacién por
promocion, formacion y mejores contraprestaciones econdmicas y sociales en el futuro
(Kamoche, 1996). La manera méas obvia de retener a los empleados es aumentando la
compensacion, que puede incluir algunos beneficios sociales o adaptar caracteristicas
del trabajo a las necesidades del trabajador. Los pagos diferidos vinculados a resultados
futuros y las retribuciones basadas en la edad o la experiencia contribuyen altamente a
reducir la rotacion. Los trabajadores japoneses reciben una paga de jubilacion cuya
cuantia esta relacionada con los afios que trabajaron en la empresa y los beneficios que
la empresa obtuvo en esos afios. La percepcion en el futuro de estos pagos diferidos no
es sino el rescate de una fianza que el trabajador ha ido creando a lo largo del tiempo
como garantia de su permanencia en la empresa. De ahi que también se les denomine
grilletes dorados. De todos modos, las recompensas diferidas solamente reduciran la
movilidad laboral si la empresa es capaz de satisfacerlas en el futuro. La empresa
también puede exigir avales a los trabajadores: una suma de dinero que se ejecuta en caso
de un abandono inapropiado. Electronic Data Systems Corporations (EDS) exigia el pago
de 12.000 dolares a los empleados especializados que renunciaran dentro de los tres afios
siguientes a su incorporacion a la empresa. Este aval estaba dirigido a impedir que los
empleados recibieran un entrenamiento costoso sin realizar un trabajo sustancial para la
empresa. La cantidad de 12.000 ddlares era comparable al sueldo anual de la época de un
ingeniero (Milgrom y Roberts, 1992).

No obstante, dichas politicas no son eficaces de forma aislada, sino que requieren del
apoyo de una cultura empresarial que contribuya a proporcionar un buen clima laboral.
La estabilidad financiera, el compromiso de no despido de trabajadores, la contratacion
desde el interior de la organizacion siguiendo una politica de promocion clara y la
proteccion de la organizacion frente a OPAs hostiles mediante el reparto del capital
entre la fuerza de trabajo son importantes para mantener la lealtad de los trabajadores
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(Liebeskind, 1996). El empleo a largo plazo refuerza ese valor, al igual que lo hacen la
formacion y el enriquecimiento del puesto. Una empresa comprometida socialmente tiene
un ambiente de trabajo saludable, que requiere igualmente unas evaluacion justa y el
cumplimiento de las promesas realizadas. La reduccion de la arbitrariedad con que se trata
a los empleados puede atenuar los problemas de rotacion. Durante el proceso de seleccion
no hay que sobrevalorar el puesto de trabajo, ya que el empleado acabara inevitablemente
decepcionado si las expectativas generales no se cumplen, lo que provocara su marcha
(Lazear y Gibbs, 2009). Contribuye a reducir la rotacion presentar previsiones laborales
realistas durante la etapa de reclutamiento y buscar un buen ajuste persona/organizacion
durante la entrevista de seleccion.

El abandono de los empleados no tiene por qué romper los vinculos con la empresa. En
este sentido, Hewlett-Packard a los empleados que abandonan para crear su propia
empresa los anima en su nuevo proyecto y a que regresen si fracasan. Varias son las
razones: a) esos empleados estaban entre lo mejor de la plantilla; b) los empleados pueden
en un futuro hacer negocios con HP; c) si vuelven tienen experiencia interna y externa; d)
HP se gana la fama de que mima a sus empleados, lo que aumenta la motivacion y reduce
conflictos; ) atrae empleados con talento y ambicion (Lazear y Gibbs, 2009).

En general, los abandonos, los despidos, las jubilaciones, la creacion de nuevos puestos 0
todo ello junto provocan nuevas contrataciones para cubrir los puestos vacantes. Estas
nuevas entradas aportan savia nueva a la organizacién. Por tanto, deberia ser mayor en
aquellos sectores en los que la tecnologia avanza a un ritmo maés rapido. Algunos de los
nuevos trabajadores previamente desempefiaron su labor en empresas del sector, por lo
que, de esta manera, la empresa puede acceder a algunas de las nuevas ideas e
innovaciones de las empresas de la competencia. También es probable que en los sectores
dindmicos sea beneficiosa la contratacion de trabajadores méas jovenes, que aprendieron las
técnicas mas recientes en la universidad. La rotacion apoya el cambio organizativo al
facilitar la aportacion de nuevas formas de hacer las cosas. Los empleados actuales de la
empresa realizan su trabajo siguiendo los métodos tradicionales. Desgraciadamente, si la
empresa necesita cambiar de métodos, es casi seguro que esos empleados no serdn los mas
adecuados para iniciar los cambios; conviene introducir continuamente —en todos los
niveles— al menos algunos empleados que tengan experiencia fuera de la empresa (Lazear
y Gibbs, 2009).

LECTURA 10: FORD FIRMA CON NASSER UN GENEROSO RETIRO

Ford Motor ha firmado con su anterior presidente Jacques Nasser uno de los acuerdos de retiro mas
generosos de la historia de la industria del automovil, con el objeto de que no pueda fichar por la
competencia. De esta manera, Ford ha querido evitar que Nasser sea contratado por Chrysler, la filial
estadounidense de Daimler-Chrysler (como ya hizo en su tiempo Lee lacocca).

En el acuerdo de salida figura que Nasser, que ocupaba el cargo de presidente desde 1999, no ha sido
«destituido», sino que se «acoge a retiro». Asimismo, se ha negociado una clausula de «no competencia»,
que consiste en el pago de una suma no revelada a condicion de no emplearse en el futuro en la
competencia.

