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Estapublicacion esunaadaptacionalanormativa costarricense del documento originario pu-
blicado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2018, titulado “In-
ventar el futuro. Introduccion a las patentes dirigida a las pequenas y medianas empresas”, el

cual se hamodificado pararesponder ala legislacion nacional costarricense por el licenciado
Rodolfo Alfaro Pineda en estrecha colaboracién con el Registro Nacional de la Republica de
CostaRicaydeacuerdo conlalicenciaCCBY 3.01GO. La Secretariadela OMPIno asumeres-
ponsabilidad alguna porlamodificacion o traduccion del contenido original.

La presente guia se centra en las patentes de invencidn, como instrumento decisivo para que
unaempresa pueda obtener el maximo beneficio de lasideas tecnoldgicas nuevas.

La gestion de los conocimientos, especialmente las nuevas ideas y conceptos, es fundamen-
tal para que cualquierempresapuedacambiar, adaptarsey aprovecharnuevas oportunidades
mientras compite enun entorno empresarial que evolucionardpidamente.

En la actual economia de los conocimientos, practicamente toda empresa que dependa de las
mejoras tecnoldgicas debe plantearse la posibilidad de utilizar las patentes como elemento fun-
damental de su estrategiaempresarial. En esta guia se explicanlos beneficios comerciales del sis-
tema de patentes para todo tipo de empresas. Sibien esrecomendable consultaraun experto en
patentes cuando se tengalaintencion de proteger, explotar o velar porla observancia de los dere-
chos de patente, en esta guia se proporcionainformacion practica que resultara Util para entender
los conceptos basicosy formularlas preguntas adecuadas cuando se consulte aun experto.

Alentamos alas pequefas y medianas empresas (pymes) a que utilicen esta guia paraintegrar
sus estrategias de tecnologia y patentes en el conjunto de sus estrategias empresariales, de
comercializaciény de exportacion.

Enlapresente guia se brindaigualmente unaintroduccion exhaustiva al sistema de patentes de
invencion, alaluz delanormativa costarricense relacionada, ilustrada con patentes nacionales
concedidas, incorporando informacion del Registro Nacional, integrando otras disciplinas del
Derecho entemas especificos y tomando en cuenta sugerencias de expertos.

Las publicaciones dela OMPl alas que se hace referencia enla presente guia pueden des-
cargarse desde su sitio, ylosrecursos electrénicos de enseflanza en |P PANORAMA. Todos

esos recursos se ofrecen de forma gratuita. Sin embargo, ni la presente guia nilos demas
recursos alos que se hace referencia pretenden en ningun caso sustituir el asesoramiento
juridico de los profesionales.


https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4350&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4350&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4350&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4350&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/es
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
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1.;Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado a una invencion que es nueva,
conlleva actividadinventivay es susceptible de tener aplicaciénindustrial. Lainvencién puede
consistirenun producto o enun procedimiento que relnalosrequisitos deley.

La patente concede a su titular el derecho legal de explotar en forma exclusiva la invenciény
de concederlicencias, asicomo de impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, uti-
licen, ofrezcan paralaventa,vendanoimportenelproducto patentado o el producto obtenido
mediante el procedimiento patentado, o bien de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Es un poderoso instrumento comercial para obtener la exclusividad sobre un producto o proceso
nuevoy, almismo tiempo, consolidarunasélida posiciénenelmercadouobteneringresos através
delaconcesiondelicencias. Un producto complejo (por ejemplo, una cdmara, un teléfonomdvil o
unvehiculo) puedeincorporar muchasinvenciones patentadas que pertenezcan avarios titulares.

En CostaRica, las patentes de invencién son concedidas por el Registro de Propiedad Intelec-
tual adscrito al Registro Nacional, y tienen validez durante un periodo de tiempo limitado de
20 anos a partirde lafecha de presentacién de la solicitud en el Registro de la Propiedad Inte-
lectual o paraelcaso delas patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperacién en Materiade
Patentesdesdelafechade presentacidoninternacional,acondicion de que se paguenlastasas
anuales de vigencia correspondientes. Una patente constituye un derecho territorial, limitado
alas fronteras territoriales del pais donde se concedid; de manera que para protegerlainven-
ciénmasalla delterritorionacional debe presentarse la solicitud en cada pais donde serequie-
ralaproteccion, tomando en cuenta que éstos tienenla potestad de conceder o no lapatente.

Acambiodelderecho exclusivo que proporcionalapatente, el solicitante tienela obligacidon de di-
vulgarlainvencionalpublico proporcionandoporescritoenlasolicitud de patente unadescripcién
detallada delamisma, conlasreivindicacionesy dibujos que fuesen necesarios paracomprender
lainvencion, y de unresumen de los documentos (véase el punto N.° 11). Una resefia de la patente
concedidaconlos principales datos bibliograficos se publica en el Diario Oficial La Gaceta.

Expediente: CR2013-000562

Patente nacional Paris- Registro: 3663

Titulo: Etiqueta Adhesiva Inteligente Nanotecnoldgica para ser Utilizada con Alimen-
tos Perecederos.

Solicitante: Etiquetas Impresas Etiprés S.A.
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Inventores: Sindy Johanna Chaves Noguera; Juan Scott Chaves Noguera

Resumen: Se proporciona una “etiqueta adhesivainteligente” que emplea nanotec-
nologiaparadeterminarelestado actual delacarne crudaparaunconsumo humano
seguro. La etiqueta adhesivaindicala calidad al consumidor mediante el cambio de
color. La etiqueta emplea nanoparticulas de carbono que contienen hierro, que se
colocanenuna parteinferiorde la etiqueta que esta en contacto conla carne cruda.
Las nanoparticulas sirven como “cebo” para las bacterias dafiinas. Cuando las bac-
terias patdégenas detectan la presencia de hierro, producen ciertas moléculas para
secuestrar el hierro. Esas moléculas se mueven al area donde esta presente el hie-
rro en la etiqueta, que luego puede determinar la cantidad de bacterias patdgenas
presentes enlacarne pormediode unareaccionquimicaconunatintaparticularque
contieneunnuevo aditivo, quereaccionaconlasmoléculas secretadas porlos pato-
genos. Unavez que se produce estainteraccion, la tinta cambia de color, por ejem-
plo, de azul aamarillo.

Expediente: CR2007-009110

Patente nacional sin prioridad- Registro 3118

Titulo: Método y Medios de Esterilizacion Total de Desechos Infecto-Contagiosos
porMedio de Energias Solares Integradas (Térmicay Fotovoltaica).

Solicitante: Universidad Nacional

Inventor: Eddio Ricci Giampietri

Resumen: Se refiere a un Horno Solar para la esterilizacion de desechos bioconta-
giosos o infecto-contagiosos (HSEDBC) principalmente hospitalarios y de centros
de asistenciade saludy elmétodo para utilizarlo enla esterilizacion ambiental y sani-
tariamente segura de este tipo deresiduos.

El poder delainnovacion

Esimportante comprender la diferencia entre “invencion” e “innovacion”. En la presente guia, el
términoinnovacion se utiliza para aludir al proceso de creacién de un producto comercial a partir
de unainvencidn. En otras palabras, una invencién crea algo nuevo, mientras que unainnovacion
consiste en dar uso a algo nuevo. En consecuencia, el éxito de una invencion se determina con
criterios técnicos y el éxito de una innovacion se establece con criterios comerciales. Lainven-
cion tiene lugar cuando la solucidn técnica a un problema cumple los requisitos legales especi-
ficos parapoderse patentar. En cambio, lainnovaciénno siempre se basa enideas patentables.

Acontinuaciénse enumeranalgunas delas principalesrazones porlas que lasempresas mues-
traninterés porlasinnovaciones tecnoldgicas:

» mejorarlos procesos de fabricacion a fin de reducir costos y aumentar la productividad;

» introducirnuevos productos que satisfaganlas necesidades delos clientes;

» mantenerlaventajacompetitiva o ampliarla cuota de mercado;

» velar porque el objetivo del desarrollo tecnoldgico sea cubrir las necesidades actuales y
nuevas delasempresasy sus clientes;y
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evitarla dependenciatecnoldgicarespecto delatecnologia de otras empresas. Enlaeco-
nomia actual, la gestion de las innovaciones tecnoldgicas precisa de buenos conocimien-
tos del sistema de patentes a fin de garantizar que laempresa obtenga el maximo beneficio
de su propia capacidad inventiva y creativa, forje alianzas beneficiosas con otros titulares
de patentesy evite hacerunuso no autorizado de la tecnologia que pertenece a otros.

Histéricamente, las empresas han gestionado la elaboracidn de sus invenciones internamente.
Este método deinnovacion “apuerta cerrada” garantizaba alaempresa mantener el control abso-
luto sobre su proceso inventivo y depender Unicamente de sus propios procesos de elaboracion
deideas para tener éxito en el mercado. En cambio, lainnovacion “colectiva” reconoce que la ela-
boracién deinvencionesrestringida alaempresano permite aprovecharlos conocimientos de ex-
pertos externos o de otras empresas innovadoras ni el enorme acervo de [+D mundial. Las pymes
deberiantener presente el concepto deinnovacién “colectiva” al concebir su estrategia empresa-
rial. Si se pueden conseguir mayores beneficios, se reducen los riesgos y se agiliza el proceso de
comercializacidngracias alasideas que pueden consultarse en elmarco de entornos de confianza
establecidos mediantelaaplicacionde principios de gestidnde los secretos comerciales (véase el
punto N.° 5), entonces el concepto deinnovacién “colectiva” puede servalioso.

2.;Qué es unainvencion?

Una invencién es toda creacion del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria y
que constituya una solucion nueva e inventiva a un problema técnico. Puede tratarse de un
producto, una maquina, una herramienta o un procedimiento de fabricacién. Una invencién
de producto podrareferirse, entre otros, a cualquier sustancia o material y a cualquier articulo,
aparato, maquina, equipo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, asicomo a cualquier
parte de estos; mientras que una invencién de procedimiento podra referirse, entre otros, a
cualquier secuencia de etapas, o0 a sus partes y modalidades, conducentes a la fabricacion o
ala obtencion de un producto o de unresultado. También puede ser simplemente una mejora
progresiva del producto o procedimiento ya conocido (véase el punto N.° 6).

Porlo general, el mero hecho de encontrar algo que ya existe en la naturaleza no se considera
unainvencion, porque no seria unresultado mental que es lo que reconoce la propiedad inte-
lectual; para que lo sea, debe emplearse una cantidad considerable delingenio, la creatividad
y el espirituinventivo tipicos del serhumano.

Aunque la mayoria de las invenciones son el resultado de esfuerzos considerables y de inver-
siones alargo plazo en+D, muchas mejoras técnicas sencillasy poco costosas hanreportado
ingresosy beneficiosimportantes a susinventores o empresas.

3. ;Por qué se debe considerar la posibilidad
de patentarlasinvenciones?

La exclusividad que otorgauna patente puede marcar la diferencia entre el éxitoy el fracasoen
un entorno comercial exigente, arriesgado y dindmico.
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A continuacion se exponen algunas de las razones fundamentales para patentar:

Impedirlaconcesionde patentesaterceros. Alobtenerunapatente, sutitularpodraimpedir
que otros consiganuna patente porla mismainvencién en cualquier parte del mundo.

Consolidarla posicidon en el mercado. Una patente concede a su titular el derecho exclu-
sivo de impedir a terceros que utilicen la invencidén patentada —reduciendo asi la incer-
tidumbre, el riesgo y la competencia de los ventajistas y los imitadores— o de obligarlos
a que dejen de hacerlo. Los derechos sobre una invenciéon patentada pueden dificultar
el acceso al mercado de nuevos competidores. Ello ayudara a ampliar la ventaja sobre la
competenciay a consolidar la posicion del titular de la patente en tanto tendré el control
sobre la explotacidndelainvencion.

Incrementarlos beneficios o el rendimiento de las inversiones. Siuna empresa harealizado
importantesinversiones en |+D, la proteccion por patente puede contribuir a que recupere
el gastoy aumente elrendimiento de lainversion.

Generar ingresos adicionales fruto de la concesién de licencias. El titular de una patente
puede servirse de unalicencia para autorizar el uso de su invencién a terceros, a cambio de
un pago atanto alzado o del cobro periddico de regalias. La venta o cesidon de una patente
transfiere la titularidad, mientras que la concesidn de licencias solo entrafia la autorizacion
para utilizar lainvencién seginunas condiciones especificas (véanse los puntos N.° 31a 39).

Accederalatecnologia mediante la concesion delicencias reciprocas. Siunaempresane-
cesitaaccederatecnologiaque espropiedad deterceros, puede utilizar sus propias paten-
tesparanegociaracuerdos de concesidondelicenciasreciprocas, envirtud delos cualeslos
titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes segun unas con-
diciones estipuladas (véase el punto N.° 39).

Entraren mercados nuevos. Laconcesiéndelicencias de patente a otras empresas (incluso
sobre las solicitudes de patente pendientes de aprobacion) puede proporcionar acceso a
nuevos mercados que, de otro modo, serian inaccesibles a causa de obstaculos legales al
comercio. Para sacar provecho de los nuevos mercados internacionales, la invencion tiene
que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT) es una opcion para proteger una invencion en
cualquier pais miembro del PCT mediante una Unica solicitud (véanse los puntos N.° 27 a 30).

Reducir el riesgo de copias ilicitas de lainvencion por parte de terceros. Para obtener una
patente debe hacerse publica determinadainformacién sobre lainvencion a fin de que ter-
ceros puedan ver que goza de la proteccidon que brinda una patente. Ello puede reducir la
probabilidad de que se cometaunainfraccién o, como minimo, servira de base paraquelos
competidores dejendeinfringirlos derechos de patentey se puedareclamarunacompen-
sacion pordanosy perjuicios (véase el punto N.° 40).

Aumentar la capacidad de obtener financiacion. Los inversores valoran la certidumbre que
entrafanlas patentes. La salvaguarda delos derechos de patente, oincluso delas solicitudes
de patente pendientes de aprobacion, puede aumentar la capacidad de una empresa para
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obtener el capital necesario para comercializar un producto. De hecho, en algunos secto-
res —como el biotecnoldgico— contar conunaimportante cartera de patentes es, con fre-
cuencia, unrequisito para atraerinversores.

Dotarse de un poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas. Para hacer valer de
forma eficaz la exclusividad de una patente, puede que deba notificarse la infraccién, o en
sede judicial interponerse una solicitud de prueba anticipada, una medida cautelar o una
demanda. El titular de una patente tiene mas probabilidades de obtener la satisfaccidon de
susderechosenlasactuacionesjudicialesiniciadas contra quienes copienoimitenlamate-
riapatentable (véase el punto N.© 42).

Potenciar la imagen corporativa. A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes

consideran que las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos,
especializaciény capacidad tecnoldgica de la empresa. Ello puede ser de utilidad no solo
para encontrar socios comerciales, sino también para mejorar laimagen publica de laem-
presa e incrementar su valor de mercado. De hecho, algunas empresas describen sus pa-
tentes enanuncios a fin de proyectar hacia el publico unaimageninnovadora.

Expediente: CR2017-000204

Patente nacional sin prioridad- Registro 3861

Titulo: Dispositivo de Drenaje de Agua para Tanque de Pozo de Didxido de Carbono.

Solicitante: Luis Fernando Bermudez Castafio

Inventor: Luis Fernando Bermudez Castafio

Resumen: Dispositivo para el drenaje de agua acumulada en un tanque de diéxido
de carbono. Con el fin de aprovechar el gas limpio eliminando el agua de este, ofre-
ciendounamayor capacidad de drenaje, de manera automatica. Se propone un dis-
positivo conuna estructura de dos laminas de metal, doslaminas de menor tamano,
cuatro palancasinterconectadas mediante tres barras sujetas poruneje, un flotador
sujeto auna barra de mando. La barra estando unida a un eje movil en la primera pa-
lancay un elemento de tapdn conectado ala cuarta palanca por otrabarray un ele-

mento tubular que prolongaun orificioy una tuerca externa adicho elemento.
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4.;Qué otros instrumentos juridicos permiten
proteger los activos de una empresa?

Esta guia se centra enlas patentes. Sin embargo, en funcién de los productos o servicios que
ofrezca una empresa, puede haber otros derechos de propiedad intelectual (Pl) adecuados
paraproteger caracteristicas innovadoras, entre otros:

» o«

Modelos de utilidad (también conocidos como “patentes de corta duracion”, “pequenas
patentes” o “patentes de innovacioén”). Se trata de pequefias adaptaciones de productos
existentes, de manera que por via de modelos de utilidad es posible proteger toda nue-
va disposicion o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o
utensilios conocidos, que permitan una mejor funcidn o una funcidn especial para su uso
(véase elrecuadro que sigue alpunto N.° 6).

Secretos comerciales e industriales. La informacion comercial e industrial confidencial, en es-
pecial, aquella sobre ala naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos y los méto-
dosoprocesosde produccion, puede protegerse como secreto comercial eindustrial siempre
que sea secreta (Que no sea conocida ni accesible para las personas donde se utiliza la infor-
macion), suvalor comercialreside en su caracter secretoy que se hayan adoptado medidasra-
zonables para mantenerla en secreto, como por ejemplo, limitar el acceso a aquellos casos en
los que sejustifiquelanecesidad de conocerlainformacionen cuestiony suscribiracuerdosde
confidencialidad o de no divulgacion (véase el recuadro que sigue al punto N.° 5).!

Disefos (dibujos o modelos) industriales. La exclusividad respecto de las caracteristicas
ornamentales o estéticas de un producto puede protegerse por medio de la legislacion en
materia de disefos industriales. Por via del dibujo industrial se protege toda reunién de li-
neas o de colores (apariencia bidimensional de un objeto); mientras que por via del modelo
industrial se protege toda forma plastica, asociada o no alineas o colores, siempre que esa
reunién o forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesaniay pueda
servirde tipo para su fabricacion (forma tridimensional de un objeto).2

Marcas y otros signos distintivos. La proteccidén de las marcas, nombres comerciales, se-
nales de publicidad comercial, emblemas, indicaciones geograficas y denominaciones de
origen proporciona exclusividad a su titular sobre ciertos signos como pueden serpalabras,
letras, nUmeros, figuras, formas, sonidos y zonas geograficas utilizados para diferenciar los
productos o servicios de unaempresadelos de otra.?

Derecho de autory derechos conexos. La forma de expresion de las obras literarias (inclu-
yendo los programasinformaticos), artisticasy cientificas originales puede protegerse me-
diante elderecho de autorylos derechos conexos.*

'Véase elmddulo 04 de IPPANORAMA.

2 Véase Lo atractivo estaenlaforma, publicacionN.° 498 dela OMPI,y elmddulo 02 de IPPANORAMA.

3 Véase Elsecretoestdenlamarca, publicaciéonN.°900.1dela OMPI,y losmddulos 02y 12 de IPPANORAMA.
“Véase Creative Expression, publicaciéonN.° 918 de la OMPI, y elmddulo 05 de IPPANORAMA.


https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
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Obtenciones vegetales. Un obtentor de una nueva variedad vegetal, que reldna ciertos re-

quisitos técnicos, puede conseguir proteccidon en forma de “derechos de obtentor”. No
obstante, esta proteccidn sui generis no se realiza ante el Registro de la Propiedad Intelec-
tual sino ante la Oficina Nacional de Semillas del Ministerio de Agriculturay Ganaderias.

Esquemas de trazado (o topografias ¢) de circuitos integrados. Los esquemas de tra-
zado originales de circuitos integrados pueden protegerse para impedir la copia me-

diante unaley especial.

5.Siunainvencion es patentable
:.se debe solicitar una patente?

No siempre. El que unaidea tecnoldgica sea patentable no es garantia de éxito comercial. De
hecho, la gran mayoria de lasinvenciones patentadas no se comercializany, amenudo, puede
recurrirse a otros medios para proteger de forma mas eficaz un producto o innovacion tecno-
I6gica. Por tanto, antes de presentar una solicitud de patente es fundamental llevar a cabo un
cuidadoso analisis de costos y beneficios que incluya el examen de posibles alternativas. Una
patente puederesultarcaray dificilde obtener, manteneryhacervaler. Ladecisidondeberiaba-
sarse principalmente en la probabilidad de obteneruna proteccién de lainvencién que resulte
utildesde el punto de vista comercial.

