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PROGRAMAPROGRAMA  

 JornadaJornada  II..  MecanismosMecanismos  dede  protecciónprotección  deldel  capitalcapital  intelectualintelectual  

generadogenerado  enen  loslos  proyectosproyectos  dede  investigacióninvestigación..  PROPIEDADPROPIEDAD  

INDUSTRIALINDUSTRIAL  EE  INTELECTUALINTELECTUAL  

  

 IntroducciónIntroducción..  LosLos  sistemassistemas  dede  protecciónprotección  jurídicajurídica  dede  protecciónprotección  dede  lala  I+D+II+D+I::  lala  

propiedadpropiedad  industrialindustrial  yy  lala  propiedadpropiedad  intelectualintelectual..    

 Patentes,Patentes,  ModelosModelos  dede  Utilidad,Utilidad,  DiseñosDiseños  Industriales,Industriales,  yy  SignosSignos  DistintivosDistintivos..  ElEl  

KnowKnow  HowHow  yy  elel  SecretoSecreto  IndustrialIndustrial..  

 LaLa  Patente,Patente,  piedrapiedra  angularangular  dede  loslos  mecanismosmecanismos  dede  protecciónprotección  dede  loslos  resultadosresultados  

dede  investigacióninvestigación  

 Análisis de los requisitos generales de patentabilidad (comprensión de los Análisis de los requisitos generales de patentabilidad (comprensión de los 

requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial).requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial).  

 La nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de PatentesLa nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes  

 Obras intelectuales y mecanismos de protección. Plataformas, aplicaciones Obras intelectuales y mecanismos de protección. Plataformas, aplicaciones 

informáticas y obras multimedia.informáticas y obras multimedia.  

 La transferencia tecnológica y el retorno de la inversión.La transferencia tecnológica y el retorno de la inversión.  
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Introducción 
Los sistemas de Protección Jurídica en la I+D+I: la 

propiedad industrial y la propiedad intelectual. 

Propiedad (sobre bienes inmateriales) 

Industrial 

Intelectual 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS  

Propiedad (sobre bienes materiales) 

PROPIEDAD “MATERIAL” 
(Sobre bienes materiales / tangibles) 
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Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

¿CÓMO SE ORIGINAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD MATERIAL? 

(Ej. Bien mueble: BIENES TANGIBLES) 

X COMPRA-VENTA X HERENCIA X DONACIÓN 

X Otros negocios 

jurídicos 

¿PROPIEDAD INMATERIAL? 
(Sobre bienes inmateriales / intangibles) 
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Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

¿EXISTE UNA PROPIEDAD SOBRE LA INNOVACIÓN? 

 

Bienes Intangibles 

TECNOLOGÍA MARCA DISEÑO 

Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

Propiedad sobre bienes 

inmateriales 

MARCA 

DISEÑO 

TECNOLOGÍA 
(del motor, seguridad, etc…) 

Propiedad sobre bienes 

materiales 

Automóvil: 

 

Ruedas 

Asientos 

Llantas 

Etc…  
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PROPIEDAD MATERIAL   –      PROPIEDAD INMATERIAL 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EJEMPLO  

Marcas Mixtas 

Fotografía extraída de la documentación 

de “Los Lunes del Centro de Patentes”. 

Sector Automóvil: 
 

-Tecnología de dominio público 
-Patentes 

- Secretos industriales 
-Diseños 
-Marcas 
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Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

? 

Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

PUNTO DE PARTIDA 
La imitación de prestaciones e iniciativas 

empresariales ajenas es libre (MERCADO 

DE LIBRE COMPETENCIA), salvo que 

estén amparadas por un derecho de exclusiva 

reconocido por la Ley. 
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Como señala Pascual Segura: “La imitación legal de la tecnología es 
honrosa y deseable desde el punto de vista social (p.ej. medicamentos 
genéricos, mucho más baratos)”. 
 
Además, promueve la competencia y el desarrollo económico. 

Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

  

 SONSON  DERECHOSDERECHOS  EXCLUISIVOSEXCLUISIVOS  YY  EXCLUYENTESEXCLUYENTES  QUEQUE  
PROTEGENPROTEGEN  ELEL  OBJETOOBJETO  SOBRESOBRE  ELEL  QUEQUE  RECAENRECAEN  DEDE  LALA  
IMITACIÓNIMITACIÓN  PORPOR  TERCERASTERCERAS  PERSONASPERSONAS  OO  DEDE  SUSU  COPIACOPIA..  

  

 SONSON  DERECHOSDERECHOS  ENEN  SENTIDOSENTIDO  NEGATIVONEGATIVO::  PERMITENPERMITEN  EXCLUIREXCLUIR  
(PROHIBIR)(PROHIBIR)  QUEQUE  OTROSOTROS  NONO  EXPLOTENEXPLOTEN  OO  COMERCIALICENCOMERCIALICEN  
ENEN  OBJETOOBJETO  PROTEGIDOPROTEGIDO..  PEROPERO  NONO  CONFIERENCONFIEREN  ENEN  SÍSÍ  MISMOMISMO  
UNUN  DERECHODERECHO  OO  AUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓN  AA  SUSU  EXPLOTACIÓNEXPLOTACIÓN  OO  
COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN..  

  

 PARAPARA  SUSU  MAYORMAYOR  EFICACIA,EFICACIA,  REQUIERENREQUIEREN  DEDE  UNAUNA  ADECUADAADECUADA  
PROTECCIÓNPROTECCIÓN..  ((REGISTROREGISTRO))  

  

 SONSON  DERECHOSDERECHOS  TERRITORIALESTERRITORIALES  (MARCAS,(MARCAS,  DISEÑOSDISEÑOS  YY  
PATENTES)PATENTES)  
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Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

¿CÓMO SE ORIGINAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD EN LA 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN? 

POR LA CREACIÓN DE 

OBRAS INTELECTUALES 

 

(ARTÍCULOS, 

CONFERENCIAS, 

PUBLICACIONES, MÚSICA, 

SOFTWARE, ETC…) 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

POR LA PROTECCIÓN O 

REGISTRO DE PATENTES, 

MARCAS, MODELOS 

INDUSTRIALES, ETC…. 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

B

I

E

N

E

S 

 

 I 

N

T

A

N

G

I 

B

L

E

S 

Clasificación DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E  
INTELECTUAL  

 PROPIEDAD INDUSTRIAL:  

 Invenciones patentables:  

 Patentes y Modelos de Utilidad: Tecnología en cualquier campo 

 Otras protecciones:  

 Marcas: Protegen la identidad/distintividad de los productos y 
servicios y su origen empresarial 

 Indicaciones Geográficas: Protegen el origen geográfico 

 Diseños Industriales: Protegen la forma/aspecto visual 

 Topografía de Semiconductores: Productos semiconductores 

 Variedades Vegetales: Desarrollo de nuevas variedades vegetales 

 Secreto Industrial (Know-How): Información/Conocimientos 
técnicos y otros 

 

 PROPIEDAD INTELECTUAL:  

 Derechos de Autor y Conexos: Obras-también la obra científica 
(expresada por cualquier medio o soporte). (Copyright / derechos de 
autor). 

  

  



31/05/2018 

9 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

 PATENTES Y/O MODELOS UTILIDAD.PATENTES Y/O MODELOS UTILIDAD.  

 Protección de Resultados de la investigación (no tienen porqué ser resultados Protección de Resultados de la investigación (no tienen porqué ser resultados 

finales): procedimientos, sustancias, productos, uso.finales): procedimientos, sustancias, productos, uso.  

 Protección de objetos e instrumentos.Protección de objetos e instrumentos.  

 Deben ser invenciones patentables (novedad, actividad inventiva, aplicación Deben ser invenciones patentables (novedad, actividad inventiva, aplicación 

industrial) y no estar excluidas.industrial) y no estar excluidas.  

 DISEÑOS INDUSTRIALES (Creaciones de Forma).DISEÑOS INDUSTRIALES (Creaciones de Forma).  

 SECRETO INDUSTRIAL.SECRETO INDUSTRIAL.  

 Acuerdos entre grupos de investigación (relación laboral), relación entre investigadores o Acuerdos entre grupos de investigación (relación laboral), relación entre investigadores o 

grupos de diferentes Universidades, Centros Tecnológicos, etc… (relación comercial: grupos de diferentes Universidades, Centros Tecnológicos, etc… (relación comercial: 

Cláusulas y Contratos).Cláusulas y Contratos).  

 PROPIEDAD INTELECTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL   

 Publicaciones y Conferencias, informes, notas, gráficos, diagramas, Publicaciones y Conferencias, informes, notas, gráficos, diagramas, 

grabaciones, etc…grabaciones, etc…  

 OBTENCIONES VEGETALESOBTENCIONES VEGETALES  

 TOPOGRAFÍA DE SEMICONDUCTORES.TOPOGRAFÍA DE SEMICONDUCTORES.  

 MARCAS.MARCAS.  

RESUMENRESUMEN  
Mecanismos de protección de la actividad investigadoraMecanismos de protección de la actividad investigadora  

Derechos de autor y 

derechos conexos 

Patentes y Modelos de 

Utilidad 

 

Marcas, Nombres 

comerciales e 

 

Diseños Industriales 

 

Topografía de 

Semiconductores 

 

 Variedades Vegetales 

 

Secreto Industrial 

Esquema de 
derechos de pi 

 

 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL  
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¿Qué protección jurídica crees ¿Qué protección jurídica crees 

que pueden tener los siguientes que pueden tener los siguientes 

objetos?objetos?  

1919  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

2020  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  
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2121  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

2222  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  
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2323  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

2424  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://viracota.com/uploads/2007/03/camper_locus.jpg&imgrefurl=http://www.viracota.com/index.php/14/03/2006/camper-locus-barcelona-en-tus-pies/&h=304&w=424&sz=13&hl=es&start=20&um=1&tbnid=6_zZwM9trC1QfM:&tbnh=90&tbnw=126&prev=/images?q=camper+dise%C3%B1o&um=1&hl=es
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2525  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

2626  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  
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2727  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

2828  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  
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3030  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.estudiobpa.com.ar/naranjo/braun depiladora 2370 Foto de Prensa.jpg&imgrefurl=http://oferta.deremate.com.ar/id=16734881_depiladora-braun-silk-epil-2370--garantia-2-anos&h=760&w=760&sz=54&hl=es&start=3&um=1&tbnid=Ivg-qw87Op8o9M:&tbnh=142&tbnw=142&prev=/images?q=braun&um=1&hl=es
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Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA  
I+D+I 

 Si protegemos adecuadamente la actividad en investigación e Si protegemos adecuadamente la actividad en investigación e 
innovación (creación de nuevas sustancias y productos, o mejora de innovación (creación de nuevas sustancias y productos, o mejora de 
los conocidos) = recuperamos la inversión en I+D+I.los conocidos) = recuperamos la inversión en I+D+I.  

 Se amortiza el coste humano y económico. También se obtienen Se amortiza el coste humano y económico. También se obtienen 
beneficios.beneficios.  

 Desarrollo y crecimiento de las Empresas, las Universidades y de Desarrollo y crecimiento de las Empresas, las Universidades y de 
los Centros de Investigación.los Centros de Investigación.  

 Más y mejores recursos para continuar con la actividad en I+D+I.Más y mejores recursos para continuar con la actividad en I+D+I.  

 Se contribuye al progreso (mejora salud, agricultura, alimentación, Se contribuye al progreso (mejora salud, agricultura, alimentación, 
mejora de las comunicaciones, mejora de las comunicaciones, etcetc, , etcetc…)…)  

   Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.  

 Con la transferencia tecnológica (transferencia del conocimiento), Con la transferencia tecnológica (transferencia del conocimiento), 
se contribuye a aplicar los resultados en la sociedad.se contribuye a aplicar los resultados en la sociedad.  

  

Propiedad intelectual Propiedad Industrial 

Compatibles 

Aplicación Industrial 

De la Investigación 

Científica e Innovación 

http://www.genetics.org/current.dtl
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PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 A) Creaciones técnicas: A) Creaciones técnicas:   

 Patentes y Modelos de Utilidad Patentes y Modelos de Utilidad   

 B) Signos Distintivos B) Signos Distintivos   

 Marcas y Nombres ComercialesMarcas y Nombres Comerciales  

 C) Creaciones de formaC) Creaciones de forma: :   

 Diseños Industriales (Dibujos y Modelos Diseños Industriales (Dibujos y Modelos 

Industriales).Industriales).    

  

 D) Otras figuras jurídicas: D) Otras figuras jurídicas:   

  --  Topografía de SemiconductoresTopografía de Semiconductores  

  --  Variedades Vegetales Variedades Vegetales   

  --  Secretos comerciales (Secretos comerciales (KnowKnow  HowHow))  

3434  

A) Creaciones técnicas: Patentes y A) Creaciones técnicas: Patentes y 

Modelos de Utilidad:Modelos de Utilidad:  
 Patente de invención:Patente de invención:  Es el Título o Es el Título o certificadocertificado  por el por el 

que se otorga, a su titular, un conjunto de que se otorga, a su titular, un conjunto de derechos derechos 
exclusivos sobre una invenciónexclusivos sobre una invención, durante un periodo de , durante un periodo de 
tiempo limitado: tiempo limitado: 20 años a contar desde la fecha de 20 años a contar desde la fecha de 
presentación de la solicitud de la patentepresentación de la solicitud de la patente. Se puede . Se puede 
"prolongar" dicho plazo, hasta un total de 5 años más, "prolongar" dicho plazo, hasta un total de 5 años más, 
exclusivamente en las patentes de medicamentos y exclusivamente en las patentes de medicamentos y 
productos fitosanitarios, con el objetivo de compensar el productos fitosanitarios, con el objetivo de compensar el 
tiempo destinado a la autorización administrativa previa tiempo destinado a la autorización administrativa previa 
a su comercialización. Para que una invención sea a su comercialización. Para que una invención sea 
patentable, ésta deberá satisfacer determinados patentable, ésta deberá satisfacer determinados 
requisitos (requisitos (requisitos de requisitos de patentabilidadpatentabilidad): ): que son,que son,  
novedadnovedad, , actividad inventivaactividad inventiva  yy  aplicación industrialaplicación industrial. . Sólo Sólo 
las invenciones que cumplan con estas tres las invenciones que cumplan con estas tres 
características simultáneamente, podrán ser patentadas.características simultáneamente, podrán ser patentadas.  
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3535  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

Ejemplos de PatentesEjemplos de Patentes  

3636  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

Tipo de PatentesTipo de Patentes  

 Patentes de producto (o sustancia): Patentes de producto (o sustancia): protege cada uno protege cada uno 
de los componentes de un determinado objeto o producto, así como el de los componentes de un determinado objeto o producto, así como el 
objeto o producto final. Ejemplo: El objeto o producto final. Ejemplo: El sildenafilsildenafil  (sustancia química de la (sustancia química de la 

ViagraViagra®®).).    

 Patentes de procedimiento: Patentes de procedimiento: protege las operaciones, protege las operaciones, 
mecanismo, método o fórmula, por el que se transforma un compuesto mecanismo, método o fórmula, por el que se transforma un compuesto 
inicial en un producto final. El derecho de explotación exclusiva conferido al inicial en un producto final. El derecho de explotación exclusiva conferido al 
titular de la patente de procedimiento, no sólo comprende la puesta en titular de la patente de procedimiento, no sólo comprende la puesta en 
práctica del procedimiento patentado, sino también la explotación de los práctica del procedimiento patentado, sino también la explotación de los 
productos directamente obtenidos como consecuencia de ese productos directamente obtenidos como consecuencia de ese 
procedimiento. procedimiento.   

 Patentes de uso (nuevo uso o utilización): Patentes de uso (nuevo uso o utilización): protege protege 
la forma de utilizar un determinado producto o sustancia ya conocido. la forma de utilizar un determinado producto o sustancia ya conocido. 
Ejemplos:Ejemplos:  
 Patente nº 200501141 en la utilización del ácido Patente nº 200501141 en la utilización del ácido docosahexaenoicodocosahexaenoico  para el para el 

tratamiento de enfermedades tumorales.tratamiento de enfermedades tumorales.  

    
 Patente nº 200202963 en la utilización del acido Patente nº 200202963 en la utilización del acido docosahexaenoicodocosahexaenoico  como como 

principio activo para el tratamiento de la lipodistrofia.principio activo para el tratamiento de la lipodistrofia.  

    
 Patente nº 200503202 en la utilización del acido Patente nº 200503202 en la utilización del acido docosahexaenoicodocosahexaenoico  para el para el 

tratamiento del daño celular tratamiento del daño celular oxidativooxidativo..  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gnt.se/productimages/DVD-R_&_DVD-RW_MEDIA.jpg&imgrefurl=http://www.blogalaxia.com/busca/single/6&h=338&w=350&sz=8&hl=es&start=8&um=1&tbnid=rqKCKCoTSnVN7M:&tbnh=116&tbnw=120&prev=/images?q=dvd&um=1&hl=es
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://i158.photobucket.com/albums/t113/lucasinfante/MERCADOLIBRE/philips/200-11256-640x480.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-4998092-maquina-de-afeitar-phillips-3-cabezas-recargable-garantia-_JM&h=400&w=400&sz=13&hl=es&start=11&um=1&tbnid=SF83TO3XGO2LKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=maquina+philips&um=1&hl=es
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ruag-ammotec.ch/ammotec/pictures/industrie/airbag_360.jpg&imgrefurl=http://zamzaraopina.wordpress.com/2006/09/&h=259&w=360&sz=52&hl=es&start=18&um=1&tbnid=QYnN3a8bIP8CsM:&tbnh=87&tbnw=121&prev=/images?q=airbag&um=1&hl=es
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.estudiobpa.com.ar/naranjo/braun depiladora 2370 Foto de Prensa.jpg&imgrefurl=http://oferta.deremate.com.ar/id=16734881_depiladora-braun-silk-epil-2370--garantia-2-anos&h=760&w=760&sz=54&hl=es&start=3&um=1&tbnid=Ivg-qw87Op8o9M:&tbnh=142&tbnw=142&prev=/images?q=braun&um=1&hl=es
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3737  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

 Modelo de Utilidad:Modelo de Utilidad:  Es el Título oEs el Título o  certificadocertificado  

que protege que protege invenciones con menor rango invenciones con menor rango 

inventivo que las protegidas por Patentesinventivo que las protegidas por Patentes, , 

consistentes en dar a un consistentes en dar a un objeto o producto una objeto o producto una 

configuración, estructura o composición de la configuración, estructura o composición de la 

que resulte alguna ventaja prácticamente que resulte alguna ventaja prácticamente 

apreciable para su uso o fabricaciónapreciable para su uso o fabricación. Se excluye . Se excluye 

las invenciones de procedimiento, las que las invenciones de procedimiento, las que 

recaigan sobre materia biológica y las recaigan sobre materia biológica y las 

sustancias y composiciones farmacéuticas. El sustancias y composiciones farmacéuticas. El 

tiempo por el que se otorga la protección es de tiempo por el que se otorga la protección es de 

10 años 10 años a contar desde la fecha de a contar desde la fecha de 

presentación de la solicitud. presentación de la solicitud.   