Nasser, que trabajé 33 afios para Ford, ganaba alrededor de 12 millones de ddlares anuales, incluidos su
salario y el reparto de beneficios. Como presidente de Ford, Nasser gozaba ademas de mdltiples
compensaciones, como era el pago del alquiler de una lujosa vivienda.

A pesar de su destitucion, Jacques Nasser tiene un gran prestigio en Detroit (la ciudad de los tres grandes
fabricantes: General Motors, Ford y Chrysler), donde se le conoce con el apodo de Jack cuchillo, por los
recortes de gastos que realizo en el grupo durante su gestion.

Todo apunta a que Nasser ha sido el chivo expiatorio para salir de una situacion catastrofica para el grupo
causada por elementos externos, como el escandalo Firestone.
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Fuente: Detroit: “Ford firma con Nasser un generoso retiro para evitar que sea fichado por la
competencia”, El Mundo, 3 de noviembre, pp. 38.

Retencion del conocimiento de los trabajadores. Algunas medidas a tomar para retener
los conocimientos de los trabajadores que abandonan son las siguientes. En primer lugar,
hacer que diferentes trabajadores colaboren en las tareas clave para evitar que los
conocimientos fundamentales sean monopolizados por un solo empleado. Mantener
equipos estables permite supervisar, valorar y controlar la expropiacion del
conocimiento de la empresa (Liebeskind, 1997). En segundo lugar, fomentar la
formacion mutua, de manera que cada trabajador ensefie a sus compafieros lo que hace. Si
ademas se procura que los trabajadores cambien de tarea periddicamente, cada uno de ellos
acabara conociendo mejor el proceso y, por tanto, el producto final.

En tercer lugar, la empresa puede codificar en un manual de procedimientos (en una base
online o en cualquier otro soporte) los conocimientos requeridos para realizar una tarea o
solucionar determinado problema y, de esta manera, estar en condiciones de reutilizarlos
cuando sea necesario (Lazear y Gibbs, 2009). La empresa podra restringir el acceso a esos
documentos.

En cuarto lugar, el disefio de los puestos de trabajo también puede influir sobre la retencién
del conocimiento. Compartimentar las tareas y desagregar del conocimiento incorporado
en los productos y procesos de la empresa permitiran explotar la especializacion del
trabajador sin que sea consciente de la utilidad global del trabajo que desempefia,
reduciendo, en consecuencia, la posibilidad de difusion del conocimiento. La empresa
puede crear lugares Unicos para la investigacion y restringir el acceso a los mismos
(Liebeskind, 1996).

En quinto lugar, los contratos de trabajo pueden contribuir a evitar la pérdida de
conocimiento en la empresa. En la actualidad, casi todas las empresas de tecnologia punta
exigen a sus empleados que firmen acuerdos de confidencialidad, exclusividad y no
competencia, prohibiéndoles pertenecer a organizaciones industriales, transmitir y desvelar
informacion o hacerles la competencia en un momento dado, protegiéndose asi de que se
lleven consigo informacidn vital a empresas rivales o de que creen su propia empresa.

LECTURA 11: ACUERDOS DE NO COMPETENCIA

Las inversiones propias de la empresa, especialmente la propiedad industrial, a veces llevan a las
empresas a incluir en los contratos de trabajo clausulas de no competencia. Estos acuerdos intentan
impedir que el trabajador se lleve consigo la propiedad intelectual si se va de la empresa. Tratan de
restringir de alguna manera el siguiente empleo del trabajador, normalmente durante un afio después de
irse de la empresa. Ejemplos son las clausulas que establecen que el trabajador no puede realizar en una
empresa rival un trabajo muy parecido o llevarse clientes a la nueva empresa antes de que transcurra un
afio.

Los acuerdos de no competencia a menudo son bastante dificiles de hacer valer en los tribunales. La
mayoria los desaprueba, debido al antiguo principio (en vigor desde el abandono de algunas préacticas
como la servidumbre o la esclavitud) de que todo el mundo debe tener libertad para trabajar donde quiera.
Para aumentar las probabilidades de que se haga respetar un acuerdo de no competencia, la empresa debe
estar segura de que las clausulas restrictivas no son demasiado onerosas y no duran demasiado.

Algunos tribunales también han impuesto a las empresas la obligacién de compensar de algin modo a los
empleados por firmar un acuerdo de no competencia. De hecho, puede ser necesario y conveniente, si se
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incluye un acuerdo en el contrato de trabajo del empleado una vez contratado, ya que ese acuerdo reduce
el valor del empleo para el trabajador.

Clausulas posibles. He aqui algunas de las clausulas que es mas probable que aprueben los tribunales:
Obligar al trabajador a avisar con la debida antelacion a la empresa de cudles son sus nuevas tareas antes
de marcharse, para que ésta tenga tiempo de reaccionar.

Obligar al trabajador a formar a su sucesor y a presentarle a los clientes importantes antes de irse.

Prohibir al trabajador reclutar colegas que se vayan con él.

Exigir que el trabajador reciba algunos de los beneficios sociales gradualmente, después de que se vaya
de la empresa, siempre y cuando actte conforme a lo establecido en el acuerdo de no competencia.

Otras opciones. Si los acuerdos de no competencia y los derechos de propiedad legal no impiden por
completo que el trabajador se vaya y se lleve consigo la propiedad intelectual, la empresa tiene varias
opciones para mejorar las cosas. En primer lugar, la remuneracién basada en el rendimiento puede
aumentar los incentivos, sobre todo si va ligada al valor de la propiedad intelectual que esta desarrollando
el trabajador. Esto no sélo induce al trabajador a seguir en la empresa sino que también aumenta el valor
de la propiedad intelectual. En segundo lugar, la empresa puede ofrecer una remuneracién aplazada, que
recompense al empleado por seguir en la empresa. Puede ofrecer incluso a los empleados la posibilidad
de cobrar pluses un afio o dos después de irse en concepto de recompensa por no competir con ella en su
nuevo empleo. Sin embargo, esa opcién parece que tiene limitaciones préacticas.

