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Javier Vera (OEPM), Ciudad de México, 22 Marzo 2019 

Tema 6. Los Derechos de PI en los mercados. Consejos sobre los derechos de Propiedad 
Intelectual para empresas exportadoras e importadoras activas en América Latina. 
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Estrategias de Internacionalización 

Para proteger una invención en el extranjero existen diversas posibilidades y el 

solicitante debe valorar cual es la opción que más le interesa:  

 la localización geográfica donde quiere la patente 

 el idioma en el que se va a realizar la tramitación 

 el coste que es capaz de asumir  

 los plazos en los que quiere obtener la patente 

La internacionalización puede “iniciarse” a través de solicitudes nacionales o PCT, 

con el español como idioma de partida lo que supone una reducción de costes.  

Hay que aprovechar las posibilidades que ofrece la Oficina o el Registro 

Nacional de Patentes 
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Cobertura territorial de las patentes  

• PROBLEMA: las Patentes sólo protegen en el territorio de cada 
Estado 

• DESDE UN PRINCIPIO, hay que pensar en extender la patente a: 

– Países mercados actuales y potenciales 

– Países de los suministradores y fabricantes del sector 

CASO REAL  
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Patentes y extensión internacional 

¿DONDE PATENTAR? 

•¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado? 

 

•¿Cuáles son los principales mercados para productos similares? 

 

•¿Dónde se fabricará el producto? 

 

•¿Dónde están los principales competidores? 

 

•¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados dónde 

va destinado el producto? y ¿cuál es mi presupuesto? 

 

•¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país 

determinado? Representante, idioma… 
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Patentes y extensión internacional 

1. PAIS A PAIS 

  
OFICINAS NACIONALES  = 

Múltiples solicitudes, 
múltiples 

procedimientos de 
concesión; Patente en 

cada País 

2. SISTEMAS CENTRALIZADOS/REGIONALES: PCT y EPO  

PCT: más de 150 países (Excepciones)  

 

EPO: 38 países + VALIDACIONES = 
Una única solicitud; 

procedimientos 
centralizados; Patente en 

cada país o región 

Múltiples solicitudes nacionales 

Prioridad Unión de París 

177 PAISES 

•PRIORIDAD: PLAZO PARA EFECTUAR NUEVAS SOLICITUDES DE PATENTES EN OTROS PAISES 

BASÁNDOSE EN UN SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL ANTERIOR  

12 MESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD. 

SE CREA UNA “FAMILIA” DE PATENTES. 
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Art. 4 del CP: 

Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de 
invención, de modelo de utilidad,[...], en alguno de los países de la Unión, o 
su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de 
un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante. 

1. País a país. Convenio de París  

 Convenio de París, primera regulación internacional para la Protección de 

la Propiedad Industrial, de 1883, actualizado en 1967.  

 Patentes de invención, modelos de utilidad; Dibujos y modelos industriales 

(diseños); Signos distintivos, denominaciones de origen; Competencia 

desleal. 

 Trato nacional; Derecho de prioridad; Territorialidad; Derecho del inventor 
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Plazos 

• Los plazos de prioridad serán de 12 meses para las patentes de 

invención y los modelos de utilidad  

• Cómputo: desde el día siguiente al del depósito de la solicitud, hasta 

el último día del plazo salvo que éste sea festivo, en cuyo caso el 

plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.  

1. País a país. Convenio de París  

Primer depósito ON   Segundo depósito USPTO (p.ej) 

  2/11/2017    2/11/2018 
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1. País a país: Familia de patentes  

Una misma invención patentada en 
múltiples países se convierte en una 

familia de patentes. 
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TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES PCT 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

www.ompi.int 
Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes PCT 

Una única solicitud 
Coste medio: 3.000 €  
+ Fases nacionales 

OEPM: Autoridad Internacional de Búsqueda y Examen Preliminar del PCT en español  

El PCT es un procedimiento previo antes que la solicitud de patente internacional entre en cada uno de los 
países elegidos convirtiéndose en un haz de patentes nacionales (+150).  

Por parte de la Oficina nacional de cada uno de los países designados se concederá o denegará. Así podrá 
ocurrir que sea concedida en unos y denegada en otros. En los que se conceda se gozará de todos los 

derechos que otorga el país. 