3838  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

Ejemplos de modelos de Ejemplos de modelos de 

utilidadutilidad  

Fotografías extraída de la documentación 
de “Los Lunes del Centro de Patentes”. 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://media.dualmac.com/imag/Varia3/p74765b-1.jpg&imgrefurl=http://maxixxxl.blogspot.com/2006/03/gancho-para-abrir-cervezas.html&h=461&w=350&sz=28&hl=es&start=43&um=1&tbnid=36xEOmVqw5g8ZM:&tbnh=128&tbnw=97&prev=/images?q=abrefacil&start=40&ndsp=20&um=1&hl=es&sa=N
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://inagotable.dnsalias.com/wp-content/uploads/2007/07/abrefacil.jpg&imgrefurl=http://inagotable.dnsalias.com/?m=200707&paged=2&h=353&w=547&sz=37&hl=es&start=4&um=1&tbnid=TmK0LhsL_TQdcM:&tbnh=86&tbnw=133&prev=/images?q=abrefacil&um=1&hl=es
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INVENCIONES: PATENTES Y MODELOS DE UTIILDAD (Observaciones) 

Invenciones 

Tipo de Patentes: 

1 2 

 

 

 

La RAE, define invención como “acción y efecto de inventar”, 

e “inventar” como “hallar o descubrir algo nuevo o no 

conocido”.  Por tanto, podríamos decir que un invento (una 

invención) es el objeto, la sustancia, el método, la aplicación, el 

uso, en definitiva, el hallazgo de algo que, anteriormente, no 

era conocido.  

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todos los 

hallazgos o descubrimientos, no todas las invenciones, son 

patentables, ya que, para ello, deberán cumplir unos requisitos, 

denominados requisitos de patentabilidad, establecidos por 

Ley.  

 

Patente de invención: Es el Título o certificado por el que se 

otorga, a su titular, un conjunto de derechos exclusivos sobre 

una invención, durante un periodo de tiempo limitado: 20 años 

a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de la 

patente.  

 

Para que una invención sea patentable, ésta deberá satisfacer 

determinados requisitos (requisitos de patentabilidad): que son  

novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Sólo las 

invenciones que cumplan con estas tres características 

simultáneamente, podrán ser patentadas. 

 

Por tanto, sólo serán patentables las invenciones nuevas, que 

impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de 

aplicación industrial. 
 

Recuerda que una Patente puede referirse a un procedimiento 

nuevo, a un aparato nuevo, un producto nuevo o un 

perfeccionamiento o mejora de los mismos.  

 

 

  

  
o Patentes de producto (o sustancia): protege 
cada uno de los componentes de un 
determinado objeto o producto, así como el 
objeto o producto final. Ejemplo: El sildenafil 
(sustancia química de la Viagra®).  
 
o Patentes de procedimiento: protege las 
operaciones, mecanismo, método o fórmula, por 
el que se transforma un compuesto inicial en un 
producto final. El derecho de explotación 
exclusiva conferido al titular de la patente de 
procedimiento, no sólo comprende la puesta en 
práctica del procedimiento patentado, sino 
también la explotación de los productos 
directamente obtenidos como consecuencia de 
ese procedimiento.  

 
o Patentes de uso (o nuevo uso): 
 protege la forma de utilizar un determinado 
producto o sustancia ya conocido. Son patentes 
dependientes (requieren una licencia del titular) 
de la patente del producto ya existente.  

 
Ejemplos de patentes de uso: 
 
Patente nº 200501141 en la utilización del ácido docosahexaenoico para el tratamiento 
de enfermedades tumorales. 

  
Patente nº 200202963 en la utilización del acido docosahexaenoico como principio activo 
para el tratamiento de la lipodistrofia. 

  
Patente nº 200503202 en la utilización del acido docosahexaenoico para el tratamiento 
del daño celular oxidativo. 

PATENTES: REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 
EJEMPLO DE 

PATENTES 

1 2 

 

 

 

 

Requisitos de Patentabilidad: 

  

Novedad: Es un requisito básico de patentabilidad que 

condiciona la validez de una patente a que  ésta no se encuentre 

incluida en el estado de la técnica. El Estado de la Técnica estará  

constituido  por  todo lo que antes de la fecha de presentación de 

la solicitud de patente, o en su caso de la prioridad, se hubiera 

hecho público en España o en el extranjero (se requiere novedad 

mundial). Por tanto, el Estado de la Técnica lo formarán: 1) las 

descripciones escritas u orales (como por ejemplo, artículos 

técnicos publicados en cualquier parte del mundo; conferencias 

ofrecidas que versen sobre el objeto de la invención, etc...). 2) la 

utilización anterior a la fecha de solicitud, del objeto de la 

invención, tanto efectuada por el titular como por cualquier otro. 3) 

cualquier otro medio de divulgación del objeto de la invención. 

 

Actividad Inventiva (o no obviedad): Es el denominado mérito 

inventivo, caracterizado por la falta o carencia de obviedad de la 

patente. La invención, debe no ser evidente para un experto en la 

materia, de lo contrario no podrá ser objeto de patente. Nos 

encontramos en este requisito con otra diferencia, en este caso 

muy sutil, entre la Patente y el Modelo de Utilidad, que atiende a 

que la invención protegida por este último, no debe ser muy 

evidente para un experto en la materia. Este sutil  detalle 

determina la invención de menor grado que caracteriza al modelo 

de utilidad. 

 

Aplicación Industrial: Es el requisito de patentabilidad que exige 

la posibilidad de que la patente pueda ser fabricada o utilizada en 

cualquier clase de industria. Por tanto, las invenciones puramente 

teóricas sin indicación de su aplicación no serán patentables. 

Este requisito contribuye a la identificación del invento y su 

funcionalidad. 

 

  

 

 

  

EJEM. DE MODELOS DE 
UTILIDAD 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.estudiobpa.com.ar/naranjo/braun depiladora 2370 Foto de Prensa.jpg&imgrefurl=http://oferta.deremate.com.ar/id=16734881_depiladora-braun-silk-epil-2370--garantia-2-anos&h=760&w=760&sz=54&hl=es&start=3&um=1&tbnid=Ivg-qw87Op8o9M:&tbnh=142&tbnw=142&prev=/images?q=braun&um=1&hl=es
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Requisitos 

 

Patentes 

 

Modelos de Utilidad 

 

Novedad 

 

Mundial 

 

Mundial 

 

Actividad Inventiva 

 

Máxima: la invención debe no ser 

evidente para un experto en la materia 

 

Mínima: la invención debe no debe ser 

muy evidente para un experto en la 

materia 

 

Objeto de la invención 

 

Productos, procedimientos, sustancias, e 

invenciones de uso. 

 

Invenciones industrialmente aplicables 

que den a un objeto o producto una 

configuración, estructura o composición 

de la que resulte alguna ventaja 

prácticamente apreciable para su uso o 

fabricación. Se excluye las invenciones 

de procedimiento, las que recaigan 

sobre materia biológica y las sustancias 

y composiciones farmacéuticas. 

 

Periódo máximo de Protección 

 

20 años 

 

10 años 

 

Certificados complementarios 

de protección (CCP) 

 

Sólo los admiten las patentes de 

medicamentos y productos fitosanitarios 

(hasta un máximo de 5 años más de 

protección). 

 

No admiten 

 

Adiciones 

Si admiten adiciones relativas a mejoras 

o desarrollos de la misma invención. 

No admiten 

 

Procedimiento 

 

Más exigente y más costoso 

 

Menos exigente y menos costoso 

Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad 

 

Vías de Protección de las InvencionesVías de Protección de las Invenciones  

 Vía nacional: Vía nacional:   

 Patente Nacional: OEPM (Oficina Española de Patentes y Patente Nacional: OEPM (Oficina Española de Patentes y 

Marcas).Marcas).  

  

  

 Vía Internacional:Vía Internacional:  

 Patente Europea: EPO (European Patent Office). (Convenio 31 Patente Europea: EPO (European Patent Office). (Convenio 31 

Países)Países)  

  

  

  

 PCT (Patent Cooperation Treaty): OMPI (Oficina Mundial de la PCT (Patent Cooperation Treaty): OMPI (Oficina Mundial de la 

Propiedad Intelectual). Propiedad Intelectual).   

4242  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  
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4343  

B) Signos Distintivos: B) Signos Distintivos:   

Marcas y Nombres ComercialesMarcas y Nombres Comerciales  

  

 SignosSignos  queque  sirvensirven  enen  elel  mercadomercado  parapara  

identificaridentificar  loslos  productosproductos  oo  serviciosservicios  yy  

diferenciarlosdiferenciarlos  dede  otrosotros  deldel  mismomismo  tipotipo  

oo  génerogénero  puestospuestos  enen  elel  mercadomercado..  

 LasLas  marcasmarcas  sese  vinculanvinculan  aa  unun  origenorigen  

empresarialempresarial  

SIGNOS DISTINTIVOS: TIPO DE MARCAS 

 
ZARA 

Signos Distintivos 

Por su forma de 

representación 

Marcas 

Denominativas  

Marcas 

Gráficas 

Marcas Mixtas 

Formadas por un signo 

denominativo sin un 

contexto gráfico o 

figurativo determinado 

Formadas por un 

gráfico (conocidos 

como “logos”) 

Formadas por una 

combinación de las 

dos anteriores 

Marcas 

Tridimensionales 

Marcas 

Sonoras 

Formadas por la 

propia forma del 

producto  o elementos 

tridimensionales 

Formadas por signos 

sonoros  o musicales 
1 2 

¿Qué es una marca?  

Todo signo susceptible de representación grafica que sirve 

para distinguir en el mercado los productos o servicios de una 

empresa de los de otra. Se trata del signo distintivo más 

utilizado, e identifica a los productos y/o los servicios ofrecidos 

por las empresas. 

 

¿Qué signos pueden constituir una marca? 

 

las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que 

sirven para identificar a las personas; las imágenes (logotipos, 

gráficos), figuras, símbolos y dibujos; las letras, las cifras y sus 

combinaciones; las formas tridimensionales (ejemplo: envases, 

envoltorios y la forma del producto); los hologramas e incluso 

los signos sonoros.  

 

En los últimos años han surgido una serie de signos, no 

convencionales (entre los que se encuentran los signos 

tridimensionales y sonoros mencionados), susceptibles de ser 

protegidos por ser capaces de distinguir el origen empresarial 

de los productos o servicios a los que pueden aplicarse, si 

bien, se discute la  admisibilidad de alguno de ellos como 

marca, por la dificultad que entraña su representación. Es el 

caso de los signos olfativos y las marcas de textura (o táctiles) 

y gustativas. 

 

También es habitual que los “slogan”  o “lemas comerciales” 

constituyan marcas registradas cuando son capaces de 

identificar por si mismos el origen de los productos o servicios 

para los que se utilizan (Tal es el caso de los lemas 

publicitarios: “Vuelve a casa por Navidad”, o “¿Te gusta 

conducir?”)  El conocido lema “Vuelve a 

por Navidad”, asociado a la marca

de turrones EL ALMENDRO,

reconocido como «una marca

renombrada», en el año 2005

una Sentencia de la AP

Marcas Mixtas 
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Observación: 

 

Las marcas ofertadas en el mercado atienden, en términos 

generales, a la identificación de productos o servicios . 

 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA IMPORTANTE: “Clasificación 

Internacional de Niza”. 

Para el Registro tanto de marcas como de nombres comerciales debe 

designarse en el formulario de solicitud de registro la clase de 

productos y/o servicios para los que se aplicará el signo distintivo que 

interesa al empresario o solicitante. Para ello, en el año 1957, se 

concertó un tratado internacional multilateral por la OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), en el que se 

confeccionó una Clasificación de los productos y servicios existentes, 

conocida como Clasificación de Niza, que comprende una lista de 

clases en las que se agrupan todos los productos y servicios conocidos 

en un momento determinado. De este listado, se utiliza normalmente el 

encabezamiento de clases, ya que agrupa los productos y servicios 

bajo diferentes criterios en 45 clases diferentes (de la 1 a la 34 agrupa 

los productos y de la 34 a la 45 agrupa los servicios, que pueden 

ofertarse en cualquier mercado).  La Clasificación de Niza se revisa 

cada 5 años, siendo la que está vigente la 9ª edición, en vigor desde el 

1 de enero de 2007. 

 

Tipo de 

Marcas: 
Marcas de 

Fábrica 

(productos) 

Marcas de 

servicios 

Por su oferta en el mercado 

Dirigidas a identificar un 

producto 

Dirigidas a identificar 

servicios:  de venta o 

comercialización, de 

distribución, 

servicios 

profesionales, etc… 

SIGNOS DISTINTIVOS: TIPO DE MARCAS 

Signos Distintivos 

 

 

 

  

 

marca notoria 

  

Se entiende por marca o nombre comercial notorios los que, por su 

volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su 

uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier 

otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del 

público al que se destinan los productos, servicios o actividades que 

distinguen dicha marca o nombre comercial.  

  

La protección de estas marcas y nombres comerciales notorios 

alcanza a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más 

diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o 

nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en 

otros sectores relacionados. 

 

marca renombrada 

  

Se entiende por marca o nombre comercial renombrados los que, 

por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico 

de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por 

cualquier otra causa, sean  conocidos por el público general, con 

independencia del sector del público al que se destinan los 

productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o 

nombre comercial.  

  

El alcance de la protección de estos signos distintivos se extenderá a 

cualquier género de productos, servicios o actividades, con 

independencia de que guarden o no relación con el sector que 

distingue dicha marca o nombre comercial. 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Marcas: 

Marcas 

Notorias 

Marcas 

Renombradas 

Por su grado de conocimiento por el 

público 

Aquellas conocidas por el 

sector del público al que 

se destinan en función de 

su actividad 

Aquellas conocidas por 

el público general, con 

independencia del 

sector del público al que 

se destinan 

SIGNOS DISTINTIVOS: TIPO DE MARCAS 
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Por su uso colectivo 

 

 

 

 

 

Marcas de uso Colectivo 

 

La legislación sobre propiedad industrial de muchos países 

incorporan la posibilidad de proteger marcas de uso colectivo, es 

decir, usadas por un grupo de diferentes personas. En España, 

existen dos  tipos de marcas de uso colectivo: 

 

Marcas Colectivas: 

Una marca colectiva sirve para distinguir en el mercado los productos 

o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca.  

 

Marcas de Garantía 

 

Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de 

representación gráfica, utilizado por una pluralidad de empresas bajo 

el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o 

servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en 

especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen 

geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto 

o de prestación del servicio. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Marcas: 

Marcas 

Colectivas 

Marcas de 

Garantía 

Dirigidas a identificar los 

productos o servicios 

ofertados por los 

miembros una asociación 

Dirigidas a identificar 

servicios:  de venta o 

comercialización, de 

distribución, servicios 

profesionales, etc… 

Ejemplos de marcas colectivas 

SIGNOS DISTINTIVOS: TIPO DE MARCAS 

Ejemplos de marcas de garantía 

 

Marca del producto 

 

Tener el nombre de una sociedad inscrita Tener el nombre de una sociedad inscrita 

en el Registro Mercantil en el Registro Mercantil   

  

  

NO CONSTITUYE UN DERECHO NO CONSTITUYE UN DERECHO 

SOBRE LA MARCA DEL PRODUCTO  SOBRE LA MARCA DEL PRODUCTO    
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4949  

Marca y nombre comercial Vs. Marca y nombre comercial Vs. 

denominación social.denominación social.  
Diferencias:Diferencias:  

 Denominación social, identifica la empresa o Denominación social, identifica la empresa o 
sociedad dentro del tráfico jurídico: sociedad dentro del tráfico jurídico: facturas                     facturas                     
impuestos, contratos, impuestos, contratos, etcetc……  

Nota: sólo es válida una denominación por  Nota: sólo es válida una denominación por    

                    sociedad inscrita.sociedad inscrita.  

  

 Nombre comercial, identifica a la empresa en Nombre comercial, identifica a la empresa en 
el tráfico económico.el tráfico económico.  

Nota: Nota: caben varios nombres comerciales por caben varios nombres comerciales por   

                    cada sociedadcada sociedad  

Marcas Mixtas 

MARCA NOMBRE COMERCIAL  / o 

Moraguisa Salamanca, S.L. 

DENOMINACIÓN SOCIAL 

Se debe  

Registrar 

la marca 

o/y  

nombre  

comercial 
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LOS DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE LA MARCA SE 

ADQUIEREN POR REGISTRO en TODOS LOS PAÍSES 

DERECHOS DE PROPIEDAD TERRITORIALES 

  

  

  

  

  NACIONALNACIONAL  

  

  

  

ElEl  registroregistro  enen  EspañaEspaña  sólosólo  produceproduce  efectosefectos  enen  EspañaEspaña..  

  

  

LaLa  marcamarca  registradaregistrada  enen  EspañaEspaña  sólosólo  otorgaotorga  propiedadpropiedad  enen  EspañaEspaña    
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SI QUEREMOS EXPORTAR…SI QUEREMOS EXPORTAR…  
Y PROTEGER NUESTRA MARCA EN LOS PAÍSES DONDE EXPORTEMOS…Y PROTEGER NUESTRA MARCA EN LOS PAÍSES DONDE EXPORTEMOS…  

Opción 1: Registro País por País 

 

Opción 2: Registro Sistemas 

regionales 

 

Marca Comunitaria 

 

Opción 3:Registro Tratados 

Internacionales 

 

Sistema Internacional 

 

 

Vías de Protección de las Marcas 

 Vía nacional: Vía nacional:   

 Marca Nacional: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marca Nacional: OEPM (Oficina Española de Patentes y 

Marcas).Marcas).  

  

  País X País País X País   

 Vía Internacional:Vía Internacional:  

 Marca Comunitaria: OAMI Registro en Marca Comunitaria: OAMI Registro en 28 Países EU28 Países EU..  

