INTERNACIONAL :: OBSERVATORIO EXTERIOR

Patentes e
internacionalizacidon:
una oportunidad para las pymes

En el marco del proceso de internacionalizacién empresarial, resulta ciertamente conveniente la proteccién de las

invenciones en los mercados exteriores en los que opera la empresa. No en vano, es creciente el nimero de solicitantes

de patentes que buscan una proteccién fuera del mercado doméstico. Para ello, nuestras empresas cuentan con
diversas vias, incluyendo sistemas supranacionales de solicitud centralizada de patentes, asi como ayudas técnicas y

financieras puestas a su disposicién a través de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

Esther Arias

in duda alguna, la innovacién es un motor central

del crecimiento y del desarrollo econémico y es esen-

cial para las empresas si quieren competir en un mer-
cado global, en el que la invencién de nuevos productos o
procesos es cada vez mds internacional, colaborativa y
abierta.

En este nuevo escenario, el papel de la propiedad in-
dustrial ha cambiado fundamentalmente. El creciente in-
terés por el conocimiento, la aparicién de nuevos paises
innovadores y el deseo de proteger las invenciones en el ex-
tranjero han llevado a un incremento generalizado en las
solicitudes de patentes.

* Técnico superior de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
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" ~etary of the Treasury.

De esta forma, la propiedad industrial ha pasado a
desemperiar un papel central en las estrategias de las em-
presas, que patentan por razones de muy diversa indole:
técnica, comercial o de imagen corporativa.

Junto a estas razones, no debemos olvidar que las
empresas que operan en mercados internacionales de-
ben proteger sus invenciones en los paises donde lle-
van a cabo su actividad, pues la propiedad industrial
tiene un cardcter territorial, y la proteccién que otor-
gan estos derechos de propiedad estd limitada al pafs o
paises donde se haya realizado la tramitacién y la con-
cesidén.
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Ello ha llevado a que el niimero
de patentes que se extienden fuera
haya aumentado en los tltimos
aflos, de forma que, segin los datos
publicados por la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), el porcentaje de segundas
solicitudes en el exterior ha crecido
en los dltimos afios, pasando a re-
presentar un 50% del total de paten-
tes frente al 29% de la década de los
noventa.

¢{COMO PROTEGER SU INVENCION
FUERA DE ESPANA EFICAZMENTE?

Este fenémeno de globalizacién se re-
plica en Esparia, donde, cada vez mds,
los solicitantes de patentes extienden
internacionalmente la proteccién de
sus invenciones.

Surge entonces la pregunta de
cudles son las vias para proteger
una invencién fuera de nuestro
pais. De manera resumida, a conti-
nuacién explicamos las varias posi-
bilidades que se ofrecen para la
internacionalizacién de las inven-
ciones.

Solicitud de patentes via oficinas
nacionales

Un solicitante puede optar por ha-
cer registros individuales en el
pais/paises donde le interese prote-
ger su invencién. En este supuesto,
se debe tener en cuenta la normati-
va que se aplica en cada casoy es
importante destacar que la tramita-
cién se realizard en el idioma ofi-
cial de la oficina de patentes
correspondiente, lo que exigira la
presentacién de traducciones. Asi-
mismo, la legislacién puede exigir
la utilizacién de un representante
si la empresa no cuenta con un esta-
blecimiento comercial en el territo-
rio de que se trate y tampoco debe
olvidarse que, cuanto mayor sea el
numero de paises donde se quiera
realizar la solicitud, mayor serd el
coste de tramitar la proteccién.

Con el fin de simplificar y abara-
tar los costes de tramitacién, en las
ultimas décadas, han surgido siste-
mas supranacionales que permiten la

Numero de solicitudes de patentes en el mundo

(millones)

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Fuente: WIPO Statistics Database, October 2011.

RAZONES POR LAS QUE LAS EMPRESAS PATENTAN

+ Consolidar y acceder a nuevos mercados.
+ Disminuir riesgos de infringir derechos de terceros.

+ Defender eficazmente las propias creaciones o desarrollos.
* Incrementar la capacidad de obtener financiacién.

+ Obtener ingresos por licencias o cesiones.

* Acceder a nuevas tecnologias mediante licencias cruzadas.
+ Dar una imagen positiva de la empresa.

Via Patent Cooperation Treaty (PCT)

Este sistema permite iniciar la trami-
tacién de manera simultdnea, a tra-
vés de una tnica solicitud en mds de
140 paises.

solicitud de patentes de manera cen-
tralizada para un conjunto de paises,
de forma que es posible utilizar otras
vias para extender internacionalmen-
te una patente.

