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Introduccion

Esta publicacion es una adaptacién ala normativa de Honduras 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 pequefias y medianas empresas”, el

cual se ha modificado para responder a la legislacion nacional hondureina por el licenciado
Emilio Del Cid en estrecha colaboracién con la Direccion General de Propiedad Intelectual de
Honduras (DIGEPIH) y de acuerdo con la licencia CC BY 3.0 IGO. La Secretaria de la OMPI no
asume responsabilidad alguna porla modificacién o traduccidon del contenido original.

Lapresente guiase centraenlas patentes, uninstrumento decisivo para que unaempresapue-
daobtenerel maximo beneficio delasideas 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 del conocimiento, practicamente toda empresa que dependa de las
mejoras tecnoldgicas debe plantearse la posibilidad de utilizar las patentes como elemen-
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 tengalaintencion de pro-
teger, explotar o velar por la observancia de los derechos de patente, en esta guia se propor-
ciona informacion practica que resultara util para entender los conceptos basicos y formular
las preguntas adecuadas cuando se consulte aun experto.

Alentamos alas pequefias y medianas empresas(pymes)de Honduras, a que utilicen esta guia
paraintegrarsus estrategias de tecnologiay patentes ensus estrategias empresariales, de co-
mercializacidény de exportacion.

Enla presente guia se brinda una introduccidn a la tematica de patentes. Otras publicaciones
delaOMPlalas que se hacereferencia enla presente guia pueden descargarse de www.wipo.
int/publications/es, y el recurso electronico de ensefianza IP PANORAMATM puede consultar-
se enhttps://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html.

Todos esosrecursos se ofrecende forma gratuita. Sinembargo, nila presente guianilosdemas
recursos alos que se hace referencia pretenden en ningln caso sustituir el asesoramiento juri-
dicodelos profesionales.


http://www.wipo.int/publications/es
http://www.wipo.int/publications/es
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1. ;Qué es una patente?

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, “se entiende por patente como el
derecho especial que concede el Estado conrelacidon a actos de explotacionde unainvencion”.

Para que unainvencién pueda ser protegida por patente, debe cumplir con 3 condiciones: tiene
que sernueva, poseer actividadinventivay que sea susceptible de teneraplicacionindustrial.

La patente concede a su titular el derecho legal de impedir que terceros fabriquen, utilicen,
ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o un proceso basado en la invencion
patentada o biende obligarlos a que dejen de hacerlo.

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

Las patentes son concedidas porla oficina nacional de patentes de un pais o porla oficinaregio-
nal de patentes de un grupo de paises, y tienen validez durante un periodo de tiempo limitado,
gquesueleserde 20 afiosapartirdelafechade presentaciéndelasolicitud,acondicionde que se
paguen a su debido tiempo las tasas de mantenimiento correspondientes. Una patente consti-
tuye underecho territorial, limitado alas fronteras territorial es del pais o regidn correspondiente.

A cambio del derecho exclusivo que proporciona la patente, el solicitante tiene la obligacidon de
divulgarlainvencién al publico proporcionando por escrito una descripcidn detallada, precisay
completadelamismaenlasolicitudde patente (véase elpuntoN. °11). La patente concediday, en
muchos paises, lasolicitud de patente, se publicanenunboletin o gaceta oficial. EnHonduraslos
avisosde publicaciéndelaspatentes concedidas, no se publicaneneldiario oficial La Gaceta, se

publican enla pagina Web del Instituto de la Propiedad www.ip.gob.hn, esto de acuerdo con el
articulo 55 de laLey de Propiedad Industrial, reformado mediante Decreto 51-2011.

Patente N. °US6386069B]1. El dispositivo extractor para destapar tapones de bebi-
das gaseosas concebido porlos inventores argentinos Hugo Olivera, Roberto Car-
ddn y Eduardo Fernandez ha sido comercializado en todo el mundo con la marca

“Descorjet” porunaempresa constituida porlosinventores.


http://www.ip.gob.hn

Inventar el futuro

Patente N. °EP1661474B], relativa a un dispositivo de proteccidn que permite fijar o
retirarfacilmenteuncasco. Elfabricante coreano de cascos paramotocicletaHJCes
titular de 42 patentes en todo el mundo por sus cascos innovadores, y ha obtenido
unenorme éxito enlos mercados de exportacion, donde vende aproximadamente el
95% de sus productos.

“La innovacion es el motor que impulsa las empresas, abre oportunidades y cambia nuestra
forma de vivir” (Gabriela Frias ex presentadora de CNN en espafiol). Los japoneses desarrolla-
ron el sistema Kaizen que significa constante cambio, buscando siempre la “mejora continua”
y lo aplican bajo el entendido que siempre habra posibilidades de mejorar lo que se hace con
la participacion de todos los niveles de la organizacidn, poniendo esfuerzo, dedicaciony dis-
ciplina, enfocado en que los cambios deben ser paramejorary que sea bueno para todos, en-
tendido, empresarios, trabajadoresy consumidores. Asique, relacionado estas teorias, vemos
que todo cambio paramejorar es sindénimo de innovacion, no aside patente.

Esimportante comprenderla diferencia entre “invencion” e “innovacion”. Enla presente guia, el tér-
minoinnovacion se utiliza para aludiral proceso de creacién o mejora de un producto ounproceso a
partirde lo existente. En otras palabras, unainvencion crea algo nuevo, mientras que unainnovacion
consiste enmejodraloyllevarlo almercado. Enconsecuencia, el éxito de unainvencion se determina
concriterios técnicos, y el éxito de unainnovacion se establece con criterios comerciales. Lainven-
ciontiene lugar cuando la solucién técnica aun problema cumple los requisitos legales especificos
para poderse patentar. En cambio, lainnovacion no siempre se basa enideas patentables.

Innovacion es la aplicacidon de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y practicas,
conlaintencion de ser Utiles para el incremento de la productividad. Un elemento esencial
delainnovacidn es su aplicacion exitosa de forma comercial. No solo hay que inventar algo
nuevo, sino que tambiénhay queintroducirlo enelmercado paraquelagente pueda utilizar-
loy sacarle provecho.

Elestudio de The Economist del 2002y 2006, definelainnovaciéncomo: “La aplicaciéndel
conocimiento enuna formanovedosa, especialmente para el beneficio econdmico”.

Todo proceso innovador puede ser potencial para ser patentable, siempre y cuando se cum-
planlastres condiciones fundamentales: novedad, nivelinventivoy aplicacionindustrial.
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Enlanueva sociedad del conocimiento, el motor que impulsa la economia de unanaciénes
lainnovacién. Bajo esta Optica, es una necesidad imperiosa hacer esfuerzos conjuntos en-
tre el Estado, empresa privadayla academia para fortalecer las politicas de innovacidn.

Muchos expertos aseguran que la concepcién de que un pais es rico por la abundancia de
Sus recursos naturales o por su capacidad de produciry exportar materias primas, ha que-
dado fuerade contexto; hoyladpticahacambiadoy se consideraque un paisesmuchomas
rico, por el nivel de desarrollo econdmico que ha alcanzado gracias a lainnovacién tecno-
I6gica. Enconsecuencia, la globalizacidn econdmica ha puesto de relieve que el desarrollo
econdmico estaintimamenteligado alainnovacion.

Elrenombrado economista Peter Drucker, haconcebido que: Lalnnovacion debe estarcer-
cadelmercado; debe estarenfocadaenelmercadoy estar dirigida hacia el mercado.
Lainnovacion empresarial mejoray adapta el producto alas nuevasy complejas caracteris-
ticas delademanda a través de una planificacion estratégica de innovacion. El pensamien-
toinnovador esta pendiente de la tendencia en el consumo, desde ahipuede generar solu-
ciones anticipadas a necesidades futuras; incluso, puede darse que el nuevo producto no
obedezcaamejorarlo que yaexiste enelmercado, sino alanovedad que genera.

Lainnovacionvadelamano delatransferencia de tecnologia(TT). Informes de la OMPIreflejan
que se gastan alrededor de 66 milmillones anualmente de euros en todo el mundo investigan-
doloyainvestigado, lo que significa que cualquierempresatiene alalcance delamanovaliosa
informacion disponible de uso libreo en dominio publico y de forma gratuita en las bases de
datos de patentes que le puede ser muy Util, para proponer soluciones novedosas o innovado-
ras. (Paraampliareste conceptoveaelNo.14y15)

Asimismo, la DIGEPIH cuenta con el Programa CATI (Centro de Apoyo alaTecnologiaylalnno-
vacion) concebido bajo la asistencia de la OMPI, para apoyar alas empresas con la busqueda
deinformaciontécnicaylegal de propiedadindustrial. Este programa facilita visualizar proce-
sos de innovacién, proporciona conocimiento sobre los tramites de registro para solicitudes
de patente. Para mas informacidn, consulte al sitio web https://www.ip.gob.hn/direcciones/

propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual; o al correo patentes@ip.gob.hn

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

Mejorarlos procesos de fabricacion a fin de reducir costos y aumentar la productividad;
Introducirnuevos productos que satisfagan las necesidades delos clientes;
Mantenerlaventaja competitiva o ampliarla cuota de mercado;

Velar por que el objetivo del desarrollo tecnoldgico sea cubrir las necesidades actuales 'y

nuevas de lasempresasy susclientes;y

Evitarladependenciatecnoldgicarespecto delatecnologiade otrasempresas. Enlaeco-
nomiaactual,lagestionde lasinnovaciones tecnoldgicas precisa de buenos conocimien-
tos del sistema de patentes a fin de garantizar que la empresa obtenga el maximo benefi-
cio de su propia capacidad inventiva y creativa, que constituya alianzas beneficiosas con
otros titulares de patentes.


https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual
https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual
mailto:patentes@ip.gob.hn
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Con el pensamiento innovador, se invita ala comunidad hondurefa, principalmente a empre-
sarios, emprendedores, pymes, profesionales, estudiantes, creativos, inventores, etc., a po-
ner a prueba toda su capacidad creadora y aprovechar la informacion técnica disponible en
las bases de datos de patentes. De esta manera podranidentificar oportunidades de negocio
novedosas enlos camposindustrial, agricola, medio ambiente y cambio climatico, tecnologia
urbana, comunicaciones, arte y ciencia, entre otros, promoviendo asi también la creacién de
alianzas estratégicas con instituciones de gobierno, universidades, institutos tecnoldgicos,
camaras de comercio, cooperaciéninternacional y otras entidades.

2. ;Qué es unainvencion?

Elarticulo 4 delaLey de Propiedad Industrial define unainvenciéon como “toda creacionhuma-
na que permite transformarlamateria olaenergia existente enlanaturaleza para su aprovecha-
miento, a través de la satisfaccioninmediata de una necesidad concreta. Unainvencién podra
serde producto o de procedimiento”.

En el dmbito del Derecho de patentes, una invencidn suele definirse como una solucién nueva e
inventiva a un problema técnico. Esa solucién puede consistir en la creacion de un dispositivo,
producto, método o proceso completamente nuevo, o bien ser simplemente una mejora pro-
gresiva de un producto o proceso ya conocido. Porlo general, el mero hecho de encontraralgo
queyaexisteenlanaturalezano se consideraunainvencion; paraquelo sea, debe emplearseuna
cantidad considerable delingenio, la creatividady el espiritu inventivo tipicos del serhumano.

Aunque lamayoria de lasinvenciones de granimpacto econdémico, como las del sector farma-
céuticoodetecnologiade punta, sonelresultado de esfuerzos considerablesy deinversiones
alargoplazo, tambiénse han dado muchas mejoras técnicas sencillasy poco costosas que han
reportadoingresosy beneficiosimportantes a susinventores o empresas.

3. ;Por que 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 dindmico.

A continuacién, se exponen algunas de las razones fundamentales para patentar:

Impedirlaconcesidnde patentes aterceros. Alobteneruna patente, sutitularpodraimpedir
que otros consigan una patente porla mismainvencién en cualquier parte del mundo.

Consolidarlaposiciénen el mercado. Una patente concede a su titular el derecho exclusivo
de impedir a terceros que utilicen la invencién patentada reduciendo asila incertidumbre,
elriesgoylacompetencia de los ventajistasy losimitadores o de obligarlos a que dejende
hacerlo. Los derechos sobre una invencion patentada pueden dificultar el acceso al mer-
cado de nuevos competidores. Ello ayudara a ampliar la ventaja sobre la competenciay a
consolidarla posicién del titular de la patente.
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Incrementarlos beneficios o el rendimiento de las inversiones. Si una empresa ha realizado
importantes inversiones en investigaciony Desarrollo (1+D), la proteccién por patente pue-
de contribuira que recupere el gastoy aumente el rendimiento de lainversién.

Generaringresos adicionales fruto de laconcesiénde licencias. El titular de una patente pue-
de servirse deunalicenciaparacederaterceros sus derechos sobrelainvencionacambiode
un pago a tanto alzado o del cobro peridédico de regalias. La venta (o cesion) de una patente
transfiere la titularidad, mientras que la concesion de licencias solo entrafia la autorizacion
para utilizarlainvencion seginunas condiciones especificas (véanse los puntos N. °31a 39).

Acceder alatecnologia mediante la concesidon de licencias reciprocas. Siuna empresane-
cesitaaccederatecnologiaque espropiedad deterceros, puede utilizar sus propias paten-
tesparanegociaracuerdos de concesiondelicenciasreciprocas, envirtud delos cualeslos
titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes segin unas con-
diciones estipuladas (véase el punto N. °39).

Entraren mercados nuevos. Laconcesidéndelicencias de patente a otras empresas (incluso
sobre las solicitudes de patente pendientes de aprobacion) puede proporcionar acceso a
nuevos mercados que, de otro modo, serianinaccesibles a causa de obstaculos legales al
comercio. Para sacar provecho de los nuevos mercados internacionales, la invencion tiene
que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT) es una opcidn para proteger una invencion en
cualquierpaismiembro del PCT mediante unaunicasolicitud (véanse los puntosN.°27a 30).

Esrecomendable que,antes de buscarunsocio estratégico, conozca el potencial comercial
de lainvencion no solo en Honduras, sino también en diferentes paises o regiones, y con
base en esto, se debe tomar la decisidn de en qué paises conviene registrar la invencion.
Registrar en otros paises evitara también que competidores copien lainvencion patenta-
daendichoslugares.

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

Aumentar la capacidad de obtener financiacion. Los inversores valoran la certidumbre que
entrafan las patentes. La salvaguarda de los derechos de patente, o incluso de las solicitu-
des de patente pendientes de aprobacion, puede aumentar la capacidad de una empresa
paraobtenerelcapitalnecesario paradesarrollaro comercializarun producto. De hecho, en
algunos sectores como la biotecnologia contar conunaimportante cartera de patenteses,
confrecuencia, 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 lainfraccion o que
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debainterponerse una demanda. El titular de una patente tiene mas probabilidades de ob-
tenerlasatisfaccion de sus derechos enlas actuaciones judicialesiniciadas contra quienes
copienoimitenlamateria patentable (véase el punto N. °42).

