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Esta publicacidn es una adaptacion al contexto juridico y reglamentario de la Republica Do-
minicana del documento originario publicado porla Organizacién Mundial de la Propiedad In-
telectual (OMPI) en 2018, titulado “Inventar el Futuro. Introduccion a las patentes dirigida a las

pequenasy medianas empresas”, el cual se ha modificado para responder alalegislacion na-
cional porellicenciado José Alejandro Santanalsaac, en estrecha colaboracién con el Ministe-

rio de Industria, Comercio y Mipymes de la Republica Dominicanay de acuerdo conlalicencia
CCBY 3.01GO. La Secretariade laOMPIno asume responsabilidad alguna por la modificacion
o traduccion del contenido original.

La presente guia ofrece una introduccion exhaustiva a las patentes, pero también remite ain-
formacidn sobre otros aspectos. Puede descargar las publicaciones de la OMPI a las que se
hace referencia en el texto desde la direccién web www.wipo.int/publications/es y acceder al

recurso de aprendizaje enlinea IP PANORAMA™ enla direccion https://www.wipo.int/sme/en/
ip-panorama.html. Todos estosrecursos son gratuitos. No obstante, niesta guianilos otrosre-

cursos mencionados suplen el asesoramiento juridico profesional.

Estapublicaciénse centraenlas patentes, uninstrumento decisivo paraque 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.

Enlaactualeconomiadelconocimiento practicamente todaempresaque dependadelasme-
joras tecnoldgicas debe plantearse la posibilidad de utilizar las patentes como elemento fun-
damental de su estrategia empresarial. En esta guia se explica contérminos sencillos y practi-
coslos beneficios comerciales del sistema de patentes paratodo tipo de empresas. Sibienes
recomendable consultar a un experto en patentes cuando se tenga la intencidn de proteger,
explotar o velar por la observancia de los derechos de patente, en esta guia se proporciona
informacion practica que resultara Util para entender los conceptos basicos y formularlas pre-
guntas adecuadas cuando se consulte aun experto.

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


https://tind.wipo.int/record/41028
https://tind.wipo.int/record/41028
http://www.wipo.int/publications/es
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html
https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html

Patente

Republica Dominicana



Inventar el futuro

1.;Qué es una patente?

Una patente esunderecho exclusivo concedido porun gobierno aunainvencidnque esnueva,
conlleva actividadinventivay es susceptible de tener aplicaciénindustrial.

La patente concede a su titular el derecho legal de impedir que terceros fabriquen, utilicen,
ofrezcan para la venta, vendan, importen o almacenen un producto o se emplee un procedi-
miento basado enlainvencion patentada o bien de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Es unpoderoso instrumento comercial para obtener la exclusividad sobre un producto o pro-
cedimiento nuevoy, almismo tiempo, consolidar una sélida posiciéon en el mercado u obtener
ingresos a través delaconcesiondelicencias. Unproducto complejo (porejemplo, unacama-
ra, unteléfono mdviloun coche) puedeincorporarmuchasinvenciones patentadas que perte-
nezcan avarios 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,
guesueleserde 20 afiosapartirdelafechade presentaciéndelasolicitud,acondicionde que se
paguen a sudebido tiempo las tasas de mantenimiento correspondientes. Una patente consti-
tuye underecho territorial, limitado a las fronteras territoriales del pais o region correspondiente.

Patente N. 2 P2018-137. DISPOSITIVO Y METODO PARA ELABORAR EL ANDULLO,
propiedad de DENNIS JOHN MEJIA ARIAS y CESAR EMILIO MEJIA PEREZ, e inventa-
do poreste ultimo, serefiere aun dispositivoy método para elaborar el andullo, para
optimizar el proceso de compactacién de las hojas del tabaco mediante un sistema
manual y/o mecanico, mejorando sustancialmente las condiciones econdémicas, so-
cialesy medio ambientales de los productores del tabacoy las personas envueltas

enelproceso de elaboraciéndel andullo.
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Patente N. 2 P2015-224. DISPOSITIVO DE ESTRUCTURA INFLABLE PARA EL CIERRE
O SELLADO DE PRODUCTOS PARA EVITAR MANIPULACIONES FRAUDULENTAS, del
titulareinventor CARLOS JULIOREYES SOSA, esundispositivode estructurainflable
que consiste enfundas, bolsas o caperuzas para elempaque o sellado de seguridad
de productos a prueba de manipulaciones fraudulentas.

EnRepublicaDominicana, las patentes son concedidas porla OficinaNacional de laPropiedad
Industrial (ONAPI), por un periodo de 20 afios a partir de la fecha de presentacion de la soli-
citud, habiendo cumplido con los requisitos exigidos porlaley, y con el pago a tiempo de las
tasas de mantenimiento correspondientes durante todala vigencia de la patente.

En contraprestacion al derecho exclusivo que proporcionala patente, el solicitante tiene la obli-
gacidndedivulgarlainvencidnal publico proporcionando porescrito unadescripcion detallada,
precisay completa delamisma, enlasolicitud de patente (vease el punto N.°11). La patente con-
cediday, en muchos paises, la solicitud de patente, se publica en un boletin o gaceta oficial. En
Republica Dominicana se publica tanto la solicitud de patente en trdmite como la patente con-
cedidaaregistro en el Boletin Oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Patente N. @ P2015-272, PERNO INTRARRADICULAR CON EXTREMO INFERIOR EN
FORMA DE ANCLA, de DULCE CONCEPCION PEREYRA GUERRERO, ELVIN AL-
BERTO MANCEBO PACHECO, LEANDRO EDGARDO FELIZ MATOS, y UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA, (UNIBE). Se refiere a un biomaterial de tipo odontoldgico, de-
nominado Perno Ancla. Este se utilizacomo medio dereconstruccionendientes an-
teriores y posteriores, su disefio cilindrico y conico en su extensidony de ancla en el
extremo apical permite distribuir las fuerzas de una manera adecuada para evitar la
fractura del diente, y mantenerlo reparable y habil por largo tiempo. Se caracteriza
por ser de fibrade vidrio, resina, polimeroy es blanco radiopaco.
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FIG. 1

Patente N. 2 P2018-185. DETECTOR DE DESCARGAS ELECTRICAS A TIERRA del titular
einventor ABRAHAM REINOSO DISLA, un sistema electronico que corta el suministro
de electricidad a una instalacion eléctrica, automaticamente detecte una descarga
eléctricaque paseportierrafisica,lacual este atravesandoaunapersona, salvando de
estamaneralavidadelapersonaque se encontrabarecibiendoladescargaeléctrica

Elpoder delainnovacion

Esimportante comprender la diferencia entre “invencién” e “innovacién”. En la presente guia,
el término innovacion se utiliza para aludir al proceso de creacidn de un producto comercial
a partir de unainvencion. En otras palabras, una invencion crea algo nuevo, mientras que una
innovaciéon consiste endaruso comercialaalgonuevo. Enconsecuencia, el éxito de unainven-
cion se determina con criterios técnicos, y el éxito de una innovacién se establece con crite-
rioscomerciales. Lainvenciontienelugarcuandolasoluciontécnicaaunproblemacumplelos
requisitos legales especificos para poderse patentar. En cambio, lainnovacién no siempre se
basaenideas patentables.

