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Introduccion

Estapublicaciénesunaadaptacionalanormativa de Guatemala del documento originario pu-
blicado por la Organizacion 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 ha modificado para responder a la legislacién nacional porlalicenciada Cristina Uma-
fia en estrecha colaboracion con el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemalay la li-
cenciada Flor de Maria Garcia, Consejero ante la Misién Permanente de Guatemala ante OMC,
OMPI, UNCTAD, CCI, FCPB. De acuerdo conlalicencia CC BY 3.0 IGO la Secretaria de la OMPI
no asume responsabilidad alguna porla modificacién o traduccion del contenido original.

Estapublicacionse centraenlas patentes, uninstrumento decisivo paraque unaempresapue-
daobtenerelmaximo 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 evolucionarapidamente.

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 el emen-
to fundamental de su estrategia empresarial. En esta guia se explica con términos sencillos y
practicos los beneficios comerciales del sistema de patentes para todo tipo de empresas. Si
bienesrecomendable consultaraunexperto en patentes cuando se tengalaintencién de pro-
teger, explotar o velar por la observancia de los derechos de patente, en esta guia se propor-
ciona informacién practica que resultara util para entender los conceptos basicos y formular
las preguntas adecuadas cuando se consulte aun experto.

Alentamos a las 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
comercializacidony de exportacion.

En la presente guia se brinda una introduccién a las patentes, ni la presente guia ni los demas
recursos alos que se hace referencia pretenden en ningun caso sustituir el asesoramiento juri-
dicodelos profesionales.


https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4350&plang=ES
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4350&plang=ES
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1.;Qué es una patente?

Una patente esunderecho exclusivo concedido porun gobierno aunainvenciéon que es nueva,
conllevanivelinventivo y es susceptible de teneraplicacionindustrial. Es el titulo otorgado por
el Estado que ampara el derecho deinventor o titular conrespecto a unainvencion.

Lapatente concedeasutitularelderechodeimpedirque terceros fabriquen, utilicen, ofrezcan
paralaventa,vendanoimportenunproducto ounprocesobasadoenlainvenciéonpatentadao
biende hacer cesarjudicialmente dicha explotacion.

Es un poderoso instrumento comercial para obtener la exclusividad sobre un producto o pro-
ceso nuevoy, al mismo tiempo, consolidar una sélida posicion en el mercado u obteneringre-
sos a través de la concesion de licencias. Un producto complejo (porejemplo, una camara, un
teléfono movil o un coche) puede incorporar muchas invenciones patentadas que pertenez-
canavarios titulares.

Las patentes son concedidas por el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. En el
caso de otros paises, por la oficina regional de patentes de un grupo de paises, y tienen va-
lidez durante un periodo de tiempo limitado, que suele ser de 20 afos a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, a condicién de que se paguen a su debido tiempo las tasas de
mantenimiento correspondientes. Una patente constituye un derecho territorial, limitado a las
fronteras territoriales del pais o regién correspondiente.

A cambio del derecho exclusivo que proporciona la patente, el solicitante tiene la obligacion
de divulgarlainvencién al publico proporcionando por escrito una descripcién detallada, pre-
cisay completadelamismaenlasolicitud de patente (véase el punto N.°11). La solicitud de pa-

tente se publica en el Boletin Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual.

, Michdlas Moffat Irving Antillén

Fésumn :SE HA INVENTADO UN PROCESO NOVEDOSO BARA REMOVER CUANTITATIVAMENTE EL AZUFRE DEL PETROLED
:h:mmm LOS TICFENOCS, (BENZO)TIOFENOS, Y SUS DERIVADOS, USANDOSE PARA ESTE OBJETIVO ilu }
i ONA, EL CUAL EN UNA REACCION COMCERTADA DE CONDENSACION ARGMATIZANTE EXPELE SULFURD DE
'momn‘ :mmn muwo;mnos.\ ESTRUCTURA DE ANILLOS MULTIPLES FUSIONADOS CON FUMCIONALIDAD ’

MRIRTDO, ¥ QuEDANDO IDROCARBURO INICIAL LIBRE DE AZUFRE. T2005

l

Registro 5643
Titulo: “Desulfuracién de hidrocarburos por condensacion de tiofenos y sus deriva-
dos conanhidrido maleico”

Inventor: Nicholas Moffat Irving Antillon
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Elpoderdelainnovacion

Es importante comprender la diferencia entre “invenciéon” e “innovacion”. En la presente guia, el
término innovacion se utiliza para aludir al proceso de creacion de un producto comercial a partir
de unainvencion. En otras palabras, una invencion crea algo nuevo, mientras que unainnovacion
consiste endaruso aalgonuevo. Enconsecuencia, el éxito de unainvencion se determina concri-
terios técnicos, y el éxito de unainnovacidn se establece con criterios comerciales. La invencién
tiene lugar cuando la solucion técnica a un problema cumple los requisitos legales especificos
parapoderse patentar. En cambio, lainnovacionno siempre se basaenideas patentables.

A continuacion, se enumeran algunas de las principales razones por las que las empresas mues-
traninterés porlasinnovaciones tecnoldgicas:

» mejorarlos procesos de fabricacionafindereducircostosyaumentarlaproductividad;
» introducirnuevos productos que satisfaganlas necesidades delos clientes;
» mantenerlaventajacompetitiva o ampliarla cuotade mercado;

» velar por que el objetivo del desarrollo tecnoldgico sea cubrirlas necesidades actuales 'y
nuevas delasempresasy susclientes;y

» evitarladependenciatecnoldgicarespecto delatecnologiade otrasempresas.

En la economia actual, la gestion de las innovaciones tecnoldgicas precisa de buenos conoci-
mientos del sistema de patentes a fin de garantizar que la empresa obtenga el maximo beneficio
de su propia capacidad inventiva y creativa, forje alianzas beneficiosas con otros titulares de pa-
tentesy evite hacerunusono autorizado de la tecnologia que pertenece a otros.

Historicamente, lasempresas hangestionadolaelaboracionde susinvencionesinternamente. Este
métododeinnovacidn “apuertacerrada” garantizabaalaempresamantenerel controlabsoluto so-
bre suproceso inventivo y depender Gnicamente de sus propios procesos de elaboracién de ideas
parateneréxitoenelmercado. Encambio,lainnovacion “colectiva” reconoce quelaelaboracionde
invenciones restringida a la empresa no permite aprovechar los conocimientos de expertos exter-
nos o de otras empresasinnovadoras nielenorme acervo de I+D mundial. Las pymes deberiantener
presente el concepto de innovacion “colectiva” al concebir su estrategia empresarial. Sise pueden
conseguir mayores beneficios, se reducen los riesgos y se agiliza el proceso de comercializacién
graciasalasideas que puedenconsultarse en elmarco de entornos de conflanza establecidos me-
diantelaaplicacionde principiosde gestiondelos secretos comerciales (véase punto N.° 5), enton-

ceselconceptodeinnovacion “colectiva” puede servalioso.

2. ;Qué es unainvencion?

En el dmbito del Derecho de patentes, una invencidn suele definirse como una solucién nueva
e inventiva a un problema técnico. Esa soluciéon puede consistir enla creacion de un dispositi-
vo, producto, o proceso completamente nuevo que tenga nivel inventivo y sea susceptible de
aplicaciénindustrial. Porlo general, elmerohecho de encontraralgo que ya existe enlanatura-
leza no se considera una invencion; para que lo sea, debe emplearse una cantidad considera-
ble delingenio, la creatividad y el espiritu inventivo tipicos del ser humano.

Aunque la mayoria de las invenciones son el resultado de esfuerzos considerables y de inversio-
nesalargo plazo enl+D, también existen modelos de utilidad que consisten en mejoras técnicas
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que pueden ser sencillas y poco costosas y que reporten ingresos y beneficios importantes a

susinventores o empresas.

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

La exclusividad que otorga una patente puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso enun

entorno comercial exigente, arriesgado y dinamico.

A continuacion, se exponen algunas de lasrazones fundamentales para patentar:

»

»

»

»

»

»

Impedirlaconcesion de patentes aterceros. Al obteneruna patente, sutitularpodraimpe-
dir que otros consigan una patente porla misma invencién en cualquier parte del mundo ya
gue lanovedad es mundial.

Consolidar la posicion en el mercado. Una patente concede a su titular el derecho exclusi-
vo de impedir a terceros que utilicen la invencidn patentada reduciendo asila incertidum-
bre, elriesgo y lacompetencia de los ventajistas y los imitadores o de obligarlos a que de-
jen de hacerlo. Los derechos sobre una invencion patentada pueden dificultar el acceso al
mercado de nuevos competidores. Ello ayudard aampliarla ventaja sobre lacompetenciay
aconsolidarlaposicién deltitularde la patente.

Incrementarlos beneficios o elrendimiento de lasinversiones. Siunaempresaharealizado
importantes inversiones en |+D, la proteccidn por patente puede contribuir a que recupere
elgastoyaumente el rendimiento de lainversion.

Generar ingresos adicionales fruto de la concesion de licencias. El titular de una patente
puede servirse deunalicenciaparacederaterceros susderechossobrelainvenciénacam-
bio de un pago unico o del cobro periddico de regalias. La venta (o cesidn) de una patente
transfiere la titularidad, mientras que la concesion de licencias solo incluye la autorizacion
para utilizarlainvencién seginunas condiciones especificas (véanse los puntos N.°31a 39).

Acceder a la tecnologia mediante la concesion de licencias reciprocas. Si una empresa
necesitaaccederatecnologiaque es propiedadde terceros, puede utilizar sus propias pa-
tentes paranegociaracuerdosde concesiéndelicenciasreciprocas, envirtud delos cuales
los titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes segun unas
condiciones estipuladas (vease el punto N.°39).

Entrar en mercados nuevos. La concesidonde licencias de patente a otras empresas (inclu-
so sobrelas solicitudes de patente pendientes de aprobacién) puede proporcionaracceso
anuevos mercados que, de otro modo, serianinaccesibles a causa de obstaculoslegalesal
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 opcidn para proteger una invencion en
cualquier paismiembro del PCT mediante unaunicasolicitud (véanse |os puntosN.°27a 30).




»

»

»

»
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Reducir el riesgo de productos que infrinjan la invencién por parte de terceros. Para ob-
tener una patente debe hacerse publica determinada informacién sobre lainvencion a fin
de que terceros puedan ver que goza de la proteccidn que brinda una patente. Ello puede
reducir la probabilidad de que se cometa unainfraccion o, como minimo, servira de base
para que los competidores dejen de infringirlos derechos de patente y se puedareclamar
una compensacion pordafiosy perjuicios (véase el punto N.°40).

Aumentarlacapacidad de obtenerfinanciacién. Losinversoresvaloranla certidumbre que
entrafan las patentes. La salvaguarda de los derechos de patente, oincluso de las solicitu-
des de patente pendientes de aprobacion, puede aumentar la capacidad de una empre-
sa para obtener el capital necesario para comercializar un producto. De hecho, en algunos
sectores —como la biotecnologia — contar conunaimportante cartera de patentes es, con
frecuencia, unrequisito para atraerinversores.

Dotarse de un poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas. Para hacer valer de
forma eficazla exclusividad de una patente, puede que deba notificarse lainfraccidn o que
deba presentarse una demanda. El titular de una patente tiene mas probabilidades de ob-
tenerlasatisfaccién de sus derechos enlas actuacionesjudicialesiniciadas contra quienes
imitenlas patentes deinvencion. (véase el punto N.°42).

Potenciar laimagen 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 publicounaimageninnovadora.

U m——

jicholss Moffat IEving Antillén
Resumen :EN LA FRESENTE INVENCION SE HA DE

g DE ALTA ENTALP '
= i COMBUSTIBLES RENOVABLES PARTIENDO DE FUENTES MATURALES DE QLEAGINOSAS =
i AMPLIO RANGO LIQUIDO COM WIVELES ENERGETICOS SUPERTORES

BIOCOMBUSTIBLES DE BAJA VISCOSIDAD ¥
RESPECTO AL BIODIESEL COMUN, OBTENIDO COMO METIL O ETIL ESTERES DE ACIDOS GRASOS.

Registro 5583

Quimico

Titulo: “Microcompuestos de funcionnitrilo”
Registro: 5583

Inventor: Nicholas Moffat Irving Antillon
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4. ;Qué otros instrumentos juridicos permiten
proteger los activos de una empresa?

Esta guia se centra en las 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:

» oW

Modelos de utilidad (también conocidos como “patentes de corta duracion”, “pequefas pa-
tentes” o “patentesdeinnovacién”). En Guatemala,los modelos de utilidad sonmejoras oinno-
vacionesenlaforma, configuracion o disposicidonenalgunostipos deinvencionesenconstan-
te evolucion o pequefas adaptaciones de productos y pueden protegerse como modelos de
utilidad (véase elrecuadro que sigue al punto N.°6).

Secretos comerciales. Todo tipo de informacidon comercial confidencial, y en particular la in-
formacién sobre los modelos, las maquinas y los procesos secretos, puede protegerse como
secreto comercial siempre gue no sea del dominio publico, su valor comercial resida en su
caracter secreto, y se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto (por
ejemplo, limitarelacceso a aquellos casos enlos que se justifique la necesidad de conocerla
informacion en cuestiony suscribir acuerdos de confidencialidad o de no divulgacién) (véase
elrecuadro gue sigue al punto N.°5).

Disefios industriales. La exclusividad respecto de las caracteristicas ornamentales o estéticas de
un producto puede protegerse por medio delalegislacion en materia de disefiosindustriales.?

Marcas. La proteccién de las marcas proporciona exclusividad sobre las palabras, conjuntos
de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, etiquetas, escudos, estampados, grabados,
vifetas, orlas, lineasy franjas, colores, asicomo cualquier combinacion de estos signos. Puede
también consistir en sonidos y olores utilizados para diferenciar los productos y servicios de
unaempresadelosdeotra.’

Derechode autoryderechos conexos. Laformade expresidndelasobrasliterarias, artisticasy
técnicasoriginales(comolos programasinformaticos) puede protegerse mediante el derecho
de autory los derechos conexos*. En Guatemala, laley Derecho de Autory Derechos Conexos
define al Programa de Ordenador, como la obra constituida porun conjunto de instrucciones
expresadas mediante palabras, codigos, planes o en cualquier otra forma, que al serincorpo-
radas a un soporte legible por maquina, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determi-
nadatareauobtengadeterminadoresultado.

Obtenciones vegetales. En muchos paises, un obtentor de una nueva obtenciéon vegetal pue-
de conseguir protecciénenforma de “derechos de obtentor”.s

Esquemas de trazado (o topografias) de circuitos integrados. Los esquemas de trazado origi-
nales de circuitos integrados pueden protegerse paraimpedir la copia.

'WVéase elmoddulo 04 delPPANORAMA.
2Véase elmddulo 02 de IPPANORAMA.
3Véaselosmodulos 02y 12 de IPPANORAMA.
“Véase elmoddulo 05de |PPANORAMA.

5Consultese www.upov.int.
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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 las invenciones patentadas no se comercializany, a menudo, 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 andlisis de costos y beneficios que incluya el examen de posibles alternativas. Una

patente puederesultarcaray dificilde obtener, manteneryhacervaler. Ladecisiéndeberia ba-

sarse principalmente enlaprobabilidad de obteneruna protecciéndelainvencién que resulte

util desde el punto de vista comercial.

Acontinuacidn, se exponenalgunas cuestiones que cabe plantearse paradecidirsiesadecua-

do presentarunasolicitud de patente:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

¢Hayunmercado paralainvencion?
;Cuales sonlas alternativas, y de qué modo pueden compararse conla invenciéon?

¢La invencidn resulta Util para mejorar un producto previo o para desarrollar un producto
nuevo? Enelsegundo caso, jel producto nuevo se ajusta ala estrategia comercialdelaem-
presa?

¢Hay posibleslicenciatarios o inversores que estarian dispuestos aayudarenla comerciali-
zaciéndelainvencién?

¢(Quévalortendralainvencion paralaempresay sus competidores?