Potenciar laimagen corporativa. Las empresas que dentro de su estructura cuentan conla
unidad o departamento dedicado exclusivamente a [+D tienen mas oportunidad para de-
sarrollar patentes. Amenudo, los socios comerciales, inversoresy clientes consideran que
las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos, especializaciony
capacidadtecnolégicadelaempresa. Ello puede serde utilidad no solo para encontrar so-
cios comerciales, sino también paramejorarlaimagen publica de laempresaeincrementar
suvalorde mercado. De hecho, algunas empresas describen sus patentes enanuncios a fin
de proyectarhacia el publicounaimageninnovadora.

En el documento de patente N.° US2002137433 se presenta una broca innovadora y
premiada paraperforaragujeros encristaly ceramica patentadaporelinventorperua-
no José VidalMartina. La patente le permitido comercializar el producto directamenteyy,
ademas, obtenerregalias fruto de laconcesidndelicencias sobrelainvencion.

Es importante que las empresas hondurefas, sin importar su tamano, incentiven y motiven a sus
colaboradores paraidentificary crear propuestas de mejora técnica de productos y procesos en
todas las areas. Y asimismo se respeten los derechos de propiedad intelectual de los inventores
y/o colaboradores, mismos que estanestablecidosenlalLey de Propiedad Industrialde Honduras.

4. ;Qué otros instrumentos juridicos permiten
proteger los activos de una empresa?

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

» o«

Modelos de utilidad (también conocidos como “patentes de corta duracion”, “pequenas
patentes” o “patentes de innovacion”). En muchos paises, algunos tipos de invenciones en
constante evoluciéon o pequefas adaptaciones de productos pueden protegerse como
modelos de utilidad (véase el punto N. °6 para ampliar el concepto de modelo de utilidad).
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Secretos comerciales. Todo tipo de informacion comercial confidencial, y en particular la
informacion sobre los modelos, las magquinas y los procesos secretos, puede protegerse
como secreto comercial siempre que no sea del dominio publico, suvalor comercial resida
ensucaractersecreto,y se hayanadoptado medidasrazonables paramantenerlaensecre-
to (por ejemplo, limitar el acceso a aquellos casos en los que se justifique la necesidad de
conocerlainformacion en cuestiony suscribir acuerdos de confidencialidad o de no divul-
gacion)(véase el punto N.°5).

Disefos (dibujos o modelos industriales). La exclusividad respecto de las caracteristicas orna-
mentales o estéticas de un producto puede protegerse por medio de la legislacion en materia
dedisefiosindustriales que,enalgunospaises, recibeladenominacionde “patentes de disefio”.

Marcas. La proteccion de las marcas proporciona exclusividad sobre las palabras, marcas y
coloresutilizados paradiferenciarlos productosdeunaempresadelos de otra. Habitualmen-
te se confunde los conceptos marcay patente como sindnimos; sin embargo, son términos
completamente diferentes, aunque muchas veces complementarios. Por ejemplo, un nuevo
producto en el mercado protegido por patente debe ser identificado necesariamente con
una marca. Entendiendo que, son figuras de Propiedad Intelectual distintas. De este modo
las siguientes frases “tengo patentada mimarca” o voy a “patentar mimarca” son erroneas.

Derecho de autory derechos conexos. La forma de expresion de las obras literarias, artisti-
casytécnicas originales (como los programas informaticos) puede protegerse mediante el
derechode autorylos derechos conexos.

Obtenciones vegetales. En muchos paises, un obtentor de una nueva obtencion vegetal
puede conseguir proteccién en forma de “derechos de obtentor”. En Honduras el registro
delasvariedadesvegetales estdacargodelaSecretariade Agriculturay Ganaderia (SAG), a
través de la Direccion de Investigacién Cienciay Tecnologia Agropecuaria (DICTA).

Esquemas de trazado (o topografias) de circuitosintegrados. Los esquemas de trazado ori-
ginales de circuitosintegrados pueden protegerse paraimpedirla copia.

5. Siunainvencion es patentable, ;se debe
solicitar una patente?

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

Acontinuacidn, se exponenalgunas cuestiones que cabe plantearse paradecidirsiesadecua-
do presentarunasolicitud de patente:
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¢(Hayunmercado paralainvencion?
;Cudles sonlas alternativas, y de qué modo pueden compararse conlainvencion?

¢La invencidn resulta Util para mejorar un producto previo o para desarrollar un producto
nuevo? En el segundo caso,

¢Elproducto nuevo se ajusta ala estrategia comercial de laempresa?

¢Hay posibleslicenciatarios o inversores que estarian dispuestos a ayudar en la comerciali-
zacidéndelainvencién?

¢(Quévalortendrdlainvencion paralaempresay sus competidores?

¢Es facil aplicar “ingenieriainversa” a lainvencion a partir de un producto comercializado o
resulta sencillo disefar otros productos basandose e en él?

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

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

¢Cual es el alcance de la proteccién que puede reivindicarse al solicitar una patente? ;En
caso de concederse, brindara una proteccidn util desde el punto de vista comercial?

Aunque estapracticanoestancomunporlasPymesnacionales, silo es paragrandes corporativos.

Veamos el siguiente ejemplo de una idea que luego se convirtié en patente: Tres jovenes ami-
gos australianos; Gleny Ledn Krummery Jim Kroezen, narran que todo empezd como una broma.
Después de unajornada de esqui, decidieron tomarunas cervezasy como la temperatura estaba
demasiada fria, Gleny Ledn alternaban una mano para beberylaotrala protegian del frio. Enla si-
guiente ocasion, Jimllevé tres guantes adaptados al asa delajarra que élmismo habia elaborado,
obsequiandouno acadauno. Vieron que funcionaba para protegerse delfrio, y asicomo surgid la
idea, que el guante inventado podria serun éxito comercial. Decidieron proteger esa “invencion”,
porloquebuscaronlaayudade unabogado paraobtenerunapatente.

La solicitud fue presentada ala Oficina de Propiedad Intelectual de Australia. Posteriormente se
constituyeron como empresay negociaron con éxito un acuerdo delicencia de la patente, que ha
generado grandes beneficios econdmicos. “El Stubby Globe” se patentd en 2001y desde enton-
cessehanvendidomasde 150,000 guantes eninternet”!’

https://askned.com.au/eating-and-drinking/cups-mugs-and-drinking-aids/cup-and-mug-holders/

stubbyglove/

'Adaptado delsitio: https://www.canberratimes.com.au/story/6170799/value-of-act-inventors-patently-ob-
vious/)y de otrosrelatos anénimos sobre el mismo caso.



https://askned.com.au/eating-and-drinking/cups-mugs-and-drinking-aids/cup-and-mug-holders/stubbyglove/
https://askned.com.au/eating-and-drinking/cups-mugs-and-drinking-aids/cup-and-mug-holders/stubbyglove/
https://www.canberratimes.com.au/story/6170799/value-of-act-inventors-patently-obvious/
https://www.canberratimes.com.au/story/6170799/value-of-act-inventors-patently-obvious/

Inventar el futuro

Este ejemplo muestra que las invenciones no solo son generadas por las grandes empresas,
sino que cualquier persona también puede hacerlo. Identificando un problema o una necesi-
dad, y desde esa perspectiva, emplear la creatividad para encontrar una o varias soluciones
gue puedan tener éxito comercial.

Confidencialidad frente a divulgacién

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

Enfunciéndelordenamientojuridico de Honduras elaccesoy/o utilizacidn de un secretoindustrial
y otra informacién no divulgada, sin la autorizacion de su legitimo propietario sera considerado
comounacto de competenciadeslealy podra ser sancionada conforme alas disposiciones con-
tenidas enlalLey de Propiedadindustrial. (véase el punto. N.°23 de la GuiaNo.2. “Lo atractivo esta
enlaforma”).

Laproteccion de los secretosindustriales conlleva diversas posibles ventajas:

» Noentrana costos deregistro.

» Norequiere sudivulgacion nisuregistro ante una oficina gubernamental, y lainvenciéonno se
publica.

» Notiene limites de tiempo.
» Surte efecto deinmediato.

» Puedesacarprovechoecondmico porlatransferenciaauntercero,comoresultadodeuna
buenanegociacion.

» Contodo, tambiénpuede acarreardiversosinconvenientesimportantes:

» Lalegislacion sobre secretos comerciales no prohibe las invenciones o descubrimientos
independientes, solo laadquisicidn, utilizacion o divulgacionindebidos.

» Siunsecreto se divulga publicamente, cualquier persona que acceda a éltendréalalibertad
de utilizarlo.

» Sielsecreto se hamaterializado enun productoinnovador, es posible que otros, mediante
“ingenieriainversa”, puedan descubrirlo y utilizarlo sin permiso.

» Enfunciondelalegislacionaplicable, velar porla observancia de un secreto industrial/co-
mercial puede comportardificultades.

En paises desarrollados, las patentes y los secretos comerciales puedan considerarse métodos
alternativos para proteger las invenciones, 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 publica la correspondiente solicitud. Ademas, a menudo se mantienen bajo
secreto comercial muchos conocimientos valiosos sobre el modo de explotar con éxito una in-
vencion patentada.
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6. ;Qué puede patentarse?

Paratenerderecho alaproteccion por patente, lainvencidnreivindicada tiene que:

Constituir materia patentable (véase el punto N. ©7);

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

Implicar actividad inventiva (requisito de no evidencia) (véase el punto N. °9);
Sersusceptible de aplicacionindustrial (o ser Util) (véase el punto N.°10); y

Ser divulgada de manera claray completa en la solicitud de patente (requisito de divulga-
cion) (véase el punto N. °11).

Una excelente forma de comprender mejor estosrequisitos esrevisando lo que han patentado
otros en el ambito técnico de interés. Para ello, se pueden consultar las bases de datos sobre
patentes (véanse los puntosN.° 14y 15).

Enelsiguiente apartado se detallamejor sobrelo que no puede serobjeto de materia patentable.

Enlasolicitudinternacional de patente N. °PCT/IT2003/000428 se presenta un uten-
silio para prepararalimentos o bebidas en general pormedio de liquidos calentados.

Modelos de utilidad

SegunlaLey de Propiedad Industrial, modelo de utilidad es “Cualquier forma, configuracién o dis-
posicionde elementosde unobjeto o de alguna parte de este, que permitaunmejoro diferente fun-
cionamiento del objeto queloincorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto que
antesnotenia”. Su proteccidn se dapormedio de unaconcesiény suvigencia sera por15 afos.

Paragueelmodelodeutilidadseaconcedido,esnecesarioque cumplaalmenoscondosrequisitos:
novedady que seasusceptible de aplicacionindustrial. Porlo tanto, no sera concedido sisolamente
presenta diferencias menores que no aportan ninguna caracteristica utilitaria que sea apreciable o
evidente conrespecto al estado de latécnica(véase el puntoNo. 8 paraampliar el concepto).

El procedimiento para la solicitud y registro del modelo de utilidad es el mismo que para el regis-
tro de patente de invencion y todo el proceso hasta la concesion. Aproximadamente el proceso
deregistro tarda 36 mesesincluyendo 90 dias calendario que demorala publicacién (Pararevisar
costosvéase el punto No.17).
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Acontinuacidn, se enumeran algunas de las caracteristicas esenciales de los modelos de utilidad:

Las condiciones paralaconcesion de modelos de utilidad son menos estrictas que los re-
quisitos aplicables ala concesion de patentes, ya que el requisito de “actividad inventiva”
puede sermenosriguroso o no aplicarse en absoluto.

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

Lastasas de obtenciony mantenimiento suelen serinferiores.

La duracion méaxima de lavigencia de los modelos de utilidad suele sermenor, de 15 afios a
diferenciade la patente que es de 20.

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 modelo de utilidad
concedido pueden convertirse enuna solicitud de patente ordinaria.

Solicitudinternacional N.° PCT/AU 1999/000598, relativa aunrecipiente en el que se
retraenlasagujasderecoleccionde sangre unavezextraidas deldonante. En1994, la
empresa emergente australiana ITL Corporation presenté una solicitud de modelo
deutilidad, que mastarde pasariaaserunapatente estandar. Elproducto, comercia-
lizado conlamarcaDonorcare®, tuvo gran éxito a nivel internacional y recibié presti-
giosos premios de disefo.

7. iQué constituye materia patentable?

Enlamayoriadelaslegislacionesnacionalesoregionales sobre patentes,lamateriapatentable
se define negativamente, es decir, se establece unalista de aquello que no se puede patentar.
A pesar de que hay importantes diferencias entre los diversos paises, la Ley de Propiedad In-
dustrial de Honduras establece que no puede ser patentable las invenciones que no cumplan
conlosrequisitos de novedad, nivelinventivoy aplicacionindustrial. Ademas, no puede serob-
jeto de patente, los dambitos que se enumeran a continuacion:

Los principios tedricos o cientificos;

Los descubrimientos que consistan en dara conocerorevelaralgo que ya existia enla natu-
raleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para elhombre;
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Elmaterial bioldgico que existe enla naturaleza;

Los esquemas, planes, reglasy métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios;
Los programas de computacion aisladamente considerados;

Las formas de presentacién de informacion;

Las creaciones estéticasylas obras artisticas o literarias;

Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagndstico aplicables al cuerpo
humanoylosrelativos aanimales;y

La yuxtaposicidn de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su varia-
cién de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que enrealidad se trate de su combi-
nacionofusidondetalmaneraqueno puedanfuncionarseparadamente o quelas cualidades
o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener un resultado in-
dustrialno obvio parauntécnico enla materia.

Tampoco seran patentableslos procesos esencialmente biolégicos paralaobtenciénore-
produccidnde plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticosore-
lativos a material capaz de conducir su propia duplicacién, por simismo o por cualquier otra
manera indirecta, cuando consistan en seleccionar o aislar material bioldgico disponible y
dejarlo que actle en condiciones naturales; y,

Lasvariedadesy especiesvegetalesylas especiesyrazasanimales

En Honduras los programas informaticos estan excluidos de la materia patentable, sin embar-
go, es posible suprotecciénporlalLey de Derecho de Autory Derechos Conexos.

En algunos paises, los algoritmos matematicos, que permiten mejorar el funcionamiento de
un programainformatico, pueden protegerse mediante patentes, mientras que en otros estan
explicitamente excluidos por ser materiano patentable. Enalgunos de estos ultimos paises, las
invenciones relacionadas con los programas informaticos pueden ser patentables de todos
modos, a condicidn de que el programa informatico se considere una contribucidn técnica al
estado de latécnica. Para obtener masinformacion sobre la patentabilidad de los programas
informaticos en un pais determinado, pédngase en contacto con la oficina nacional o regional
de patentes que corresponda (consultese www.wipo.int/directory/es/urls.jsp para obtener

unalista delos sitios web de las oficinas de patentes).

