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CONTENIDO 

 ¿Para qué sirven las patentes? 

 ¿Por qué antes y durante un proyecto de investigación deben 
buscarse y analizarse los documentos de patentes existentes? 

 ¿Qué peculiaridades útiles tienen las patentes  cuando se utilizan 
como documentación científico-técnica? 

 ¿Cuándo, dónde y cómo realizar una búsqueda de documentos 
de patente? 

 ¿Qué tipos de búsquedas de patentes ofrece la OEPM?  

 ¿Qué se puede patentar, cómo?  Algunas recomendaciones  

 ¿Qué novedades de la nueva ley de patentes afectan a las 
universidades? 
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¿PARA QUÉ SIRVEN 

 LAS PATENTES ? 
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Propiedad 

Industrial 

Obtener exclusividad 

sobre los resultados 

tecnológicos de la 

propia investigación 

(“protección”) 

“Efectos colaterales”: 

imagen, penetración 

internacional, trazabilidad, ... 

Herramienta clave para la 

transferencia de 

tecnología 

Imprescindible 

documentación 

científico-técnica 

Patentes propias 

Patentes ajenas 

UTILIDAD DE LAS PATENTES 
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Margarita Salas et. al, CSIC, 1990.   
La explotación de su patente (EP, US, JP) desde 2003 ha generado casi   4 

milones de € de regalías (“royalties”), la mitad de los ingresos por este concepto  

del Centro Superior de Investigaciones científicas (CSIC).  

PATENTES para TRANSFERIR TECNOLOGÍA 
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¿POR QUÉ ANTES Y DURANTE UN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

DEBE HACERSE UNA BÚSQUEDA Y 

ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 

DE PATENTES EXISTENTES? 
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Información de patentes para planificar partiendo de un sólido conocimiento de lo 
existente 

   

PLANTEAMIENTO 

del proyecto 

Información de patentes para seguimiento de las solicitudes 
que se van publicando y para sortear tempranamente  

las que puedan afectar al objeto del proyecto 

 DESARROLLO  

del proyecto 
Información de patentes para evaluar 

la patentabilidad de los resultados  
y redactar una buena solicitud 

PROTECCIÓN

de resultados 

TRANSFERENCIA 

de resultados 

INICIO 

del proyecto 

Información de patentes para asegurarse de que  el proyecto no ha 

sido ya desarrollado por otros y que los resultados previstos puedan 

ser patentables 

Información de 
patentes para poner en 

valor la patente a 
transferir 

Patentes ajenas = Literatura científica 

Proyectos de Investigación 

en la UNIVERSIDAD 
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PATENTES AJENAS 
COMO LITERATURA 

CIENTÍFICA 

PATENTES PROPIAS 
FUERTES 

Estudio FÁCIL y 
COMPLETO 

del estado del arte 

Investigaciones  
no redundantes 

Resultados 
patentables 

Financiación H2020 
Resultados atractivos 

para la industria 

RESULTADOS 
MÁS 

FÁCILMENTE 
TRANSFERIBLES 

UNIVER-

SIDAD 

 Cómo las patentes ayudan a los 
investigadores universitarios 
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Importancia de las patentes en 
las solicitudes H2020 

Los evaluadores de la Comisión Europea valoran mucho este apartado y 
muchas propuestas pierden bastantes puntos por no desarrollarlo bien. 
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¿QUÉ PECULIARIDADES 

ÚTILES TIENEN LAS 

PATENTES CUANDO SE 

CONSULTAN COMO 

LITERATURA CIENTÍFICA? 
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 patentes = literatura científica 

INFORMACIÓN ÚNICA: 

si no se miran las 

patentes se pierde el 

50% del estado del arte 

ESTRUCTURA UNIFORME 

independientemente del 

país donde se publique 

DOCUMENTOS CLASIFICADOS 

según contenido técnico 

INFORMACIÓN 

MÁS COMPLETA 

que en artículos 

científicos 
VENTAJAS 

COLECCIÓN AMPLÍSIMA: 

más de 90 millones de 

documentos de patentes 

INFORMACIÓN NOVEDOSA 

no divulgada previamente EN DISTINTOS IDIOMAS 

según el pais donde se 

publique el documento 

54

Protección de las Innovaciones
Conceptos básicos desde una perspectiva empresarial 

Marzo 2007

FAMILIA FAMILIA 

DE DE 

PATENTESPATENTES
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¡¡¡Mucha información !!!  
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Sólo en el año 2016* 
se solicitaron 
2.900.000 patentes y 
1.200.000  modelos de 
utilidad 
 
*Datos de la OMPI, informe 2016 
 
• En CHINA solo en 2016 más de 
¡1.000.000 documentos! 