Acontinuacidn, se exponenalgunas cuestiones que cabe plantearse para decidirsies adecua-
do presentarunasolicitud de patente:
¢(Hayunmercado paralainvencion?
;Cudles sonlas alternativas y de qué modo pueden compararse conlainvencidn?
¢Lainvencionresulta Util paramejorarun producto previo o para desarrollar un producto nuevo?
Enelsegundo caso, ;el producto nuevo se ajusta ala estrategia comercial de laempresa?

¢Hay posibleslicenciatarios o inversores que estarian dispuestos a ayudar enla comerciali-
zaciondelainvencion?

(Quévalortendralainvencién paralaempresay sus competidores?

¢Esfacilaplicarla“ingenieriainversa” alainvencidn a partirde un producto comercializado o
resulta sencillo diseflar otros productos basandose en él?

(Qué probabilidadeshay de que otros, enespeciallos competidores, inventeny patentenlo
que se hainventadoy mantenido en secreto?

Los beneficios previstos de una posicién exclusiva en el mercado, ;justificanlos costos de la
obtencidénde una patente? (Véase el punto N.° 17 sobre los costos de obtencion de patentes).

¢Cual es el alcance de la proteccidon que puede reivindicarse al solicitar una patente? ;En
casode concederse, brindara una proteccién Utildesde el punto de vista comercial?

5Consultese www.upov.inty Ley de proteccién delas obtencionesvegetales.
¢Término utilizado enel ADPIC de la OMC.


http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62717&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=42205&nValor3=44487&strTipM=TC
http://www.upov.int/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62717&nValor3=0&strTipM=TC
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» ¢Serafacil detectarinfracciones de la patente (en el caso de las patentes de procedimien-
to, porejemplo, es mas facilmantener en secreto lainfraccion) y se esta dispuesto a invertir
tiempo yrecursos financieros paravelar porla observancia de los derechos de patente?

Expediente: CR2012-000606

Patente nacional sin prioridad- Registro 3491

Titulo: Método No Tdxico para Obtener Planchas de Huecograbado y Planchas asi
Obtenidas.

Solicitante: Universidad De CostaRica.

Inventor: Salomdén Chaves Badilla.

Resumen: La presente invencién se relaciona con un método no téxico para obtener
planchas paraelhuecograbado artistico multiejemplar sobre papel que utilizacomo
soporte cuero animal, asicomo también serelaciona conlas planchas obtenidas uti-
lizando dicho método.

Confidencialidad frente a divulgacion

Sihayprobabilidades de quelainvencioncumplalosrequisitos de patentabilidad (véase elpunto
N.° 6), la empresa se enfrentara a una decision: conservar la invencion como secreto industrial,
patentarla o divulgarla para que nadie mas pueda patentarla (lo que se conoce cominmente
como publicacién preventiva), asegurando asisuincorporacién al “dominio publico”.

La proteccion de los secretos comerciales e industriales se rige por la Ley de Promocién de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472 y, cuando se desee el depdsito de
estos en el Registro de Propiedad Intelectual, porla Ley de Informacién No Divulgada N° 7975
y su Reglamento. También por las disposiciones contractuales, que tienen fuerza de ley entre
las partes, incluidas en acuerdos con empleados, asesores, clientes, proveedores y socios co-

merciales, o de una combinacion de todas las opciones anteriores. Téngase en cuenta que la
proteccidn por via del depdsito registral con base enla Ley de Informacién No Divulgada es vo-
luntaria, de manera que una empresa puede proteger sus secretos comerciales e industriales
por cualquier otraviaiddneay segura que le convenga.

Laprotecciondelos secretos comerciales eindustriales conlleva diversas posibles ventajas:

» Nonecesariamente entrafia costos deregistro, salvo que eldepdsito delsecreto serealice
enelRegistro de Propiedad Intelectual, en cuyo caso tiene un costo minimo.

» Norequiere su divulgacion ni suregistro ante una oficina gubernamental, y lainvenciéon no
se publica. Solo requerira el depdsito en el Registro de Propiedad Intelectual si el secreto
se protege mediante la Ley de Informacién No Divulgada.

» Notienelimites de tiempo.
» Surte efecto deinmediato.
» Contodo,también puede acarrear diversosinconvenientesimportantes:

» Lanormativano prohibelasinvenciones o descubrimientosindependientes, sololaadqui-
sicion, utilizacion o divulgacidnindebidos.

» Siunsecretosedivulgapublicamente, cualquierpersonaque accedaaéltendralalibertad
de utilizarlo.
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https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26481
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=26481
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41810&nValor3=74709&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64524&nValor3=74917&strTipM=TC
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» Sielsecreto se hamaterializado enun productoinnovador, es posible que otros, mediante
“ingenieriainversa”, puedan descubrirloy utilizarlo sin permiso.

» Enfuncidén de la legislacion aplicable, velar por la observancia de un secreto comercial
puede comportardificultades.

» Un secreto industrial puede ser patentado por terceros que desarrollen la invencion, en-
tonces, quiza traten de impedir su uso.

» Aunque las patentes y los secretos comerciales/industriales puedan considerarse méto-
dos alternativos para protegerlasinvenciones, amenudo se complementan mutuamente.
Esto se debe a que quienes solicitan patentes suelen mantenerlas invenciones en secreto
hasta que la oficina de patentes publica la correspondiente solicitud. Ademas, a menudo
se mantienen bajo secreto comercial e industrial muchos conocimientos valiosos sobre el
modo de explotar con éxito unainvencion patentada.

Estudio de caso:

Uso simultaneo de secretos comerciales y patentes - Etiprés

EtiprésS.A.sefunddenelafo1985yactualmente esunaempresaliderdelramo deimpresioncon
capacidadinnovadoray experiencia, aunado alamejortecnologiaenelramo. Es especialistaenla
industria de etiquetado, ofreciendo etiquetas y productos asociados al ramo de impresion, par-
tiendo desdedesarrollosalamedidahastainnovaciones paradiferentesindustriascomo ciencias
delavida, farmacéutica, alimentos, cuidado personal, entre otras especialidades.

Realiza investigacion constante de nuevos materiales y tecnologias, buscando nuevas solucio-
nes, materialesy procesos que permitan ofrecer productos cadavezmas diferenciadosy de ma-
yorvaloragregado.

Fuesolicitante delapatenteyaregistrada “etiquetaadhesivainteligente” que empleananotecno-
logia para determinar el estado actual de la carne cruda para un consumo humano seguro. Prote-
ge también sus procesos mediante el secreto industrial.

Sumodelo de negocio esta enfocado enlageneracidn de valor, que permite obtener mejoresre-
sultados, permitiéndole serunaempresaliderenelmercado.

Desde susinicios Etiprés ha buscado que la maquinaria, materias primasy procesos sean amiga-

blesconelmedio ambientey desde elafio 2015 es Carbono Neutralbajo lanorma INTE B5:201.7

6.;Qué puede patentarse?

Paratenerderecho alaproteccion porpatente, lainvencidnreivindicada tiene que:

» constituirmateria patentable (véase el punto N.°7);

» sernueva (requisito de novedad) (véase el punto N.° 8);

» implicaractividad inventiva (requisito de no evidencia) (véase el punto N.° 9);

» sersusceptible de aplicacidnindustrial (o ser util) (véase el puntoN.°10); y

» serdivulgadade maneraclaray completa enla solicitud de patente (requisito de divulgacion)
(véase elpuntoN.°11).

7 InformaciénbrindadaporlaempresaEtiprésS.A.
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https://www.elfinancierocr.com/negocios/etiquetas-inteligentes-se-empiezan-a-abrir-camino-en-el-mercado-de-costa-rica/QAAT5L6JQBCQXGTFPJDV4EB7EI/story/
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El mejormodo de entender esos requisitos pasa por estudiarlo que han patentado otros en el
ambito técnico de interés. Para ello, se pueden consultar las bases de datos sobre patentes
(véanselos puntosN.°14y15).

Expediente: CR2014-000249

Patente nacional sin prioridad- Registro 3720

Titulo: Emulsion Bloqueadora de Proteina del Latexy Otros Irritantes Cutaneos
Solicitante: BIOTD S.A.

Inventores: Juan Gonzalez Valdés; Robin A. Wiscovitch; Roy Mora Gonzaga.
Resumen: La presente invencion se refiere a una emulsion bloqueadora de proteina
de latex y otros irritantes cutaneos, la cual estd compuesta por una mezcla de pro-
ductos naturales tales como: aceite de palma africana, sus triglicéridos, ceras natu-
rales, polimeroynanoparticulas de plata.

Modelos de utilidad
A continuacién se enumeran algunas de las caracteristicas esenciales de los modelos de utilidad:

» Lascondiciones paralaconcesion de modelos de utilidad son menos estrictas que losre-
quisitos aplicables alaconcesion de patentes. Solo deben cumplircon dos requisitos: no-
vedady aplicacidnindustrial, no asicon el requisito de “actividad inventiva”.

» Los procedimientos para la concesion de modelos de utilidad suelen ser mas rapidos y
sencillos que los correspondientes ala concesion de patentes.

» Lastasasde obtenciony mantenimiento soninferiores.

» Elplazoimprorrogable de los derechos del titular es de 10 anos, contados desde la fecha
de presentacion delasolicitud en el Registro de la Propiedad Intelectual.

» Los modelos de utilidad estan limitados a determinados productos (herramientas, instru-
mentos de trabajo o utensilios conocidos), y no proceden para otras areas técnicas como
la quimica niparalos procesos.

» Cuandounainvencionno cumple con el requisito de nivelinventivo, el solicitante puede pe-
dirquelasolicitud se conviertaenunaderegistro de modelo de utilidad, perono alainversa.

Expediente: CR2019-000410
Modelo de utilidad- Registro 1098
Titulo: Caja Eléctrica

Solicitante: Durman Esquivel S.A.
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Inventores: Rodolfo Prado Segura; Maria Felicia Chacén Rodriguez.

Resumen: Caja para conexiones eléctricas, fabricada a partir de compuesto de
PVC. La caja es rectangulary cuenta con una cara frontal abierta para la instalacién
de tomas, apagadores y puertos. La caja cuenta con discos de 2 sellados de facil
remocion, tapa frontal hermética removible, profundidad de 60mm y volumen de
300cm3, unmarco derefuerzoylenguietas paratornillos.

Expediente: CR2017-000238

Modelo de utilidad- Registro 979

Titulo: Cajade Luz

Solicitante: Universidad Estatal a Distancia

Inventor: José Esteban Campos Zumbado

Resumen: Estainvencidn esta directamente relacionada con eluso de un nuevo dis-
positivo que incorpora elementos de la tecnologia electrénica y audiovisual, y que
encuentra su principal utilizaciény aplicacidn en el sector de la educacion, especi-
ficamente en el drea de la educacion especial para personas con alguna necesidad
especial (discapacidadvisual), o bien, con personas que muestran dificultades para

laconcentraciény memorizacion.

.¢Qué constituye materia patentable?

En la legislacién nacional sobre patentes, la materia patentable se define negativamente, es
decir, se establece unalistade aquello que no se puede patentar.

No se consideraninvenciones:

»

»

»

»

»

descubrimientos, teorias cientificas, métodos matematicos y programas de ordenadorin-
dependientes (estos Ultimos protegidos por el Derecho de Autor);

creaciones estéticas, obrasliterariasy artisticas (protegidas por el Derecho de Autor);

planes, principios o métodos econdmicos de publicidad o de negocios, oreferentes aacti-
vidades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego;

yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variacion
de forma o uso, dimensiones o materiales;

las obtenciones vegetales (protegidas porunalegislacion especial).
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Se excluyen de patentabilidad:

invenciones cuya explotacion pueda afectar al orden publico, la moralidad, la salud publica
olavidadelaspersonasolosanimales, o para preservarlosvegetales o evitardanos al me-
dioambiente;

métodos diagndsticos, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de seres humanos o
animales;

plantas, animalesy procedimientos biolégicos parala produccién de plantas o animales, ex-
cepto microorganismos siempre que éstos no seantaly como se encuentranenlanaturaleza.

Véase también materia patentable en CostaRica.

Ademas, la Ley de Biodiversidad establece que los conocimientos, practicas e innovaciones

de los pueblos originarios, relacionadas con el uso de los elementos de la biodiversidad y el
conocimiento asociado, estan fuera del alcance de las normas de propiedad intelectual; y ex-
cluye de patentabilidad las secuencias de acido desoxirribonucleico, nucleétidos y aminoé-
cidos taly como se encuentran enla naturaleza, asicomo las invenciones esencialmente deri-
vadas del conocimiento asociado a practicas bioldgicas tradicionales o culturales en dominio
publico. El Registro de la Propiedad Intelectual realiza la consulta previa obligada a la Oficina
Técnica de la Comision Nacional para la Gestion de la Biodiversidad (CONAGEBIQO), antes de

otorgar proteccion de propiedadintelectual oindustrial alasinnovaciones que involucren ele-
mentos de la biodiversidad. Siempre aportard el certificado de origen emitido por la Oficina
Técnica dela Comisidny el consentimiento previo. La oposicién fundada de la Oficina Técnica
impediraregistrarla patente o protecciéndelainnovacion.

Los algoritmos matematicos, que permiten mejorar el funcionamiento de un programa infor-
matico aislado, no se protegen mediante patentes, por cuanto no se consideran invenciones,
sino que se protegen como obra literaria mediante el Derecho de Autor, por disposicion de la
ley y tratados internacionales. Sin embargo, por excepcion bien podria patentarse un progra-
ma informatico cuando la invencidén patentable requiera del programa para poder funcionar;
esto por cuanto el programa informatico no independiente tendria un efecto técnico sobre la
invencion. Para obtener mas informacidn sobre la patentabilidad de los programas informati-
cosnoindependientes en el pais, véase este comentario.

Tanto el codigo objeto como el codigo fuente de los programas informaticos independientes
se protegen mediante el Derecho de Autor. La proteccion por esta via no estd supeditada al
registro; es tan solo facultativo. Asi, la proteccién mediante derecho de autor es diferente: se
protege la obra -original en su forma de expresién- por el simple hecho de la creacién, sin for-
malidades. Muchas empresas deciden proteger los cddigos de los programas informaticos
independientes como un secreto empresarial.


https://fb.watch/mreIuBqg5G/?mibextid=UVffzb
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&strTipM=TC
https://www.conagebio.go.cr/
https://www.conagebio.go.cr/
https://www.tra.go.cr/sites/default/files/2022-01/08.-%20Karen%20Quesada%20Berm%C3%BAdez.pdf
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8.;Como se juzga si unainvencion es nueva?

Una invencidn es nueva si no forma parte del estado de la técnica. En general, el estado de
la técnica comprende todo lo divulgado o hecho accesible al publico en cualquier lugar del
mundo y por cualquier medio, antes de la primera fecha de presentacion de la solicitud de
patente correspondiente. También quedara comprendido en el estado de la técnica el con-
tenido de otra solicitud de patente en trdmite ante el mismo Registro de la Propiedad Inte-
lectual, cuya fecha de presentacién o, ensu caso, la prioridad, sea anterior ala dela solicitud
enconsideracion. Ladivulgaciéonresultante de unapublicacidonhecha poruna oficinade pro-
piedad industrial en un procedimiento de concesién de una patente quedara comprendida
enelestadodelatécnica, excepto para el caso del solicitante de la patente.

Véase también el Manualde la OMPIde redaccionde solicitudes de patentey también el Ma-

nual de Organizacidon y Examen de Solicitudes de Patentes de Invencidn de las Oficinas de

Propiedad Industrial de los Paises delIstmo Centroamericano y Republica Dominicana.

Cualquier informacidn divulgada al publico en cualquier lugar del mundo por escrito, a través
de comunicacion oral, mediante exhibicién o por conducto de su uso publico forma parte del
estado de latécnica. Asipues, por ejemplo, la publicacién de lainvencidn en una revista cien-
tifica, su presentacién en una conferencia, su uso en el comercio, su divulgacién en un video
porinternet o su aparicion en el catadlogo de una empresa podrian destruirlanovedad de lain-
vencion y hacer que no sea patentable. Por tanto, es importante tratar las invenciones como
secretos comerciales desde el primer momento a fin de evitar su divulgacién accidental antes
de la presentacioén de la solicitud de patente. Para comprender sin dudas lo que estaincluido
enelestadodelatécnica, debe consultarse aunabogado de patentes competente o pagarel
estudio correspondiente (véase CATI). El estado de la técnica a menudo incluye el “estado de
latécnicasecreto”, comolas solicitudes de patente pendientes no publicadas, acondiciénde
que se publiqguen mas adelante.

9.;.Cuando puede decirse que unainvencion
implica “actividad inventiva”?

Se considera que una invencién implica actividad inventiva (o que no es evidente) cuando,
teniendo en cuenta el estado de la técnica pertinente, la invencién no resulta obvia para una
persona de nivel medio versada en la materia correspondiente. El objetivo del requisito de no
evidenciaconsiste envelarporque solo se concedan patentes aloslogrosrealmente creativos
einventivos,yno ainvenciones que una persona del oficio de nivelmedio en ese ambito pueda
deducirfacilmente delo que ya existe.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, taly como se ha establecido en
anteriores fallos judiciales en algunos paises, son el mero cambio de tamafo, la conversion de
unproducto enportatil, lainversion delas piezas, elcambio de materiales, o lamera sustitucion
poruna parte o funcién equivalente.


https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf
http://www.rnp.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/PI_Servicios_Formularios/PI_Manualpatentes.pdf
http://www.rnp.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/PI_Servicios_Formularios/PI_Manualpatentes.pdf
http://www.rnp.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/PI_Servicios_Formularios/PI_Manualpatentes.pdf
https://www.google.com/search?q=procedimiento+para+patentar+costa+rica&rlz=1C1CHBF_esCR983CR983&oq=procedimiento+para+patentar+costa+rica&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE2NTYwajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c6109a59,vid:SqkocIbCAUk

Inventar el futuro

10. ;Quée significa “susceptible de aplicacion
industrial”?

Paraserpatentable, unainvenciondebe sersusceptible de aplicaciénindustrial, es decir,debe
tener una utilidad especifica, sustancial y creible. Una invencién no puede ser un fenémeno
meramente tedrico: debe ser Util y proporcionar un beneficio practico. El término “industrial”
se entiende, en este contexto, en su sentido mas amplio, que abarca cualquier cosa distintade
la actividad puramente intelectual o estética, e incluye, por ejemplo, la agricultura. El requisito
de utilidad ha adquirido una importancia especial para las patentes de secuencias genéticas,
porgue es posible que no se conozca para qué sirven en el momento de presentarla solicitud.
Véase también el Manual de la OMPI de redaccion de solicitudes de patente y también el Ma-

nual de organizaciony examen de solicitudes de patentes de invencion de las oficinas de pro-

piedadindustrial de los paises delistmo centroamericano y Republica Dominicana.

11.;Queé es el requisito de divulgacion?

Una solicitud de patente debe especificar la invencién de manera suficientemente clara y
completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica corres-
pondiente pueda ejecutarla. El derecho de patentes exige que el inventor divulgue la “mejor
manera” de ejecutarlainvencién, dando uno o mas ejemplos concretos cuando fuere posible,
eidentificando aquel que darialos resultados mas satisfactorios para su aplicacidonindustrial.

Enlos ultimos afios haaumentado ostensiblemente la cantidad de patentes enel ambito delas
ciencias delaviday, en particular, en la biotecnologia. Los paises discrepan respecto alo que
puede patentarse en ese ambito.

En Costa Rica no se permite patentar plantas, animales ni procesos bioldgicos para la produc-
cién de plantas o animales. Es posible patentar los microorganismos siempre y cuando no sean
taly como se encuentran enlanaturaleza. El Registro de Propiedad Intelectual obligatoriamente
debe consultar a la Oficina Técnica de la Comisidn para la Gestion de la Biodiversidad (CONA-
GEBIO), antes de otorgar proteccion de propiedadintelectual oindustrial alasinnovaciones que
involucren elementos de labiodiversidad, cuya oposicionfundadaimpediriaregistrarla patente.

No obstante las variedades vegetales que posean novedad, distincion, homogeneidad, esta-
bilidady denominacién, es posible protegerlas, pero no pormedio de patentes sino pormedio
de un sistema especifico (consultese Ley de Proteccidn de las Obtenciones Vegetales para

obtenerinformacidén adicional).


https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf
https://www.onapi.gov.do/images/pdf/Invenciones/Requisitos_invenciones/Guia_inventor.pdf
https://www.onapi.gov.do/images/pdf/Invenciones/Requisitos_invenciones/Guia_inventor.pdf
https://www.onapi.gov.do/images/pdf/Invenciones/Requisitos_invenciones/Guia_inventor.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62717&nValor3=74711&strTipM=TC
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12.;Qué derechos conceden las patentes?