Cabe la aclaracion que, en la mayoria de los paises, el cédigo objeto y el cddigo fuente de los
programasinformaticos pueden protegerse mediante derecho de autor. La protecciéon median-
te derecho de autor no esta supeditada al registro, pero en algunos paises el registro facultativo
es posible y recomendable. La proteccidon mediante derecho de autor tiene un alcance mas li-
mitado que la proteccion por patente, ya que protege Unicamente la expresion de unaideay no
laidea en simisma. Muchas empresas protegen el cédigo objeto de los programas informaticos
mediante derecho de autor, mientras que el cédigo fuente se conserva como secreto comercial.


http://www.wipo.int/directory/es/
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8. ;Como se juzga siunainvencion es nuevau
original?

Unainvencion es nueva u original sino forma parte del estado de la técnica. 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
todotipodeliteraturadistintadelas patentes. Enconsecuencia, tambiénforma parte del esta-
do delatécnica, el contenido de una solicitud de patente en trdmite ante el Registro de la Pro-
piedad Industrial, silafecha de presentacionfuese anterioralafechade solicitud de la patente
que se estéregistrando.

La definicidon del estado de la técnica puede variar de un pais a otro. En muchos paises, cual-
quierinformaciondivulgada al publico en cualquierlugardelmundo porescrito, através de co-
municacidnoral, mediante exhibicion o porconducto de suuso publico forma parte delestado
de la técnica. Asipues, por ejemplo, la publicacion de lainvencidn en una revista cientifica, su
presentacion en una conferencia, su uso en el comercio o su aparicion en el catdlogo de una
empresa podrian destruirla novedad de lainvenciény hacer que no sea patentable. Por tanto,
esimportante tratarlas invenciones como secretos desde el primer momento a fin de evitar su
divulgacién accidental antes de la presentacién de la solicitud de patente. El estado de la téc-
nicaamenudo incluye las solicitudes de patente pendientes no publicadas.

En Honduras, como parte del Convenio de Paris (ver articulo 9, tercer parrafo de la Ley de Propie-
dad Industrial), se reconoce y aplica el derecho de prioridad. Esto significa que, si una empresa
presentauna solicitud de patente en Honduras, tendra un plazo de doce meses para presentaresa
misma solicitud en otro pais miembro del Convenio de Paris. Durante el examen técnico en el pais
donde se buscaproteccién, no se tomaraenconsideraciénningunadivulgacién que hayaocurrido
durante esos 12 meses, respetando asiel derecho de prioridad del solicitante hondurefio.

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

Se consideraque unainvenciéntiene nivelinventivo (o que no es evidente) cuando, teniendo en
cuentaelestado delatécnica,lainvencidnno hubiera sido evidente para un experto o persona
versada enla materia en el ambito de la tecnologia en cuestion. El objetivo del requisito de no
evidenciaconsiste envelarporque solo se concedan patentes aloslogrosrealmente creativos
einventivos, yno ainvenciones que una persona del oficio de nivelmedio en ese dmbito pueda
deducirfacilmente de lo que ya existe.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, taly como se ha establecido en
anteriores fallos judiciales en algunos paises, son el mero cambio de tamafo, la conversion de
unproducto enportatil, lainversiéndelas piezas, el cambio de materiales, olamera sustitucion
poruna parte o funcién equivalente.
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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-
porcionarun beneficio practico.

De acuerdo con el Articulo 8 de la Ley, una invencidn es susceptible de aplicacién industrial
cuando puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, a estos efectos, la ex-
presion industria se entenderd en su mas amplio sentido e incluira entre otros, la artesania, la
agricultura, lamineria, lapescaylos servicios.

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 ejecutarlainvencion.

La Ley de Propiedad industrial contempla que el solicitante deberd redactar lainvencion des-
cribiéndola de manera suficientemente claray completa, para poder se evaluada porun técni-
coenlamateria. Ladescripcidondelainvencidndeberédindicar:

Elnombre delainvencion;

Elsectortecnoldgico al que serefiere o al cual se aplicalainvencion; y ademas debera defi-
nirde manera claray concisalasreivindicaciones sobre la materia parala cual se desea pro-
teccion, (véase el punto N.° 21).

La tecnologia anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse Util parala com-
prensiény el examen de lainvencion, y referencias alos documentos y publicaciones ante-
riores relativas a dicha tecnologia;

Descripcién de los dibujos silos hay;

Descripcién de la mejor manera conocida porel solicitante para ejecutarollevar ala practi-
calainvencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos;

Y laforma como puede ser produciday utilizada, poruna persona diestraenel arte.

Estainformacion se encuentra establecidaenel articulo 50 de la Ley de Propiedad Industrial.
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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 condicion de que se deposite una muestra del microorganismo en unainstitucion deposi-
tariareconocida 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 purificado y aislado de su
entorno natural o producido mediante un proceso técnico. Pueden excluirse otros tipos de inven-
ciones, como los procesos para la clonacion de seres humanos o lamodificacion de laidentidad
genéticade sulineagerminal.

En funcion del pais, las obtenciones vegetales estan protegidas por el sistema de patentes, por
un sistema especifico parala proteccionde las obtenciones vegetales (consultese www.upov.int.
paraobtenerinformacion adicional al respecto) o poruna combinacion de los dos.

12. ;Qué derechos conceden las patentes?

Una patente concede asu titular el derecho de excluiraterceros deluso comercial de lainven-
cion. Ellocomprende el derecho deimpediraterceros que fabriquen, utilicen, ofrezcan parala
venta, vendanoimportenun producto o proceso basado enlainvencién patentada sinla auto-
rizacidn de sutitular, o de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Sinembargo, el titular de la patente debe estar bien claro que el alcance de la proteccién con-
ferida porla patente estara determinado porlasreivindicaciones; porlo que debe tener sumo
cuidado parano caerenriesgo deinfraccidn de patentes de terceros o tomarlas medidas per-
tinentes que le permitanno caer ental situacion.

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

Ademas, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones, como los farma-
cos, es posible que se necesiten otras autorizaciones gubernamentales (por ejemplo, la auto-
rizacién parala comercializacién otorgada por el érgano regulador competente).


http://www.upov.int
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13. ;Quién tiene la consideracion de inventor
y a quiéen pertenecen los derechos sobre una
patente?

Lapersonaque haconcebidolainvencidneselinventor, ylapersona(o empresa) que presenta
la solicitud de patente es el solicitante, titular o propietario de la patente. Aunque en algunos
casos elinventor puede ser también el solicitante, a menudo son dos entidades distintas; con
frecuencia el solicitante eslaempresa o lainstitucién de investigacién que emplea al inventor.

Invenciones de los empleados. En muchos paises, las invenciones desarrolladas en el mar-
co de una relacion laboral se asignan automaticamente al empleador. En algunos paises,
esa practica se limita a aquellos casos en los que asi se haya estipulado en el contrato de
empleo. En algunos casos (por ejemplo, si no hay ningun contrato de empleo), el inventor
puede conservar el derecho de explotarlainvencion, pero se confiere al empleadorun de-
recho no exclusivo de utilizacion interna, los denominados “shoprights”. Es importante co-
nocer la legislacion especifica del pais en cuestiony velar porque en los contratos de em-
pleo queden estipuladas las cuestiones relacionadas con la propiedad de las invenciones
delos empleados afinde evitar eventuales conflictos.

Contratistasindependientes. Enlamayoriadelos paises, uncontratistaindependiente con-
tratado poruna empresa para desarrollarun producto o proceso nuevo sera el titular de to-
doslos derechos sobre lainvencion, a menos que se acuerde especificamente lo contrario
por escrito. Asi pues, a menos que el contratista haya suscrito con la empresa un acuerdo
porescritoenvirtuddel cualle cedalainvencion, estano tendra derechos de titularidad so-
brelo que se desarrolle, apesar de haberpagado porsudesarrollo.

Inventores conjuntos. Si mas de una persona contribuye de manera significativa a la con-
cepcion de una invencion, todas ellas deben ser tratadas como inventor es conjuntos y
mencionarse como tales enla solicitud de patente. Silos inventores conjuntos son también
los solicitantes, se les concederala patente conjuntamente.

Titulares conjuntos. Los diversos paises e instituciones han establecido diferentes normas so-
bre laexplotacion olamanera de hacervalerlos derechos sobre las patentes que pertenecena
mas de una entidad o persona. En algunos casos, ningun cotitular puede concederunalicencia
de patente o demandaraterceros porinfracciénsinelconsentimiento delos demas cotitulares.

DeacuerdoconlaleydePropiedadIndustrialde Honduras, elderecho alapatente pertenece-
ra alinventor. Sivarias personas participan para desarrollarlainvencion, entonces el derecho a
la patente les pertenecera en comun. No obstante, sivarias personas coinciden independien-
temente en hacerla mismainvencion, la patente se concederd a quienes primero presenten la
solicitud de patente o que reivindique la prioridad de fecha mas antigua. Ademas, silainven-
cion ha sido realizada en un contrato de trabajo, el derecho a la patente le correspondera ala
persona o empresa que contratd alinventor. Laley también establece que, silainvenciéntiene
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unvalor econdmico mucho mayor del previsto razonablemente en el contrato, el inventor ten-
dra derecho aunaremuneracion especial definida de comun acuerdo entre las partes, o, en su
defecto, serad fijada poreltribunal competente.

También puede sucederque unempleado, de buenafe,y sinque seaparte de suobligaciénla-
boral obtengauna soluciéntécnica patentable. En este caso, elempleado tendrd derecho ala
cotitularidad de la patente, gozando en forma equitativa de las utilidades que genere la explo-
tacidndelinvento. (Paramasinformacién sobre este derecho, consulte el articulo 13 de la Ley).
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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 paratomarunadecisionfundamentada.

¢Lainvencion es patentable? Deben estudiarse losrequisitos de patentabilidad, obtenerin-
formacidén detallada sobre o que es patentable en el pais y realizar una busqueda del esta-
dodelatécnica(véase elpuntoN. °14).

Debe saberse a ciencia cierta quién tiene derechos sobre la invencion, si la empresa, sus
empleados o cualquier otro socio comercial que haya participado dese el punto de vista fi-
nanciero otécnico eneldesarrollo delainvencion.



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

Porlo general, el primer paso consiste enrealizaruna buisqueda del estado de latécnica. 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 un alto riesgo de que alguna referencia, o combinacidén de referencias, haga que
lainvencionno seanueva o evidentey, portanto, no sea patentable. (Véase el puntoN.° 8 ;Que
esel“estado delatécnica”’?)

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

La informacidn contenida en las patentes es una fuente singular de informacién técnica orga-
nizada, que puede servaliosaenlaplanificacion comercial estratégica. Confrecuencia, las pa-
tentes y las solicitudes de patente publicadas son medios que permiten aprender acerca de
lasinvestigaciones actualesylasinnovaciones tecnoldgicas, mucho antes de que el producto
innovadoren cuestion aparezcaenelmercado.

Laimportancia de buscar enlas bases de datos sobre patentes

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

actividades deinvestigaciony desarrollo (I+D) de lacompetencia actual y futura;
tendencias actuales enun determinado ambito de la tecnologia;

tecnologias disponibles parala obtencion delicencias;

posibles proveedores, socios comerciales o investigadores;

posibles nichos de mercado anivel nacional e internacional;

patentes pertinentes de terceros, a fin 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
posibles nuevos avances (innovaciones) basados en tecnologias ya existentes.

Estudio de caso: Gestionracional dela Pl - 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 lamejorade las caracteristicas de lasuperficie delos materiales. Sus
clientes ahorran grandes sumas de dinero al reducir el desgaste y la corrosion de las superficies
utilizadas en dmbitos de ingenieria pesada —como la mineria, las fabricas de papel, las gasoline-
ras, laextrusion de plasticoy las centrales eléctricas—y aumentar su durabilidad.
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L&R Ashbolt invierte en Ply protege algunas de susinvenciones mediante patentes. Con todo, las
decisiones en materia de patentamiento deberian evaluarse cuidadosamente: “Siempre debe
aplicarse elbuenjuicio. Porejemplo, las empresas deberian presentar solicitudes de patente uni-
camente en aquellos paises en los que vayan a hacer negocios, porque presentarlas en todo el
mundo puede serunagran pérdidade dinero. Hay que sersensatoyrealistaen cuanto al futuro del
producto”, afirma el director general de laempresa.

Véase |IP Advantage, base de datos de estudios de caso sobre Plde la OMPI, enwww.wipo.int/
ipadvantage/es.

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 de la técnica.

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

internacionales de patentes publicadas que han sido tramitadas en el marco del Sistema del
PCT, asi como también a millones de patentes de las colecciones de muchas oficinas nacio-
nalesyregionales, que como las siguientes, se pueden ubicar facilmente desde el buscadoro
navegadorweb eingresardirectamente conelnombre:

PATENTSCOPE: es la base de datos de patentes de la Organizacion Mundial de Propiedad
Intelectual. OMPI

ESPACENET: base de datos de la Oficina Europea de Patentes.

LATIPAT: Base de datos de patentes en espafioly portugués

Muchas oficinas de PI, también se sirven de Internet para poner a disposicion del publico sus
bases de datos de patentes de manera gratuita.

La DIGEPIH ha implementado el Programa de Centros de Apoyo a la Tecnologia y la Innova-
cidn (CATI), que funcionan en diferentes puntos del pais. Entre sus funciones destacan proveer
asistenciay orientacion sobre como buscarenlas bases de datos de patentesy brindar capa-
citacién enlinea con el apoyo de la OMPI. Para mas informacion, consulte en la DIGEPIH. Para
detalles de contacto, vea el punto N.° 3 de esta guia.

Aunque el acceso alainformacion contenida en las patentes es mucho mas sencillo gracias aIn-
ternet, no es facilrealizar blisquedas de patentes de alta calidad. Amenudo, los términos que se
utilizanenlas patentes son complejosy unabusqueda a nivel profesional requiere unaimportan-
te cantidad de conocimientosy aptitudes. Sibienlas busquedas preliminares puedenrealizarse
através de bases de datos sobre patentes disponibles de forma gratuita en Internet, la mayoria
de las empresas que necesitan informacion contenida en las patentes para adoptar decisiones
comerciales cruciales (por ejemplo, solicitaron o una patente) recurren en muchos casos a los
servicios de profesionales de patentes o utilizan bases de datos comerciales mas sofisticadas.
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Servicio de busqueda PATENTSCOPE

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

Accesoalaprimerapublicacionentodoelmundodelas solicitudes presentadasenelmarco
delPCTyadocumentos de patente de las oficinas nacionalesy regionales participantes;

blusqueda con palabras clave o contexto completo;

busquedaen distintosidiomasy herramientas de traduccion que permitenlablisquedaen
bases de datos enotrosidiomas;

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

analisis grafico delosresultados de busqueda;

datos sobre la entrada en la fase nacional para supervisar la evolucion de una solicitud in-

ternacional en el plano nacional en paises concretos;
imagenesintegradas;y

envios RSS para supervisar las actividades de patentamiento y la informacién actualizada
enambitos deinterés.