¡474 solicitudes por hora! 

Las colecciones de patentes 
crecen y crecen… 

(414 solicitudes/hora en 2015) 
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Una planta genéticamente diseñada que descubre minas antipersonas 

20 

Información más completa y publicada antes 
en las patentes que en un artículo científico 
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111 páginas 

Información más completa y publicada antes 
en las patentes que en un artículo científico 

3 páginas 
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Documentos bien 
catalogados: 
Familias de 

patentes 

EN DISTINTOS IDIOMAS 
según el paÍs donde se 
publique el documento 

22 



23 
                                                                                                                                    

23 

• Documentos bien 
catalogados por 
materias; 
“Clasificaciones” de 
patentes: 

 
– Clasificación 

Internacional de Patentes 
(CIP o IPC por sus siglas en inglés) 

 

– Clasificación Cooperativa 
de Patentes (CPC por sus siglas 

en inglés) 

DOCUMENTOS BIEN CLASIFICADOS 
según contenido técnico 
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 Ejemplo: A63B 49/18 = Fundas para 

raquetas de tenis 

 Código de letras y números que se pone en la primera 

página de los documentos de patente en función del 

campo(s) técnico(s) al que pertenezca dicha patente.  

 Estos códigos son los mismos para todas las 

patentes en todo el mundo. 

 ¡Una misma patente puede llevar varios codigos CIP! 

 Existen unos 70.000 códigos CIP diferentes que 

se van actualizando por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) 

Clasificación Internacional 
de Patentes (IPC) 
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IGUAL QUE LA IPC PERO CON MÁS SUBGRUPOS („granularidad“) 

Sección Clase 

Subclase Grupo 
Ppal. 

Subgrupos 
IPC y CPC   

H H01 

H01L 

H01L33/00 
 …33/465  

Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC) 

Electricity 

Basic electric 
elements 

Semiconductor devices; 
electric solid state devices 

not otherwise provided for 

Semiconductor devices with at least one 
potential-jump barrier or surface barrier 

specially adapted for light emission; 

Processes or apparatus specially adapted 
for the manufacture or treatment thereof 

or of parts thereof; Details thereof  

H01L33/465 

. characterised by the coatings, e.g. 

passivation layer or anti-reflective coating 

.. Reflective coating, e.g. dielectric 

Bragg reflector 

… {with a resonant cavity extructure} 

¡CPC sólo en bases de 
datos, no en el propio 

documento de patente! 
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Utilidad de la Clasificación de Patentes (IPC-CPC) 

Realización fácil y rápida de estudios del estado 
del arte y de estudios de tendencias tecnológicas 
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Estudio fácil del estado del arte y 
de  tendencias tecnológicas 

27 
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Formato unificado en todo el mundo: 
sistema de identificadores 

estandarizado 

28 

• Sistema de 
numeración de las 
patentes 
– Número de solicitud 

(interno de cada 
país) 

– Número de 
publicación 
(internacional) 

– 1 número de 
solicitud ↔ varias 
publicaciones de la 
misma Oficina 
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Número de 
publicación 

(internacional) 
 

CC: Dos caracteres que 
identifican a la Oficina de PI 
que publica el documento 
 
SERIE: Normalmente 
numérica, pero puede incluir 
separadores (/) entre sus 
distintas partes 
 
TIPO: Uno o dos caracteres 
que revelan características 
específicas del documento (si 
es patente o modelo, si se 
trata de una solicitud o de una 
concesión, si se trata de una 
traducción o de una 
corrección,...) 

US2016185423  A1 
JP5931268  B1 
CN205256579  U 
NO20140995  A1 
RU2014142208  A 
ES2172481 B2 
…. 
WO2017014678 A1 
EP2817208  A1 
EP2817208  B1 
ES2580528  T3 
… 

ES 
DE 
US 
JP 
CN 
MX 
BR 
… 
WO 
EP 

2172481 
201906652 
…. 