¢Esfacil aplicarla “ingenieriainversa” a lainvencion a partir de un producto comercializado
oresultasencillo disefar otros productos basandose en él?

;Qué probabilidades hay de que otros, en especial los competidores, inventen y patenten
loque se hainventado?

Los beneficios previstos de una posicion exclusiva en el mercado, ¢justificanlos costos de
la obtencidn de una patente? (\Véase el punto N.° 16 sobre los costos de obtencion de pa-

tentes).

¢Cual es el alcance de la proteccién que puede reivindicarse al solicitar una patente? ;En

caso de concederse, brindara una proteccién Utildesde el punto de vista comercial?

;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 ainvertir
tiempo yrecursos financieros paravelarporla observancia de los derechos de patente?

.14 .
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Confidencialidad frente a divulgacion

Sihay probabilidades de que lainvencion cumpla los requisitos de patentabilidad (véase el punto
N.° 6), la empresa se enfrentara a una decision: conservar la invencién como secreto comercial,
patentarla o divulgarla para que nadie mas pueda patentarla (lo que se conoce comunmente
como publicacién preventiva), asegurando asisuincorporacion al “dominio publico”.

En funcién del ordenamiento juridico del pais, la proteccion de los secretos comerciales puede
regirse envirtud delalegislacion contrala competencia desleal, las disposiciones especificas de
unaomasleyes,lajurisprudencia sobre proteccién delainformacién confidencial, las disposicio-
nescontractualesincluidasenacuerdosconempleados, asesores, clientesy socios comerciales,
o deunacombinacion de todaslas opciones anteriores.

Laproteccidéndelos secretos comerciales conlleva diversas posibles ventajas:
» Noentrafia costos deregistro.
» Norequiere sudivulgacionnisuregistro ante el REl, y lainvencidon no se publica.
» Notienelimitesdetiempo.
» Surte efecto deinmediato.
Contodo, también puede acarrear diversos inconvenientesimportantes:
» Lalegislacion sobre secretos comerciales no prohibe las invenciones o descubrimientos
independientes, sololaadquisicién, utilizacion o divulgaciéonindebidos.
» Siunsecretosedivulgapublicamente, cualquier personaque accedaaéltendralalibertad
de utilizarlo.
» Sielsecreto se hamaterializado enunproductoinnovador, es posible que otros, mediante
“ingenieriainversa”, puedan descubrirloy utilizarlo sin permiso.
» En funcion de la legislacién aplicable, velar por la observancia de un secreto comercial
puede comportardificultades.
» Unsecretocomercial puede serpatentado porterceros que, entonces, quiza tratende im-
pedirsuuso.

Aunque las patentesylos secretos comerciales puedan considerarse métodos alternativos para
protegerlasinvenciones, a menudo se complementan mutuamente. Esto se debe a que quienes
solicitan patentes suelen mantener las invenciones en secreto hasta que la oficina de patentes pu-
blicala correspondiente solicitud. Ademas, a menudo se mantienen bajo secreto comercial mu-
chos conocimientos valiosos sobre elmodo de explotar con éxito unainvencion patentada.

Estudio de caso: Uso simultaneo de secretos comerciales y patentes - Ecoflora

Ecoflora SAS es una sociedad de Colombia que elabora productos vegetales para uso personal,
doméstico, agricola e industrial. Al aprovechar la rica horticultura de América del Sur, la empre-
sa ha creado unainnovadora cartera de productos industriales y domésticos, entre otros, tintes,
pesticidasyjabones.

Paraincrementar su cartera de productos, Ecoflorarealizaimportantes inversiones en |+D, y pro-
tege esasvaliosasinversiones mediante un cuidadoso uso del sistema de Pl. Las diversas empre-
sas que conforman la sociedad Ecoflora son titulares de numerosas patentes, incluidas algunas
presentadasenvirtuddel PCT.
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Sinembargo,esas invenciones patentadas no son sus Unicos activos de Pl. Los procesos que per-
miten elaborarlos productos también son decisivos, y Ecoflora protege muchos de ellos median-
te secretos comerciales.®

6. ;Qué puede patentarse?

En Guatemala, para tener derecho ala proteccién por patente, lainvencion reivindicada tiene
gue cumplirconlosrequisitos de patentabilidad:

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

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

» tenernivelinventivo (requisitode no serobvio paraunexpertoenlamateria)(vease el puntoN.°9);

» sersusceptible de aplicaciénindustrial (o ser Util) (véase el punto N.° 10);

Enalgunos paises tambiéntiene que:

» ser divulgada de manera claray completa en la solicitud de patente(requisito de divulga-
cion) (véase elpunto N.° 11).

El mejor modo de entender esos requisitos pasa por estudiar lo que han patentado otros en
el ambito técnico deinterés. Para ello, se pueden consultar las bases de datos sobre patentes
(véanse los puntosN.°14y15).

Enlasolicitudinternacionalde patente N.°PCT/IT2003/000428 se presentaunuten-
silio paraprepararalimentos o bebidasengeneralpormedio deliquidos calentados.

Modelos de utilidad
Acontinuacidn, se enumeran algunas de las caracteristicas esenciales de los modelos de utilidad:

» Lascondiciones paralaconcesion de modelos de utilidad son menos estrictas que losre-

3

quisitos aplicables ala concesion de patentes, ya que el requisito de “actividad inventiva’
no esnecesario. Unicamente los requisitos de novedady aplicacionindustrial.

¢Véase IP Advantage, base de estudio de datos de estudios de caso sobre Plde la OMPI, enwww.wipo.int/
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Los procedimientos para la concesion de modelos de utilidad suelen ser mas rapidos y
sencillos quelos correspondientes alaconcesion de patentes.

Las tasas de obtenciény mantenimiento soninferiores.

La duracion méaxima de la vigencia de los modelos de utilidad suele ser menor. En Guate-
mala seregistran por10 afios contados a partirde la presentaciéon de la solicitud.

En algunos paises, los modelos de utilidad pueden estar limitados a determinados am-
bitos de la tecnologia, y puede que estén disponibles solamente para los productos y no
paralos procesos.

Habitualmente,una solicitud de registro de modelo de utilidad o un modelode utilidad-
concedido pueden convertirse enuna solicitud de patente ordinaria.

Registro125

Expediente U-2018-00006

Titulo: “Vélvula de facilmanejo para controlarla salida de agua o cualquierliquido”’
Titulares: Carlos Francisco Morales y Rafael Fernando Tamayac Diaz

)
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. ¢Que constituye materia patentable?

Enlamayoria delaslegislaciones nacionales o regionales sobre patentes, lamateria patentable se

definenegativamente, es decir, se establece unalistade aquelloque no se puede patentar. Apesar

de que hay importantes diferencias entre los diversos paises, a continuacion, se enumeran ejem-

plos de algunos de los dmbitos que estan excluidos de la proteccidn por patente en Guatemala:

No constituyeninvenciones, entre otros:

»

»

»

»

Los simples descubrimientos.
Las materias olas energias enlaformaen que se encuentran enlanaturaleza.

Los procedimientos bioldgicos tal como ocurren en la la naturaleza y que no suponganin-
tervencién humana, salvo los procedimientos microbioldgicos.

Las teorias cientificas y los métodos matematicos.
Los planes,

Los programas de ordenador aisladamente considerados.

Pueden constituirunainvencioén, pero no son patentables en Guatemala:

»

»

»

»

»

»

»

invenciones cuya explotacién pueda afectar al orden publico, las buenas costumbres o la
salud publica;

creaciones estéticas;
sistemas, normasy métodos paralarealizacién de actividadesintelectuales;
sustancias talcomo existen de forma natural en el mundo;

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

plantas y animales que no sean microorganismos, y procesos esencialmente bioldgicos
para la produccién de plantas o animales distintos de los procesos no bioldgicos y micro-
bioldgicos;y

programas informaticos.

Proteccionde los programas informaticos

En algunos paises, los algoritmos matematicos, que permiten mejorar el funcionamiento de un
programainformatico, pueden protegerse mediante patentes, mientras que en otros estan expli-
citamente excluidos por ser materia no patentable. En algunos de estos Ultimos paises, las inven-
ciones relacionadas con los programas informaticos pueden ser patentables de todos modos, a
condicién de que el programa informatico se considere una contribucion técnica al estado de la
técnica. Para obtener mas informacioén sobre la patentabilidad de los programas informaticos en
un pais determinado, pdngase en contacto conla oficina nacional o regional de patentes que co-

.18 -



Inventar el futuro

rresponda (consultese https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp para obtener una lista de los
sitiosweb de las oficinas de patentes).

Enlamayoriadelos paises, el codigo objetoy el codigo fuente de los programas informaticos pue-
den protegerse mediante derecho de autor. En Guatemala, la proteccion mediante derecho de
autor no esta supeditada al registro, pero en algunos paises el registro facultativo es posible y re-
comendable. La proteccidn mediante derecho de autor tiene un alcance mas limitado que la pro-
teccidn por patente, ya que protege Unicamente la expresion de unaideay no laidea en si misma.
Muchas empresas protegen el cédigo objeto de los programas informaticos mediante derecho de
autor, mientras que el coédigo fuente se conserva como secreto comercial. En Guatemala, laLey de
Derecho de Autory Derechos Conexos, dedica la seccion segunda a la proteccion de los Progra-
mas de Ordenadory Bases de Datos inidicando que los programas de ordenador se protegen en
los mismos términos que las obras literarias. Dicha proteccidn se extiende tanto a los programas
operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de cédigo fuente o cddigo objetoy
cualquieraya sea suforma o modo de expresion. La documentacion técnicay los manuales de uso
de unprograma gozandelamisma proteccidn prevista paralos programas de ordenador.

8. ;Como se juzga siunainvencion es nuevau
original?

Unainvencion es nueva u original sino forma parte del estado de latécnica. En general, se en-
tiende por estado de la técnica el conjunto de conocimientos técnicos pertinentes que sean
de dominio publico en cualquier lugar del mundo antes de la primera fecha de presentacion
delasolicitud de patente correspondiente, e incluye las patentes, las solicitudes de patente y
todo tipo de literatura distinta de las patentes. También quedara comprendido dentro del es-
tado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente presentada ante el Registro, cuya
fecha de presentacion o, ensu caso, de prioridad fuese anterior ala de la solicitud de patente,
siempre que aquellafuese aplicada.

La definicidon del estado de la técnica puede variar de un pais a otro. En muchos paises, cual-
quier informacidn divulgada al publico en cualquier lugar del mundo por escrito, a través de
comunicacion oral, mediante exhibicién o porconducto de suuso publico forma parte del es-
tadodelatécnica. Asipues, porejemplo,lapublicaciéndelainvencidonenunarevistacientifica,
su presentacionenunaconferencia, suuso enelcomercio o suaparicionen el catdlogodeuna
empresa podrian destruirlanovedad de lainvencidny hacer que no sea patentable. Por tanto,
es importante tratar las invenciones como secretos comerciales desde el primer momento a
fin de evitar su divulgacion accidental antes de la presentacién de la solicitud de patente. Para
comprender sin dudas lo que esta incluido en el estado de la técnica, debe consultarse a un
agente de patentescompetente. Elestado delatécnicaamenudoincluye el “estado delatéc-
nica secreto”, como las solicitudes de patente pendientes no publicadas, a condicion de que
se publiquen mas adelante.


https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
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9. ;Cuando puede decirse que unainvencion
implica “actividad inventiva”?

Se considera que unainvenciéon implica actividad inventiva o nivel inentivo (o que no es obvia)
cuando, teniendo en cuenta el estado de la técnica, lainvencién no hubiera sido evidente para
un experto en la materia o en el ambito de la tecnologia en cuestidn, ni se habria derivado de
manera evidente del estado de la técnica. El objetivo del requisito de no evidencia consiste en
velar porque solose concedanpatentes aloslogrosrealmente creativos einventivos,y noain-
venciones que una persona del oficio de nivel medio en ese ambito pueda deducir facilmente
delo queyaexiste.

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, la inversién de las piezas, el cambio de materiales, olamera sustitucion
poruna parte o funcién equivalente.

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

Para ser patentable, una invencion debe ser susceptible de ser utilizada con un fin industrial o
comercial. Una invencion no puede ser un fendmeno meramente tedrico: debe ser Util y pro-
porcionar un beneficio practico. El término “industrial” se entiende, en este contexto, en su
sentido mas amplio, que abarca cualquier cosa distinta de la actividad puramente intelectual
o estética, e incluye, por ejemplo, la agricultura. En algunos paises, este criterio consiste enla
utilidad. El requisito de utilidad ha adquirido unaimportancia especial paralas patentes de se-
cuencias genéticas, porque es posible que no se conozca para qué sirven en el momento de
presentarla solicitud.

1. ;Qué es el requisito de divulgacion?

Segunlalegislacion nacional de la mayoria de los paises, una solicitud de patente debe divul-
garlainvencidon de manera suficientemente claray completa para que pueda ser realizada por
un experto en el ambito técnico especifico. En algunos paises, el derecho de patentes exige
que elinventor divulgue la “mejor manera” de ejecutar lainvencion. En el caso de las patentes
sobre microorganismos, muchos paises requieren que el microorganismo se deposite en una
institucién depositariareconocida. En Guatemala este no es unrequisito de patentabilidad.
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Las patentes enlas ciencias delavida

En los Ultimos afios ha aumentado ostensiblemente la cantidad de patentes en el ambito de las
cienciasdelaviday, enparticular,enlabiotecnologia. Los paises discrepanrespectoalo que pue-
de patentarse en ese ambito.

Casitodos los paises permiten el patentamiento de invenciones relacionadas con microorganis-
mos, a condicién de que se deposite una muestra del microorganismo en una institucion depo-
sitaria reconocida cuando este todavia no esté disponible publicamente y no pueda describirse
adecuadamente de otro modo. Muchos paises no permiten patentar plantas ni animales, pero si
material bioldgico que haya sido purificadoy aislado de su entorno natural o producido mediante
un proceso técnico. Pueden excluirse otros tipos de invenciones, como los procesos parala clo-
nacionde sereshumanos olamodificacion delaidentidad genética de sulinea germinal.

En funcién del pais, las obtenciones vegetales estan protegidas por el sistema de patentes, por
un sistema especifico parala proteccion de las obtenciones vegetales (consultese www.upov.int
para obtenerinformacion adicional al respecto) o poruna combinacion de los dos. Actualmente,
Guatemalanoesmiembro de UPOV.

12. ;Qué derechos conceden las patentes?

Una patente concede asutitularelderecho de excluiraterceros deluso comercial de lainven-
cion. Ello comprende el derecho de impedir a terceros que fabriquen, utilicen, ofrezcan para
la venta, vendan o importen un producto o proceso basado en la invencidon patentada sin la
autorizaciénde sutitular, o de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Lapatente tambiénle concede al titular el derecho exclusivo al uso pudiendo explotar directa-
mente latecnologia que protege la patente o pudiendo otorgarlicencias aterceros. Las paten-
tesque pertenecen aotrostitulares pueden coincidirconla patente propia, incluirlao comple-
mentarla. Portanto, es posible que el titular deba obtenerunalicencia para utilizarinvenciones
de otros con el finde comercializarla propiainvencién patentada.

Ademas, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones, como los farma-
cos, es posible que se necesiten otras autorizaciones gubernamentales (por ejemplo, regis-
tros sanitarios parala comercializacidon otorgada por el drgano regulador competente).

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

Lapersonaque haconcebidolainvencién es elinventor, yla persona (o empresa) que presenta
la solicitud de patente es el solicitante, titular o propietario de la patente. Aunque en algunos
casos elinventor puede sertambién el solicitante, a menudo son dos entidades distintas; con
frecuencia el solicitante eslaempresa o lainstitucion de investigacién que emplea alinventor.