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

» mejorarlos procesos de fabricacionafinde reducir costosy aumentarla productividad;
» introducirnuevos productos que satisfaganlas necesidades de los clientes;
» mantenerlaventajacompetitiva o ampliarla cuota de mercado;

» velar por que el objetivo del desarrollo tecnholdgico sea cubrirlas necesidades actuales 'y
nuevas delasempresasy sus clientes;y

» evitarladependenciatecnoldgicarespecto delatecnologiade otrasempresas. Enlaeco-
nomia actual, la gestion de lasinnovaciones tecnoldgicas precisa de buenos conocimien-
tos delsistema de patentesafinde garantizarque laempresaobtengaelmaximo beneficio
de su propia capacidad inventiva y creativa forje alianzas beneficiosas con otros titulares
de patentesy evite hacerun uso no autorizado de la tecnologia que pertenece a otros.

Historicamente, las empresas han gestionado la elaboracidn de sus invenciones internamente.
Este método de innovacion “a puerta cerrada” garantizaba a la empresa mantener el control ab-
soluto sobre su proceso inventivo y depender Unicamente de sus propios procesos de elabora-
cidon de ideas para tener éxito en el mercado. En cambio, la innovacidn “colectiva” reconoce que
la elaboracién de invenciones restringida ala empresa no permite aprovecharlos conocimientos
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de expertos externos o de otrasempresasinnovadoras nielenorme acervo deinvestigaciony de-
sarrollo [+D mundial. Las pymes deberian tener presente el concepto de innovacién “colectiva” al
concebir su estrategia empresarial. Si se pueden conseguir mayores beneficios, se reducen los
riesgosy se agiliza el proceso de comercializacion gracias a lasideas que pueden consultarse en
el marco de entornos de confianza establecidos mediante la aplicacién de principios de gestidn
de los secretos comerciales (véase el recuadro que sigue al punto N.° 5), entonces el concepto de
innovacion “colectiva” puede servalioso.

2.;Qué es unainvencion?

En el ambito del Derecho de patentes, una invencion suele definirse como una solucién nueva e
inventiva a un problema técnico. Esa solucién puede consistir en la creaciéon 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 encontrar algo
queyaexisteenlanaturalezano se consideraunainvencion; paraquelo sea, debe emplearseuna
cantidad considerable delingenio, la creatividady el espiritu inventivo tipicos del serhumano.

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

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

La exclusividad que otorga una patente puede marcar la diferencia entre éxito y fracaso enun
entorno comercial exigente, arriesgado y dindmico.

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

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

» Consolidarlaposicionenelmercado. Una patente concede asu titular el derecho exclusivo
deimpediraterceros que utilicenlainvencion patentada —reduciendo asilaincertidumbre,
elriesgoy la competencia de los ventajistas y los imitadores— o de obligarlos a que dejen
dehacerlo.Losderechos sobre unainvenciénpatentadapuedendificultarelaccesoalmer-
cado de nuevos competidores. Ello ayudara a ampliar la ventaja sobre la competenciay a
consolidarlaposicion del titularde la patente.

» Incrementarlos beneficios o el rendimiento de las inversiones. Siuna empresa ha realizado
importantes inversiones en |+D, la proteccidn por patente puede contribuir a que recupere
el gastoy aumente el rendimiento de lainversion.

» Generaringresos adicionales fruto delaconcesiondelicencias. El titular de una patente pue-
deservirse de unalicenciaparacederaterceros sus derechos sobrelainvenciénacambiode

M-
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un pago a tanto alzado o del cobro periddico de regalias. La venta (o cesion) de una paten-
te transfiere la titularidad, mientras que la concesién de licencias solo entrafia la autorizacion
para utilizarlainvencion seguinunas condiciones especificas

Acceder alatecnologia mediante la concesion de licencias reciprocas. Siunaempresane-
cesitaaccederatecnologiaque es propiedad de terceros, 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

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

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

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 aprobacioén, puede aumentar la capacidad de una empre-
sa para obtener el capital necesario para comercializar un producto. De hecho, en algunos
sectores —como la biotecnologia— contar conunaimportante cartera de patentes es, con
frecuencia, unrequisito para atraerinversores.

Dotarse de un poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas. Para hacer valer de
forma eficazla exclusividad de una patente, puede que deba notificarse lainfraccion o que
debainterponerse una demanda. El titular de una patente tiene mas probabilidades de ob-
tenerlasatisfaccion de sus derechos enlas actuaciones judicialesiniciadas contra quienes
copienoimitenlamateria patentable

Potenciar la imagen corporativa. A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes
consideran que las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos,
especializaciény capacidad tecnoldgica de la empresa. Ello puede ser de utilidad no solo
para encontrar socios comerciales, sino también para mejorar laimagen publica de laem-
presa e incrementar su valor de mercado. De hecho, algunas empresas describen sus pa-
tentes enanuncios a fin de proyectar hacia el publico unaimageninnovadora.
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Patente N. 2 P2018-255, MAQUINA QUE TRANSFORMA EL ARRASTRE DE AIRE EN
ENERGIA ELECTRICA, del titular e inventor JOEL JOSE ALCANTARA RUIZ, consiste
en una estructura que recibe la energia de un cuarto de control o distribucion para
movery trasportar turbinas de viento. Debido a un mejor aprovechamiento por este
arrastre, del recurso natural como es el aire y el viento, la produccidn de energia de
estos generadores o tecnologia ofrece los mecanismos necesarios para una gene-
racion constante de energialimpiayrenovable.

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

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

LTS

» Modelos de utilidad (también conocidos como “patentes de corta duracién”, “pequefas pa-
tentes” o “patentes deinnovacion”). Enmuchos paises, incluyendo en Republica Dominicana,
algunos tipos de invenciones en constante evolucidn o pequefas adaptaciones de produc-
tospueden protegerse comomodelosde utilidad

» Secretos comerciales. Todo tipo de informacidén comercial confidencial, y en particular la
informacion sobre los modelos, las maquinas y los procesos secretos, puede protegerse
como secreto comercial siempre que no sea divulgada, que no sea generalmente conoci-
danidefacilacceso, y se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto
(porejemplo, limitar el acceso a aquellos casos enlos que se justifique la necesidad de co-
nocerlainformacidn en cuestidony suscribir acuerdos de confidencialidad o de no divulga-
cion) J

» 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, enalgunos paises, recibe ladenominacionde “patentes de disefio” .2

» Marcas. La proteccién de las marcas proporciona exclusividad sobre las palabras, figuras,
combinacionesy disposiciones de colores, formas tridimensionales o cualquier signo sus-
ceptible de representacién gréfica, utilizados para diferenciar los productos y/o servicios
deunaempresadelosdeotra.?