Primeras y segundas solicitudes de patentes en el exterior
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Fuente: Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
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http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Noticias/2011/2011_12_16_NuevaPublicacionOMPI.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Noticias/2011/2011_12_16_NuevaPublicacionOMPI.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Noticias/2011/2011_12_16_NuevaPublicacionOMPI.pdf

Los solicitantes espafioles tienen
una gran ventaja, ya que la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM) es administracién internacio-
nal de bisqueda y examen preliminar
internacional, por lo que pueden rea-
lizar todas las actuaciones relativas a
la tramitacién de acuerdo con el PCT
hasta la entrada en la fase nacional
(mes 30 desde la fecha de prioridad),
en espafiol y de una manera accesible.

Las empresas patentan por
razones de muy diversa indole:
técnica, comercial o de imagen
corporativa

Esta via permite la solicitud elec-
trénica a través de internet, en cuyo
caso se aplican considerables descuen-
tos en las tasas de presentacién, por
lo que se recomienda este sistema de
presentacién.

Via europea

Por esta via, se llega a la concesién de
una patente que puede tener validez
en hasta 38 paises del 4mbito europeo
(miembros a mayo de 2011, Gltimo
dato disponible) y que es tramitada
por la Oficina Europea de Patentes
(OEP).

Esta solicitud se puede presentar
en espafiol, en cuyo caso se aplica un
descuento de un 20% sobre la tasa de
presentacién (en cualquiera de las
modalidades electrénica o en papel) y
otro 20% a la tasa de examen (regla
6.3 del Convenio de Patente Europea),
aunque, antes de tres meses, deberd
ser traducida a uno de los idiomas ofi-
ciales de la OEP (inglés, francés y ale-
mén).

La via europea y la via PCT se
pueden combinar en lo que se conoce
como solicitud EuroPCT, es decir, una
solicitud internacional PCT que desig-
ne la OEP como «regién» donde se
quiere realizar la proteccién.

En este caso, dado que la OEPM es
autoridad de bisqueda internacional,
puede realizarse una solicitud PCT
ante la OEPM, que se encargaré de
elaborar el informe de busqueda in-
ternacional. Este informe, gracias al

acuerdo suscrito con la OEP, puede ser
reutilizado, en parte, por dicha ofici-
na, que realizard un informe de bus-
queda suplementario europeo cuyo
coste estd reducido en mds del 50%
respecto a la tasa normal.

Otros sistemas supranacionales

Ademas del tratado PCT y el Convenio
de la Patente Europea, existen otros
sistemas supranacionales de protec-
cién, que son el Sistema euroasidtico
(EAPO), que abarca a 13 paises de la
extinta Unién Soviética; el Acuerdo
de Bangui (AFRICA-OAPI), que inclu-
ye a 16 paises del Africa francéfona, y
el Acuerdo de Harare (AFRICA-ARI-
PO), con 17 paises, antiguas colonias
britdnicas.

Hay, por tanto, diversas posibili-
dades de proteccién y debe ser cada
solicitante quien determine qué pais
o paises son lo mds interesantes en su
estrategia de expansién internacio-
nal, para lo cual se deberdn tener en
cuenta diversos criterios:

+ ¢{Dénde hay probabilidades de co-
mercializar el producto patentado?
+ {Cudles son los principales mer-
cados para productos similares?

+ ¢{D6nde se fabricard el producto?
+ ¢{D6nde estdn los principales
competidores?

+ {Cudles son los costes de patentar
en cada uno de los mercados donde
va destinado el producto y cual es
el presupuesto disponible?

« ¢Qué dificultades tendrd hacer
valer los derechos de patente en
un pais determinado (representan-
te, idioma...)?

Ademis de las diferentes vias de in-
ternacionalizacién indicadas, desde
octubre de 2010, los solicitantes espa-
fioles tienen la posibilidad de acceder
al Programa PPH (Patent Prosecution
Highway).

Se trata de una herramienta ba-
sada en la firma de acuerdos bilatera-
les entre oficinas de propiedad
industrial de dos paises, que permite

agilizar la concesién de solicitudes de
patente basadas en la misma inven-
cién y que han sido presentadas en
ambos paises. Este programa trata de
evitar la duplicidad de esfuerzos, ya
que las oficinas se comprometen a
compartir y reutilizar el trabajo aso-
ciado a la valoracién de una solicitud.

Red mundial de Patent Prosecution Highway
Mediante este nuevo instrumento, un
solicitante que haya hecho una solici-
tud en Espafla y en otro pais y que re-
ciba de la OEPM un informe positivo
sobre la patentabilidad de una inven-
cién, puede solicitar ante esta segun-
da oficina que se tramite la solicitud
de forma acelerada. Asi, la solicitud
de patente, en lugar de aguardar su
turno normal para el examen, entra-
rd en una via especial de procedi-
miento rédpido.