Fuente: Lazear, E. P. y Gibbs, M. (2009): Personnel Economics in Practice (2™ Edition), John Wiley, Nueva
York.

Mediante la confidencialidad el trabajador viene obligado a guardar el secreto respecto a
las actividades de la empresa, tanto durante la vigencia del contrato como una vez
extinguido éste. Mediante la clausula de exclusividad, el empleado se compromete a no
prestar sus servicios para otra empresa. De este modo, se preserva la ventaja competitiva
que deriva de la experiencia, formacion o especiales habilidades del profesional
(conocimiento tacito). Esta clausula opera Unicamente cuando el contrato esta vigente, de
modo que tal prohibicion desaparece una vez se termina la relacion laboral. Las clausulas
de no competencia representan un compromiso del profesional de no ejercer la misma
actividad (o una actividad que pueda coincidir con la desarrollada por la compafiia) durante
un periodo de tiempo tras la terminacion del contrato. Por ejemplo, en Espafa, la Ley de
Competencia Desleal, el Estatuto de los Trabajadores y el Codigo Penal reconocen la
importancia de la contratacion de trabajadores de los competidores como via de
adquisicion de conocimiento y sancionan determinados comportamientos oportunistas.
Asi, los articulos 5y 20 del Estatuto de los Trabajadores exigen el cumplimiento del
deber de no concurrencia en la actividad de la organizacion, posibilitando su extension
mediante pacto tras la finalizacion de la relacion laboral por una duracion no superior a
los dos afios en el caso de trabajadores técnicos y de 6 meses para el resto de
trabajadores. Este pacto esta sujeto a la existencia de un interés industrial o comercial
por parte del empresario y a la satisfaccion de una compensacion econémica justa al
trabajador. El articulo 14 de la Ley de Competencia Desleal sanciona la explotacion y
divulgacién de secretos industriales sin autorizacion del titular, si se accede a ellos por
medio de induccion a la infraccion contractual o laboral. También sanciona la induccion
a la terminacién regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio, o de
un tercero, de una infraccién contractual ajena, si tiene por objeto la difusion o
explotacion de un secreto industrial o empresarial o va acompafiada de circunstancias
tales como el engafio, la intencion de eliminar a un competidor del mercado u otras
analogas. ElI Cddigo Penal tipifica la divulgacion por parte de los trabajadores de
secretos industriales sin autorizacion del titular de la empresa.

Los derechos econdmicos derivados de una invencién desarrollada en una relacion
laboral se presumen, salvo pacto en contrario, propiedad exclusiva del empresario. Para
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evitar que, una vez realizado el descubrimiento objeto de investigacion, el trabajador
pueda abandonar la empresa y patentarlo por su cuenta, la Ley espafiola de Patentes en
su articulo 19 ha establecido la presuncion de que las patentes solicitadas en el afio
siguiente al abandono del puesto de trabajo, también seran, en principio, propiedad del
empresario, que podra reclamarlas. Este precepto pretende garantizar los derechos del
empresario frente a posibles empleados desleales una vez extinguida la relacion laboral.
Igualmente, cuando la idea viene a ser creada como consecuencia de una actividad
financiada por la empresa (estudios pagados, uso de laboratorios, etc.), el empresario
puede ejercer una opcion de tanteo, preferente a cualquier otra persona (Arrabal, 1991).

LECTURA 12: VIGIAS CONTRA LA DESLEALTAD

La deslealtad contra la empresa en la que se trabaja, la morosidad con clientes o proveedores y el
absentismo fingido centran ahora la labor de los detectives en Espafia, una profesion que deja
gradualmente a un lado aventuras méas glamurosas que el publico ha vivido con ellos a través de las
novelas y el cine del género negro. “El mundo de la empresa representa cerca del 80% de nuestro trabajo,
mientras que los casos personales suponen el 20% restante, sefiala Javier Iglesias, presidente de la
Asociacion Profesional de Detectives Privados de Espafia”.

Y afirma que, pese a que los problemas de convivencia en el ambito familiar y de pareja son ahora mas
complicados, la también mayor complejidad de las relaciones industriales y empresariales acapara el
trabajo e incluso obliga a ciertas especializaciones. “La mayor parte de las compaiiias reconoce que uno
de sus principales activos son las marcas y por ello las defienden contra la falsificacion y el espionaje
industrial”, subraya. Y por los datos que tienen estos profesionales, esa lucha no la emprenden sélo las
compafiias que cuentan con nombres mas emblematicos y también mas atacados, como Rolex, Cartier o
Louis Vuitton, sino que la imitacién o el robo de ideas puede afectar a cualquier compafiia que acometa
actividades o productos mas o menos innovadores.

Y los datos que las empresas solicitan a los detectives que contratan con ese fin ven desde la bisqueda de
los lugares en los que se fabrican las marcas falsificadas a los centros donde se almacenan y después se
distribuyen: el objetivo es que aporten pruebas para el posterior encausamiento penal. No obstante, como
sefiala Javier Iglesias, al igual que las empresas afectadas son en muchos casos multinacionales, esas
redes son grupos internacionales que trabajan de forma coordinada en varios paises.

Pero no siempre es asi. Algunas veces el problema es mas interno y se trata “del quebranto desde dentro
de secretos industriales o financieros”, afiade. En esa misma linea se pronuncia Miguel Maldonado Caro,
director de MC Detectives, quien sefiala que “es evidente que las investigaciones laborales o de caracter
mercantil en los Gltimos afios han tenido un fuerte crecimiento en las distintas agencias de detectives”.

