Proposito y enfoque de esta guia

Muchos autores finalizan sus libros con un agradecimiento al lector
que ha llegado hasta la pagina final. Yo quiero hacerlo al revés y
comienzo con un enorme «gracias» a ti, lector, por tu interés y tu aten-
cion. La lectura de esta guia ya tiene su mérito, no solo por la ampli-
sima oferta editorial que llena las estanterias de librerias y plataformas
digitales, sino también porque estoy seguro de que la propiedad indus-
trial no figura entre los diez temas mas demandados, quiza ni siquiera
entre los cien.

Cuando me pidieron asumir el servicio de propiedad industrial en
Jaén no tenia claro donde me metia. Aquella decisi6n abri6é un camino
apasionante y me permiti6 descubrir oportunidades profesionales
—entre ellas, escribir esta guia— que no habia imaginado. Desde
entonces he aprendido dos cosas esenciales:

1
La propiedad industrial es clave dentro
de la cadena de valor de una empresa (y si
no se gestiona bien casi seguro que habra
problemas).

2

No hace falta convertirla en un laberinto
opaco: entender bien las herramientas basicas
permite decidir mejor, gastar mejor y proteger
mejor.
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Esta guia no pretende descubrir nada nuevo para quien ya domina
la materia. Su proposito es recopilar, ordenar y sintetizar lo esencial:
qué titulos existen (marcas, patentes, disenos, etc.), para qué sirven,
cuando conviene usarlos y qué costes y resultados cabe esperar. Mi
compromiso es evitar tecnicismos innecesarios y explicar lo impres-
cindible con ejemplos y criterios practicos.

Por supuesto, contar con profesionales especializados es imprescin-
dible —nadie deberia gestionar integramente, y menos litigar, un titulo
sin apoyo experto—. Pero disponer de una vision global y de conoci-
mientos minimos te permitira tomar mejores decisiones, pedir mejor
ayuda y planificar con sentido.

Si tu interés nace por un problema concreto, por el miedo a que te
copien o por simple curiosidad, piensa en esta guia como una «piedra
Rosetta»: conocer bien las herramientas disponibles y cudndo utilizar
cada una. Si consigo hacerte el camino mas sencillo y ameno, el obje-
tivo estara cumplido. Y, si en algin momento necesitas aclarar dudas,
estaré encantado de ayudarte.

Gracias de nuevo por estar aqui. Buen viaje.
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CAPITULO 1.
¢POR QUE PROTEGER LA
INNOVACION?






¢Por qué proteger la innovaciéon?

1.1. DEFINICIONES Y FALSAS CREENCIAS EN
TORNO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para empezar con una definicion clara, y segtn la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas (OEPM), la propiedad industrial es el derecho
exclusivo que ostenta una persona fisica o juridica sobre una inven-
cion, un signo distintivo o un disefio industrial. Esta tipologia consti-
tuye los tres pilares fundamentales de proteccion:

« Marcas y nombres comerciales. Protegen los signos
distintivos que identifican productos o servicios en el mercado.
Ademas de las marcas tradicionales, la normativa actual permite
registrar nuevas tipologias como las marcas tridimensionales,
de posicion, de patrén, de color, sonoras, de movimiento,
multimedia y de holograma.

« Diseiios industriales. Salvaguardan la apariencia externa u
ornamentacion, tanto de la totalidad de los productos como de
una parte de los mismos, ya sea bidimensional o tridimensional.

« Patentes y modelos de utilidad. Protegen invenciones
tecnolodgicas referidas a procedimientos, aparatos o productos
nuevos con actividad inventiva y aplicacion industrial, asi como
sus mejoras o perfeccionamientos.

Existen, ademas, vias especificas de proteccion, como las topogra-
fias de semiconductores o las variedades vegetales, que se mencionan
aqui y se desarrollan mas adelante.

También existen otras figuras de proteccion como las Indicaciones
Geograficas (IG) y las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP),
que no se conceden a un solicitante individual, sino a un colectivo de
productores o entidades que elaboran productos con cualidades, repu-
tacion o caracteristicas vinculadas a un origen geografico concreto.
Estas figuras garantizan la autenticidad del producto y su relacién con
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un territorio determinado, protegiendo asi tanto el valor cultural como
econdémico de su denominacion.

Ideas erréoneas mas frecuentes

Las concepciones erroneas sobre la propiedad industrial son muy
frecuentes. Oimos expresiones que, aunque comunes, chirrian a cual-
quiera con un minimo de conocimiento en la materia. Son auténticas
patadas al lenguaje —sin necesidad de adentrarnos en tecnicismos—
que conviene desterrar.