A1, A2… solicitud 
B1, B2… concesión 
T1, T3… traducción 
U Modelo de Utilidad 
… 

Formato unificado en todo el mundo:  
sistema de identificadores estandarizado 
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Igual en todos los países: 

Formato unificado en todo el mundo:  
Documentos siempre con la misma estructura 
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PATENTE JAPONESA PATENTE ESPAÑOLA 
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¿CÓMO Y DÓNDE   

REALIZAR  

UNA BÚSQUEDA DE 

DOCUMENTOS DE 

PATENTE? 
 



33 
                                                                                                                                    

 patentes = literatura científica 

BÚSQUEDAS HECHAS POR 

TERCEROS CON VALOR 

AÑADIDO 

BÚSQUEDAS  PROPIAS 

EN BASES DE DATOS 

GRATUITAS O 

COMERCIALES 

¿ DONDE ? 
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Oficina Europea de Patentes 

Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI) 

Oficinas Nacionales de patentes: norteamericana, 
alemana,  japonesa, china, OEPM… 

34 

patentes = literatura científica 

BÚSQUEDAS EN BASES 

DE DATOS GRATUITAS 
fuentes  OFICIALES 
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.....Otras fuentes no OFICIALES 

............... 
35 

BÚSQUEDAS EN BASES 

DE DATOS GRATUITAS 
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TotaTotalPatentTM 

PatBase 

Dialog  

QPAT, Orbit.com 

CAS, Registry, Beilstein, …. 

WPI, Delphion, Thomson Innovation 

36 

BÚSQUEDAS EN BASES DE 

DATOS  COMERCIALES 
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Para buscar en la colección  
de patentes española : 

Para realizar análisis 
 estadísticos 
    

Para buscar con cobertura mundial : 

BÚSQUEDAS EN BASES DE 

DATOS GRATUITAS 

Para traducir patentes  
japonesas antiguas al inglés : 

Para buscar entre las  
patentes norteamericanas  : 
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BASES DE DATOS DE LA OEPM 
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Para buscar con cobertura mundial : 

Fondo documental de la Oficina Europea de Patentes: 81 
oficinas de patentes. 
  
 Mas de 90  millones de documentos  
 Situación jurídica de patentes europeas y de otros países 
 Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC) 
 Traductores automáticos 

http://ep.espacenet.com/ 
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40 
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BIOPSI* 

UNIVERSIDAD CARLOS III 

BÚSQUEDA  POR 
SOLICITANTE Y 

PALABRAS CLAVE 
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Solicitada en España 12/11/2013 
Solicitud PCT 11/11/2014, buen Informe sobre el Estado de la Técnica 

En tramitación en Oficina Europea y EE.UU 
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BÚSQUEDA  POR 
CLASIFICACIÓN 



45 
                                                                                                                                    

stem cells 
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LO MÁS RECIENTE 
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Para realizar análisis estadísticos, 

 conocer situación jurídica…  

Patentes PCT publicadas por OMPI y patentes de distintas oficinas 
nacionales ( 39 países y EPO): mas de 58 millones de patentes 
máscara de búsqueda en castellano 
 
 estadísticas 
 alertas: RSS 
 búsquedas en texto completo en inglés, francés, alemán, español y japonés 
 situación jurídica 

http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf 
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

CELIA SANCHEZ RAMOS 
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patentes y modelos de  utilidad españoles desde 1826 

ayuda 

búsqueda simple 

1 

2 

búsqueda avanzada 

búsqueda experta 3 

Para buscar patentes y modelos de utilidad españoles 
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PLANT RESPONSE 
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¿QUÉ TIPOS DE  

BÚSQUEDAS  

OFRECE LA OEPM? 
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BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 

INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES 

SERVICIOS CON VALOR AÑADIDO 

de la OEPM 
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realizados por examinadores de 
patentes 

con potentes herramientas de 
búsqueda 

420 millones referencias 

193 millones referencias no 

patente 

122 bases de datos 
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sectoriales 

trimestrales 

gratuitos 

en INTERNET 

noticias y patentes 

patentes más relevantes 
publicadas en cada sector 

tecnológico analizado  

y noticias tecnológicas 
resultantes del análisis de 
publicaciones, congresos, 

anuncios y otras fuentes de 
interés 

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
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63 

http://www.inescop.es/0servidor0/inescop/img/foto1g.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficheros/logo_web_ainia.jpg&imgrefurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficha/pagid/29/letra/A/titulo/AINIA Centro Tecnol%C3%B3gico/&usg=__pB6-JjcbyshaD7pJ8sBWIcI1Fv0=&h=112&w=221&sz=48&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=dTEbT_N3_3djfM:&tbnh=54&tbnw=107&ei=tKKJTsGMDYyF-wbVrJU4&prev=/search?q=ainia+centro+tecnol%C3%B3gico&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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6
4 
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actualización diaria 

estrategia  de búsqueda 

realizada por un examinador 

de patentes 

 

 

todas  las patentes más 
recientes  

que se están publicando 
en el mundo  

en relación a un objeto  
técnico concreto 

cobertura mundial: OPS (EPO) 

en INTERNET 

gratuitas 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 
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INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES 
(ITPs) 
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cómo se solicita 

ejemplos 
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ESTADO DE LA TECNICA 
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Información de patentes para planificar partiendo de un sólido conocimiento de lo 
existente 

   

PLANTEAMIENTO 

del proyecto 

Información de patentes para seguimiento de las solicitudes 
que se van publicando y para sortear tempranamente  

las que puedan afectar al objeto del proyecto 

 DESARROLLO  

del proyecto 
Información de patentes para evaluar 

la patentabilidad de los resultados  
y redactar una buena solicitud 

PROTECCIÓN

de resultados 

TRANSFERENCIA 

de resultados 

INICIO 

del proyecto 

Información de patentes para asegurarse de que  el proyecto no ha 

sido ya desarrollado por otros y que los resultados previstos puedan 

ser patentables 

Información de 
patentes para poner en 

valor la patente a 
transferir 

patentes = documentación científica 

Proyectos de Investigación 

en la UNIVERSIDAD 
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Objeto ITP : Procedimientos de obtención de 
antibióticos aislados de Streptoverticilium de bajo 
peso molecular 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES  

 ...../... “Debido al desconocimiento de la estructura química de 

estos antibióticos, la búsqueda se ha centrado en sustancias 

químicas antibióticas o antitumorales aisladas de 

Streptoverticillium”: ES 457739 (MERCK),  

J 62072691(YAMANOUCHI)  ....../..... 
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Información de patentes para planificar partiendo de un sólido conocimiento de lo 
existente 

   

PLANTEAMIENTO 

del proyecto 

Información de patentes para seguimiento de las solicitudes 
que se van publicando y para sortear tempranamente  

las que puedan afectar al objeto del proyecto 

 DESARROLLO  

del proyecto 
Información de patentes para evaluar 

la patentabilidad de los resultados  
y redactar una buena solicitud 

PROTECCIÓN

de resultados 

TRANSFERENCIA 

de resultados 

INICIO 

del proyecto 

Información de patentes para asegurarse de que  el proyecto no ha 

sido ya desarrollado por otros y que los resultados previstos puedan 

ser patentables 

Información de 
patentes para poner en 

valor la patente a 
transferir 

patentes = documentación científica 

Proyectos de Investigación 

en la UNIVERSIDAD 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  CARTAGENA 

Objeto ITP : procedimiento de extracción industrial 
a partir de la corteza de la sandía de un extracto 
líquido rico en L-citrulina  

A la vista de los documentos del estado de la técnica comentados, no se 

ha encontrado divulgado  un procedimiento de extracción industrial a 

partir de la corteza de la sandía de un extracto líquido rico en L-

citrulina .Además de las reivindicaciones dirigidas al procedimiento de 

obtención de un “extracto rico en L-citrulina” de la corteza de la 

sandía, sería posible añadir alguna reivindicación dirigida al extracto 

rico en L-citrulina obtenido por el procedimiento reivindicado, así 

como su uso en la industria alimentaria o farmacéutica.  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  CARTAGENA 
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UNIVERSIDAD XXXXXXXX 

¡¡NO SE DEBE PUBLICAR ANTES DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE PATENTE!!! 
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Se han recuperado documentos sobre pirazolo-isoquinolinas 

obtenidas por síntesis química con condensación en a (ES 442864, 

DE 3804421,....) en c  (US 4113731, FR 2595096,..) y en g (EP 

375210) pero ninguno con condensación en b.  ....../..... 