Una patente concede a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotacidon de lainven-
cion. Ellocomprende el derecho deimpediraterceros que fabriquen, utilicen, ofrezcan parala
venta, vendanoimportenun producto o proceso basado enlainvenciéon patentada sinla auto-
rizaciénde sutitular, o de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Es importante sefialar que una patente no concede al titular la “libertad de uso” ni el derecho
de explotarlatecnologia que protege la patente, sino solamente el derecho de excluiraterce-
ros. Aunque esadistincion pueda parecer sutil, es fundamental paracomprender el sistemade
patentes y el modo en que interactuan multiples patentes. De hecho, las patentes que perte-
necen a otros titulares pueden coincidir con la patente propia, incluirla o complementarla. Por
tanto, es posible que el titular deba obtener una licencia para utilizar invenciones de otros con
el finde comercializarla propiainvencion patentada.

Adema3s, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones, como los farma-
cos o agroguimicos, se requieren aprobaciones de otras entidades que sonindependientes al
tramite de patentes. Asi, para comercializar medicamentos se necesita la autorizacion del Mi-
nisterio de Salud; mientras que para comercializaragroquimicos se requiere suregistro, previo
analisis del Servicio Fitosanitario del Estado (Ministerio de Agriculturay Ganaderia), el Ministe-
riode Saludy elMinisteriode Ambientey Energia, paraasegurarque el productoregistrado sea
efectivo para el finagrondmico que se persigue y no cause dafio ala salud o alambiente.

13.;Quieén tiene la consideracion de inventor
y a quién pertenecen los derechos sobre una
patente?

La persona que ha concebido lainvencion es el inventor. Se presume inventor al primer solici-
tante en el pais de origen delinventoy es a quien pertenece el derecho de patente. La persona
(fisica ojuridica) que presentala solicitud de patente es el solicitante de la patente, que puede
serelinventor mismo u otro que ostente derechos sobre lainvencion.

Invenciones de los trabajadores. Si se trata de un trabajador, cuyo contrato de trabajo inclu-
ya la produccion de invenciones, el derecho de patente pertenecera por partes iguales al
empleadory trabajador de manera irrenunciable; pero si el contrato de trabajo no tiene por
objeto la produccion de invenciones, las que el trabajador produzca son de su propiedad. En
casosno contemplados porlaley, el derecho de patente pertenecera siempre alempleado.

Es importante entonces velar porque en los contratos de empleo queden estipuladas las
cuestionesrelacionadas conlapropiedad delasinvenciones delos empleadosafinde evi-
tareventuales conflictos.

Inventores bajo un contrato no laboral. Un persona independiente -mandatario-, contra-
tado por una empresa -mandante-, para desarrollar un producto o proceso nuevo, sera el
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titular de todos los derechos sobre lainvencion, a menos que se acuerde especificamente
lo contrario por escrito.

Asipues, a menos que el inventor haya suscrito con la empresa un acuerdo por escrito en
virtud del cual le ceda total o parcialmente lainvencién, esta no tendrd derechos de titulari-
dad sobrelo que se desarrolle, a pesar de haber pagado por sudesarrollo. Conviene quela
empresa se asesore bien almomento de requerirunainvencion porencargo.

Inventores conjuntos. Si mas de una persona contribuye de manera significativa al desa-
rrollo de una invencidn, todas ellas deben ser tratadas como inventores conjuntos y men-
cionarse como tales en la solicitud de patente. El derecho de patente les pertenecerd en
comun, salvo pacto encontrario. Silosinventores conjuntos son tambiénlos solicitantes, se
les concederalapatente conjuntamente.

Titulares conjuntos. No sololosinventores pueden tenerderechos sobre unainvencion, sino
tambiénlos mandantes, empleadores o ulteriores cesionarios, yaseaenvirtud de cesiénde
derechos o porimperativo legal. En tal caso todos serian cotitulares. Esto suscita dos inte-
rrogantes; ;quién celebralos contratos y quién demanda? Para la celebracion de contratos
delicenciarelativos aunapatente tendra que hacerse encomun, salvo acuerdo en contrario
entre los cotitulares. En caso de demandas porinfraccion de la patente, estard legitimado
activamente cualquiera de los cotitulares, sin que se requiera el consentimiento de los de-
mas para demandar; tampoco cabria la division de las atribuciones de proteccion por tra-
tarse deunderechointangible.

Expediente: CR2013-000332

Patente nacional sin prioridad- Registro 3502

Titulo: Multiconector Derivador Eléctrico

Solicitante: Marco Antonio Salazar Lutz

Inventor: Marco Antonio Salazar Lutz

Resumen: Se refiere a un aparato metalico de tipo conector eléctrico multiple, cuya
funcioneshacerdistribucionesyconexionesenlasinstalacioneseléctricasencasas
de habitacion, edificios, bodegasy demas edificaciones sin necesidad de usar pe-
gasenelamarre deloscables.
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;Deberia patentarse una invencion? Primero deben examinarse las ventajas que brinda la
proteccidn por patente, estudiar las alternativas (confidencialidad, modelos de utilidad,
etc.)yhacerunanalisisdelos costosybeneficios. Convieneleerlainformacionadicional so-
bre patentes que figuraenlas secciones siguientes paratomarunadecisionfundamentada.

¢Lainvencion es patentable? Deben estudiarse los requisitos de patentabilidad, obtener
informacion detallada sobre lo que es patentable en el pais y realizar una busqueda del es-
tado delatécnica(véase elpuntoN.°14).

Debe saberse a ciencia cierta quién tiene derechos sobre la invencion, la personajuridica,
sus empleados o cualquier otro socio comercial que haya participado desde el punto de
vista financiero o técnico eneldesarrollo delainvencion.

Para obtener mas informacion, véanse los puntos didacticos 1y 2 del médulo 03 de IP PA-
NORAMA,


https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html

Como obtener
una patente
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14. ;Por donde se deberia empezar?

Por lo general, el primer paso consiste en realizar una busqueda del estado de la técnica.
Dado que en todo el mundo se han concedido millones de patentes, y millones de publica-
ciones impresas pueden formar parte del estado de la técnica anterior a la solicitud de pa-
tente, existe un altoriesgo de que algunareferencia, o combinacién dereferencias, haga que
lainvencidonno seanueva o evidentey, portanto, no sea patentable.

Una busqueda del estado de la técnica con miras a determinar la patentabilidad de una in-
vencién puede evitar que se malgaste dinero en una solicitud de patente si gracias a ella se
descubren referencias en el estado de la técnica que, probablemente, impidan patentar la
invencion. Una busqueda del estado de la técnica deberia abarcar toda la documentacién
relacionaday norelacionada con las patentes, incluidas revistas cientificas y técnicas, libros
de texto, actas de conferencias, tesis, sitios web, folletos de empresas, publicaciones co-
mercialesy articulos periodisticos.

La informacidn contenida en las patentes es una fuente singular de informacién técnica orga-
nizada, que puede ser valiosa en la planificacidon comercial estratégica. 8 Con frecuencia, las
patentesylassolicitudes de patente publicadas son medios que permitenaprenderacercade
lasinvestigaciones actualesylasinnovaciones tecnoldgicas, mucho antes de que el producto
innovadoren cuestion aparezcaenelmercado.

Ademaés de ponerde manifiesto siunainvencion es patentable, lablsquedaenbases de datos
sobre patentes puede aportarinformacidén muy util sobre;

actividades de|+D delacompetenciaactualy futura;

tendencias actuales enun determinado dmbito de latecnologia;

tecnologias disponibles parala concesiéndelicencias;

posibles proveedores, socios comerciales o investigadores;

posibles nichos de mercado anivel nacional e internacional;

patentes pertinentes de terceros, afindevelarporquelos productos propiosnolasinfrinjan
(“libertad de accion”);

tecnologia que ha dejado de estar protegida por patentes y ha pasado a ser de dominio
publico;y

posibles nuevos avances basados entecnologias ya existentes.

8 Véase elpuntodidacticoldelmddulo 06 de IPPANORAMA.
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L&R Ashbolt es una empresa de ingenieria de superficies altamente especializada con sede en
Australia, cuya actividad principal consiste en determinar ambitos en los que las empresas pue-
denahorrarcostos mediante lamejoradelas caracteristicasdelasuperficie delos materiales. Sus
clientes ahorran grandes sumas de dinero al reducir el desgaste y la corrosion de las superficies
utilizadas en ambitos de ingenieria pesada —como la mineria, las fabricas de papel, las gasoline-
ras, laextrusionde plasticoylas centrales eléctricas— y aumentar su durabilidad.

L&R Ashboltinvierte en Ply protege algunas de sus invenciones mediante patentes. Contodo, las
decisiones en materia de patentamiento deberian evaluarse cuidadosamente: “Siempre debe
aplicarse elbuenjuicio. Porejemplo, las empresas deberian presentarsolicitudes de patente Uni-
camente en aquellos paises en los que vayan a hacer negocios, porque presentarlas en todo el
mundo puede serunagran pérdidade dinero. Hay que sersensatoy realistaen cuanto al futuro del
producto”, afirmaeldirectorgeneraldelaempresa.’

15.;Como y donde se puede realizar una
busqueda del estado de la técnica?”

Las patentesylas solicitudes de patente publicadas por el Registro de Propiedad Intelectual es-
tandisponibles enInternet, lo que facilitalarealizacion de busquedas del estado de la técnica.

La OMPI ofrece, mediante su servicio de busqueda PATENTSCOPE, disponible enla direccién
www.wipo.int/patentscope/es, acceso gratuito a través de Internet a todas las solicitudes

internacionales de patentes publicadas que han sido tramitadas en el marco del Sistema del
PCT, asicomo también a millones de patentes de las colecciones de muchas oficinas naciona-

les y regionales. Igualmente existen bases de datos gratuitas como LATIPAT, ESPACENETy de
algunas otras oficinas de propiedad intelectual.

En el Centro de Apoyo alaTecnologiay laInnovaciéon del Registro de Propiedad Intelectual de
CostaRicapuedesolicitarse el servicio de busqueda del estado del arte u opinién de patenta-
bilidad porun costo. Véase: CATI

El Registro de Propiedad Intelectual ofrece un sistema de consultas gratuitas de patentes,
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas y otros signos distintivos de la herramienta
WIPO Publish. Véanse las condiciones de uso.

Aunque el acceso alainformacion contenida en las patentes es mucho mas sencillo gracias a
Internet, no es facil realizar busquedas de patentes de alta calidad. A menudo, la jerga de las
patentes es compleja y criptica, y una busqueda a nivel profesional requiere una importante
cantidad de conocimientos y aptitudes. Sibien las busquedas preliminares pueden realizarse
através de bases de datos sobre patentes disponibles de forma gratuita enInternet, lamayoria
delasempresas que necesitaninformaciéncontenidaenlas patentes paraadoptardecisiones
comerciales cruciales (por ejemplo, solicitar o no una patente) recurren en muchos casos alos
servicios de profesionales de patentes o utilizanbases de datos comerciales méas sofisticadas.

?Véase |P Advantage, base de datos de estudios de caso sobre Pldela OMPI,enwww.wipo.int/ipadvantage/es
1°Véanse los puntos didacticos 2y 3 delmddulo 03 de |IP PANORAMA.



http://www.wipo.int/patentscope/es
http://www.wipo.int/patentscope/es
https://lp.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.google.com/search?q=procedimiento+para+patentar+costa+rica&rlz=1C1CHBF_esCR983CR983&oq=procedimiento+para+patentar+costa+rica&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE2NTYwajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c6109a59,vid:SqkocIbCAUk
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Termimos%20y%20condiciones%20Servicio%20Consultas%20PI.pdf
http://www.wipo.int/ipadvantage/es
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
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Servicio de busqueda PATENTSCOPE

El servicio de busqueda PATENTSCOPE que facilitala OMPI es gratuito. A continuacion se descri-
ben sus caracteristicas principales:

» accesoalaprimerapublicacionentodoelmundodelassolicitudes presentadasenelmarco
delPCTyadocumentos de patente de las oficinas nacionalesy regionales participantes;

» busquedade texto completo;
» busquedaendistintosidiomasy herramientas de traduccion;

» busqueda de variantes de una misma palabra (generacion automatica de variantes habi-
tuales apartirdelaraizde una palabra, porejemplo, “eléctrico”y “electricidad”);

» analisis grafico delosresultados de busqueda;

» datos sobre la entrada en |la fase nacional para supervisar la evolucion de una solicitud in-
ternacional en el plano nacional en paises concretos;

» imagenesintegradas;y
» envios RSS para supervisar las actividades de patentamiento y lainformacion actualizada
enambitos deinterés."

Puederealizarse unabusquedadel estado delatécnicabasandose en palabras clave, la clasifica-
cién de patentes u otros criterios de busqueda. Los documentos del estado de la técnica descu-
biertos enlabusqueda dependeran de la estrategia de busqueda empleada, el sistema de clasi-
ficacionutilizado, lacompetenciatécnicadelapersonaquerealizalabusquedaylabase de datos
sobre patentes utilizada.

Clasificacion Internacional de Patentes

La ClasificacionInternacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificacion jerarquico utilizado
para catalogary buscar documentos de patente. También es un instrumento que permite clasifi-
car ordenadamente los documentos de patente como punto de partida para la difusion selecti-
va de informaciény para analizar el estado de la técnica en dmbitos tecnoldgicos especificos. La
CIP se compone de 8 secciones, que se dividenen 120 clases, 628 subclasesy aproximadamente
70.000 grupos. Las 8 secciones son las siguientes:

» Necesidades corrientes de lavida;

» Técnicasindustriales diversas; Transportes;

» Quimica; Metalurgia;

» Textiles; Papel;

» Construcciones fijas;

» Mecanica; lluminacién; Calefaccion; Armamento; Voladura;
» Fisica;y

» Electricidad.

Actualmente mas de 100 paises utilizan la CIP para clasificar sus patentes. Para obtenermas infor-
macion, consultese www.wipo.int/classifications/ipc/es.

"RSSeslasiglade “Really Simple Syndication” (distribuciénrealmente sencilla), un servicio utilizado para difundir el
contenido deunsitiowebodeunblog.
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16.;Como se solicita la proteccion por
patente?

Después derealizaruna busqueda del estado de latécnicay tomarla decisidon de solicitar pro-
teccién por patente, debe prepararse y presentarse una solicitud de patente en el Registro de
Propiedad Intelectual. En ella se debera incluir una descripcién completa de la invencidn, las
reivindicaciones de la patente que determinan el alcance de la proteccién, dibujos cuando
seannecesariosyunresumen (véase elpuntoN.° 21). En Costa Rica es posible presentarlas soli-
citudestantoenlaVentanilladel Subproceso del Diario delRegistro de laPropiedad Intelectual
como a través de Internet mediante la plataforma WIPO File (véase servicio enlinea), y no cabe

la posibilidad de presentarla solicitud de patente “provisional” que existe en otros paises.

Usualmente esunabogado quien, enrepresentacion delosintereses del solicitante durante la
tramitacion, suele prepararlas solicitudes de patente.

Expediente: CR2011-000396

Patente nacional sin prioridad- Registro 3568

Titulo: Filtro de Radiofrecuencia Pasivo para Proteccion de Interferencias en Lineas
Telefdnicas

Solicitante: lvan Gabriel Chan Diaz

Inventor: lvan Gabriel Chan Diaz

Resumen: Filtro pasivo para atenuacion de interferencia de radiofrecuencia, el cual
se utiliza para evitar la interferencia ocasionada por descargas eléctricas, electros-

taticasy porlamodulacion.

En CostaRica, el proceso de obtencidn de una patente conllevalas etapas siguientes:

» Presentacidondelasolicitud: Unaveztomadaladecisidénde patentar, se presentala solicitud
contodaladocumentacionlegalyreglamentaria. Véanse losrequisitos.

» Examendeforma. Losregistradores de forma de la Oficina de Patentes de la Direcciéon del Re-
gistro de laPropiedad Intelectual (RPI) proceden a examinarla solicitud para asegurarse de que
cumplelosrequisitosoformalidadeslegalesyreglamentarias; porejemplo, quelasolicitudvaya
acompafada de una descripcidn, de las reivindicaciones, de los dibujos que sean necesarios,


https://rpi.rnp.go.cr/wipofileindex/xhtml/sesion/index.xhtml
http://rnpdigital.com/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/guias/Guia%20de%20Requisitos%20para%20Patentes%20y%20Modelos%20de%20Utilidad.pdf
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deunresumen delos documentos, delnombre del solicitante e inventor, del medio pararecibir
notificacionesy delcomprobante de haberpagado latasa de presentaciéonde lasolicitud.

Publicaciéon. Cuando el registrador asignado constata que se han cumplido los requisitos
deforma, lo notifica al solicitante para que compruebe el pago de latasa de publicacidnde
la solicitud. Seguidamente esta Oficina emite un aviso parala publicacién de la solicitud de
patente en el Diario Oficial La Gaceta por tres dias consecutivos y en un medio de comuni-
caciénde circulacién nacional porunaunicavez.

Oposicion. Cualquiera que estime que debe negarse la concesion de la patente porque la
solicitud contraviene losrequisitos deley, porejemplo, aduciendo que lainvencionreivindi-
cadanoesnueva, podrd oponerse de manerafundamentaday con pruebasenelplazode 3
meses contados desde la 32 publicacién en el Diario Oficial La Gaceta. Si existe oposicion,
el solicitante cuenta con un mes para contestarla. Luego la solicitud se remite para el exa-
men de fondo, cuyaresolucidnresolveralas oposiciones presentadas.

Examen de fondo. La finalidad del examen de fondo es garantizar que la solicitud cumple
los requisitos de patentabilidad. EI RPI cuenta con profesionales (examinadores institucio-
nales y externos) especializados para realizar el examen de fondo de las patentes y deter-
minar silas invenciones cumplen conlos requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial. También puede requerirla opinidn de centros de educacion superior, cientificos,
tecnologicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertosindependientes. Una
vezrendido el informe técnico, el RPl emite una resolucion que se notifica al solicitante (0 a
suabogado) para brindarle la oportunidad de formular observaciones al respecto o subsa-
nartoda objecién planteada durante el examen.

Concesion. Cuando el RPI comprueba que se han cumplido los requisitos legales y regla-
mentarios, otorga la patente mediante resolucion fundamentada, lainscribe, entrega al so-
licitante un certificado de otorgamientoy un ejemplar de lapatente; y publicaunaresenade
laresoluciénen el Diario Oficial La Gaceta.

En la pagina siguiente se facilita una presentacién general basica de las diversas etapas del
procesode solicitud. Tenga en cuenta que siempre es preferible consultaral CATI o aun bufete
de abogados de patentes del pais para obtener informacién actualizada sobre los procedi-
mientosy lastasas aplicables.

Concesion de patente
—r Publicacion —» Oposiciones —» Examendefondo — ypublicaciondela
resolucion

Solicitud de Examende
documentacion ~— forma

También puede verse informacion adicional diagramada sobre los requisitos de forma de las
solicitudes de patentes en el siguiente sitio web del Registro Nacional. Igualmente, todo el

procedimiento que conlleva una solicitud de patente puede diagramarse asi:


https://rpi.rnp.go.cr/wipofileindex/xhtml/sesion/index.xhtml
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DETALLE DEL TRAMITE DE UNA SOLICITUD
DE PATENTE EN COSTARICA

» Se presenta la solicitud de patente en el Registro de Propiedad Intelectual (RPI) que
debe contener:

» Formulario completo (datos del scolicitante, inventores y representante; titulo de
lainvencion; sector tecnoldgico; clasificaciéninternacional; medio

para notificaciones; firma autenticada).
» Poder (del representante silo hay).
» Cesion (de losinventores al titular sifuera el caso).

» Comprobante de pago de la tasa de presentacion (US$500; o US$150 sies
persona fisica, pyme, institucion de educacion superior publica o instituto de
investigacion del sector publico).

» Documento de prioridad (si fuera el caso de una “solicitud Paris”).
» Documento técnico conla siguiente estructura:
- Descripcion
- Reivindicaciones
- Dibujos si son necesarios
- Resumen
* Presentada la solicitud entra auna etapa administrativa para el

» Estudio de forma (la Oficina de Patentes del RPI verifica los requisitos legales de
forma).

« Publicacion de la solicitud (tasa depende del tamafio).
* Oposiciones silas hay (se resuelven en laresolucion final).

* Estudio de fondo (lo hace un experto en la materia pertinente; US$525 por el examen
de fondo).