  

  

  

  

 Marca Internacional (Sistema del ArregloMarca Internacional (Sistema del Arreglo--Protocolo de Madrid). Protocolo de Madrid).   
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MARCA EUROPEA  
(PROTECCIÓN EN LOS 28 ESTADOS UE) 

Algunos países que no pertenecen: 

 

BRASIL 

PERÚ 

ARGENTINA 

Países de Centroamérica (Panamá, Uruguay, Costa Rica…)  

Muchos países Africanos 

 

 

MARCA INTERNACIONAL  
(Tratados Internacionales: Arreglo y Protocolo de Madrid) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/EU_Member_states_and_Candidate_countries_map.svg
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Sistema INTERNACIONAL 

5858  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

C) Creaciones de forma: Diseños C) Creaciones de forma: Diseños 

IndustrialesIndustriales    

  

 Título o certificado que protege la Título o certificado que protege la 

aparienciaapariencia  de la totalidad o de una parte de la totalidad o de una parte 

de un producto, que se derive de las de un producto, que se derive de las 

características de, en particular, características de, en particular, las las 

líneas, contornos, colores, forma, líneas, contornos, colores, forma, 

textura o materiales del producto en sí textura o materiales del producto en sí 

o de su ornamentación.o de su ornamentación.  

 Bidimensional / Tridimensional.Bidimensional / Tridimensional.  
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CREACIONES DE FORMA: DISEÑOS INDUSTRIALES 

Creaciones de 

Forma 

Tipos de Diseños 

Industriales 

1 2 

 

 

CREACIONES DE FORMA 

 

En las últimas décadas se ha desarrollado de forma 

espectacular el número de productos con una “estética 

industrial” que los diferencia del otros del mismo género. Tanto 

la propia forma visual de un  producto, como la forma de 

presentarlo mediante envases o envoltorios singulares, 

permiten a las empresas distinguirse de sus competidores. 

Innovar en la forma (diseño) de un producto, incide de forma 

directa en los consumidores, ya que resultan mucho más 

atractivos. Crear una nueva forma de un producto es innovar en 

su diseño. 

 

DISEÑO INDUSTRIAL 

 

Es el Título o certificado por el que se protege la apariencia 

externa de la totalidad o de una parte de un producto, que se 

derive de las características de, en particular, las líneas, 

contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en 

sí o de su ornamentación. Tipos de Diseño: Bidimensional 

(Denominado también Dibujo Industrial) y Tridimensional 

(denominado igualmente Modelo Industrial). 

 

La duración de la protección conferida por los Diseños 

Industriales es de 5 años contados desde la fecha de 

presentación de la solicitud de registro, si bien, pueden 

renovarse por uno o más períodos sucesivos de 5 años hasta 

un máximo de 25 años. 

 

Se protege el aspecto visual, su configuración externa, la forma 

en cómo lo percibimos. 

 

 

Tradicionalmente, han 

existido dos formas o 

tipos de diseños 

industriales: 

 

-Modelos Industriales 

 

Protegen un diseño 

industrial 

tridimensional. 

 

-Dibujos Industriales 

 

-Protegen diseños 

industriales 

bidimensionales 

6060  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

Se protege el aspecto visual, su configuración externa, la Se protege el aspecto visual, su configuración externa, la 

forma en como lo percibimos.forma en como lo percibimos.  

Ejemplos de Diseños IndustrialesEjemplos de Diseños Industriales  

  

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Fotografías extraída de la documentación 
de “Los Lunes del Centro de Patentes”. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dK4Vfbwp8DkswM&tbnid=_q9JNf_eFB9dWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://decoracion.facilisimo.com/clasicos-dise%C3%B1o-sillas&ei=-3byUqXoHeia0AWRgIHIDA&psig=AFQjCNGAUUKpP8QypnRENX8lpGIJ3oLxHw&ust=1391708225187634
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zfw_O3p_2sz7dM&tbnid=xxbiM_ZxuiJodM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lauraherder.blogspot.com/2012/08/como-conseguir-un-bronceado-mas-duradero.html&ei=0NbzUqn9EI_Wsgapk4GgAw&bvm=bv.60799247,d.ZGU&psig=AFQjCNHvWdXLvb9VxunsUORaM3GrMfeF0w&ust=1391798333354178
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gr.cl/illus/illus/andina/botella coca cola color.jpg&imgrefurl=http://www.gr.cl/illus/illus.htm&h=1173&w=700&sz=114&hl=es&start=3&um=1&tbnid=rDdgaa_y4LKCHM:&tbnh=150&tbnw=90&prev=/images?q=botella&um=1&hl=es
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://viracota.com/uploads/2007/03/camper_locus.jpg&imgrefurl=http://www.viracota.com/index.php/14/03/2006/camper-locus-barcelona-en-tus-pies/&h=304&w=424&sz=13&hl=es&start=20&um=1&tbnid=6_zZwM9trC1QfM:&tbnh=90&tbnw=126&prev=/images?q=camper+dise%C3%B1o&um=1&hl=es
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.elitista.info/imagenes-productos/SOLAN_DE_CABRAS.jpg&imgrefurl=http://www.elitista.info/blogs/productos/labels/Delicatessen.html&h=289&w=149&sz=5&hl=es&start=6&um=1&tbnid=iUGTbIm5cV_jyM:&tbnh=115&tbnw=59&prev=/images?q=botella+solan+cabra&um=1&hl=es
http://bp1.blogger.com/_y2CKKmb3v7I/RyaxTNFVUdI/AAAAAAAAAJI/ECi3KduxK7s/s320/Arco+Lamp++by+Achille+Castiglioni.jpg
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6161  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

Ejemplos en el que encontramos las tres Ejemplos en el que encontramos las tres 

figuras: patente o modelo u., diseño figuras: patente o modelo u., diseño 

industrial, y marca.industrial, y marca.  

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

marca

marca derivada

diseño

marca

tecnología 

de láminas 

intercaladas

Fotografías extraída de la documentación 
de “Los Lunes del Centro de Patentes”. 

Marcas Mixtas 

INNOVACIÓN 

Sistema Patentado 
Diseño Industrial 

MARCAS 

Propiedad Industrial e Intelectual 

Nuevo sistema:  

nuevo concepto:  

nueva marca 
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Las zapatillas deportivas más vendidas en USA en el 2010 

Se vendieron 540.000 EasyTone en USA en el 2010 

Reebok aumentó un 15% su facturación en el 2010 

Creación de nuevos productos bajo el mismo concepto Bandas Resis Tone, que generan 
resistencia en los músculos clave del cuerpo, de manera que se tonifican sin darse cuenta 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_u9zUSBVWZX1fM&tbnid=x9ihkkRo3Br_OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fionaoutdoors.blogspot.com/2010/04/review-reebok-easytone-trainers.html&ei=l7HvUv72OMaR0QXHjYHYCA&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNGHIyP2OflS7ClWJdSeMYcq7D2Q5g&ust=1391526647232877
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_u9zUSBVWZX1fM&tbnid=x9ihkkRo3Br_OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.besthealthsecret.com/new-fitness-fads/&ei=r7HvUuDUNs3M0AXt6oDwCQ&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNGHIyP2OflS7ClWJdSeMYcq7D2Q5g&ust=1391526647232877
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jJvPKcciyztOqM&tbnid=LFOGR10iJlXQYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yaencontre.com/deporte/deportes_de_agua/chanclas-easytone-flip-ii-reebok-449060&ei=-7LvUpeeLMi00QWWtIGABA&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNEQV9rIEp2Bc4_7dK_UgmrJrjJCTw&ust=1391526955783569
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=x4HIIdsRVfSARM&tbnid=abbnMs5Ypi_n8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thatsfit.com/2011/02/11/toning-clothes-we-tried-it/&ei=WrPvUuzDIuXu0gW9gYGYCg&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNGwBUcmP3rNXc35LBn8q8zqYnwFOg&ust=1391527095015106
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D) Otras figuras de protecciónD) Otras figuras de protección  

 Topografía de Semiconductores:Topografía de Semiconductores:  Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Ley 11/1988, de 3 de mayo, de 
protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.   

  Los productos semiconductores dependen en gran medida de sus Los productos semiconductores dependen en gran medida de sus 
topografías, que son el resultado directo del diseño y del esfuerzo creativo topografías, que son el resultado directo del diseño y del esfuerzo creativo 
del creador.del creador.  

 Producto Producto semisemi--conductor: forma final o intermedia de cualquier producto: conductor: forma final o intermedia de cualquier producto:   
--  constituido por un sustrato que incluya una capa de material constituido por un sustrato que incluya una capa de material 
semiconductor, semiconductor,   
--  que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, 
aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura 
tridimensional predeterminada y tridimensional predeterminada y   
--  destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una 
función electrónica. función electrónica.   

 Topografía de un producto semiconductor: serie de imágenes Topografía de un producto semiconductor: serie de imágenes 
interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o 
codificadas, codificadas,   
--  que representen la estructura tridimensional de las capas que componen que representen la estructura tridimensional de las capas que componen 
el producto semiconductor; el producto semiconductor;   
--  en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una 
de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases 
de fabricación. de fabricación.   
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 Variedades Vegetales:Variedades Vegetales:  Ley 3/2000, de 7 de enero, de Ley 3/2000, de 7 de enero, de 
régimen jurídico de la protección de las obtenciones régimen jurídico de la protección de las obtenciones 
vegetales y en Europa: Reglamento (CE) 2100/94 del vegetales y en Europa: Reglamento (CE) 2100/94 del 
Consejo, de protección Comunitaria de Obtenciones Consejo, de protección Comunitaria de Obtenciones 
Vegetales.Vegetales.  

 Título o certificado por que confiere a la persona que Título o certificado por que confiere a la persona que 
haya creado o descubierto y desarrollado una variedad haya creado o descubierto y desarrollado una variedad 
vegetal, o sus causahabientes, un conjunto de vegetal, o sus causahabientes, un conjunto de 
derechos en exclusiva sobre la misma, entendida ésta derechos en exclusiva sobre la misma, entendida ésta 
como conjunto de plantas de un solo taxón botánico del como conjunto de plantas de un solo taxón botánico del 
rango más bajo conocido que, pueda:rango más bajo conocido que, pueda:  

a)a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes Definirse por la expresión de los caracteres resultantes 
de un cierto genotipo o de una cierta combinación de de un cierto genotipo o de una cierta combinación de 
genotipos.genotipos.  

b)b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la 
expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, yexpresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y  

c)c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su Considerarse como una unidad, habida cuenta de su 
aptitud a propagarse sin alteración.aptitud a propagarse sin alteración.  

 

 

     

Variedades Vegetales 

 

Es el Título o certificado por que se protege el descubrimiento 

(sin intervención del hombre) o desarrollo (con intervención 

humana) de una variedad vegetal, entendida ésta como 

conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más 

bajo conocido que pueda: 

  

- Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de 

un cierto genotipo o de una cierta combinación de 

genotipos. 

- Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la 

expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y 

-Considerarse como una unidad, habida cuenta de su 

aptitud a propagarse sin alteración. 

 

  

  

 

 

 

 

VARIEDADES VEGETALES 

Variedades Vegetales 

El Sistema de la 

UPOV 

1 2 

INFORMACIÓN PRÁCTICA IMPORTANTE:  
El certificado de protección de variedad vegetal protege 
aquella variedad desconocida o nueva desde un aspecto 
puramente morfológico; esto es, que la diferencia del resto 
por su textura, su grosor, su color, por los rasgos de la piel, 
etc… 
 

Distintas variedades de tomates 
 

El sistema de la UPOV de 

protección de variedades 

vegetales surgió con la adopción 

del Convenio Internacional para la 

Protección de las Obtenciones 

Vegetales por una Conferencia 

Diplomática, el 2 de diciembre 

de 1961, en París. A partir de ese 

momento comenzaron a 

reconocerse en todo el mundo los 

derechos de propiedad industrial 

de los obtentores sobre sus 

variedades. 

En España, el sistema de 

protección nacional recoge los 

principios del sistema de la UPOV 
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Vías de Protección 

 

-Nacional 

La Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) está reconocida como oficina de examen de la Oficina 

Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) para más de 50 especies, encontrándose entre ellas, desde 

las más tradicionales como los cítricos, cereales, olivo, girasol, maíz, tomate, pimiento y lechuga, hasta 

especies como la Zoysia matrella, Juglans nigra (nogal) o Distichlis spicata. 

 

OFICINA ESPAÑOLA DE VARIEDADES VEGETALES  

c/. Alfonso XII, 62  

28014 MADRID  

Fax 91.347 67 03  

-Internacional: 

-Comunitaria: Organismo encargado Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales 

 

 

http://www.cpvo.fr/ 

 

-Sistema Internacional de de la UPOV 

 

http://www.upov.int/index_es.html 

 

Para más información ver la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las 

obtenciones vegetales y  el Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de protección Comunitaria de 

Obtenciones Vegetales 

 

 

  

  

 

 

 

 

VARIEDADES VEGETALES 

 
 
  

SECRETO INDUSTRIAL 
 
El secreto industrial no es un sistema propiamente 
dicho de protección (no existe un registro ni se confiere 
título o certificado de acreditación de derecho alguno), 
sino que consiste en una obligación jurídica de 
determinadas personas involucradas en una empresa o 
conjunto de empresas. Esta forma de protección es 
peligrosa, porque no impediría que cualquiera llegase al 
mismo resultado y lo explotase libremente, e incluso 
protegiese por medio de patente u otra forma de 
protección que crea derechos de propiedad que obligan 
a todos, incluso, en determinados aspectos, al poseedor 
del secreto. La pérdida del carácter de secreto puede 
deberse a un descuido del titular del mismo por no 
observar todas las medidas necesarias para su 
mantenimiento en esa situación.  
  
Este sistema es aconsejable para partes de una 
tecnología, es decir, mantener en secreto una parte y 
otras protegerlas por otras vías (por ejemplo patentes). 
 
 

SECRETOS INDUSTRIALES: LA PROTECCIÓN DEL KNOW-HOW 

Existen muchos sectores donde el 
secreto industrial es un componente 
clave de protección de las empresas. 
 
-Sector de la Automoción 
-Sector Alimenticio 
-Sector Cosmético 
-Sector Químico-Farmacéutico 
-Investigación Científica 
-Etc… 
 

Realmente, cualquier sector 
tecnológico mantiene en secreto 
muchas partes de su “kno-how”. 
 

Secretos Industriales 

SECRETO INDUSTRIAL Y 

PATENTE SON 

COMPLEMENTARIOS 
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Uno de los secretos industriales mejor Uno de los secretos industriales mejor 

guardadoguardado  

UN SECRETO BIEN GUARDADO puede dar mejores resultados 

QUE UNA PATENTE 

Pero no todas las empresas saben guardar bien un Secreto 

Cláusula Tipo de ConfidencialidadCláusula Tipo de Confidencialidad  

72 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

  Cualquier información a la que acceda o pueda acceder el investigador/empleado, de Cualquier información a la que acceda o pueda acceder el investigador/empleado, de 

cualquier tipo o naturaleza, accesible tanto de forma oral, gráfica, visual o escrita, cualquier tipo o naturaleza, accesible tanto de forma oral, gráfica, visual o escrita, 

sobre datos técnicos u otros derivados de los procesos de investigación, tales como: sobre datos técnicos u otros derivados de los procesos de investigación, tales como: 

fórmulas, procesos de fabricación, métodos de trabajo, muestras, manuales de fórmulas, procesos de fabricación, métodos de trabajo, muestras, manuales de 

instrucción, software, modelos, prototipos, knowinstrucción, software, modelos, prototipos, know--how, relación de clientes y how, relación de clientes y 

proveedores, secretos industriales, patentes u otros derechos de propiedad industrial proveedores, secretos industriales, patentes u otros derechos de propiedad industrial 

e intelectual, notas, informes, diagramas, gráficos, planos,  diseños, bocetos, siendo e intelectual, notas, informes, diagramas, gráficos, planos,  diseños, bocetos, siendo 

un listado no limitativo, (en adelante “Información Confidencial”), que se revele y/o a un listado no limitativo, (en adelante “Información Confidencial”), que se revele y/o a 

la que tenga acceso el EMPLEADO/INVESTIGADOR con motivo de su relación la que tenga acceso el EMPLEADO/INVESTIGADOR con motivo de su relación 

laboral, de forma directa o indirecta, será considerada y tratada como estrictamente laboral, de forma directa o indirecta, será considerada y tratada como estrictamente 

confidencial y titularidad exclusiva de la EMPRESA/UNIVERSIDAD, confidencial y titularidad exclusiva de la EMPRESA/UNIVERSIDAD, 

comprometiéndose el EMPLEADO/INVESTIGADOR a mantenerla en comprometiéndose el EMPLEADO/INVESTIGADOR a mantenerla en secretosecreto  y a no y a no 

divulgarla a terceros sin la autorización previa y por escrito de la divulgarla a terceros sin la autorización previa y por escrito de la 

EMPRESA/UNIVERSIDAD y a no usarla más que para el desarrollo de las funciones EMPRESA/UNIVERSIDAD y a no usarla más que para el desarrollo de las funciones 

que se le encomienden.que se le encomienden.  

  

  Se puede establecer una cláusula de penalización por inclumplimiento (cantidad Se puede establecer una cláusula de penalización por inclumplimiento (cantidad 

económica a abonar en caso de inclumplimiento).económica a abonar en caso de inclumplimiento).    
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EJEMPLO: COCA-COLA ES (ENTRE OTRAS COSAS) PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Nadie puede copiar su marca 

 

Nadie sabe el secreto de su 
fórmula 

 

Nadie puede copiar el diseño 
de su botella 

EJEMPLO: PASTELERÍA EN SALAMANCA “EL PASTELERO”. 