De lo que los detectives prefieren no hablar demasiado es de sus métodos y herramientas de trabajo, ya
sea en la clasica accion de seguir a la persona objeto de la investigacion o para la obtencion de
informacion a través de sus circulos proximos. Y aunque la tecnologia es cada dia mas sofisticada y el
conocimiento de la informatica es imprescindible, las camaras fotograficas y de video son elementos
basicos que sirven ademas para aportar pruebas

Fuente: Juanes, T. (2004): “Vigias contra la deslealtad”, Cinco Dias, 9 de agosto, pp. 30.

No obstante, los intentos por controlar la fuga de conocimientos pueden reducir la
eficiencia de diversas maneras. Una imposicion autoritaria de reglas de confidencialidad
puede producir deslealtad en los empleados clave (Liebeskind, 1997). Asimismo, dicho
control puede evitar que el éxito o el fracaso de un proyecto proporcione informacion
atil para otro. Por un lado, el aislamiento estricto de los proyectos pospondra el
compartir el éxito. De otra parte, dicho aislamiento sacrifica el aprendizaje a partir del
fracaso (Winter, 2000).

Por otra parte, existe una buena razon para creer que las redes profesionales informales

contribuyen de forma relevante a la productividad de cientificos e ingenieros y, a la par,
a la divulgacion de conocimiento. Las normas informales de confianza y reciprocidad
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guian las interacciones en tales redes: la voluntad de A de compartir informacion con B
depende de la percepcién de A de que B no haréa que se lamente a corto plazo y de que,
a largo plazo, puede corresponderle (von Hippel, 1987).

9. ACCIONES CONTRA LA COMPETENCIAS DESLEAL

Se pueden ejercer las acciones previstas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal (articulos 32 a 36). Esta legislacion ofrece proteccidn a posteriori
en caso de acciones de imitacion, denigracion, comparacion, explotacion o
aprovechamiento de los competidores. De este modo, aunque no pueda protegerse
anticipadamente la reputacion, el modelo de negocio o el know-how, las acciones contra
la competencia desleal, permitirian actuar contra estas acciones desleales para obtener
una proteccion ulterior, solicitando que se declare que el comportamiento es desleal
(accidn declarativa de deslealtad, y por tanto una indemnizacion por dafios y perjuicios),
que cese tal conducta (accion de cesacion de la conducta desleal o de prohibicion de su
reiteracion futura), que se retiren los efectos derivados de la conducta desleal (accién de
remocion de los efectos producidos por la conducta desleal; por ejemplo, retirada de los
productos del mercado), que se rectifiquen las informaciones en caso de que sean
engafiosas, incorrectas o falsas (accion de rectificacidén) o que se resarzan los dafios y
perjuicios ocasionados (accion de resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados
por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente o incluso accion de
enriquecimiento injusto, que solo procedera cuando la conducta desleal lesione un
derecho de exclusiva, como una marca o una patente).

Objeto de Requisitos Nacimiento Ambito Duracién Proteccién
proteccion del derecho
Patente Invenciones | Novedad Registro Territorial | 20 afios Previa
internacional,
Actividad
inventiva,
Aplicacion
comercial
Modelo de Invenciones Novedad Registro Territorial | 10 afios Previa
utilidad de forma nacional,
Actividad
inventiva
menor,
Ventaja
apreciable
Marca Signos Novedad, Registro Territorial | Indefinido Previa
distintivos Fuerza y segun
(bienes y distintiva, categorias
Servicios) Representacion
gréfica
Nombre Signos Novedad, registro Territorial | Indefinido Previa
comercial distintivos Fuerza
(actividades) | distintiva,
Representacion
gréfica
Disefio Formao Novedad, Registro o Territorial | 25 afios Previa
apariencia Singularidad hacer publico | y para (registro) y
categoria | 3 afios (no
de registro)
productos
Propiedad Creaciones Originalidad Mera creacion | Territorial | Vida autor | Previa
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intelectual intelectuales (no necesario + 70 afios

registro)
Secreto Informacion | Susceptible de | Mantenimiento | Universal | Indefinido Previa
industrial relevante secreto en secreto
Acciones Intereses de Acciones Accion desleal | Territorial | Plazo de Posterior
contra la empresas, contrariasala | y efectos prescripcion
competencia | consumidores | buena fe de las
desleal y generales acciones

Figura 2: Caracteristicas principales de los derechos de propiedad industriales e
intelectual (Rodriguez de las Heras, 2014)

10. JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE PATENTES

A lo largo de la historia se han producido una gran variedad de argumentos para
justificar o criticar un sistema de patentes. A continuacién, comentaremos los mas
utilizados.

Argumentos a favor de un sistema de patentes. Son varios e importantes los
argumentos a favor de un sistema de patentes.

Derecho natural de propiedad del inventor. Un individuo tiene el derecho natural a la
propiedad sobre sus ideas, cuya apropiacion por otro debe, por lo tanto, considerarse un
robo (Penrose, 1951).

Retribucion por los servicios prestados (obligacion moral de remunerar a los
inventores). Un individuo tiene derecho a recibir retribucion por sus servicios y, por
tanto, la sociedad esta obligada moralmente a darle una, proporcional a la utilidad que
eso0s servicios tengan para la sociedad. Los inventores prestan servicios Utiles. Este
privilegio es exclusivo en la forma de un monopolio de patentes y es la retribucion méas
adecuada para los inventores (Penrose, 1951).