» Informe técnico determina la novedad, nivelinventivo y aplicacion industrial de la

invencion
+ Siinforme técnico determinala novedad, nivelinventivoy aplicaciénindustrial de la
invencion para las patentes, la novedad y aplicacionindustrial para los modelos
utilidad, o lanovedad, originalidad e independencia para los disefios industriales, el
Registro de Propiedad Intelectual concede la patente mediante resolucion, emite una
resefia para su publicacion, inscribe y expide el certificado de concesion de la patente
(se pagatasa de US$500, o US$150 si es persona fisica, pyme, institucion de
educacion superior publica oinstituto de investigacion del sector publico). Sielinforme
deniega, entodo o en parte, la solicitud presentada, se le notifica al solicitante quien
puede solicitar una audiencia con el examinador de fondo y un funcionario de la oficina
de patentes; luego el examinador emite su dictamen final y el Registro de Pl dictala
resolucién fundamentada, que tiene recurso de revocatoria ante el rgano que dictala
resoluciony de apelacion ante el Tribunal Registral Administrativo.

» Pago de tasa anual para mantener la vigencia de la patente (US$500; o US$150 si es
persona fisica, pyme, institucion de educacién superior publica o instituto de
investigacion del sector publico).

.31
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17.;Cuanto cuesta patentar unainvencion?

Los costos varian ostensiblemente de un pais a otro, y también dentro de un mismo pais, en

funciéndefactorescomolanaturalezadelainvencion, sucomplejidad,loshonorarios delabo-

gado, la duracion de los tramites de solicitud y las objeciones planteadas durante el examen

realizado porlaoficinade patentes. Esimportante tenerencuentalos costosrelacionados con

el proceso de obtencidn de una patente, incluido el pago de las tasas de mantenimiento des-

pués de suconcesion, y prever un presupuesto adecuado para poderlos satisfacer:

En general, hay unos costos asociados a la realizacidon de una busqueda del estado de la
técnica, especialmente sise contratan para tal efectolos servicios de un experto o del CATI
del Registro de Propiedad Intelectual mediante el pago de la tasavigente.

Deben sufragarse tasas oficiales de presentacion de solicitudes (US$500; o US$150 sies
una personafisica, pyme, institucién de educacién superior publica oinstituto de investiga-
cidndel sector publico). EI CATIfacilita mas detalles sobre las tasas.

Tasa de publicacién (seguntamano del texto).
Elcosto del examen de fondo que realiza el experto (US$525).

Tasa de inscripcion y expedicion del certificado de registro de la patente (US$500; o
US$150 si es persona fisica, pyme, institucion de educacion superior publica o instituto de
investigacién del sector publico)

Encasode queunabogado participe en el proceso de solicitud (porejemplo, para emitirun
dictamen sobre la patentabilidad, redactar la solicitud de patente, preparar los dibujos en
sudebidaformay escribir ala oficina de patentes), todo ello conllevard costos adicionales.

Unavez quelaoficinade patentes haya concedido una patente, se deberdnabonarlastasas
anuales adelantadas de mantenimiento, para mantener la vigencia de la patente (US$500;
oUS$150 sies personafisica, pyme, institucion de educacién superior publica oinstituto de
investigacion del sector publico).

El patentamiento de una invencion en el extranjero probablemente comportara costos adi-
cionales, porejemplo, lastasas de presentacionenel extranjero aplicables enel paisencues-
tion, los costos de traduccidon y los costos asociados al uso de agentes de patentes locales
(enmuchos paises es obligatorio para los solicitantes extranjeros) (véase el punto N.° 25).

En el caso delasinvencionesrelacionadas con microorganismos modificados, cuyas so-
licitudes deseen presentarse en paises donde lalegislacidn exija depositar el microorga-
nismo ante una autoridad internacional autorizada en el marco del Tratado de Budapest 2,
deberdnabonarselastasasde presentacion, almacenamientoy pruebas de viabilidad del
material depositado.

2Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de Microorganismos alos fines del
Procedimiento en materia de Patentes.


https://www.google.com/search?q=procedimiento+para+patentar+costa+rica&rlz=1C1CHBF_esCR983CR983&oq=procedimiento+para+patentar+costa+rica&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE2NTYwajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c6109a59,vid:SqkocIbCAUk
http://rnpdigital.com/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/guias/Guia%20de%20Requisitos%20para%20Patentes%20y%20Modelos%20de%20Utilidad.pdf
https://www.google.com/search?q=procedimiento+para+patentar+costa+rica&rlz=1C1CHBF_esCR983CR983&oq=procedimiento+para+patentar+costa+rica&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE2NTYwajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c6109a59,vid:SqkocIbCAUk
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18.;Cuando se debe presentar una solicitud
de patente?

En general, se deberia solicitar proteccidn por patente en cuanto se disponga de toda la infor-
macion necesaria pararedactarla solicitud. Asimismo, pueden citarse otras razones para pre-
sentarla con celeridad:

En practicamente todos los paises —con laimportante excepcion, hasta hace poco, de los
Estados Unidos de América® — (véase el recuadro gue sigue al punto N.° 19), las patentes se

concedensegunel principio del primero en presentar. Portanto, presentarcuanto antes una
solicitud ayuda avelar por que otros no se apropiende lainvencion.

Sise solicitaconladebidaantelacionlaproteccion por patente, serd mas facil obtener ayu-
dafinanciera o concederunalicenciadeinvencion a terceros.

Entérminos generales, cuanto antes se presente la solicitud, antes se concederala patente
yantes se podranhacervalerlosderechos que otorga; caberecordarque el proceso de tra-
mitacion de la solicitud puede llevar mucho tiempo (véase el punto N.°© 22).

Sin embargo, las prisas tampoco son buenas consejeras cuando se trata de presentar una
solicitud de patente:

Sila solicitud se presenta demasiado pronto y posteriormente se introducen cambios enla
solicitud original o enlasreivindicaciones, ello noimplica una ampliaciéon de lainvencion di-
vulgada niuna expansion de la divulgaciéon contenida en la solicitud inicial.

Unavezpresentadalasolicitud enun pais oregién, el solicitante suele disponerde 12 meses
parapresentarunasolicitudrespecto delamismainvencionen otros paises parabeneficiar-
sedelafechade presentacion delaprimerasolicitud (véase el punto N.° 28). Sinembargo, la

presentaciondesolicitudes enotros paises, especialmente antes de que se sepasilainven-
cidonvaateneréxito comercial, puede ser demasiado costosa. Unmodo de mitigar ese pro-
blema consiste en aplazar durante otros 18 meses los pagos de la traducciéony de las tasas
nacionales haciendo uso del PCT (véase elrecuadro que sigue al punto N.° 30).

Y no menosimportante es que la solicitud deberia presentarse antes de divulgarlainvencion.
Todadivulgaciénanterioralapresentaciéondelasolicitud (porejemplo, alosinversores u otros
socios comerciales para poner a prueba la comercializaciéon del producto) deberiarealizarse
unicamente después de firmarun acuerdo de confidencialidad o de no divulgacion.

¥laleydelnvencionesdelos Estados Unidos (Americalnvents Act), promulgada el 16 de septiembre de 2011
yenvigordesde el 16 de marzo de 2013, modificd el sistema de patentes de los Estados Unidos de América al
transformarlo de unsistemabasado en el principio delprimero eninventarenunsistemabasado en el principio
delprimero en presentar.
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19.;.Cual es laimportancia de mantenerla
confidencialidad de unainvencion antes de
presentar una solicitud de patente?

Es absolutamente fundamental mantener la confidencialidad respecto de lainvencion antes de
presentar la solicitud. En muchas circunstancias, la divulgacion al publico antes de la presenta-
cion de la solicitud puede destruir la novedad de la invencidn, por lo que esta dejaria de ser pa-
tentable,amenos quelaley aplicable dispongaun “plazo de gracia” (véase el punto N.° 20).

Por consiguiente, resulta decisivo que inventores, investigadores y empresas eviten toda di-
vulgacién de unainvencion que pueda afectar ala patentabilidad hasta que se haya presenta-
dolasolicitud de patente.

Expediente: CR2011-000251

Patente nacional sin prioridad- Registro 3705

Titulo: Método para la Obtencidn de un Extracto Rico en Tanino del Acido Elégico a
Partir de Frutos que Contienen estos Compuestos y Extracto Obtenido Usando Di-
cho Método.

Solicitantes: Universidad de CostaRica; Centro Internacional de Cooperaciénenin-
vestigacion Agricola para el Desarrollo; Centro Internacional de Estudios Superiores
en Ciencias Agronémicas.

Inventores: Oscar Acosta Montoya (CR); Ana Mercedes Pérez Carvajal (CR); Manuel
Dornier (FR); Fabrice Vaillant (FR).

Resumen: La presente invencion se relaciona a un método para la obtencion de un
extractorico entaninos del 4cido eldgico a partir de frutos que contienen estos com-
puestos, el extracto que se obtiene a partir de la aplicacion de este métodoy compo-
siciones alimenticias, farmacéuticasy cosméticas que comprenden dicho extracto.
Paramasinformacion sobre la gestion del conocimiento de la Universidad De Costa
Rica,véase PROINNOVA.

Sistemas de patentes heterogéneos: el principio del primero en presentar frente al prin-
cipio del primero eninventar

En casitodos los paises, las patentes se conceden a la primera persona que presenta una solici-
tud de patente de unainvencion. Una excepcionimportante era el caso de los Estados Unidos de
Ameérica, que hasta el 15 de marzo de 2013 aplicaba un sistema basado en el principio del primero
eninventar; con arreglo a ese sistema, la patente se concedia al primerinventor que habia conce-
bidoy puesto enpracticalainvencion, independientemente de si su solicitud de patente se habia
presentado antes ono. Conobjeto de demostrarla condiciéndeinventoren el contexto de un sis-
tema que prioriza al primero en inventar, es fundamental mantener las libretas de laboratorio en-
cuadernadas, debidamente firmadas portestigosy fechadas, afinde que puedan utilizarse como
pruebaencasode conflicto con otraempresa oinventor.

.34 .


https://www.proinnova.ucr.ac.cr/
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20. ;Que es el “plazo de gracia”?

Enlalegislacidon costarricense se prevé un “plazo de gracia” de un afio —desde el momento en
queunainvencionhasidodivulgadaporelinventorhasta que se presentalasolicitud—yduran-
te ese periodolainvenciénno pierde lapatentabilidad a causade esadivulgacion, siempre que
no se trate de unadivulgacion perjudicial, es decir, que norevele las caracteristicas técnicas de
la invencion. Asi, una empresa puede divulgar su invencién, por ejemplo, exhibiéndola en una
feriacomercial o publicadndolaenuncatdlogodelaempresaoenunarevistatécnica,y presen-
tarlasolicitud de patente dentro del plazo de gracia.

Sinembargo, dado que el plazo de graciano se aplicaentodoslos paises, recurriraélenel pro-
pio pais puede impedir el patentamiento de la invencidn en otros mercados de interés donde
no se aplique esamedida.

Expediente: CR2012-000573

Patente nacional sin prioridad- Registro 3454

Titulo: Método y Ensamblaje Anti-flotacion para Sistemas Subterraneos de Conten-
ciony Distribucion de Liquidos o Gases.

Solicitante: Arnoldo Acufa Delcore.

Inventor: Arnoldo Acufia Delcore.

Resumen: Métodoy ensamblaje para contrarrestar el efecto de flotabilidad ocasio-
nado porniveles freaticos enlos sistemas de contenciény distribucién de liquidos o
gasesinstalados bajo tierra. Conformado porun embalaje de vigas que soportanla
superficie externa superior del tanque y que se encuentran dispuestas de una con-
figuracion sustancialmente perpendicular al eje vertical de dicho tanque, asi como
de columnas que se extiendenverticalmente de cadauno delos extremos de dichas
vigas. Elensamblaje contrarresta, desvia, dispersa, resiste y distribuye de formaho-
rizontal el empuje causado por las fuerzas verticales hacia arriba producidas por el

empuje delnivel freatico paraevitar el consiguiente efecto de flotabilidad.

Se omite en esta Guia el tema de las solicitudes de patentes provisionales por no existir en
CostaRicatal como existen en Australia, Canada, Indiay Estados Unidos de América.

21. ;Cual es la estructura de una solicitud de
patente?

En Costa Rica, una solicitud de patente se presenta ante el Registro de la Propiedad Intelectual
y consiste en completar un formulario (RPI-10), para la peticidén de concesion de patente, cuya
estructurarequiereincluir el titulo de lainvencion -declarando si se trata de un producto, proce-
dimiento o ambos-;los datosreferentes al solicitante, inventory mandatario en su caso; el sector
tecnoldgico de la invencion; la clasificacion internacional; el medio para recibir notificaciones;
la firma; y los datos referentes a la prioridad reclamada, en su caso. También deben adjuntarse
al formulario los documentos técnicos -descripcion de la invencidn, reivindicaciones, dibujos
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necesarios, resumen-y el comprobante del pago de las tasas, asi como, cuando corresponda,
poder, cesion, certificado del pais de origeny las traducciones.

Asi, una solicitud de patente tiene las siguientes funciones fundamentales:

Determina el alcance legal de la proteccidn por patente en el apartado de lasreivindicaciones.

Describe en el respectivo apartado la naturaleza de lainvencion, incluidas las instrucciones
sobre elmodo derealizarla.

Proporcionaenlos datos bibliograficos lainformacion relativa al inventor, el titular de la pa-
tentey otros deindolejuridica.

La descripcion escrita de unainvencidon debe proporcionar detalles suficientes para que cual-
quier experto del mismo ambito técnico pueda reconstruiry poner en practica la invencion a
partir de la descripciény los dibujos sin realizar ningun esfuerzo inventivo. Pueden darse uno
o mas ejemplos concretos cuando fuere posible, identificando aquel que daria los resultados
mas satisfactorios en su explotacion industrial. Sila descripcidn no se ajusta a ese criterio es
posible quela patente seadenegadaporel Registrode Pl o, sies concedida, que se declare su
nulidadtras serimpugnadaante el Registro delaPropiedad Industrial ylas ulterioresinstancias.

Enlasreivindicaciones se determina el alcance de la proteccién por patente, es decir, definen
la materia que sera objeto de proteccidn con sustento en la descripcion. Las reivindicaciones
sonabsolutamente fundamentales ya que, siestdn malredactadas, inclusounainvenciénreal-
mente valiosa podria quedar plasmada en una patente sin valor que seria facil de eludir o per-
mitiria reproducir lainvencion con caracteristicas diferentes.

Enlos litigios sobre patentes, la interpretacion de las reivindicaciones suele ser el primer paso
para decidir si la patente es valida y también para determinar eventuales infracciones. Deberia
solicitarse el asesoramiento de un experto paralaredacciéndelasreivindicaciones de patente.

ElRegistro del Propiedad Intelectual ha puesto a disposicion del publico el formulario RPI-10
parapresentacionde solicitudes de patente que puede descargarse en Formulario Solicitud

de Patente.

También la solicitud de patente puede presentarse mediante un formulario en linea en la he-
rramienta WIPO File Patentes haciendo uso de la firma digital y otras condiciones de uso (ver
imagen mas abajo). Este se completa indicando el tipo de solicitud, titulo principal, titulo en
inglés, resumen primario, resumen en inglés, reivindicaciones, notas (generales, nimeros de
clasificacion internacional, referencia del poder, entero bancario y datos divisionales), dibujo
principal, detalles delinventory solicitante, detalles del representante, detalles de prioridad y
se adjuntanlos documentos relevantes.


http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_guia_servicios_formularios.htm
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_guia_servicios_formularios.htm
https://rpi.rnp.go.cr/wipofileindex/xhtml/sesion/index.xhtml
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Imagen Presentacidn enlinea marcas / patentes (WIPQO file)

Presentacion en linea de Patentes, Disefios y Modelos (WIPO File)

ESCRITORIO CREAR, PERFIL USUARIO

[ £l usuario hace constar qué |65 documentss adjuntes a la presente solicitud den a los QU tiene & su poder.
Tipo de solicitud * Patente Macional sim Prionidad w

Titula princigal *

Titulo inghés

[B I U & % x|| Sles ~|| Fomat «||30 [ Source |

Resumen primarie

BIUGx x| | roma |58 Bsoure]

[Hesumen inglés
‘:
Revindicaciones
Indique notas generales, Indicar 12 clasicacion intemacional, la referencia (No. Reqistrof/Expedients/anatacidn) del Poder original, el No.
i de Entero Bancario o rewtilization y Datos de Divisionabes, Tambign indicar los dalos para las solicitudes de los Circuites Integrados,
F:
Importante sobre of campy nolas:

Indigue en el campo notas, cualguier otra infarmadidn adsgonal; mimeros de dasificaciin (CIP/Locam), la referencia del Poder original, 13 referendia del Mo. de Entero Bancario v los datos de Divisionales.

También en ese campa, debe indicar los datos que comespanden para Las solictudes de bos Circuitos Integrades.

Dibujo principal [ Elegir archivos | Mo se eligid ningtn archivo Agregar | ] Biminar Seleccionado
Nota importante sobre los dibujos:

Agregue solamente el dbujo principal a publicar, el resto de representaciones grificas (dibujos), favor adjuntarlos en un archive (PDF) en la seccidn de adjuntos.

o}
Mreccitn
defi e 25 v TN regestros que mastrar
[ Ednn Oficina | No. Solicitud prioridad Fecha de presentacion de pri [ Tipa de documentn de usuario HNolas
Pdoina 0 do w5 W IR FAQISLrOS ibk MOSITAr Fgna L SN FeQISiron Qe mostrar



https://rpi.rnp.go.cr/wipofileindex/xhtml/sesion/index.xhtml
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Ejemplo de reivindicaciones. Ejemplo de dibujo.

Primeras dosreivindicaciones del documento de patente N.°US4641349 titulado “Sistemadere-
conocimiento deliris”:

» Unmétododereconocimientodeunapersona, que comprende: elalmacenamientodein-
formacionenimagenes, como minimo, de una parte delirisy la pupila del ojo delapersona
no identificada; lailuminaciéon de un ojo de una persona no identificada que tenga uniris y
una pupila; la obtencién como minimo de unaimagen de al menos la misma parte delirisy
lapupiladelojo delapersonanoidentificada;ylacomparaciénalmenos delaparte deliris
de laimagen obtenida con la informacién de imagenes almacenadas para identificar a la
personanoidentificada.

» Elmétodo de lareivindicacion1, en el que lailuminacion conlleva la dilatacion de la pupila
delojocomo minimo hastauntamafo predeterminado,lacomparacionde almenoslapar-
te deliris de laimagen obtenida con lainformacién de imagenes almacenadas obtenidas
de unojo cuya pupilatengaelmismo tamafo predeterminado.

Dibujos

Los dibujos, planos, figuras y representaciones graficas muestran los detalles técnicos de la
invencién de una manera abstractay visual. Ayudan a explicar algunainformacidn, instrumento
oresultado descrito enla divulgacion. Debenincluirse enla solicitud solo enlamedida en que
seannecesarios paraentenderlainvencion. Tienen como finalidad contribuirauna mejorcom-
prensiény divulgaciéndelainvencion,y debentenerunarelacion directa conladescripcidn.

Ejemplo de dibujo:

Expediente: CR2012-000426

Patente PCT- Registro 426

Titulo: Componente Optico.

Solicitante: Universidad De CostaRica.

Inventor: Gerardo José Padilla Viquez.

Resumen: Componente dptico, utilizado en aplicaciones de metrologia mas especi-
ficamente en espectroscopia de absorcién laser con diodos ajustables. Con el finde
mejorar estos aspectos provee un componente dptico en cual se mejora el ajuste al
serUnicamente relevante, la ubicacion de la placa con respecto alos reflectores y no

alangulo delamisma, dicho disefio; ademas, permite uncomponente mas compacto.
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22.;Cuanto tiempo lleva obtenerla
proteccion por patente?

Eltiempo paratramitaruna solicitud de patente presenta notables diferencias enfuncion de
sucomplejidad, pero puede decirse que generalmente oscila entre tresy cuatro anos. Algu-
nas Oficinas de Patentes han establecido un procedimiento de examen acelerado al que los
solicitantes pueden acogerse en circunstancias especificas.

Expediente: CR2011-000145

Patente nacional sin prioridad- Registro 3306

Titulo: Novedoso Elemento Hueco Ajustable de Almacenamiento de Sustancias Li-
quidas con Baja Polaridady Procedimiento de Fabricacién In Situ del Mismo.
Solicitante: Tanques de FibraTanfisa S.A.