»

»

»

»
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Invenciones delos empleados. En Guatemala, lasinvenciones desarrolladasenelmarcode
una relacién laboral, el derecho a patentarla pertenece al empleador, salvo pacto en con-
trario. Esta disposicién también es aplicable a los contratos de trabajo que tengan por ob-
jeto larealizacion de una investigacion. Sino hay ningun contrato de empleo, el inventor le
comunicara al patrono sobre lainvencidn. El patrono contard con un plazo de 2 meses para
manifestar suinterés enlainvenciéony tendra derecho preferente para adquirirla propiedad
delainvenciony el derecho a patentarla. El trabajador tendra derecho a una remuneracion
equitativa teniendo en cuenta el valor econémico estimado de la invencion o la participa-
cion enlas ganancias, regalias o rentas producto de la comercializacion de lainvencién se-
gun se establezca contractualmente entre las partes. En otros paises, puede conservar el
derecho de explotarlainvencidn, pero se confiere alempleadorun derecho no exclusivo de
utilizaciéninterna, los denominados “shoprights”. Es importante conocerla legislacion es-
pecificadel paisencuestionyvelarporque enlos contratos de empleo queden estipuladas
las cuestionesrelacionadas con la propiedad de las invenciones de los empleados afinde
evitareventuales conflictos.

Contratistas independientes. En la mayoria de los paises, un contratista independiente
contratado porunaempresa para desarrollarun producto o proceso nuevo serd el titularde
todoslos derechos sobre lainvencion, amenos que se acuerde especificamentelo contra-
rioporescrito. Asipues,amenos que el contratista haya suscrito conlaempresaunacuerdo
porescritoenvirtuddelcualle cedalainvencion, estano tendrd derechos de titularidad so-
brelo que se desarrolle, apesarde haber pagado por sudesarrollo.

Inventores conjuntos. Si mas de una persona contribuye de manera significativa a la con-
cepcion de una invencion, todas ellas deben ser tratadas como inventores conjuntos y
mencionarse como tales enlasolicitud de patente. Silos inventores conjuntos son también
los solicitantes, el derecho a patentarlales pertenecerd encomun.

Titulares conjuntos. Los diversos paises e instituciones han establecido diferentes normas
sobre la explotacién o lamanera de hacervalerlos derechos sobre las patentes que perte-
necenamasde unaentidad o persona. Enalgunos casos, ningun cotitular puede conceder
una licencia de patente o demandar a terceros por infraccién sin el consentimiento de los
demas cotitulares.
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¢Deberia patentarse una invencién? 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 paratomarunadecision fundamentada.

¢Lainvencion es patentable? Deben estudiarse los requisitos de patentabilidad, obtenerin-
formacidén detallada sobre o que es patentable en el pais y realizar una busqueda del esta-
dodela técnica(véase el punto N.°14).

Debe saberse a ciencia cierta quién tiene derechos sobre la invencion, sila empresa, 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,
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14. ;Por donde se deberia empezar?

Porlo general, el primer paso consiste enrealizaruna blsqueda del estado dela técnica. Dado
que entodo el mundo se han concedido mas de 40 millones de patentes, y millones de publi-
cacionesimpresas pueden formar parte del estado de la técnica anterior a la solicitud de pa-
tente, existe unaltoriesgo de que algunareferencia, o combinaciéndereferencias, hagaquela
invenciénno seanueva o evidentey, portanto, no sea patentable.

Una busqueda del estado de la técnica con miras a determinar la patentabilidad de una invencién
puede evitarque se malgaste dinero enunasolicitud de patente sigracias a ellase descubrenrefe-
renciasenelestadodelatécnicaque, probablemente,impidanpatentarlainvencion. Unabusque-
da del estado de la técnica deberia abarcar toda la documentacion relacionaday no relacionada
conlas patentes, incluidasrevistas cientificasy técnicas, libros de texto, actas de conferencias, te-
sis, sitios web, folletos de empresas, publicaciones comercialesy articulos periodisticos.

Lainformacion contenida en las patentes es una fuente singular de informacidn técnica orga-
nizada, que puede servaliosaenlaplanificacioncomercial estratégica. Confrecuencia, las pa-
tentesy las solicitudes de patente publicadas son medios que permiten aprender acerca de
lasinvestigaciones actualesylasinnovaciones tecnoldgicas, mucho antes de que el producto
innovador encuestidn aparezcaenelmercado.

Laimportanciade buscar enlas bases de datos sobre patentes

Ademas de poner de manifiesto si una invencion es patentable, la busqueda en bases de datos
sobre patentes puede aportarinformacion muy Util sobre:

» actividadesdel+D delacompetenciaactualy futura;

» tendenciasactualesenundeterminado ambito de latecnologia;
» tecnologiasdisponibles paralaconcesiondelicencias;

» posiblesproveedores, socios comerciales oinvestigadores;

» posiblesnichos de mercado anivelnacional einternacional;

» patentes pertinentes de terceros, afin de velar porque los productos propios no las infrin-
jan(“libertad de accién”);

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

Estudio de caso: Gestionracional delaPl - L&R Ashbolt

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 caracteristicas de lasuperficie de los materiales. Sus
clientes ahorran grandes sumas de dinero al reducir el desgaste y la corrosiéon de las superficies
utilizadas en dmbitos de ingenieria pesada — como la mineria, las fabricas de papel, las gasoline-
ras, laextrusionde plasticoy las centrales eléctricas —y aumentar su durabilidad.
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L&R Ashboltinvierte en Ply protege algunas de susinvenciones mediante patentes. Contodo, las
decisiones en materia de patentamiento deberian evaluarse cuidadosamente: “Siempre debe
aplicarse elbuenjuicio. Porejemplo, lasempresas deberian presentar solicitudes de patente Uni-
camente en aquellos paises en los que vayan a hacer negocios, porque presentarlas en todo el
mundo puede serunagranpérdidade dinero. Hay que sersensatoyrealistaencuanto al futuro del
producto”, afirma el director general de laempresa.’

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

Las patentes y las solicitudes de patente publicadas por muchas oficinas de patentes estan
disponibles enInternet,lo que facilitalarealizacion de busquedas del estado dela 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-
lesyregionales.

Muchas oficinas de Pl también se han servido de Internet para poner a disposicion del publico
sus bases de datos de patentes de manera gratuita. Ademas, la mayoria de las oficinas nacio-
nales de patentes ofrecen servicios de pago de blusqueda de patentes.

En Guatemala se puede realizar unabusqueda del estado de la técnica nacionaly unabusque-
dadel estado delatécnicainternacional. Estas busquedas se realizan en el Registro de la Pro-
piedadIntelectual, previo pago de las tasas correspondientes.

Aunque el acceso a lainformacidn contenida en las patenteses 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 (porejemplo, solicitar o no una patente) recurren en muchos casos alos
servicios de profesionales de patentes o utilizanbases de datos comerciales mas sofisticadas.

’Véase |IP Advantage, base de datos de estudios de caso sobre Pldela OMPI, enwww.wipo.int/ipadvantage/es.
8Véanselos puntos didacticos2y 3delmddulo 03 de IPPANORAMA,

.26 -


http://www.wipo.int/patentscope/es

Inventar el futuro

Servicio de busqueda PATENTSCOPE

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

» accesoalaprimerapublicaciéonentodoelmundodelassolicitudespresentadasenelmarco
delPCTyadocumentos de patente de las oficinas nacionales y regionales participantes;

» busqueda de texto completo;

» busquedaendistintosidiomasyherramientas de traduccidn que permitenlabuisquedaen
bases de datos enotrosidiomas;

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

» andlisis 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 supervisarlas actividades de patentamiento y lainformacion actualizada
enambitos deinterés’.

Puederealizarse una blisqueda del estado de la técnicabasandose en palabras clave, la clasi-
ficacidn de patentes u otros criterios de busqueda. Los documentos del estado de la técnica
descubiertos en la busqueda dependeran de la estrategia de busqueda empleada, el siste-
ma de clasificacién utilizado, lacompetencia técnica de lapersona querealizalabusquedayla
base de datos sobre patentes utilizada.

Clasificacion Internacional de Patentes

La ClasificacionInternacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificacion jerarquico utilizado
para clasificary 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-
vadeinformaciony para analizar el estado de la técnica en ambitos tecnoldgicos especificos. La
CIP secompone de 8 secciones, que se dividenen 120 clases, 628 subclasesy aproximadamente
70.000 grupos. Las 8 secciones sonlas siguientes:

» Necesidades corrientes delavida;

» Técnicasindustriales diversas; Transportes;

» Quimica; Metalurgia;

» Textiles;Papel;

» Construcciones fijas;

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

» Electricidad.

Actualmente, mas de 100 paises utilizanla CIP paraclasificar sus patentes. Paraobtenermasinfor-
macion, consultese www.wipo.int/classifications/ipc/es.

?RSS eslasiglade “Really Simple Syndication” (distribucidonrealmente sencilla), un servicio utilizado para difundir el
contenidodeunsitiowebodeunblog.


http://www.wipo.int/classifications/ipc/es
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16. ;Como se solicitala proteccion por patente?

Después de realizar una busqueda del estado de la técnica y tomar la decisidn de solicitar
proteccidn por patente, debe prepararse y presentarse una solicitud de patente en la ofici-
na nacional o regional de patentes correspondiente. En ella se debera incluir una descripcion
completa de la invencidn, las reivindicaciones de la patente que determinan el alcance de la
proteccidn, dibujos y unresumen (véase el punto N.° 21). Algunas oficinas de patentes ofrecen

la posibilidad de presentarlas solicitudes a través de Internet. En algunos paises, cabe la posi-
bilidad de presentar una solicitud de patente “provisional”, que requiere menos formalidades
(véase elrecuadro gue sigue al punto N.°20).

Un abogado o agente de patentes, quien representara los intereses del solicitante durante la
tramitacion, suele prepararlas solicitudes de patente. En el recuadro de la pagina siguiente se
facilita una presentacién general basica de las diversas etapas del proceso de solicitud. Cabe
sefalar que puede haberimportantes diferencias entre los paises, y que siempre es preferible
consultar ala oficina nacional de patentes o a un bufete de abogados de patentes del pais en
cuestidnparaobtenerinformacionactualizada sobrelos procedimientosylastasasaplicables.

Enlasolicitudinternacional de patente N.° PCT/DE2003/003510 se presentaunvo-
lante de vehiculo a motor que incluye unmédulo de airbagintegrado.

Porlo general, el proceso de obtencidon de una patente conllevalas etapas siguientes:

» Examende forma. La oficina de patentes examinala solicitud para asegurarse de que cum-
ple los requisitos o formalidades del procedimiento administrativo (por ejemplo,que sein-
cluyatodaladocumentacion pertinentey que se haya pagado latasa de solicitud).

» Publicacion. En Guatemalala solicitud de patente se publica en el Boletin Oficial del Regis-
trodelaPropiedadIntelectual 18 meses después dela fecha dela primera presentacionde
la solicitud. En otros paises las oficinas de patentes también publican la patente cuando se
ha concedido.

» Observaciones: Dentro de los 3 meses siguientes a la publicacidn del edicto, cualquier per-
sona podra presentar por escrito las observaciones con relacion a la patentabilidad de lain-
vencion, incluyendo informaciones o documentos que estime pertinentes. El Registro de la
Propiedad Intelectual notificara al solicitante de la patente, las observaciones presentadas,
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para que, dentro del plazo de los tres meses siguientes, pueda manifestarse sobre las mis-
mas. La presentacion de observaciones no suspenderala tramitacion dela solicitud.

» Examen de fondo. La finalidad del examen de fondo es garantizar que la solicitud cumple
los requisitos de patentabilidad. No todas las oficinas de patentes comprueban todos los
requisitos de patentabilidad de las solicitudes, y algunas solamente lo hacen si se solicita
en un periodo determinado. Los resultados del examen se envian por escrito al solicitante
(o a su abogado) para brindarle la oportunidad de formular observaciones al respecto o
subsanar toda objecion planteada durante el examen. Ese proceso conlleva a menudo una
reduccion del alcance de la solicitud de patente. Adicionalmente, se realiza un informe de
busqueda paracompararlainvencionreivindicada con el estado delatécnica.

» Concesiodn. Si el proceso de examen de fondo concluye satisfactoriamente, la oficina de
patentes otorgala patente y expide un certificado de concesion.

DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA PATENTE o REGISTRO DE
DISENO INDUSTRIAL

SOLICITUD

Art., 103
REQUISITOS Art. 103, Ar. 105
MINIMOS Art. 156
FECHA DE
An. 106 PRESENTACION
(3 MESES DESDE LA NOTIF ey
DEL REQUERIMIENTO) ATANTNG,
ot 313 [ TXAMEN BE TORMA ] REQUERIMIENTO
(18 (12) MESES DESDE LA FECHA DE AT
PRESENTACION O DESDE LA FE-
CHA DE PRIORIDAD APLICABLE) EDICTO

Art 115 Art 114 (Ar. 115)
(6 MESES PARA EFEC-

TUAR LA PUBLICACION x
A PARTIR DE LA NOTIF ABANDIECY

DEL EDICTO) An. 114

i

‘ Am 114
PUBLICACION (51 NO SE PRESENTA AL REGIS-
TRO EL EJEMPLAR EN 2 MESES
{3 MESES DESDE LA DESDE LA PUBLICACION)

PUBLICACHKNN) Am. 116

It

(3 MESES DESDE LA NOTIF. COMENTARIOS SOBRE
DE LAS OBSERVACIONES) OBSERVACIONES At 117
PUES DE LA *
- TR TE TR AT I
SE FICAIMAS LAS I PAGO PARA EXAMEN DE FONDOD ]
OBSERVACIONES)
{1 MES DESDE LA NOTIF,

DE LA ORDEN DE PAGO) | ABANDOND I Art. 117
l._.l EXAMEN DE FONDO |

Art 118

RESOLUCTON SOBRE LA
SOLICITUD DE PATENTES Art. 119

RECHAZADA
TOTAL

b 4

CONCESION RECHAZADA
PARCIAL

Art 119 INSCRIPCION

CERTIFICADO

An. 120

https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/
guiadelusuario.pdf

10Representacion esquematica del proceso de tramitacion de patentes en Guatemala. El proceso puede presentar
diferencias enfunciéndelaoficina de patentes que corresponda.


https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/guiadelusuario.pdf 
https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2020/12/guiadelusuario.pdf 
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Presentacion de la solicitud de patente: Se completa el formulario enlineay se presenta al
Registro de la Propiedad Intelectual mediante formulario fisico o puede ser presentado en
linea através delaVentanilla Electronica del Registro de la Propiedad Intelectual (VERPI).

Examen de forma: El Registro de la Propiedad Intelectual verificarad que la solicitud cumpla
conrequisitos formales.

Publicacion dela solicitud: Se publicalasolicitud de patente en el Boletin Oficial del Regis-
tro dela Propiedad Intelectual (BORPI).

Observaciones: Terceros pueden presentar observaciones a la solicitud de patente. Estas
no suspenden el trdmite. El solicitante se puede pronunciarrespecto a estas.

Examen de fondo: El Registro de la Propiedad Intelectual realiza un examen de fondo para
verificarque sies patentablelainvencidny que cumple conlosrequisitos de patentabilidad.

Concesion: Se otorga el certificado de registro y el plazo de proteccién es 20 afios a partir
delasolicitud deregistro.

17. ;Cuanto cuesta patentar unainvencion?

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

funciondefactorescomolanaturalezadelainvencién, sucomplejidad,loshonorariosdelabo-

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 obtencién 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 realizacion de una busqueda del estado de la
técnica, especialmente sise contratanlos servicios de un experto.

Asimismo, deben sufragarse tasas oficiales de presentacidn de solicitudes que puedenva-
riarmucho enfunciéon del pais. La oficina nacional o regional correspondiente facilitara mas
detalles sobrelastasas. Algunos paises ofrecen descuentos alas pymesoalos que presen-
tansolicitudes através de Internet. Ademas, hay paises que permiten un examen acelerado
acambio delpago detasasadicionales.

Guatemala ofrece un descuento a los inventores nacionales que prueben que su situacion
econdmica no les permite sufragar las tasas para tramitar la solicitud de patente o para
mantener la patente concedida (pagos de anualidades). Los inventores nacionales tienen
que pagarunadécima parte del monto de latasarespectiva.