2. PCT 
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Extensión del PCT 

2. PCT Estados Miembros  
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2014: 214.333 

2015: 217.233 

2016: 232.832 

2017: 243.500 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  PCT 

2. PCT Número de solicitudes  
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¡LO QUE NO ES EL PCT! 

El sistema del PCT es un sistema de “presentación” de solicitudes de patente, no un 

sistema de “concesión” de patentes.  No existe una “patente PCT”  

NO  ES UN PROCEDIMIENTO COMPLETO DE CONCESIÓN DE PATENTES 

SÓLO SUSTITUYE LA TRAMITACIÓN PREVIA UNIFICÁNDOLA PARA VARIOS 
PAÍSES Y ABARATANDO COSTES 

2. PCT (?)  
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• Los trámites hasta la publicación de la Solicitud e Informe de búsqueda se realizan en 

español. 

• En un plazo corto (entre 3 y 9 meses) se obtiene el Informe de Búsqueda y una Opinión 

Escrita, lo que permite valorar técnicamente la invención.  

• El solicitante puede retrasar hasta 30 meses desde la fecha de presentación el inicio de 

las fases nacionales. 

• Dispone de más tiempo para valorar económica y comercialmente la viabilidad de su 

invención sin incurrir en gastos inútiles. 

• La solicitud internacional supone un ahorro frente a los costes de multitud de solicitudes 

nacionales. 

2. PCT Generalidades  
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 Tramitación de una solicitud PCT 

PRESENTACIÓN  

  de la solicitud 

ENTRADA EN  

FASE NACIONAL 

Lugar: Oficinas Receptoras (Oficina Internacional  
de la OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas) 
 
Idiomas de procedimiento: CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU  

INFORME de  

búsqueda + OPINIÓN  

ESCRITA 

    EXAMEN 
OPCIONAL 

Realizado por las Autoridades Internacionales de Búsqueda 
ISA (OEPM es ISA) 
Traslado al solicitante de los documentos relevantes 
 
A la vista del informe y/o el examen, el solicitante decide si 
comienza la fase nacional en los países designados. Dicho 
informe y examen internacional no son vinculantes para las 
oficinas nacionales. 

Se sigue el procedimiento de concesión propio de cada 
estado designado 

 
TRAMITACIÓN por parte de las OFICINAS 

NACIONALES 

2. PCT Tramitación  
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2. PCT Plazos 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT4ePZgI7hAhWl5OAKHRlODqIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html&psig=AOvVaw2tWFPjjRoosf-E_b7xWNI5&ust=1553077981251793
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16 Fundación José PONS 

Informe de búsqueda internacional 
¿Quién? Lo realizan las Administraciones Encargadas de la Búsqueda Internacional (ISA) 

 Oficinas de Patentes Austria, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, EPO, 
España, Finlandia, India, Japón, NPI, Suecia, US, … 

¿Qué? Búsqueda de alta calidad de los documentos de patente pertinentes y de otra 
bibliografía técnica que se realiza en los idiomas en los que se presentan la mayoría de las 
solicitudes de patente (Documentación mínima PCT) 

¿Cómo?  

- Informe: que contiene referencias de documentos que pueden influir en la 
patentabilidad de la invención reivindicada 

- Opinión escrita: dictamen escrito preliminar y no vinculante sobre si la invención 
parece cumplir los requisitos de patentabilidad  

2. PCT Informe de Búsqueda y Opinión Escrita 
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    X 
    Y 
     A 

X: de particular relevancia:  un sólo 
documento afecta a novedad o 
actividad inventiva de una 
Reivindicación. 

Y: de particular relevancia combinado 
con otro/s de la misma categoría: dos 
documentos combinados afectan a 
actividad inventiva de  una 
Reivindicación. 