Del mismo modo, un solicitante
de una oficina con la que Esparia
hubiera firmado un acuerdo PPH
podré pedir en la OEPM la tramita-
ci6én acelerada de una solicitud que
hubiera obtenido un informe de pa-
tentabilidad positivo en su oficina
de origen.

Hasta diciembre de 2011, la OEPM
ha suscrito ocho acuerdos bilaterales:
con Canad4, Corea, Estados Unidos,
Finlandia, Japén, México, Portugal y
Rusia.

De manera general, para poder
solicitar el PPH, hay que cumplir las
siguientes condiciones (cumulativas),
que pueden variar ligeramente segiin
las instrucciones que establezca cada
pais:

1. La solicitud que vaya a someter-
se al PPH ha de tener, al menos,
una reivindicacién que haya sido
considerada patentable por la pri-
mera oficina.

2. El solicitante ha de requerir ex-
presamente el PPH en la segunda
oficina.

3. El solicitante debe adjuntar un
dossier con todos los documentos
emitidos por la primera oficina,
que contenga toda la correspon-
dencia mantenida durante el pro-
ceso de registro. En funcién del
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http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
http://www.aripo.org/
http://www.aripo.org/
http://www.oapi.int/
http://www.eapo.org/eng/news/
http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ep.pdf

Red mundial de Patent Prosecution Highway®
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Fuente: JPO-PPH portal website.
* Miembros a 1 de diciembre de 2011

pais, se deberdn aportar traduccio-
nes del conjunto de la documenta-
cion.

4. Las reivindicaciones considera-
das patentables por la primera ofi-
cina deben corresponderse con las
reivindicaciones presentadas ante
la segunda oficina, al menos en un
grado suficiente, teniendo en
cuenta las diferencias de formato y
traduccién.

En las Gltimas décadas, han
surgido sistemas supranacionales
que permiten la solicitud de
patentes de manera centralizada
para un conjunto de paises

La utilizacién de este sistema no
estd sujeta a ninguna tasa adicional y
es el propio solicitante quien expresa-
mente debe pedirlo.

SuBVENCIONES DE LA OEPM

La OEPM, en su estrategia de incre-
mentar tanto la utilizacién de la pro-
piedad industrial en el &mbito

PPH MOTTAINAI

+ Fomento de las solicitudes de pa-
tentes y modelos de utilidad en el
extranjero. Se subvencionan solici-
tudes de patente:

A.Tramitadas en otros paises y

que tengan prioridad espafiola.

B. Tramitadas por via europea

con prioridad esparfiola o patente

europea presentada en Esparia.

C. Tramitadas por via del PCT.

+ Fomento de patentes y modelos
de utilidad espafioles para pymes y
personas fisicas.

Las actividades se subvencionan
en funcién de unas cuantias de refe-
rencia, que se establecen para cada
tipo de actividad realizada en un pais
o grupo de paises e indicadas en la
convocatoria’.

En el 4mbito comunitario, estas
ayudas se encuadran en el Reglamen-
to (CE) nimero 1998/2006, de la Comi-
si6n, de 25 de diciembre de 2006,
relativo a la aplicacién de los articu-
los 87y 88 del Tratado CE a las ayudas
«de minimis». Este encuadramiento
limita todas las ayudas a un maximo
global de 200.000 euros (100.000 eu-
ros si se trata de empresas que operan
en el sector de los transportes por ca-
rretera) durante cualquier periodo de
tres ejercicios fiscales.

Para obtener una informacién
detallada de estas ayudas puede con-
sultarse el apartado correspondiente
de propiedad industrial de la pagina
web de la OEPM.

CONCLUSION

Para proteger una invencién fuera de
Esparia, existen diversas posibilidades
y el solicitante debe valorar cuél es la
opcién que mds le interesa en funcién
de la localizacién geografica donde
quiere la proteccién, el idioma en el
que se va a realizar la tramitacién, el
coste que es capaz de asumir y los pla-
zos en los que quiere obtener la pa-
tente.

El registro internacional de una
patente puede «iniciarse» a través de
registros nacionales o regionales,
pero un buen punto de partida es el
sistema PCT, que permite utilizar el
espaflol como idioma de partida, re-
duce los costes, si se combina con la
solicitud europea, y posibilita el acce-
so al programa de subvenciones que
otorga la OEPM ::

Oficina Espaiola
de Patentes y Marcas

Paseo de la Castellana, 75

Tel: 902 157 530

E-mail: informacion@oepm.es
Web: www.oepm.es

nacional como potenciar su uso como
herramienta de acceso a los mercados
internacionales, convoca anualmente
un programa de subvenciones con dos
lineas de actuacién:

* Resolucién de 11 de marzo de 2011 sobre subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad espafioles y en el exterior. BOE de 17 de marzo de 2011.
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http://www.oepm.es
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/17/pdfs/BOE-A-2011-4934.pdf
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/index.html