Nadie puede copiar su marca 

 

Nadie sabe el secreto de sus 
“CREMAS” 

 

Nadie puede copiar el diseño 
de sus productos 
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FIN PRIMERA PARTE 
 

PRIMERA GRAN VENTAJA 
Del Sistema de patentes 

 
 

EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA 
PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DE UN ESTADO 
 

(LOS PAÍSES ECONÓMICAMENTE DESARROLLADOS SON LOS QUE 
TRADICIONALMENTE MÁS HAN INVERTIDO EN PROTEGER SU  

INNOVACIÓN: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS) 
 

 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 
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SOLICITUD DE PATENTES SISTEMA PCT POR PAÍS DE ORIGEN AÑOS 2004-2008 

España (año 2008)……………………………………………………………………………1.263 

SEGUNDA GRAN VENTAJA 
 

EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA 
PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES Y EL 

CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 
 

 

 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 
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GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

TOP 20 DE LAS EMPRESAS QUE MÁS NÚMERO DE PATENTES PCT SOLICITARON  
DURANTE EL AÑO 2008 

 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

TOP 20 DE LAS UNIVERSIDADES QUE MÁS NÚMERO DE PATENTES PCT SOLICITARON  
DURANTE EL AÑO 2008 
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GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

DATO COMPARATIVO DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS  
(EJEMPLO SOLICITUDES DE PATENTES PCT DURANTE EL AÑO 2008) 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 17 

TOTAL UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 163 

OTRAS VENTAJAS 
 
- Si protegemos adecuadamente la actividad innovadora e Si protegemos adecuadamente la actividad innovadora e 
investigadora = recuperamos la inversión realizada en I+D+I. investigadora = recuperamos la inversión realizada en I+D+I. 
RETORNO DE LA INVERSIÓNRETORNO DE LA INVERSIÓN. Se amortiza el coste humano y . Se amortiza el coste humano y 
económico.económico.  
--  Aumentamos nuestros ingresos y se obtienen  beneficios: Aumentamos nuestros ingresos y se obtienen  beneficios: 
CRECIMIENTO ECONÓMICOCRECIMIENTO ECONÓMICO  
--Con la transferencia tecnológica, se contribuye también a Con la transferencia tecnológica, se contribuye también a 
aplicar los resultados de la investigación (e innovación) en la aplicar los resultados de la investigación (e innovación) en la 
sociedad. sociedad. BENEFICIO SOCIAL.BENEFICIO SOCIAL.  
--  Desarrollo y crecimiento de la Universidad.Desarrollo y crecimiento de la Universidad.  
--  Más y mejores recursos para continuar con la actividad Más y mejores recursos para continuar con la actividad 
investigadora.investigadora.  
--  Se contribuye al Se contribuye al PROGRESOPROGRESO  (mejora salud, agricultura, etc..)(mejora salud, agricultura, etc..)  
  --  Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.Se aportan soluciones a problemas o cuestiones planteadas.  
--  Ventajas Ventajas COMPETITIVAS.COMPETITIVAS. 

 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 
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REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 

 Son patentables las invencionesSon patentables las invenciones  nuevasnuevas, , 

que impliquen que impliquen actividad inventivaactividad inventiva  y sean y sean 

susceptibles de susceptibles de aplicación industrialaplicación industrial, , 

aún cuando tengan por objeto un aún cuando tengan por objeto un 

producto que esté compuesto o que producto que esté compuesto o que 

contenga materia biológica,contenga materia biológica,  o un o un 

procedimiento mediante el cual se procedimiento mediante el cual se 

produzca, transforme o utilice materia produzca, transforme o utilice materia 

biológica.biológica.  

PATENTES: REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 
EJEMPLO DE 

PATENTES 

1 2 

 

 

 

 

Requisitos de Patentabilidad: 

  

Novedad: Es un requisito básico de patentabilidad que 

condiciona la validez de una patente a que  ésta no se encuentre 

incluida en el estado de la técnica. El Estado de la Técnica estará  

constituido  por  todo lo que antes de la fecha de presentación de 

la solicitud de patente, o en su caso de la prioridad, se hubiera 

hecho público en España o en el extranjero (se requiere novedad 

mundial). Por tanto, el Estado de la Técnica lo formarán: 1) las 

descripciones escritas u orales (como por ejemplo, artículos 

técnicos publicados en cualquier parte del mundo; conferencias 

ofrecidas que versen sobre el objeto de la invención, etc...). 2) la 

utilización anterior a la fecha de solicitud, del objeto de la 

invención, tanto efectuada por el titular como por cualquier otro. 3) 

cualquier otro medio de divulgación del objeto de la invención. 

 

Actividad Inventiva (o no obviedad): Es el denominado mérito 

inventivo, caracterizado por la falta o carencia de obviedad de la 

patente. La invención, debe no ser evidente para un experto en la 

materia, de lo contrario no podrá ser objeto de patente. Nos 

encontramos en este requisito con otra diferencia, en este caso 

muy sutil, entre la Patente y el Modelo de Utilidad, que atiende a 

que la invención protegida por este último, no debe ser muy 

evidente para un experto en la materia. Este sutil  detalle 

determina la invención de menor grado que caracteriza al modelo 

de utilidad. 

 

Aplicación Industrial: Es el requisito de patentabilidad que exige 

la posibilidad de que la patente pueda ser fabricada o utilizada en 

cualquier clase de industria. Por tanto, las invenciones puramente 

teóricas sin indicación de su aplicación no serán patentables. 

Este requisito contribuye a la identificación del invento y su 

funcionalidad. 

 

  

 

 

  

EJEM. DE MODELOS DE 
UTILIDAD 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.estudiobpa.com.ar/naranjo/braun depiladora 2370 Foto de Prensa.jpg&imgrefurl=http://oferta.deremate.com.ar/id=16734881_depiladora-braun-silk-epil-2370--garantia-2-anos&h=760&w=760&sz=54&hl=es&start=3&um=1&tbnid=Ivg-qw87Op8o9M:&tbnh=142&tbnw=142&prev=/images?q=braun&um=1&hl=es
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No se consideran invenciones patentables 

 

NO PATENTABLE 

Los descubrimientos, las teorías científicas y los 

métodos matemáticos 

 

X 

Las obras literarias, artísticas o cualquier otra 

creación estética, así como las obras científicas 

 

X 

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de 

actividades intelectuales, para juegos o para 

actividades económico-comerciales, así como los 

programas de ordenadores 

 

X 

Las formas de presentar informaciones  

X 

Los métodos de tratamiento quirúrgico o 

terapéutico del cuerpo humano o animal ni los 

métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo 

humano o animal∗ 

 

X 

∗Si son patentables los productos tales como las sustancias o composiciones y los aparatos e 
instrumentos para la puesta en práctica de métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico. 

 

8686  

Requisitos básicos: novedad, actividad Requisitos básicos: novedad, actividad 

inventiva y aplicación industrialinventiva y aplicación industrial  

 Novedad:Novedad:  Es un requisito básico de Es un requisito básico de patentabilidadpatentabilidad  que que 
condiciona la validez de una patente a que  ésta no se condiciona la validez de una patente a que  ésta no se 
encuentre incluida en el encuentre incluida en el estado de la técnicaestado de la técnica. El . El Estado Estado 
de la Técnicade la Técnica  estará  constituido  por  estará  constituido  por  todo lo que antes todo lo que antes 
de la fecha de presentación de la solicitud de patentede la fecha de presentación de la solicitud de patente, o , o 
en su caso de la prioridad, en su caso de la prioridad, se hubiera hecho público en se hubiera hecho público en 
España o en el extranjero.España o en el extranjero.  Por tanto, el Estado de la Por tanto, el Estado de la 
Técnica lo formarán: Técnica lo formarán: 1) las descripciones escritas u 1) las descripciones escritas u 
oralesorales  (como por ejemplo, artículos técnicos publicados (como por ejemplo, artículos técnicos publicados 
en cualquier parte del mundo; conferencias ofrecidas en cualquier parte del mundo; conferencias ofrecidas 
que versen sobre el objeto de la invención, etc...). que versen sobre el objeto de la invención, etc...). 2) la 2) la 
utilización anterior a la fecha de solicitud, del objeto de utilización anterior a la fecha de solicitud, del objeto de 
la invención, tanto efectuada por el titular como por la invención, tanto efectuada por el titular como por 
cualquier otrocualquier otro. . 3) cualquier otro medio de divulgación del 3) cualquier otro medio de divulgación del 
objeto de la invenciónobjeto de la invención. .   
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8787  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

 Artículo 6. 1.LPArtículo 6. 1.LP  Se considera que una invención es Se considera que una invención es 
nueva cuando no está comprendida en el estado de la nueva cuando no está comprendida en el estado de la 
técnica.técnica.  

 2.2.  El estado de la técnica está constituido por todo lo El estado de la técnica está constituido por todo lo 
que antes de la fecha de presentación de la solicitud de que antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
patente se ha hecho accesible al público en España o patente se ha hecho accesible al público en España o 
en el extranjero por una descripción escrita u oral, por en el extranjero por una descripción escrita u oral, por 
una utilización o por cualquier otro medio.una utilización o por cualquier otro medio.  

 3.3.  Se entiende igualmente comprendido en el estado de Se entiende igualmente comprendido en el estado de 
la técnica el contenido de las solicitudes españolas de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de 
patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren 
sido originariamente presentadas, cuya fecha de sido originariamente presentadas, cuya fecha de 
presentación sea anterior a la que se menciona en el presentación sea anterior a la que se menciona en el 
apartado precedente y que hubieren sido publicadas en apartado precedente y que hubieren sido publicadas en 
aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.  

 

Estado de la Técnica 

 

El Estado de la Técnica (denominado en Inglés the Prior Art o, en ocasiones State of the Art), constituye toda la 

información que se ha puesto a disposición del público, por cualquier vía y en cualquier forma, antes de la fecha del 

primer depósito efectuado de una solicitud de patente en cualquier País.  

  

Sabemos que para la validez de una patente, ésta (la invención que protege) debe ser nueva (no conocida) a nivel 

mundial. Con el fin de poder determinar qué es lo conocido en el mundo en un sector industrial determinado, antes de 

que se presente la solicitud de una patente, las legislaciones de patentes de los Estados han confeccionado un 

parámetro denominado Estado de la Técnica que consiste en toda la información a la que ha podido tener acceso 

cualquier persona, (incluida el inventor), independientemente de que éste, particularmente, conociera dicha información.  

  

La información difundida en cualquier país o lugar, que anticipe (que contenga) la reivindicación técnica de una 

invención que pretende protegerse como patente, invalida radicalmente dicha patente. 

  

Con el fin de evaluar la validez de una solicitud de patente, las oficinas de patentes de los Estados realizan informes de 

búsqueda retrospectivas (exploran el Estado de la Técnica)  particularmente con especial atención a lo divulgado por 

otros documentos de patentes en otros países. Sin embargo, hay que señalar que el Estado de la Técnica puede 

contener otra información extraída de publicaciones científicas, conferencias, artículos, o de cualquier otro medio de 

publicación o difusión. De ahí que resulte extremadamente importante que no se difunda ni se publique 

absolutamente nada del contenido de un invento, antes de presentar su patente. 

  

En España, el informe de búsqueda que realiza la OEPM se denomina INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA 

TÉCNICA, informe obligatorio que debe realizarse en todo procedimiento de solicitud de una patente para éste se 

complete. 

  

Recuerda: Un informe del Estado de la Técnica favorable, indica, en principio, que la patente solicitada puede 

ser realmente nueva y debe valorarse positivamente.  

 



31/05/2018 

45 

8989  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

 Actividad InventivaActividad Inventiva  (o(o  no obviedadno obviedad): Es el ): Es el 

denominado denominado mérito inventivomérito inventivo, caracterizado por , caracterizado por 

la falta o la falta o carencia de obviedad carencia de obviedad de la patente. La de la patente. La 

invención, debe no ser evidente para un experto invención, debe no ser evidente para un experto 

en la materia, de lo contrario no podrá ser objeto en la materia, de lo contrario no podrá ser objeto 

de patente. Nos encontramos en este requisito de patente. Nos encontramos en este requisito 

con otra diferencia, en este caso muy con otra diferencia, en este caso muy sutil,sutil,  entre entre 

la Patente y el Modelo de Utilidad, que atiende a la Patente y el Modelo de Utilidad, que atiende a 

que la invención protegida por este último, no que la invención protegida por este último, no 

debe ser debe ser muy evidentemuy evidente  para un experto en la para un experto en la 

materia. Este materia. Este sutil sutil   detalle determina la detalle determina la 

invención de invención de menor gradomenor grado  que caracteriza al que caracteriza al 

modelo de utilidad.modelo de utilidad.  

9090  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

 Artículo 8. 1.LPArtículo 8. 1.LP  Se considera que una Se considera que una 
invención implica una actividad inventiva si invención implica una actividad inventiva si 
aquélla no resulta del estado de la técnica de aquélla no resulta del estado de la técnica de 
una manera evidente para un experto en la una manera evidente para un experto en la 
materia.materia.  

    

 Aplicación Industrial:Aplicación Industrial:  Es el requisito de Es el requisito de 
patentabilidadpatentabilidad  que exige la posibilidad de que la que exige la posibilidad de que la 
patente pueda ser fabricada o utilizada en patente pueda ser fabricada o utilizada en 
cualquier clase de industria. Por tanto, las cualquier clase de industria. Por tanto, las 
invenciones puramente teóricas sin indicación invenciones puramente teóricas sin indicación 
de su aplicación no serán patentables. Este de su aplicación no serán patentables. Este 
requisito contribuye a la identificación del requisito contribuye a la identificación del 
invento y su funcionalidad.invento y su funcionalidad.  
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91 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

 

(IET) INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA 
 
Con el fin de evaluar la validez de una solicitud de patente, las oficinas de 
patentes de los Estados realizan informes de búsqueda retrospectivas (exploran 
el Estado de la Técnica)  particularmente con especial atención a lo divulgado 
por otros documentos de patentes en otros países. Sin embargo, hay que 
señalar que el Estado de la Técnica puede contener otra información extraída de 
publicaciones científicas, conferencias, artículos, o de cualquier otro medio de 
publicación o difusión. De ahí que resulte extremadamente importante que no 
se difunda ni se publique absolutamente nada del contenido de un invento, 
antes de presentar su patente. 
  
En España, el informe de búsqueda que realiza la OEPM se denomina INFORME 
SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA, informe obligatorio que debe realizarse en 
todo procedimiento de solicitud de una patente para éste se complete. 

92 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

Alcance  de la PatenteAlcance  de la Patente  

 La La protección conferida por la patente o por protección conferida por la patente o por 
la solicitud de patente se determina por el la solicitud de patente se determina por el 
contenido de las reivindicacionescontenido de las reivindicaciones. La . La 
descripción y los dibujos sirven, sin embargo, descripción y los dibujos sirven, sin embargo, 
sólo para la interpretación de las sólo para la interpretación de las 
reivindicaciones.reivindicaciones.  
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9393  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

Observación:Observación:  

CARACTERÍSTICAS de la PATENTECARACTERÍSTICAS de la PATENTE  

  
 TÍTULO DE PROPIEDAD de carácter PATRIMONIAL. TÍTULO DE PROPIEDAD de carácter PATRIMONIAL. 

MONOPOLIO A CAMBIO DE PUBLICACIÓN.MONOPOLIO A CAMBIO DE PUBLICACIÓN.  

 puede ser objeto de cotitularidad y expropiaciónpuede ser objeto de cotitularidad y expropiación  

 es transmisible (pueden establecerse sobre ella licencias, es transmisible (pueden establecerse sobre ella licencias, 
usufructos, ser dada en garantía usufructos, ser dada en garantía ––  mediante hipoteca mediante hipoteca 
mobiliaria mobiliaria ––  etc..)etc..)  

 la patente es indivisible aunque pertenezca a varias la patente es indivisible aunque pertenezca a varias 
personas a la vezpersonas a la vez  

 Observación: la concesión de la patente se efectúa sin Observación: la concesión de la patente se efectúa sin 
perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a su perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a su 
validez. validez.   
 Puede solicitarse su nulidad y caducidad en los Tribunales.Puede solicitarse su nulidad y caducidad en los Tribunales.  

94 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

  

Valoración del requisito de novedad y Valoración del requisito de novedad y 

su incidencia en las reivindicacionessu incidencia en las reivindicaciones  

  
Ejemplo Práctico:Ejemplo Práctico:  

Se presenta una invención cuya descripción se refiere a un 
indicador de viento utilizado en embarcaciones de vela con la 
finalidad/utilidad de servir para indicar la óptima orientación 
de la vela con respecto a la dirección del viento:  
 
“Una óptima orientación de la vela con respecto al viento 
permitirá maximizar la velocidad, mayor rentabilidad de los 
eSfuerzos en el manejo de la embarcación, etc…, en definitiva 
una mayor eficacia en la navegación”. 
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ESTADO DE LA TÉCNICA: 
 
El ET descrito parte de 
elementos u objetos conocidos 
que ilustran el problema 
planteado: Fig. 1, Fig. 2, Fig. 
 

Problema planteado: 
 

En el Estado de la Técnica conocido, puede 
surgir un problema de eficacia cuando la 
cinta está mojada. El extremo libre de una 
cinta húmeda puede adherirse a la vela, 
perdiendo su eficacia al no poder ser movida 
más por el viento. Una vez pegada la cinta, 
resulta difícil para el navegante separarla de 
de forma manual. Por otra parte, la fuerza 
de la corriente de viento  
a lo largo de la vela, generalmente, no es 
suficiente para liberar la cinta de la vela.  

 

Invento: Solución al Problema planteado 
 

El objeto de la invención es proporcionar un indicador de viento cuyo extremo 
libre no se quede pegado a la vela.  
 
Este objetivo se consigue mediante un indicador de viento, según la 
reivindicación X…. Se coloca entre la vela y el extremo fijo de la cinta un elemento 
longitudinal que permita mantener una distancia entre ellos. De esta forma, el 
viento podrá fluir entre la vela y la cinta, ayudando a separar la cinta de la vela si 
ésta queda pegada o adherida por la humedad.  
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INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (IET) 
 
El IET revela los siguientes documentos, de mayor o menor 
relevancia:  
 
Fig. 1, Fig. 2                 Fig. 1 y 2 
 

PREGUNTAS 
 

¿Puede considerarse nuevo el INVENTO? 
 

¿Qué relevancia tienen la DESCRIPCIÓN y las REIVINDICACIONES? 