Confundir «patentar» y «registrar»

Una marca, segin la RAE, es una «senal que diferencia y ayuda
a distinguir a una persona, animal o cosa». Cuando se aplica a un
producto o servicio y se registra oficialmente, se convierte en marca
registrada. Por tanto, no es correcto usar el término patentar: un
nombre, un logotipo o una melodia pueden registrarse como marca,
pero nunca patentarse. En cambio, solo los inventos pueden patentarse
si cumplen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicacion
industrial. Mezclar ambos conceptos genera un potaje terminolégico
poco saludable.

La inexistente «patente mundial»

Suele proclamarse que alguien posee una patente mundial. Esa
figura no existe. Toda patente tiene un ambito geografico limitado.
Lo que si existe es el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
(PCT), un procedimiento internacional unificado que permite presen-
tar una patente en una tnica solicitud y, mas adelante, elegir los paises
en los que se desea proteccion. El resultado final seran siempre paten-
tes nacionales o regionales, validas solo en los territorios seleccionados
siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales de las regulacio-
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nes nacionales o supranacionales y se paguen las tasas correspondien-
tes (como ocurre, por ejemplo, con la patente unitaria).

«Con mi patente nadie me puede copiar» o

«Al patentar, nadie me impedira vender»

Son frases tranquilizadoras, pero alejadas de la realidad juridica.
Disponer de un titulo de propiedad industrial otorga derechos —y obli-
gaciones—, pero no garantiza por si mismo la ausencia de conflictos
ni la libertad de comercializacion. Tan solo garantiza tener la herra-
mienta méas efectiva para la defensa de derechos frente a terceros que
usen, fabriquen o comercialicen los activos intangibles protegidos sin
el consentimiento del titular.

Sobre estas y otras ideas imprecisas intentaremos arrojar luz en los
proximos capitulos. Ojala el interés y la paciencia del lector lo conduz-
can hasta las tltimas paginas con una comprension lo bastante sélida
para evitar estos errores tan habituales.

1.2. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD
INTELECTUAL: JUNTAS SUMAN, PERO
NUNCA REVUELTAS

Existe una tendencia bastante extendida a confundir los derechos
amparados por la propiedad industrial —marcas, disefios, patentes,
modelos de utilidad... sobre los que trataremos en este libro— con los
derechos que nacen de la propiedad intelectual, es decir, los derechos
de autor.

En este segundo ambito hablamos siempre de creaciones origina-

les de la literatura, el arte o la ciencia, como pueden ser libros, compo-
siciones musicales, obras audiovisuales, esculturas, pinturas, comics,
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fotografias o programas de ordenador. También se incluyen las obras
derivadas, como traducciones, revisiones, compendios, resimenes,
arreglos musicales o incluso reelaboraciones de informacion, por ejem-
plo, bases de datos, colecciones o antologias.

Para que una obra disfrute de proteccion por derechos de autor
debe cumplir dos requisitos esenciales:

« Originalidad: ha de ser fruto de la creatividad de su autor.
» Fijacion en un medio tangible: papel, soporte digital,
grabacion de audio o video, etc.

Errores comunes

En la practica surgen dudas casi a diario. Entre las preguntas que
recibo con més frecuencia destacan las siguientes:

¢Qué diferencias existen entre la propiedad industrial y
los derechos de autor?

Las divergencias son claras y numerosas. Es el caso de los derechos
de autor, la ley no exige ningtn registro publico para que nazcan los
derechos; basta con demostrar la autoria de la obra. Los derechos nacen
con la creacion de la obra y son propios del autor. Duran la vida del
autor y 70 afnos después de su muerte. En cambio, en propiedad indus-
trial el registro es imprescindible, sin él no existe proteccion. Ahora
bien, aunque no sea obligatorio registrar una obra intelectual, resulta
muy recomendable, porque facilita la prueba en caso de disputa.

Ademas, el Registro General de la Propiedad Intelectual en Espana
se articula en registros territoriales gestionados por las comunida-
des autonomas, y un Registro Central dependiente del Ministerio de
Cultura. Cualquiera de ellos es valido para inscribir una obra, y el
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tramite puede realizarse de forma presencial o por internet, de manera
sencilla y econémica. Las tasas de tramitacion, a la fecha de edicion de
esta guia, son inferiores a 15 euros.

Existen también soluciones privadas, como Safe Creative, una plata-
forma que ofrece un registro en linea con sello de tiempo, ademéas de
gestion de licencias y verificacidon de derechos, con planes gratuitos
y de pago, aunque estas soluciones solo evidencian el momento de la
creacion, pero no de la autoria.

Otra diferencia significativa entre la propiedad industrial y la inte-
lectual es la duracidon de los derechos.

En Espana y en toda la Union Europea, el plazo general de
proteccion de los derechos de explotacion es la vida del autor mas
setenta anos desde su fallecimiento. Existen plazos distintos para
los derechos morales, ciertas prestaciones complementarias y las
obras de autores fallecidos antes de 1987.