Inventor: Juan José Forero Cabezas.

Resumen: Novedoso dispositivo ajustable de almacenamiento de sustancias liqui-
das con baja polaridad en cantidades industriales a base de resinas naturales o sin-
téticas, fibra de vidrio, polimeros o materiales similares.

Unavez que se concede una patente, se deberia realizar una lectura preliminar minuciosa del
documento para asegurarse de que no hay errores ni se han omitido palabras, en particularen
lasreivindicaciones.

23.;Cuando comienza la proteccion por
patente?

Los derechos de patente entran en vigor a partir de la fecha de concesion de la paten-
te. Sin embargo, una vez concedida la patente es posible retrotraer los efectos y recla-
mar una indemnizaciéon por dafios y perjuicios contra cualquiera que haya explotado la
invencidon reivindicada en la solicitud, durante el periodo comprendido entre la fecha de
publicacion del aviso de la solicitud y la fecha del otorgamiento de la patente (véanse los
numerales 40 a43).

.39.
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No es posible presentar simultdneamente una solicitud de patente y una solicitud de modelo
de utilidad para la misma invencién, dado que las patentes deben cumplir con el requisito de
nivelinventivo mientras que alos modelos de utilidad no se les analiza este requisito.

24.;Cuanto tiempo durala proteccion por
patente?

En la normativa internacional vigente se prevé un plazo de protecciéon de la patente de 20
anos a partirde lafechade presentacion para el caso de las solicitudes nacionales 0 20 afos
a partir de la fecha de presentacioninternacional para las solicitudes tramitadas en el marco
delTratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), acondicionde que se abonenasu
debido tiempo las tasas de mantenimiento para que no se produzca la caducidad y de que
no haya prosperadoningunaaccionde nulidad ante el Registro de Propiedad Intelectualylas
ulterioresinstancias durante dicho periodo.

Aunque esto define la vigencia juridica de una patente, su vida comercial o econdmica esta
limitada por el éxito comercial de la tecnologia protegida. A menudo sucede que unainven-
cidn aparentemente valiosa se ha quedado obsoleta o no puede comercializarse con éxito
por alguna otra razén. En tales circunstancias, el titular de la patente puede optar por dejar
de pagar las tasas de mantenimiento, permitiendo asila expiracién precoz de la patente y la
entrada en el dominio publico de lainnovacién tecnolégica o del producto.

La proteccion puede ampliarse a mas de 20 afios en caso de demora del Registro de la Pro-
piedad Intelectual, siempre que el retraso no sea imputable al solicitante. Igual por demora
en la aprobacidén del registro sanitario para la primera comercializacién en el pais, otorgada
por el Ministerio de Salud, para patentes vigentes que cubran algun producto farmacéutico.
Véase el plazo de compensaciéndelavigenciaenelarticulo17.2 de la Ley de Patentes, Dibu-

josy Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Es importante asociar al producto una marca, porque, aunque el plazo de proteccién de la
patente venza, muchos clientes seguiran fieles alamarca del producto originario.

Muchas empresas etiquetan aquellos productos que incluyen la invencién con las palabras “Pa-
tentpending” (patente pendiente) o “Patent applied for” (patente solicitada), enocasionesacom-
pafiadas del numero de solicitud de patente. Asimismo, una vez que se ha concedido la patente,
es cadavez mas habitual que las empresas especifiguen mediante un aviso que el producto esta
patentado, incluyendo aveces el nimero de patente. Aunque esas expresiones no proporcionan
ninguna proteccionjuridica contra eventualesinfracciones, pueden servircomo advertencia para
disuadiraterceros de copiarel producto o sus caracteristicasinnovadoras.


http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8148&nValor3=74713&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8148&nValor3=74713&strTipM=TC
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25.;Es necesario un agente o abogado para
presentar una solicitud de patente?

En Costa Rica no existe la figura del agente de patentes autorizado que existe en otros paises,
conconocimientos técnicosy experienciajuridica pertinentes, porlo que conviene acudiraun
abogado conpracticacomprobadaen el derecho de patentes, aunque esto no es obligatorio.
Tédmese en cuenta que en algunos paises donde existen los agentes de patentes se exige que
los solicitantes extranjeros estén representados por uno habilitado del pais. Cuando el solici-
tante tenga su domicilio o su sede fuera de Costa Rica, es obligatorio para éste(a) estarrepre-
sentado porun abogado domiciliado en el pais, con poder suficiente.

Elaborar una solicitud de patente y seguir su tramitacién a lo largo de la fase de concesion es
unatarea compleja. La solicitud de la proteccidn por patente conllevalas tareas siguientes:

realizar una busqueda para determinar cualquier elemento del estado de la técnica que
pueda imposibilitar el patentamiento de la invencion. Con frecuencia, esa operacion es
conveniente, pero no obligatoria, dado que la oficina de patentes que se encargue del exa-
men sustantivo realizara su propiabusqueda (el CATl brindalos servicios de labusqueda del
estado delatécnicaylaopiniénde patentabilidad a cambio de una contraprestacion).

redactar las reivindicaciones y una descripcion completa de la invenciéon que combine
terminologia juridica y técnica. Se recomienda que esta tarea sea llevada a cabo entre el
abogado -cuando asilorequiera el solicitante- y elinventor, ya que el primero le puede co-
laborarconlaredaccion deldocumentojuridicoy el segundole puede brindartodoslos as-
pectostécnicos;

intercambiar correspondenciayresponderlos autos oresoluciones de la Oficina de Paten-
tes, especialmente durante el examen sustantivo de la solicitud de patente; y

realizarenlasolicitud las modificaciones que solicite la oficina de patentes.

Todosesos aspectosrequierenunprofundo conocimiento delDerecho de patentesy delaprac-
ticadelaoficinade patentes,ademas de unacomprension globaldelainvencion. Portanto, aun-
que, generalmente, la asistencia juridica o técnica no es obligatoria, sies muy recomendable.

Expediente: CR2012-000368

Patente nacional sin prioridad- Registro 3570

Titulo: Proceso de Descontaminacion Total del Coltan

Solicitante: ColtanInternational S.A.

Inventor: Luis Alejandro Arciniegas Marquez

Resumen: La presente invencion se refiere a un proceso de descontaminacion total
delcoltan paraobtenermejorprovecho delatantalitaylacolumbita, queincluye una
fase de mezcla del coltan con ceniza volcéanica o Cineritas, para dar como resultado

unproducto condensidad 6ptima para su aprovechamiento.


https://www.google.com/search?q=procedimiento+para+patentar+costa+rica&rlz=1C1CHBF_esCR983CR983&oq=procedimiento+para+patentar+costa+rica&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE2NTYwajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c6109a59,vid:SqkocIbCAUk
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En funcion del tamafio de la empresa, puede resultar de utilidad contar, a nivel interno, con un
supervisor de patentes o un coordinador para gestionar las patentes de la empresa, ademas de
disponer de un abogado de patentes externo, con conocimiento y practica. El supervisor debe
ocuparse delacoordinacion conlos expertos externosy, almismo tiempo, velarporque enlaem-
presa se apliquenlas practicas dptimas de manera uniforme. Entre esas practicas figuran mante-
ner la necesaria confidencialidad respecto de la solicitud de patente y de la informacién conexa,
informar alos empleados de la funcion que les corresponde en la proteccion de la Ply coordinar
las actividades enla esfera de las patentes con otros activos de Plde laempresa, porejemplo, los
secretos comerciales, las marcas o el derecho de autor. ™

26.;Se puede solicitar la proteccion de varias
invenciones por medio de una unica solicitud?

En CostaRica se permite lainclusion de grupos de invenciones relacionadas entre sien una mis-
ma solicitud de tal manera que formen un Unico “concepto inventivo general”. En caso de que
no haya unidad de lainvencidn, el solicitante puede modificar su solicitud o las reivindicaciones,
o dividir la solicitud en fracciones con tal que ninguna de ellas implique una ampliacion de lain-
vencion o deladivulgacion contenida enla solicitud inicial. Se puede dividirla solicitud antes del
envio a estudio de fondo, o bien ante la objecidn por falta de unidad de invencién sefialada por
el examinador en el informe técnico preliminar. A causa de las diferencias en la legislacién apli-
cable, una solicitud de patente puede ser suficiente en algunos paises, mientras que en otros
puede ser necesario presentar dos o mas solicitudes para abarcar la misma materia. Cuando se
presenta una solicitud en virtud del PCT, es frecuente unir grupos de invenciones conforme ala
practicaeuropea,y dividirla solicitud segun sea necesario después de entrarenla fase nacional.

“Véase el punto didactico 4 delmddulo 03de IPPANORAMA.
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(Es patentable lainvencién? En primerlugar, debe examinarse la lista de aquello que puede
ynopuede patentarsey, ulteriormente, debe determinarse silainvenciénse enmarcaenuna
de esas categorias. En segundo lugar, debe realizarse una blUsqueda del estado de la técni-
cay utilizarconjuicio las bases de datos de patentes.

Presentacion de una solicitud de patente. Conviene plantearse la posibilidad de recurrir a
un abogado con experiencia en redaccion de patentes, en particular para la redaccion de
lasreivindicaciones.

Momento escogido para presentar la solicitud. Debe estudiarse atentamente el momento
idéneo para presentar la solicitud de patente y prestar mucha atencion a las fechas en las
que debe presentarse lasolicitud (servigilante del periodo de gracia, delafecha prioridady
delafechaparaingresonacional).

No se hade divulgarinformacion demasiado pronto, afinde no poneren peligro la patenta-
bilidad.

Tasas anuales. Debe recordarse siempre la necesidad de pagar a tiempo las tasas anuales
establecidas porlalegislacidon para que la patente no caduque.

Para obtener mas informacion, véase el punto didactico 2 del médulo 03, y los puntos di-
dacticos1a3delmodulo 06 delPPANORAMA,



Patentarenel
extranjero
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27. ; Por qué solicitar patentes en otros paises?

Las patentes son derechos territoriales, es decir, unainvencién solo esta protegida enlos pai-
ses oregiones donde se ha obtenido proteccion. En otras palabras, sien un pais determinado
no se ha concedido una patente, lainvencidon no estara protegida en ese pais, y cualquier otra
persona podra fabricar, utilizar,importar o vender lainvencién en ese territorio.

Gracias alaproteccidénque brindauna patente concedidaenotros paises, el titulargozade de-
rechos exclusivos sobre lainvencion patentada en esos paises. Ademas, el titular puede con-
cederlicencias sobre lainvencion a empresas extranjeras, desarrollar relaciones de contrata-
cidonde servicios externosy acceder a esos mercados en asociacidon conterceros.

Expediente: CR2015-000333

Patente PCT- Registro 4167

Titulo: Elemento de Tubo paraun Medio de Intercambio de Calor

Solicitante: Carlos Quesada Saborio

Inventor: Carlos Quesada Saborio

Resumen: Elemento de tubo para unintercambiador de calor. Con el fin de conciliar
elincrementoenlaeficienciaenelintercambiode calorconunaestructuramascom-
pacta.Seproponeunelementointercambiadorde calorconunprimery segundo ex-
tremo, unas primery segunda pared lateral paralela entre siy separadas entre sipor
una distancia menor a su anchura respectiva. La estructura del tubo es sustancial-

mente planay tiene unainclinacidn parcialy un enrollado helicoidal también parcial.

28.;Cuando deberia solicitarse proteccion
por patente en el extranjero?

La fecha de presentacion de la primera solicitud para una invencion determinada se deno-
mina fecha de prioridad. Toda solicitud ulterior que se presente en otros paises durante los
12 meses posteriores a esa fecha (es decir, dentro del periodo de prioridad) se beneficiara
de esafecha de prioridad conforme se establece en el Convenio de Paris parala Proteccion
de la Propiedad Industrial. Eso significa que la primera solicitud tendra prioridad sobre otras
solicitudes presentadas porterceros parala mismainvencion después de esa fecha. Es cru-
cial presentar las solicitudes de patente en otros paises dentro del periodo de prioridad, o
presentarlas envirtud del PCT en ese mismo plazo; ese ultimo método de presentacién brin-
dara18 meses adicionales paraadoptarunadecisionsobre sies conveniente entrarenlafase
nacional en cualquier pais miembro del PCT.
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Unavez que se haya agotado el periodo de prioridad, y hasta que la oficina de patentes publi-
que lapatente porprimeravez, se seguird teniendo la posibilidad de solicitar proteccionparala
mismainvencidon en otros paises, peroyano se podrareivindicarla prioridad a partirde lafecha
de la solicitud anterior. Es importante recordar que una vez que la invencion se haya divulgado
o publicado, no se podra obtener proteccidn por patente en el extranjero a causa de la pérdida
delanovedad. Véase tambiénelpunto N.° 20 para obtenerinformacién adicional sobre los pla-
zos de gracia.

Estudio de caso - Proteccioninternacional delaPI.

El Dr. Roy Mora Gonzaga es médico, inventor e investigador biomédico costarricense. Figura
como coinventorentres patentes presentadas bajo el PCT. Porla patente “Method, compositions

anddeviceforpreparing cytologicalspecimens”, fue seleccionadocomoinventorenrepresenta-

cionde AméricaylaOMPIlloinvité aparticiparenlaFeriaMundial de Invenciones de Ginebra, Suiza.
En este evento obtuvo la medalla de plata en la categoria médica. Esta patente pasé a ser el acti-
vo intangible mas valioso de la compafia BIOTD S.A. y le permitio no solo obtener ganancias sino
también prestigio cientifico porsulaborenelcampo de lasalud pues ademas ha sido galardona-
do con tres premios nacionales, uno de ellos concedido por Estrategia Siglo XXl presidida por el
astronauta Dr. Franklin Chang Diaz. Otro beneficio de sus patentes fue la atraccion de inversion
extranjeraa CostaRicaylaobtencion delregistro sanitario de productos enla FDAdelos Estados
Unidos de América. Actualmente dirige una pyme costarricense destinada a crear herramientas
innovadoras que solucionen o ayuden amejoraralgunos problemas de salud publica. ™
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29.;Donde deberia protegerse unainvencion?

Dado que obtener patentes en el extranjero es costoso, lasempresas deberian escogercuida-
dosamente los paises enlos que necesitan proteccion. Conviene tener en cuentalas cuestio-
nes basicas siguientes:

5Informacién brindadaporel Dr.Roy Mora Gonzaga
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¢;Donde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
;Cudles sonlos principales mercados para productos similares?

;(Qué costos conlleva patentar el producto en cada uno de los mercados a los que esta
destinado?

;Donde estan establecidos los principales competidores?
¢(Doénde se fabricara el producto?

;Qué dificultades conllevara velar porla observancia de los derechos de patente en un pais
determinado?

Expediente: CR2014-000248

Patente nacional sin prioridad- Registro 3843.

Titulo: Gel con Nanoparticulas de Plata Uso Médico y Proceso para su Fabricacién
Solicitante: BIOTD S.A.

Inventores: Roy Mora Gonzaga; Juan Valdés Gonzélez; Robin A. Wiscovitch.
Resumen:Lainvencionserefiere aunacomposicionengelde nanoparticulas de pla-

taenaguayunpolimero; ademas, del proceso paraobteneresacomposicion.

30.;Como puede presentarse una solicitud
de proteccion por patente en otros paises?

Hay tres maneras principales de presentaruna solicitud de patente en el extranjero:

Lavianacional. Debe pedirse proteccion alaoficinanacional de patentes de cada pais deinte-

rés mediante la solicitud de patente redactada en elidioma correspondiente, con arreglo alas

formalidades nacionales, y el pago delas tasas necesarias.

Laviaregional (no aplicaen CostaRica). Cuando los paises son miembros de un sistema regio-

nalde patentes, se puede solicitar proteccionvélidaenlos territorios de todos o de algunos de

esos paises mediante la presentacion de unasolicitud enlaoficinaregional correspondiente. A

continuacion se enumeran las oficinas regionales de patentes:

»

»

»

»

»

Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (www.oapi.int);

Organizaciéon Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) (www.aripo.org);

Organizacién Eurasiatica de Patentes (EAPO) (www.eapo.org);

Oficina Europea de Patentes (EPO) (www.epo.org); ¢y

Oficina de Patentes del Consejo de Cooperacion de los Estados Arabes del Golfo (Oficina
de Patentes CCG) (www.gccpo.org/).

Paraobtenermasinformacién sobre la patente unitaria, consultese la Oficina Europea de Patentes.
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La via internacional. Si una empresa quiere tener la opcion de proteger unainvencion en los
paises miembros del PCT, deberia plantearse la posibilidad de presentar una solicitud PCT.
Para ello, como minimo uno de los inventores debe ser ciudadano de un Estado contratante
del PCToresidente endicho Estado, o bienlaempresa debe teneruna presenciaindustrial o
comercial efectiva en uno de esos paises. La presentacion de una solicitud internacional en
virtud del PCT permite solicitar posteriormente la proteccién por patente en cualquiera de
losmasde 150 paises miembros.” Esa solicitud puede presentarse enla oficinanacionalore-
gional de patentes correspondiente o en la oficina receptora de solicitudes PCT de la OMPI,
en Ginebra (Suiza).

Solicitud internacional de patente N.° PCT/US2001/028473. EnviroScrub Techno-
logies Corporation es una pyme estadounidense que utiliza el PCT para solicitar en
varios mercados extranjeros proteccion por patente de su tecnologia para eliminar
multiples contaminantes derivados de lacombustiény de los procesos industriales.
La utilizacion del PCT para solicitar la proteccion en el extranjero permitié a EnviroS-
crub firmar un acuerdo de concesion de licencias para la comercializacion de esa
tecnologia anivel mundial.

Expediente: CR2015-000330

Patente nacional Paris- Registro 4029.

Titulo: Tratamientoy Envio de Plantas

Solicitante: Julio Antonio Araya Quesada

Inventor: Julio Antonio Araya Quesada

Resumen: Una composicion de KOH (0,5 Mol/L), Diazinon (1 mL/L de Diazol 60 EC) y
sales de potasio de acidos grasos (10 mL/L de ISK 45 SL) para prevenirlainfestacion
de plagasenunproductousado enlaindustriahorticola, el cual consiste entratar di-

choproducto conlamezcla.

VEnladireccidn https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.htmlpuede consultarse unalistadelos
paises miembros del PCT.
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Ventajas del PCT

EI PCT proporciona como minimo 18 meses adicionales, ademas de los 12 meses del periodo
de prioridad, durante los cuales los solicitantes pueden determinar el potencial comercial de
su producto en varios paises y decidir si desean solicitar proteccién por patente y dénde ha-
cerlo. De ese modo, se aplaza el pago de las tasas y de los costos de traduccion asociados a
las solicitudes nacionales. EIPCT es un mecanismo ampliamente utilizado por los solicitantes
paramantener sus opciones abiertas durante el maximo tiempo posible.

Los solicitantes PCT reciben informacidn valiosa sobre la patentabilidad potencial de su in-
vencion por conducto del informe de busqueda internacional del PCT y la opinidn escrita de la
Administracion encargada de la busqueda internacional. Esos documentos proporcionan alos
solicitantes una base sdélida enla que fundamentar sus decisiones sobre si deben solicitar pro-
teccion por patente y donde hacerlo. El informe de busqueda internacional contiene una lista
de documentos sobre el estado delatécnica que se han considerado pertinentes paralainven-
cion. Enla opinion escrita de la Administracion encargada de la bisquedainternacional se ana-
liza la patentabilidad potencial alaluzde los resultados delinforme de busqueda internacional.

Una Unica solicitud PCT surte efectos juridicos en todos los paises miembros del PCT desig-
nados. Ese efecto reduce notablemente los costos de transaccion iniciales que conlleva la
presentacion de solicitudes por separado en cada oficina de patentes. También puede uti-
lizarse el PCT para presentar solicitudes con arreglo a algunos de |los sistemas regionales de
patentes. Puede obtenerse orientacién sobre el mecanismo de presentacidn de solicitudes
internacionales envirtud del PCT en las oficinas nacionales de patentesy enla direccién www.

wipo.int/pct/es
Transmision del informe de basqueda
internacional + opinion escrita
0 Presentacidn ) Publicacién internacional 0 Comunicacion de la Oficina
de solicitudes Internacional a las
PCT oficinas nacionales o
regionales
12 16| 18 22 28 30

Fase inlernacional del PCT

> Solicitud presentada Modificaciones en virtud O i i ) La solicitud entra en la fase nacional ante las
ante la oficina de del articulo 19 (opcional) i i i oficinas de patenles selectionadas
patentes nacional o Peticiin de biisqueda & Infarme de hiisqueda 6 Biisqueda y examen nacional o regional
Y:S:r'zl g internacional suplementaria | internacional |
(fecha de prioridad) (opuional) | suplementaria { PaisC O
i [ olicita) 2
H ! Concesion o denegacion
Solicitud de examen preliminar ¢ Informe preliminar & ; Pais B o por las oficinas
internacional (opcional)  internacional sobre la nacionales o regionales
patentabilidad RNEIg o VY RO
(capitulo I1; si se solicita)
Ventajas ~ Una solicitud PCT con efecto juridico en todos los Estados Contratantes del PCT

- Requisitos formales armonizados

- Recepcion de informacion sobre la patentabilidad para facilitar la loma de decisiones eslralégicas

— Aplazamiento durante 18 meses del costo iderable que entraiia la tramitacio ional
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Derechos territoriales. Convienerecordar que los derechos de patente se aplicansoloenel
pais enelque se hanobtenido.