Objeto ITP :Procedimiento de obtención de pirazolo-

isoquinolinas aisladas de Streptoverticillium 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ALCALA DE HENARES  
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Se han recuperado documentos sobre pirazolo-isoquinolinas obtenidas por síntesis 

química con condensación en a (ES 442864, DE 3804421,....) en c  (US 4113731, FR 

2595096,..) y en g (EP 375210) pero ninguno con condensación en b. 

 ....../..... 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

Objeto ITP : un método y dispositivo de 
nanogravimetría en medios fluidos basado en 
resonadores piezoeléctricos  

La patente US-2004150296-A1 (LG ELECTRONICS INC) hace referencia a un 

sensor de materiales para sustancias biológicas, con resonador de onda acústica de 

película delgada.............. La patente WO-2009060100-A2 (UNIV REGENSBURG.) 

relativa  a un método de detección del cambio de peso de un cristal de cuarzo, por e. 

j. para aplicaciones electroquímicas……….La patente EP-1607725-A1 (SEIKO 

EPSON CORP) sobre u método de medida de la masa, circuito para la excitación de 

un dispositivo piezoeléctrico para la medida de la masa e instrumento para la 

medida de la masa………. 
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 P200901503, junio 2009  
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78% 

91% 

85% 

75,5% 

2016 
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Nº ITPs 

Años 

Informes Tecnológicos de Patentes 

solicitados por Universidades 
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30% 
descuento 
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500 personas 

150 expertos  
(físicos, químicos, ingenieros, biólogos, farmacéuticos,..)  

OOAA  Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda digital 
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Resumen de Servicios de Información 
Tecnológica de la OEPM 

GRATUITOS:  
• Bases de datos 
• Boletines de 

Vigilancia 
Tecnológica 

• Alertas 
Tecnológicas 

DE PAGO (CON VALOR AÑADIDO):  

• Búsqueda retrospectiva 
• Cobertura nacional 
• Cobertura mundial 

• Vigilancia tecnológica a 
Medida 

• Informe Tecnológico de 
Patentes 

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/index.html 
 

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/index.html
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PATENTES AJENAS COMO 
DOCUMENTOS 

CIENTÍFICOS 

PATENTES PROPIAS 
FUERTES 

Estudio FÁCIL y 
COMPLETO 

del estado del arte 

Investigaciones  
no redundantes 

Resultados 
patentables 

Financiación H2020 
Resultados atractivos 

para la industria 

RESULTADOS 
MAS 

FÁCILMENTE 
TRANSFERIBLES 

UNIVERSIDAD 



93 
                                                                                                                                    

¿QUÉ SE PUEDE PATENTAR? 

¿CÓMO? 

 ALGUNAS 

RECOMENDACIONES  
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INVENCIONES CONSISTENTES EN: 

• Nuevos productos 

• Nuevos usos de productos conocidos 

• Aparatos, herramientas y dispositivos para 
obtener o fabricar un producto 

• Métodos, procesos y procedimientos de 
obtención o fabricación 

• Productos o compuestos químico-farmaceúticos y 
biotecnológicos 

Se protege la solución técnica, con todos sus 
modos posibles de realización práctica, independientemente 
de la forma externa del objeto o aparato en el que se 
implemente la tecnología. 

QUÉ SE PUEDE PROTEGER 

CON UNA PATENTE 
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•  INVENCIONES QUE CARECEN DE CARÁCTER TÉCNICO 

• DESCUBRIMIENTOS, TEORÍAS CIENTÍFICAS, MÉTODOS MATEMÁTICOS 

• OBRAS ARTÍSTICAS 

• REGLAS DE JUEGOS 

• PROGRAMAS  DE ORDENADOR 

• FORMAS DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN 

• TAMPOCO SON PATENTABLES... 

• MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O DIAGNÓSTICO 
    APLICADO AL CUERPO HUMANO 

• CUERPO HUMANO EN SUS DIFERENTES ESTADIOS DE CONSTITUCIÓN 

• MERA SECUENCIA DE ADN sin indicación de función biológica 

• INVENCIONES CONTRARIAS A LAS BUENAS 
COSTUMBRES 

• RAZAS ANIMALES, VARIEDADES VEGETALES 

QUÉ NO ES PATENTABLE 
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CARÁCTER 

TÉCNICO 

EL CÓDIGO FUENTE NO ES REGISTRABLE COMO 
PATENTE 

 

SE PUEDEN REGISTRAR INVENCIONES 
“IMPLEMENTADAS” POR ORDENADOR  

 

DEBE HABER UNA SOLUCIÓN TÉCNICA A UN 
PROBLEMA TÉCNICO 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/FOLLETO_3_PATENTAR_SOFT
WARE/017-12_EPO_software_web.html 
 

¿PATENTAR SOFTWARE? 

Son patentables los programas que provocan un “efecto técnico” 
adicional que va más allá de la interacción física “normal” entre el 
programa (software) y el ordenador (hardware”), por ejemplo: 
 

- Método de Control del tiempo de exposición en un escáner 
 

- Procedimiento para aumentar la velocidad de  transmisión 
de señal de un electrocardiograma 

 

No sería válido un método de negocio como tal, por ejemplo, un 
programa que permita elaborar quinielas 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/FOLLETO_3_PATENTAR_SOFTWARE/017-12_EPO_software_web.html
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/FOLLETO_3_PATENTAR_SOFTWARE/017-12_EPO_software_web.html
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/FOLLETO_3_PATENTAR_SOFTWARE/017-12_EPO_software_web.html
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/FOLLETO_3_PATENTAR_SOFTWARE/017-12_EPO_software_web.html
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/FOLLETO_3_PATENTAR_SOFTWARE/017-12_EPO_software_web.html
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INVENCIONES CUYA EXPLOTACIÓN COMERCIAL SEA CONTRARIA AL 
ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES 

 

 Los procedimientos de clonación de seres humanos. 
 

 Los procedimientos de modificación de la identidad genética 
germinal del ser humano. 
 

 Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales 
o comerciales. 
 

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

QUÉ NO ES PATENTABLE 

http://www.camara.cl/diario/foto.asp?vidfoto=1949
http://www.publispain.com/revista/imagenes/clonacion-humana1.jpeg
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Impedir a terceros el uso no autorizado de la invención, mediante 
acciones legales civiles e incluso penales. 

 

¿En qué consiste el USO NO AUTORIZADO? 

– Para INVENCIONES DE PRODUCTO: 
– FABRICACIÓN, OFRECIMIENTO EN EL MERCADO, INTRODUCCIÓN EN EL COMERCIO, 

UTILIZACIÓN, IMPORTACIÓN, POSESIÓN O ALMACENAMIENTO A ESCALA INDUSTRIAL O 
COMECIAL 

– Para INVENCIONES DE PROCEDIMIENTO 
– La UTILIZACIÓN del procedimiento o su OFRECIMIENTO 

– Si se trata del PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO se incluye también el 
ofrecimiento del PRODUCTO OBTENIDO 

99 

Pero… la exclusividad de la patente no alcanza a: 
 Los actos realizados con fines no comerciales. 
 Los actos realizados para fines experimentales. 
 Los actos que conciernen a productos comercializados con el consentimiento del 

titular de la patente. 
 Producción individual de un producto médico en una farmacia. 

Efectos de la patente:  

derecho a prohibir 

Título VI ley patentes 24/2015 Efectos de la patente (art. 58-69) 
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sin 

embargo... 

¡el titular debe 
vigilar que nadie 
infrinja su patente! 
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 NOVEDAD 

ACTIVIDAD INVENTIVA 

APLICACIÓN INDUSTRIAL 

REQUISITOS DE 

PATENTABILIDAD 
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Ámbito de la Novedad y 
de la Actividad Inventiva 

 
 

¡Invención! 

Obviedad 

Lo NO “nuevo” 

Ámbito de lo 
evidente, dentro 
de la habilidad 
del experto en la 
materia 

Ya divulgado 
como tal en el 
estado del arte 
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PATENTE SECRETO EMPRESARIAL 
Monopolio LEGAL Monopolio de facto 

Divulgación pública Acceso RESTRINGIDO 

Protección de invenciones Cualquier INFORMACIÓN VALIOSA 

Duración limitada Duración INDEFINIDA 

Territorial NO TERRITORIAL (mundial) 

Fácil de TRANSFERIR con garantías 
Contratos de transferencia difíciles y con menos 

garantías 

Costes de registro, traducciones, etc. Costes de políticas de personal, custodia docs., etc. 