'Véase elmddulo 04 de IPPANORAMA.
2Véase Lo atractivo estd enlaforma, publicacionN.°© 498 dela OMPI,y elmddulo 02 de IPPANORAMA.
3VéaseElsecreto estdenlamarca, publicacionN.°900.1dela OMPI,y losmddulos 02y 12 de IP PANORAMA.,

13-
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» Derecho de autory derechos conexos. Laforma de expresion de las obras literarias, artisti-
casylaformaliteraria o artistica de las obras cientificas (como los programas informaticos)
puede protegerse mediante el derecho de autorylos derechos conexos.*

» Obtenciones vegetales. En muchos paises, incluyendo Republica Dominicana, un ob-
tentor de una nueva obtencidn vegetal puede conseguir protecciéon en forma de “dere-
chos de obtentor”.®

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 dificil de obtener, manteneryhacervaler. Ladecision deberiaba-
sarse principalmente en la probabilidad de obteneruna proteccién de lainvencién que resulte
utildesde el punto de vista comercial.

Acontinuacién, se exponenalgunas cuestiones que cabe plantearse paradecidirsies adecua-
do presentarunasolicitud de patente:

» ¢Hayunmercado paralainvencién?

» ;Cudlessonlasalternativas, y de qué modo pueden compararse conlainvencion?

» ¢La invencion resulta Util para mejorar un producto previo o para desarrollar un producto
nuevo? Enelsegundo caso,

» ¢elproductonuevo se ajusta alaestrategiacomercial de laempresa?

» ¢Hay posibles licenciatarios o inversores que estarian dispuestos a ayudar en la comerciali-
zacionde lainvenciéon?;Qué valortendrd lainvencion paralaempresay sus competidores?

» ¢Esfacilaplicarla“ingenieriainversa”alainvencionapartirde unproducto comercializado o
resulta sencillo disefar otros productos basandose en él?

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

» Los beneficios previstos de una posicién exclusiva en el mercado, ;justifican los costos de la
obtenciénde unapatente?

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

“Véase Creative Expression, publicacionN.° 918 dela OMPI,y elmddulo 05 de IPPANORAMA.

5Consultese www.upov.int.
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» ;Serafacil detectarinfracciones de la patente (en el caso de las patentes de procedimien-
to, porejemplo, es mas facilmantener en secreto lainfraccion) y se esta dispuesto a invertir
tiempo yrecursos financieros paravelar porla observancia de los derechos de patente?

Confidencialidad frente a divulgacion

Sihay probabilidades de que lainvencion cumplalos requisitos de patentabilidad (véase el punto
N.° 6), laempresa se enfrentard a una decision: conservar la invenciéon como secreto comercial o
empresarial, patentarla, o divulgarla para que nadie méas pueda patentarla (lo que se conoce co-
munmente como publicacidn preventiva), asegurando asisuincorporacion al “dominio publico”.

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

Para la Republica Dominicana, el régimen de proteccion de los secretos empresariales se en-
cuentra contemplado en la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, que también extiende su
proteccion porcompetenciadesleal.

Laproteccion delos secretos comerciales conlleva diversas posibles ventajas:

» Noentrafacostos deregistro.

» Norequiere sudivulgacion ni suregistro ante una oficina gubernamental, y la invencién no
se publica.
» Notienelimites de tiempo.

» Surte efecto deinmediato.

Contodo, también puede acarreardiversosinconvenientesimportantes:

» Lalegislacion sobre secretos comerciales no prohibe las invenciones o descubrimientos
independientes, solo la explotacion, divulgacion, comunicacion, o adquisicion no autori-
zada o fraudulenta.

» Siunsecretosedivulgapublicamente, cualquier personaque acceda aéltendralalibertad
de utilizarlo.

» Sielsecreto se hamaterializado enun productoinnovador, es posible que otros, mediante

“ingenieriainversa”, puedan descubrirlo y utilizarlo sin permiso.

» Velarporlaobservanciade unsecreto comercial puede comportardificultades.

» Unsecretocomercial puede serpatentado porterceros que, entonces, quiza tratendeim-
pedirsuuso.

Aunque las patentes y los secretos comerciales puedan considerarse métodos alternativos para
proteger lasinvenciones, a menudo se complementan mutuamente. Esto se debe a que quienes
solicitan patentes suelenmantenerlasinvenciones ensecreto hastaquelaoficinade patentes pu-
blicala correspondiente solicitud. Ademas, a menudo se mantienen bajo secreto comercial mu-
chos conocimientos valiosos sobre elmodo de explotar con éxito unainvencién patentada.
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6.;Qué puede patentarse?

Paratenerderecho alaproteccion por patente, lainvencidnreivindicada tiene que:

» constituir materia patentable (vease el punto N.27);

» sernueva (requisito de novedad) (vease elpuntoN.° 8);

» implicaractividadinventiva (no es obvia nievidente) (vease el punto N.2 9);

» sersusceptible de aplicacionindustrial

» (opueda serproducido o utilizado en cualquierindustria) (véase el punto N.©10);

El mejormodo de entender esos requisitos pasa por estudiarlo que han patentado otros en el

ambito técnico de interés. Para ello, se pueden consultar las bases de datos sobre patentes
(véanselospuntosN.°14y15).

AL S
yaan st e

Registro N.° U2014-21, GUIRA PEDAL, del titular e inventor JOSE LUIS URENA GON-
ZALEZ, esun mecanismo que sirve para ejecutar la gtira (instrumento musical domi-
nicano), conlos pies.

Registro N.© U2018-244, DISPOSITIVO DE MEDICION DE LA MADUREZ DE FRUTOS
POR LA REFLEXION DE LUZ EN EL ESPECTRO INFRARROJO, del titular UNIVERSI-
DAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA, inventado porJuan Alejandro Bencos-
me Diaz, Guillermina Feliz Floridan y Jose Joaquin Bencosme Diaz, permite detectare
identificar el estado de madurez en que se encuentra el zapote antes de des cose-
charlo, a partirde sus propiedades, porlamanera en que influye laluzinfrarrojaen su
cascara, utilizando la medida de la reflexion de la luz infrarrojo en las longitudes de
ondadelinfrarrojo cercano.
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Modelos de utilidad
Acontinuacion, se enumeranalgunas de las caracteristicas esenciales delos modelos de utilidad:

» Lascondiciones paralaconcesion de modelos de utilidad son menos estrictas que losre-
quisitos aplicables ala concesion de patentes, ya que el requisito de “actividad inventiva”

€S Menos riguroso.
» Lastasas deobtencidnymantenimiento suelen serinferiores.
» Laduracién maximade lavigenciadelos modelos de utilidad suele sermenor.

» 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
para los procesos. En Republica Dominicana no pueden protegerse como modelos de
utilidad los procedimientos, las sustancias o composiciones quimicas, metallrgicas o de
cualquierotraindole, y aquellas materias que también se encuentran excluidas de protec-
cidonporpatentes.

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

7.:Qué constituye materia patentable?

Enlamayoriadelaslegislacionesnacionalesoregionalessobre patentes,lamateriapatentable
se define negativamente, es decir, se establece unalista de aquello que no se puede patentar.