Unavez quelaoficinade patentes hayaconcedido una patente, se deberanabonarlastasas
anuales de mantenimiento para mantenerlavigencia de la patente.

El patentamiento de unainvencidn en el extranjero probablemente comportara costos adicio-
nales, por ejemplo, las tasas de presentacion en el extranjero aplicables en el pais en cuestion,
los costos de traduccidny los costos asociados al uso de agentes de patentes locales (en mu-
chos paises es obligatorio paralos solicitantes extranjeros) (véase el punto N.°26).
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» Enelcaso delasinvenciones relacionadas con microorganismos, en las que debe deposi-
tarse el microorganismo o material bioldgico ante una institucion depositaria reconocida,
deberan abonarse las tasas de presentacion, almacenamiento y pruebas de viabilidad del
material depositado.

La marulina es un aceite natural con potentes propiedades antioxidantes extraido del arbol de la
marula (Sclerocary birrea), que crece en Africa meridional. No hay ninguna patente del aceite en
si, pero el innovador proceso con el que se produce, denominado Ubuntu, si estd protegido. La
empresa francesa Aldiviay los principales productores africanos, representados porla Southern
African Natural Products Trade Association, son cotitulares de la patente.

» Encasode que unabogado o agente de patentes participe en el proceso de solicitud (por
ejemplo, para emitir un dictamen sobre la patentabilidad, redactar la solicitud de patente,
prepararlos dibujos en su debida formay escribir ala oficina de patentes), todo ello conlle-
vara costos adicionales.

18. ;Cuando se debe presentar una solicitud
de patente?

En general, se deberia solicitar proteccion por patente en cuanto se disponga de toda lainfor-
macién necesaria pararedactarla solicitud. Asimismo, pueden citarse otras razones para pre-
sentarlacon celeridad:

» En practicamente todos los paises con la importante excepcion, hasta hace poco, de los
Estados Unidos de América" (véase el recuadro que sigue al punto N.°19), las patentes se

concedensegunelprincipiodel primero enpresentar. Portanto, presentar cuanto antesuna
solicitud ayuda a velar porque otros no se apropien de lainvencion.

» Sisesolicitaconladebidaantelacidnla proteccidon por patente, sera mas facil obtenerayu-
dafinanciera o concederunalicenciadeinvencion aterceros.

» Entérminos generales, cuanto antes se presente la solicitud, antes se concederala patente
yantes se podranhacervalerlos derechos que otorga; caberecordarque elproceso de tra-
mitacion de la solicitud puede llevarmucho tiempo (véase el punto N.°22).

Sinembargo, las prisas tampoco son buenas consejeras cuando se trata de presentar una so-
licitud de patente:

» Silasolicitud se presentademasiado pronto,y posteriormente seintroducencambiosenlainven-
cién, normalmente no se podranintroducirmodificacionesimportantes enladescripcidn original
delainvencion. En Guatemala sise puede modificar pagando unatasa porlamodificacion.

» Unavezpresentadalasolicitudenunpaisoregion, el solicitante suele disponer de 12 meses
parapresentarunasolicitudrespecto delamismainvencionen otros paises parabeneficiar-
"LaLeydelnvencionesdelos Estados Unidos (Americalnvents Act), promulgada el 16 de septiembre de 2011y envigor

desdeellé6demarzo de 2013, modificé el sistema de patentes de los Estados Unidos de Américaal transformarlode un
sistemabasadoenelprincipio delprimeroeninventarenunsistemabasado enelprincipio delprimero enpresentar.
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sedelafechadepresentaciondelaprimerasolicitud (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 traducciony de las tasas
nacionales haciendo uso del PCT (véase elrecuadro que sigue al punto N.°30).

Y no menos importante es que la solicitud deberia presentarse antes de divulgar la invencidn.
Toda divulgacién anterior ala presentacion de la solicitud (porejemplo, alosinversores u otros
socios comerciales para poner a prueba la comercializacién del producto) deberia realizarse
unicamente después de firmarun acuerdo de confidencialidad o de no divulgacién.

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 invencién, 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-
vulgacion de unainvenciéon que pueda afectar ala patentabilidad hasta que se haya presenta-
dolasolicitud de patente.

Solicitudinternacional de patente N.°PCT/IBO1/00706, relativaamejorasenlacarga
delosteléfonos moviles.
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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 ala primera persona que presenta una solici-
tud de patente de unainvencion. Una excepcionimportante era el caso de los Estados Unidos de
América, que hasta el 15 de marzo de 2013 aplicaba un sistema basado en el principio del primero
eninventar; conarreglo a ese sistema, la patente se concedia al primerinventor que habia conce-
bidoypuesto enpracticalainvencion, independientemente de si su solicitud de patente se habia
presentado antesono. Conobjeto de demostrarlacondicidondeinventorenelcontexto deunsis-
tema que prioriza al primero en inventar, es fundamental mantener las libretas de laboratorio en-
cuadernadas, debidamente firmadas portestigosyfechadas, afinde que puedanutilizarse como
pruebaen caso de conflicto con otraempresa oinventor.

20. ;Que es el “plazo de gracia”?

Enlalegislacion de algunos paises se prevé un “plazo de gracia” de 6 0 12 meses desde el mo-
mento en que una invencién ha sido divulgada por el inventor o el solicitante hasta que se pre-
senta la solicitud y durante ese periodo la invencion no pierde la patentabilidad a causa de
dicha divulgacion. En Guatemala, dicho plazo se refiere a que para determinar el estado de la
técnica no se tomara en cuentalo que se hubiese divulgado dentro del afio anterior ala fecha
depresentaciéndelasolicitud de patente o,ensucaso,delafechadeprioridadaplicable. Esto
permite que una empresa pueda divulgar su invencién, por ejemplo, exhibiéndola en una feria
comercial o publicandola enun catdlogo de laempresa o enunarevista técnica, y presentarla
solicitud de patente dentro del plazo de gracia.

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

Solicitud internacional de patente N.°PCT/ EP02/05212, relativa a inhibidores de la
proteasadel VIH de sulfonamida de tipo 2-amino-benzoxazol de amplio espectro

Solicitudes de patente provisionales

Enunos pocos paises (entre ellos, Australia, el Canada, la Indiay los Estados Unidos de América),
los solicitantes tienen la oportunidad de presentar una solicitud de patente provisional (solicitud
provisional). El objetivo de la solicitud provisional consiste en brindar un mecanismo de acceso
al sistema de patentes de costo relativamente bajo. Aunque los pormenores sobre el funciona-
miento de las solicitudes provisionales presentan diferencias en funcién del pais, a continuacion,
se exponen algunas caracteristicas comunes:
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» Fechade prioridad temprana. Para obtenerlaproteccion por patente, elinventor que pre-
sentaunasolicitud provisional debe presentar una solicitud de patente ordinariaen el pla-
zo de un afo desde la fecha de presentacion de la solicitud provisional. Por conducto de
esasolicitud de patente ordinaria se puede “reivindicar el beneficio” de lacorrespondien-
te solicitud provisional y, por tanto, se considerara que lafecha de presentacion de la soli-
citud de patente ordinaria es también la fecha de presentacion de la solicitud provisional.

» Esunmecanismo de acceso al sistema de patentes de costo relativamente bajo. La pre-
sentacidonde solicitudes provisionales entrafiamenos costos, dado que, porlo general, no
son objeto de examen sustantivo y no tienen que incluirreivindicaciones, aunque sideben
comprenderunadescripcion completa de lainvencién.

» Tiempo adicional para decidir sobre laidoneidad de solicitar una patente. Una vez que se
presentaunasolicitud provisional, el solicitante disponede12mesesparaponerapruebala
ideay buscarfondos antes de presentarla correspondiente solicitud de patente ordinaria.
Las solicitudes provisionales pueden resultar particularmente provechosas para las em-
presas emergentes que tienen algo que podria protegerse deinmediato, pero que todavia
estd ajustando, perfeccionandoy complementando. Al protegerlo, se establecen sus de-
rechos antes de que busquen asistencia externa, consigan financiacion o forjen alianzas.
En Guatemalano seregulanlas solicitudes provisionales de patentes deinvencion.

» Reivindicacion de la invencidn. Las solicitudes provisionales permiten incluir la leyenda
“Patent Pending” (Patente pendiente) en la invencion o en el material publicitario corres-
pondiente paradesalentarlacopiadelainvencion porparte de terceros.

Sin embargo, también conllevan determinados riesgos e inconvenientes, entre otros, un posible
aumento en el costo global del proceso de obtencidon de la patente, la posible pérdida de secre-
tos comercialesyunafalsasensaciénde seguridad.

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

Unasolicitud de patente tiene diversas funciones:

» Determinaelalcancelegal delaproteccion porpatente.
» Describelanaturalezadelainvencion,incluidaslasinstrucciones sobre elmodo de realizarla.
» Proporcionainformacion relativa al inventor, el titular de la patente y otros datos de indole

juridica.

Las solicitudes de patentes se estructuran de manera similarentodo elmundoy constande un
petitorio, una descripcidn, reivindicaciones, dibujos (si es necesario) y un resumen. Un docu-
mento de patente puede tener unas pocas paginas o varios cientos de ellas, en funciéon de la
naturaleza delainvencidn especificay suambito técnico.
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Sedebedeincluirlos siguientes datos generales: el titulo de lainvencion, lafechade presenta-
ciondelasolicitud,lafechade prioridady “datos bibliograficos”,como elnombreyladireccion
delsolicitantey delinventor. Siel solicitante fuerauna personajuridica, el lugarde constitucién.

La descripcioén por escrito de una invencion debe proporcionar detalles suficientes para que
cualquierexperto delmismo dmbito técnico puedareconstruiry poneren practicalainvencién
a partir de la descripcion y los dibujos sin realizar ningun esfuerzo inventivo. Sila descripcion
no se ajusta a ese criterio, es posible que la patente sea denegada o que se revoque tras ser
impugnada en un procedimiento judicial. Se debe de adjuntar por duplicado.

Enlas reivindicaciones se determina el alcance de la proteccién por patente. Las reivindicacio-
nes son absolutamente fundamentales ya que, si estan mal redactadas, incluso una invencion
realmente valiosa podria quedar plasmada enuna patente sinvalor que seria facilde eludiro per-
mitiriareproducirlainvencion con caracteristicas diferentes. Se debe de adjuntar porduplicado.

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.

Primeras dosreivindicaciones deldocumento de patente N.°US4641349 titulado “Sistemadere-
conocimiento deliris”™

Un método de reconocimiento de una persona, que comprende: el almacenamiento de informa-
ciénenimagenes,comominimo, de unaparte delirisylapupiladel ojo delapersonanoidentificada;
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lailuminacionde unojo de unapersonanoidentificada que tenga unirisy una pupila; la obtencion
como minimo de unaimagende almenoslamisma parte delirisyla pupila del ojo de lapersonano
identificada; y lacomparacién al menos de la parte deliris de laimagen obtenida con lainforma-
ciondeimagenes almacenadas paraidentificaralapersonanoidentificada.

Elmétodo de lareivindicacion1, en el que lailuminacion conlleva la dilatacion de la pupila del ojo
como minimo hasta untamafo predeterminado, lacomparacion de almenos la parte delirisdela
imagen obtenida con lainformaciéon de imagenes almacenadas obtenidas de un ojo cuya pupila
tenga elmismo tamafio predeterminado.

Dibujos

Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invencidon de una manera abstracta y visual.
Ayudan a explicar alguna informacidn, instrumento o resultado descrito en la divulgacion. Los
dibujos no son siempre parte necesaria de la solicitud.

Silainvencidn corresponde a un proceso o método para hacer algo, no suelen necesitarse di-
bujos. Silos dibujos son obligatorios, su aceptabilidad se rige porunas normas oficiales. Debe
de adjuntarse 2 juegos de dibujos.

Patente: Cristalizacion de azucar con semillamiento por control de la sobresatura-
cidndellicormadre como alternativa al control por curvas de brix.
Titular: Freddy Estuardo Rodriguez Quezada

. TRAVES DE UN CALCULO
' DE LA MASA COCIDA A PARTIR %ﬁ &
CONCENTRACION DE LOS SOLIDOS DISUELT0S
FASE LIQUIDA DE LA MASA COCIDA EX L0S
DO SE TRATA DE TACHOS DE
MASA DE DICHOS SOLIDOS
ON DEL TOTAL DE SOLIDOS
'OCIDA. 3) LA TEMPERATURA DE
IELES QUE SE INGRESAN PARA
[CIONES REMOTAS DELA
MEZCLA

~ CONTROLAR  CONSISTENTEMENTE |4 1

Registro 6065 patentes
Resumen

Elresumenesunaexplicacionbreve delainvencién. Cuando la oficina de patentes publicala pa-
tente, elresumen seincluye enlaportada. En ocasiones, el examinador de patentes de la oficina
de patentes correspondiente redacta o mejora elresumen. Se debe de adjuntar por duplicado.
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22. ;Cuanto tiempo lleva obtenerla
proteccion por patente?

Eltiempo paratramitaruna solicitud de patente presenta notables diferencias enfuncion de la ofi-
cinay del ambito tecnoldgico, y puede oscilar entre unos pocos meses y unos pocos anos, gene-
ralmente entre tres y cinco anos. Algunas oficinas de patentes han establecido un procedimiento
de examen acelerado al que los solicitantes pueden acogerse en circunstancias especificas.

En el documento de patente internacional N.° PCT/FR/2004/000264 se presenta
undispositivo paracontrolarelcomportamiento de un satélite mediante actuadores
giroscoépicos.

Lectura preliminar de una patente concedida

Unavez que se concede una patente, se deberiarealizar una lectura preliminar minuciosa del do-
cumento paraasegurarse de que no hay errores nise han omitido palabras, enparticularenlasrei-
vindicaciones.

23. ;Cuando comienza la proteccion por
patente?

Los derechos de patente entran envigor a partir de la fecha de concesion de la patente. En al-
gunos paises, es posible demanda ra los infractores desde ese mismo momento por infrac-
ciones cometidas a partir de la fecha de publicacidn de la solicitud de patente (generalmente
18 meses después de presentarla). Sin embargo,eso no ocurre en todos los paises (véanse los
puntosN.°40 a43).
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24. ;Cuanto tiempo dura la proteccion por
patente?

Enla normativa internacional vigente se prevé un plazo de proteccién de 20 afios a partirde la
fecha de presentacion de la solicitud, a condicion de que se abonen a su debido tiempo las
tasas derenovacién o mantenimientoy de que no haya prosperado ninguna solicitud de invali-
dacidnorevocaciéndurante dicho periodo.

Aunque esto define la vigencia juridica de una patente, su vida comercial o econdmica esta li-
mitada por el éxito comercial de la tecnologia protegida. Amenudo sucede que unainvencion
aparentemente valiosa se ha quedado obsoleta o no puede comercializarse con éxito por al-
guna otrarazon. Entales circunstancias, el titular de la patente puede optar por dejar de pagar
las tasas de mantenimiento orenovacion, permitiendo asila expiracidnprecozdelapatenteyla
entradaen el dominio publico delainnovacion tecnoldgica o del producto.

En algunos paises, la proteccidon puede ampliarse a mas de 20 afos, o puede obtenerse un
certificado complementario de proteccidn en circunstancias muy especificas. Porlo general,
esas ampliaciones pueden solicitarse para patentes que se hanvisto afectadas por:

» Unatrasoinjustificado de parte del Registro de la Propiedad Intelectual (cuando el Registro
emita la patente enun plazo superiora cinco afios a partir de la fecha de presentaciéndela
solicitud de patente o enunplazo superiora 3 ahos apartirde lafechaenquelaparteintere-
sada solicitd el examende fondo, la que sea posterior); o,

» Cuando la patente se refiera a un producto farmacéutico y la autoridad administrativa corres-
pondiente emitala autorizacion para comercializar el producto dentro de un plazo superioraun
afo apartirdelafecha de presentacion dela solciitud de la autorizaciéon de comercializacion.