Permite impedir “a posteriori” la copia (una vez se 

detecta la misma), aunque tiene efecto disuasorio “a 

priori” 

Impide “a priori” la copia 

NO HAY PROBLEMA DE FILTRACIONES o espionaje 

industrial, porque la patente implica la publicación 
Si se divulga, es casi imposible recuperar el secreto 

Se puede CONTABILIZAR, hipotecar... Es más difícil de valorar y contabilizar 

   ¿PATENTE O SECRETO? 
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VIA PCT (Solicitud Internacional) 
152 PAISES 

VIA NACIONAL (ES) 
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 

 (OEPM) 

OEPM + ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

VIA EUROPEA 
42 (38+2+2) países europeos +  
extensión + validación 

   
 
OEPM + OFICINA EUROPEA DE PATENTES (EPO/OEB/EPA) 

VIA INTERNACIONAL  
PAÍSES independientemente 

MÚLTIPLES OFICINAS NACIONALES 

Una solicitud,  

un procedimiento de concesión; 
protección en España 

Múltiples solicitudes,  

múltiples procedimientos de concesión; 
protección en cada País 

Un único depósito,  

múltiples procedimientos de 
concesión;  

protección en cada País elegido 

Un único depósito y un único 
procedimiento de concesión; 

protección en cada País europeo 
elegido  

VÍAS PARA PROTEGER 

POR PATENTES 
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Solicitud 
  Petición   

del IET 
Publicación  

solicitud e IET 

Procedimiento 
general de 
concesión 

Concesión 

 
Procedimiento 

concesión 
 examen previo 

Concesión/ 
Denegación 

“PROCEDIMIENTO GENERAL” 

“PROCEDIMIENTO CON 
EXAMEN” 

 Procedimiento nacional 

LEY ESPAÑOLA DE PATENTES 1986 

18 meses (Art. 32 Ley de Patentes 1986) 
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Solicitud 
  

Petición   
del IET 

Publicación  
solicitud e 

IET 

 
Procedimiento 

concesión 
 examen previo 

Concesión/ 
Denegación 

PATENTE FUERTE 

LEY ESPAÑOLA DE PATENTES 2015 

 Procedimiento nacional 
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¿QUÉ NOVEDADES DE LA 

NUEVA LEY DE PATENTES 

AFECTAN A LAS 

UNIVERSIDADES? 
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TASAS. Pago del 50% de las tasas  ya no es “gratis” 

(hasta 100% bonificación si se explotan) 
 

De interés para las Universidades 

PRIMERA PRESENTACIÓN EN EXTRANJERO 
pedir permiso a la OEPM para hacer primera solicitud en el 
extranjero antes que en España 

Nueva Ley de Patentes 

24/2015 de 24 de julio 
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  Regulación específica de Universidades y Entes de Investigación 
 

  Cualquiera que sea la naturaleza de la relación 
          Rompe con distinción  “profesor” -  “investigador” 
 
  Requisitos de patentes universitarias: 

a) Personal investigador 
b) Invención en ámbito de funciones propias 
c) Durante período en que tiene dicha condición 
 

 Concepto personal investigador  
• Personal técnico (art. 13 Ley 14/2011 Ciencia, Tecnología e Innovación) y 
• Personal técnico de apoyo (normativa de Universidades y Centros Públicos de 

Investigación) 

125 

Invenciones de personal investigador 

 Invenciones Laborales 
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Deber de Comunicación: 
 

Investigador 
• 3 meses desde conclusión de la invención 
• Falta de “comunicación”   Pérdida derechos 
 

 Organismo/Entidad Pública 
• 3 meses desde comunicación del investigador 
• Comunicación de voluntad de mantener derecho sobre la invención (secreto o 

patente) 
• Prohibición publicación resultado investigación 
• Falta comunicación             el autor tendrá derecho a solicitar patente 
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 Invenciones Laborales 

Invenciones de personal investigador 
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Derechos de las partes 
 

 Investigador podrá:  
 Participar en beneficios de explotación o de cesión 
 Ser titulares si la entidad les cede el derecho 