Periodo de prioridad. Debe aprovecharse el periodo de prioridad para solicitar proteccion
enotros paises, pero prestando especial atencidon alos plazosy alrequisito de confidencia-
lidad antes de presentarlasolicitud.

Dodnde solicitar la proteccion. Debe determinarse el lugar idoneo para solicitar la protec-
cion, teniendo en cuentalos costos de patentamiento envarios paises.

Cdmo solicitar proteccidon. Debe estudiarse la conveniencia de utilizar el PCT para facilitar el
proceso de solicitud, ganartiempoyrecibirinformacionvaliosa acercade lapatentabilidad que
contribuya aadoptardecisiones fundamentadas sobre dénde solicitar proteccidonporpatente.

Para obtener masinformacién, véanse los puntos didacticos 2a 4 delmdodulo 09 de IP
PANORAMA.
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31.;.Como puede comercializase la tecnologia
patentada?

Una patente no es, por simisma, garantia alguna de éxito comercial. Es uninstrumento que au-
menta la capacidad de una empresa para beneficiarse de su producto o innovacién tecnolé-
gica.Paraque puedabrindarbeneficios tangibles, una patente debe explotarse coneficaciay,
porlogeneral, solo proporcionaradinero siel producto o proceso correspondiente tiene éxito.
Paraintroducirunainvencion patentadaenelmercado, lasempresastienendiversas opciones:

comercializarlainvenciéon directamente;
venderlapatente auntercero;
licenciarlos derechos de patente aterceros; o

constituiruna empresa conjunta u otra forma de colaboracién con terceros que dispongan
de activos complementarios.

32.;Como seintroduce en el mercado la
invencion patentada?

El éxito comercial de un producto nuevo no depende exclusivamente de sus caracteristicas
técnicas. Por muy buena que sea una invencion desde el punto de vista técnico, sin una de-
manda real o sinuna comercializacidn correcta es poco probable que el producto atraiga alos
consumidores. Portanto, el éxito comercial depende también de otros factores, incluido el di-
sefo del producto, la disponibilidad de recursos financieros, la elaboracion de una estrategia
de comercializacion eficazy el precio del producto encomparacién con productos delacom-
petencia o productos de sustitucion.

Para introducir un producto innovador en el mercado, la elaboracién de un plan comercial suele
resultar de utilidad. Los planes comerciales son herramientas eficaces para analizar la viabilidad
deunaideacomercial,y sonfundamentales para solicitarauninversorrecursos financieros des-
tinados a laintroduccion de un nuevo producto patentado en el mercado. Es importante incluir
informacion sobre las patentesy la estrategia de patentes en el plan comercial de laempresa, ya
gue pone de manifiesto la novedad de los productos de la empresa, proporciona indicios de la
debidadiligenciay determinaelriesgo deinfraccion de las patentes de otras empresas.

33.;Puede vederse una patente?

Si.Esaoperacionsedenominacesiony conllevalatransferenciadelatitularidad delapatentea
otrapersona. Una decision de esa naturaleza debe estudiarse cuidadosamente.

Elhecho de concederunalicenciasobre unapatenteyno cederlaequivale a “alquilar” los de-
rechos a terceros a cambio del pago de regalias. Por ese motivo, la concesion de licencias
puede seruna estrategia muy beneficiosa econdmicamente.
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Por otra parte, mediante la cesidon se suele recibir un Unico pago previamente acordado, sin
ningunaregalia futura, independientemente de lo lucrativa que resulte finalmente la patente.

Contodo, puede habercasos enlos que la cesion sea beneficiosa. Siuna patente se vende porun
pago a tanto alzado, ese importe se obtiene de inmediato, sin tener que esperarincluso afios de
pagos progresivos para conseguir ese valor. Asimismo, también se evita el riesgo de que la paten-
te quede superada por otra tecnologia. Ademas, la cesion de una patente a una empresa emer-
gente puede serunacondicion previa paralafinanciacién, silapatente no pertenece alaempresa.

En cualquier caso, se trata de una decision que debe basarse en las necesidades y las priorida-
desdelaempresa. Convendriaconsultaraunabogado especializado en patentes para que brin-
de asesoramiento sobre el enfoque mas adecuado ala estrategia comercial de cada empresa.

34.;Como se otorga unalicencia de patente?

Se concede unalicencia de patente cuando el titular de la patente (el licenciante) otorga per-
miso a otro (el licenciatario) para que use la invencion patentada con unos fines mutuamente
acordados. Enesos casos, suele firmarse unacuerdo delicencia entre ambas partes, enelque
se especificanlas condicionesy el alcance delacuerdo.

Elhecho de autorizaratercerosacomercializarlainvencion patentadamedianteunacuerdo de
licenciapermitirdalaempresaobtenerunafuente adicionaldeingresos,y esunmedio habitual
de explotarlos derechos exclusivos de una empresa sobre unainvencion.

La concesion de licencias es especialmente Util sila empresa titular de lainvencién no esta en
condiciones de fabricar el producto, o de fabricarlo en cantidad suficiente para cubriruna de-
terminadanecesidad delmercado o para abarcar unazona geografica concreta.

Es aconsejable solicitar la ayuda de un especialista en acuerdos de licencia para negociar las
condicionesyredactareldocumento, dado que esunatarea querequiere de habilidadesy co-
nocimientos. En Costa Rica toda licencia o transferencia, ya sea de una solicitud de patente o
deunapatente concedida, debe constarporescrito einscribirse enelRegistro de laPropiedad
Intelectual, que ordenard su publicacién en el Diario Oficial La Gaceta.

Las pymes que carecen de recursos para |+D, produccidon o mercadotecnia pueden sacar prove-
cho del modelo de innovacion “abierta” (véase el recuadro que sigue al punto N.° 1) al considerarla

posibilidad de adquirir licencias de otras empresas o de conceder licencias a partir de sus inven-
ciones. Mediante la concesion de licencias, una empresa transfiere a otras el derecho a utilizar su
propiainvencion; en cambio, laadquisicion de licencias es todo lo contrario, es decir, unaempre-
sallegaaunacuerdo para utilizarlasinvenciones de otra.

Ya se trate de una adquisicion de los derechos exclusivos de patente por cesion o de una adquisi-
cidontansolo del derecho de uso porlicenciamiento, conviene que el experto en patentes realice
de previo un estudio exhaustivo para determinar el plazo de vigenciarestante de la patente, posi-
bles prevenciones o caducidadinminente porelno pago de latasade mantenimiento anual, otras
licencias concedidasy sus términos, y eventuales procesos de nulidad de la patente. Enelcuadro
delapaginasiguiente se comparanlasventajasylosinconvenientes de ambas opciones
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Concesiondelicencias

VENTAJAS

» Conservacion de la titularidad;

* participacionen
perfeccionamientos futuros;

» evitarla necesidad de participaren
la fabricacion;

* nuevos canalesde
comercializacion; y

- transformacionen aliado de un
posible infractor o competidor.

INCONVENIENTES

* Rentabilidad limitada en
comparacion con los mayores
beneficios que una empresa podria
obtener siellamisma comercializara
lainvencion;

- eventual creacion de posibles
competidores si se utiliza una Unica
licencia o una licencia no exclusiva;
= obligaciones futuras, sila
tecnologia esincompleta; y

» dependencia fundamental del
licenciatario, sieste eslaunica
fuente de beneficios.

Adquisicion de licencias

VENTAIJAS

* Posibilidad de una
comercializacidon mas rapida;
«ahorro de costos gracias ala

reduccion de recursos destinados a
1+D;y

* combinacion de tecnologias para
crear mas productos y servicios mas

INCONVENIENTES

» Puede que latecnologiano esté
completa;

= costos adicionales, siel mercado
no puede pagar el precio que sera
necesario cobrar; y

- dependencia excesivadelas
tecnologias desarrolladas fuera de

eficaces. laempresa.

35.;Que tasa deregalias cabe esperar?

En los contratos de licencia, suele remunerarse al titular del derecho mediante un pago a tan-
to alzado o mediante regalias periddicas, que pueden basarse en el volumen de ventas brutas
del producto (regalia por unidad vendida sin deducciones) o de ventas netas (regalia por unidad
vendida menos ciertos gastos). En muchos casos, la remuneracién por una licencia de patente
combinaunpago atantoalzadoyderegalias. Aveces, enlugardelpago deregalias se establece
una participacion en el capital de la empresa del licenciatario. Es importante tomar en cuenta
los aspectos tributarios costarricenses sobre las regalias, por ejemplo, existe el impuesto de
remesas al exterior por concepto de uso de patentesy regalias que es del 25%; asi, si se trans-
fieren al exterior US$1.000 porregalias, hay que retenery pagar US$250 al Estado (Ley del Im-
puesto sobre la Renta).
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En el pais no existen normas que determinen las regalias, las que se rigen mas bien por el libre
mercado de derechos. Conviene recordar que la mayoria de los acuerdos de licencia son Uni-
cos en su género y la tasa de regalias dependera de los factores especificos de la actividad
empresarial subyacente. Por tanto, en ocasiones la costumbre del sector puede ser de poca
utilidad oincluso inducir a error.

Estudiode caso

Unasolicitud de patente de unintercambiadorde calor presentada poruninventorindio, el Dr. Mi-
lindRane, fue objeto de unacuerdo delicenciaconunapymeradicadaenBombay. Segun se esti-
puldenelacuerdo, elinventorrecibié unpago poradelantado enelmomento de firmarel contrato,
asicomo el 4,5% de las regalias sobre las ventas netas. Los costos de presentacion de la solicitud
de patenteydelas tasas de mantenimiento también corrieron a cargo dellicenciatario.

36.;Cual es la diferencia entre unalicencia
exclusiva, una licencia no exclusivay una
licencia unica?

Hay tres tipos de acuerdos de licencia en funcion de la cantidad de licenciatarios alos que se
permita utilizar la patente:

» Licenciaexclusiva: unsololicenciatario tiene derecho a utilizar latecnologia patentada, que
no podra utilizar nisiquiera el titular de la patente.

» Licencia unica: un solo licenciatario y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tec-
nologia patentada.

» Licencianoexclusiva: varioslicenciatariosy el titularde la patente tienen derecho a utilizarla
tecnologia patentada.

Enunmismo acuerdodelicencia, puede haberdisposiciones que concedanalgunosderechos
atitulo exclusivo y otros a titulo Unico o no exclusivo.

Patente N.2 US6210578B], relativa a un método de tratamiento de aguas residuales,
ideado porinvestigadores de la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM);
fue objeto de unsatisfactorio acuerdo de licencia no exclusiva con|B-Tech,unaem-
presa derivada de la universidad, creada para proporcionar soluciones innovadoras
paraeltratamiento de aguasresiduales.

Estudio de caso:

LaUniversidadde CostaRica(UCR)esunainstitucionpublicaconunfuerte componente deinves-
tigacidnliderandolos porcentajes deinvestigacionque serealizaenlaregiényporesosiempre ha
apostado ala proteccién de los resultados de su investigacion por medio de diferentes tipos de
derechos de propiedad intelectual. La UCR cree firmemente que suvocaciony mision como ins-
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titucion publicay como unagente de transformacidn de la sociedad costarricense se ve comple-
mentada con una herramienta poderosa como es la propiedad intelectual. Dentro de lagama de
posibilidades de proteccion las patentesy lainformacion no divulgada han sido instrumentos vi-
talesdentrode unaestrategiade proteccionque tiene como norte asegurar quelosresultados de
lainvestigacién que serealiza enlauniversidadlleguenasus usuarios finales a través de licencias.

El portafolio de patentes de la Universidad se encuentra constituido por patentes otorgadas a ni-
velnacional y otras que han podido ser protegidas en varios paises alrededor del mundo a través
delaviadel Tratado de Cooperacidon de Patentes. Se han podido patentarinventos de productos
y de procesos o métodosy varias de ellas hansidolicenciadas a nivel nacional e internacional. Or-
gullosamentela UCRpone adisposiciondelasociedadlosinventosy el conocimiento valioso que
se desarrollaparaelbienestardelasociedad en general.

El uso de lainformacion no divulgada como complemento de sus patentes registradas y también
como una opcidn de licenciamiento de know how, le ha permitido a la UCR otorgar a la fecha mas
de 40 licencias a empresas costarricenses y pymes en su mayoriay que permiten que productosy

procesos desarrollados enlauniversidad sean puestos adisposicidn del sectorsocio productivo. '

37.:Qué tipo de licencia de patente se
deberia conceder: exclusiva o no exclusiva?

Depende del producto y de la estrategia comercial de la empresa. Por ejemplo, sila tecnologia
puede convertirse enunanorma que necesitentodos los participantes de un mercado especifi-
co parallevaracabo su actividad, lo mas beneficioso seria unalicencia no exclusiva con muchos
titulares. Si el producto necesita que unaempresalleve a cabo unafuerte inversion para poderlo
comercializar (por ejemplo, un producto farmacéutico que requiera inversiones para la realiza-
cion de ensayos clinicos), un licenciatario potencial no querra enfrentarse a la competencia de
otroslicenciatarios, y puede queinsista acertadamente en obtenerunalicencia exclusiva.

38. ;Cual es el mejor momento para otorgar
unalicencia de patente?

No hayunmomentoiddneo paraconcederunalicencia de patente, dado que la cronologia del
proceso dependera de diversos factores. Sin embargo, para un empresario o inventor inde-
pendiente, amenudo es aconsejable comenzarla blusqueda delicenciatarioslo antes posible,
a fin de asegurar un flujo de ingresos que pueda utilizarse para sufragar los costos de conce-
siondela patente. No es necesario esperar a que esta se conceda.

Mas que el momento adecuado, es fundamental encontrar al socio o socios apropiados para
obtenerbeneficios de lacomercializacidon de lainvencion patentada.

8 Contribuciénde Silvia Salazar Fallas, AsesoraLegal PROINNOVA, UCR.
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Hay muchos motivos distintos por los que para una empresa puede ser beneficioso o necesario
llevar a cabo unaevaluacion de patentes, entre otros, la contabilidad, la concesidon de licencias,

las fusiones o adquisiciones, la cesion o adquisicion de activos de Pl o la obtencion de financia-
cion. Aungue nohayununicométodo de evaluacionde patentesadecuado paratodaslascircuns-
tancias, los métodos siguientes son muy utilizados:

Método del célculo de ingresos: se centra en el flujo de ingresos que el titular prevé obte-
nerdurante lavigencia de la patente.

Método del calculo de costos: calcula el costo del desarrollo de un activo similar a nivelin-
terno o externo.

Método del mercado: analiza transacciones comparablesrealizadas en el mercado.

Métodos basados en opciones: se utilizan modelos desarrollados inicialmente para la fija-
cidnde precios de opciones sobre acciones.

Hay factores dificiles de cuantificar pero que también puedenrepercutiren el valor de una pa-
tente, comolasolidezde lasreivindicaciones o la existencia de sustitutos fieles.

39.;Como puede obtenerse permiso para
utilizar la patente de un competidor?

Puede que no siempre sea facil o asequible. Sin embargo, si el competidor también esta intere-
sado en las patentes de la empresa, puede considerarse la opcidn de las licencias reciprocas. La
concesioén de licencias reciprocas es muy habitual en sectores donde diversas patentes abarcan
unaampliavariedad deinvenciones complementarias que pertenecenados o mascompetidores.
Esas empresas competidoras a menudo tratan de velar por su libertad de accion al conceder de-
rechos sobre sus patentes a cambio de que los competidores les concedan derechos andlogos.

Es conveniente tomar en cuenta en cada contrato de cesion o licenciamiento de derechos de
patente, las normas de la competencia para evitar actos que las contrarien, como podrian ser
concentraciones ilicitas o practicas monopolisticas que, desde una posicidon de poder sus-
tancial en el mercado relevante, fijen precios, repartan el mercado, presionen a proveedores,
induzcan la salida o eviten la entrada de competidores, y/o restrinjan o condicionen la oferta
del producto patentado, entre otras. (Véase también Ley de Promocion de la Competenciay

Defensa Efectiva del Consumidor).

9 Véaseelmddulo11de IPPANORAMA.
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Comercializacién. Deben considerarse las diversas opciones para comercializar la inven-
cion,y es fundamental contar conun plan de negocios convincente.

Concesioén de licencias. Las tasas de regalias y otras caracteristicas de los acuerdos de li-
cenciadependendelascondiciones que se negocien, porlo que debe solicitarse el aseso-
ramiento de un especialista.

Exclusividad o no exclusividad. Ala luzde la madurez de la tecnologiay la estrategia comercial
delaempresa, debe estudiarse silos derechos delicencia que se concederan seran exclusivos.

Concesiéndelicenciasreciprocas. Conviene estudiarsipuedenutilizarse patentes paraac-
cederalatecnologiade terceros.

Normas de la competencia: Deben tomarse en cuenta las normas de la competencia de tal
manera que los arreglos entre empresas no las contravengan.

Paraobtenermasinformacion, véase el punto didactico 4 delmdédulo 06 asicomo elmddu-
lo 07 de IP PANORAMA.
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40.;Por qué deberia velarse porla
observancia de los derechos de patente?

Si se comercializa una nueva tecnologia patentada, los competidores pueden tratar de fabricar
productos con caracteristicas técnicas idénticas o muy similares alas del producto en cuestién.
Al no haber tenido que destinar los mismos recursos ni asumir los mismos riesgos, los competi-
dorestendrianunaventajay podrianfabricarun producto similaroidéntico porun precioinferior.
Ello podria someteralaempresatitular de la patente auna presiéon competitiva desleal.

Los derechos que concede la patente brindan a su titular la oportunidad de impedir que los
competidores cometanunainfraccion o de obligarles aque dejen de hacerloy pedirunacom-
pensaciénporlosdafosy perjuicios ocasionados. Parademostrar que se hancontravenidolos
derechos de patente, se debe evidenciar que todos los elementos de una determinadareivin-
dicacién, o suequivalente, estanincluidos en el producto o proceso objeto deinfraccion. Velar
por la observancia de los derechos puede ser crucial para mantener la ventaja competitiva, la
cuotade mercadoylarentabilidad.

Velar porlaobservancia de los derechos de patente es solo uno de los aspectos de la gestidn
delosriesgos de unaempresa, y permite proteger el tiempoy el dineroinvertidos en |+D para
lograrunatecnologiainnovadora. La preparacion de una estrategia sélida antes de que se co-
meta unainfraccion puede reducir al minimo los costos que ulteriormente puede conllevar la
observanciade los derechos.

Debe decidirse quien sera el encargado principal de la gestion de la cartera de patentes
delaempresa.

Debe establecerse un sistema para velar por la divulgacion de todas las invenciones auna
persona o departamento autorizado en el seno de la empresa, que decidird sobre laido-
neidad de mantenerlas como secretos comerciales, publicarlas de forma preventiva o
protegerlas mediante patentes.

Deberealizarse un analisis de riesgos para decidir sidebierallevarse a cabo unabusqueda
deinformaciéncontenidaenlas patentes antes de que se presente unasolicitud de paten-
tey, entalcaso, qué deberia conllevar.

Debe determinarse sila patente, tras su concesion, se utilizard de forma preventiva o prin-
cipalmente con fines de mercadotecnia o de promocién de laimagen de marca.

Deben determinarse oportunidades para el establecimiento de alianzas o la adquisicién
delicencias, conrespeto delasnormas de lacompetencia.

Debe actualizarse periddicamente el inventariodocumentado de patentes de laempresa,

tanto aquellas de las que es titularcomo aquellas sobre las que ha adquirido licencias.