Utilizar la clasificaciéninternacional de patentes para adecuar estrategias de busqueda.

Puederealizarse una busqueda del estado de latécnicabasandose en palabras clave, la clasi-
ficacion 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 clasificacion utilizado, lacompetenciatécnica de la persona que realizalabusquedayla
base de datos sobre patentes utilizada.

Clasificacion Internacional de Patentes

La Clasificacion Internacional 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-
vadeinformacidny 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 son las siguientes:

Necesidades corrientes de lavida;

Técnicasindustriales diversas; Transportes;

Quimica; Metalurgia;

Textiles; Papel;

Construcciones fijas;

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

Electricidad.

Actualmente, mas de 100 paises, incluido Honduras, utilizan la Cl para clasificar sus patentes. Para
obtener masinformacion, consultese www.wipo.int/classifications/ipc/es.
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16. ;Como se solicita la proteccion por
patente?

EnelcasodeHonduras:

Ingrese al sitio https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propie-
dad-intelectual/patente.

Busque y haga clic en el recuadro de “Solicitud de Registro de Patente” para desplegar el
formato.

Nota: el formato no debe llenarse enlinea, sino descargarse al computadory llenarse para
suimpresion. La solicitud y los demas documentos relacionados con el tramite se pueden
enviar por correo electréonico a Patentes@ip.gob.hn.

Después de este paso, el Departamento de Patentes, a través de un sistema automatizado
deregistro, le asignardunnimeroy fecha de presentacion.

Posteriormente, el solicitante debera presentar toda la documentacion en fisico para for-
mar el expediente ante la oficina.

Se aclara que, sino tiene los medios para hacer la presentacion de los documentos de so-
licitud por correo, puede hacerlo directamente en la Unidad de Recepcidn de la Direccidén
General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH).

La solicitud debe estar acompafada por: antecedentes, descripcidn, reivindicaciones y ma-
terial visual anexado. Todos estos elementos deben estar redactados en un lenguaje claro y
completo con suficientes detalles, de manera que lainformacién técnica quede descrita para
su analisis y evaluacion por parte del examinador técnico de patentes. Sitiene duda, consulte
aPatentes@ip.gob.hn.

Ingresaralsitioyllenarelformato de solicitud, conlos siguientes datos (articulo 45 delalLey):

El nombre y direccién del solicitante. Si es persona natural, presentar copia de docu-
mentos personales autenticados; si es persona juridica, copia del acta de constitucién
autenticada.

El pais de nacionalidad o domicilio del solicitante y, cuando éste fuese una persona juri-
dica, ellugarde suinscripcion constitutiva.

Elnombre delainvencién.
Elnombreyladirecciéndelinventor.
Elnombreyladirecciéndelrepresentante o apoderadolegal.

Lafecha, elnimeroy la oficina de presentacién de cualquier solicitud de patente que se
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hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causantey
que serefieratotal o parcialmente alamismainvenciénreivindicada.

Lafirmadel solicitante o surepresentante.

Acompahfartimbre de L.50.00.
Cadasolicitud debera adjuntarlos siguientes documentos (articulo 46 de la Ley):

Lapeticion de esta.

Dos (2) ejemplares de la descripcidn (original y copia).

Dos (2) o méas ejemplares de lasreivindicaciones (original y copia).

Dos (2) resumenes (sintesis de la descripcidony reivindicaciones en original y copia).
Dos (2) o mas dibujos cuando fuesen necesarios paracomprender lainvencion.

Los poderes o Cartas Poder que fueranrequeridos.

A falta de alguno de los elementos minimos indicados, no se dara por valida la presentacion,
notificandose al solicitante para que subsane la omisién, siendo la fecha véalida de presenta-
cionaquellaenque fuesen cumplidos todos los requisitos minimos indicados (articulo 49).

Contodaladocumentacion presentada, la DIGEPIH, a través del Departamento de Patentes, pro-
cederdarealizarlas siguientes acciones para determinarla concesion de la patente solicitada.

Examen de forma. La oficina de patentes examinala solicitud para asegurarse de que cum-
ple losrequisitos o formalidades del procedimiento administrativo (porejemplo, que sein-
cluyatodaladocumentacién pertinente y que se haya pagado la tasa de solicitud).

Busqueda. En muchos paises, la oficina de patentes realiza una bisqueda para determinar
el estado de la técnica en el dmbito especifico al que corresponde lainvencidn. El informe
de busqueda se utiliza durante el examen sustantivo para comparar lainvenciénreivindica-
daconelestadodelatécnica.

Examen de fondo o sustantivo. La finalidad del examen de fondo es garantizar que la soli-
citud cumple los requisitos de patentabilidad (véase el punto N.°.7). También en esta etapa,
el Departamento de Patentes, realiza una busqueda para determinar el estado de la técnica
enelambito especifico al que correspondelainvencidony asicompararlainvencionreivindi-
cadaconelestadodelatécnica.

Publicacion. Enlamayoriadelos paises, lasolicitud de patente se publical8 mesesdespués
de la fecha de la primera presentacion de la solicitud. En general las oficinas de patentes
también publican la patente cuando se ha concedido. En el caso hondurefio, la publicacion
delasolicitud serealizadespués delexamende fondo,y solamente cuando se cumplencon
losrequisitos de patentabilidad. En caso de no haberoposicidn, se procede a otorgarlapa-
tente mediante laemisién de laresolucion de concesion, la cual se publicaenlapaginaweb

del Instituto de la Propiedad www.ip.gob.hny se emite el certificado de registro, esto de
acuerdo conelarticulo55delalLey.


http://www.ip.gob.hn
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Oposicion. Muchas oficinas de patentes disponen un periodo durante el cual terceros pue-
denoponerse alaconcesidénde lapatente, porejemplo, aduciendo que lainvencionreivindi-
cadano esnueva. Los procedimientos de oposicion pueden ser anteriores o posteriores ala
concesiony pueden plantearse dentro de los plazos estipulados. En Honduras, la oposicion
esanterioralaconcesién, paralo cualse dan90 dias de plazo aquienes deseen presentaruna
oposicion. Como Ultima opcidn, quienes se sientan afectados por la concesion, puede pre-
sentarunasolicitud de nulidad debidamente respaldada conlas pruebas pertinentes.

Sitodo el proceso de solicitud y andlisis culmina satisfactoriamente, se concedera la pa-
tente bajo la responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de los derechos de terce-
ros. De acuerdo con el Articulo 42, se procedera arealizar las siguientes acciones:
Inscribirla patente en elregistro correspondiente;
Ordenarlapublicacidonde un aviso de la concesionde la patente;

Entregar al solicitante un certificado de concesién y un ejemplar del documento de pa-
tente;y,

Poneradisposicion del publico copias del documento de patente.
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2 Representacionesquematicadel proceso de tramitacidén de patentes enHonduras. El proceso puede presentar
diferencias enfunciéndelaoficinaenotros paises.
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17. ;Cuanto cuesta patentar unainvencion?

Los costos varian ostensiblemente de un pais a otro, y también dentro de un mismo pais, en
funciéndefactorescomolanaturalezadelainvencion, sucomplejidad,loshonorarios delabo-
gado, la duracion de los tramites de solicitud y las objeciones planteadas durante el examen
realizado porlaoficinade patentes. Esimportante tenerencuentalos costosrelacionados con
el proceso de obtencidn de una patente, incluido el pago de las tasas de mantenimiento des-
pués de suconcesion,y prever un presupuesto adecuado para poderlos satisfacer.

Engeneral, hay unos costos asociados alarealizacidén de unabusqueda del estado de la técni-
ca, especialmente sise contratanlos servicios de un experto.

Asimismo, deben sufragarse tasas oficiales de presentacion de solicitudes que pueden variar
mucho en funcidn del pais. La oficina nacional o regional correspondiente facilitard mas deta-
lles sobre el baremo de tasas. Algunos paises ofrecen descuentos alas pymes o alos que pre-
sentansolicitudes através de Internet. Ademas, hay paises que permitenun examen acelerado
acambio del pago de tasas adicionales.

Unavez quelaoficinade patentes hayaconcedido una patente, se deberdnabonarlastasas
de mantenimiento o renovacion, generalmente de caracter anual, para mantener la validez
delapatente.

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

En el caso de las invenciones 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.

EnHonduraslas tasas de acuerdo con Ley porel proceso de patente son:

Porelexamende fondoL1,500.00.
Por presentaruna solicitud internacional (PCT) en Fase Nacional L1,500.00.
Porelregistro de patente concedidaL700.00y porcadaafio devigencialL.200.00.

En caso de otras acciones como fusidn, cesion, transferencia o licencia la tasa sera por L
300.00

Paramayor detalle revisarel articulo 174 dela Ley.

Para pagar los derechos fiscales antes mencionados el Registro de la Propiedad Industrial li-
brard drdenes de pago que se haran efectivos alaTesoreria GeneraldelaRepublicaatravésde
diferentesinstituciones del sistemabancario nacional debidamente autorizados.

Dado que enHondurasy el extranjero, el trémite de solicitud de patente requiere laintervencién
deunabogado o apoderadolegal, hay que considerar el costo delos honorarios profesionales.
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18. ;Cuando se debe presentar una solicitud
de patente?

En principio, después de realizar un analisis exhaustivo, y determinar con un grado de certeza
que suinvencion cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial,
previamente definidosy, asimismo disponer de toda la informacidn necesaria pararedactarla
solicitudy evitar posibles enmiendas futuras.

La ventaja de presentaruna solicitud en el momento oportuno es que evita que otras personasu
empresas puedan tenerlamismaidea de invencidny anticiparse, como se dice coloquialmente,
“ganandole elmandado”. Porlo tanto, ser el primero en presentar una solicitud ayuda a garantizar
que otrosno se apropiende lainvencion.”Sise solicita conladebida antelacidonla proteccion por
patente, seramas facil obtenerayudafinancierao concederunalicencia deinvencidnaterceros.

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 divulgacién al publico antes de la presenta-
cion de la solicitud puede destruir la novedad de la invencidn, por lo que esta dejaria de ser pa-
tentable, amenos que laley aplicable disponga un “plazo de gracia” (véase el punto N. ©20).

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

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

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

20. ;Qué es el “plazo de gracia”?

Enlalegislacidén de algunos paises se prevé un “plazo de gracia” de 6 0 12 meses desde el mo-
mento en que unainvencion ha sido divulgada por elinventor o el solicitante hasta que se pre-
senta la solicitud y durante ese periodo la invencidn no pierde la patentabilidad a causa de
dicha divulgacion. En esos paises, una empresa puede divulgar suinvencion, por ejemplo, ex-
hibiéndola enuna feria comercial o publicandolaenun catdlogo delaempresaoenunarevista
técnica, y presentarlasolicitud 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.

Sobre este aspecto, la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, en su articulo 9 tercer parrafo
establece lo siguiente: “a efectos de otorgar la patente, no se tomara en consideracion la divul-
gacidn que hubiese ocurrido dentro del afio precedente a la fecha de presentacion de la solici-
tudenHonduras o, ensucaso, dentro delafo precedente alafechadelasolicitud cuya prioridad
sereivindicardde conformidad conelarticulo 141 de esta Ley, siempre que tal divulgacién hubie-
seresultadodirectaoindirectamente de actosrealizados porel propio solicitante o su causante,
odeunabuso, incumplimiento de contrato o actoilicito cometido contraalguno de ellos.”.

Solicitudes de patente provisionales

Dado quelalegislaciénhondurefiano contemplaestafigura,lainformacion que se daacontinuacion,
unicamente es con el fin de ampliar conocimientos en el tema; ya que en unos pocos paises (entre
ellos, Australia, el Canada, laIndiaylos Estados Unidos de América), los solicitantes tienenla oportuni-
dad de presentaruna solicitud de patente provisional (solicitud provisional). El objetivo de la solicitud
provisionalconsiste enbrindarunmecanismode acceso alsistemade patentesde costorelativamen-
te bajo. Aunque los pormenores sobre el funcionamiento delas solicitudes provisionales presenta di-
ferencias enfuncion del pais, a continuacion, se exponen algunas caracteristicas comunes:

Fecha de prioridad temprana. Para obtener la proteccidon por patente, el inventor que pre-
senta una solicitud provisional debe presentar una solicitud de patente ordinaria en el plazo
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de un ano desde la fecha de presentacion de la solicitud provisional. Por conducto de esa
solicitud de patente ordinaria se puede “reivindicar el beneficio” de la correspondiente soli-
citud provisional y, por tanto, se considerara que la fecha de presentacion de la solicitud de
patente ordinaria es tambiénlafechade presentacion dela solicitud provisional.
Es un mecanismo de acceso al sistema de patentes de costo relativamente bajo. La pre-
sentacionde solicitudes provisionales entrafiamenos costos, dado que, porlo general, no
son objeto de examen sustantivoy no tienen que incluirreivindicaciones, aunque sideben
comprenderuna descripcion completa delainvencion.
Tiempo adicional para decidir sobre la idoneidad de solicitar una patente. Una vez que se
presenta una solicitud provisional, el solicitante dispone de 12 meses para poner a pruebala
ideay buscar fondos antes de presentar la correspondiente solicitud de patente ordinaria.
Las solicitudes provisionales puedenresultar particularmente provechosas paralas empre-
sas emergentes que tienen algo que podria protegerse de inmediato, pero que todavia esta
ajustando, perfeccionandoy complementando. Al protegerlo, se establecen sus derechos
antes de que busquen asistencia externa, consigan financiacién o forjen alianzas.
Reivindicacion de la invencion. Las solicitudes provisionales permiten incluir la leyenda
“Patent Pending” (Patente pendiente) en la invencidn o en el material publicitario corres-
pondiente paradesalentarla copiadelainvencion por parte 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 comercialesy unafalsasensaciéonde seguridad.

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

Unasolicitud de patente tiene diversas funciones:

Determina el alcance legal de la proteccién por patente.
Describe lanaturaleza delainvencion, incluidas lasinstrucciones sobre el modo de realizarla.

Proporciona informacidn relativa al inventor, el titular de la patente y otros datos de indole
juridica.

Las solicitudes de patentes estructuran de manera similar en todo el mundo y constan de un
petitorio, una descripcion, reivindicaciones, dibujos (si es necesario) y un resumen. Un docu-
mento de patente puede tener unas pocas paginas o varios cientos de ellas, en funcion de la
naturaleza delainvencién especificay suambito técnico.