Productos pendientes de patente

Muchas empresas etiquetan aquellos productos que incluyen la invencion con las palabras “Pa-
tentpending” (patente pendiente) o “Patentapplied 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 proteccidnjuridica contra eventualesinfracciones, pueden servircomo advertencia para
disuadir a terceros de copiar el producto o sus caracteristicas innovadoras. Segun la legislacion
delpaisenelque sereclamelaobservanciadelos derechos,tambiénpueden afectaralasvias de
recursoyreparaciondisponibles en caso deinfraccion.
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25. (Es necesario un agente de patentes para
presentar una solicitud de patente?

Elaborar una solicitud de patente y seguir su tramitacién alo largo de la fase de concesion es
unatarea compleja. La solicitud de la proteccion por patente conlleva las tareas siguientes:

» Realizar una busqueda para determinar cualquier elemento del estado de la técnica que
puedaimposibilitarelpatentamiento delainvencién(confrecuencia, esaoperaciénescon-
veniente, pero no obligatoria, dado que la oficina de patentes que se encargue del examen
sustantivorealizara su propia busqueda);

» redactarlasreivindicacionesy unadescripcion completa de lainvencion que combine ter-
minologiajuridicay técnica;

» intercambiar correspondenciaconlaoficinanacional oregional de patentes, especialmen-
te durante el examen sustantivo de la solicitud de patente;y

» realizarenlasolicitudlas modificaciones que solicite la oficina de patentes.

» Todos esos aspectos requieren un profundo conocimiento del Derecho de patentes y de
la practica de las oficinas de patentes, ademas de una comprensién global de lainvencidn.
Portanto, aunque, generalmente, la asistenciajuridica o técnicano es obligatoria, sies muy
recomendable. Asipues, convendriarecurriraun agente de patentes que tengalos conoci-
mientosy experienciajuridicos pertinentes, asicomo conocimientos técnicos sobre el dm-
bito de lainvencién. La mayoria de las legislaciones exigen que los solicitantes extranjeros
esténrepresentados porunagente de patentes habilitado residente en el pais.

Fig. 1

En el documento de patente N.2 EP1165393 se presenta un “decantador para verter
liquido de unrecipiente y mezclar aire con el liquido simultaneamente”, un producto
patentado por Torben Flanbaum que fue licenciado aMenuA/S, una pyme danesa, y
el producto se convirtié enelmas vendido de laempresa.
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Asignaciéon de un empleado ala gestion de los activos de Pl de laempresa

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 agente de patentes externo. El supervisor debe ocuparse de la coordinacién con
los expertos externosy, almismo tiempo, velarporque enlaempresase apliquenlas practicas op-
timas de manera uniforme. Entre esas practicas figuran mantener la necesaria confidencialidad
respectodelasolicitudde patenteydelainformaciéonconexa, informaralosempleadosdelafun-
cion que les corresponde en la proteccion de la Ply coordinar las actividades en la esfera de las
patentes conotros activos de Pldelaempresa, porejemplo, los secretos comerciales, las marcas
oelderechode autor.”

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

Enlamayoria de las legislaciones de patente se limitala cantidad de invenciones distintas que
puedenincluirse enuna solicitud de patente. Esas limitaciones incluyen el denominado requi-
sito deunidaddelainvencidén, es decir que puedenserun grupo deinvencionesvinculadas en-
tre side manera que conformanun unico concepto inventivo. Mientras que algunos paises (por
ejemplo, los Estados Unidos de América) imponen una observancia estricta de ese requisito,
otros(porejemplo,aquellos adheridos al Convenio sobre laPatente Europea) permitenlainclu-
sion de grupos de invenciones relacionados en una misma solicitud de tal manera que formen
ununico “conceptoinventivo”. Encaso de que no hayaunidad delainvencién, puede exigirse al
solicitante que limite las reivindicaciones o divida la solicitud, creando asi solicitudes “divisio-
nales”. Acausadelasdiferenciasenlalegislaciénaplicable, unasolicitud 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 a la practica europea, y dividir la solicitud
segunseanecesario después de entrarenlafase nacional.

2Véase el punto didactico 4 delmddulo 03 de 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.

Presentacionde unasolicitud de patente. Conviene plantearse la posibilidad derecurriraun
agente o abogado de patentes con experiencia en el &mbito de la tecnologia en cuestion,
enparticular paralaredacciondelasreivindicaciones.

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 la solicitud.

No se ha de divulgarinformacion demasiado pronto, a fin de no poneren peligro la patenta-
bilidad.

Tasas de mantenimiento. Debe recordarse siempre la necesidad de pagar a tiempo las ta-
sas de mantenimiento o de renovacidn para asimantener envigorlas patentes.

Para obtener mas informacion, véase el punto didactico 2 del mddulo 03, y los puntos di-
dacticosla3delmodulo 06 de IPPANORAMA.
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27. ; Por que 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, lainvencion 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.

En el documento de patente internacional N.° PCT/US02/12182 se presenta un apa-
rato paramejorarunsistema de controlremoto.

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

La fecha de presentacidon de la primera solicitud para unainvencion determinada se denomina fe-
chade prioridad. Toda solicitud ulterior que se presente en otros paises durante los 12 meses pos-
teriores a esafecha(es decir, dentro del periodo de prioridad) se beneficiara de esafecha de prio-
ridad. Eso significa que la primera solicitud tendra prioridad sobre otras solicitudes presentadas
porterceros paralamismainvencion después de esafecha. Es crucial presentarlas solicitudes de
patente en otros paises dentro del periodo de prioridad, o presentarlas en virtud del PCT en ese
mismo plazo; ese Ultimo método de presentacidn brindara 18 meses adicionales para adoptaruna
decisidon sobre sies conveniente entrarenlafase nacional en cualquier pais miembro del PCT.

Unavez que se haya agotado el periodo de prioridad, y hasta que la oficina de patentes publi-
que la patente por primera vez (18 meses después de la fecha de prioridad), se seguira tenien-
dola posibilidad de solicitar proteccién parala mismainvencion en otros paises, pero yano se
podrareivindicarlaprioridad apartirde lafechadelasolicitudanterior. Unavezquelainvencion
se haya divulgado o publicado, no se podra obtener proteccidn por patente en el extranjero a
causa de la pérdida de la novedad. Véase también el punto N.° 20 para obtener informacién

adicional sobrelos plazos de gracia.
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Estudio de caso - Proteccioninternacional de la Pl: Somatex

CreadaenAlemaniaen1992,laempresa SomatexMedical Technologies GmbH esta especializada
enlaelaboracion, fabricacionyventa deinstrumentos desechablesinnovadoresy de alta calidad
paraprocedimientos médicos. Los productos de Somatex estanespecialmenteindicados parala
radiologiaintervencionista, uncampo en el que se practican operaciones minimamente invasivas
tomando como guia las imagenes que facilitan tecnologias como la resonancia magnética, que
permite alos médicos verimagenes de la estructurainterna del cuerpo humano.

Consciente de laimportancia de la gestion de la Pl, Somatex es partidaria de presentar una so-
licitud de patente antes de comenzar a promocionar un producto nuevo. Sin embargo, Somatex
considera que no tienen que patentarse todas las innovaciones técnicas. En funcion de las opor-
tunidades del mercado y de los riesgos asociados a las innovaciones, se evalla cada caso para
decidirsiesmasrentable mantenerel caractersecretoy concertaracuerdos de confidencialidad
o bienpresentarunasolicitud de patente nacional o internacional.

Cuando Somatex ha solicitado proteccion de la Pl, muchas de las innovaciones se han protegi-
do a nivel nacional. Sin embargo, la empresa considera que las solicitudes de patente son indis-
pensables paralos productos nuevos comercializados en el plano internacional. Cuando solicita
proteccion porpatente paraunainvencion, Somatex siempre presentaunasolicitudnacionalenla
Oficina Alemana de Patentes y Marcasy, a continuacion, presenta solicitudes en virtud del PCT o
enla Oficina Europea de Patentes (OEP).

Elhecho de velar porla proteccion de la Plinherente a sus principales productos nacionales e in-
ternacionales haayudado a Somatex ainnovarde forma continuay ampliarlaempresa. En 2014, la
sociedad fundo unafilial, SOMATEX® HK Ltd, parareforzarsu presenciaenlos mercados asiaticos.
Aunque el mercado de material médico desechable esta principalmente en manos de grandes
corporacionesinternacionales, laestrategiade Somatexhademostrado que unapyme puede te-
ner éxito gracias alainnovaciéony laprotecciéondelaPl.

En la solicitud PCT/EP2005/052935 se presenta un sistema de inyecciones de ce-
mento utilizado para fijar articulaciones artificiales, un producto de éxito internacio-
nal para Somatex."”

29. ;Donde deberia protegerse una
invencion?
Dado que obtenerpatentes en el extranjero es costoso, lasempresas deberian escoger cuida-

dosamente los paises enlos que necesitan proteccion. Conviene tener en cuenta las cuestio-
nes basicas siguientes:

$VéaselPAdvantageenwww.wipo.int/ipadvantage/es
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;Dénde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
;Cudles sonlos principales mercados para productos similares?

¢(Qué costos conlleva patentarel producto encadauno delos mercados alos que esta des-
tinado?

;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?

En la solicitud internacional de patente N.° PCT/IT98/00133 se presenta un nuevo
proceso paratratarelcorcholinoleado que constituye labase del éxito de laempre-
sa italiana GrindiSRL. La sociedad ha aprovechado la exclusividad proporcionada
porlapatente paralacomercializacion de un nuevo tejido textil.

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 proteccionalaoficinanacional de patentes de cada pais deinte-
rés mediante la solicitud de patente redactadaen elidioma correspondiente, con arreglo alas

formalidades nacionales, y el pago de las tasas necesarias. Ese método puede ser muy engo-

rrosoy caro sise pone en practica envarios paises.

Laviaregional. Cuandolos paises son miembros de un sistemaregional de patentes, se puede

solicitar proteccion vélida en los territorios de todos o de algunos de esos paises mediante la

presentacion de una solicitud en la oficina regional correspondiente. A continuacidn se enu-

meran 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

“Paraobtenermasinformacidnsobre la patenteunitaria, consultese https://www.epo.org/law- practice/unitary.html.
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» Oficina de Patentes del Consejo de Cooperacion de los Estados Arabes del Golfo (Oficina
de Patentes CCG) (www.gccpo.org).

La via internacional. Siuna empresa quiere tenerla opcion de protegerunainvencion enlos pai-
ses 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 PCT
o residente en dicho Estado, o bien la empresa debe tener una presencia industrial o comercial
efectivaenuno de esos paises. La presentacion de unasolicitudinternacional envirtud del PCT
permite solicitar posteriormente la proteccién por patente en cualquiera de los mas de 150 pai-
sesmiembros®. Esasolicitud puede presentarse enlaoficinanacional oregional de patentesco-
rrespondiente o enla oficinareceptorade solicitudes PCT de la OMPI, en Ginebra (Suiza).

Solicitud internacional de patente N.° PCT/US2001/028473. Enviro Scrub Techno-
logies Corporationes 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 lacombustiony de los procesos industriales.
La utilizacién del PCT para solicitar la proteccion en el extranjero permitié a Enviro
Scrub firmar un acuerdo de concesidn de licencias para la comercializacion de esa
tecnologia anivel mundial.

SEnladireccionwww.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.htmlpuede consultarse unalistadelos paises
miembros del PCT.
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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.

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

» Como solicitar proteccién. 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 mas informacion, véanse los puntos didacticos 2 a 4 del mddulo 09 de IP PA-
NORAMA.

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 proteccion por patente y donde ha-
cerlo.Deesemodo, se aplazaelpagodelastasasydeloscostosde traduccidonasociadosalas
solicitudes nacionales. EIPCT esunmecanismo ampliamente utilizado porlos solicitantes para
mantener sus opciones abiertas durante el maximo tiempo posible.

Los solicitantes PCT reciben informacidn valiosa sobre la patentabilidad potencial de su inven-
cionporconducto delinforme de busquedainternacional del PCTyla opinidn escrita de la Admi-
nistracion encargada de labusquedainternacional. Esos documentos proporcionan alos solici-
tantes una base sdlida en la que fundamenta sus decisiones sobre si deben solicitar proteccién
por patente y donde hacerlo. El informe de busqueda internacional contiene unalista de docu-
mentos sobre el estado de latécnica que se han considerado pertinentes paralainvencion.Enla
opinién escritade la Administracién encargada delablsquedainternacional se analiza la paten-
tabilidad potencial alaluzde losresultados delinforme de busquedainternacional.

Una Unica solicitud PCT surte efectos juridicos en todos los paises miembros del PCT designa-
dos. Ese efectoreduce notablemente los costos de transaccidéniniciales que conllevala presen-
tacidnde solicitudes por separado en cada oficina de patentes. También puede utilizarse el PCT
para presentar solicitudes con arreglo a algunos de los sistemas regionales de patentes. Puede
obtenerse orientacidn sobre el mecanismo de presentacion de solicitudes internacionales en
virtud del PCT enlas oficinas nacionales de patentesy enla direccion www. wipo.int/pct/es.
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Esquema del proceso de solicitud en virtud del PCT

Introduccion a las patentes dirigida a las pequefias y medianas empresas

Transmision del informe de busqueda
internacional + opinién escrita

de solicitudes

meses 12 16| 18 22 28 30

Fase internacional del PCT

Primera presentacion

O ComunicaciéndelaOficina
Internacional a las
oficinas nacionales o
regionales

Fase nacional del PCT

Modificaciones en virtud O
del articulo 19 (opcional)

O Solicitud presentada
ante la oficina de

patentes nacional o Peticion de bisqueda O Informe de busqueda

La solicitud entra en la fase nacional ante las
oficinas de patentes seleccionadas
Biisqueda y examen nacional o regional

Zf“glgmg foridad) internacional suplementaria internacional
echa de prioridac ons suplementariz
(opcional) su}plungnmrh\ Pais C o

(si se solicita)

Concesién o denegacion

Solicitud de examen preliminar O Informe preliminar PaisB________ Qor las oficinas
internacional (opcional) internacional sobre la nacionales o regionales
) patentabilidad PaisA _____ o
(capitulo II; si se solicita)
Ventajas Una solicitud PCT con efecto juridico en todos los Estados Contratantes
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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 innovaciéon tecnolé-
gica.Paraque puedabrindarbeneficios tangibles, una patente debe explotarse con eficaciay,
porlogeneral, soloproporcionaradinero siel producto o proceso correspondiente tiene éxito.
Paraintroducirunainvencion patentadaenelmercado, lasempresastienendiversas opciones:

» Comercializarlainvencidondirectamente;

~

» Venderlapatente auntercero;
» Licenciarlos derechos de patente aterceros; o

» Constituiruna empresa conjunta u otra forma de colaboracion conterceros que dispongan
de activos complementarios.

32. ;Como seintroduce en el mercadola
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 comercializacién 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 en comparacién con productos delacom-
petencia o productos de sustitucion.

Paraintroducir un producto innovador en el mercado, la elaboracién de un plan comercial suele
resultarde 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
informacidn 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 de infraccion delas patentes de otras empresas.

33. ;Puede venderse una patente?

Si.Esaoperacidonse denominacesionyconllevalatransferenciadelatitularidad delapatentea
otrapersona. Unadecisidon de esanaturaleza debe estudiarse cuidadosamente.

Elhecho de concederunallicencia sobre una patente y no cederla equivale a “alquilar” los dere-
chos a terceros a cambio del pago de regalias. Por ese motivo, la concesién de licencias puede
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serunaestrategiamuy beneficiosaecondémicamente. Porotra parte, mediantelacesidonse suele
recibirunUnico pago previamente acordado, sinningunaregalia futura, independientemente de
lo lucrativa que resulte finalmente la patente.

Contodo, puede haber casos enlos que la cesidn sea beneficiosa. Siuna patente se vende por
un pago unico,ese importe se obtiene de inmediato, sin tener que esperar hasta 20 afios de pa-
gos progresivos para conseguir ese valor. Asimismo, también se evita el riesgo de que la patente
guede superadaporotratecnologia. Ademas, lacesionde unapatente aunaempresaemergen-
te puede seruna condicion previa paralafinanciacion, sila patente 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 paraque brin-
de asesoramiento sobre el enfoque mas adecuado ala estrategia comercial de cada empresa.