Deben realizarse periddicamente analisis de riesgos mediante el examen de las carteras
de patentes delos competidoresy sus estrategias de patentes.
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» Debe concebirse una estrategia financiera que abarque todos los costos derivados de la
creacion, mantenimiento, uso, observanciay defensadela carterade patentes.

» Debe analizarse permanentemente la estrategia de patentes a fin de revisarla como parte
deunaauditoriadelaPlde caracter peridodico o motivada poracontecimientos concretos.

41.;Quién se encarga de la observancia de los
derechos de patente?

El titular de la patente es el principal encargado de detectar alos infractores y adoptar medi-
das contraellos. Evidentemente, formaralos empleados enla detecciondeinfractores puede
ayudar a una empresa a vigilar el mercado. No obstante, el titular de una patente es el encar-
gado de vigilar el uso que se hace de su invencion en el mercado, detectar a los infractores 'y
decidir sideben adoptarse medidas contra ellos y, en tal caso, cuando y como debe hacerse.
Los inventores independientes y las pymes pueden optar por transmitir esa responsabilidad
—o partedeella— aunlicenciatario exclusivo.

Ponerse en contacto conun abogado de patentes ayuda a velar por la observancia de los de-
rechos de patente, tanto en el plano nacional como en los mercados exteriores. Ademas, un
abogado también podra asesoraren materia de costos yriesgosy entodolo concerniente ala
mejor estrategia que podria adoptarse.

Unamedida cautelar o una solicitud de prueba anticipada pueden ser procesos judiciales idoneos
paraimpediro detenerlainfraccidn; ademas, del proceso ordinario que podriaincoarse luego.

Estudio de caso - Hacer valer los derechos de patente: Ananda Computers

Aunque el bengali —idioma nacional de Bangladesh— es el séptimo idioma mas hablado del
mundo, no fue hasta finales de los aflos ochenta cuando se cred un programa informatico fécil
de usar, sencillo y que funcionase correctamente para mecanografiar en ese idioma. Mustafa
Jabbar, un periodista bengali, vio en ello una oportunidad y tomo la iniciativa de desarrollar un
programainformaticoyundisefio de teclado adecuados para eseidioma. Sudeterminaciénre-
voluciond el sector editorial y laindustria de las artes graficas en Bangladesh.

El Sr. Jabbar pretendia superar muchas de las limitaciones asociadas a las opciones que habia
en 1987,y para ello elabord una nueva interfaz bengali con un nuevo disefio. Después de afioy
medio de trabajo ininterrumpido logrd su objetivo, y la primera edicion del programa Bijoy salié
almercadoendiciembre de1988. Elpropioinventorcred eldisefio detecladoylosdisefos tipo-
graficos, mientras que un programadorindio se encargd delaprogramacioninformatica.

Poco después de la creacién de Bijoy, el Sr. Jabbar fundd su propia empresa, Ananda Compu-
ters, y no ha dejado de mejorar Bijoy y de elaborar nuevos programas informaticos. La primera
edicion de Bijoy se cred exclusivamente para su uso en las computadoras Macintosh. En 1993,
se comercializé un modelo de Bijoy compatible con Windows. Un grupo de programadores e
investigadores se dedican a mejorar periddicamente el programa informatico Bijoy bajo la su-
pervision del Sr. Jabbar.

La segunda edicion del teclado Bijoy y lainterfaz de escritura para mecanografiar en bengalise
patentaron en virtud de la legislacion de patentes de Bangladesh. La popularidad y el caracter
practico del programa Bijoy desencadenaron una pirateria desenfrenada del programa, y se
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importaron del extranjero gran cantidad de teclados con el disefio de Bijoy. La Junta Nacional
Tributaria (NBR) de Bangladesh examindla cuestidénapeticion de Mustafa Jabbar. En2008, des-
pués de estudiary confirmar que Mustafa Jabbar era el titular de la patente sobre los teclados
para escribir en bengali, la NBR publicd una circular en la que solicitaba al Departamento de
Aduanas que prohibieray confiscaralas importaciones del programa informatico Bijoy y de los
teclados Bijoy pirateados. ¢
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42.;Queé deberia hacerse si se utilizauna
patente sin la autorizacion del titular?

Si el titular de una patente considera que se utiliza una tecnologia patentada sin autorizacion,
la primera medida que debe adoptarse es recopilarinformacion sobre los autores de lainfrac-
cion, elmodo en que estaninfringiendo los derechos de patente y el efecto de esa contraven-
cionenlaempresadeltitulardelapatente. Deberia contratarse aunabogado especializado en
patentes paraque ayude aexaminarlas pruebasy adecidirlas medidas que podrian adoptarse
conrespecto alainfraccion.

En algunos casos, los titulares de una patente optan por enviar una carta (comunmente deno-
minada “cartadeintimacidénacesarenlapractica”)enlaque seinformaal presuntoinfractorde
unposible conflicto entre sus derechosylaactividad comercial de laotraempresa. Ese proce-
dimiento suele ser eficaz en caso de infraccidn involuntaria, ya que el infractor dejara de con-
travenirlos derechos del titular o accedera anegociarun acuerdo de licencia.

Aveces, sinembargo, lasorpresa eslamejortacticaparaevitar que elinfractortengatiem-
po de ocultar o destruirpruebas. En esas circunstancias, puederesultaradecuado presen-
tar ante los tribunales una solicitud de prueba anticipada, sin notificacién al infractor, para
sorprenderlo en sus locales comerciales, a menudo con la ayuda de la policia. El tribunal
también puede ordenar a los presuntos infractores medidas cautelares como el embar-
go de las mercancias ilegales, la suspension del despacho aduanero de las mercancias,
la caucidén por el presunto infractor de una fianza u otra garantia suficiente, o el cese de la
actividad infractora hasta que se emita el fallo deljuicio (que puede durar meses o incluso
afnos). En cualquier caso, demostrar que se hainfringido una patente puede ser una cues-
tién muy compleja, y cabe la posibilidad de que el tribunal decida solicitar un peritaje que
examine el fondo de la cuestion.

20 VVéase IP Advantage enwww.wipo.int/ipadvantage/es.
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Siunaempresadecide emprenderun procedimiento civil, los tribunales suelen dictaminar dis-
tintas formas de reparacion para compensar a los titulares de derechos de patente agravia-
dos.Unabogado de patentes podrafacilitartodalainformacién pertinente o silo deseapuede
consultarlalLey de Procedimientos de Observancia delos Derechos de Propiedad Intelectual.

Enun proceso judicial podriaidentificarse a las personas implicadas enla producciény dis-
tribucidén de los productos o servicios infractores, asicomo a revelarse otras conductas in-
fractoras. La Ley de Procedimientos de Observancia establece que a peticién de parte o de
oficio, la autoridad judicial puede dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de
las mercanciasilegales objeto delademanda. No obstante, ladestruccionde las mercancias
ilegales oinstrumentos utilizados para su produccion sélo podra dictarse en sentencia.

Conelfindeimpedirlaimportacionde mercanciasinfractoras, enlas fronteraslas autoridades
aduaneras nacionales han adoptado medidas al respecto. A los puestos de aduana y a otros
érganosdel Servicio Nacionalde Aduanasles corresponde expresamente aplicary verificarlas
medidas para la proteccion de los derechos de propiedad intelectual de manera general, de
conformidad con leyes las especiales y en coordinacion con diferentes dependencias admi-
nistrativasyjudiciales que tengan competencia enla materia.

Como norma general, deberia solicitarse el asesoramiento juridico de un profesional siempre
gue se detecte unainfraccion.

43. ;Cuales son las opciones para solucionar
extrajudicialmente una demanda por
infraccion?

Cuando se ha suscrito un contrato con el presunto infractor (porejemplo, un acuerdo de licen-
cia), primero debe comprobarse sihay una clausula de arbitraje o mediacion, formas extrajudi-
cialesderesolver controversias que amenudo sonmas expeditas que las demandasjudiciales.
Aunqgue no haya ninguna cldusula de ese tipo en el contrato, o cuando nisiquiera haya contrato,
todavia puede recurrirse a esos procedimientos de caracter privado, siempre que ambas par-
tesesténde acuerdo ensometerse aellos.

El arbitraje es en principio mas breve que los procedimientos judicialesy, sila otra parte es
extranjera, en el planointernacional es mas facil exigir el cumplimiento de unlaudo arbitral.
Una ventaja de la mediacién es que las partes pueden evitar los tribunales y encontrar una
solucién mutuamente convenida que tenga en cuenta susintereses. De ese modo, se pue-
de contribuir al mantenimiento de buenas relaciones comerciales. El Centro de Arbitrajey
Mediacion de la OMPI presta servicios de solucidon extrajudicial de controversias sin dnimo
de lucro. Para obtener mas informacion sobre el arbitraje y la mediacion, consultese www.
wipo.int/amc/es. En CostaRicaexistencentros de conciliaciény arbitraje que puedencon-

sultarse aqui.
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Expediente: CR2014-000329.

Patente nacional sin prioridad- Registro 3803.

Titulo: Tapete Antideslizante y Antimicdtico para Ducha

Solicitante: Cristian Arjona Barahona

Inventor: Daniel Ricardo Wabe Rodriguez

Resumen: El objeto de lainvencidon que se pretende proteger se refiere a un tapete
paraduchas constituido poruna capa principal de un material resistente alagua, que
por lo menos en uno de sus lados cuenta con protuberancias antideslizantes, utili-
zable enduchas caracterizada portenerunaférmula antimicéticaimpregnada com-
puestaabase de productos naturales.
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Permaneceratento. Debevigilarse ala competencia para detectar posiblesinfracciones.

Gestionderiesgos. Las patentes deben gestionarse estratégicamente para reducir al mini-
mo losriesgos eincrementar almaximo los beneficios.

Pedirconsejo. Debe consultarse aunabogado de patentes antes de adoptar cualquier me-
didaenrespuestaaunsupuesto acto deinfraccion.

Solucién extrajudicial de controversias. Deben examinarse métodos para solucionar con-
troversias almargendelos tribunales, por ejemplo, lainclusion de clausulas de mediaciéon o
arbitraje en cualquieracuerdo delicencia.

Para obtenermasinformacion, véase el punto didactico 3 delmodulo 03 de IPPANORAMA,
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44 .Mitos y malentendidos sobre las patentes

Unaidea no puede patentarse. La idea seria el enunciado de un problema que necesita resol-
versey ponerse en practica técnicamente (véase el punto N.° 1). Por ejemplo, uno puede decir;

“;no seria estupendo si milavadora pudiera lavar la ropa sin agua, con lo que seria mas respe-
tuosaconelmedioambiente?” Porelmomento, no setiene unainvencion, sino simplemente se
ha establecidounanecesidad o planteado problema. Unainvenciénesunasoluciénaese pro-
blema (véase elpuntoN.° 2). Se tiene que disefarunalavadora que quite realmente las manchas

sinusar agua. Las invenciones describen un objeto o procedimiento real de forma suficiente-
mente precisa como para que alguien pueda fabricarlo.

No se puede patentarunaidea o sugerencia para elaborar, entre otras cosas, un proceso, maquina
oproductonuevo. Solo se puede patentarlainvencioncomotal,y debe proporcionarse ala oficina
de patentes unadescripciontécnicacompletade sufuncionamientoreal (véase el punto N.° 11).

Esposible que otraspersonas se apropiendelasideas, porlo que es prudente mantenerlaidea
en secreto o ponerla en comun solo con personas de conflanza hasta haberla concretado en
unainvenciény haberpresentado la solicitud de patente. Silaidea debe exponerse aterceros,
primero se les debe pedir que firmen un acuerdo de confidencialidad (véase el recuadro que
sigue alpuntoN.° 5).

La proteccionpor patente tiene que considerarse siempre enelmomento adecuado. Antes de
presentaruna solicitud de patente, deben darse los pasos siguientes:

determinar que laidea es técnicamente viable y puede aplicarse para que se acabe convir-
tiendo enunainvencion;

evaluar el potencial comercial de la invencidn, esto es, decidir si es probable que lainven-
cion sea lo suficientemente valiosa como para justificar el tiempo, el esfuerzo y los costos
que entrafa solicitarla patente y tramitarla hasta suconcesion (véase el punto N.° 5);

realizaruna busqueda sobre la patentabilidad (véanse los puntosN.° 6,14y 15);y

recabary compilartodalainformacién necesaria pararedactarla solicitud (véase el pun-

toN.°18).
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Unainvencidén solo esta totalmente protegida a partir de lafecha de concesién de la patente, y
nodesdelafechade presentaciondelasolicitud (véase elpuntoN.°23). Esunregistro constitu-

tivo porque el derecho se configuraapartirdelainscripcion delapatente, modelo de utilidad o
disefioindustrial. Ademas, no hay ninguna garantiade concesiénde la patente, yaquelaoficina
de patentes puede denegaruna solicitud por diferentesrazones: porejemplo, sino cumple los

requisitos de patentabilidad (véase el punto N.° 6), o siotra personahadivulgado yalainvencion

alpublico, porejemplo, al publicarunarticulo sobre ella (véase el puntoN.°19). Sinembargo, po-
dria demandarse por dafios y perjuicios a quien explote lainvencion reivindicada, una vez que
se conceda la patente, retrotrayendo la indemnizacion hasta y desde la fecha de publicacion
delaviso de solicitud.

Los Estados no participan en ningun tipo de prueba para determinar si una invencion funciona
o esviable comercialmente. Algunas oficinas de patentes tan solo verifican silos documentos
cumplenlas formalidades y silainvencion reivindicada es materia legalmente susceptible de
proteccién. Aunque la Oficina de Patentes examina las solicitudes para comprobar que cum-
plenlos requisitos administrativos, no fabricanlainvenciéon propuesta para verificar su funcio-
nalidad. La funcién del Registro de Propiedad Intelectual es solamente inscribir aquellas pa-
tentes que cumplan conlosrequisitos de patentabilidad (véase el punto N.° 16 para obtenermas

informacidn sobre el proceso de examen de una solicitud de patente).

No hay ninguna garantia de que una invencién patentada genere ventas. En realidad, mas del
90% delas patentesnoproduceningresos. Ello se debe adiferentesrazones, porejemplo, una
evaluaciéninadecuada del potencial comercial de lainvencion o una promociény publicidad
insuficientes.

Puesto que patentar unainvencidn entrafia muchos costos —y comercializarla, todavia mas—
esimportanterealizarun andlisis de los costosylos beneficios antes deinvertirenla proteccion
de unainvencién mediante una patente (véanse los puntos N.°17, 31y 32).

Unapatente solo permite asutitularprohibiraterceros que fabriquen, utilicenyvendanexacta-
mente lo que protegen las reivindicaciones de la patente. El titular de una patente anterior con
reivindicaciones mas amplias puede impedir a un inventor, cuya patente tenga reivindicacio-
nes de alcance mas limitado, eluso de su propia patente (véase el puntoN.°1).
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No necesariamente. Enfuncidondelanaturalezadelainvencion, hay otrasformas de proteccién
legal que, de hecho, pueden adaptarse mejor a la estrategia empresarial, como los modelos
de utilidad o los secretos comerciales e industriales (véase el punto N.° 4). Sin embargo, con-

siderando los multiples beneficios de una patente, conviene realizar un andlisis de los costos
y los beneficios antes de presentar una solicitud, teniendo en cuenta el tiempo y el costo de
efectuar pagos periddicos para el mantenimiento de su vigencia (véase el punto N.° 3).

La Oficina de Patentes no vela porla observancia de los derechos de patente, cuya funcién es
meramente registral y unavez concedido el derechoincumbe al titular de la patente supervisar
sus derechosyvelarporsuobservancia (véase el punto N.° 41). Ello puede entranar la presenta-

cidonde accionesjudiciales porinfraccidn ante un tribunal nacional.

Por el momento no existen “patentes mundiales” ni “patentes internacionales” que creen un
derecho de patente unitario valido entodo el mundo.

Porlo general, las solicitudes de patente deben presentarse en cada pais en el que se solicite
proteccidn paralainvencion, y la patente debe concederse y hacerse cumpliren cada uno de
ellos, siempre conarreglo alalegislaciénnacional. Sinembargo, 17 paises europeos cuentanya
con la “patente unitaria” para la proteccién uniforme de la patente en todos los Estados euro-

peos miembros participantes.

Ademas, cualquier ciudadano de un Estado contratante del Tratado de Cooperacion en mate-

riade Patentes (PCT), oresidente enuno de esos Estados, puede presentaruna solicitud inter-

nacional en virtud del PCT. La Oficina de Patentes en Costa Rica actia también como Oficina

Receptora de Solicitudes PCT para nacionales y residentes. Ese sistema permite que la solici-
tud surta el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en cada Estado contra-
tante del PCT (véase el punto N.° 30). El sistema internacional de presentacidon de solicitudes en

elmarco del PCT no permite obtener una patente “internacional”, sino que ofrece un procedi-
miento para obtener patentes en varios paises. Las patentes resultantes de una solicitud PCT
son patentes nacionales oregionales, concedidas porla oficina nacional de patentes compe-
tente, envirtud de la legislacion nacional sobre patentes. Sin embargo, puesto que todas esas
patentes se basan fundamentalmente enla misma solicitud paralamismainvencion, las reivin-
dicacionesy el resto del contenido de las patentes solicitadas en virtud del PCT seran, por lo
general, muy similares (aunque puedan modificarse durante la tramitacién enlafase nacional).


https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html
https://www.wipo.int/pct/es/
https://www.wipo.int/pct/es/
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/index.htm
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Esrecomendable protegerlainvencion entodoslos paises enlos que se fabrique, distribuyay
vendaelproducto,oenlosque se utilice el proceso, y esos sistemasregionales einternaciona-
les paralapresentacion de solicitudes de patente pueden facilitary simplificar la presentacion
de solicitudes envarios paises.

Losrequisitos sustantivosy de procedimiento paralaconcesiénde patentesyelimporte delas
tasas exigidas varian en funcidn del pais o laregion. Por tanto, esrecomendable consultar con
un abogado o agente de patentes o informarse enlas oficinas de Pl de los paises enlos que se
estéinteresado. Dando clic aquipuede consultarse unalistade direcciones URLyundirectorio
de oficinas nacionales yregionales de PI.

No es necesario. Cuando se presenta una solicitud de patente en un pais, la fecha de presenta-
cion de esa primera solicitud se denomina fecha de prioridad. Cualquier solicitud posterior pre-
sentada enotro pais miembro del Convenio de Paris, o de la Organizacién Mundial del Comercio,
antes de que hayan trascurrido 12 meses (es decir, durante el periodo de prioridad) y relativa a
la misma materia se beneficiara de la fecha de la primera solicitud, por ejemplo, para la presen-
tacion posterior de una solicitud internacional en virtud del PCT. Asi pues, las solicitudes poste-
riores presentadas durante el periodo de prioridad priman sobre otras solicitudes paralamisma
invencién presentadas porterceros después de lafecha de prioridad (véase el punto N.° 28).

Cualquier persona puede preparar y presentar una solicitud nacional de patente, pero es
unatareacompleja,y es muy arriesgado emprenderla sin el asesoramiento de unabogado.
Caberecordarque enotros paises se exige alos solicitantes extranjeros que lesrepresente
un abogado o un agente de patentes que resida en el pais de presentacion de la solicitud
(véaseelpuntoN.°25). Cuando el solicitante tengasudomicilioosusede fuerade CostaRica,

debera estar representado por un abogado domiciliado en el pais, con poder suficiente.
Es importante que la elaboracién del documento técnico se realice en forma conjunta: el
inventor que maneja parte técnicas y el abogado que tiene mas facilidad para redactary
adecuarlasolicitud alosrequerimientos.

Sonlasreivindicaciones de la solicitud de patente las que determinan el alcance de la protec-
cion, no los dibujos. Estos pueden ayudar a ilustrar los detalles técnicos de la invencion, pero
enCostaRicanosonsiempre parteimprescindible de lasolicitud, salvo paralasinvencionesde
dispositivos. Las reivindicaciones son decisivas enla solicitudy debenredactarse cuidadosa-
mente para proteger de forma adecuadalainvencion (véase el punto N.° 21).



https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
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Sino se hacopiadoninguna parte delainvencion de productos ya existentes, se puede tenerla
certezade no estarinfringiendo ninguna patente.

Las reclamaciones porinfraccion de patente no se basan ensi el infractor tenia conocimiento dela
patente ni en si copid deliberadamente la invencidn patentada. Las patentes de terceros pueden
serobjeto deinfracciénincluso aunque elinfractor no tenganiidea de que existen. Por ese motivo
esimportante realizaruna busqueda del estado de latécnica antes de realizar grandesinversiones
enunainvencidny antes de prepararla para sucomercializacion (véanse los puntos N.° 14y 15).