Los economistas utilitaristas clasicos, especialmente Jeremy Bentham (1748-1832) y
John Stuart Mill (1806-1873), afirmaron que la remuneracion material que una patente
puede garantizar al inventor es justa si es proporcional al servicio que el inventor ha
hecho a la sociedad (Machlup, 1968). Los criticos niegan que la remuneracion que
otorga un monopolio sea proporcional a su aportacion.

Divulgacion de secretos (compensacion por la revelacion de secretos). De acuerdo con
la «teoria del contrato social», la sociedad hace un contrato con el inventor, por el cual
acuerda otorgarle el uso exclusivo de su invento por un tiempo determinado. A cambio
el inventor consiente en revelar su secreto, para que mas tarde quede a disposicion de la
sociedad (Penrose, 1951).

Una revelacion pronta puede dar a otros inventores nuevas ideas, no para técnicas
alternativas de fabricacion de los mismos productos, sino para productos o procesos
enteramente diferentes, quizds en distintas industrias. Ademas, la difusion de la
informacidn técnica mediante las descripciones de las invenciones pueden servir para
ampliar el conocimiento y el interés por los temas técnicos en general (Machlup, 1968).
El conocimiento de la patente puede inducir a los competidores a buscar procesos y
productos sustitutivos, es decir, a tratar de «inventar en torno a la patente». Los juristas
e ingenieros insisten en los efectos supuestamente beneficiosos de esa «invencion

51




competitiva», pero algunos economistas sefialan el derroche que implica la busqueda de
técnicas alternativas.

La patente como alternativa para la difusion de los conocimientos tiene su apoyo en un
estudio estadistico de patente colectiva, que mostrd que las empresas desprovistas de los
derechos de patente por juicios antitrust redujeron su propensién a patentar con respecto a
las empresas no afectadas. El sistema de patentes probablemente fomenta mas la
revelacion de lo que seria de otra manera (Scherer, 1980).

Estimulo a la invencion (incentivos a la actividad inventiva). Ni la invencion ni su
explotacion se desarrollaran adecuadamente, a menos que los inventores y los
capitalistas tengan esperanzas de que el éxito de la empresa en que se arriesgan rendira
suficientes beneficios como para que valgan la pena sus esfuerzos y su dinero. No habra
posibilidad de estos beneficios a menos que se adopten medidas especiales. La medida
mas simple, efectiva y barata es su derecho exclusivo de patente sobre los inventos
(Penrose, 1951). Se afirma que el sistema de patentes sirve todavia a sus fines
tradicionales al proteger a los inventores independientes y pequefios productores, que no
podrian sobrevivir sin esta proteccion (Jewkes et al., 1969).

Incentivos al desarrollo e inversién. La proteccion de patentes, se afirma, sirve menos
como incentivo de la actividad inventiva que como incentivo de las grandes inversiones
necesarias para desarrollar las invenciones, ponerlas a disposicion de la produccion en
masa, construir plantas piloto, crear mercados de masas y montar instalaciones
productivas de los correspondientes bienes. Se dice que esos gastos son tan elevados y
arriesgados que no se realizarian sin la proteccion de las patentes contra la competencia
(Machlup, 1968).

Fuentes de fondos para inversion. Las posiciones de monopolio debidas a las patentes
vigentes aportan un mayor flujo de fondos a las empresas, que se sentirdn inclinadas a
usarlos para actividades que, al llevar a la consecucion de nuevas patentes, perpetuaran
y reforzardn sus posiciones de monopolio y, a la vez, promoverdn el progreso
tecnolégico (Machlup, 1968).

Excedente de los beneficios sociales sobre los privados. EI monopolio permite una
produccion reducida a unos precios méas elevados de lo que serian si los inventos fueran
utilizados en condiciones de competencia perfecta. Por lo tanto, facilita la recuperacién de
las inversiones en investigacion y desarrollo, asi como la obtencion de unos beneficios
extraordinarios que representan el premio por el riesgo (Scherer, 1980). Si los
competidores pueden imitar sin retrasos un nuevo producto y si este no se halla limitado
por restricciones monopolisticas, su precio de mercado disminuira pronto hasta el nivel
de su coste de produccion. Este coste no incluye los gastos de investigacion y
desarrollo, pues un imitador no incurre en esos gastos ni tampoco forma parte de los
costes marginales de produccién del innovador. Son costes irrecuperables; no aumentan
con el uso del nuevo producto. Asi pues, en el caso de competencia ilimitada, el
volumen de produccion aumentard y disminuira el precio al nivel de competencia, que
no permite la recuperacion de los costes irrecuperables (Machlup, 1968). En suma, si no
hubiera patentes las empresas tendrian pocos incentivos para financiar la 1+D. Se limitarian
a copiar los nuevos inventos y a disfrutar, asi, los frutos de la investigacion de otros, sin
asumir ninguno de los costes y riesgos de su desarrollo. En esta situacion, los inventores no
conseguirian ningun poder de mercado y, de esta forma, apenas tendrian razones para
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esforzarse por hacer nuevas creaciones. Con todo, la evidencia empirica no concluye con
claridad que las patentes hayan estimulado la innovacion (Braunstein et al., 1980).

Criticas al sistema de patentes. La ley de patentes lleva asociado un coste social, ya
que una vez obtenida la innovacion los derechos de monopolio distorsionan su
utilizacion eficiente. La proteccidn es necesaria para dar incentivos a innovar, pero una
vez obtenida la innovacion seria socialmente 6ptimo que fuera publica. Por eso se dice
que el sistema de patentes es una solucién de «second best» al problema de
apropiabilidad, porque al solucionar (parcialmente) dicho problema distorsiona los
intereses sociales, es decir, produce una pérdida irrecuperable de eficiencia.