IMPORTANTE 
 

EL VALOR DE UNA PATENTE DEPENDE MUCHO DE SU REDACCIÓN 
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Otro ejemplo: 
 
 

Reivindicación:  
 
 

“Silla caracterizada por estar formada de un 
respaldo, una base y cuatro patas” 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=J7O0L3u_OGXRRM&tbnid=jZk6o4-o92zO_M&ved=0CAgQjRw&url=http://decoranding.blogspot.com/2010/07/como-elegir-una-buena-silla-de-oficina_06.html&ei=p3byUrahOOqh0QXot4GgBw&psig=AFQjCNGtRlQafT4V1Nt-c0ECClesyIQ5fg&ust=1391708200004592
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dK4Vfbwp8DkswM&tbnid=_q9JNf_eFB9dWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://decoracion.facilisimo.com/clasicos-dise%C3%B1o-sillas&ei=w3byUobCEqaa0QX8h4CYBw&bvm=bv.60799247,d.d2k&psig=AFQjCNGAUUKpP8QypnRENX8lpGIJ3oLxHw&ust=1391708225187634
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dK4Vfbwp8DkswM&tbnid=_q9JNf_eFB9dWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://decoracion.facilisimo.com/clasicos-dise%C3%B1o-sillas&ei=w3byUobCEqaa0QX8h4CYBw&bvm=bv.60799247,d.d2k&psig=AFQjCNGAUUKpP8QypnRENX8lpGIJ3oLxHw&ust=1391708225187634
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dK4Vfbwp8DkswM&tbnid=_q9JNf_eFB9dWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://decoracion.facilisimo.com/clasicos-dise%C3%B1o-sillas&ei=w3byUobCEqaa0QX8h4CYBw&bvm=bv.60799247,d.d2k&psig=AFQjCNGAUUKpP8QypnRENX8lpGIJ3oLxHw&ust=1391708225187634
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f5diT4vxhIUTrM&tbnid=ddp_6-KtATLorM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.i-decoracion.com/sillas/sillas-de-diseno-4&ei=6HbyUuCgNeSf0wWpn4HIBw&psig=AFQjCNGAUUKpP8QypnRENX8lpGIJ3oLxHw&ust=1391708225187634
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dK4Vfbwp8DkswM&tbnid=_q9JNf_eFB9dWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://decoracion.facilisimo.com/clasicos-dise%C3%B1o-sillas&ei=-3byUqXoHeia0AWRgIHIDA&psig=AFQjCNGAUUKpP8QypnRENX8lpGIJ3oLxHw&ust=1391708225187634
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=j8GDRw-zBgYEMM&tbnid=WhGMIpbvGERZmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.decoluxe.net/2008/05/31/catalogo-decoluxe-sillas-y-mas-sillas/&ei=OHfyUvLkGvKY0QXQyIGwCA&psig=AFQjCNGAUUKpP8QypnRENX8lpGIJ3oLxHw&ust=1391708225187634
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=81Plun6e6GmBHM&tbnid=I30jOVz60kOP_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bitacora.chiquiworld.com/2007/11/25/silla-ralph-laurent/&ei=V3fyUpKHKaWX1AWckYC4Dw&psig=AFQjCNGAUUKpP8QypnRENX8lpGIJ3oLxHw&ust=1391708225187634


31/05/2018 

51 

Otro ejemplo:  
en este caso relacionado con acciones de “infracción” 

 
 

Reivindicación:  
 
 

“Cápsula de café monodosis caracterizada 
por …… y econtrarse cerrada mediante un 

adhesivo/mecanismo etc..…. ” 

Marcas Mixtas 

INNOVACIÓN 

Sistema Patentado 
1700 patentes  

de cobertura de  

los sistemas  

Nespresso® 

Ejemplo: Cápsulas de café Ejemplo: Cápsulas de café --  Nestlé Vs Sara LeeNestlé Vs Sara Lee  
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Marcas Mixtas 

INNOVACIÓN 

Sistemas Patentados 

MARCAS 

Diseño Industrial 

Cápsulas Nespresso: generaron 2530 
Millones de Euros  en el año 2010 

Marcas Mixtas 
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Marcas Mixtas 
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Marcas Mixtas 

Marcas Mixtas 

¿Las cápsulas de Sara Lee 

(Marcilla®) escapan a las 

reivindicaciones de las 

patentes de Nestlé? 
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Marcas Mixtas 

Marcas Mixtas 

Otra cápsula que parece 

diferente a las patentes de las 

cápsulas del sistema 

Nesspreso® 
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 Valoración del Informe sobre el Estado de 

la Técnica (IET) 

 X: de particular relevancia  

 Y: de particular relevancia combinado con 
otro/s de la misma categoría  

 A: refleja el estado de la técnica 

 O: referido a divulgación no escrita  

 P: publicado entre la fecha de prioridad y 
la de presentación de la solicitud  

 E: documento anterior, pero publicado 
después de la fecha de presentación de la 
solicitud  

 

Partes de la Solicitud de PatentePartes de la Solicitud de Patente  

 Formulario de Solicitud.Formulario de Solicitud.  

 Memoria:Memoria:  

 Descripción suficiente del invento (forma clara y concisa). Debe Descripción suficiente del invento (forma clara y concisa). Debe 

contener:contener:  

 Título de la invención.Título de la invención.  

 Indicación del Sector de la Técnica al que pertenece.Indicación del Sector de la Técnica al que pertenece.  

 Señalar el Estado de la Técnica anterior que se conozca.Señalar el Estado de la Técnica anterior que se conozca.  

 Explicación de la invención, tal y como se caracteriza por las Explicación de la invención, tal y como se caracteriza por las 

reivindicaciones. Se precisa el problema planteado y la solución reivindicaciones. Se precisa el problema planteado y la solución 

propuesta.propuesta.  

 Descripción de los Dibujos (si éstos se incorporan).Descripción de los Dibujos (si éstos se incorporan).  

 Una o más ReivindicacionesUna o más Reivindicaciones..  

 Basadas en la descripción y numeradas.Basadas en la descripción y numeradas.  

 Pueden ser dependientes o independientes entre sí (de sustancia o Pueden ser dependientes o independientes entre sí (de sustancia o 

producto, procedimiento y de uso).producto, procedimiento y de uso).  

 Dibujos a los que se refiere la descripción y reivindicaciones.Dibujos a los que se refiere la descripción y reivindicaciones.  

 Resumen de la invención.Resumen de la invención.  

  
114 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 



31/05/2018 

58 

 Otros Documentos:Otros Documentos:  

 Poder de Representación: Si se hace mediante un Poder de Representación: Si se hace mediante un 

representante (Agente o Abogado).representante (Agente o Abogado).  

 Copia certificada de la solicitud anterior reivindicada, sólo si se Copia certificada de la solicitud anterior reivindicada, sólo si se 

da el caso, (denominado también “documento de prioridad”).da el caso, (denominado también “documento de prioridad”).  

 Una lista de secuencias (para el caso en que la solicitud Una lista de secuencias (para el caso en que la solicitud 

divulgue una o más secuencias de nucleótidos o de divulgue una o más secuencias de nucleótidos o de 

aminoácidos).aminoácidos).  

115 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

116 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

Alcance  de la PatenteAlcance  de la Patente  

 La extensión de la protección conferida por la La extensión de la protección conferida por la 
patente o por la solicitud de patente se patente o por la solicitud de patente se 
determina por el contenido de las determina por el contenido de las 
reivindicaciones. La descripción y los dibujos reivindicaciones. La descripción y los dibujos 
sirven, sin embargo, para la interpretación de sirven, sin embargo, para la interpretación de 
las reivindicaciones.las reivindicaciones.  
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117117  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

Observación: Suficiencia de la Observación: Suficiencia de la 

DescripciónDescripción  

 La invención debe ser descrita en la La invención debe ser descrita en la 

solicitud de patente de manera solicitud de patente de manera 

suficientemente clara y completa para suficientemente clara y completa para 

que un experto sobre la materia pueda que un experto sobre la materia pueda 

ejecutarla.ejecutarla.  

118118  

MEMORIA DE LA PATENTE:MEMORIA DE LA PATENTE:  

LA DESCRIPCIÓNLA DESCRIPCIÓN  

 PARTES DE LA DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA:PARTES DE LA DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA:  

 TÍTULOTÍTULO::    
 DebeDebe  serser  claroclaro  yy  concisoconciso..    

 SeSe  tratatrata  dede  queque  enen  unauna  oo  dosdos  líneaslíneas  sese  puedapueda  tenertener  unauna  ideaidea  globalglobal  deldel  

productoproducto  oo  procedimientoprocedimiento  dede  lala  invencióninvención..  

 Tiene que dar idea de la invención sin hacer muchas referencias a sus Tiene que dar idea de la invención sin hacer muchas referencias a sus 

cualidades. Estas deben estar referidas sólo cuando sean características de cualidades. Estas deben estar referidas sólo cuando sean características de 

la invención. la invención.   

 El título no tiene porque cumplir funciones de marketing.El título no tiene porque cumplir funciones de marketing.  

 Se deben evitar los títulos demasiado largos, de 2 a 7 palabras sería el Se deben evitar los títulos demasiado largos, de 2 a 7 palabras sería el 

tamaño deseado.tamaño deseado.  
 (Recomendación efectuada por el CSIC).  

 Ejemplos: (Todos ellos de la USAL)Ejemplos: (Todos ellos de la USAL)  
 RADAMICINA, UN PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y SU USO COMO INDUCTOR DEL RADAMICINA, UN PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y SU USO COMO INDUCTOR DEL 

PROMOTOR TIP APROMOTOR TIP A  

 ENZIMA CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICAENZIMA CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA  

 PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL RECUENTO DEL NUMERO ABSOLUTO DE PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR EL RECUENTO DEL NUMERO ABSOLUTO DE 

CELULAS U OTRAS PARTICULAS PRESENTES EN UNA MUESTRA.CELULAS U OTRAS PARTICULAS PRESENTES EN UNA MUESTRA.  

 MAMIFEROS NO HUMANOS TRANSGENICOS COMO MODELOS PARA PATOLOGIAS MAMIFEROS NO HUMANOS TRANSGENICOS COMO MODELOS PARA PATOLOGIAS 

HUMANAS CON ORIGEN EN CELULAS STEM.HUMANAS CON ORIGEN EN CELULAS STEM.  

 SONDA PERFECCIONADA PARA LA MEDICION DE LA HUMEDAD DEL SUELO MEDIANTE SONDA PERFECCIONADA PARA LA MEDICION DE LA HUMEDAD DEL SUELO MEDIANTE 

TDRTDR  
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 INDICACIÓN DEL SECTOR DE LA TÉCNICA:INDICACIÓN DEL SECTOR DE LA TÉCNICA:  
 SeSe  tratatrata  dede  unauna  meramera  indicaciónindicación  deldel  sectorsector  dede  lala  técnicatécnica  (campo(campo  

técnico)técnico)  aa  lala  queque  pertenecepertenece  oo  sese  encuadraencuadra  lala  invencióninvención..  AntesAntes  dede  

abordarabordar  lala  descripcióndescripción  propiamentepropiamente  dichadicha  dede  lala  invención,invención,  debendeben  

exponerseexponerse  dede  formaforma  claraclara  enen  quéqué  sectorsector  dede  lala  técnicatécnica  sese  

desenvuelvedesenvuelve  elel  objetoobjeto  oo  procedimientoprocedimiento  queque  nosnos  interesainteresa  patentarpatentar..  

 SirveSirve  parapara  centrarcentrar  elel  objetoobjeto  dede  lala  invencióninvención..    

 PorPor  ejemplo,ejemplo,  podemospodemos  hablarhablar  dede  unun  primerprimer  sectorsector::  químico,químico,  

farmacéutico,farmacéutico,  cerámico,cerámico,  tecnologíatecnología  física,física,  agricultura,agricultura,  etcetc..  yy  

concretarconcretar  enen  funciónfunción  dede  unun  segundosegundo  sectorsector  segúnsegún  lala  aplicaciónaplicación  dede  lala  

invencióninvención::    (catalizadores(catalizadores  parapara……,,  productoproducto  fitosanitariofitosanitario  parapara……,,  

dispositivodispositivo  electrónicoelectrónico  parapara……,,  etcetc..))..  

 EsEs  aconsejableaconsejable  queque  lala  indicaciónindicación  deldel  sectorsector  dede  lala  técnicatécnica  ocupeocupe  sólosólo  

dede  33  aa  77  líneaslíneas  aproximadamenteaproximadamente..  

 EjemploEjemplo::  

 TítuloTítulo::    ProcedimientoProcedimiento  parapara  elel  estudioestudio  dede  lala  activaciónactivación  funcionalfuncional  

dede  leucocitos,leucocitos,  plaquetasplaquetas  yy  otrasotras  célulascélulas..  PatentePatente  EuropeaEuropea  (nº(nº  

publicaciónpublicación  10635261063526))  ––  PrioridadPrioridad::  ESES  99011819901181  
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 Sector de la técnica descrito para el ejemplo: Sector de la técnica descrito para el ejemplo:   

  

 FormaForma  11))  EstaEsta  invencióninvención  sese  relacionarelaciona  concon  unun  procedimientoprocedimiento  
parapara  elel  estudioestudio  dede  lala  activaciónactivación  funcionalfuncional  dede  leucocitos,leucocitos,  
plaquetasplaquetas  yy  otrasotras  células,células,  producidaproducida  inin  vivovivo  oo  inducidainducida  inin  vitro,vitro,  
basadabasada  enen  lala  estabilizaciónestabilización  dede  proteínasproteínas  dede  membranamembrana  
citoplasmáticacitoplasmática  yy  susu  deteccióndetección  mediantemediante  técnicastécnicas  dede      citometriacitometria  
cuantitativacuantitativa  sinsin  manipulaciónmanipulación  adicionaladicional  dede  lala  muestramuestra..  

 FormaForma  22))  LaLa  invencióninvención  estáestá  principalmenteprincipalmente  relacionada,relacionada,  aunqueaunque  
nono  exclusivamente,exclusivamente,  concon  unun  procedimientoprocedimiento  parapara  lala  cuantificacióncuantificación  
específica,específica,  sensible,sensible,  económicaeconómica  yy  rápidarápida  dede  lala  expresiónexpresión  
acumulativaacumulativa  dede  proteínasproteínas  queque  sonson  usualmenteusualmente  expresadasexpresadas  enen  
formaforma  transitoriatransitoria  enen  lala  membranamembrana  citoplasmáticacitoplasmática  yy  reflejanreflejan  unun  
estadoestado  específicoespecífico  funcionalmentefuncionalmente  activadoactivado  enen  respuestarespuesta  aa  loslos  
estímulosestímulos  queque  hanhan  actuadoactuado  inin  vivovivo  yy  puedenpueden  serser  medidosmedidos  exex  vivovivo  
oo  hanhan  sidosido  administraosadministraos  enen  vitro,vitro,  aa  travéstravés  deldel  usouso  dede  
compuestoscompuestos  capacescapaces  dede  inhibirinhibir  selectivamenteselectivamente  lala  escisiónescisión  yy  lala  
secreciónsecreción  dede  laslas  proteínasproteínas  dede  lala  membranamembrana  citoplasmáticacitoplasmática  alal  
mediomedio  extracelularextracelular  sinsin  afectarafectar  lala  funcionalidadfuncionalidad  dede  lala  célulacélula..    

  

    (Esta(Esta  formaforma  22))  eses  másmás  claraclara  yy  másmás  concisa)concisa)  
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 INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR:INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR:  

  

 TrasTras  lala  exposiciónexposición  deldel  campocampo  dede  lala  técnicatécnica  aa  queque  sese  refiererefiere  lala  invención,invención,  sese  

debedebe  explicarexplicar  aa  quéqué  problemaproblema  técnicotécnico  sese  enfrentaenfrenta  lala  invencióninvención..  

 ParaPara  ello,ello,  deberádeberá  hacerhacer  relaciónrelación  aa  todostodos  loslos  documentosdocumentos  yy  publicaciones,publicaciones,  

bibliográficosbibliográficos  oo  dede  patentes,patentes,  queque  sese  conozcanconozcan  sobresobre  elel  tematema..  

 EsteEste  apartadoapartado  debedebe  ayudarayudar  alal  examinadorexaminador  aa  lala  comprensióncomprensión  dede  nuestranuestra  

invencióninvención..  PorPor  esaesa  razónrazón  debemosdebemos  alal  examinadorexaminador  describirdescribir  todotodo  aquelloaquello  queque  

conocemos,conocemos,  loslos  procedimientosprocedimientos  oo  técnicastécnicas  utilizadasutilizadas  hastahasta  lala  fecha,fecha,  loslos  

productosproductos  queque  hayhay  enen  elel  mercadomercado  parapara……,,  loslos  dispositivosdispositivos  queque  sese  utilizanutilizan  enen  

……,,  loslos  procedimientosprocedimientos  conocidosconocidos  parapara……etcetc..  

 CuandoCuando  sese  hacehace  algunaalguna  referenciareferencia  aa  publicaciónpublicación  oo  patentepatente  sese  deberándeberán  dardar  

todostodos  loslos  datosdatos  parapara  serser  localizadalocalizada::  autor,autor,  revista,revista,  fechafecha  ee  incluso,incluso,  páginapágina  oo  

líneas,líneas,  parapara  elel  casocaso  dede  publicacionespublicaciones  ;;  preferiblementepreferiblemente  loslos  datosdatos  dede  

publicaciónpublicación  dede  lala  patente,patente,  número,número,  fechafecha  dede  publicaciónpublicación  yy  titulartitular  dede  lala  

patente,patente,  parapara  elel  casocaso  dede  patentespatentes..  

 DebenDeben  estarestar  citados,citados,  enen  lala  medidamedida  dede  lolo  posible,posible,  todostodos  loslos  documentosdocumentos  queque  

reflejenreflejen  elel  estadoestado  dede  lala  técnicatécnica  anterioranterior..  

 LaLa  extensiónextensión  deldel  contenidocontenido  dede  esteeste  apartadoapartado  nono  debedebe  superarsuperar  laslas  dosdos  

páginaspáginas..    
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 DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN::  
 EsEs  elel  elementoelemento  másmás  importanteimportante  dede  lala  memoriamemoria  parapara  reivindicarreivindicar  comocomo  nuevanueva  nuestranuestra  

invencióninvención..    

 ComoComo  todatoda  lala  memoriamemoria  dede  lala  patente,patente,  debedebe  estarestar  igualmenteigualmente  redactadaredactada  dede  formaforma  

sencilla,sencilla,  detalladadetallada  yy  completa,completa,  pudiendopudiendo  irir  acompañadaacompañada  dede  ejemplosejemplos..  

 LaLa  descripcióndescripción  dede  lala  patentepatente  (del(del  invento),invento),  debedebe  serser  suficientesuficiente  parapara  queque  unun  expertoexperto  

mediomedio  enen  lala  materiamateria  puedapueda  comprenderla,comprenderla,  ejecutarlaejecutarla  (reproducirla)(reproducirla)  sinsin  tenertener  queque  realizarrealizar  

unun  esfuerzoesfuerzo  indebidoindebido  dede  investigacióninvestigación..  

 ParaPara  asegurarasegurar  lala  novedadnovedad  dede  nuestranuestra  invencióninvención  debemosdebemos  empezarempezar  concon  hacerhacer  unauna  

sencillasencilla  yy  comprensiblecomprensible  redacciónredacción  deldel  problemaproblema  técnicotécnico  planteadoplanteado..  DespuésDespués  

describiremosdescribiremos  nuestranuestra  soluciónsolución  alal  problema,problema,  defendiendodefendiendo  nuestranuestra  invencióninvención  respectorespecto  alal  

estadoestado  dede  lala  técnica,técnica,  ventajasventajas  oo  diferenciasdiferencias  dede  nuestranuestra  invencióninvención  respectorespecto  aa  loslos  

documentosdocumentos  queque  hemoshemos  mencionadomencionado  enen  elel  apartadoapartado  anterioranterior..  SeguidoSeguido  aa  esteeste  preámbulopreámbulo  

debemosdebemos  caracterizarcaracterizar  yy  concretarconcretar  laslas  novedadesnovedades  enen  queque  sese  basabasa  nuestranuestra  invencióninvención..  