“Silainvencion solo es un perfeccionamiento de una tecnologia previa, no
puede patentarse”.

Muchas invenciones patentadas son pequefias mejoras de la tecnologia precedente. Unain-
vencidén no tiene que ser un progreso extraordinario en su ambito para que se pueda patentar.
Siempre guelainvencion cumplalosrequisitos de patentabilidad se podré solicitar una paten-
te (véase el punto N.° 6). Sinembargo, sienlainvencion se esta utilizando otra tecnologia ya pa-
tentada, se tendrd que obtener una licencia del titular de la otra patente para comercializar la
propiainvencion patentada (véase elpunto N.° 2).

“Normalmente se prefiere solicitar una patente provisional como primer
paso en el proceso de obtencion de una patente”.

Solo se pueden presentar solicitudes de patente provisionales en algunos paises, no asi en
Costa Rica. Cabe recordar que el funcionamiento especifico de ese tipo de patentes varia en
funcion del pais. Portanto, esrecomendable consultar conun abogado.

“La materia descrita o representada graficamente en una patente caducada
puede volverse a patentar”.

Cuando hacaducado lavigencia de una patente, cualquier persona puede utilizar lainvencion,
queyano puede volverse a patentar porque pasa al dominio publico (véase el punto N.° 8).
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ANEXO | - Sitios web utiles

» Acontinuacionseindicansitios web enlos que puede obtenerse masinformacién sobre las
cuestiones siguientes:

» Cuestiones de Pldesde un punto de vista comercial - www.wipo.int/sme/es

» Patentesengeneral - www.wipo.int/patents/es

» Listadesitioswebdelasoficinasnacionalesyregionalesde patentes -www.wipo.int/direc-
tory/es/urls.jsp

» Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) - www.wipo.int/pct/es

» ClasificacionInternacional de Patentes - www.wipo.int/classifications/ipc/es

» Centrode Arbitraje y Mediacién de la OMPI - www.wipo.int/amc/es

» Colecciones mundiales de la OMPI de datos de Pl susceptibles de bisqueda - www.wipo.
int/reference/es

» Partes enlostratados administrados porla OMPI - www.wipo.int/treaties/es

» Intercambiar valor: Negociacién de acuerdos de licencia de tecnologia - Manual de capacita-
cién, publicaciondela OMPIN.©906 - https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=291

» Cdmonegociarlicenciastecnoldgicas, publicaciondela OMPIN.° 903 - https://www.wipo.
int/edocs/pubdocs/es/licensing/?203/wipo_pub_%903.pdf

» OMPI-Lacompetenciaylas patentes

» Registro Nacional CR-Compra de certificaciones

» Reqistro Nacional CR-Cémo registrar patente

» Registro Nacional CR-Presentacionenlinea

» Registro Nacional CR-Consultas gratuitas de PI

» Registro Nacional CR-Requisitos de patentes

» Registro Nacional CR-Exclusiones de patentabilidad

» LeydeProcedimientos de Observanciadelos Derechos de Propiedad Intelectual

» Ley de patentesInvencion, Dibujosy Modelos Industriales y Modelos Utilidad

» Reglamento Ley Patentes Invencidn Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad

» Ley de Biodiversidad

» Leydelnformacion No Divulgada

» LeydeProteccidna Sistemas de Trazados de Circuitos Integrados

» Convenio de Paris parala Proteccidon de la Propiedad Industrial

» Tratado de Budapest sobre elreconocimiento internacional del depdsito de microorganis-
mos alos fines del procedimiento en materia de patentes



http://www.wipo.int/sme/es
http://www.wipo.int/patents/es
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
http://www.wipo.int/pct/es
http://www.wipo.int/classifications/ipc/es
http://www.wipo.int/amc/es
http://www.wipo.int/reference/es
http://www.wipo.int/reference/es
http://www.wipo.int/treaties/es
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=291
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/903/wipo_pub_903.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/903/wipo_pub_903.pdf
https://www.wipo.int/patent-law/es/developments/competition.html
https://www.youtube.com/watch?v=l0ArFnuL-hk
https://www.youtube.com/watch?v=SqkocIbCAUk
https://www.youtube.com/watch?v=E7bMje9u8qE
https://www.youtube.com/watch?v=SQ1FslpQV0M&t=15s
http://rnpdigital.com/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/guias/Guia%20de%20Requisitos%20para%20Patentes%20y%20Modelos%20de%20Utilidad.pdf
https://fb.watch/mreIuBqg5G/?mibextid=UVffzb
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=44448&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8148&nValor3=74713&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=14745&nValor3=96416&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41810&nValor3=74709&strTipM=TC
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=42205&nValor3=44487&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22945&nValor3=24309&strTipM=TC
https://www.wipo.int/wipolex/es/text/283782
https://www.wipo.int/wipolex/es/text/283782
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» Manual de la OMPl deredaccidon de solicitudes de patente

» Manual de organizaciony examen de solicitudes de patentes deinvencion delas oficinas de

propiedadindustrial de los paises delistmo centroamericanoy Republica Dominicana
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Actividadinventiva: Tambiéndenominadano evidencia. Uno delos criterios de patentabili-
dad, que exige que lainvenciénnoresulte obvia nievidente paraunapersona de nivel medio
enelambito técnico correspondiente.

Acuerdo de confidencialidad: También denominado acuerdo de no divulgacion. Contrato
que obliga auna o ambas partes a no divulgar determinada informacion o a utilizar la infor-
macién paraun finespecificado.

Acuerdo de licencia: Acuerdo suscrito entre el titular de los derechos sobre una patente (li-
cenciante) y otra persona (el licenciatario), a quien se autoriza a utilizar esos derechos, con
arreglo alas condiciones previamente convenidas, por ejemplo, a cambio de algun tipo de
remuneracion, normalmente de tipo econdmico (una tasa o unaregalia).

Acuerdo de no divulgacion: Véase acuerdo de confidencialidad.

Aplicacién industrial: Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invencién
pueda fabricarse o utilizarse en la industria, en su sentido mas amplio, es decir, que tenga
utilidad especifica, substancialy creible.

Cartadeintimacion a cesar enla practica: Carta enviada por el titular de la Pl o porsu abo-
gado enla que se exige el cese inmediato del supuesto acto infractory se anuncia que, de
no serasi, se emprenderan accioneslegales.

Clasificacion Internacional de Patentes (CIP): Sistema de clasificacidn jerarquico que divi-
detodalatecnologiaenunaserie de secciones, clases, subclasesy grupos paralaclasifica-
ciondelaspatentesylosmodelos de utilidad. La CIP esunaherramientaindispensable para
consultardocumentos de patente cuando serealizaunabulsqueda del estado delatécnica.
Para obtener masinformacion, consultese www.wipo.int/classifications/ipc/es

Concesiénde licencias reciprocas: La concesion de licencias reciprocas tiene lugar cuan-
do varias empresas intercambian derechos para utilizar determinadas patentes de las que
sonlosrespectivostitulares. Confrecuencia, laspatentes delas que estitularcadaempresa
protegen distintos aspectos de un producto comercial. La concesion de licencias recipro-
cas otorga a cada empresa el derecho a comercializar el producto. Es posible que la con-
cesién de licencias reciprocas conlleve un pago de una parte ala otra para “compensar” el
valordelos derechos transferidos.

Convenio de Paris paralaProteccion de la Propiedad Industrial: Administrado porlaOrga-
nizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el primer gran acuerdo internacional
en materia de proteccion de los derechos de propiedad industrial, incluidas las patentes.
Porejemplo, el Convenio de Paris establece normas que ayudan alos ciudadanos de un pais
aobtenerenotros paises proteccidénparasuscreacionesintelectuales, asicomo elderecho
de prioridad (véase derecho de prioridad). Para obtener masinformacion, consultese www.
wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html

Convenio sobre la Patente Europea (EPC): Tratado por el que se establece la Organizacion
Europeade Patentes (OEP)y se proporcionaunsistemajuridico auténomo envirtud del cual
se conceden las patentes europeas. Sin embargo, después de su concesion, una patente
europea no constituye un derecho unico, sino un grupo de patentes esencialmente inde-


http://www.wipo.int/classifications/ipc/es
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html  
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html  
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pendientes, que pueden revocarse en cada pais y cuya observancia puede exigirse legal-
mente a nivel nacional. Para obtener mas informacion, consultese www.wipo.int/wipolex/

es/ other_treaties/details.isp?group_id=21&treaty_id=226.

Derechode prioridad: Derecholimitado eneltiempo determinado porlaprimera presentacién
deunasolicitudde patente. Envirtud del derecho de prioridad pueden presentarse solicitudes
posteriores respecto de la misma invencion en otros paises concretos antes de que expire el
periodo de prioridad, sin que resulten invalidadas por ningun otro acto realizado en ese perio-
do, porejemplo, la presentacion de otra solicitud. Al presentar una solicitud posterior, el solici-
tante tiene que “reivindicar la prioridad” de la primera solicitud para hacer uso del derecho de
prioridad. ElIfundamentojuridico delderecho de prioridad es el articulo 4 del Convenio de Paris.

Derecho exclusivo: Derecho concedido al titular de una patente (o a la parte a la que el
titular ceda la titularidad) para impedir por un plazo limitado que terceros fabriquen, utili-
cen, vendan u ofrezcan para la venta o importacion, con esos mismos fines, su invencion
sin el consentimiento del titular. Los derechos exclusivos de propiedad intelectual tienen
rango constitucional.

Derecho territorial: Derecho cuya observancia puede exigirse legalmente solo en los pai-
sesoregionesenlos que el derecho se haestablecidoyestd envigor.

Descripcion: También denominada memoria descriptiva. Parte de una solicitud de patente
en la que se divulga la invencién de forma suficientemente clara y completa para permitir
que unexperto enlatecnologiacomprendalainvenciénreivindicadaylapongaen practica
sin experimentacion excesiva. La descripcion es la base de las reivindicaciones que defi-
nenloslimiteslegalesdelainvencidn.Ladescripcidonpuede abarcaruna materiamasamplia
gue lasreivindicaciones, pero estas nunca pueden ser mas amplias que la descripcion.

Dibujo: llustraciones en una solicitud de patente que pueden ser necesarias o Utiles para
comprenderlainvencion.

Divulgacién: La divulgacion puede referirse a:

Dominio publico: Porlo general, unainvenciéonu obra creativa se considera de dominio pu-
blico sino hayrestricciones legales para su utilizacion por parte del publico.

Estado de la técnica: Todos los conocimientos pertinentes anteriores a la fecha de prio-
ridad de una solicitud de patente. No se hace diferencia entre publicacion impresa, divul-
gacion oral, uso anterior o lugar en el que han tenido lugar la divulgacién. La novedad y la
actividadinventiva tienen que valorarse enfuncidn del estado de la técnica.

Experto enla materia: Persona con competenciasy conocimientos normales enun ambito
técnico especifico. El experto en la materia se emplea como referencia para determinar, o


http://www.wipo.int/wipolex/es/ other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226 
http://www.wipo.int/wipolex/es/ other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226 
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porlomenos paraevaluar, siunainvencionimplicaunaactividad inventiva o no, y siesta sufi-
cientemente divulgada enla descripcidon de lapatente o enla solicitud de patente.

Fecha de prioridad: También se denomina fecha efectiva de presentacion de la solicitud.
Es la fecha de presentacién de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica. Esa fecha
es especialmenteimportante paradeterminarel estado delatécnicapertinente alvalorarla
novedady la actividad inventiva.

Informacion contenida enlas patentes: Informacion técnicayjuridica que figuraenlos do-
cumentos de patentes que las oficinas de patentes publican periédicamente. Aproximada-
mente dos tercios de lainformacidn técnica que se divulga enlas patentes no se publicaen
ningun otro lugar. Ello significa que lainformacidn contenida enlas patentes esla coleccién
de datostecnologicos clasificados mas completa que puede obtenerse deunasolafuente.

Invencion: Solucidon novedosa a un problema técnico en un determinado sector de la tec-
nologia. Unainvencion puede estarrelacionada conun producto o un proceso.

Libertad de accion: Situacion enla que puederealizarse una actividad concreta, como poner
aprueba o comercializarun producto, sininfringir derechos de patente validos de terceros.

Materia patentable: Alcance de la tecnologia para el que la legislacidon de un pais permite
proteccién por patente. Lo que no se considera invencién y aquello que esta excluido de
patentabilidad se establece por ley; laregla general es que se podran proteger por medio
de patentes lasinvenciones de todos los campos de la tecnologia que cumplan conlos re-
quisitosde ley.

Modelo de utilidad: También denominado patente de cortaduracion, patente pequefiao pa-
tente deinnovacion. Se trata de pequefas adaptaciones de productos. Pormedio de mode-
los de utilidad es posible proteger toda nueva disposicidén o forma obtenida o introducida en
herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permitan una mejor fun-
ciénounafunciénespecial parasuuso. Laduracidnde la proteccion es de 10 aflos a partirde
lapresentaciéndelasolicitud enelregistro de Propiedad Intelectual y norequiere nivelinven-
tivo. Los modelos de utilidad pueden seruna alternativaimportante alas patentes.

No evidencia: Véase actividad inventiva.

Novedad: Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invencion sea nueva con
respecto al estado delatécnica anivel mundial. Cuando lainvencién puede encontrarse en
una Unicareferencia del estado de la técnica, se dice que “constituye anterioridad”. Lano-
vedad no puede demostrarse o establecerse; solo se puede demostrar suausencia.

Patente: Documento otorgado, previa solicitud, porel Registro de la Propiedad Intelectual,
enelque sedescribeunainvencionyenvirtud del cual se concede underecho exclusivo por
un plazo limitado para fabricar, utilizar o venderun producto o proceso.

PATENTSCOPE: Sistema de busqueda en linea gratuito que incluye todas las solicitudes
PCT (mas de dos millones) y los documentos de patente publicados porlas oficinas nacio-
nales y regionales participantes. Para obtener mas informacion, consultese www.wipo.int/
patentscope/es.
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Plazo de gracia: Se prevé un plazo de gracia de 12 meses desde el momento en que el in-
ventor divulga una invencién hasta que se presenta la solicitud, periodo durante el cual la
invenciénno pierde su patentabilidad a causade esadivulgacion. El solicitante no obtendra
unafecha de prioridad anterior porelhecho de haber solicitado un plazo de gracia.

Principio del primero en inventar: Sistema en el que el primer inventor que concibe y
pone en practicalatecnologia o lainvencion tiene derecho ala proteccion por patente,
si mas de una persona presenta una solicitud de patente reivindicando la misma inven-
cién. LosEstados Unidos de Américasiguen empleando ese sistema paralas solicitudes
de patente presentadas hastael15de marzode 2013 inclusive. Apartirde 16 de marzo de
2013, se aplicaun sistemabasado en el principio del primero en presentar similaral dela
mayoria de los paises

Principio del primero en presentar: Sistema en el que, como CostaRica, se concedelapa-
tente alaprimerapersonaque presentalasolicitud de patente, cuando més de una persona
presentauna solicitud de patente y reivindicala mismainvencion.

Propiedadintelectual (Pl): LaPlhacereferencia alas creaciones delintelecto: invenciones,
obras artisticas y literarias, signos distintivos como marcas y nombres comerciales, esque-
mas de trazado de los circuitosintegrados y obtenciones vegetales.

Publicacion: La publicacion se produce en dos fases de la tramitacién: Primero la solicitud
se publicacuando el Registro dela Propiedad Intelectual ha constatado que se han cumpli-
dolosrequisitos de formay posteriormente también se publica unaresefa de laresolucion
final que concede la patente. La publicacién de una solicitud de patente establece la fecha
enlaque pasaaestardisponible para el publico en general.

Publicacidon preventiva: También denominada divulgacion preventiva. Es una estrategia de
Pl paravelarporque un tercero no obtenga derechos de patente sobre una invencion. Con-
siste enlapublicacion de unadescripcion o dibujo delainvencidnafin de que pase aformar
parte del estado de la técnica, impidiendo asique terceros puedan patentarlainvencion.

Regalia: Forma de remuneracion basada en un porcentaje de los ingresos o en el nimero
de unidades que se venden, envirtud de un acuerdo, normalmente un acuerdo de licencia,
previo descuento delosimpuestos.

Reivindicaciones: Declaraciones numeradas al final de una patente que limitanlainvencién
paralaque se solicita proteccion. Porlo general, tienen que ser claras, concisas y fundarse
enteramente enladescripcion.

Requisito de divulgacion: El derecho de patentes impone a los solicitantes la obligacion
general de divulgar la invencion de forma suficientemente clara y completa para permitir
que unexperto enlatecnologiacomprendalainvenciénreivindicadayla pongaen practica
sin experimentacién excesiva.

Requisito de la mejor manera: La normativa sobre patentes exige también al solicitante in-
dicar “lamejormanera” que conozca paraejecutarollevaralapracticalainvencion, utilizan-
do ejemplosyreferencias alos dibujos. Véase también requisito de divulgacion.
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Requisito de unidad de la invencion: Cada solicitud debe corresponderse con una Unica
invencidn; la inclusiéon de varias invenciones en una Unica solicitud solo se permite si todas
ellas estan relacionadas entre siy conforman un Unico concepto inventivo general. Ese re-
quisito pretende impedirque se presente unasolicitud de patente paravariasinvenciones a
la vez, pero pagando solo un conjunto de tasas. La unidad de la invencidn también permite
clasificarlos documentos de patente con mayor facilidad.

Solicitud internacional de patente: Solicitud de proteccién de una invencidn presentada
envirtud del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT).

Solicitud de patente: Solicitud para la proteccidon de unainvencién que se presenta ante el
Registro de Propiedad Intelectual y que consta de un formulario paraincorporar datos del
solicitante, inventoresyrepresentante ensucaso;titulo delainvencion; podery cesionesen
su caso; medio para notificaciones; documento técnico conla descripcion de lainvencion,
reivindicaciones, dibujos necesarios y un resumen; sector tecnoldgico; clasificacion inter-
nacional y comprobantes de pago de tasas. El término también puede hacer referencia al
proceso de solicitud de una patente.

Solicitud de patente provisional: No existe en Costa Rica. Contiene solouna parte delain-
formacidn exigida en una solicitud de patente ordinaria y permite al solicitante obtener de
formardpidaunafechainicial de presentacion de la solicitud. El concepto clave enla solici-
tud de patente provisional es “provisional”. Es necesario presentaruna solicitud ordinariaen
elplazo de un afo; delo contrario, la solicitud se considerard abandonada.

Solicitud de patente regional: Solicitud para la proteccién de una invencion presentada
ante unadelas oficinasregionales de patentes. No aplicaen CostaRica.

Técnica: La materia conocida en el ambito en cuestién, con inclusion de las patentes con-
cedidas, las publicaciones y los conocimientos que se considera estan a disposicién del
publico, por ejemplo, los conocimientos comerciales, las practicas comercialesy similares
(véase también estado delatécnica).

Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT): Tratado internacional adminis-
trado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). EI PCT es un sis-
tema que facilita la presentacion de solicitudes de patente en todo el mundo, conce-
diendo alos solicitantes de patentes mas tiempo para decidir en qué paises desearan
finalmente solicitar proteccion. EI PCT permite la presentacién de una unica “solicitud
internacional” y la preparaciéonde uninforme de blisqueday de una opinidn (emitida por
unadelas principales oficinas de patentes designada como “administraciéninternacio-
nal”), enla que se da cuenta de la probabilidad de que se pueda patentarlainvencion. El
solicitante puede tomar entonces una decision fundamentada sobre si debe presentar
una solicitud de patente nacional y en qué pais debe hacerlo. Solo en ese momento se
exigen la traduccion de la solicitud y el pago de las tasas nacionales. Las patentes que
resulten de una solicitud PCT seran patentes nacionales, concedidas por las oficinas de
patentes nacionales competentes, envirtud de lalegislacion nacional en materia de pa-
tentes. Sin embargo, cada pais miembro del PCT tiene que reconocer la fecha de pre-
sentacién original del solicitante para establecer la prioridad, asicomo para determinar
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cudleselestadodelatécnicaque debe utilizarse en el analisis de la patentabilidad. Para
obtenermasinformacion, consultese www.wipo.int/pct/es.

» Utilidad: Uno de los criterios de patentabilidad utilizado en algunos paises, enlugar del cri-
terio de aplicacionindustrial. Unainvencion se considera util sirealiza la funcidon especifica
de manera sustancialy creible.
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