Enelapartado16seviolainformaciénrequeridaenelformatode solicitud de patentey se men-
cionaron los documentos que deben acompanar a dicha solicitud. A continuacidn, se descri-
benconmas detalle cadauno de los mencionados documentos:
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La descripcidén por escrito de una invencion debe proporcionar detalles suficientes para que
cualquierexperto del mismo ambito técnico puedareconstruiry ponerenpracticalainvencion
a partir de la descripcidn y los dibujos sin realizar ningun esfuerzo inventivo. Si la descripcién
no se ajusta a ese criterio, es posible que la patente sea denegada o que se revoque tras ser
impugnada en un procedimiento judicial.

Enlasreivindicaciones se determinaelalcance delaproteccidonporpatente. Lasreivindicacio-
nes son absolutamente fundamentales ya que, si estan mal redactadas, incluso unainvencion
realmente valiosa podria quedar plasmada en una patente sin valor que seria facil de eludir o
permitiriareproducirlainvencidn con caracteristicas diferentes.

En los 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 paralaredacciondelasreivindicaciones de patente.

Ejemplo de reivindicaciones

Primeras dos reivindicaciones del documento de patente N. °US4641349 titulado “Siste-
ma dereconocimiento deliris”:

Unmeétodo dereconocimiento de unapersona, que comprende: elalmacenamiento dein-
formacionenimagenes, como minimo, de una parte delirisy la pupila del ojo de lapersona
no identificada; lailuminacion de un ojo de una persona no identificada que tenga uniris y
una pupila; la obtencidon como minimo de unaimagen de al menos la misma parte deliris y
lapupiladelojodelapersonanoidentificada;ylacomparacionalmenos de la parte deliris
de laimagen obtenida con la informacion de imagenes almacenadas para identificar a la
personano identificada.

El método de lareivindicacion 1, en el que lailuminacion conlleva la dilatacion de la pupila
delojocomominimo hastauntamano predeterminado, lacomparaciéonde almenoslapar-
te deliris de laimagen obtenida con lainformacidn de imagenes almacenadas obtenidas

de unojo cuya pupilatenga el mismo tamafno predeterminado.

Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invencidon de una manera abstracta y visual.
Ayudan a explicar alguna informacion, instrumento o resultado descrito en la divulgacion. Los
dibujos no son siempre parte necesaria de la solicitud.
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Silainvencion corresponde a un proceso o método para hacer algo, no suelen necesitarse di-
bujos. Silos dibujos son obligatorios, suaceptabilidad se rige porunas normas oficiales.

Eneldocumento de patente N.° DE10230179 se presentaun gato o “mecanismo para
retirar neumaticos”. La invencion consiste en un nuevo gato para levantar las ruedas
montadas enlos amortiguadores de un vehiculo. Utiliza una estructura de apoyo que
encaja con el borde exterior de lasruedas. El gato mueve directamente las ruedasy
no el chasis del vehiculo. Por tanto, se necesita unalongitud menor de torno en el gato
paralevantarlasruedas delsuelo.

El resumen es una explicacion breve de la invencidon. Cuando la oficina de patentes publicala
patente, el resumen se incluye en la portada. En ocasiones, el examinador de patentes de la
oficina de patentes correspondiente redacta o mejora elresumen.

22. ;Cuanto tiempo lleva obtenerla
proteccion por patente?

Eltiempo paratramitar una solicitud de patente presenta notables diferencias en funciondela
oficinay del dmbito tecnoldgico, y puede oscilar entre unos pocos meses y unos pocos anos,
generalmente entre dosy cinco afhos.

EnHonduras, el proceso de tramite de una patente de invencidon o un modelo de utilidad, des-
de supresentacidonhastala concesiontiene unaduracion promedio de tres afos (36meses).
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En el documento de patente internacional N.° PCT/FR/2004/000264 se presenta
undispositivo paracontrolarelcomportamiento de un satélite mediante actuadores
giroscopicos.

23. ;Cuando comienza la proteccion por
patente?

Los derechos de patente entran envigor a partir de la fecha de concesién de la patente. En al-
gunos paises, es posible demandar a los infractores desde ese mismo momento por infrac-
ciones cometidas a partir de la fecha de publicacién 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). Enalgunos paises, es posible presentaruna solicitud de patente y una soli-
citud de modelo de utilidad parala mismainvencion.

24. ;Cuanto tiempo dura la proteccion por
patente?

Enla normativa internacional vigente y Honduras se prevé un plazo de proteccion de 20 afos
a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, a condicion de que se abonen a su debido
tiempo las tasas de renovacion o mantenimiento y de que no haya prosperado ninguna solici-
tud deinvalidacién orevocacion durante dicho periodo.

Aunque esto define la vigenciajuridica 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 expiraciénprecozdelapatenteyla
entradaen eldominio publico de lainnovacion tecnoldgica o del producto.

En algunos paises, la proteccion puede ampliarse a mas de 20 afios, o puede obtenerse un cer-
tificado complementario de proteccidn en circunstancias muy especificas. Por lo general, esas
ampliaciones pueden solicitarse para patentes que se hanvisto afectadas porunretraso enla co-
mercializacidn a causa del tiempo necesario para obtener la autorizacidn parala comercializacion
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delasautoridades gubernamentales competentes(porejemplo,los productos farmacéuticos
o los productos agroquimicos). Los certificados complementarios de proteccién tienen una
duraciénlimitaday normalmente no pueden superarlos cinco afos.

Productos pendientes de patente

Muchas empresas etiquetan aquellos productos que incluyen la invencién con las palabras “Pa-
tentpending” (patente pendiente) o “Patent applied for” (patente solicitada), enocasionesacom-
pafiadas del nimero de solicitud de patente. Asi mismo, una vez que se ha concedido la patente,
es cadavez mas habitual que las empresas especifiquen mediante un aviso que el producto esta
patentado, incluyendo a veces el nimero de patente. Aungque esas expresiones no proporcionan
ninguna protecciénjuridica contra eventualesinfracciones, pueden servircomo advertencia para
disuadir a terceros de copiar el producto o sus caracteristicas innovadoras. Segun la legislacién
delpaisenelque sereclamelaobservanciadelos derechos, también pueden afectaralasvias de
recursoyreparaciondisponibles en caso deinfraccion.

25. (Es necesario un agente de patentes para
presentar una solicitud de patente?

Elaborar una solicitud de patente y seguir su tramitacidn a lo largo de la fase de concesién es
unatarea compleja. La solicitud de la proteccién por patente conllevalas tareas siguientes:

Realizar una busqueda para determinar cualquier elemento del estado de la técnica que
puedaimposibilitarel patentamiento delainvencién(confrecuencia, esaoperaciéonescon-
veniente, pero no obligatoria, dado que la oficina de patentes que se encargue del examen
sustantivo realizara su propiabusqueda);

Pararedactarlasreivindicacionesyunadescripcion completa de lainvencion que combine
terminologiajuridicay técnica;

Intercambiar correspondencia conlaoficinanacional oregional de patentes, especialmen-
te durante el examen sustantivo de la solicitud de patente; y

Pararealizarenla solicitud las modificaciones que solicite la oficina de patentes.

En muchos paises existen bufetes especializados, que tienen un profundo conocimiento del
Derecho de patentesy de la practica delas oficinas de patentes, ademas de una comprension
global de la invencién. Por tanto, aunque, generalmente, la asistencia juridica o técnicano es
obligatoria, sies muy recomendable. Asipues, convendriarecurriraun agente de patentes que
tenga los conocimientos y experiencia juridicos pertinentes, asi como conocimientos técni-
cos sobre el ambito de lainvencidn. La mayoria de las legislaciones exigen que los solicitantes
extranjeros esténrepresentados porun agente de patentes habilitado residente en el pais. En
el caso de Honduras, es requisito de acuerdo con la Ley, presentar la solicitud a través de un
apoderadolegal, ya seasiel solicitante es nacional o extranjero.
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Eneldocumento de patente N.°EP1165393 se presenta un “decantador paraverter
liquido de unrecipiente y mezclar aire con el liquido simultdneamente”, un producto
patentado porTorben Flanbaum que fue licenciado aMenud A/S, una pyme danesa, y
elproducto se convirtid enelmasvendido delaempresa.

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 coordinacion con
los expertos externosy, almismo tiempo, velarporque enlaempresase apliquenlas practicas op-
timas de manera uniforme. Entre esas practicas figuran mantener la necesaria confidencialidad
respectodelasolicitud de patenteydelainformacionconexa,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
oelDerecho de Autor.

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

Cabe sefalar que enla mayoria de las legislaciones de patentes se limita la cantidad de inven-
ciones distintas que pueden incluirse en una solicitud de patente. Esas limitaciones incluyen
el denominado requisito de unidad de la invencidn. Mientras que algunos paises (por ejem-
plo, los Estados Unidos de América) imponen una observancia estricta de ese requisito, otros
(por ejemplo, aquellos adheridos al Convenio sobre la Patente Europea) permiten la inclusion
de grupos de invenciones relacionados en una misma solicitud de tal manera que formen un
unico “concepto inventivo”. En caso de que no haya unidad de la invencidn, 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 abarcarla misma materia.

Enelcasohondurefo, esmuy similaralo expresado anteriormente. La solicitud de una patente
sblo podra comprender unainvencidon, o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de tal
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manera que conforme un Unico concepto inventivo. Si fuese una patente de modelo de utili-
dad, podrareferirse aun objeto, sin perjuicio de que dicho objeto pueda comprenderdos(2) o
mas partes que funcionan como un conjunto unitarioy podranreivindicarse varios elementos o
aspectos de dicho objeto enlamisma solicitud (segun articulo 26 de la Ley).

Enelcaso quelasolicitud de patente de invencidnno cumpla con el criterio de “Unico concep-
to inventivo” la Oficina de Registro lo comunicara al solicitante para que, dentro del plazo de
dos (2) meses, la divida en varias solicitudes conservando como fecha la de la solicitud inicial
y,ensucaso, lade prioridad reconocida. Sivencido el plazo el solicitante no harealizado laen-
mienda, se tendra porabandonadala solicitud (segun articulo 37 dela Ley).
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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 laposibilidad 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 renovacion para asimantener envigorlas patentes.



Patentar en el
extranjero
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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.

Valgaaclararque no existe una patente mundial o patenteinternacional. La solicitud de patente
debeserpresentadaencadapais donde considere que hay potencialde mercadoyque desea
obtener proteccion, silamisma es otorgada solo tendra validezen dicho pais.

Si hubiese interés de presentar una solicitud de patente en varios paises, es preferible que
busque la asesoria del Departamento de Patentes de la DIGEPIH, para que le asesoren. Yaque
existen mecanismos para proteger en determinadas regiones delmundo, como tambiénatra-
vés del Tratado de Cooperacidn en Materia de Patente (PCT). EI PCT es una herramienta que
posibilitala presentacion en todos los paises adheridos al convenio y que proporciona el mis-
mo efecto que una solicitud nacional, por supuesto que atendiendo lanormativa de cada pais.

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?

Lafechade presentacion de la primera solicitud para unainvencién determinada se denomina
fechade prioridad. Toda solicitud ulterior que se presente en otros paises durantelos 12 meses
posteriores a esa fecha (es decir, dentro del periodo de prioridad) se beneficiara de esafecha
de prioridad. Eso significaquelaprimerasolicitud tendra prioridad sobre otras solicitudes pre-
sentadas por terceros para la misma invencion después de esa fecha. Es crucial presentar las
solicitudes de patente en otros paises dentro del periodo de prioridad, o presentarlas envirtud
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del PCT en ese mismo plazo; ese ultimo método de presentacion brindara 18 meses adiciona-
les para adoptar una decisién sobre si es conveniente entrar en la fase 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 (generalmente 18 meses después de la fecha de prioridad), se
seguirateniendola posibilidad de solicitar proteccion paralamismainvencién en otros paises,
pero ya no se podré reivindicar la prioridad a partir de la fecha de la solicitud anterior. Una vez
quelainvencidénse hayadivulgado o publicado, no se podrd obtenerproteccién porpatenteen
el extranjero a causa de la pérdida de lanovedad. Véase también el punto N. °20 para obtener
informacion adicional sobre los plazos de gracia.

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 estan especialmenteindicados 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
decidirsies masrentable mantener el caractersecretoy concertaracuerdos de confidencialidad
o bienpresentaruna solicitud 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 para los productos nuevos comercializados en el plano internacional. Cuando solicita
proteccion porpatente paraunainvencion, Somatex siempre presentauna solicitud nacionalenla
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 fundoé unafilial, SOMATEX® HK Ltd, parareforzarsu presenciaenlos mercados asiaticos.
Aunque el mercado de material médico desechable esta principalmente en manos de grandes
corporacionesinternacionales, la estrategiade Somatexha demostrado que una pyme puede te-
ner éxito gracias alainnovaciony laprotecciéondelaPl.
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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 obtener patentes en el extranjero es costoso, lasempresas deberian escogercuida-
dosamente los paises enlos que necesitan proteccion. Conviene tener en cuentalas cuestio-
nes bdasicas siguientes:

¢Dénde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?

¢Cuales sonlos principales mercados para productos similares?

;Qué costos conlleva patentarel producto encadaunodelosmercados alos que estad des-
tinado?

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

¢(Qué dificultades conllevard 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 paratratarel corcholinoleado que constituye labase del éxito delaempre-
sa italiana Grindi SRL. La sociedad ha aprovechado la exclusividad proporcionada
porlapatente paralacomercializacion de un nuevo tejido textil.
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30. ;:Como puede presentarse una solicitud
de proteccion por patente en otros paises?

Ampliandolo descritoenelpunto 27, hay tres maneras principales de presentarunasolicitud de
patente en el extranjero:

Lavianacional. Debe pedirse proteccionalaoficinanacional de patentesde cadapais deinte-
rés mediante la solicitud de patente redactada en elidioma correspondiente, con arreglo a las
formalidades nacionales, y el pago de las tasas necesarias. Ese método puede ser muy engo-
rrosoy caro sise pone en practicaenvarios paises.

Laviaregional. Cuandolos paises sonmiembros de unsistemaregional 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 continuacion, se enu-
meran las oficinasregionales de patentes:

Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)(http://www.oapi.int/index.php/en/);

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

Organizacioén Eurasiatica de Patentes (EAPO)(www.eapo.org);
Oficina Europeade Patentes (EPO) (www.epo.org);y

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

La via internacional. Si una empresa quiere tener la opcién de proteger una invencion en los
paises miembros del PCT, deberia plantearse la posibilidad de presentar una solicitud PCT. La
presentacidn de una solicitud internacional en virtud del PCT permite solicitar posteriormen-
te la proteccion por patente en cualquiera de los mas de 150 paises miembros. Esa solicitud
puede presentarse enlaoficinanacional oregional de patentes correspondiente o enla oficina
receptorade solicitudes PCT dela OMPI, en Ginebra (Suiza).