Lalegislaciondominicanaexpresamente excluye de proteccidn porpatenteslassiguientes

materias:

» Los descubrimientos de algo que ya exista enla naturaleza, las teorias cientificas y los mé-
todos matematicos;

» Lascreaciones estéticas;

» Los planes, principios o métodos econdmicos o de negocios, y los referidos a actividades
puramente mentales oindustriales o a materia de juego;

» Las presentaciones deinformacion;
» Losprogramasinformaticos;

» Los métodos terapéuticos o quirlrgicos para el tratamiento humano o animal, asicomo los
métodos de diagndstico;

» Lasinvenciones cuyaexplotacién seria contraria al orden publico o alamoral;

» Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales, o
puedan causar dafios graves almedio ambiente;

» Todaclase de materiavivay sustancias preexistentes enla naturaleza, siempre quelainven-
cion esté dirigida alamateria viva o ala sustancia enlaformaen que exista enlanaturaleza;
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» Layuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su varia-
cionde forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinacidn o fu-
sién, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funcio-
nes caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no
obvio parauntécnico enlamateria;

» Los productos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en
la patente original.

» Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencial-
mente bioldgicos paralaproduccionde plantas o animales, que no sean procedimientos no
bioldgicos o microbioldgicos.

Proteccionde los programas informaticos

En algunos paises, los algoritmos matematicos, que permiten mejorar el funcionamiento de un
programainformatico, pueden protegerse mediante patentes, mientras que en otros estan expli-
citamente excluidos por ser materia no patentable, como ocurre en Republica Dominicana.

Anivellocal, los programasinformaticos en simismos no pueden ser protegidos por patentes, sin
embargo, las invenciones relacionadas con los programas informaticos, que describan métodos
y métodosimplementados por computadora, que sean desarrolladas para un equipo especifico,
conciertas caracteristicasy condiciones muy singulares, y que resuelva un problematécnico bajo
consideraciones técnicas, pudiesen ser patentables, habiendo cumplido ademas con los requi-
sitos de patentabilidad.

Al hacerreferencia a ciertas caracteristicas y condiciones muy singulares para la posible protec-
cion de un programa informatico por patentes, se evalla si la invencion consiste en dispositivo,
sistemainformatico y/o un método implementado porordenador (no un método que incluya eta-
pas conun programainformatico), que cumpla con los requisitos de patentabilidad (es decir, no-
vedad, nivelinventivoy aplicacionindustrial).

En otras palabras, para que un programa informatico obtenga proteccion por patentes, debe re-
ferirse aunainvencidn cuyapuestaenpracticanecesite eluso deunordenador, unaredinformati-
cau otro dispositivo programable electronicamente, donde una o mas caracteristicas se realizan
total o parcialmente por medio de un programa informatico y la ejecucion de este programa in-
formatico produce un efecto técnico como parte de la solucién a un problema técnico. Es decir,
debetenercaractertécnicoque, entre otros aspectos, vayamasalla delasimpleinteraccionentre
elprograma (software)y el computador (hardware) en el que se ejecuta.®

EnRepublicaDominicanay enlamayoria delos paises, el cédigo objetoy el codigo fuente de los pro-
gramas informaticos se protegen mediante derecho de autor, siendo considerado dicho programa
informatico como un lenguaje o conjunto de instrucciones que controlan el funcionamiento de un
computador. Laproteccionmediante derecho de autorno esta supeditadaalregistro, siendo elregis-
trofacultativo, perorecomendable. La proteccionmediante derecho de autortiene unalcance masli-
mitado que la proteccionporpatente, ya que protege Unicamente la expresionde unaideaynolaidea
en simisma. Muchas empresas protegen el codigo objeto de los programas informaticos mediante
derecho de autor, mientras que el cédigo fuente se conserva como secreto comercial.

¢ Fuentes: Boletindela ONAPIde fechal15 de octubre de 2017.
Vasquez, Luis José “InvencionesImplementadas por Computador (IIC)” ONAPI
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8.;Como se juzga si unainvencion es nueva?

Unainvencion es nueva sino forma parte del estado de la técnica. En general, se entiende por
estado de la técnica el conjunto de conocimientos técnicos pertinentes que sean de dominio
publico en cualquierlugar delmundo antes de la primera fecha de presentacién de la solicitud
de patente correspondiente, e incluye las patentes, las solicitudes de patente y todo tipo de
literatura distinta de las patentes.

En Republica Dominicana el estado de la téchica comprende todo lo que ha sido divulgado o
hecho accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacién en forma
tangible, una divulgacion oral, la comercializacion, el uso o cualquier otro medio, antes de la fe-
cha de presentacion de la solicitud de patente en el pais o0, en su caso, antes de la fecha de pre-
sentacién delasolicitud extranjera, cuya prioridad se reivindique. También queda comprendido
dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en tramite ante la Oficina Nacional
delaPropiedad Industrial (ONAPI), cuya fecha de presentacidn o, ensucaso, de prioridad, fuese
anterioraladelasolicitud que se estuviese examinando, pero sélo enlamedidaen que ese con-
tenido quede incluido enla solicitud de fecha anterior, cuando éstafuese publicada.

Asi pues, por ejemplo, la publicacién de la invencion en una revista cientifica, su presenta-
cidnenuna conferencia, suuso en el comercio o su aparicidn en el catdlogo de unaempresa
podrian destruir la novedad de la invencion y hacer que no sea patentable. Por tanto, esim-
portante tratar las invenciones como secretos comerciales desde el primer momento a fin
de evitar su divulgacién accidental antes de la presentacion de la solicitud de patente. Para
comprender sin dudas lo que estd incluido en el estado de la técnica, debe consultarse a un
agente de patentes competente.

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

Se considera que unainvencionimplica actividad inventiva (o que no es evidente) cuando,
teniendo en cuenta el estado de la técnica pertinente, para una persona especializada o
experta en la materia técnica en cuestion, lainvencion no resulta obvia ni se deriva de ma-
neraevidente.

El objetivo del requisito de no evidencia consiste en velar por que solo se concedan patentes
aloslogros realmente creativos e inventivos, y no ainvenciones que una persona del oficio de
nivelmedio en ese ambito pueda deducir facilmente 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.;Que significa “susceptible de aplicacion
industrial”?

Para ser patentable, el objeto de una invencién debe ser susceptible de ser producido o utili-
zado en cualquier tipo de industria, debe tener un fin industrial o comercial. Una invenciéon no
puede serun fendmeno meramente tedrico: debe ser Util y proporcionar un beneficio practi-
co. Eltérmino “industrial” se entiende, en este contexto, en su sentido mas amplio, que abarca
cualquier cosa distinta de la actividad puramente intelectual o estética, e incluye, entre otros,
la artesania, laagricultura, lamineria, lapescaylos servicios.

11.;Qué es el requisito de divulgacion?

Una solicitud de patente debe divulgar la invencién de manera suficientemente claray com-
pletaparapoderserevaluaday paraque unapersonaversadaenlamateriatécnicacorrespon-
diente puedaejecutarla. Enalgunos paises, el derecho de patentes exige que el inventor divul-
guela“mejormanera” de ejecutarlainvencion.