 Generalmente,Generalmente,  parapara  ello,ello,  sese  empleanemplean  dosdos  seccionessecciones..  EnEn  lala  primera,primera,  "Breve"Breve  descripcióndescripción  

dede  lala  invención",invención",  sese  debedebe  redactarredactar  dede  formaforma  generalgeneral  yy  resumidaresumida  elel  contenidocontenido  dede  lala  

invención,invención,  haciendohaciendo  hincapiéhincapié  enen  lala  característicacaracterística  técnicatécnica  másmás  importanteimportante  yy  novedosanovedosa  dede  

lala  mismamisma..  

 EnEn  lala  segunda,segunda,  "Descripción"Descripción  detalladadetallada  dede  lala  invención",invención",  volveremosvolveremos  aa  insistirinsistir  enen  elel  

objetoobjeto  dede  nuestranuestra  invención,invención,  ahoraahora  aportandoaportando  másmás  datos,datos,  generalesgenerales  yy  específicos,específicos,  queque  

permitanpermitan  reproducirreproducir  lala  invencióninvención  aa  unun  expertoexperto  enen  lala  materiamateria..  

 EnEn  elel  casocaso  dede  definicióndefinición  dede  parámetrosparámetros  oo  característicascaracterísticas  utilizaremosutilizaremos  siempresiempre  

márgenesmárgenes  dede  valoresvalores  oo  expresionesexpresiones  comocomo  "al"al  menosmenos  dede……",",  "más"más  dede  ……",",  

"preferentemente"preferentemente  dede  ……",",  "tales"tales  comocomo  ……",",  etcetc..  

 SeSe  puedenpueden  describirdescribir  ejemplosejemplos  queque  seránserán  ilustrativosilustrativos  lala  invención,invención,  peropero  nono  tienetiene  porquéporqué  

serser  elel  modomodo  dede  realizaciónrealización  óptimoóptimo::  NoNo  hacehace  faltafalta  aportaraportar  KnowKnow--howhow  propiopropio  sisi  nono  eses  

necesarionecesario  parapara  lala  reproducciónreproducción  dede  lala  patentepatente..  
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 Observaciones de la descripción: 

 SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN: 

 Las patentes han de describir suficientemente la invención, para 
que un experto en la materia pueda ponerlas en ejecución. 
Debemos recordar que la descripción sirve de fundamento de las 
reivindicaciones 

 Si existe una falta de suficiencia de la descripción puede dar lugar a 
una patente anulable. 

 La suficiencia se evalúa tomando en consideración toda la 
descripción, incluido las reivindicaciones y dibujos si los hubiera. 

 En el caso de las patentes biotecnológicas, cuando la 
descripción de la invención no pueda detallarse, ya que la 
protección de la “materia viva” resulta en ocasiones difícil de 
describir, se sustituye por el depósito de la misma en una institución 
oficial. De esta forma se asegura su posibilidad de “ejecución” 
(repitibilidad) gracias a su reproducción biológica. (Tratado de 
Budapest) 

 La descripción no tiene porqué incluir el know-how necesario para 
fabricar y comercializar de forma económica y exitosa 

 Consecuencias de la insuficiencia de la descripción: 
 No puede subsanarse pues supondría una ampliación del objeto de la 

invención 

 Sí pueden presentarse alegaciones a la vista de las cuales el examinador 
resolverá 

 ¡OJO!, el solicitante no debe confiar en su experiencia y dejar de describir 
detalles que considera obvios y que pueden no serlo. 

 

 

  

REIVINDICACIONES 
 La solicitud de la patente debe ir acompañada de una o varias reivindicaciones que 

se representan en el mismo papel/documento de la memoria. 

 Deben estar basadas en la descripción, pero las reivindicaciones son las que 
conforman el objeto de protección de la patente. Recogen sólo las 
características técnicas de la invención.  

 La novedad debe deducirse del estudio de las reivindicaciones; no de la 
descripción. 

 Aquello que no se reivindica quedará fuera del alcance de protección conferido 
por la patente. 

 Deben ir numeradas, ser claras y concisas, si bien no existe limitación del 
número. 

 Se exige unidad de invención. 

 Puede haber reivindicaciones dependientes o independientes. 

 Las reivindicaciones dependientes se entienden como características o 

modos de realización particulares de la esencialidad de la reivindicación 

principal de la que dependen. Contiene todos los elementos técnicos de una 

o más reivindicaciones y añade una o más características que tienen como 

resultado una definición más estrecha del ámbito de protección. 

 Las reivindicaciones independientes constituyen una definición 
autosuficiente de una entidad o una actividad. Deben contener las 
características necesarias y suficientes para definir la invención.  
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 LasLas  reivindicacionesreivindicaciones  sólosólo  puedenpueden  contenercontener  característicascaracterísticas  técnicas,técnicas,  nono  comercialescomerciales  

(aunque(aunque  lala  característicacaracterística  técnicatécnica  produzcaproduzca  unauna  ventajaventaja  oo  utilidadutilidad  dede  interésinterés  

comercial)comercial)..  

 LosLos  elementoselementos  técnicostécnicos  esencialesesenciales  dede  unauna  reivindicación,reivindicación,  seránserán  aquellosaquellos  elementoselementos  

dede  unauna  entidadentidad  oo  actividadactividad  queque  sonson  indispensablesindispensables  parapara  conseguirconseguir  elel  efectoefecto  técnicotécnico  

dede  lala  invención,invención,  estoesto  es,es,  parapara  resolverresolver  elel  problemaproblema  técnicotécnico  planteadoplanteado..  

 LosLos  elementoselementos  técnicostécnicos  opcionales,opcionales,  sonson  aquellosaquellos  elementoselementos  dede  lala  entidadentidad  oo  actividadactividad  

reivindicadareivindicada  queque  sese  consideraconsidera  queque  nono  tienetiene  unun  efectoefecto  limitantelimitante  enen  elel  ámbitoámbito  dede  

protecciónprotección  dede  lala  reivindicaciónreivindicación..  (ejemplo(ejemplo::  “en“en  particular”,particular”,  preferiblemente”,preferiblemente”,  etcetc……))  

 LosLos  elementoselementos  técnicostécnicos  funcionalesfuncionales  sonson  aquellosaquellos  queque  sese  describedescribe  enen  términostérminos  dede  susu  

usouso  oo  dede  cómocómo  funcionafunciona  enen  lugarlugar  dede  porpor  sussus  característicascaracterísticas  estructuralesestructurales  (en(en  

entidades)entidades)  oo  porpor  laslas  etapasetapas  deldel  procesoproceso  (en(en  actividades)actividades)..  (Ej(Ej..  MediosMedios  dede  sujeción,sujeción,  

MediosMedios  dede  soporte)soporte)  

 LasLas  reivindicacionesreivindicaciones  puedenpueden  serser::  dede  productoproducto  yy  aparatoaparato  oo  dispositivodispositivo  (entidades),(entidades),  yy  

dede  procedimientoprocedimiento  yy  usouso  (actividades)(actividades)  

 TodasTodas  laslas  reivindicacionesreivindicaciones  puedenpueden  tenertener  referenciasreferencias  aa  otrasotras  reivindicacionesreivindicaciones::  EjEj..  

ProcedimientoProcedimiento  dede  fabricaciónfabricación  deldel  productoproducto  concernienteconcerniente  aa  lala  reivindicaciónreivindicación  11  

caracterizadocaracterizado  porpor……..  (ESTO(ESTO  NONO  ESES  DEPENDENCIA)DEPENDENCIA)..  

 LasLas  reivindicacionesreivindicaciones  puedenpueden  contenercontener  términostérminos  (“alrededor(“alrededor  de”,de”,  “aproximadamente”)“aproximadamente”)    

oo  relativosrelativos  (“alto”,(“alto”,  “fino”“fino”  etcetc……))..  EstosEstos  últimosúltimos  nono  sonson  recomendablesrecomendables  yaya  queque  causancausan  

incertidumbreincertidumbre  sobresobre  elel  alcancealcance  oo  extensiónextensión  dede  lala  protecciónprotección..  

EjemplosEjemplos  

 Ejemplo de reivindicación técnica o no técnica (comercial):Ejemplo de reivindicación técnica o no técnica (comercial):  

  a) Peine caracterizado porque comprende un dispensador de a) Peine caracterizado porque comprende un dispensador de 

productos fluidos. productos fluidos. Correcto.Correcto.  

  b) Peine caracterizado porque se desliza mejor por el cabello. b) Peine caracterizado porque se desliza mejor por el cabello. 

Incorrecto.Incorrecto.  

 Ejemplo de reivindicación dependiente:Ejemplo de reivindicación dependiente:  

    R1: Recipiente R1: Recipiente contenedorcontenedor  de líquidos caracterizado de líquidos caracterizado porque porque 

tiene dos puntos de sujeción y una abertura para la salida de tiene dos puntos de sujeción y una abertura para la salida de 

líquidoslíquidos  

    R2: Recipiente según R1 caracterizado porque los puntos de R2: Recipiente según R1 caracterizado porque los puntos de 

sujeción son opuestossujeción son opuestos  

    R3: Recipiente según las R3: Recipiente según las reivreiv. anteriores en el que la abertura . anteriores en el que la abertura 

está está   situada en la parte superior.situada en la parte superior.  

 Ejemplo de reivindicación que incorpora el término “para”:Ejemplo de reivindicación que incorpora el término “para”:  

Reivindicación de proceso:Reivindicación de proceso:  

 “Proceso“Proceso  para para obtener X” (Resulta limitativo)obtener X” (Resulta limitativo)  

      
126126  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  



31/05/2018 

64 

 Término Término “para” “para” (diferencia con lo anterior):(diferencia con lo anterior):  

 Aparato Aparato parapara  llevar a cabo el proceso...llevar a cabo el proceso...  

 Aparato Aparato especialmente adecuado especialmente adecuado para llevar a cabo el para llevar a cabo el 

proceso...proceso...  

  

 Sustancia Sustancia parapara  un uso concreto...un uso concreto...  

 Sustancia Sustancia adecuada para adecuada para el uso declaradoel uso declarado  

  

 Ejemplo de Producto por procedimiento:Ejemplo de Producto por procedimiento:  

 Una reivindicación en la que un producto se define en Una reivindicación en la que un producto se define en 

términos del procedimiento por el cual se obtiene, es una términos del procedimiento por el cual se obtiene, es una 

reivindicación de producto.reivindicación de producto.  

 Producto X Producto X obtenidoobtenido  por el procedimiento Ypor el procedimiento Y  

 Mejor cambiarlo por Mejor cambiarlo por obtenibleobtenible  
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Observaciones para la redacción de 

reivindicaciones 

 Se debe buscar un compromiso (equilibrio) entre 

amplitud y limitación del objeto del objeto reivindicado. 

 Si la redacción de una reivindicación la formulamos de una 

forma muy amplia existe el peligro de que la protección 

solicitada o pretendida sea más impugnable que si lo hacemos 

de una forma más concreta o específica. Debemos recordar 

además que una reivindicación amplia puede considerarse no 

nueva para una solicitud de patente posterior que especifique un 

rango menor: “patentes de selección”. 

 Si la redacción de una reivindicación se realiza de forma 

restringida, con el fin de limitar o especificar la cobertura de la 

protección, podemos encontrarnos con una protección 

incompleta. 

 Se aconseja iniciar la forma de redactar las reivindicaciones con 

aquella más amplia y que contenga el menor número de 

características técnicas posibles e ir incluyendo una a una las 

características en reivindicaciones dependientes  posteriores. 
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 De esta forma se evalúa 

qué características 

interesan reproducir en la 

reivindicación principal y 

cuáles se irán 

desarrollando al amparo 

de éstas. 

 

Ejemplo gráfico: Vemos como 

se corresponde el ámbito de 

protección más amplio, con el 

objeto de la reivindicación 

principal independiente. 

Conforme disminuye la amplitud 

de protección, las 

reivindicaciones 

dependientes van 

desarrollando las 

características técnicas más 

específicas. 

 
Gráfico extraído de la publicación de 

GENOMA ESPAÑA 

 

REIVINDICACIÓN 
3 (Dependiente de 2) 

REIVINDICACIÓN 
2 (Dependiente de 1) 

REIVINDICACIÓN 
1 
(INDEPENDIENTE) 

 Debe existir consistencia entre la descripción y las 

reivindicaciones. Recordemos que las reivindicaciones 

son el fundamento de la descripción. 

 Hay que evitar la definición de un producto por la 

funcionalidad del mismo. 

 Hay que definir los productos mediante características 

funcionales o su procedimiento de obtención 
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 En relación a la claridad: 
 Debe utilizarse una terminología clara, no sólo en las reivindicaciones 

individualmente sino en su conjunto. 

 Debe ser una redacción concisa: las reivindicaciones deben incluir 

todas las características técnicas (lo cual no quiere decir que se deban 

explicarse nuevamente como en la descripción). 

 Utilizar expresiones como “aproximadamente”, sólo cuando se delimiten  

rangos y cuando los límites de éstos no sean objeto de anticipación. 

 No utilizar el nombre de marcas para la definición de un producto, 

compuesto o principio activo. 

 Utilizar preferentemente expresiones como “incluye” o “comprende”, 

frente a otras como “contiene”, ya que se amplía así la cobertura de la 

protección. 

 Evitar el uso excesivo de términos como “preferentemente”, 

“preferiblemente”, ya que no definen claramente el objeto o ámbito a 

proteger. (Son elementos opcionales que no tienen un efecto limitante 

en el ámbito de protección de la invención). 

 Evitar la definición del producto mediante parámetros de medida. 

 

 Evitar términos aproximados: Términos que introducen 

inexactitud en cantidades o expresiones, como: 

 Alrededor de, aproximadamente, substancialmente, etc 

 Observación: Ejemplo de interpretación en el uso de 

expresiones como “que comprende...” o “que 

consiste…”. 

 Ejemplos del uso de unas u otras palabras: 

 Ejemplo 1: 

 Composición para el tratamiento de la piel que 

comprende A y B (En esta reivindicación se incluyen en 

el ámbito de la reivindicación composiciones que 

contengan A+B+C). 

 Composición para evitar la caída del cabello que 

consiste en una mezcla de A+B 

  (Se incluye en el ámbito de la reivindicación 

exclusivamente una composición de A+B) 
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 Ejemplo 2: 

 Reivindicación R1) Método para obtener el producto 

B caracterizado porque comprende las etapas C, D, 

E. 

 Reivindicación R2) Método para obtener el producto 

B caracterizado porque consiste en las etapas C, D, 

E. 

 

 SI TENEMOS ESTADO DE LA TÉCNICA: D1 

 Método para obtener el producto B que 

comprende las etapas C, D, E, F. 

 La interpretación sería: 

 D1 es documento X (rompe la novedad) para reivindicación 

R1) 

 D1 es documento A (no rompe la novedad) para 

reivindicación R2) 

DIBUJOS 
 La descripción de la patente puede ir acompañada de dibujos (aunque no 

es obligatorio). 

 SeSe  representanrepresentan  enen  elel  mismomismo  papelpapel  dede  lala  memoriamemoria..  

 PuedenPueden  serser  dibujos,dibujos,  figuras,figuras,  diagramas,diagramas,  etcetc,,  aa  loslos  queque  sese  hacehace  
referenciareferencia  lala  descripcióndescripción  dede  lala  patentepatente..  

 DebenDeben  ejecutarseejecutarse  enen  líneaslíneas  yy  trazostrazos  consistentes,consistentes,  ee  irir  enen  negronegro  yy  dede  
unauna  formaforma  claraclara..  

 AyudanAyudan  aa  comprendercomprender  lala  descripcióndescripción  yy  aa  fundamentarfundamentar  laslas  
reivindicacionesreivindicaciones..  

   NoNo  eses  necesarionecesario  queque  mantenganmantengan  unauna  escalaescala  realreal  nini  queque  respetenrespeten  laslas  
normasnormas  deldel  dibujodibujo  técnicotécnico  (sólo(sólo  sirvensirven  parapara  comprendercomprender  técnicamentetécnicamente  lala  
patente)patente)..  

 DebenDeben  utilizarseutilizarse  números,números,  letrasletras  oo  signossignos  enen  correspondenciacorrespondencia  concon  lala  
descripcióndescripción  queque  permitanpermitan  seguirseguir  lala  explicaciónexplicación  contenidacontenida  enen  ellaella  
(ejemplo(ejemplo::  FigFig..  11,,  A,A,  B,B,  etcetc..))  

 NoNo  puedenpueden  contenercontener  leyendasleyendas  oo  textos,textos,  salvosalvo  aquellasaquellas  imprescindiblesimprescindibles  
parapara  unauna  perfectaperfecta  comprensióncomprensión  (Ejemplo(Ejemplo::  “corte“corte  AA--B”,B”,  “abierto”,“abierto”,  
“cerrado”,“cerrado”,  “sección”,“sección”,  “vapor”,“vapor”,  etcetc……))  

 EnEn  patentespatentes  biotecnológicasbiotecnológicas  suelensuelen  estarestar  formadasformadas  porpor  laslas  posiblesposibles  
secuenciassecuencias  dede  nucleótidosnucleótidos  oo  aminoácidosaminoácidos  objetoobjeto  dede  protecciónprotección..  
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Ejemplos  

Otros ejemplos de dibujosOtros ejemplos de dibujos  
Dibujo orientativo (no patente)         Dibujo final del invento Dibujo orientativo (no patente)         Dibujo final del invento   

  

136136  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  



31/05/2018 

69 

UNIDAD DE INVENCIÓN 

 La solicitud de una patente deberá estar 

relacionada con una sola invención o con un 

grupo de invenciones vinculadas de tal 

manera entre sí que formen un único 

concepto inventivo general. 

 

 Evaluación unidad inventiva: 

 Identificar todas las posibles invenciones 

 Identificar el problema técnico que subyace 

en cada invención 

 Identificar la solución y las características 

técnicas que contribuyen a esa solución 

 Comparar las distintas invenciones en lo que 

tienen en común y buscar un único concepto 

general inventivo o elementos técnicos 

particulares idénticos o correspondientes. 
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 Combinaciones aceptadas 
 1. Producto + Procedimiento especialmente 

adaptado + uso 
 EJEMPLO 1 

 Reivindicación 1: Sustancia X 

 Reivindicación 2: Procedimiento de fabricación de la sustancia 
química X 

 Reivindicación 3: Método de uso de la sustancia X como 
insecticida. 

 2. Procedimiento + aparato específicamente 
diseñado 
 EJEMPLO 2 

 Reivindicación 1: Procedimiento de fabricación que comprende 
las etapas A y B 

 Reivindicación 2: Aparato específicamente diseñado para llevar 
a cabo la etapa A 

 Reivindicación 3: Aparato específicamente diseñado para llevar 
a cabo la etapa B. 