Enladireccion https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html puede consultarse
unalista delos paises miembros del PCT.
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Solicitud internacional de patente N.° PCT/US2001/028473. Enviro Scrub Techno-
logies Corporation es una pyme estadounidense que utiliza el PCT para solicitar en
varios mercados extranjeros proteccion por patente de su tecnologia para eliminar
multiples contaminantes derivados de lacombustiény de los procesos industriales.
La utilizacion del PCT para solicitar la proteccion en el extranjero permitio a Enviro
Scrub firmar un acuerdo de concesion de licencias para la comercializacion de esa
tecnologia a nivel mundial.

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 traduccionasociadosalas
solicitudes nacionales. EIPCT esunmecanismo ampliamente utilizado porlos solicitantes para
mantener sus opciones abiertas durante el maximo tiempo posible.

Los solicitantes PCT reciben informacién valiosa sobre la patentabilidad potencial de su inven-
cionporconducto delinforme de busquedainternacional del PCTyla opinidn escritade la Admi-
nistracion encargada de labusquedainternacional. Esos documentos proporcionan alos solici-
tantes unabase sdlida en la que fundamenta sus decisiones sobre si deben solicitar proteccién
por patente y donde hacerlo El informe de busqueda internacional contiene una lista 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.

Unaunicasolicitud PCT surte efectosjuridicos en todos los paises miembros del PCT designa-
dos. Ese efecto reduce notablemente los costos de transaccidn iniciales que conlleva la pre-
sentacion de solicitudes por separado en cada oficina de patentes. También puede utilizarse
el PCT para presentarsolicitudes conarregloaalgunos delos sistemasregionales de patentes.
Puede obtenerse orientacion sobre el mecanismo de presentacion de solicitudes internacio-
nales en virtud del PCT en las oficinas nacionales de patentes y en la direccién https://www.
wipo.int/pct/es/index.html.



https://www.wipo.int/pct/es/index.html
https://www.wipo.int/pct/es/index.html
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Esquema del proceso de solicitud en virtud del PCT

- s v

i O i ™ - S -
e e afioine de PSS o — <

] s ional o i e T du & i ¥ exmman

vexicunl il gl e i

el slo pordasrisbmad) i s

o s

3} i ' mebrr lm

i




Inventar el futuro

Derechos territoriales. Conviene recordar que los derechos de patente se aplicansoloenel
pais enel que se han obtenido.

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

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

Como solicitar proteccion. Debe estudiarse la conveniencia de utilizar el PCT para facilitar el
proceso de solicitud, ganartiempoyrecibirinformaciénvaliosaacercadelapatentabilidad que
contribuya aadoptardecisiones fundamentadas sobre donde solicitar proteccionporpatente.

Para obtenermasinformacion, véanse los puntos didacticos 2 a 4 del médulo 09 de IPPA-
NORAMA.



Comercializacion
delatecnologia
patentada
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31. ;Como puede comercializase la
tecnologia patentada?

Unapatente no es, porsimisma, garantiaalguna de éxito comercial. Larealidad es quelas esta-
disticas de los expertos manejan que la tasa de éxito de las invenciones en el mercado es bas-
tante baja, sin embargo, es un instrumento que aumenta la capacidad de quien la posee (em-
presa o persona) para beneficiarse de su producto o innovacion tecnoldgica. Para que pueda
brindar beneficios tangibles, una patente debe explotarse con eficaciay, porlo general, solo
proporcionaradinero siel producto o proceso correspondiente tiene éxito. Paraintroduciruna
invencion patentada enelmercado, las empresas tienen diversas opciones:

Crearun prototipo que se tangible que permita conocer su utilidad.
Presentarse en ferias nacionales e internacionales
Comercializarlainvencién directamente;

Venderla patente auntercero,

Licenciarlos derechos de patente a terceros; o

Constituiruna empresa conjunta u otraforma de colaboracidn con terceros que dispongan
de activos complementarios para explotarlainvencion patentada

Buscarla asesoria de especialistas enmercadeo.

Vincularse al ecosistema emprendedor para encontrar socios estratégicos.

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. De ahila importancia de analizar, dentro de un abanico
de oportunidades como las planteadas anteriormente, la ruta a seguir, considerando un plan
comercialbasado enunestudio o analisis de mercado, y presentarlo aun potencialinversorin-
teresado enlaexplotacion delnuevo producto patentado. Paralograr este propdsito, siempre
esrecomendable disefiar e impulsaruna estrategia de comunicacion.
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33. ;Puede venderse una patente?

Claro que si. Ya vimos posibles opciones para poder promover su invencion patentada ya sea
de maneraindividual, através de laempresa, licenciando conuntercero o transfiriéndolos de-
rechos a cualquier interesado por venta definitiva. En cualquier caso, hay que considerar ven-
tajas, oportunidadesy desventajas.

Laoperaciénde venta se denominacesidony conllevalatransferencia de la titularidad de la pa-
tente a otra persona. Una decision de esa naturaleza debe estudiarse cuidadosamente.

Elhechode concederunalicenciasobreunapatenteyno cederlaequivale a “alquilar” los dere-
chos aterceros acambio del pago de regalias. Por ese motivo, la concesion de licencias pue-
de seruna estrategia muy beneficiosa econdmicamente. Por otra parte, mediante la cesién se
suele recibir un Unico pago previamente acordado, sin ninguna regalia futura, independiente-
mente de lo lucrativa que resulte finalmente la patente.

Contodo, puede habercasosenlosquelacesionseabeneficiosa. Siuna patente se vende por
un monto determinado, ese importe se obtiene de inmediato, sin tener que esperar hasta 20
anos de pagos progresivos para conseguir ese valor, ademas que se evita el riesgo de que la
patente quede superada porotratecnologia. Ademas, la cesién de una patente aunaempresa
emergente puede seruna condicidn previa para la financiacion, sila patente no pertenece ala
empresa, para sabercémo valorar su patente véase el punto No. 38.

Encualquiercaso, antes de tomarladecision definitiva, convendria consultaraun abogado es-
pecializado en patentes para que brinde asesoramiento sobre el enfoque mas adecuado ala
estrategia comercial de cadaempresa.

34. ;Como se otorga una licencia de patente?

Seconcedeunalicenciade patente cuando eltitulardela patente (el licenciante) otorga permiso
aotro (el licenciatario) para que use la invencion patentada con unos fines mutuamente acorda-
dos. Enesoscasos, suele firmarse unacuerdo delicencia entre ambas partes, en el que se espe-
cificanlas condicionesy el alcance del acuerdo principalmente si es licencia exclusiva o no, por
cuanto deberan observarse ciertas normas obligatorias contenidas en el articulo 21delaLey.

Elhecho de autorizaraterceros acomercializarlainvencion patentadamediante unacuerdode
licenciapermitird alaempresaobtenerunafuente adicional deingresos, y esunmedio habitual
de explotarlos derechos exclusivos de una empresa sobre unainvencion.

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

Es aconsejable solicitarlaayuda de un especialista en acuerdos de licencia para negociar las con-
diciones y redactar el documento, dado que es una tarea que requiere de habilidades y conoci-
mientos. Después de llegaraunasuscripciondelicencia, se debe registrarenla DIGEPIH pagando
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latasaestablecida. Sinoseinscribe, no gozard delos derechos de protecciénquele confierelalLey
frente aterceros(verarticulo 21, parrafo 2°). UnaPYME establecida conpotencialinnovador, podria
convenirle suscribir contratos de licencia para obtener permisos de explotacion de otras patentes
y también cederbajo esta mismafigura, derechos de la propia patente.

Las pymes que carecende recursos para l+D, produccién o mercadotecnia pueden sacar pro-
vecho delmodelo de innovacidn “abierta” (véase el punto N.° 1) al considerarla posibilidad de
adquirir licencias de otras empresas o de conceder licencias a partir de sus invenciones. Me-
diante la concesidén de licencias, una empresa transfiere a otras el derecho a utilizar su propia
invencion; en cambio, la adquisicién de licencias es todo lo contrario, es decir, una empresa
llegaaunacuerdo parautilizarlasinvenciones de otra.

Enelcuadro siguiente se comparanlas ventajasylosinconvenientes de ambas opciones

Concesion de licencias

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

eventual creacion de posibles
competidores sise utiliza una Unica
licencia o unalicencia no exclusiva;

obligaciones futuras, sila
tecnologia esincompleta;y

dependencia fundamental del
licenciatario, sieste eslaunica
fuente de beneficios.

Conservacionde la titularidad;

participacionen
perfeccionamientos futuros;

Evitar lanecesidad de participaren
lafabricacion;

Nuevos canales de
comercializacion; y
* Transformacionen aliado de un
posible infractor o competidor.

Adquisicion de licencias

Posibilidad de una
comercializacion mas rapida;

ahorrode costosgraciasala
reduccién de recursos destinados a
+Dy

combinacién de tecnologias para
crear mas productos y servicios mas
eficaces.

Puede que latecnologia no esté
completa;

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

dependencia excesiva de las
tecnologias desarrolladas fuera de
la empresa.
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35. ;Qué tasa deregalias cabe esperar?

Enlos contratos delicencia, suele remunerarse al titular del derecho mediante un pago atanto
alzado o mediante regalias periddicas, que pueden basarse en el volumen de ventas o una for-
ma combinada de ambas. También cabe la posibilidad, sieso conviene, que enlugar del pago
deregalias se establezcauna 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 Unicos en su
géneroylatasaderegalias dependera de los factores especificos de la actividad empresarial
subyacente y los ingresos econémicos que pudieran estimarse en condiciones normales por
la explotacioén de la patente del lado del licenciatario. Para tener una idea inicial de cdmo se
calculaelvalorde una patente, véase el punto N.° 38.

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

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

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

Licencia exclusiva: unsololicenciatario tiene derecho a utilizar la tecnologia patentada, que
no podra utilizar nisiquiera el titular de la patente.

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

Licenciano exclusiva: varioslicenciatariosy el titularde la patente tienen derecho a utilizarla
tecnologia patentada.

Enunmismo acuerdo delicencia, puede haberdisposiciones que concedanalgunosderechos
a titulo exclusivo y otros a titulo Unico o no exclusivo, todo dependiendo del acuerdo a que lle-
guenambas partes.
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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 un satisfactorio acuerdo de licencia no exclusiva con IB-Tech,una em-
presa derivada de la universidad, creada para proporcionar soluciones innovadoras
parael tratamiento de aguasresiduales

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

Depende del producto y de la estrategia comercial de la empresa. Por ejemplo, sila tecnologia
puede convertirse en una norma gue necesiten todos los participantes de un mercado especi-
fico para llevar 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
poderlo comercializar (por ejemplo, un producto farmacéutico que requierainversiones para la
realizacion de ensayos clinicos), un licenciatario potencial no querrd enfrentarse ala competen-
ciade otroslicenciatarios, y puede que insista acertadamente en obtenerunalicencia exclusiva.
En consecuencia, lo mas acertado es buscar asesoria especializada en el mercado pertinente
paravalorarlos diferentes escenarios desde el punto devistadelmercadoydelasimplicaciones
econdmicas que conlleva cadauna de las dos modalidades mencionadas anteriormente

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

No hay unmomento iddneo 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 delicenciatarios o antes posible,
a fin de asegurar un flujo de ingresos que pueda utilizarse para sufragar los costos de conce-
sion delapatente. No es necesario esperar a que esta se conceda.

Mas que elmomento adecuado, esfundamental encontrataral socio o socios apropiados para
obtenerbeneficios de lacomercializacién delainvencién patentada.

Hay muchos motivos distintos por los que para una empresa puede ser beneficioso o nece-
sario llevar a cabo una evaluacién de patentes, entre otros, la contabilidad, la concesién de li-
cencias, lasfusiones o adquisiciones, lacesion o adquisicion de activos de Plolaobtenciénde
financiacién. Aungue no hay un Unico método de evaluacién de patentes adecuado paratodas
las circunstancias, los métodos siguientes son muy utilizados:

Método del calculo deingresos: se centra en el flujo de ingresos que el titular prevé obtener
durantelavigenciadelapatente.
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Método del calculo de costos: calcula el costo del desarrollo de un activo similar a nivel in-
terno o externo.

Método delmercado: analiza transacciones comparablesrealizadas enelmercado.

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

Hay factoresdificiles de cuantificarpero que tambiénpuedenrepercutiren elvalorde una paten-
te, porlo que serecomienda buscarla asesoria de un especialista financiero, para que puedan
valorar tanto los costos inherentes a la produccion como también visualizar la proyeccion de
ingresos por ventas, considerando diferentes escenarios de introduccion al mercado o mer-
cados, yapartirdelosresultados, establecerlas diferentes opciones de regalias anegociar.

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 pertenecen a dos
o mas competidores. Esas empresas competidoras a menudo tratan de velar por su libertad
de accién al conceder derechos sobre sus patentes a cambio de que los competidores les
concedanderechos analogos. Anivelde Pymes, loimportante es platicar, exponerlas motiva-
cionesy llegar a puntos de acuerdo de manera franca, de tal suerte que ambas partes salgan
beneficiadas.
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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. Ala luzde 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 del PPANORAMA.



Observancia
de los derechos
de patente
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40. ;Por qué deberia velarse porla
observancia de los derechos de patente?

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

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

Velar porla observancia de los derechos de patente es solo uno de los aspectos de la gestion
de losriesgos de unaempresa, y permite proteger el tiempoy el dinero invertidos en |+D para
lograrunatecnologiainnovadora. La preparacidon de una estrategia sélida antes de que se co-
meta una infraccidon puede reducir al minimo los costos que ulteriormente puede conllevarla
observanciadelos derechos.

Debe decidirse quien sera el encargado principal de la gestiéon de la cartera de patentes de
laempresa.

Debe establecerse un sistema para velar por la divulgacién de todas las invenciones a una
persona o departamento autorizado enelseno delaempresa, que decidird sobrelaidonei-
dad de mantenerlas como secretos comerciales, publicarlas de forma preventiva o prote-
gerlas mediante patentes.

Debe realizarse un analisis de riesgos para decidir si debiera llevarse a cabo una busqueda
deinformacidn contenidaenlas patentes antes de que se presente una solicitud de patente
y, ental caso, qué deberia conllevar.

Debe determinarse si la patente, tras su concesion, se utilizara de forma ofensiva; preven-
tiva; o principalmente confines de mercadotecnia o de promocion de laimagen de marca.

Debendeterminarse oportunidades para el establecimiento de alianzas o laadquisicionde
licencias.

Debe actualizarse periédicamente el inventario documentado de patentes de la empresa,
tanto aquellas delas que es titularcomo aquellas sobre las que ha adquirido licencias.
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Debenrealizarse periodicamente analisis 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 defensa de la cartera de patentes.

Debe analizarse permanentemente la estrategia de patentes a fin de revisarla como parte
de unaauditoriadelaPlde caracter periddico o motivado poracontecimientos concretos.