• Incentivo a investigación en ámbito académico  
•  Diferencia con régimen general en el que el inventor asalariado 

sólo derecho a remuneración adicional en determinados casos 
 Entidad podrá 

 Asumir titularidad patente 
 Mantener secreto industrial con derecho de exclusiva 
 Ceder la titularidad y reservarse licencia de explotación  
 Ceder la titularidad y reservarse participación en beneficios obtenidos 

de la explotación 
 

Invenciones de personal investigador 

 Invenciones Laborales 
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 Doble régimen jurídico: 
 

     Invenciones resultado investigación universitaria  
   Régimen general (art. 21.1 NLP) 
 

      Invenciones bajo contrato con ente público o privado del art. 83 LOU 
    Régimen alternativo  (art. 21.5 NLP) 

 

Contrato/Convenio indicará a quién pertenece la invención, derecho de uso y 
explotación, reparto beneficios 

128 

Invenciones de personal investigador 

 Invenciones Laborales 
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NO REINVENTAR LA RUEDA: 
búsquedas de patentes 

PRIMERO SOLICITAR, LUEGO DIVULGAR 

ANTES DE SOLICITAR LA PATENTE    

 

 ASEGURAR LA PATENTABILIDAD 1 

RECOMENDACIONES: 

 antes, durante y después 
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 ASEGURAR  BUENA REDACCION 2 

In page 499 of a paper published in1990 (*), Giles S. Rich, then Chief Judge of the 

US Court of Appeals for the Federal Circuit, coined the phrase: 

 

"The name of the game is the claim“ 
 
(*) Giles S. Rich, "Extent of Protection and Interpretation of Claims - American Perspectives", 

International Review of Industrial Property & Copyright Law (IIC), 1990, vol. 21, pp 497-519  
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DURANTE LA TRAMITACIÓN: 

 GANAR TIEMPO 

 (contactos con 

 la industria…… ) 

RECOMENDACIONES: 

 antes, durante y después 
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SOLICITUD NACIONAL -> INTERNACIONAL 

Presentación  
Solicitud  
Nacional 

12 meses:  
fin  

plazo prioridad 

18 meses:  
publicación e IET 

24/30 meses:  
concesión 

ES 

Presentación  
Solicitud  

Internacional PCT 
(idioma ESPAÑOL) 

30 meses: 
 Entrada en  

fases nacionales. 
TRADUCCIONES 

US 

JP 

MX 

CN 

Solicitud  
Europea EP 

(idioma EN, FR, DE) 

2/5 años: Concesión  
Patente Europea. 

DE 

NL 

IT 

PL 

15 meses: 
 IBI y publicación 

Patente o 
Modelo de  
Utilidad  

Patentes  nacionales concedidas 

Solicitudes 
nacionales. 
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UNIVERSIDADES 

ESTRATEGIA DE “PATENTAMIENTO” 
para ganar tiempo y aplazar costes 

IET 

Momento crítico: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA 
 Si es positivo: solicitar PCT. Con un buen Informe de Búsqueda PCT las posibilidades de 

concesión en los países aumentan considerablemente lo cual facilitará la búsqueda de la 

financiación necesaria para entrar en fase nacional 

 Si es demoledor, quizás sea buena idea retirar la solicitud antes de que se publique 



134 
                                                                                                                                    

DESPUÉS DE LA TRAMITACIÓN:  
 

 RECOGER LOS FRUTOS :  
 TRANSFERENCIA 

 MÉRITOS 

1 

 BÚSQUEDAS DE PATENTES 
 

• NUEVAS INVESTIGACIONES 

• NECESIDADES, TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 

• BUEN CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA, DEL 

ESTADO DE LA TÉCNICA…… 

2 

RECOMENDACIONES: 

 antes, durante y después 
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RESUMEN  

Y 

CONCLUSIONES 
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PATENTES PROPIAS = PROTECCIÓN/EXCLUSIVIDAD  
PATENTES AJENAS = LITERATURA CIENTÍFICA      1 
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Bases de datos 
públicas 

Servicios de 
asesoramiento 

Bases de datos 
comerciales 

Servicios Info Tec  
 
 

LAS PATENTES COMO LITERATURA CIENTÍFICA  
= muy accesible  2 
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INFORMACIÓN DE PATENTES 
desde el principio del proyecto  33 
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    LEY DE PATENTES 24/2015   
EXAMEN SUSTANTIVO  4 
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¡MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN! 

 
 

https://www.oepm.es 

mariano.nieto@oepm.es 