A: refleja el estado de la técnica sin 
cuestionar la patentabilidad 

Formulario PCT/ISA/210 

Lista de documentos relativos al estado de la técnica con indicación de su relevancia: 

2. PCT Informe de Búsqueda Internacional 
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Ejemplo OEPM Opinión Escrita.  
Tiene novedad pero carece de 

actividad inventiva 

2. PCT Opinión Escrita 
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OEPM como ISA 

INFORMES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL PCT EN LA OEPM 

2. PCT y OEPM  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vN3r_o3hAhWt3OAKHboRACMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.oepm.es/&psig=AOvVaw1biX8KF_-OwGQ4auqimzdv&ust=1553077541434722
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2. PCT Administraciones Internacionales ISAs 

• AT 

• AU 

• BR 

• CA 

• CL 

• CN 

• EG 

• EP  

• ES 

• FI 

• IL 

 

    

 

 

 

• IN 

• JP  

• KR 

• PH 

• RU 

• SE 

• SG 

• TR 

• UA 

• US 

• XN 

• XV 
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Solicitud PCT Oficina 
Receptora 

Fase Internacional PCT 
en Español Fase Nacional en cada 

Estado 

• España 
• --------- 
• México 
• Chile 
• Colombia 
• Costa Rica 
• Cuba 
• Rep. 

Dominicana 
• Ecuador 
• El Salvador 
• Guatemala 
• Honduras 
• Nicaragua 
• Panamá 
• Perú  

2. PCT La OEPM como ISA 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vN3r_o3hAhWt3OAKHboRACMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.oepm.es/&psig=AOvVaw1biX8KF_-OwGQ4auqimzdv&ust=1553077541434722
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq9vzSiY7hAhU2AWMBHe_pCZ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gifmania.com/Gif-Animados-Espacio/Imagenes-Astronomia/Planeta-Tierra/&psig=AOvVaw0Tv_XyQLPmdQkByA6jyZOk&ust=1553080438842177
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Tasas PCT € Descuentos/Reembolsos 

Transmisión (OEPM) 74 - 

Internacional (OMPI) 1.219 90% Personas físicas países renta per cápita 

-175 €  formato pdf  
-262 € formato XML 

Búsqueda (OEPM ) 
 
 
Búsqueda (EPO) 

1.775  
 
 

1.775 

75% Personas físicas y jurídicas países nivel ingresos 

100% con Informe de  Búsqueda anterior en la OEPM 

 
75% Personas físicas países nivel ingresos 

Examen (OEPM) 
Examen (EPO) 

583  
1.930 

100% posible reembolso si ha habido un examen anterior en 

la Oficina respectiva 

2. PCT Tasas OEPM  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vN3r_o3hAhWt3OAKHboRACMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.oepm.es/&psig=AOvVaw1biX8KF_-OwGQ4auqimzdv&ust=1553077541434722
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Los solicitantes, personas físicas y jurídicas, nacionales o residentes en un país ajeno al 
EPC clasificado por el Banco Mundial en el grupo de países de “ingresos bajos”, “ingresos 
medianos bajos” o “ingresos medianos altos” están exentos del 75% del importe de la tasa 
de búsqueda internacional. Los siguientes Estados cumplen estas condiciones: 

  

CO Colombia   GT Guatemala 

CR Costa Rica   HN Honduras 

CU Cuba   MX México 

DO Rep. Dominicana  NI Nicaragua 

EC Ecuador   PE Perú 

SV El Salvador 

 

Descuentos de tasas del PCT en la OEPM 

2. PCT Descuentos en OEPM  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vN3r_o3hAhWt3OAKHboRACMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.oepm.es/&psig=AOvVaw1biX8KF_-OwGQ4auqimzdv&ust=1553077541434722
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FASE INTERNACIONAL (TASAS) 
• Transmisión: depende país  ++    
• Internacional (90%)  117 € 
• Búsqueda (75% en OEPM) 443 €  

    
FASES NACIONALES 
(aprox. para US, EP, JP y 10 años)  
• Representación 
• Traducciones 
• Tasas 
• Anualidades 

560  

Eur 

60.000 

Eur 

Fase 

internacional 

 ¡¡ 1% del total !! 

COSTES DEL PCT APLICANDO LOS DESCUENTOS OEPM 

2. PCT Costes  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vN3r_o3hAhWt3OAKHboRACMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.oepm.es/&psig=AOvVaw1biX8KF_-OwGQ4auqimzdv&ust=1553077541434722
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Descuento en la fase regional en la EPO tras el proceso 
PCT en la OEPM 

• Hay  una reducción de la tasa de búsqueda complementaria de la EPO de 
1.110 € para Solicitudes Internacionales PCT cuya ISA ha sido la OEPM. De 
forma que la tasa de solicitud y búsqueda pasa de 1.390€ a solo 280€  

• Esta reducción tiene el propósito de que las tasas totales sean 
independientes de la Administración Internacional europea elegida (AT, FI, 
ES, SE, NPI, VPI y TR)  

• Hay además otra ventaja adicional ya que el solicitante obtiene también un 
segundo informe de búsqueda complementario europeo. 