 3. Producto + Procedimiento especialmente 
adaptado + aparato específicamente diseñado para 
el procedimiento 

 EJEMPLO 3 
 Reivindicación 1: Enchufe macho caracterizado por la 

característica A 

 Reivindicación 2: Enchufe hembra caracterizado por la 
correspondiente característica A 

 EJEMPLO 4 
 Reivindicación 1: Correa transportadora dotada de la 

característica A. 

 Reivindicación 2: Correa transportadora dotada de la 
característica B. 

 Reivindicación 3: Correa transportadora dotada de las 
características A + B 

 EJEMPLO 5 
 Reivindicación 1: Dispositivo de visualización dotado de las 

características A + B. 

 Reivindicación 2: Dispositivo de visualización según la 
reivindicación 1, que además tiene la característica C. 

 Reivindicación 3: Dispositivo de visualización dotado de las 
características A + B que además tiene la característica D. 
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RESUMEN DE LA INVENCIÓNRESUMEN DE LA INVENCIÓN  

 ElEl  resumenresumen  dede  lala  invencióninvención  serviráservirá  exclusivamenteexclusivamente  parapara  

unauna  finalidadfinalidad  dede  informacióninformación  técnicatécnica..  NoNo  podrápodrá  serser  

tomadotomado  enen  consideraciónconsideración  parapara  ningúnningún  otrootro  fin,fin,  yy  enen  

particularparticular  nono  podrápodrá  serser  utilizadoutilizado  nini  parapara  lala  determinacióndeterminación  

deldel  ámbitoámbito  dede  lala  protecciónprotección  solicitada,solicitada,  nini  parapara  delimitardelimitar  elel  

estadoestado  dede  lala  técnicatécnica..  

 EsEs  unun  enunciadoenunciado  brevebreve  yy  concisoconciso  deldel  desarrollodesarrollo  técnicotécnico  

peropero  sinsin  describirlodescribirlo  nini  detallarlodetallarlo..  

141141  GARCÍA DOMÍNGUEZ & GARCÍA DOMÍNGUEZ & 

ASOCIADOSASOCIADOS  

Recomendaciones finales 
 Redactar las reivindicaciones previamente al resto de la 

memoria (que sirvan para su planteamiento y desarrollo). 

 Incluir reivindicaciones de cobertura diferente en una misma 
categoría 

 Definir ampliamente los términos utilizados en la memoria, 
particularmente los específicos dentro de un sector técnico 
determinado. 

 Ampliar el significado de tales definiciones, incluyendo términos 
equivalentes o alternativos. (Da mayor cobertura de protección). 

 Incluir ejemplos aún sustentándose sobre una base teórica. 

 Relacionar funciones específicas a los medios técnicos 
utilizados en la invención. 

 Incorporar las reivindicaciones como parte de la memoria. 

 Utilizar diccionarios, enciclopedias, y cualesquiera otras 
publicaciones o documentos, que ayuden a definir los términos y 
las características técnicas. 

    

 

 



31/05/2018 

72 

Nueva Ley de PatentesNueva Ley de Patentes  

 En vigor desde el 1 de abril de 2017En vigor desde el 1 de abril de 2017  

 Se introduce la posibilidad de patentar Se introduce la posibilidad de patentar 

sustancias y composiciones ya conocidas para sustancias y composiciones ya conocidas para 

su uso como medicamento o nuevas su uso como medicamento o nuevas 

aplicaciones terapéuticas. La novedad radicará, aplicaciones terapéuticas. La novedad radicará, 

en este caso, en que se haya encontrado un en este caso, en que se haya encontrado un 

uso terapéutico nuevo para esa sustancia.uso terapéutico nuevo para esa sustancia.  

 Procedimiento con examen.Procedimiento con examen.  

 Desaparece el procedimiento general.Desaparece el procedimiento general.  

 Reducción de tasas para emprendedores Reducción de tasas para emprendedores 

y PYMES.y PYMES.  

 Reducción del 50% de tasas a las Reducción del 50% de tasas a las 

Universidades. Se busca reducir las Universidades. Se busca reducir las 

patentes curriculares y mejorar la calidad patentes curriculares y mejorar la calidad 

de las patentes.de las patentes.  

 Modelos de Utilidad: se pueden proteger Modelos de Utilidad: se pueden proteger 

composiciones químicas (no composiciones químicas (no 

farmacéuticas) y se requiere novedad farmacéuticas) y se requiere novedad 

mundial.mundial.  

 Cambios en los procedimientos judiciales.Cambios en los procedimientos judiciales.  
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Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Artículo 10.Artículo 10.  Obras y Títulos originales.Obras y Títulos originales.  

  1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones 
originales literarias, artísticas o originales literarias, artísticas o científicascientíficas  expresadas por expresadas por 
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente 
conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre 
ellas:ellas:  
 Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, 

conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras 
obras de la misma naturaleza. obras de la misma naturaleza. (Conferencias científicas, publicaciones, (Conferencias científicas, publicaciones, 
discursos, informes, alocuciones….)discursos, informes, alocuciones….)  

 Las obras cinematográficas y cualesquiera otras Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisualesobras audiovisuales. . 
(Conferencias grabadas en soporte audiovisual, etc…)(Conferencias grabadas en soporte audiovisual, etc…)  

 Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 
ingeniería.ingeniería.  

 Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en 
general, a la general, a la cienciaciencia..  

 Los programas de ordenadorLos programas de ordenador. . (Software y software científico)(Software y software científico)  

 Requisitos: Requisitos:   

 Originalidad (es necesario que exista una Originalidad (es necesario que exista una 
labor creativa, que no sea fruto de copia, sino labor creativa, que no sea fruto de copia, sino 
creación intelectual propia)creación intelectual propia),,  

   exteriorizaciónexteriorización  (no se protegen las ideas o (no se protegen las ideas o 
aproximaciones), no es necesario el registro aproximaciones), no es necesario el registro 
(aunque si recomendable (aunque si recomendable ––ofrece presunción ofrece presunción 
de autoríade autoría--  y es barato).y es barato).  

 La obra científica (al igual que el resto de La obra científica (al igual que el resto de 
obras) obras) corresponde al autor por el sólo corresponde al autor por el sólo 
hecho de su creación.hecho de su creación.  
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GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

DERECHOS SOBRE LA OBRA CIENTÍFICA 

 Los derechos de “autor” (Propiedad Intelectual) sobre la obra Los derechos de “autor” (Propiedad Intelectual) sobre la obra 

científica o investigación son independientes, compatibles y científica o investigación son independientes, compatibles y 

acumulables con la propiedad y los derechos sobre el “objeto” acumulables con la propiedad y los derechos sobre el “objeto” --cosa cosa 

material material ––  a la que se incorpora la creación intelectual y con los a la que se incorpora la creación intelectual y con los 

derechos de Propiedad Industrial.derechos de Propiedad Industrial.  

 Corresponde a la persona natural (autor) que la crea.Corresponde a la persona natural (autor) que la crea.  

 Clase de Derechos: morales y patrimoniales.Clase de Derechos: morales y patrimoniales.  

 Si el titular de la obra es de una sola persona le corresponden todos Si el titular de la obra es de una sola persona le corresponden todos 

los derechos: morales y patrimoniales.los derechos: morales y patrimoniales.  

 Puede existir una pluralidad de autores (grupos de investigación)Puede existir una pluralidad de autores (grupos de investigación)  

 Pluralidad de autores: Obra colectiva y Obra en Colaboración Pluralidad de autores: Obra colectiva y Obra en Colaboración 

(regímenes jurídicos diferentes).(regímenes jurídicos diferentes).  
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Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

OBRA CREADA POR UN COLECTIVO  
(GRUPOS DE INVESTIGACIÓN) 

 Varios Titulares:Varios Titulares:  

 Obra colectiva: aquella que se origina de las Obra colectiva: aquella que se origina de las 

aportaciones de varios autores (>=2), que se funde en aportaciones de varios autores (>=2), que se funde en 

una creación única y autónoma, sin que sea posible una creación única y autónoma, sin que sea posible 

atribuir a cada uno los derechos sobre el conjunto de atribuir a cada uno los derechos sobre el conjunto de 

la obra realizada, y se efectúa bajo la iniciativa y la obra realizada, y se efectúa bajo la iniciativa y 

coordinación de una sola persona física o jurídica, que coordinación de una sola persona física o jurídica, que 

la edita y divulga bajo su nombre.la edita y divulga bajo su nombre.  
 Los derechos de explotación corresponden a quien coordina y ejecuta la Los derechos de explotación corresponden a quien coordina y ejecuta la 

iniciativa (divulga), salvo acuerdo o pacto en contrario.iniciativa (divulga), salvo acuerdo o pacto en contrario.  

 Duración: 70 años desde la divulgación lícita.Duración: 70 años desde la divulgación lícita.  

Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

 Obra en colaboración: aquella que se origina por la aportación Obra en colaboración: aquella que se origina por la aportación 

individual y unitario de varios (>=2) autores, pero cuya individual y unitario de varios (>=2) autores, pero cuya 

aportación se funde en una sola obra. aportación se funde en una sola obra.   

 Para la divulgación y modificación se requiere consentimiento de todos los Para la divulgación y modificación se requiere consentimiento de todos los 

autores.autores.  

 Cada autor si puede hacer uso particular de su aportación individual Cada autor si puede hacer uso particular de su aportación individual 

(siempre que no perjudique la explotación de la obra conjunta o se exista (siempre que no perjudique la explotación de la obra conjunta o se exista 

acuerdo en contrario).acuerdo en contrario).  

 Los derechos sobre la obra científica en colaboración, corresponden a cada Los derechos sobre la obra científica en colaboración, corresponden a cada 

uno de los autores conforme establezcan: “libertad” de acuerdos. No uno de los autores conforme establezcan: “libertad” de acuerdos. No 

acuerdo = Comunidad Bienes (Cód. Civil).acuerdo = Comunidad Bienes (Cód. Civil).  

 Duración de los derechos de explotación: 70 años desde la muerte del Duración de los derechos de explotación: 70 años desde la muerte del 

último autor.último autor.  

 Obra compuesta: Se considerará obra compuesta la obra nueva Obra compuesta: Se considerará obra compuesta la obra nueva 

que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del 

autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste 

correspondan y de su necesaria autorización. (Compilaciones de correspondan y de su necesaria autorización. (Compilaciones de 

obras preexistentes).obras preexistentes).  
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 DeDe  unun  proyectoproyecto  dede  investigacióninvestigación  yy  frutofruto  deldel  trabajotrabajo  

científicocientífico  realizado,realizado,  nosnos  podemospodemos  encontrarencontrar  concon::  datosdatos,,  

técnicastécnicas  dede  análisis,análisis,  métodos,métodos,  materiales,materiales,  desarrollodesarrollo  

dede  resultados,resultados,  análisisanálisis  concluyentes,concluyentes,  apuntes,apuntes,  notas,notas,  

basesbases  dede  datosdatos  (por(por  ejemploejemplo  dede  muestrasmuestras  

realizadas),realizadas),  anotacionesanotaciones  sobresobre  interpretacióninterpretación  dede  laslas  

mismas,mismas,  ilustraciones,ilustraciones,  gráficos,gráficos,  esquemas,esquemas,  

fotografías,fotografías,  produccionesproducciones  audiovisualesaudiovisuales  etcetc……      

  

 SÓLOSÓLO  ALGUNOALGUNO  DEDE  ESTOSESTOS  SUBPRODUCTOSSUBPRODUCTOS  DEDE  LALA  

LABORLABOR  INVESTIGADORAINVESTIGADORA  SONSON  SUSCEPTIBLESSUSCEPTIBLES  DEDE  

PROTECCIÓNPROTECCIÓN  COMOCOMO  OBRASOBRAS  CIENTÍFICASCIENTÍFICAS::    

 AquellosAquellos  queque  seansean  originalesoriginales  yy  sese  expresenexpresen  enen  algúnalgún  

soportesoporte  tangibletangible  oo  intangibleintangible::  apuntes,apuntes,  notas,notas,  gráficos,gráficos,  

ilustraciones,ilustraciones,  escritos,escritos,  esquemas,esquemas,  fotografíasfotografías……..  

 LosLos  métodos,métodos,  ideas,ideas,  técnicas,técnicas,  etcetc……  nono  seránserán  protegiblesprotegibles  

porpor  loslos  derechosderechos  dede  autorautor..  

  

Mecanismos de protecciónMecanismos de protección  

De la Obra intelectualDe la Obra intelectual  

  

 Inscripción registral en el Registro de la Inscripción registral en el Registro de la 

Propiedad IntelectualPropiedad Intelectual  

 Intervención notarial (Depósito notarial)Intervención notarial (Depósito notarial)  

 Depósito en entidad privadaDepósito en entidad privada  

 Publicación/Divulgación (obras con depósito Publicación/Divulgación (obras con depósito 

legal).legal).  

 Contratos Contratos   
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Plataformas, aplicaciones informáticas 

y obras multimedia 

Programas de ordenador.Programas de ordenador.  
  

Los programas de ordenador tienen la consideración de obras originales, y gozan de la Los programas de ordenador tienen la consideración de obras originales, y gozan de la 

protección internacional (art. 10.1 ADPIC; art.4 Tratado OMPI sobre Derechos de Autor).protección internacional (art. 10.1 ADPIC; art.4 Tratado OMPI sobre Derechos de Autor).  

  

En concreto, la LPI regula los derechos sobre los programas en sus arts. 95 a 104.En concreto, la LPI regula los derechos sobre los programas en sus arts. 95 a 104.  

  

Armonizada por la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.Armonizada por la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

  

La LPI protege tanto el código fuente (en un lenguaje de programación) como el código La LPI protege tanto el código fuente (en un lenguaje de programación) como el código 

objeto (en lenguaje binario), y protege asimismo toda la documentación preparatoria, la objeto (en lenguaje binario), y protege asimismo toda la documentación preparatoria, la 

documentación de carácter técnico, y los manuales e instrucciones de uso (art. 96.1 LPI). documentación de carácter técnico, y los manuales e instrucciones de uso (art. 96.1 LPI). 

La protección que ofrece la Ley española es muy amplia: se protegen todos los La protección que ofrece la Ley española es muy amplia: se protegen todos los 

programas, por el simple hecho de su creación, y con el único requisito de la originalidad; programas, por el simple hecho de su creación, y con el único requisito de la originalidad; 

la protección se extiende a las sucesivas versiones del programa, y a los programas la protección se extiende a las sucesivas versiones del programa, y a los programas 

derivados; y es compatible con la tutela que corresponda, en cada caso, con base en las derivados; y es compatible con la tutela que corresponda, en cada caso, con base en las 

normas sobre Propiedad Industrial (art. 96.3 LPI).normas sobre Propiedad Industrial (art. 96.3 LPI).  
  

 Plataformas y aplicaciones informáticas 

  

-- Propiedad intelectual: Propiedad intelectual:   

-- programas de ordenadorprogramas de ordenador  

-- Dibujos, elementos gráficos, composiciones Dibujos, elementos gráficos, composiciones 

artísticasartísticas  

-- Propiedad industrial:Propiedad industrial:  

-- Registro como marca del nombreRegistro como marca del nombre  

-- Diseño industrialDiseño industrial  

-- ¿Patente?¿Patente?  
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 ¿Qué es una obra multimedia? 

Una obra multimedia es una modalidad de 

obra audiovisual que contiene textos, 

imágenes fijas o en movimiento, sonidos y 

gráficos, por medio de la tecnología digital 

en un soporte informático, dotada de un 

mayor o menor grado de interactividad. 

- Suelen intervenir una pluralidad de autores y a veces 

intérpretes y productores, por lo que habrá de recurrir a las 

normas generales (en cuanto al tipo de obra: en 

colaboración, colectiva, compuesta, derivada) y a los 

contratos para determinar su régimen jurídico.  

  

Es en sí, la obra resultante de la 

combinación en un entorno informático de 

dos o más de los tipos de archivos que se 

utilizan en un sistema (archivos de texto, 

archivos de sonido, archivos de gráficos, 

archivos de imagen y archivos de imagen en 

movimiento).  

Son por tanto obras muy dispares. La obra 

multimedia al estar formada por música, 

sonido, imágenes, etc., no podrá tener una 

respuesta jurídica uniforme. Cada obra 

contenida en una obra multimedia tendrá su 

propio régimen de protección.  
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Es preciso el consentimiento del autor para 

“colgar” una obra multimedia en Internet, 

para reproducirla, para modificarla, o para 

explotarla en cualquier otro sentido.  

 

Por otra parte, para utilizar cualquier obra 

protegida incorporándola a una obra 

multimedia necesitamos el consentimiento 

del titular de los derechos de explotación de 

la obra preexistente  
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Citas y reseñas en las obras Citas y reseñas en las obras 

multimediamultimedia  
 las obras ya han sido divulgadas 

 su inclusión se ha realizado como cita o 

para su análisis, comentario o juicio crítico 

 tiene un uso docente 

 contempla una indicación expresa del 

nombre del autor y la obra utilizada. 

  

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICATRANSFERENCIA TECNOLÓGICA  

  Proverbio:Proverbio:  

Versión antigua:Versión antigua:  

  Si ves que un hombre tiene hambre, dale un pescado, Si ves que un hombre tiene hambre, dale un pescado, 

pero si no quieres que pase hambre nuevamente, pero si no quieres que pase hambre nuevamente, 

enséñale a pescarenséñale a pescar..  

Versión moderna (OMPI):Versión moderna (OMPI):  

 Dale a un hombre un pescado y se alimentará un día. Dale a un hombre un pescado y se alimentará un día.   

 Dale a un hombre una red de pesca y se alimentarán Dale a un hombre una red de pesca y se alimentarán 

él y su familia mientras dure la red. él y su familia mientras dure la red.   

 Ayuda a un hombre a desarrollar los conocimientos y Ayuda a un hombre a desarrollar los conocimientos y 

los medios necesarios para mejorar la red de pesca y los medios necesarios para mejorar la red de pesca y 

diseñar y fabricar nuevas redes, y podrán alimentarse diseñar y fabricar nuevas redes, y podrán alimentarse 

él y su comunidad durante años.él y su comunidad durante años.  
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 OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:  

 LaLa  transferenciatransferencia  tecnológicatecnológica  eses  unun  tematema  muymuy  debatidodebatido  yy  susu  definicióndefinición  eses  

muymuy  diferentediferente  dependiendodependiendo  deldel  contextocontexto..    