Enelcaso de las patentes sobre microorganismos, muchos paises, incluyendo Republica Do-
minicana, requieren que el microorganismo se deposite en una institucion depositaria previa-
mente designada porla Oficina. En Republica Dominicana es ante la Oficina de Registro de Va-
riedadesy Obtenciones Vegetales OREVADO.

Las patentes enlas ciencias de lavida

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 una institucion depo-
sitaria reconocida cuando este todavia no esté disponible publicamente y no pueda describirse
adecuadamente de otro modo. Muchos paises no permiten patentar plantas ni animales, pero si
material bioldgico que haya sido purificadoy aislado de su entorno natural o producido mediante
un proceso técnico. Pueden excluirse otros tipos de invenciones, como los procesos para la clo-
nacion de sereshumanos o lamodificacion de laidentidad genética de sulinea germinal.

En Republica Dominicana, las plantas y los animales no pueden ser protegidos por patentes.
Como excepcion existen los microorganismos, y los procedimientos esencialmente bioldgicos
paralaproduccionde plantas o animales, que no sean procedimientos no biolégicos o microbio-
l6gicos. Esto serealizanmediante variedades vegetales ante la Oficina de Registro de Variedades
y Obtenciones Vegetales OREVADO.

En funcion del pais, las obtenciones vegetales estan protegidas por el sistema de patentes,
porun sistema especifico parala proteccion de las obtenciones vegetales (consultese www.
upov.inty https://orevado.gob.do/ para obtenerinformacion adicional al respecto) o poruna

combinacion delos dos.
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12.;Qué derechos conceden las patentes?

Una patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotacidn de
lainvencion patentada. Eltitularde la patente tendra el derecho de actuar contra cualquier per-
sona gue, sin su autorizacion, fabrique el producto protegido, ofrezca enventa, venda o utilice
el producto, importe o almacene el producto para su fabricacién, venta o uso, emplee el pro-
cedimiento protegido o fabrique, venda o use un producto obtenido directamente de la utili-
zacion del procedimiento protegido.

Elalcance delaproteccionconferidaporlapatente esta determinado porlasreivindicaciones,
las cuales seinterpretaranalaluzdela descripciénylos dibujosy, en su caso, del material bio-
I6gico que se hubiese depositado almomento de su solicitud de registro.

Es importante sefialar que una patente no concede al titular la “libertad de uso” ni el derecho
de explotarlatecnologia que protege la patente, sino solamente el derecho de excluiraterce-
ros. Aunque esadistincion pueda parecer sutil, es fundamental paracomprender el 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.

Ademads, antes de que puedan comercializarse determinadasinvenciones,comolos farmacos,
es posible que se necesiten otras autorizaciones gubernamentales (por ejemplo, la autoriza-
cion para la comercializacidn otorgada porla Direccién General de Medicamentos, Alimentos
y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

13.;Quién tiene la consideracion de inventor
y a quien 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 esla empresa o lainstitucién de investigacién que emplea al inventor.

Laley dominicanareconoce expresamente que el derecho ala patente pertenece alinventor, sin
perjuicio delo establecidorespecto alasinvencionesrealizadas en ejecucion de un contrato.

» Invenciones de los empleados. En muchos paises, las invenciones desarrolladas en el
marco de una relacion laboral se asignan automaticamente al empleador. En algunos
paises, esapracticaselimitaaaquelloscasosenlosque asise hayaestipuladoenelcon-
trato de empleo. En algunos casos (por ejemplo, si no hay ningun contrato de empleo),
elinventor puede conservar el derecho de explotarlainvencidn, pero se confiere alem-
pleador un derecho no exclusivo de utilizacién interna, los denominados “shop rights”.



»
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Es importante conocer la legislacion especifica del pais en cuestidon y velar por que en
los contratos de empleo queden estipuladas las cuestionesrelacionadas conla propie-
daddelasinvenciones delosempleados a fin de evitar eventuales conflictos.

En Republica Dominicana, cuando una invencion ha sido realizada en cumplimiento de un
contratodetrabajo, elderecho alapatente poresainvencion pertenece alempleador, salvo
disposicion contractual en contrario.

Contratistasindependientes. Enlamayoriadelos paises, uncontratistaindependiente con-
tratado poruna empresa para desarrollarun producto o proceso nuevo sera el titular de to-
doslos derechos sobre lainvencion, amenos 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, a pesar de haberpagado por sudesarrollo.

ParaelcasodelaRepublicaDominicana, cuandounainvencionha sidorealizadaen cumpli-
miento deuncontratode obraodeservicio, elderecho alapatente poresainvencidonperte-
necealapersonaque contratdlaobraoservicio, salvo disposicion contractual en contrario.

Inventores conjuntos. Si mas de una persona contribuye de manera significativa a la con-
cepcidondeunainvencion, todas ellas deben sertratadas como inventoren conjuntoy men-
cionarse como tales en la solicitud de patente. Silos inventores conjuntos son también los
solicitantes, seles concederala patente conjuntamente.

Titulares conjuntos. Los diversos paises e instituciones han establecido diferentesnormas
sobre la explotacion o la manera de hacer valer los derechos sobre las patentes que per-
tenecen a mas de una entidad o persona. En algunos casos, ningun cotitular puede con-
cederunallicencia de patente o demandar a terceros porinfraccion sin el consentimiento
de los demas cotitulares.
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Listarecapitulativa

» ¢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.

» ¢Lainvencionespatentable? Debenestudiarse losrequisitos de patentabilidad, obtenerin-
formacidén detallada sobre lo que es patentable en el pais y realizar una busqueda del esta-
dodelatécnica(véaseelpuntoN.214),

» Debe saberse a ciencia cierta quién tiene derechos sobre la invencion, sila empresa, sus
empleados o cualquier otro socio comercial que haya participado desde el punto de vista
financiero o técnico en el desarrollo de lainvencién.

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



Como obtener
una patente

Republica Dominicana
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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 unaltoriesgo de que algunareferencia, o combinaciéndereferencias, hagaquela
invenciénno seanueva o evidentey, portanto, no sea patentable.

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

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

Ademads de ponerde manifiesto siunainvencidon es patentable, lablsquedaenbases de datos
sobre patentes puede aportarinformacidén muy util sobre;

» actividades del+D delacompetenciaactualy futura;

» tendencias actuales enundeterminado dmbito delatecnologia;

» tecnologias disponibles paralaconcesiéndelicencias;

» posibles proveedores, socios comerciales o investigadores;

» posibles nichos de mercado anivel nacional e internacional;

» patentespertinentesdeterceros, afindevelarporquelos productos propiosnolasinfrinjan
(“libertad de accion”);

» tecnologia que hadejado de estarprotegida porpatentesy hapasado aserde dominio pu-
blico;y

» posibles nuevos avances basados entecnologias ya existentes.

7Véase el punto didacticoldelmddulo 06 de IPPANORAMA.
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L&R Ashbolt es una empresa de ingenieria de superficies altamente especializada con
sede en Australia, cuya actividad principal consiste en determinar ambitos en los que las
empresas pueden ahorrar costos mediante la mejora de las caracteristicas de la superficie
de los materiales. Sus clientes ahorran grandes sumas de dinero al reducir el desgaste y la
corrosion de las superficies utilizadas en ambitos de ingenieria pesada —como la mineria,
las fabricas de papel, las gasolineras, la extrusién de plastico y las centrales eléctricas—y
aumentar su durabilidad.