34. ;Como se otorga una licencia de patente?

Se concede una licencia 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 un acuerdo de licencia entre ambas partes,en el que
se especificanlas condicionesy el alcance delacuerdo.

Elhecho de autorizaraterceros acomercializarlainvencion patentadamediante unacuerdode
licencia permitirdalaempresaobtenerunafuente adicionaldeingresos, y esun medio habitual
de explotarlos derechos exclusivos de una empresa sobre unainvencion.

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

Es aconsejable solicitar la ayuda de un especialista en acuerdos de licencia para negociar las
condicionesyredactareldocumento,dado que esunatareaquerequiere de habilidadesy co-
nocimientos. Enalgunos paises, los acuerdos de licencia debenregistrarse ante una autoridad
normativa gubernamental.

(Qué estrategia es preferible: adquisicion de licencias, concesion de licencias o ambas?

Las pymes que carecen de recursos para |+D, produccion o mercadotecnia pueden sacar prove-
chodelmodelodeinnovacion “abierta” (véase elrecuadro que sigue alpunto N.° 1) al considerarla
posibilidad de adquirirlicencias de otras empresas o de concederlicencias a partirde susinven-
ciones. Mediante la concesidn de licencias, una empresa transfiere a otras el derecho a utilizar su

propiainvencion; encambio, laadquisicién delicencias es todo lo contrario, es decir,unaempre-
sallegaaunacuerdo parautilizarlasinvenciones de otra.

Enelcuadro delapéagina siguiente se comparanlas ventajasylosinconvenientes de ambas opciones
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VENTAJAS
Conservacion delatitularidad;
participacionen
perfeccionamientos futuros;
Evitarla necesidad de participaren
la fabricacion;
Nuevos canales de
comercializacion; y

Transformacion enaliado de un
posible infractor o competidor.

VENTAIJAS

Posibilidad de una
comercializacion mas rapida;

ahorro de costosgraciasala
reduccion de recursos destinados a
+Dy

combinacion de tecnologias para

crear mas productos y servicios mas
eficaces.

Concesion de licencias

INCONVENIENTES

Rentabilidad limitada en
comparacion con los mayores
beneficios que una empresa podria
obtenersi ella misma comercializara
lainvencion;

eventual creacion de posibles
competidores si se utiliza una tnica
licencia o una licencia no exclusiva;

obligaciones futuras, sila
tecnologiaesincompleta; y

dependencia fundamental del

licenciatario, sieste eslaUnica
fuente de beneficios.

Adquisicion de licencias

INCONVENIENTES

Puede que la tecnologiano esté
completa;

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

dependencia excesiva delas
tecnologias desarrolladas fuera de
la empresa.

35. ;Qué tasa deregalias cabe esperar?

Enloscontratos delicencia, sueleremunerarse al titulardel derecho mediante unpagounico o me-

diante regalias periddicas, que pueden basarse en el volumen de ventas del producto pertinente

(regalia porunidad) o enlas ventas netas (regalia basada enlas ventas netas). En muchos casos, la

remuneracion por una licencia de patente combina un pago unico y de regalias. A veces, en lugar

delpago deregalias se establece una participacion en el capital de laempresa del licenciatario.

Aunque existen normas sobre las tasas de regalias en algunos sectores, y puede resultar util

consultarlas, conviene recordar que la mayoria de los acuerdos de licencia son uUnicos en su

géneroylatasaderegalias dependera delos factores especificos de la actividad empresarial

subyacente. Portanto, en ocasioneslasnormas del sector pueden serde poca utilidad oinclu-

soinduciraerror.
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Una solicitud de patente de un intercambiador de calor presentada por un inventor
indio, el Dr. Milind Rane, fue objeto deunacuerdo delicenciaconunapymeradicada
enBombay. Segun se estipuld en elacuerdo, el inventorrecibié un pago por adelan-
tado en el momento de firmar el contrato, asicomo el 4,5% de las regalias sobre las
ventas netas. Los costos de presentacion de la solicitud de patentey de las tasas de
mantenimiento también corrieron a cargo dellicenciatario.

36. ;Cual es la diferencia entre unalicencia
exclusiva, unalicencia 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 utilizarlatecnologiapatentada, que
no podrautilizar nisiquiera el titularde lapatente. Ellicenciante no podra otorgar otraslicen-
cias paralaexplotacion de la patente en el pais para el que se otorgod lalicencia exclusiva.

» Licencia anica: un solo licenciatarioy el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tec-
nologia patentada.

» Licencia no exclusiva: varios licenciatarios y el titular de la patente tienen derecho a utilizar
latecnologia patentada.

Enunmismoacuerdodelicencia, puede haberdisposiciones que concedanalgunosderechos
a titulo exclusivo y otros a titulo Unico o no exclusivo.

Patente N.°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 conIB-Tech, unaem-
presa derivada de la universidad, creada para proporcionar soluciones innovadoras
paraeltratamiento de aguasresiduales.

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

Dependedelproductoydelaestrategiacomercial delaempresa. Porejemplo, silatecnologia
puede convertirse enunanormaque necesitentodos los participantes deun mercado especi-
fico parallevar a cabo su actividad, lo mas beneficioso seria una licencia no exclusiva con mu-
chos titulares. Si el producto necesita que una empresa lleve a cabo una fuerte inversién para
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poderlo comercializar (por ejemplo, un producto farmacéutico que requierainversiones parala
realizacion de ensayos clinicos), un licenciatario potencial no querrd enfrentarse ala competen-
ciade otroslicenciatarios, y puede que insista acertadamente en obtenerunalicencia exclusiva.

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

No hay unmomentoidéneo para concederunalicencia de patente, dado que la cronologia del
proceso dependera de diversos factores. Sin embargo, para un empresario o inventor inde-
pendiente, amenudo es aconsejable comenzarlabusqueda delicenciatarioslo antes posible,
afinde asegurarunflujo deingresos que pueda utilizarse para sufragarlos costos de concesién
delapatente. No esnecesario esperaraque esta se conceda.

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

Evaluacion de patentes

Hay muchos motivos distintos por los que para una empresa puede ser beneficioso o necesario
llevaracabounaevaluacionde patentes, entre otros, lacontabilidad, laconcesiondelicencias, las
fusiones o adquisiciones, la cesion o adquisicion de activos de Pl o la obtencion de financiacion.
Aungue no hay un Unic ométodo de evaluacion de patentes adecuado para todas las circunstan-
cias, los métodos siguientes son muy utilizados:

» Método del célculo de ingresos: se centra en el flujo de ingresos que el titular prevé obte-
nerdurantelavigenciadela patente.

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

» Método delmercado: analizatransacciones comparablesrealizadas enelmercado.

» Métodos basados enopciones: 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 paten-
te,comolasolidezdelasreivindicaciones 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 in-
teresado en las patentes de la empresa, puede considerarse la opcidén de las licencias reci-
procas. La concesion de licencias reciprocas es muy habitual en sectores donde diversas pa-
tentes abarcan una amplia variedad de invenciones complementarias que pertenecenados o

.54 .



Inventar el futuro

mas competidores. Esas empresas competidoras a menudo tratan de velar por su libertad de
accion al conceder derechos sobre sus patentes a cambio de que los competidores les con-
cedanderechosanélogos.
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Comercializacién. Deben considerarse las diversas opciones para comercializar la inven-
cion, y es fundamental contar conun plan de negocios convincente.

Concesidn 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. Alaluzde la madurez de la tecnologiay la estrategia comercial
delaempresa, debe estudiarse silos derechos delicenciaque se concederanseranexclusivos.

Concesiéndelicenciasreciprocas. Conviene estudiar sipuedenutilizarse patentes paraac-
cederalatecnologiade terceros.

Paraobtenermasinformacion, véase el punto didactico 4 delmoédulo 06 asicomo elmddu-
lo 07 de IPPANORAMA.
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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 técnicasidénticas o muy similares alas del producto en cuestion.
Al no haber tenido que destinar los mismos recursos ni asumir los mismos riesgos, los competi-
dorestendrianunaventajay podrianfabricarun producto similaroidéntico porun precioinferior.
Ello podriasometeralaempresatitulardela patente auna presion competitiva desleal.

Los derechos que concede la patente brindan a su titular la oportunidad de impedir que los
competidores cometan unainfraccion o de obligarles a que dejen de hacerlo y pediruna com-
pensacion porlos dafios y perjuicios ocasionados. Para demostrar que se han contravenido los
derechos de patente, se debe evidenciar que todos los elementos de una determinada reivindi-
cacion, osuequivalente, estanincluidos enel producto o proceso objeto deinfraccion. Velar por
laobservanciadelosderechos puede sercrucial paralaprotecciéondelas patentesdeinvencion.

Gestion deriesgos asociados alas patentes

Velar porla observancia de los derechos de patente es solo uno de los aspectos de la gestidon de los
riesgos de unaempresa, y permite protegereltiempoy eldineroinvertidos enl+D paralograruna tec-
nologia innovadora. La preparacion de una estrategia sélida antes de que se cometa una infraccion
puedereduciralminimolos costos que ulteriormente puede conllevarlaobservanciadelosderechos.

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

» Debe establecerse un sistema paravelar porla divulgacidon de todas lasinvenciones auna
persona o departamento autorizado en el seno de la empresa, que decidira sobre laido-
neidad de mantenerlas como secretos comerciales, publicarlas de forma preventiva o
protegerlas mediante patentes.

» Deberealizarse un andlisis de riesgos para decidir sideberiallevarse acabo unablsqueda
deinformaciéncontenidaenlas patentes antes de que se presente unasolicitud de paten-
tey, entalcaso, qué deberia conllevar.

» Debe determinarse sila patente, tras su concesion,se utilizara de forma ofensiva; preven-
tiva; o principalmente con fines de mercadotecnia o de promociéndelaimagen de marca.

» Deben determinarse oportunidades para el establecimiento de alianzas o la adquisicion
delicencias.

» Debe actualizarse periédicamente elinventario documentado de patentes delaempresa,
tanto aquellas de las que es titularcomo aquellas sobre las que ha adquirido licencias.

» Deben realizarse periédicamente andlisis de riesgos mediante el examen de las carteras
de patentes delos competidoresy sus estrategias de patentes.

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

El titular de la patente es el principal encargado de detectar alos infractores y adoptar medi-
das contraellos. Evidentemente, formar alos 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 independientesy las pymes pueden optar por transmitir esa responsabilidad o
parte de ellaaunlicenciatario 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.

Estudio de caso - Hacer valerlos derechos de patente: Ananda Computers

Aungue elbengali—idiomanacional de Bangladesh— es el séptimo idioma mas hablado delmun-
do, nofue hastafinales delos afios ochenta cuando se creé un programainformatico facil 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 programa in-
formatico y un disefio de teclado adecuados para ese idioma. Su determinacion revoluciond el
sectoreditorialylaindustria de las artes graficas en Bangladesh.

El Sr. Jabbar pretendia superar muchas de las limitaciones asociadas a las opciones que habia en
1987,y paraello elabord una nueva interfaz bengalicon un nuevo disefio. Después de aflo y medio
detrabajoininterrumpidologré su objetivo, yla primera ediciéon del programa Bijoy salié almerca-
do endiciembre de 1988. El propio inventor cred el disefio de teclado y los disefios tipograficos,
mientras que un programadorindio se encargd de la programacioninformatica.

Poco después de la creacion de Bijoy, el Sr.Jabbar fundd su propia empresa, Ananda Computers, y
no ha dejado de mejorar Bijoy y de elaborar nuevos programas informaticos. La primera edicién de
Bijoy se cred exclusivamente para su uso en las computadoras Macintosh. En 1993, se comerciali-
z6 un modelo de Bijoy compatible con Windows. Un grupo de programadores e investigadores se
dedicanamejorar periddicamente el programainformatico Bijoy bajo la supervision del Sr. Jabbar.

Lasegunda edicion del teclado Bijoy y lainterfaz de escritura para mecanografiar en bengalise pa-
tentaron envirtud de lalegislacion de patentes de Bangladesh. La popularidady el caracter practi-
co del programa Bijoy desencadenaron una pirateria desenfrenada del programa, y se importaron
del extranjero gran cantidad de teclados con el disefio de Bijoy. La Junta Nacional Tributaria (NBR)
de Bangladesh examind la cuestion a peticion de Mustafa Jabbar. En 2008, después de estudiary
confirmar que Mustafa Jabbar era el titular de la patente sobre los teclados para escribiren bengali,
laNBRpublicéunacircularenlaque solicitabaalDepartamento de Aduanas que prohibieray confis-
caralasimportaciones del programainformatico Bijoy y de los teclados Bijoy pirateados.

Véase IP Advantage enwww.wipo.int/ipadvantage/es.
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Disposicion delteclado Bijoy (Imagen: Ananda Computers)

42. ;Qué deberia hacerse si se utiliza una
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 esrecopilarinformacion sobre los autores de lainfrac-
cion, elmodo en que estaninfringiendo los derechos de patente y el efecto de esa contraven-
cionenlaempresadeltitulardelapatente. Deberiacontratarse aunabogado especializado en
patentes paraque ayude aexaminarlas pruebasy adecidirlas medidas que podrian adoptarse
conrespecto alainfraccion.

Enalgunos casos, los titulares de una patente optan por enviar una carta (comidnmente denomi-
nada “carta de cesey desistimiento” o “cease and desist letter”) enla que se informa al presunto
infractor de un posible conflicto entre sus derechosy la actividad comercial de la otra empresa.
Ese procedimiento suele ser eficaz en caso de infraccidn involuntaria, ya que el infractor dejara
de contravenirlos derechos del titular o accedera anegociarun acuerdo de licencia.

Aveces, sinembargo, la sorpresa es la mejor tactica para evitar que el infractor tenga tiempo de
ocultarodestruirpruebas. En esas circunstancias, puederesultaradecuado acudiralos tribuna-
les sinnotificaralinfractory solicitar una “medida cautelar” para sorprenderlio en sus locales co-
merciales enelmarco deunaredada,amenudo conlaayudadelapolicia. Eltribunal puede orde-
naralos presuntosinfractores que cesenensuactividadinfractorahasta que se emita el fallo del
juicio (que puede durarmeses o incluso afos). En cualquier caso, demostrar que se hainfringido
unapatente puede serunacuestionmuy compleja,y cabelaposibilidad de que el tribunal decida
que el asunto debe serobjeto de unjuicio en el que se examine el fondo de la cuestion.

Siunaempresadecideiniciarunprocedimiento civil, los tribunales suelen dictaminarunamplio
abanicodeviasderecursoyreparacion paracompensaralostitulares de derechos de patente
agraviados. Unabogado de patentes podra facilitar todalainformacidn pertinente.

Eltribunal puede obligar al presunto infractor aidentificar alas personas implicadas en la pro-
duccidény distribucién de los productos o servicios infractores, asi como arevelar los canales
de distribucién. Previa solicitud del titular de la patente, el tribunal también puede ordenar,
como medio eficazde disuasién de lasinfracciones, que se destruyan o desechenlos produc-
tosy materialesinfractores sincompensacion alguna.
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Conel finde impedirlaimportacion de mercancias infractoras, puede que en las fronteras in-
ternacionales de algunos paises las autoridades aduaneras nacionales hayan adoptado medi-
dasalrespecto. Sinembargo, muchos paises solollevanacabo ese tipo de actuacionesenca-
sos de importacion de mercancias de marca falsificadas y de mercancias pirata que lesionan
el derecho de autor. En Guatemala también sise pueden solicitar medidas en frontera ante las
importaciones de productosinfractores.

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 si hay una clausula de arbitraje o mediacién, formas extraju-
diciales de resolver controversias que a menudo son menos costosas que las demandas judi-
ciales. Aunque no haya ninguna clausula de ese tipo en el contrato, o cuando ni siquiera haya
contrato, todavia puede recurrirse a esos procedimientos de caracter privado, siempre que
ambas partes esténde acuerdo ensometerse aellos.