 LaLa  transferenciatransferencia  tecnológicatecnológica  enen  laslas  universidadesuniversidades  ee  institucionesinstituciones  dede  

investigacióninvestigación  sese  define,define,  generalmente,generalmente,  segúnsegún  lala  AssociationAssociation  ofof  

UniversityUniversity  TechnologyTechnology  ManagersManagers  (AUTM),(AUTM),  comocomo  elel  procesoproceso  dede  

transferirtransferir  dede  unauna  organizaciónorganización  aa  otraotra  loslos  resultadosresultados  dede  lala  

investigacióninvestigación  científica,científica,  concon  elel  finfin  dede  promoverpromover  elel  desarrollodesarrollo  yy  susu  

comercializacióncomercialización..  EstaEsta  transferenciatransferencia  sese  llevalleva  aa  cabocabo  porpor  lolo  generalgeneral  

aa  travéstravés  dede  lala  firmafirma  dede  acuerdosacuerdos  (o(o  contratos)contratos)  dede  concesiónconcesión  dede  

licenciaslicencias  entreentre  laslas  universidadesuniversidades  yy  laslas  empresasempresas  privadasprivadas  oo  

entidadesentidades  comercialescomerciales  dede  capitalcapital  públicopúblico..    

 En los acuerdos de licencia, la Universidad o el centro de investigación En los acuerdos de licencia, la Universidad o el centro de investigación 

concede un concede un permisopermiso  (licencia) para utilizar la (licencia) para utilizar la propiedad industrial (o propiedad industrial (o 

intelectual) intelectual) de una tecnología desarrollada por ella, a un licenciatario de una tecnología desarrollada por ella, a un licenciatario 

del sector privado o a una "empresa derivada" a cambio de regalías o del sector privado o a una "empresa derivada" a cambio de regalías o 

royalties u otro tipo de retribuciones. Los derechos de propiedad royalties u otro tipo de retribuciones. Los derechos de propiedad 

intelectual e industrial permiten a las universidades ser titulares de los intelectual e industrial permiten a las universidades ser titulares de los 

resultados de sus investigaciones y controlar el uso de los mismos, y, resultados de sus investigaciones y controlar el uso de los mismos, y, 

por tanto, en este sentido, son el fundamento de la transferencia de por tanto, en este sentido, son el fundamento de la transferencia de 

tecnología. tecnología.   
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 OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:  

  

 EnEn  lala  TransferenciaTransferencia  dede  TecnologíaTecnología  sese  veve  implicadoimplicado  lala  transmisióntransmisión  dede::  

  

 ConocimientosConocimientos  TécnicosTécnicos  y/oy/o  ComercialesComerciales  (know(know--how)how)  

 Métodos,Métodos,  procesos,procesos,  formaforma  dede  optimizaciónoptimización  dede  éstos,éstos,  estudiosestudios  sobresobre  avancesavances  

técnicos,técnicos,  innovaciones,innovaciones,  desarrollo,desarrollo,  prototipos,prototipos,  datos,datos,  resultados,resultados,  datosdatos  sobresobre  elel  

EstadoEstado  dede  lala  Técnica,Técnica,  etcetc……  

 EstudiosEstudios  dede  mercado,mercado,  datosdatos  estadísticos,estadísticos,  datosdatos  económicoseconómicos  yy  financierosfinancieros……..  

 InformaciónInformación  relativarelativa  aa  empresasempresas  competidorascompetidoras  (técnica(técnica  yy  comercial)comercial)  

  

 DerechosDerechos  dede  PropiedadPropiedad  IndustrialIndustrial::  patentes,patentes,  modelosmodelos  dede  utilidad,utilidad,  diseños,diseños,  

marcas,marcas,  etcetc……(tanto(tanto  enen  fasefase  dede  solicitudsolicitud  oo  tramitacióntramitación  comocomo  concedidos)concedidos)..  

 DerechosDerechos  dede  PropiedadPropiedad  IntelectualIntelectual  (derechos(derechos  dede  autorautor  yy  conexos)conexos)  

 ObligacionesObligaciones  dede  gestióngestión  yy  tramitacióntramitación  dede  loslos  derechosderechos  transmitidostransmitidos..  

  

  

 EnEn  lala  TransferenciaTransferencia  dede  TecnologíaTecnología  eses  importanteimportante  realizarrealizar  estudiosestudios  dede  

“due“due  diligence”diligence”  sobresobre  loslos  derechosderechos  dede  propiedadpropiedad  industrialindustrial  (patentes),(patentes),  
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Transmisión de la Patente y Licencias 

 Tanto la solicitud de patente como la patente concedida 
son transmisibles y pueden ser objeto de licencias. 

 Deben constar por escrito para que surta efectos. 

 A los efectos de la cesión las patentes son indivisibles, 
aunque pertenezcan a varios titulares. 

 Tipos de Licencias: 
 Exclusivas / No exclusivas 

 Parciales / Totales 

 Para todo el territorio nacional / una parte del territorio. 

 Para toda la vigencia / limitadas temporalmente 

 Obligatorias / Libres / De pleno Derecho 

 

 Observación: Si no se especifica en el contrato de licencia, el 
licenciatario tendrá derecho a realizar todos los actos que integran 
la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, 
en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la 
patente, aunque no de forma exclusiva. 

              Contratos de licencia y cesión de Contratos de licencia y cesión de 

patente:patente:  
 ¿Que se entiende por conceder en licencia una patente?¿Que se entiende por conceder en licencia una patente?  

 El titular de la patente concede uno o varios derechos de explotación de El titular de la patente concede uno o varios derechos de explotación de 

la misma a un tercero:la misma a un tercero:  

 De fabricación / Producción / Elaboración / EnsayosDe fabricación / Producción / Elaboración / Ensayos  

 De distribuciónDe distribución  

 De comercializaciónDe comercialización  

 Etc…Etc…  

 La forma de pago suele realizarse mediante el establecimiento de unas La forma de pago suele realizarse mediante el establecimiento de unas 

regalías (royalties)regalías (royalties)  

 Pueden estar Limitadas a una zona o región geográfica determinadaPueden estar Limitadas a una zona o región geográfica determinada  

 La licencia no debe implicar derechos sobre mejoras desarrolladas La licencia no debe implicar derechos sobre mejoras desarrolladas 

posteriormente por el titular de la patente.posteriormente por el titular de la patente.  

  

 ¿Qué se entiende por cesión?¿Qué se entiende por cesión?  

 Una cesión entraña la transferencia de la propiedad de la patente por el Una cesión entraña la transferencia de la propiedad de la patente por el 

cedente al cesionario.cedente al cesionario.  

 Esa transferencia de la propiedad es definitiva e irrevocable.Esa transferencia de la propiedad es definitiva e irrevocable.  

 Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su 

antiguo propietario ya no tendrá derecho alguno sobre esa propiedad.antiguo propietario ya no tendrá derecho alguno sobre esa propiedad.  

 La forma de pago suele realizarse como venta a tanto alzado.La forma de pago suele realizarse como venta a tanto alzado.  
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31/05/2018 

83 

OJO!!! 

 Salvo pacto en contrario, quien transmita una 

solicitud de patente o una patente o conceda 

una licencia sobre las mismas, está obligado a 

poner a disposición del adquirente o del 

licenciatario los conocimientos técnicos que 

posea y que resulten necesarios para poder 

proceder a una adecuada explotación de la 

invención. 

 El adquirente o licenciatario a quien se 

comuniquen conocimientos secretos estará 

obligado a adoptar las medidas necesarias para 

evitar su divulgación.   

 Valoración de la Tecnología: 

 Enfoque en función del coste producido. 

 Enfoque en función de los ingresos. 

 Enfoque en función del mercado. 

 Otros criterios 

 • Calidad intrínseca (por ejemplo, importancia y estado del 
desarrollo de la tecnología) 

 • Protección (por ejemplo, alcance y carácter ejecutorio de la 
licencia) 

 • Consideraciones relativas al mercado (por ejemplo, tamaño y 
participación) 

 • Consideraciones relativas a la competencia (por ejemplo, 
terceros) 

 • Aportaciones del licenciatario (por ejemplo, capital, actividades 

 de investigación y comercialización) 

 • Consideraciones financieras (por ejemplo, márgenes de beneficio, 

 costos de aplicación y servicio de garantía) 

 • Riesgos (por ejemplo, responsabilidad por los productos y juicios 

 por patentes) 

 • Consideraciones de carácter jurídico (por ejemplo, duración de 

 los derechos de licencia) 
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Jorge García Domínguez 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

Invenciones 
(Patentes / Modelos de 

Utilidad) 

Diseños 

Industriales 

Signos 

Distintivos 

(Marcas) 

Secretos Ind. 

(Know How) 

Derechos 

de Autor 
(creaciones 

intelectuales) 

Contratos: Transferencia Tec. / Licencias  

Otros Acuerdos / Colaboraciones con Terceros  

Recomendaciones 

 Búsqueda – Estudio de Patentabilidad 

 No publicar hasta que la patente se publique en 
el Boletín Oficial. 

 Hablar con un experto o firma de expertos 

 Acudir a la OTRI 

 Despejar dudas sobre los co-inventores y 
cotitulares de la patente. 

 No tiene porqué esperarse a resultados 
definitivos de la investigación (pueden 
protegerse resultados parciales o provisionales). 
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CASO PRÁCTICO (Ingeniatrics) 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS  

- Grupo Investigador que descubre una tecnología que permite diseñar y producir 
micropartículas con tamaño, estructura y composición seleccionables.  Permite la 
manipulación de microfluidos para la generación de gotas monodispersas. 
-Denominan a dicha tecnología: Flow Focusing 
 

-Crean una spin-off, participada por la Universidad para desarrollar las diferentes 
aplicaciones de esta nueva tecnología. La spin-off se configura como una sociedad 
mercantil que denominan INGENIATRICS TECNOLOGÍAS, S.L. 
 

Continuan las investigaciones y descubren, a lo largo de varios años, diferentes aplicaciones 
de la tecnología, mientras desarrollan nuevas tecnologías derivadas que denominan:  
Flow Focusing Concéntrico que incluye dos capilares concéntricos, lo cual da lugar a gotas y 
partículas compuestas. 
Electro Flow Focusing: aplicada a fluidos con ciertas propiedades de conductividad, que 
permite la producción de  aerosoles y partículas, no alcanzables parametricamente por la 
tecnología matriz. 
Flow Blurring: que proporciona unos aerosoles extremadamente finos, fruto de la 
presurización del aire empleado en el proceso y ello hace de esta tecnología una 
herramienta excepcional en múltiples aplicaciones, especialmente en aquellas en las que se 
persigue la generación de superficie para favorecer la evaporación de la gota (enfriamiento, 
evaporación…), para aumentar la superficie de reacción (combustión, reacciones 
químicas…), etc. 
 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS  

La investigación de estas tecnologías fue objeto de publicación en varios 
artículos científicos en revistas de prestigio. 
Con estas tecnologías desarrollan diferentes innovaciones técnicas: 
Aerosoles ultrafinos: Producir gotas extraordinariamente pequeñas con un 
consumo energético muy reducido.  
Microencapsulación homogénea: Producir y procesar aerosoles y emulsiones 
dando lugar a micropartículas con una estrecha dispersión de tamaños que casi 
ninguna otra tecnología puede alcanzar sin la costosísima filtración posterior.    
Microencapsulación suave: Caracterizada por no ser agresiva con el líquido y sus 
componentes, al no utilizar fuerzas turbulentas para formar las gotas.  
Diseño de partículas con distintas estructuras internas: Esferas homogéneas y 
cápsulas con núcleo y corteza diferenciados.  
Otras ventajas competitivas de estos procesos:  

Bajo riesgo de obturación: Producir gotas y partículas de tamaños entre 10 
y 50 veces más pequeños que el orificio del nebulizador, reduciendo con 
ello ostensiblemente los costes de mantenimiento de los nebulizadores 
(limpieza y sustitución).  

Versatilidad: Implementación de una tecnología puramente mecánica que 
puede atomizar casi todo tipo de solución, independientemente de su 
composición y características químicas. Esto nos permite utilizarla para 
muy diversas aplicaciones.  
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GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS  

Además, desarrollan algunos productos que denominan: 
Flow Focusing Spray Drying  
NE-4 Nebulizadores Flow Blurrirng  
Cellena  
OneNeb  
Capsulas Core - Shell – Shell 
Sobre Ingeniatrics  
Información general 
 
De uno de sus productos, crean una división de la empresa matriz que 
denominan ONENEB. Crean una página web propia para información más 
detallada de esa división. Se dedica a la venta de productos nebulizadores 
desarrollados para aplicar la tecnología Flow Burring (genera un aerosol con la 
mayor relación superficie-volumen de su clase para un determinado conjunto de 
parámetros de trabajo (caudales líquido y gaseoso). El resultado es la generación 
de un aerosol formado por gotas extremadamente pequeñas.  
 
Para la distribución y venta de algunos de los productos, crean alianzas con 
empresas diversas.  

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOSGARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS  

Además constituyen alianzas con otros Centros de Investigación y Universidades 
para buscar nuevas aplicaciones de estas tecnologías y para conseguir mejores 
productos productos y accesorios.  
 
También ven la posibilidad de ofrecer servicios a terceros: 
- de microencapsulación (desarrollo de micropartículas) 
- de Certificación de calidad de aerosoles… 
 
En la puesta en práctica de estos servicios, en particular en el de 
microencapsulación han desarrollado una técnica mejorada que ahorra costes de 
producción.  
 
Con el tiempo, han exportado su tecnología que es prestada en EEUU y JAPON 
por empresas locales, bajo autorización.  
 
Por último, han desarrollado un software que permite gestionar las compras de 
material y organizar los pedidos y la contabilidad de la empresa.  
 
Y están planteandose crear unos nebulizadores de uso en las terrazas de Sevilla 
acoplados a una estructura que tenga un diseño moderno, atractivo y actual. 

http://www.ingeniatrics.com/es/productos/flow-focusingr-spray-drying.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/flow-focusingr-spray-drying.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/ne-4-nebulizadores-flow-blurrirng.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/ne-4-nebulizadores-flow-blurrirng.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/ne-4-nebulizadores-flow-blurrirng.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/ne-4-nebulizadores-flow-blurrirng.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/cellena.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/cellena.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/ingeniatrics-nebulizadores.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/ingeniatrics-nebulizadores.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/capsulas-core-shell-shell.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/capsulas-core-shell-shell.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/capsulas-core-shell-shell.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/capsulas-core-shell-shell.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/capsulas-core-shell-shell.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/capsulas-core-shell-shell.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/capsulas-core-shell-shell.html
http://www.ingeniatrics.com/es/productos/capsulas-core-shell-shell.html
http://www.ingeniatrics.com/es/ingeniatrics-noticias-microencapsulacion-biotecnologia-nebulizadores/ingeniatrics-noticias-nosotros.html
http://www.ingeniatrics.com/es/ingeniatrics-noticias-microencapsulacion-biotecnologia-nebulizadores/ingeniatrics-noticias-nosotros.html
http://www.ingeniatrics.com/es/ingeniatrics-noticias-microencapsulacion-biotecnologia-nebulizadores/ingeniatrics-noticias-general.html
http://www.ingeniatrics.com/es/ingeniatrics-noticias-microencapsulacion-biotecnologia-nebulizadores/ingeniatrics-noticias-general.html
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Premio Nacional de Investigación “Juan de la Cierva ”, en el área de Transferencia 
de Tecnología. 
Alfonso Miguel Gañán Calvo por su excelente trayectoria profesional en el campo de 
la física de fluidos que comprende el descubrimiento del fenómeno “Flow focusing” 
y el estudio de sus posteriores aplicaciones prácticas que han concluido en un 
número extenso de patentes transferidas al sector industrial y la generación de 
empresas. A la vista del curriculum del premiado, esta trayectoria está en plena 
evolución y, sin duda, generará más resultados teórico-prácticos en el futuro. 
De trayectoria profesional impecable, ha aunado la excelencia científica con una alta 
capacidad para transferir el conocimiento generado a aplicaciones industriales. 
Como fruto de su labor investigadora, posee un elevado número de publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y es autor de numerosas patentes, muchas 
de las cuales están siendo explotadas por empresas. Además, ha sido promotor de 
dos iniciativas de base tecnológica. En particular, su original descubrimiento del 
fenómeno “Flow focusing” y el posterior desarrollo de aplicaciones transversales, 
extensión y explotación del mismo a diferentes ámbitos industriales, lo hacen 
merecedor del presente galardón. 

EJEMPLO DE ÉXITO: INGENIATRICS 

DE DESCUBRIMIENTO…… A PATENTE!!!!! 

Propiedad intelectual Propiedad Industrial 
INVESTIGACIÓN 

Descubrimiento 

Flow focusing 

Método para la 
producción de gotas 
controladas de 
tamaños 
nanométricos 

Aplicación industrial 

INVENTO PATENTABLE 

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.d7f08c6e6152ccaea3bc811001432ea0/?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.nature.com/nphys/journal/v6/n2/
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Ejemplo: INGENIATRICS 

 Ingeniatrics es una empresa de base tecnológica (EBT) 
de capital privado, nacida en el año 2.001 de la mano de 
un grupo de empresarios del sector biotecnológico y de 
investigadores de la Universidad de Sevilla. Ingeniatrics 
se crea como respuesta a la forma de explotación de las 
diversas aplicaciones de su Plataforma Tecnológica 
(PATENTES), que constituida por un conjunto de 
tecnología, permite la manipulación diferencial de una 
gran diversidad de fluídos. 
 

 NACE DE UN DESCUBRIMIENTO, AL QUE SE LE 
ADVIERTE UNA PRIMERA APLICACIÓN INDUSTRIAL 
GENERAL (PRIMERA PATENTE) Y DE LA QUE 
SERIVAN DIVERSAS APLICACIONES ESPECÍFICAS 
(HASTA 50 PATENTES NACIONALES E INTERNAC.) 

Ingeniatrics, nanopartículas y fluidos. Desarrollan la tecnología de la mecánica de  
fluidos en aerosoles o dispositivos que usan pequeñas cápsulas, poseen más de 50 patentes  

nacionales e internacionales y son la prueba evidente de que la investigación es aplicable  
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La tecnología Flow Blurring® nació en 2.004 a 
partir de una evolución de la tecnología Flow 
Focusing®, proporcionándonos unos aerosoles 
extremadamente finos, fruto de la presurización 
del aire empleado en el proceso y ello hace de 
esta tecnología una herramienta excepcional en 
múltiples aplicaciones, especialmente en aquellas 
en las que se persigue la generación de superficie 
para favorecer la evaporación de la gota 
(enfriamiento, evaporación…), para aumentar la 
superficie de reacción (combustión, reacciones 
químicas…), etc. 
 
 

Aerosoles ultrafinos:  
Producir gotas  
extraordinariamente pequeñas  
con un consumo energético  
muy reducido. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 
 

www.garciadominguez.comwww.garciadominguez.com  
  
  
 