L&RAshboltinvierteenPlyprotege algunasdesusinvenciones mediante patentes. Contodo,
las decisiones en materia de patentamiento deberian evaluarse cuidadosamente: “Siempre
debe aplicarse el buen juicio. Por ejemplo, las empresas deberian presentar solicitudes de
patente Unicamente en aquellos paises en los que vayan a hacer negocios, porque presen-
tarlas entodo el mundo puede seruna gran pérdida de dinero. Hay que ser sensato y realista
en cuanto al futuro del producto”, afirma el director general de laempresa.?

15.;Como y donde se puederealizar una
busqueda del estado de la técnica?

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

La OMPI ofrece, mediante su servicio de busqueda PATENTSCOPE, disponible en la direc-
cionwww.wipo.int/patentscope/es, acceso gratuito a través de Internet a todas las solicitu-

desinternacionales de patentes publicadas que han sido tramitadas en elmarco del Sistema
del PCT, asicomo también a millones de patentes de las colecciones de muchas oficinas na-
cionalesyregionales.

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

Aunqgue elaccesoalainformacioncontenidaenlas patentes es mucho mas sencillo gracias
alnternet, no es facil realizar bUsquedas de patentes de alta calidad. Amenudo, lajerga de
las patentes es complejay criptica, y una busqueda a nivel profesional requiere unaimpor-
tante cantidad de conocimientos y aptitudes. Si bien las busquedas preliminares pueden
realizarse através de bases de datos sobre patentes disponibles de forma gratuitaenlInter-
net, la mayoria de las empresas que necesitan informacién contenida en las patentes para
adoptardecisiones comerciales cruciales (porejemplo, solicitarono una patente)recurren
enmuchos casos alosservicios de profesionales de patentes o utilizan bases de datos co-
merciales mas sofisticadas.

8Veéase |P Advantage, base de datos de estudios de caso sobre Plde la OMPI, enwww.wipo.int/ipadvantage/es.
?Véanselos puntos didacticos 2y 3delmddulo 03 de IPPANORAMA.
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La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la Republica Dominicana ofrece un
buscador gratuito enlinea disponible en el enlace web https://www.onapi.gov.do/index.php/

busqueda-consulta-de-invenciones, que permite consultarla base de datos que tiene la Ofi-

cinasobrelas solicitudes entramite publicadas y registros de patentes.

Deigualforma, es posible solicitarala Oficinaunabulsqueda oficial enregistros nacionales con
referencias bibliograficas, y realizando el pago de la tasa correspondiente.

Elservicio de busqueda PATENTSCOPE que facilitala OMPl es gratuito. Acontinuacion, se des-
cribensus caracteristicas principales:

» acceso alaprimerapublicacionentodo elmundo de las solicitudes presentadas en el mar-
codelPCTyadocumentos de patente de las oficinas nacionalesyregionales participantes;

» busquedade texto completo;

» busqueda en distintos idiomas y herramientas de traduccién que permiten la busqueda en
bases de datos enotrosidiomas;

» busquedadevariantes de unamisma palabra(generacién automatica de variantes habitua-
les apartirde laraizde una palabra, porejemplo, “eléctrico” y “electricidad”);

» analisis grafico delosresultados de blusqueda;

» datossobrelaentradaenlafase nacional parasupervisarlaevoluciénde unasolicitudinter-
nacional en el plano nacional en paises concretos;

» imagenesintegradas;y

» enviosRSS parasupervisarlasactividadesde patentamientoylainformacionactualizadaen
ambitos deinterés."°

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

La Clasificacién Internacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificacion jerarquico utili-
zado para clasificary buscar documentos de patente. También es uninstrumento que permite
clasificar ordenadamente los documentos de patente como punto de partida para la difusion
selectiva de informacién y para analizar el estado de la técnica en &mbitos tecnoldgicos es-
pecificos. La CIP se compone de 8 secciones, que se dividen en 120 clases, 628 subclasesy
aproximadamente 70.000 grupos. Las 8 secciones sonlas siguientes:

1RSS eslasiglade “Really Simple Syndication” (distribucion realmente sencilla), un servicio utilizado para difundir el
contenidodeunsitiowebodeunblog.
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» Necesidades corrientes delavida;

» Técnicasindustriales diversas; Transportes;

» Quimica; Metalurgia;

» Textiles; Papel;

» Construcciones fijas;

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

» Electricidad.

Actualmente, mas de 100 paises utilizan la CIP para clasificar sus patentes. Para obtener mas
informacion, consultese www.wipo.int/classifications/ipc/es.

16.;Como se solicitala proteccion por
patente?

Después derealizaruna busqueda del estado delatécnicay tomarla decision de solicitar pro-
teccion por patente, debe prepararse y presentarse una solicitud de patente enla Oficina Na-
cional de la Propiedad Industrial (ONAPI). En ella se deberd incluir una descripcién completa
delainvencion, las reivindicaciones de la patente que determinan el alcance de la proteccion,
dibujos y un resumen . Algunas oficinas de patentes ofrecen la posibi-
lidad de presentar las solicitudes a través de Internet. En algunos paises, cabe la posibilidad
de presentar una solicitud de patente “provisional”, que requiere menos formalidades

.EnRepublicaDominicananoes posible solicitarenlinea,
como tampoco es posible presentaruna solicitud de patente “provisional”.

Un abogado o agente de patentes, quien representard los intereses del solicitante duran-
te la tramitacidn, suele preparar las solicitudes de patente. En el recuadro de la pagina si-
guiente se facilita una presentacion general basica de las diversas etapas del proceso de
solicitud. Cabe sefalar que puede haber importantes diferencias entre los paises, y que
siempre es preferible consultarala oficinanacional de patentes o aunbufete de abogados
de patentes del pais en cuestion para obtenerinformacion actualizada sobre los procedi-
mientosy las tasas aplicables.
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" Plania

5* Planta

4* Planta

En el SISTEMA PARA DESCENSOS DE EMERGENCIAS EN EDIFICIOS, Registro No.
P2018-186, del titular e inventor LUISNEY TEJEDA LARA, se presenta un sistema para
descensos de emergencias en edificios que incluye dispositivos moéviles, mecani-
cosy electromagnéticos, utilizables solo para descender, operados por gravedad,
sinnecesidad de electricidad, de uso simpley seguro.

Tramitacion de una solicitud paso a paso ante Oficina Nacional de la Propie-
dad Industrial (ONAPI) de la Republica Dominicana

Elproceso de obtencidon de una patente conllevalas etapas siguientes:

» Solicitud: en el drea de Servicio al Cliente de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI) se presenta el formulario de solicitud debidamente completado, conla documen-
tacion correspondiente, a saber, descripcidn, reivindicaciones, resumen, dibujos, y com-
probante de pago de tasas. Puede que se requiera, si el caso lo amerita, un poder de re-
presentacion, undocumento de cesidn (si el solicitante no es elinventor)y eldocumento de
prioridad (si aplica). La solicitud se deposita habiendo sido realizado el pago y verificado
gue se cumple con los requisitos minimos exigidos. Una vez verificada, éste colocara en el
formulario elnimero de expediente, lafechaylahora.