El arbitraje es generalmente mas breve y menos costoso que los procedimientos judiciales y, sila
otra parte es extranjera, en el planointernacional es mas facil exigir el cumplimiento de unlaudo ar-
bitral. Una ventaja de la mediacidn es que las partes pueden evitar los tribunales y encontrar una
solucién mutuamente convenida que tenga en cuenta sus intereses. De ese modo, se puede con-
tribuiralmantenimiento de buenasrelaciones comerciales. El Centro de Arbitraje y Mediacidndela
OMPI presta servicios de solucién extrajudicial de controversias sin animo de lucro. Para obtener
mas informacidn sobre el arbitraje ylamediacion, consultese www.wipo.int/amc/es.
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En el documento de patente N.° GB2266045 se presenta el “vaso apto para que los
nifos aprendan a beber”, conocido comercialmente como taza Anywayup®, que fue
patentado en 1992 porlainventoray empresaria Mandy Haberman (Reino Unido). Tras
ellanzamiento deunproductoinfractorporparte deuncompetidor,MandyHaberman
logré que se emitieraun mandamiento judicial envirtud del cual se impedia alinfractor
que continuarainfringiendo la patentey, finalmente, soluciondla cuestidénsinrecurrira
lostribunales.LaSra.Habermanemprendid otros procedimientosjudicialesenEuropa
yenlos Estados Unidos de América, enlos que se confirmo la validez de sus patentes,
y como consecuencia mas empresas solicitaron licencias. En ese sentido, considera
que sus patentes sonun componente decisivo del éxito de su estrategia comercial.
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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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Mitos y malentendidos sobre las patentes

Unaidea no puede patentarse, porgue unaidea no es mas que el enunciado de un problema
gue necesita resolverse y ponerse en practica técnicamente (véase el punto N.° 1). Por ejem-

plo, uno puede decirse a simismo: “;no seria estupendo similavadora pudieralavarla ropa sin
agua, con lo que seria mas respetuosa con el medio ambiente?”. Por el momento, no se tiene
unainvencion, sino simplemente se ha determinado unanecesidad o problema. Unainvencién
es una solucién a ese problema (véase el punto N.° 2). Se tiene que disefar una lavadora que

quite realmente las manchas sin usar agua. Las invenciones describen un objeto real de forma
suficientemente precisa como para que alguien pueda fabricarlo.

No se puede patentarunaidea o sugerencia para elaborar, entre otras cosas, un proceso, ma-
quina o producto nuevo. Solo se puede patentarlainvencion como tal,y debe proporcionarse
alaoficinade patentesunadescripcion técnicacompleta de sufuncionamientoreal (véase el-

punto N.°T1).

Esposible que otras personas se apropiendelasideas, porlo que es prudente mantenerlaidea
en secreto o ponerla en comun solo con personas de confianza 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 invencion, 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 (vease el punto N.° 5);

» realizarunabuUsqueda sobre la patentabilidad (véanse los puntos N.° 6,14y 15);y

» recabary compilar toda lainformacion necesaria para redactar la solicitud (véase el punto
N.°18).
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Una invencidn solo esta totalmente protegida a partir de la fecha de concesion de la paten-
te, y no desde la fecha de presentacion de la solicitud (véase el punto N.° 23). Ademas, no hay

ninguna garantia de concesién de la patente, ya que la oficina de patentes puede denegaruna
solicitud por diferentes razones: por ejemplo, silainvencién reivindicada no cumple los requi-
sitos de patentabilidad (véase el punto N.° 6), o si otra persona ha divulgado ya la invencion al

publico, por ejemplo, al publicar un articulo sobre ella (véase el punto N.° 19). Sin embargo, en
algunos paises se otorgauna “proteccion provisional” para solicitudes de patente que hansido
publicadas pero que aunno se han concedido.

Los gobiernos no participan enningun tipo de prueba para determinar siunainvenciéon funcio-
na o esviable comercialmente. Algunas oficinas de patentes tan solo verifican silos documen-
tos cumplen las formalidades y silainvencién reivindicada es materia legalmente susceptible
de proteccion. Aungue las oficinas de patentes examinan las solicitudes para comprobar que
cumplen los requisitos administrativos y, en algunos paises, los requisitos de patentabilidad,
no fabrican la invencion propuesta para verificar su funcionalidad (véase el punto N.° 16 para

obtener masinformacion sobre el proceso de examen de una solicitud de patente).

No hay ninguna garantia de que una invencion patentada genere ventas. En realidad, méas del
90% delas patentesnoproduceningresos. Ello se debe adiferentesrazones, porejemplo, una
evaluaciéninadecuada del potencial comercial de la invencion o una promocidény publicidad
insuficientes.

Puesto que patentar una invencién entrafia muchos costos y comercializarla, todavia mas es
importanterealizarun anélisis delos costosylos beneficiosantesdeinvertirenlaproteccionde
unainvencion mediante una patente (véanse los puntos N.° 17, 31y 32).

Unapatente solo permite asutitularprohibiraterceros que fabriquen, utiliceny vendan exacta-
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 punto N.°1).
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No necesariamente. Enfunciondelanaturalezadelainvencidon, hay otrasformas de proteccién
legal que, de hecho, pueden adaptarse mejor a la estrategia empresarial, como los modelos
de utilidad o los secretos comerciales (vease el punto N.° 4). Sin embargo, considerando los

multiples beneficios de una patente, conviene realizar un analisis 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 suvigencia (véase el punto N.° 3).

Las oficinas de patentes no velan por la observancia de los derechos de patente. Incumbe al
titular de la patente supervisar sus derechos y velar por su observancia (vease el punto N.° 41).

Ello puede entrafiarlaincoacién de acciones judiciales porinfraccién 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 solici-
te proteccion para lainvencion, y la patente debe concederse y hacerse cumplir en cada uno
de ellos, siempre con arreglo a la legislacion nacional. Sin embargo, hay oficinas de patentes
regionales, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organizacién Regional Afri-
cana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), que aceptan solicitudes de patente regionales o
conceden patentes que surten el mismo efecto que las solicitudes presentadas o las patentes
concedidas enlos Estados miembros de esaregién (véanse los puntos N.° 27 a 30).

Eltérmino “patente europea” solo esla designacién abreviada de un conjunto de derechos de
patente nacionales y territoriales derivados de una solicitud facilitada en virtud del Convenio
sobre la Patente Europea (CPE). Esto contrasta conlos regimenes comunitarios vigentes rela-
tivos alallamada “marca comunitaria” o al “disefio comunitario” (y a un futuro régimen que es-
tableceria una “patente comunitaria”) que crean un derecho de propiedad intelectual unitario
paratodo el territorio de la Comunidad Europea.

Ademas, cualquier ciudadano de un Estado contratante del Tratado de Cooperacion enmateria
de Patentes (PCT), o residente en uno de esos Estados, puede presentar una solicitud interna-
cional envirtud del PCT. Ese sistema permite que la solicitud surta el mismo efecto que las soli-
citudes nacionales presentadas en cada Estado contratante del PCT (vease el punto N.° 30). El

sistema internacional de presentacion de solicitudes en el marco del PCT no permite obtener
una patente “internacional”, sino que ofrece un procedimiento para obtener patentes en varios
paises. Las patentes resultantes de una solicitud PCT son patentes nacionales o regionales,
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concedidas porla oficinanacional de patentes competente, envirtud de lalegislacion nacional
sobre patentes. Sinembargo, puesto que todas esas patentes se basan fundamentalmente en
la misma solicitud para la misma invencidn, las reivindicaciones y el resto del contenido de las
patentes solicitadas envirtud del PCT seran, porlo general, muy similares (aunque puedan mo-
dificarse durante latramitacién enlafase nacional).

Esrecomendable protegerlainvencion entodoslos paises enlos que se fabrique, distribuyay
vendaelproducto,oenlosque se utilice el proceso, y esos sistemasregionales einternaciona-
les parala presentacionde solicitudes de patentepueden facilitary simplificar la presentacion
de solicitudes envarios paises.

Losrequisitos sustantivosy de procedimiento paralaconcesiénde patentesyelimportedelas
tasas exigidas varian en funcion 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. Enladireccionhttps://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp puede consultarse

unalistade direcciones URL y un directorio de oficinas nacionales yregionales de PI.

Cuando se presenta una solicitud de patente en un pais, la fecha de presentacién de esa pri-
mera solicitud se denomina fecha de prioridad. Cualquier solicitud posterior presentada en
otro pais miembro del Convenio de Paris o de la Organizacion Mundial del Comercio antes de
que hayan trascurrido 12 meses (es decir, durante el periodo de prioridad) y relativa a la mis-
ma materia se beneficiara delafechadelaprimera solicitud, porejemplo, parala presentacion
posterior de una solicitud internacional en virtud del PCT. Asi pues, las solicitudes posteriores
presentadas durante el periodo de prioridad priman sobre otras solicitudes para la misma in-
vencion presentadas porterceros después de lafecha de prioridad (véase el punto N.° 28).

Cualquier persona puede preparary presentar una solicitud nacional de patente, pero es una
tarea compleja, y es muy arriesgado emprenderla sin el asesoramiento de un abogado o un
agente de patentes. Cabe recordar que enla mayoria de las legislaciones se exige a los solici-
tantes extranjeros quelesrepresenteunabogadoounagente de patentes queresidaenel pais
de presentacidondelasolicitud (véase el punto N.° 25).

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
no son siempre parte imprescindible de la solicitud. Las reivindicaciones son decisivas en la
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solicitud y deben redactarse cuidadosamente para proteger de forma adecuada lainvencion
(véase el punto N.° 21).

Las reclamaciones porinfraccion de patente no se basan en si el infractor tenia conocimiento
de la patente ni en si copid deliberadamente la invencidn patentada. Las patentes de terce-
ros pueden serobjeto deinfraccidnincluso aunque elinfractorno tenganiidea de que existen.
Por ese motivo es importante realizar una buisqueda del estado de la técnica antes de realizar
grandes inversiones en una invencién y antes de prepararla para su comercializacién (véanse
los puntos N.°14y 15).

Muchas invenciones patentadas son pequefias mejoras de la tecnologia precedente y pueden
ser protegidas como modelos de utilidad. Una invencidn no tiene que ser un progreso extraor-
dinario en suambito para que se pueda patentar. Siempre que lainvencion cumplalos requisitos
de patentabilidad se podra solicitar una patente (véase el punto N.° 6). Sin embargo, sienlain-
vencion se esta utilizando otra tecnologia ya patentada, se tendra que obtener una licencia del

titular de la otra patente para comercializarla propiainvencidn patentada (véase el punto N.© 12).

Solo se pueden presentar solicitudes de patente provisionales en algunos paises; ademas,
aunqgue las tasas de presentacion son mas bajas, para protegerlainvencién también sera
imprescindible presentaruna solicitud de patente completa antes de que venza el periodo
de proteccidn provisional de 12 meses. Enfuncién de la estrategia empresarial, eluso de una
solicitud de patente provisional conlleva costos, pero también beneficios, y cabe recoredar
gue el funcionamiento especifico de este tipo de patentes varia en funcion del pais. Por tanto,
esrecomendable consultarconunabogado ounagente de patentes.
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Anexo | - Sitios web utiles

A continuacion se indican sitios web en los que puede obtenerse mas informacién sobre las

cuestionessiguientes:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

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

Patentes engeneral - www.wipo.int/patents/es

Para conocer los aspectos practicos relacionados con la presentacién de solicitudes de
patente, véase lalista de sitios web de las oficinas nacionales y regionales de patentesenla
direccion -www.wipo.int/directory/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

Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI - www.wipo.int/amc/es

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

Partes enlos tratados administrados porla OMPI - www.wipo.int/treaties/es

Intercambiar valor: Negociacién de acuerdos de licencia de tecnologia - Manual de capa-
citacion, publicacién de la OMPI N.° 906 - https://www.wipo.int/publications/es/details.
isp?id=291&plang=ES

Cdédmonegociarlicenciastecnoldgicas, publicaciéondela OMPIN.°903 - https://www.wipo.

int/publications/es/details.ijsp?id=296

Paraconocersobrelos servicios que ofrece el departamento de Patentes del Registrodela
Propiedad Intelectual de Guatemala https://portal.rpi.gob.gt/patentes/

Anexo Il - Glosario

»

»

»

»

Actividad inventiva o nivel inventivo: También denominada no evidencia. Uno de los crite-
riosde patentabilidad, que exige que la invencidn no hubiera sido obvia para una persona
expertaenlamateria. (véase numerales|1, 6,9)

Acuerdo de confidencialidad: También denominado acuerdo de no divulgacién. Contrato
que obliga auna o ambas partes a no divulgar determinada informacion o a utilizar la infor-
macién paraunfinespecificado. (véase numerales 4, 18)

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 una regalia). (véase numerales
3,33-35,39)

Acuerdo de no divulgacion: Véase acuerdo de confidencialidad. (véase numerales 4,18)
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Aplicacion industrial: Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invencion
pueda ser producida o utilizaday tenga una utilidad especifica, sustancial y creible en cual-
quiertipo deindustria o actividad productiva. (véase numeral 10)

Carta de intimacion a cesar en la practica o carta de “cese y desistimiento”: Carta enviada
por el titular de la Pl o por su abogado enla que se exige el cese inmediato del supuesto acto
infractory se anuncia que, de no ser asi, se emprenderanaccioneslegales. (vease numeral 42)

Clasificacion Internacional de Patentes (CIP): Sistema de clasificacion 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. (véase nu-

merales 15 - recuadro)

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, las patentes 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. (véase numerales 3, 39)

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 proteccidn de los derechos de propiedad industrial, incluidas las patentes.
Porejemplo, el Conveniode Paris establece normas que ayudan alos ciudadanos de un pais
aobtenerenotrospaises proteccion parasus creacionesintelectuales, asicomoelderecho
de prioridad (véase derecho de prioridad). Para obtenermasinformacion, consultese www.
wipo.int/treaties/ es/ip/paris/index.html.