2. PCT y EuroPCT  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vN3r_o3hAhWt3OAKHboRACMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.oepm.es/&psig=AOvVaw1biX8KF_-OwGQ4auqimzdv&ust=1553077541434722
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PCT Tasa  
internacional

1.169 € 

90%  

 117€ 

Tasa 

búsqueda 
1.775 € 

75%  

 443 € 

P. Europea: 
90+1300= 

 1.390 € 

P Europea: 
90+190= 

 280 € 

Patente nacional 
prioritaria 

PCT 
(ISA – OEPM en 

español) 

1 año prioridad PCT 1,5 años 

Fase Nacional: US, JP, 
etc. (+PPHs) o 

Regional: Patente 
Europea 

Descuento búsqueda europea 
suplementaria 1.110 € 

• Utilizar la prioridad permite retrasar hasta 30 meses la entrada en fases nacionales o regionales y los gastos asociados a Agentes 
internacionales y Traducciones. Es el momento de utilizar los PPHs. 

• En la entrada en fase regional europea hay una exención de la tasa de búsqueda europea de 1.110 € 

IBI + OE 

• Este conjunto de descuentos y reembolsos son de mucha importancia para las PYMEs 

También descuento del 75% en el Examen Preliminar 
internacional del PCT. Se reduce a sólo 146€   

PCT: Ahorro de Tasas y otras ventajas utilizando OEPM como 
Administración de Búsqueda Internacional desde 

Latinoamérica 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vN3r_o3hAhWt3OAKHboRACMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.oepm.es/&psig=AOvVaw1biX8KF_-OwGQ4auqimzdv&ust=1553077541434722
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Car with a sun roof 

FERRARI SPA 

2. PCT Ejemplo  



28/34 

• Tratado y Reglamento PCT  

• Instrucciones administrativas 

• Directrices PCT de búsqueda y examen  

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN EN 

Recursos PCT: 
http://www.wipo.int/pct/es/ 

 

Textos útiles para el PCT 

2. PCT Textos legales  

http://www.wipo.int/pct/es/
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Patent Prosecution Highway 

 La OEPM participa desde 2010 mediante una serie de acuerdos bilaterales con otras oficinas 
de Patentes de otros países. 

 La OEPM forma parte del acuerdo llamado PPH Global en el que participan más de 20 oficinas 
y ha firmado también acuerdos bilaterales PPH con oficinas nacionales. 

 La mayoría de acuerdos contemplan el PCT-PPH 

PPH Global  
PPH bilaterales  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vN3r_o3hAhWt3OAKHboRACMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.oepm.es/&psig=AOvVaw1biX8KF_-OwGQ4auqimzdv&ust=1553077541434722
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3. Sistema regional europeo: EPO 

Una vez concedida la patente europea, tendría validez en todos  los países adscritos 
al Convenio de Patente Europea (38) si se valida en todos y cada uno de ellos 

OFICINA EUROPEA DE PATENTES 

www.epo.org Una única solicitud 
Idiomas oficiales inglés 

francés y alemán 
Patentes fuertes 

PATENTE EUROPEA 
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El procedimiento de concesión de patentes ante la EPO 

Solicitud 
Informe  
de búsqueda 

Publicación de  
la solicitud 

Publicación  
de la 
concesión 

Extinción  
del plazo 
de oposición 

18 meses 

Aprox. 4-5 años 9 meses 

3. Sistema regional europeo: EPO 

¿Desistimiento? 
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Coste de una patente europea hasta su concesión 

5.000 euros de tasas  
de la oficina de patentes* 

10.000 euros de honorarios  
del abogado de patentes* 

3.000 euros en 
traducciones* 

Patentes en (p. ej.): 

Alemania 

Reino Unido 

Francia 

Italia 

España 

Suiza 

* Coste estimado. El coste real dependerá en gran medida de las circunstancias particulares de cada caso.  

Pat nacional 

3. Sistema regional europeo: EPO 
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Extensión de la 
patente europea 

3. Sistema regional europeo: EPO 
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¡¡¡GRACIAS!!! 
Javier Vera (OEPM), Ciudad de México, 22 Marzo 2019 