» Examendeforma.Unavezingresadalasolicitudala Oficina es examinadaencuantoalafor-
ma porun examinador del Departamento de Invenciones, quien verificara sicumple conlos
requisitos de forma establecidos enlaley. En caso de que exista alguna omisién o deficien-
cia se procede a notificar al solicitante, para que éste realice las correcciones de lugar, en
un plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificacion, prorrogables, a reserva de
considerarse abandonada la solicitud.

» Publicaciény Observaciones: Alcumplirse el plazo de 18 meses contados desde lafecha
de presentacion de la solicitud de patente o, cuando fuese el caso, desde la fechade la
prioridad aplicable, la solicitud quedara abierta al publico para fines de informacién. An-
tesdelallegadadelreferido plazo, el solicitante debe efectuar el pago delatasa corres-
pondiente a la publicacién de su solicitud de patente. La Oficina Nacional de la Propie-
dad Industrial (ONAPI) publicara en su érgano oficial, un aviso que contendra los datos y
elementos establecidos enelreglamento. El solicitante podrarequerir que lapublicacion
se haga antes del vencimiento del plazo indicado. Cualquier persona interesada podra
presentar observaciones fundamentadas respecto a la patentabilidad de la invencion
objeto delasolicitud, consignando los fundamentos de hechoy de derecho pertinentes.
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La presentacionde observaciones no suspenderalatramitaciondelasolicitud. La observacion
podra presentarse dentro delos 60 dias siguientes alafecha dela publicacion.

» Examen de fondo: El solicitante debera pagarla tasa de examen de fondo de la solicitud de
patente, dentrodelplazo de doce (12) meses contadosdesdelafechade apariciéndelaviso
de publicacién de la solicitud. Sivenciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud
caera de pleno derecho en abandono y se archivara de oficio. A modo general, durante el
Examen de Fondo el Examinador evaluara sila solicitud de patente cumple con los requisi-
tos de novedad, nivelinventivoy aplicaciénindustrial, y silainvenciéon no se encuentraden-
tro de la lista de materia excluida de proteccidn por patentes. En caso de alguna inobser-
vancia, el Examinador emitird un Requerimiento de Fondo detallando las observancias a la
solicitud, paraque, enunplazo de tres meses, prorrogables, el solicitante realice los ajustes
o modificaciones que corresponda.

» Concesion: Sielresultado del examen de fondo es favorable, la Oficina Nacional de la Pro-
piedad Industrial concedera la patente porun plazo de 20 afos, contados a partir de la fe-
chadelasolicitud enla Republica Dominicana. Sifuera parcialmente desfavorable se otor-
gara el titulo solamente alas reivindicaciones aceptadas. Si fuera totalmente desfavorable
se denegaralapatente. La decision de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, relati-
va aunadenegacion total o parcial, se comunicard por escrito al solicitante expresando los
motivosy fundamentos legales de su decisidn. El solicitante tendré un plazo de 15 dias para
presentarunaApelacionencontradeladecisionoun plazo de hasta 30 dias para solicitarla
Reconsideraciénde ladecision.

» Publicacién de la Concesion: La publicacion de la concesidn de la patente se realizard una vez
efectuado el pago por el solicitante, en el boletin oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial. Posteriorala publicacién, la Oficinaemite el correspondiente certificado deregistro.

Presentacion de la solicitud de patente

'

Examen de forma

!

Publicacion de la solicitud - Oposiciones por
terceros

!

Examen de Fondo

'

Concesion

'

Publicacion de Concesion

"Representacion esquematicadelproceso de tramitacion de patentes en Republica Dominicana. El proceso pue-
de presentardiferencias enfuncién delaoficinaenotros 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 du-
rantey después de suconcesion, y preverun presupuesto adecuado para poderlos satisfacer:

» En general, hay unos costos asociados a la realizacién de una blisqueda del estado de la
técnica, especialmente sise contratanlos servicios de un experto.

» Asimismo, deben sufragarse tasas oficiales de presentacién de solicitudes que puedenva-
riarmucho enfuncion del pais. La oficina nacional o regional correspondiente facilitara mas
detalles sobre el baremo de tasas. Algunos paises ofrecen descuentos a las pymes o a los
que presentan solicitudes através de Internet. Ademas, hay paises que permitenunexamen
acelerado acambio delpago de tasas adicionales.

» EnRepublica Dominicanalaley contemplalareduccion de tasas parainventores, cuando el
solicitante de una patente es el propio inventor, y su situacion econdémica no le permite su-
fragarelmonto delastasas parapresentaro tramitar su solicitud o paramantenerla patente
concedida, pudiendo declarar esta circunstancia en la solicitud de patente y al tiempo de
pagar las tasas anuales correspondientes. En tal caso, la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial, después de estudiar la situacion econdmica del inventor solicitante, podra es-
tablecer que dicho inventor sélo pague una parte del monto de las tasas debidas, que en
ningun caso podra ser menor al 10% del monto normal, mientras subsistan las condiciones
econdmicas delinventor-solicitante.

Silasolicitud de patente entramite o la patente concedida fuese transferida auna personaque
noseencuentreenlasituaciéonecondmicareferida, noseinscribiralatransferenciamientrasno
se acredite el pago del monto de las tasas que hubiese correspondido pagar si no se hubiese
hecholadeclaraciénindicada anteriormente.

» Tanto para las solicitudes en tramite como las patentes concedidas se deberan pagar ala
oficina de patentes tasas de mantenimiento, generalmente de caracter anual, para mante-
nerlavalidezde lamisma. En Republica Dominicana deberealizarse el pago anualmente.

» El patentamiento de unainvencion en el extranjero probablemente comportara costos adi-
cionales, porejemplo, las tasas de presentacionenel extranjero aplicables enel paisencues-
tion, los costos de traduccion y los costos asociados al uso de agentes de patentes locales
(enmuchos paises es obligatorio paralos solicitantes extranjeros)

» En el caso de las invenciones relacionadas con microorganismos, en las que debe depo-
sitarse el microorganismo o material bioldgico ante la Oficina de Registro de Variedadesy
Obtenciones Vegetales OREVADO de la Republica Dominicana, deberdn abonarse las ta-
sas de presentacion, almacenamientoy pruebas de viabilidad del material depositado.
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» Encasode que unabogado o agente de patentes participe en el proceso de solicitud (por
ejemplo, para emitir un dictamen sobre la patentabilidad, redactar la solicitud de patente,
prepararlos dibujos en sudebida formay escribir ala oficina de patentes), todo ello conlle-
vara costos adicionales.