Las innovaciones piratas son aquellas en las que los investigadores tratan de desarrollar
un producto en esencia idéntico a otro que ya esta en el mercado. El objetivo de la
investigacion consiste en encontrar una forma de evadir la patente y participar en las
rentas del disefio de esta ((Stiglitz y Greenwald, 2014).

El conocimiento generado por una empresa tiene efectos externos sobre la sociedad que
a veces la empresa innovadora no puede apropiarse. Estos spillovers (derrames) sobre
los otros investigadores o sobre la sociedad en su conjunto pueden ser muy grandes.
Kremer (1998) estima que el valor social de un nuevo farmaco es equivalente a 2,7
veces los beneficios privados del innovador. Por otro lado, otras empresas pueden imitar
la innovacion, con lo que la empresa innovadora no podra explotar suficientemente su
conocimiento.

Si la concesion de patentes se justifica sobre la base de la propiedad natural, no hay méas
justificacion logica o moral para limitarla en el tiempo que en el espacio, ¢con qué
derecho se limita esa propiedad a 20 afios? Este argumento llevaria a defender las
patentes perpetuas, con resultados inaceptables desde el punto de vista social. Por otra
parte, algunos juristas consideran que el derecho a imitar tiene algo mas de derecho
natural que el derecho de propiedad (Penrose, 1951).

Para que algo esté sujeto al derecho de propiedad debia ser capaz de ser poseida en
exclusiva por su duefio. Ahora bien, una vez que una persona comparte sus ideas, ya no
puede controlarlas, se vuelven propiedad comuin y es imposible restituirlas al duefio
original (Penrose, 1951).

También seria posible que la misma idea fuera engendrada independientemente y de
forma simultanea en diferentes mentes. En tales circunstancias, no podria sostenerse que
fuera propiedad de una de ellas y no de las demas (Penrose, 1951)

Las patentes llegan a ser utilizadas para obstaculizar la verdadera innovacion de otros —
lo que se conoce como bloqueos— y para extraer rentas de los verdaderos innovadores.
Una empresa con posicion de patente puede bloquear a otros productores introduciendo
mejoras complementarias al invento original, lo que retrasa el progreso tecnolégico. Un
ejemplo fue la maquina de vapor de James Watt. El acceso a ella era esencial para
desarrollar maquinas de alta presion, en las cuales Watt veia poco valor. El rechazo de
Watt a conceder licencias impidio el trabajo de Jonathan Hornblower, Richard
Trevitnick y otros en maquinas de alta presion hasta la expiracion de la patente en 1800.
Esto pudo haber retrasado la introduccion de locomotoras y barcos de vapor. Bloqueos
similares ocurren en la actualidad con bastante frecuencia. En la mayoria de los casos
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estos problemas se resuelven mediante la compra de las patentes mejoradas o mediante
un acuerdo de licencias cruzadas, bajo el cual cada una de las partes permite a la otra
utilizar sus patentes, usualmente con estipulaciones para el pago de royalties
proporcionales a las contribuciones de las respectivas patentes de cada una de las partes
(Scherer, 1980).

Las patentes también se emplean para intentar acentuar el poder de mercado, por
ejemplo extendiendo la vida de la patente (en un proceso llamado perennizacién)
(Stiglitz y Greenwald, 2014). Mediante la perennizacion, el titular de una patente lleva a
cabo solo mejoras ligeras al producto extender la patente y, asi, el dominio del mercado
por parte de la empresa. Las empresas farmacéuticas se han hecho verdaderas expertas
en la perennizacion, manteniendo a raya los medicamentos genéricos.

La patente se otorga a una persona. Sin embargo, el desarrollo de la tecnologia es un
proceso acumulativo que permite que un individuo se inspire libremente en las ideas de
otros, del pasado y del presente. Tal como Isaac Newton describié su trabajo
revolucionario: “Si he logrado ver mas lejos es porque me he subido a hombros de
gigantes”. Por lo tanto, el afortunado que da el toque final a una nueva tecnologia no puede
reclamar derechos en exclusiva para su idea, a menos que devuelva primero todo lo que
debe a los demas, lo que evidentemente resulta imposible. Si solamente se le remunera a
él, sin que obtengan nada los que han preparado el camino, la solucién no parece «justa».
(Machlup, 1968). Esto ha hecho sentir a muchos que el sistema de patentes es mas
injusto para la mayoria, de lo que es justo para uno solo (Penrose, 1951).

La limitacion arbitraria de la patente al mismo periodo para todos los inventos,
independientemente del tiempo y los gastos que se necesitaron para perfeccionarlos y
formarles un mercado, hace que para los inventos mas dificiles s6lo se obtenga una
pequefia parte de la ganancia total en el periodo para el cual se concedi6 el monopolio,
mientras que en los inventos de facil desarrollo y comercializacién es probable que toda
la ganancia la obtenga el propietario de la patente (Penrose, 1951). Asi, el inventor de
un juguete o de un utensilio de cocina percibe grandes sumas por su invento mientras
que un cientifico que hace un descubrimiento fundamental ha de contentarse con un
poco de gloria (Machlup, 1968).

Algunas de las mas grandes invenciones se han adelantado a su tiempo y, como su
aplicacion practica se retrasa hasta el momento oportuno, no deben esperarse beneficios
de su uso dentro del periodo de proteccion de la patente. Aun en los casos en que las
invenciones puedan ponerse en practica inmediatamente, no debe esperarse una relacion
estrecha y, mucho menos proporcionada, entre los beneficios del uso exclusivo y los
que recibe la sociedad. Los beneficios se asocian con la dptima restriccion del uso mas
bien que con el 6ptimo social de utilizacion. Los beneficios derivados de un monopolio
de patente no son un indicador de los beneficios sociales derivados de la invencién que
protege (Machlup, 1968). El precio de un monopolio como medida de utilidad de un
invento es extremadamente artificial y limitado.