Convenio sobre la Patente Europea (EPC): Tratado porel que se establece la Organizacion
Europeade Patentes (OEP)y se proporcionaunsistemajuridico autonomo 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-
pendientes, que pueden revocarse en cada pais y cuya observancia puede exigirse legal-
mente a nivel nacional. Para obtener mas informacién, consultese www.wipo.int/wipolex/

es/ other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226. (véase numerales 26, 30)

Derecho de prioridad Derecho limitado en el tiempo determinado por la primera presen-
tacion de una solicitud de patente: En virtud del derecho de prioridad pueden presentarse
solicitudes posteriores respecto de la mismainvencidon en otros paises concretos antes de
que expire el periodo de prioridad, sin que resulteninvalidadas porningun otro acto realiza-
do enese periodo, por ejemplo, la presentacion de otra solicitud. Al presentar una solicitud
posterior, el solicitante tiene que “reivindicar la prioridad” de la primera solicitud para hacer
uso del derecho de prioridad. El fundamento juridico del derecho de prioridad es el articulo
4 del Convenio de Paris. (véase numerales 21, 28)
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Derecho exclusivo: Derecho concedido al titular de una patente (o a la parte a la que el ti-
tular ceda la titularidad) paraimpedir por un plazo limitado que terceros fabriquen, utilicen,
vendan u ofrezcan para la venta o importacion, con esos mismos fines, su invencion sin el
consentimiento del titular. (véase numerales|, 3,12)

Derecho territorial: Derecho cuya observancia puede exigirse legalmente solo en los pai-
sesoregionesenlos que el derecho se haestablecidoy estdenvigor. (véase numeral 1)

Descripcion: Tambiéndenominada memoriadescriptiva. Parte deunasolicitud de patenteen
la que se divulgalainvencion de forma suficientemente claray completa para permitir que un
expertoenlatecnologiacomprendalainvenciénreivindicadaylapongaen practicasinexpe-
rimentacion excesiva. Ladescripcidneslabase delasreivindicaciones que definenloslimites
legales de lainvencidn. La descripcion puede abarcar una materia mas amplia que las reivin-
dicaciones, pero estas nunca pueden ser mas amplias que la descripcion. (véase numeral 21)

Dibujo: llustraciones en una solicitud de patente que pueden ser necesarias o Utiles para
comprenderlainvencion. (véase numeral 21)

Divulgacién: La divulgacion puede referirse a: 1) divulgacion suficiente de una invencidn
en calidad de requisito de patentabilidad (véase requisito de divulgacion); o 2) divulgacion
previa a la presentacion de la solicitud, que puede anular la novedad de unainvencion, ha-
ciendo que no sea patentable. (véase numerales 5 -recuadro, 8,11,18-20)

Dominio publico: Porlo general, unainvencion u obra creativa se considera de dominio pu-
blico sino hayrestriccioneslegales parasu utilizacion porparte del publico. (véase numera-

les 5 -recuadro, 14 -recuadro, 24)

Estado de la técnica: Comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al
publico en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presen-
taciéon de la solicitud de patente el pais, o en su caso, antes de la fecha de prioridad aplica-
ble. También queda comprendido dentro del estado de la técnica otra solicitud presentada
ante el Registro de la Propiedad Intelectual, cuya fecha de presentacidn o, en su caso, de
prioridad fuese anterior a al de solicitud bajo consideracion, siempre que aquella fuese pu-
blicada. Lanovedadylaactividadinventivatienen que valorarse enfunciondelestadodela
técnica. (véase numeral 15)

Experto enlamateria: Persona hipotética con competenciasy conocimientos normales en
un dmbito técnico especifico, sin que tenga un talento excepcional. En la mayoria de las le-
gislaciones enmateria de patentes, el experto enlamateriase empleacomoreferenciapara
determinar, o por lo menos para evaluar, si una invencion implica una actividad inventiva o
no, y si esta suficientemente divulgada en la descripcidn de la patente o en la solicitud de
patente. (véase numerales 9,11, 21)

Fecha de prioridad: También se denomina fecha efectiva de presentacion de la solicitud.
Es la fecha de presentacion de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica. Esa fecha
esespecialmenteimportante paradeterminarel estado delatécnicapertinente alvalorarla
novedady laactividadinventiva. (véase numerales 21, 28)
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Informacion contenida en las patentes: Informacion técnicayjuridica que figuraenlos do-
cumentos de patentes que las oficinas de patentes publican periddicamente. Aproximada-
mente dos tercios de lainformacidn técnica que se divulga enlas patentes no se publicaen
ningun otro lugar. Ello significa que lainformacion contenida enlas patentes esla coleccion
de datos tecnoldgicos clasificados mas completa que puede obtenerse de una solafuente
(véase numerales14-15)

Invencion: Solucién a un problema especifico en un determinado sector de la tecnologia.
Unainvencion puede estarrelacionada conun producto oun proceso. (véase numeral 2)

Libertad de accion: Situacidon enla que puede realizarse una actividad concreta, como po-
nerapruebaocomercializarunproducto, sininfringirderechos de patente validos de terce-
ros. (véase numeral 14 - recuadro)

Materia patentable: Alcance de la tecnologia para el que la legislaciéon de un pais permite
proteccién porpatente. Porlo general, lamateria patentable se establece porley,y amenu-
do se define mediante indicar que materias no constituyeninvencionesy las excepciones a
la patentabilidad; la regla general es que sepodran proteger por medio de patenteslasin-
venciones de todos los campos de latecnologia. (véase numerales 6-7)

Modelo de utilidad: También denominado patente de corta duracion, patente pequefia o
patente deinnovacidén. Estodamejoraoinnovaciénenlaforma, configuracion o disposicién
de elementos de algun objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algun efecto
técnicoensufabricacion, funcionamiento ouso. Los modelos de utilidad sonunaformaes-
pecial de derechos de Pl para invenciones concedidas por algunos paises a uninventoro a
su cesionario durante un periodo de tiempo limitado. La duracion de la pro- teccion es mas
breve que en el caso de una patente ordinaria, y las condiciones de concesidn son menos
estrictas. Los modelos de utilidad pueden ser una alternativa importante a las patentes en
los paises en que estandisponibles. (véase numerales 4, 6 -recuadro, 23)

No evidencia: Véase actividad inventiva. (véase numerales 1,6, 9)

Novedad: Uno delos criterios de patentabilidad, que exige que lainvencion sea nueva conres-
pecto al estado de la técnica. Cuando la invencidn puede encontrarse en una unica referencia
del estado de la técnica, se dice que “constituye anterioridad”. La novedad no puede demos-
trarse o establecerse; solo se puede demostrar suausencia. (véase numerales 6, 8,19,28)

Patente: Titulo otorgado, previasolicitud, poruna oficinaguberna- mental (o una oficinare-
gional que actua envarios paises), en el que se describe unainvenciony envirtud del cual se
concede un derecho exclusivo por un plazo limitado para fabricar, utilizar o vender un pro-
ducto o proceso. (véase numeral 1)

PATENTSCOPE: Sistema de busqueda en linea gratuito que incluye todas las solicitudes
PCT (mas de dos millones) y los documentos de patente publicados por las oficinas nacio-
nalesy regionales participantes. Para obtener mas informacion, consultese www.wipo.int/
patentscope/es. (véase numeral 15)

Plazo de gracia: Enlalegislacion de algunos paises se prevé un plazo de graciade 12 me-
ses desde el momento en que el inventor o el solicitante divulga unainvencion hasta que
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se presentala solicitud, periodo durante el cual lainvencion no pierde su patentabilidad a
causade esadivulgacién. El solicitante no obtendra una fecha de prioridad anterior por el
hecho de haber solicitado un plazo de gracia. (véase numerales 19- 20)

Principio del primero eninventar: Sistema en el que el primerinventor que concibe y pone
enpracticalatecnologiaolainvencion tiene derecho ala proteccion por patente, simas de
una persona presenta una solicitud de patente reivindicando la mismainvencion. Los Esta-
dos Unidos de América siguen empleando ese sistema paralas solicitudes de patente pre-
sentadas hastael15 de marzo de 2013 inclusive. A partirde 16 de marzo de 2013, se aplicaun
sistemabasado enelprincipio del primero en presentar similaral de lamayoria delos paises.
(véase numerales 18,19 - recuadro)

Principio del primero en presentar: Sistema en el que se concede la patente a la primera
persona que presentala solicitud de patente, cuando mas de una persona presenta una so-
licitud de patente y reivindicala mismainvencién. (véase numerales 18,19 - recuadro)

Propiedadintelectual (Pl): LaPlhacereferenciaalas creaciones delintelecto: invenciones,
obras artisticasyliterarias, asicomo simbolos, nombres, imagenesy disefios utilizados enel
comercio. (véase numeral 4)

Publicacion: La publicacion puede producirse en distintas fases de la tramitacion. En algu-
nos paises, eldocumento de patente solo se publica cuando se ha concedido una patente.
En Guatemala, la solicitud de patente se publica una vez transcurridos 18 meses desde la
fecha de presentacién o, cuando se reivindica la prioridad, desde la fecha de prioridad. La
publicacionde unasolicitud de patente establece lafechaenla que pasaaestardisponible
parael publicoengeneral. (véase numerales 5 - recuadro, 16 - recuadro, 23)

Publicacién preventiva: También denominada divulgacion preventiva. Esunaestrategia de Pl
para velar por que un tercero no obtenga derechos de patente sobre una invencion. Consiste
enlapublicaciéndeunadescripcionodibujo delainvenciénafinde que pase aformarparte del
estadodelatécnica,impidiendo asique terceros puedan patentarlainvencion. (véase numeral

5 -recuadro)

Regalia: Forma de remuneracidn 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.
(véase numerales 33, 35)

Reivindicaciones: Declaraciones numeradas al final de una patente que definen la inven-
cion parala que se solicita proteccion. Porlo general, tienen que ser claras, concisas y fun-
darse enteramente en la descripcién.Definen lainvencién que se desea patentar, en forma
claray concisa,y deben estar enteramente sustentadas porla descripcion. (véase numera-
les16, 20 - recuadro, 21)

Requisito de divulgacion: El derecho de patentes impone a los solicitantes la obligacion
general de divulgar lainvencion de forma suficientemente claray completa para permitir
gue un experto en la tecnologia comprenda la invencidn reivindicada y la ponga en prac-
tica sin experimentacién excesiva. En algunos paises, la legislacion sobre patentes exige
tambiénla divulgacion de “lamejor manera” delinventor para fabricar o poner en practica
lainvencion. (véase numeral 11)
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Requisito de lamejor manera: Requisito que exige al solicitante de una patente ladivulgacion
del mejor método que conozca de realizar la invencion en el momento en el que presente la
solicitud. Algunos paises establecen este requisito. Véase también requisito de divulgacion.

Requisito deunidad de lainvencion: Conarreglo alamayoriadelaslegislaciones sobre pa-
tentes, cada solicitud debe corresponderse con una Unica invencion; la inclusién de varias
invenciones en una Unica solicitud solo se permite sitodas ellas estan relacionadas entre si
y conforman un unico concepto inventivo general. Ese requisito pretende impedir que se
presente una solicitud de patente para varias invenciones a la vez, pero pagando solo un
conjunto de tasas. La unidad de lainvencion también permite clasificar los documentos de
patente con mayor facilidad. (véase numeral 26)

Solicitud internacional de patente: Solicitud de proteccién de una invencion presentada
envirtud del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT). (véase numeral 30)

Solicitud de patente: Solicitud paralaproteccidondeunainvenciongue se presentaanteuna
oficinade patentes. Unasolicitud constade unpetitorio condatos generales del solicitante,
elcomprobante de pago detasa,ladescripciondelainvencion,unaomasreivindicaciones,
uno o varios dibujos (si son necesarios) y un resumen, el titulo en virtud del cual se adquirid
el derecho a obtenerla patente, si el solicitante no es el inventor. El término también puede
hacer referencia al proceso de solicitud de una patente. (véase numerales 5, 8,11, 14,15, 16,
18,19,21,25,26,28)

Solicitud de patente provisional: Una solicitud de patente provisional puede considerarse
comola“primerasolicitud de patente, temporaly mas barata”. Contiene solounaparte dela
informacion exigida enunasolicitud de patente ordinariay permite al solicitante obtenerde
formarapidaunafechainicial de presentacion de la solicitud. El concepto clave enla solici-
tud de patente provisional es “provisional”. Es necesario presentaruna solicitud ordinariaen
elplazodeunano; delo contrario, la solicitud se considerard abandonada. En Guatemalano
esaplicable. (véase numerales 16, 20 - recuadro)

Solicitud de patente regional: Solicitud para la proteccién de una invencion presentada
ante una delas oficinasregionales de patentes. (véase numeral 30)

Técnica: La materia conocida en el ambito en cuestion, coninclusiéon de las patentes con-
cedidas, las publicaciones y los conocimientos que se considera estan a disposicion del
publico, porejemplo, los conocimientos comerciales, las practicas comercialesy similares
(véase también estado delatécnica). (véase numerales 8, 2,14-16)

Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT): Tratado internacional administra-
do porla Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). EIPCT es un sistema que
facilita la presentacion de solicitudes de patente en todo el mundo, concediendo alos so-
licitantes de patentes mas tiempo para decidir en qué paises desearan finalmente solicitar
proteccién. EIPCT permite la presentacién de una unica “solicitudinternacional” y la prepa-
racionde uninforme de bUsqueday de una opinidn (emitida poruna delas principales ofici-
nas de patentes designada como “administracioninternacional”), enla que se dacuentade
la probabilidad de que se pueda patentarlainvencion. El solicitante puede tomar entonces
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una decision fundamentada sobre si debe presentar una solicitud de patente nacionaly en
qué paisdebehacerlo. Soloenese momento se exigenlatraduccidndelasolicitudyelpago
de las tasas nacionales. Las patentes que resulten de una solicitud PCT serén patentes na-
cionales, concedidas por las oficinas de patentes nacionales competentes, envirtud de la
legislacion nacional en materia de patentes. Sinembargo, cada pais miembro del PCT tiene
quereconocerlafechade presentacion original del solicitante para establecerla prioridad,
asicomo paradeterminar cual es el estado de latécnica que debe utilizarse en el analisis de
la patentabilidad. Para obtener mas informacién, consultese www.wipo.int/pct/es. (véase

numerales 27-30)

» Utilidad: Uno de los criterios de patentabilidad utilizado en algunos paises, enlugar del cri-
terio de aplicaciénindustrial. Unainvencidn se considera Util sirealiza la funcion especifica-
day aportaalgunbeneficioidentificable. (véase numeral 10)

* Las explicaciones facilitadas hacenreferencia especificamente al Derecho de patentes.

.76 -


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

	_bookmark0
	_Hlk175905031
	_bookmark2
	_bookmark4
	_bookmark5
	_bookmark6
	_bookmark7
	_bookmark8
	_bookmark9
	_bookmark10
	_bookmark11
	_bookmark13
	_bookmark15
	_bookmark16
	_bookmark17
	_bookmark18
	_bookmark19
	_bookmark20
	_bookmark21
	_bookmark22
	_bookmark23
	_bookmark25
	_bookmark26
	_bookmark30
	_bookmark32
	_bookmark35
	_bookmark36
	_bookmark37
	Introducción
	Patente
	1.¿Qué es una patente?
	2. ¿Qué es una invención?
	3. ¿Por qué se debe considerar la posibilidad de patentar las invenciones?
	4. ¿Qué otros instrumentos jurídicos permiten proteger los activos de una empresa?
	5. Si una invención es patentable, ¿se debe solicitar una patente?
	6. ¿Qué puede patentarse?
	7. ¿Qué constituye materia patentable?
	8. ¿Cómo se juzga si una invención es nueva u original?
	9. ¿Cuándo puede decirse que una invención implica “actividad inventiva”?
	10. ¿Qué significa “susceptible de aplicación industrial”?
	11. ¿Qué es el requisito de divulgación?
	12. ¿Qué derechos conceden las patentes?
	13. ¿Quién tiene la consideración de inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?

	Cómo obtener una patente
	14. ¿Por dónde se debería empezar?
	15. ¿Cómo y dónde se puede realizar una búsqueda del estado de latécnica?
	16. ¿Cómo se solicita la protección por patente?
	18. ¿Cuánto cuesta patentar una invención?
	19. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de patente?
	20. ¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?
	21. ¿Qué es el “plazo de gracia”?
	22. ¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?
	23. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?
	24. ¿Cuándo comienza la protección por patente?
	25. ¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?
	26. ¿Es necesario un agente de patentes para presentar una solicitud de patente?
	27. ¿Se puede solicitar la protección de varias invenciones por medio de una única solicitud?

	Patentaren el extranjero
	28. ¿Por qué solicitar patentes en otros países?
	29. ¿Cuándo debería solicitarse protección por patente en el extranjero?
	30. ¿Dónde debería protegerse una invención?
	31. ¿Cómo puede presentarse una solicitud de protección por patente en otros países?

	Comercialización 
de la tecnología patentada
	32. ¿Cómo puede comercializase la tecnología patentada?
	33. ¿Cómo se introduce en el mercado la invención patentada?
	34. ¿Puede venderse una patente?
	35. ¿Cómo se otorga una licencia de patente?
	36. ¿Qué tasa de regalías cabe esperar?
	37. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva y una licencia única?
	38.¿Qué tipo de licencia de patente se debería conceder: exclusiva o no exclusiva?
	39. ¿Cuál es el mejor momento para otorgar una licencia de patente?
	40. ¿Cómo puede obtenerse permiso para utilizar la patente de un competidor?

	Observancia 
	de los derechos de patente
	41. ¿Por qué debería velarse por la observancia de los derechos de patente?
	42. ¿Quién se encarga de la observancia de los derechos de patente?
	43. ¿Qué debería hacerse si se utiliza una patente sin la autorización del titular?
	44. ¿Cuáles son las opciones para solucionar extrajudicialmente una demanda por infracción?

	Anexos
	Anexo I - Sitios web útiles
	Anexo II – Glosario