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 invencidn en el mercado, detectara los infractores y
decidir sideben adoptarse medidas contra ellos y, en tal caso, cuando y cdmo debe hacerse.
Losinventoresindependientes podrian descargar estaresponsabilidad al licenciatario a quien
hayan cedido la utilizacidon de su invencién. Las Pymes pueden hacerlo apoyandose con sus
propios colaboradores. En el mercado nacional, y si suinvencién ha trascendido fronteras, es
conveniente realizar monitoreos periddicos para identificar posibles infractores y tomar las
medidas pertinentes. (Véase el punto N.© 42)

Las grandes empresas generalmente asignan la funcién de vigilancia a un profesional juridico,
queseencargadevelarporlaobservanciadelosderechosde patente,tantoenelplanonacio-
nal como enlos mercados externos. Ademas, un abogado también podra asesorar en materia
de costosyriesgosyentodolo concerniente alamejor estrategia que podria adoptarse.

Aunque el bengali —idioma nacional de Bangladesh es el séptimo idioma mas hablado del mun-
do, nofue hastafinalesdelos afios ochentacuando se creé unprogramainformatico facil de usar,
sencilloy que funcionase correctamente para mecanografiar en ese idioma. Mustafa Jabbar, un
periodistabengali, vio en ellouna oportunidad ytomad lainiciativa de desarrollarun programain-
formatico y un disefio de teclado adecuados para ese idioma. Su determinacidn revoluciond el
sectoreditorialylaindustria de las artes graficas en Bangladesh.

El Sr. Jabbar pretendia superar muchas de las limitaciones asociadas alas opciones que habia en
1987,y paraello elabord una nuevainterfaz bengalicon un nuevo disefo. Después de afio y medio
detrabajoininterrumpidologré suobjetivo, ylaprimeraedicidondel programa Bijoy salidé almerca-
do endiciembre de 1988. El propio inventor cred el disefio de teclado y los disefios tipograficos,
mientras que un programadorindio se encargd de laprogramacioninformatica.

Poco después delacreacion de Bijoy, el Sr. Jabbar fundo 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 periédicamente el programainformatico Bijoy bajo la supervisidn del Sr. Jabbar.
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Lasegundaediciondelteclado Bijoyy lainterfaz de escritura paramecanografiaren 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 cuestidn 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 Bijoyy de los teclados Bijoy pirateados.

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 autorizacién,
la primera medida que debe adoptarse es recopilarinformaciéon sobre los autores de lainfrac-
cion, elmodo en que estaninfringiendo los derechos de patente y el efecto de esa contraven-
cionenlaempresadeltitulardelapatente. Deberia contratarse aunabogado especializado en
patentes paraque ayude aexaminarlas pruebasyadecidirlas medidas que podrian adoptarse
conrespecto alainfraccion.

Enalgunos casos, los titulares de una patente optan por enviar una carta (comunmente denomi-
nada “carta deintimacion o de amenaza a cesar enla practica”) 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 infraccion involuntaria, ya que el infractor dejara
de contravenirlos derechos del titular o accedera anegociarun acuerdo delicencia.

Aveces, sin embargo, la sorpresa es la mejor tactica para evitar que el infractor tenga tiempo
de ocultar o destruir pruebas. En esas circunstancias, puede resultar adecuado acudira los tri-
bunales sin notificarlo al infractor y solicitar un “requerimiento cautelar” para sorprenderlo en
suslocales comerciales enelmarco de unaredada, amenudo conlaayudade la policia.

En caso de probarse una infraccién de uso no autorizado de la patente concedida, a peticién
de su titulary conlas pruebas suficientes, las autoridades judiciales competentes estan facul-
tadas para ordenarasudiscrecion acciones que van desde el decomiso y retiro de los canales
de distribucion, y mas aun, dependiendo de la gravedad de lainfraccion, hastala destruccion
de la mercancia sin responsabilidad de la parte demandante. Para mas amplitud respecto de
las acciones, sanciones y otras medidas precautorias por infraccion, se recomienda analizar
junto consuapoderado legal desde el articulo 158 al 169 de la Ley de Propiedad Industrial.
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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 delicen-
cia), primero debe comprobarse si hay una clausula de arbitraje o mediacion, 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 conciliaciény arbitraje caracter
privado, siempre que ambas partes estén de acuerdo en someterse a ellos.

El arbitraje es generalmente mas breve y menos costoso que los procedimientos judiciales y,
sila otra parte es extranjera, en el plano internacional es mas facil exigir el cumplimiento de un
laudo arbitral. Una ventaja de la mediacion es que las partes pueden evitar los tribunales y en-
contraruna solucién mutuamente convenida que tenga en cuenta sus intereses. De ese modo,
se puede contribuiralmantenimiento de buenasrelaciones comerciales. El Centro de Arbitraje
y Mediaciondela OMPI presta servicios de solucion extrajudicial de controversias sin animo de
lucro. Para obtener masinformacion sobre el arbitraje y lamediacion, consultese https://www.
wipo.int/amc/es/center/.

Eneldocumento 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.Habermanemprendio 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 sonuncomponen- te decisivo del éxito de su estrategia comercial.


https://www.wipo.int/amc/es/center/
https://www.wipo.int/amc/es/center/
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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 asi mismo: “;no seria estupendo si milavadora pudiera lavar la ropa sin
agua, con lo que seria mas respetuosa con el medio ambiente?”. Por el momento, no se tiene
unainvencién, sino simplemente se ha determinado unanecesidad o problema. Unainvencién
es una solucidon a ese problema (véase el punto N. °2). Se tiene que disefiar 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, maquina
oproductonuevo. Solo se puede patentarlainvencioncomotal,y debe proporcionarse ala oficina
de patentes unadescripcidntécnicacompleta de sufuncionamientoreal (véase el punto N. °11).

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 lasolicitud de patente. Silaidea debe exponerse aterceros,
primero se les debe pedir que firmenun acuerdo de confidencialidad (véase punto N.° 5).

Laproteccion por patente tiene que considerarse siempre en el momento 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 lainvencidn, esto es, decidir si es probable que lainven-
cion sea lo suficientemente valiosa como para justificar el tiempo, el esfuerzo y los costos
gue entrana solicitarla patente y tramitarla hasta suconcesién (véase el punto N. °5);

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

recabarycompilartodalainformaciénnecesariapararedactarlasolicitud (véaseelpuntoN.°18).

Una invencion solo esta totalmente protegida a partir de la fecha de concesion de la patente, y
nodesdelafechade presentaciondelasolicitud(véase elpuntoN. °23). Ademas, no hayninguna
garantia de concesion de la patente, ya que la oficina de patentes puede denegar una solicitud
por diferentes razones: por ejemplo, silainvencidn reivindicada no cumple los requisitos de pa-
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tentabilidad (véase el punto N. °6), o si otra persona ha divulgado y a la invencion al publico, por
ejemplo, al publicarun articulo sobre ella (véase el punto N. °19).

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
cumplenlosrequisitos administrativosy, en algunos paises, los requisitos de patentabilidad no
fabricanlainvencion propuesta paraverificarsufuncionalidad (véase elpuntoN. °16 para obte-
nermasinformacion sobre el proceso de examen de una solicitud de patente).

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

Puesto que patentar una invencién entrafia muchos costos y comercializarla, todavia mas es
importanterealizarunanalisisdelos costosylosbeneficios antes deinvertirenlaprotecciénde
unainvencidén mediante una patente (véanse los puntos N. °17, 31y 32).

Una patente solo permite a su titular prohibir a terceros que fabriquen, utiliceny vendan exac-
tamente lo que protegen las reivindicaciones de la patente. El titular de una patente anterior
conreivindicaciones mas amplias puede impedir a uninventor, cuya patente tengareivindica-
ciones de alcance mas limitado, el uso de su propia patente (véase el punto N. °1).

Nonecesariamente. Enfunciéndelanaturaleza delainvencion, hay otras formas de proteccion
legal que, de hecho, pueden adaptarse mejor a la estrategia empresarial, como los modelos
de utilidad o los secretos comerciales (véase el punto N. °4). Sin embargo, considerando los
multiples beneficios de una patente, conviene realizar un andlisis de los costos y los beneficios
antes de presentar una solicitud, teniendo en cuenta el tiempo y el costo de efectuar pagos
periédicos para el mantenimiento de suvigencia (véase el punto N. °3).



Inventar el futuro

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 (véase el punto N. °41),
Ello puede entrafarlaincoacion de accionesjudiciales porinfraccién ante untribunal 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 legislacidn nacional. Sin embargo, hay oficinas de patentes
regionales, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organizacion 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 esaregidn (véanse los puntos N. °27 a 30). El término
“patente europea” solo es la 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 con los regimenes comunitarios vigentes relativos a la
llamada “marca comunitaria” o al “diseilo comunitario” (y a un futuro régimen que estableceria
una “patente comunitaria”) que creanunderecho de propiedadintelectual unitario paratodo el
territorio de la Comunidad Europea.

Ademas, cualquier ciudadano de un Estado contratante del Tratado de Cooperacién en ma-
teria de Patentes (PCT), o residente en uno de esos Estados, puede presentar una solicitud in-
ternacional en virtud del PCT. Ese sistema permite que la solicitud surta el mismo efecto que
las solicitudes nacionales presentadas en cada Estado contratante del PCT (véase 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 paten-
tes en varios paises. Las patentes resultantes de una solicitud PCT son patentes nacionales o
regionales, concedidas por la oficina nacional de patentes competente, en virtud de la legis-
lacion nacional sobre patentes. Sin embargo, puesto que todas esas patentes se basan fun-
damentalmente en la misma solicitud para la misma invencion, las reivindicaciones y el resto
del contenido de las patentes solicitadas envirtud del PCT seran, porlo general, muy similares
(aunque puedan modificarse durante la tramitacion enlafase nacional).

Esrecomendable protegerlainvencion entodoslos paises enlos que se fabrique, distribuyay
vendaelproducto,oenlosque se utilice el proceso, y esos sistemasregionales einternaciona-
les paralapresentacion de solicitudes de patente pueden facilitary simplificar la presentacion
de solicitudes envarios paises.
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Los requisitos sustantivos y de procedimiento para la concesion de patentes y el importe de
las tasas exigidas varian en funcion del pais o la regién. Por tanto, es recomendable consultar
conunabogado o agente de patentesoinformarse enlas oficinas de Pldelos paisesenlos que
se esté interesado. Enla direccion www.wipo.int/directory/es/urls.jsp puede consultarse una

lista de direcciones URL y undirectorio de oficinas nacionales yregionales de PI.

En cada pais en el que se quiera proteger lainvencion, hay que presentar solicitud es el mismo
diaparaasegurarse de que todas ellas se beneficien de la primera fecha de presentacion.

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 beneficiard de lafechadelaprimerasolicitud, 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-
vencioén presentadas porterceros después de lafecha de prioridad (véase el puntoN.°28).

“Elhondurefio o extranjero domiciliado en Honduras que presente, conforme alaLey de Propie-
dadIndustrial, unasolicitud de patente deinvencién o de modelo de utilidad que yahaya presen-
tado enotro paisconelcualHonduras estavinculado poruntratado, debereconocerelderecho
de prioridad de 12 meses, salvo que el tratado aplicable establezca plazos diferentes.”

Toda solicitud presentada en Honduras alamparo de un derecho de prioridad y dentro del pla-
zo de prioridad correspondiente, no sera denegada, invalidada ni anulada por hechos ocurri-
dosenelintervalo, realizados por el propio solicitante o porunterceroy estos hechosno daran
lugar ala adquisicién de ningun derecho de terceros, respecto al objeto de esa solicitud. (véa-
se articulo 141 de la Ley de Propiedad Industrial)

Cualquier persona puede preparary presentar una solicitud nacional de patente, pero esuna
tarea compleja, y es muy arriesgado emprenderla sin el asesoramiento de un abogado o un
agente de patentes. Cabe recordar que en la mayoria de las legislaciones se exige a los soli-
citantes extranjeros que les represente un abogado o un agente de patentes que resida en el
pais de presentacion de la solicitud (véase el puntoN.°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
solicitud y debenredactarse cuidadosamente para proteger de forma adecuada lainvencion
(véase el puntoN. °21).


http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
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Las reclamaciones porinfraccion de patente no se basan en si el infractor tenia conocimiento
de la patente ni en si copiod deliberadamente la invencion patentada. Las patentes de terce-
ros pueden ser objeto de infraccién incluso aunque el infractor no tenga idea de que existen.
Por ese motivo es importante realizar una buisqueda del estado de la técnica antes de realizar
grandes inversiones en una invencion y antes de prepararla para su comercializacion (véanse
los puntos N.°14y 15).

Muchas invenciones patentadas son pequefias mejoras de la tecnologia precedente. Unain-
vencion no tiene que serun progreso extraordinario en su ambito para que se pueda patentar.
Siempre gue lainvencion cumplalosrequisitos de patentabilidad se podré solicitar una paten-
te (véase el puntoN.%6). Sinembargo, sienlainvencion se esta utilizando otra tecnologia ya pa-
tentada, se tendrd que obtener una licencia del titular de la otra patente para comercializar la
propiainvencion patentada (véase el punto N. °12).

Solo se pueden presentar solicitudes de patente provisionales en algunos paises; ademas,
aungue las tasas de presentacion son mas bajas, para proteger la invencién también serd im-
prescindible presentar una solicitud de patente completa antes de que venza el periodo de
proteccidn provisional de 12 meses. En funcion de la estrategia empresarial, el uso de una so-
licitud de patente provisional conlleva costos, pero también beneficios, y cabe recordar que
el funcionamiento especifico de ese tipo de patentes varia en funcién del pais. Por tanto, es
recomendable consultar con un abogado o un agente de patentes. La legislacién hondurefia
no contemplala figura de “patente provisional”.

Cuando ha caducado la vigencia de una patente, cualquier persona puede utilizar la invencion,
gue ya no puede volverse a patentar. Por otra parte, desde el momento en gque la invencién pa-
tentada, ahora caducada, se divulga mediante la solicitud de patente, lainvencién deja de cum-
plirelrequisito de ser “nuevau original” que se exige para poderla patentar (véase el punto N. °8).
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Permanecer atento. Debe vigilarse alacompetencia para detectarposiblesinfracciones.