Normalmente transcurre un intervalo de tiempo muy considerable desde que se crea el
invento (y se patenta) hasta su aplicacion comercial. En muchos casos este periodo es de
mas de veinte afios, por lo que el propietario de la patente pierde sus derechos. Hace unos
afios se hicieron populares los patines lineales (es decir, los que tienen las ruedas seguidas
en lugar de llevar dos delante y dos detras). Rollerblade, la primera empresa en el mercado
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de este tipo de patines, fue fundada en 1980 por el jugador de hockey Scott Olson. Su
intencion era construir una version moderna de un patin lineal que se habia disefiado en el
siglo XVIII. Sin embargo, comprob6 que la Chicago Roller Skate Company tenia una
patente de patines lineales, si bien no estaba vendiendo muchos. Olson le compré la
patente y actualizd con su hermano Brennan el disefio. Los dos intentaron vender patines
lineales durante afos, pero sélo resultaban atractivos entre los jugadores de hockey que
buscaban alguna manera de patinar sin hielo. Sin embargo, alrededor de 1987, los patines
comenzaron a hacerse populares entre un amplio segmento de compradores de dieciocho a
treinta y cinco afios. La patente expir6 en 1985, por lo que cuando despeg6 el mercado de
patines, pudieron entrar en €l nuevos competidores sin temor a infringir ninguna patente.
Rollerblade sigue teniendo una ventaja, ya que poseia alrededor de dos tercios del mercado
en 1990, pero su cuota esta disminuyendo (Stiglitz, 1993).

Las empresas emprenden la carrera por las patentes con objeto de ser las primeras en
realizar la solicitud y, asi, obtener todos los derechos. Este comportamiento puede llevar
a realizar unos gastos excesivos e ineficientes en I+D. Los costes totales de hacer el
descubrimiento podrian reducirse si se llevara a cabo un programa de investigacion mas
equilibrado y pausado (Stiglitz, 1993).

La patente puede restringir el uso de la tecnologia. Un camino utilizado es el aislamiento
de un campo tecnoldgico. Suele inventarse alrededor de una patente sencilla. De esta
forma, mediante la acumulacion de una extensa cartera de patentes, los productores
pueden solidificar su dominacion monopolista de un campo. Por ejemplo, cuando los
cientificos de DuPont inventaron el nylon no se limitaron a patentar la composicion basica
de los superpolimeros y el proceso de producirlos. Investigaron la serie completa de
variaciones moleculares con propiedades potencialmente similares al nylon, cubriendo sus
creaciones con cientos de patentes para evitar que otras empresas desarrollen un sustituto
efectivo. Ademas, cuando una empresa llega a dominar un campo mediante la
acumulacién de una masiva cartera de patentes, no solamente impide a las rivales operar, a
no Ser con su aquiescencia, sino que también se convierte en el comprador légico de los
nuevos conceptos relacionados y patentados por investigadores independientes. En cierta
medida, el proceso de acumulacion de patentes forma un efecto de bola de nieve (Scherer,
1980).

En la actualidad los productos son tan complejos que su produccion requiere la utilizacién
de muchos elementos separados de conocimiento. Si cada pieza de conocimiento se
protege con una patente que es propiedad de una empresa independiente, esto produce un
complejo problema de negociacion para alcanzar una distribucion aceptable de las rentas.
Una marafia de patentes densa desalienta la innovacion (Stiglitz y Greenwald, 2014).

Existen casos de empresas establecidas que innovan para impedir que sus rivales lo hagan
pero jamas utilizan las patentes conseguidas. Estas patentes «durmientes» son
conocimiento generado que socialmente no se disfruta aunque se hayan dedicado recursos
para obtenerlo.

El sistema de patentes tiene por objeto proteger a los inventores nacionales. Ahora bien,
desde un punto de vista estadistico, buena parte de las solicitudes de patentes depositadas
en los paises avanzados es de origen extranjero. Japdn constituye la Unica excepcion, pues
en este pais el 88,5 por ciento de las solicitudes de patentes procede de inventores
nacionales, siendo es el pais con el porcentaje mas alto. Le siguen EE.UU. (55%),
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Alemania (32,6%), Australia (24,6%) y Reino Unido (21,5%). Espafia, con un 5 por ciento
de solicitudes realizadas por empresas e inventores espafioles, ocupa uno de los ultimos
lugares entre los paises de la OCDE (Archibugi y Michie, 1995). El caso japonés obedece
en parte a las diferencias institucionales del régimen nacional de propiedad industrial (que
no permite mas de una reivindicacién de prioridad por solicitud), asi como a las barreras
linglisticas y culturales, hecho que pone de manifiesto que la penetracién tecnoldgica
occidental en los mercados japoneses sigue siendo bastante escasa. Por otra parte, los
paises pequefios con baja intensidad de 1+D, como Grecia, Espafia, Irlanda y Portugal,
muestran poca propension a proteger en el extranjero sus invenciones (ya de por si escasas)
(Archibugi y Michie, 1994). El sistema de patentes para los paises en vias de desarrollo
inhibe la innovacion local y el crecimiento de la tecnologia enddgena, a la par que crea una
salida de dinero a causa de la importacion de tecnologia (Contractor y Sagafi-Nejad, 1981).