En Estados Unidos, la proteccion depende de la fecha

de primera publicacion de la obra. Por ejemplo, las obras

creadas antes del 1 de enero de 1978, asi como las anénimas o
seudénimas, disfrutan de 95 afios de protecciéon contados desde
su publicacion. Un ejemplo ilustrativo es 1984, de George Orwell,
que en el Reino Unido y la UE entr6 en dominio puablico en

2021 (setenta afios tras la muerte del autor), mientras que en

EE. UU. no lo hara hasta 2044 (noventa y cinco afos después de
su publicacién).

En conclusion, incluso después del fallecimiento de muchos creado-
res, los derechos econémicos sobre sus obras siguen teniendo un gran
valor y suelen originar litigios y disputas, dado el importante volumen
de ingresos que generan.
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Cuando expira el plazo de proteccion, la obra pasa al dominio ptiblico
y puede utilizarse libre y gratuitamente por cualquiera, aunque deben
respetarse otros derechos derivados, como las traducciones en litera-
tura o las interpretaciones y arreglos en musica. No es raro que, cada
enero, los medios publiquen listas de libros, peliculas o canciones que
han dejado de estar protegidos.

Un caso muy mediatico ha sido el de Mickey y Minnie Mouse. En
2024, las primeras imagenes de ambos personajes en el cortometraje
Steamboat Willie (1928) pasaron a dominio publico tras cumplirse
los 95 afos de proteccion previstos en EE. UU. Ahora bien, esto se
limita al contenido exacto de aquella pelicula; las versiones posterio-
res de Mickey siguen sujetas a derechos de autor. Ademas, «Mickey
Mouse» es una marca registrada internacionalmente —renovada de
forma periddica cada diez anos—, de modo que utilizar al simpéatico
raton sin licencia puede deparar una carta de los servicios juridicos de
la compaiia.

Otro punto clave es el alcance internacional de la propiedad inte-
lectual. Cuando registro una obra en un pais, surgen unos derechos
que puedo hacer valer en los mas de 180 Estados que han firmado el
Convenio de Berna; nada que ver con la propiedad industrial, donde
la proteccion siempre se circunscribe a los territorios solicitados. Si
registro una marca solo en Espana ante la OEPM, careceré de dere-
chos sobre ella en Francia o México, de modo que cada empresa debe
alinear su estrategia registral con su expansion comercial.

En cambio, si compongo una cancién en Madrid, me da igual que
Shakira me la copie en Barcelona, Miami o Bogota: en cualquier caso,

podré defender mis derechos en cualquiera de esos lugares, aunque
ello suponga pleitos judiciales y dolores de cabeza.

¢Puede una idea protegerse como propiedad intelectual?

No. La idea, por si sola, no se protege; lo que se tutela es la expre-
sidn concreta de esa idea. Nadie tiene la exclusividad de narrar la vida
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de una comunidad de vecinos algo estramboética; cualquiera puede
desarrollar esa premisa de forma original. Lo que no esta permitido es
copiar obras concretas: por ejemplo, los tebeos 13, Rue del Percebe, de
Francisco Ibafiez, la pelicula La comunidad, de Alex de la Iglesia, o los
episodios de La que se avecina (que, por cierto, cuando esta cambi6
de cadena, hubo que modificar el titulo porque Aqui no hay quien viva
era marca registrada por Antena 3).

¢Se pueden proteger los juegos de mesa mediante
derechos de autor?

No la idea del juego, sino los materiales concretos con los que se
juega. Tenemos Trivial Pursuit como ejemplo: el nombre esté regis-
trado como marca; el tablero y las fichas en forma de «quesito» se
amparan como disefios industriales; las preguntas y respuestas pueden
protegerse por propiedad intelectual, pues conforman una base de
datos elaborada con informacion original; y el folleto de instrucciones
queda protegido como un texto (propiedad intelectual).

Por esa misma razoén, muchos jugamos en los anos 80 a El Palé, un
juego muy parecido a Monopoly: compartia elementos similares, pero
no era Monopoly y costaba bastante menos. Este caso ilustra los veri-
cuetos y matices que existen entre los distintos derechos de proteccion.

¢Quién puede ser titular de los derechos de autor?

El autor de la obra siempre es una persona fisica, es decir, su crea-
dor. Una empresa u organizacion no puede ser considerada autora. En
consecuencia, si una empresa contrata a un profesional —por ejemplo,
un disenador o programador—, la titularidad de la obra corresponde al
propio creador, no a la empresa.

El Registro de la Propiedad Intelectual solo puede ser solicitado por
personas fisicas, aunque los derechos de explotacion si pueden cederse
a una empresa u otra persona juridica. Para ello es fundamental que
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