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

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

Solucion 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 obtener masinformacion, véase el punto didactico 3 delmdédulo 03 de IPPANORAMA.
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Anexo | - Sitios web utiles

A continuacion, se indican sitios web en los que puede obtenerse mas informacion sobre las
cuestionessiguientes:

Cuestiones de Pldesde un punto devista 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.ijsp

Sitio oficinanacionalHonduras: https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual

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

Clasificacion Internacional de Patentes -www.wipo.int/classifications/ipc/es

Centro de Arbitraje y Mediacién 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 OMPl-www.wipo.int/treaties/es

Negociacion de acuerdos de licencia de tecnologia - Manual de capacitacidn, publicacidn
dela OMPI https://www.wipo.int/publications/es/details.ijsp?id=291

Cdmo negociar licencias tecnoldgicas, publicacién de la OMPI https://www.wipo.int/pu-
blications/es/details.jsp?id=296

Anexo Il - Glosario

Actividadinventiva: También denominadanoevidencia. Uno delos criterios de patentabili-
dad, que exige quelainvencidnnohubiera sido evidente paraunapersona del oficio de nivel
medio en el ambito técnico correspondiente. (vease numerales], 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-
macion paraun fin especificado. (vedse nimerales 4,19)

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). (vease niumerales
3,33,34,35,36,37,38,41)


http://www.wipo.int/sme/es
http://www.wipo.int/patents/es
http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual
http://www.wipo.int/pct/es
http://www.wipo.int/classifications/ipc/es
http://www.wipo.int/amc/es
http://www.wipo.int/reference/es
http://www.wipo.int/reference/es
http://www.wipo.int/treaties/es
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=291
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=296
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=296
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Acuerdo de no divulgacién: Véase acuerdo de confidencialidad. (vease nimerales 4,19)

Aplicacionindustrial: Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que lainvencion
pueda fabricarse o utilizarse enlaindustria, en su sentido mas amplio. En algunos paises, en
lugardel criterio de aplicaciénindustrial, se exige el de utilidad. (vedse niumeral 10)

Cartadeintimacion a cesar enlapractica: Carta enviada por el titularde laPlo porsu abo-
gado enla que se exige el cese inmediato del supuesto acto infractory se anuncia que, de
no ser asi, se emprenderanaccioneslegales.

ClasificacionInternacional de Patentes (CIP): Sistema de clasificacionjerarquico que divi-
detodalatecnologiaenunaserie de secciones, clases, subclasesy grupos paralaclasifica-
ciondelas patentesylos modelos de utilidad. La CIP esunaherramientaindispensable para
consultardocumentos de patente cuando serealizaunabusqueda del estado delatécnica.
Para obtener mas informacion, consultese www.wipo.int/classifications/ipc/es. (vease nu-

merales 42,15)

Concesiénde licencias reciprocas: La concesion de licencias reciprocas tiene lugar cuan-
do varias empresas intercambian derechos para utilizar determinadas patentes de las que
sonlosrespectivostitulares. Confrecuencia, laspatentes delas que estitularcadaempresa
protegen distintos aspectos de un producto comercial. La concesion de licencias recipro-
cas otorga a cada empresa el derecho a comercializar el producto. Es posible que la con-
cesién de licencias reciprocas conlleve un pago de una parte ala otra para “compensar” el
valordelos derechos transferidos. (vease niumerales 3, 39)

Convenio de Paris paralaProteccion de la Propiedad Industrial: Administrado porlaOrga-
nizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el primer gran acuerdo internacional
en materia de proteccion de los derechos de propiedad industrial, incluidas las patentes.
Porejemplo, el Convenio de Paris establece normas que ayudan alos ciudadanos de un pais
aobtenerenotros paises protecciénparasuscreacionesintelectuales, asicomo elderecho
de prioridad (véase derecho de prioridad).

Convenio sobre la Patente Europea (EPC): Para obtener mas informacion, consultese ht-
tps://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226. Tratado por el que se establecela Or-

ganizacioén Europea de Patentes (OEP) y se proporcidén a un sistema juridico auténomo en
virtud del cual se concedenlas patentes europeas. Sinembargo, después de su concesion,
una patente europea no constituye un derecho unico, sino un grupo de patentes esencial-
mente independientes, que puedenrevocarse en cada pais y cuya observancia puede exi-
girse legalmente a nivel nacional. (vease nimerales 26, 30)

Derecho de prioridad: Derecho limitado en el tiempo determinado por la primera presen-
taciéon de una solicitud de patente. En virtud del derecho de prioridad pueden presentarse
solicitudes posteriores respecto de la misma invencién en otros paises concretos antes de
que expire el periodo de prioridad, sin que resulteninvalidadas por ningun otro acto realiza-
do enese periodo, por ejemplo, la presentacion de otra solicitud. Al presentar una solicitud
posterior, el solicitante tiene que “reivindicarla prioridad” de la primera solicitud para hacer
uso delderecho de prioridad. Elfundamento juridico del derecho de prioridad es el articulo
4 del Convenio de Paris. (vease numerales 8,13,20,26, 28, 30)


http://www.wipo.int/classifications/ipc/es
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/details/226
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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. (vease nimerales|, 3,12,27, 34, 36, 39)

Derecho territorial: Derecho cuya observancia puede exigirse legalmente solo enlos paises
oregionesenlos que elderecho se haestablecidoy estaenvigor. (vedse numerales, 27, 30)

Descripcion: También denominada memoria descriptiva. Parte de una solicitud de patente
en la que se divulga la invencion de forma suficientemente clara y completa para permitir
que un experto en la tecnologia comprenda la invencidn reivindicada y la ponga en practi-
casin experimentacion excesiva. La descripcidn es la base de las reivindicaciones que de-
finenloslimiteslegales delainvencion. La descripcidon puede abarcar una materia mas am-
plia que lasreivindicaciones, pero estas nunca pueden ser mas amplias que la descripcién.
(vedse numerales1,11,16,20, 21, 25, Anexo ll)

Dibujo: llustraciones en una solicitud de patente que pueden ser necesarias o Utiles para
comprenderlainvencion. (vease niumerales 4,16,17, 21)

Divulgacioén: La divulgaciéon puede referirse a:

Dominio publico: Porlo general, unainvencion u obra creativa se considera de dominio pu-
blico sino hay restricciones legales para su utilizacidon por parte del publico. (vedse nimera-
les1,14,15,16,17,25, 26, 30)

Estado de la técnica: Todos los conocimientos pertinentes anteriores a la fecha de prioridad
deunasolicitudde patente. Enalgunos paises se diferenciaentre publicacionimpresa, divulga-
cidnoralyusoanterior,y ellugaren elque hantenidolugarlas publicaciones o ladivulgacion. La
novedady laactividadinventiva tienen que valorarse en funcién del estado de latécnica.

Experto enlamateria: Persona hipotética con competenciasy conocimientos normales en
un dmbito técnico especifico, sin que tenga un talento excepcional. Enla 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 estd suficientemente divulgada en la descripcidn de la patente o en la solicitud de
patente. (vease numerales 9,11,17, 21)

Fecha de prioridad: También se denomina fecha efectiva de presentacién de la solicitud.
Es la fecha de presentacién de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica. Esa fecha
esespecialmenteimportante paradeterminarel estado delatécnicapertinente alvalorarla
novedady laactividadinventiva. (vease nimerales 21, 28, derecho de prioridad)

Informacion contenida en las patentes: Informacion técnicayjuridica que figuraenlos do-
cumentos de patentes que las oficinas de patentes publican periédicamente. Aproximada-
mente dos tercios de lainformacidn técnica que se divulga enlas patentes no se publicaen
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ningun otro lugar. Ello significa que lainformacion contenida enlas patentes esla coleccion
de datostecnoldgicos clasificados mas completa que puede obtenerse deunasolafuente.
(vease numerales 8,14-15, 40)

Invencion: Solucién a un problema especifico en un determinado sector de la tecnologia.
Unainvencion puede estarrelacionada conun producto ounproceso. 2

Libertad de accion: Situacidon enla que puede realizarse una actividad concreta, como po-
nerapruebaocomercializarunproducto, sininfringirderechos de patente validos de terce-
ros. (vease numerales 5, 39)

Materia patentable: Alcance de la tecnologia para el que la legislacién de un pais permite
proteccidn por patente. Por lo general, la materia patentable se establece porley, y ame-
nudo se define mediante excepciones ala patentabilidad;laregla general es que se podran
proteger por medio de patentes las invenciones de todos los campos de la techologia.
(veasenumerales1,5,6,7,13,26)

Modelo de utilidad: También denominado patente de corta duracion, patente pequefia o
patente de innovacion. Los modelos de utilidad son una forma especial de derechos de Pl
parainvenciones concedidas por algunos paises a un inventor o a su cesionario durante un
periodo de tiempo limitado. La duracion de la proteccion es mas breve que en el caso de
una patente ordinaria, y las condiciones de concesién son menos estrictas. Los modelos
de utilidad pueden ser una alternativa importante alas patentes en los paises en que estan
disponibles. Honduras concede proteccidn por patente a los modelos de utilidad. (vease
numerales 4, 6,23)

No evidencia: Véase actividad inventiva. (vease nimerales1, 6,9)

Novedad: Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que lainvencidn sea nueva con
respecto alestado delatécnica. Cuandolainvencidonpuede encontrarse enunaunicarefe-
renciadel estado delatécnica, se dice que “constituye anterioridad”. Lanovedad no puede
demostrarse o establecerse; solo se puede demostrar suausencia. (vease nimerales1, 6,7,
8,19,28, el Poderdelainnovacion)

Patente: Documento otorgado, previa solicitud, por una oficina gubernamental (o0 una ofi-
cinaregional que actua envarios paises), en el que se describe unainvenciény envirtud del
cualseconcedeunderecho exclusivo porunplazolimitado para fabricar, utilizarovenderun
producto o proceso. (vease numeral 1)

PATENTSCOPE: Sistema de busqueda en linea gratuito en una enorme base de datos que
incluye todas las solicitudes PCT (més de dos millones) y los documentos de patente publi-
cados porlas oficinasnacionalesyregionales participantes. Para obtener mas informacion,
consultese www.wipo.int/patentscope/es (vease nimeral 15)

Plazo de gracia: En la legislacion de algunos paises se prevé un plazo de gracia de 6 0 12
meses desde elmomento en que elinventor o el solicitante divulga unainvencién hasta que
se presenta la solicitud, periodo durante el cual la invencion no pierde su patentabilidad a
causa de esa divulgacion. El solicitante no obtendra una fecha de prioridad anterior por el
hecho de haber solicitado un plazo de gracia. (vease nimerales 19, 20)


http://www.wipo.int/patentscope/es%20.
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Principio del primero en inventar: Sistema en el que el primer inventor que concibe y pone
enpracticalatecnologiaolainvenciontiene 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-
sentadashastael15de marzo de 2013 inclusive. A partirde 16 de marzo de 2013, se aplicaun
sistemabasado en el principio del primero en presentar similar al de la mayoria de los paises
(vease numerales18,12,19)

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 presentauna so-
licitud de patente y reivindicala mismainvencién. (vedse nimerales 18, 19)

Propiedadintelectual (Pl): LaPlhacereferencia alas creaciones delintelecto: invenciones,
obras artisticasyliterarias, asicomo simbolos, nombres, imagenesy disefios utilizados enel
comercio. (vease nimeral 4)

Publicacion: La publicacién puede producirse en distintas fases de la tramitacién. En mu-
chos paises,incluido Honduras, eldocumento de patente solo se publicacuando se hacon-
cedidounapatente (Art. 55 de laLey de Propiedad Industrial, reformado mediante Decreto
51-2011). En otros, en cambio, las solicitudes de patente se publican porlo general una vez
transcurridos 18 meses desde lafecha de presentacién o, cuando se reivindicala prioridad,
desde la fecha de prioridad. La publicacion de una solicitud de patente establece la fecha
enlaque pasaaestardisponible para el publico en general. (vedse nimerales 5,16, 23)

Publicaciéon preventiva: También denominada divulgacion preventiva. Es una estrategia de
Pl paravelarporque untercero no obtenga derechos de patente sobre unainvencion. Con-
siste enlapublicacion de unadescripcidon o dibujo delainvencidnafinde que pase aformar
parte del estado de la técnica, impidiendo asi que terceros puedan patentar la invencion.
(vedse numeral 5)

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.
(vease numerales 33, 35)

Reivindicaciones: Declaraciones numeradas al final de una patente que definen la inven-
cion parala que se solicita proteccidn. Porlo general, tienen que ser claras, concisas y fun-
darse enteramente enla descripcion. (vease numerales 16, 20, 21)

Requisito de divulgacion: El derecho de patentesimpone alos solicitantes la obligacion ge-
neral de divulgarlainvencién de forma suficientemente claray completa para permitirque un
expertoenlatecnologiacomprendalainvenciénreivindicadaylapongaen practicasinexpe-
rimentacion excesiva. En algunos paises, lalegislacion sobre patentes exige tambiénla divul-
gacionde “lamejormanera” delinventor parafabricar o poneren practicalainvencion.

Requisito delamejormanera: Requisito que exige al solicitante de una patentela divulgacio del
mejor método que conozca de realizar la invencién en el momento en el que presente la solici-
tud. Algunos paises establecen este requisito. Véase también requisito de divulgacién.
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Requisito deunidad de lainvencion: Conarreglo alamayoriadelaslegislaciones sobre pa-
tentes, cada solicitud debe corresponderse con una uUnica invencién; Lainclusién 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. (vease numeral 26)

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

Solicitud de patente: Solicitud para la proteccion de una invencion que se presenta ante
una oficina de patentes. Una solicitud consta de un petitorio, la descripcidon de lainvencion,
una o masreivindicaciones, uno o varios dibujos (si son necesarios) y unresumen. El término
tambiénpuede hacerreferenciaal proceso de solicitud de una patente. (vease nimerales 5,
8,11,14,15,16,18,19, 21, 25, 26, 28)

Solicitud de patente provisional: Una solicitud de patente provisional puede considerarse
como la “primera solicitud de patente, temporal y mas barata”. Contiene solo una parte de
lainformacion exigida en una solicitud de patente ordinaria y permite al solicitante obtener
deformarapidaunafechainicial de presentacidondelasolicitud. Elconcepto clave enlaso-
licitud de patente provisional es “provisional”. Es necesario presentarunasolicitud ordinaria
enelplazodeunafo; delo contrario, la solicitud se considerard abandonada. (vedse nime-
rales16, 20)

Solicitud de patente regional: Solicitud para la proteccién de una invencion presentada
ante una delas oficinasregionales de patentes. (vedse 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 comerciales y similares
(véase también estado delatécnica). (vedase numerales 8, 9,14-16)

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 da cuentade
la probabilidad de que se pueda patentarlainvencion. El solicitante puede tomar entonces
una decision fundamentada sobre si debe presentar una solicitud de patente nacionaly en
quépaisdebehacerlo. Soloenese momento se exigenlatraducciondelasolicitudy elpago
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
legislacién nacional en materia de patentes. Sin embargo, cada pais miembro del PCT tiene
quereconocerlafechade presentacion original del solicitante para establecerla prioridad,
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asicomo paradeterminar cual es el estado de latécnica que debe utilizarse en el analisis de
la patentabilidad. Para obtener mas informacidn, consultese https://www.wipo.int/pct/es/

(vease numerales 27-30)

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

* Las explicaciones facilitadas hacenreferencia especificamente al Derecho de patentes.


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