Algunas empresas (llamadas troles de patentes) compran patentes, esperando que
alguien produzca con éxito un producto que podria haber violado su patente. Cuando
encuentran ese producto, ponen una demanda, extorsionando, en efecto, al productor.
Dados los altos costes de inventar alrededor de la patente o de litigar, los troles de
patentes a menudo son capaces de extraer sumas muy jugosas, reduciendo, en el mismo
monto, las ganancias obtenidas por el verdadero innovador (Stiglitz y Greenwald, 2014).

El creador de un invento tiene la opcién de patentarlo o mantenerlo en secreto. Ahora bien,
puede ser que éste no revele su secreto a cambio de la proteccion legal si considera que esa
proteccion es menos efectiva que guardar el secreto. En consecuencia, la sociedad no se
asegura el descubrimiento de los secretos seguros, pero garantiza un monopolio
restringiendo el uso de técnicas que podrian encontrarse y ponerse a disposicion general
(Machlup, 1968).

En determinados casos los inventos importantes se demandan mediante las necesidades de
la sociedad y son posibles por el estado de la técnica. Por consiguiente, con raras
excepciones, son muchos los inventores que tienen las mismas ideas y desarrollan los
mismos inventos (Penrose, 1951), por lo que, en consecuencia, no parece necesaria la
patente para incentivar a los inventores. El coste mas obvio es la mala asignacion de los
recursos atribuible a los precios monopolistas de los inventos patentados que habian
estado disponibles sin la proteccion de la patente (Scherer, 1980).

Si admitimos que existe el «instinto del ingenio» y que se obtiene una gran satisfaccion
en seguirlo, llegamos a dudar de la afirmacion de que el progreso de las artes depende
de la ganancia obtenida o de la perspectiva de ganar, ya que ello es como decir que la
poesia, la musica y las artes plasticas son simplemente formas de hacer dinero (Penrose,
1951). En este sentido, Plant (1934) argumentd que el sistema de patentes desvia la
energia creativa hacia los inventos patentables y la aleja del tipo de mejoras que no
pueden ser patentadas, pero que resultan mas (tiles para la sociedad.

El papel de los inventores individuales en la solicitud de patentes es cada vez menor. Por
ejemplo, Parker (1978), al analizar las solicitudes de patentes en Gran Bretafia, observa
que en 1913 el 13 por ciento correspondia a empresas, mientras que ese porcentaje alcanzo
el valor del 58 por ciento en 1938 y el 68 por ciento en 1955. A su vez, Mansfiel (1968b)
indica que en 1900 alrededor del 80 por ciento de todas las patentes fueron expedidas a
individuos, mientras que en 1957 el porcentaje se redujo al 40 por ciento. Debido a que
actualmente son muchos los inventos realizados por empleados asalariados, se tiende a
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abandonar el argumento de que el sistema de patentes es necesario para conseguir que los
inventores inventen (Penrose, 1951). Pierde, pues, sentido la idea de la patente para
proteger al inventor sin recursos.

El sistema de patentes permite a las corporaciones acosar financieramente a empresas
débiles e inventores independientes mediante litigios prolongados. Un simple pleito
sobre las patentes de «cracking» del petréleo durd quince afios apilando costes de
juzgado y derechos legales, que excedieron los tres millones de dolares (Scherer, 1980).

Las compafiias farmacéuticas no tienen incentivos suficientes para desarrollar
medicamentos para las enfermedades que suelen afligir a las personas méas pobres,
simplemente porque no obtendrian dinero de esas medicinas. Una forma de abordarlo seria
mediante un fondo de garantias de compras (financiado, por ejemplo, por Bill Gates), que
garantizaria la compra del medicamento a aquellos que desarrollen una cura para alguna
enfermedad que aflija al mundo en vias de desarrollo.

Se ha demostrado falso un argumento contra las patentes que durante un tiempo se
creyd ciegamente. Es el argumento de que un monopolista que consigue una patente
sobre un producto mejorado que no cuesta mas producir que otro producto anterior ya
existente, la suprimira antes que usarla. Haciendo esto, el monopolista evitara destruir el
mercado para su producto actual. Esta idea ha sido sostenida de forma generalizada por
los economistas. Es también la premisa de una comedia de Alec Guines, «EIl hombre del
traje blanco»: un traje de duracién perpetua debe ser suprimido. Hirshleifer (1971) ha
demostrado que un monopolista racional no suprimira tales inventos. Consideremos,
dice Hirshleifer, un monopolista de bombillas. Adquiere la patente de una nueva
bombilla que proporciona el doble de horas que sus bombillas normales, pero que
cuesta lo mismo de producir. Hirshleifer sefiala que lo que les importa a los clientes del
monopolista son las horas de luz. Asi, argumenta, el monopolista puede vender el
mismo ndmero de horas de luz al mismo precio por hora de luz produciendo la mitad de
la cantidad de las nuevas bombillas con respecto a las antiguas, y cobrandolas al doble
de precio. EI monopolista obtendra los mismos ingresos, pero los costes se veran
reducidos a la mitad. En consecuencia, los beneficios para el inventor seran mayores.

Si las leyes nacionales de patentes no existieran, seria dificil presentar argumentos
concluyentes que hicieran implantarlas. Sin embargo, el hecho de que existen, desplaza
la responsabilidad de la prueba, haciendo igualmente dificil presentar razones decisivas
para abolirlas (Penrose, 1951). Es valido un sistema de premios. Implica dar un premio
a quien produzca una innovacion, o al menos, a aquellas innovaciones que cumplan con
los objetivos anunciados. El tamafio del premio se determina segln la magnitud de la
contribucion. Otra solucién es una opcién publica de compra sobre la patente. Cuando
la patente pasa a manos del gobierno la cede sin coste alguno a toda la economia. Este
arreglo conseguiria dar incentivos a las empresas y al mismo tiempo lograria que toda la
sociedad tuviera acceso a la innovacion.
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