Enla Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) se encuentranlas
siguientes tasas relacionadas al registro de patentes:

SERVICIOS TASAS

Bisqueda en Registros Nacionales/Patente de InvencionModelo de | RDS 5,290.00
Utilidad/Disefio Industrial con reterencia Bibliografica hasta 10 datos.
Por dato adicional hasta un méaximo de 20 RDS 396.75 (Art.161 Ley
20-00 Art. 61 Reglamento No. 589-01)

Registro de Patente de Invencidn AD$13,225.00
Art, 11.3 Ley 20-00 y Art. 74 Reglamento No. 599-01).
Tasa complementaria por Registro de Patente de Invencion 75.00 RD$75.00

por cada y Modelo de Utilidad. Solo para solicitudes cuyos pliegos
hoja adicional superan las 30 hojas. (Art, 11.3 Ley 20-00 y Art. 74
Reglamento No. 599-01)

Examen de Fondo de Solicitud de Patente de Invencion RD$15,870.00
(Art. 22 Ley 20-00 y Art. 74 Reglamento No. 599-01)
Reclamo de Prioridad de Patente de Invencion por cada una RD2,645.00

(Art.135 Ley 20-00)
Peticion de Publicacion anticipada de Patente de Invencion (Art. 21 RDS$5,290.00
numeral 1y Art. 74 Reglimemo No. 599-01)

Publicacion de la Solicitud de Patente de Invencion (Art. 21 de Ley RD$3,965.00
20-00 y Art. 74 Reglamento No. 589-01)

Publicacitn de la Concesion de Patente de Invencion RD%$5,290.00
(Art.24 de la Ley 20-00 y Art. 74 Reglamento No. 599-01)

Mantenimiento de Vigencia de Patenles de Invenciones RDS 6,610.00
de 2 a 4 afos (Arl. 28 Ley 20-00 y Art. 74 Reglamento No. 599-01)

Mantenimiento de Vigencia de Patente de Invencion RDS 10,580.00
de 5 a 9 afios (Arl. 28 Ley 20-00 y 74 Reglamento No. 539-01)

Mantenimiento de Vigencia de Patente de Invencion RDS 13,225.00
de 10 a 15 afios (Art. 28 Ley 20-00 y 74 Reglamento No. 589-01)

Mantenimiento de Vigencia de Patente de Invencion RDS$ 15,870.00

de 16 0 mas anos (Art. 28 Ley 20-00 y 74 Reglamento No. 539-01)

Recargo Anualidad por periodo de gracia Patente de Invenciones y RDS 1,980.00
Modelo de Utilidad por cada mes o fraccion de mes
(Art. 28 Ley 20-00 y Art. 22 Reglamento No. 589-01)

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

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

» Enpracticamente todoslos paiseslas patentes se conceden segun el principio del primero
en presentar. Por tanto, presentar cuanto antes una solicitud ayuda a velar por que otros no
se apropiendelainvencion.

.32.



Inventar el futuro

» Sisesolicitaconladebidaantelacionla proteccion por patente, sera mas facil obtenerayu-
dafinanciera o concederunalicenciadeinvencion aterceros.

» Entérminos generales, cuanto antes se presente la solicitud, antes se concederala patente
y antes se podranhacervalerlosderechos que otorga; caberecordarque el proceso de tra-
mitacion de la solicitud puede llevarmucho tiempo

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

» Silasolicitud se presenta demasiado pronto, y posteriormente seintroducen cambiosenla
invencion, normalmente no se podranintroducir modificacionesimportantes enla descrip-
cionoriginal delainvencion.

» Unavezpresentadalasolicitudenunpaisoregion, el solicitante suele disponerde 12 meses
parapresentarunasolicitudrespectodelamismainvencidénenotros paises parabeneficiar-
sedelafechadepresentacidéndelaprimerasolicitud .Sinembargo, la
presentaciénde solicitudes enotros paises, especialmente antes de que se sepasilainven-
ciénva ateneréxito comercial, puede serdemasiado costosa. Unmodo de mitigar ese pro-
blema consiste en aplazar durante otros 18 meses los pagos de la traducciény de las tasas
nacionales haciendouso del PCT

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

19.;Cual es laimportancia de mantenerla
confidencialidad de unainvencion antes de
presentar una solicitud de patente?

Es absolutamente fundamental mantener la confidencialidad respecto de la invencidn antes
de presentar la solicitud. En muchas circunstancias, la divulgacién al publico antes de la pre-
sentacion de la solicitud puede destruir la novedad de la invencidn, por lo que esta dejaria de
serpatentable, amenos quelaley aplicable disponga un “plazo de gracia” como ocurre en Re-
publicaDominicana

Por consiguiente, resulta decisivo que inventores, investigadores y empresas eviten toda di-
vulgacién de unainvencion que pueda afectar ala patentabilidad hasta que se haya presenta-
dolasolicitud de patente.
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DISPOSITIVO ELECTRONICO ANTIRROBO PARA VEHICULOS, No. P2016-38, del
titulareinventor JOSEALFONSO PLACIDO TINEO, brinda mayor comodidady segu-
ridad paralos usuarios utilizando mecanismos electrénicos para su funcionamiento
almomento de bloqueary liberar el movimiento del vehiculo.

20. ;Que es el “plazo de gracia”?

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

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

Paradeterminarelestado delatécnicaenRepublica Dominicanano setendraencuentalo que
se hubiese divulgado dentro delafio precedente alafechade presentaciéndelasolicitudenel
pais, siempre que tal divulgacion hubiese resultado directa o indirectamente de actos realiza-
dos por el propio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de
contrato o actoilicito cometido contra alguno de ellos.

Bajo plazo de gracia se reconoce en nuestra legislacion el periodo de hasta seis meses con el
que cuenta el solicitante o titular de patente pararealizar el pago de la tasa oficial de manteni-
miento de vigencia.

Patente P2021-201, titulada KOANOLIDO DY MOLECULAS ANALOGAS. EMPLEADAS
PARA EL TRATAMIENTO DE DISTINTOS TIPOS DE CANCERES. REG. No. 201, inventa-
dapor QUIRICOALEJANDRO CASTILLO PERDOMO, quientambién es su propietario,
junto conla UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), consiste en el
usodeunanuevalactonasesquiterpénica(ll), aislada apartirde laespecie endémica
delaislaLaEspafiola Koanophyllon gibbosum (sin. Eupatorium gibbosum), asicomo
de moléculas andlogas a estay derivadas de lamisma, enla preparacion de una for-
mulacion farmacéutica util para el tratamiento de distintos tipos de canceres.
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21.;Cual es la estructura de una solicitud de
patente?

Unasolicitud de patente tiene diversas funciones:

» Determinaelalcancelegal delaproteccion porpatente.
» Describe lanaturaleza delainvencion,incluidaslasinstrucciones sobre elmodo derealizarla.

» Proporciona informacion 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
formulario de solicitud, una descripcion, reivindicaciones, dibujos (si es necesario) y un resu-
men. Un documento de patente puede tener unas pocas paginas o varios cientos de ellas, en
funcidondelanaturaleza delainvencidon especificay suambito técnico.

Formulario de solicitud

En el formulario de solicitud figuran el titulo de la invencidn, la fecha de presentaciéon de la so-
licitud, lafecha de prioridady “datos bibliograficos”, como elnombre y la direccién del (de los)
solicitante(s) y del (delos)inventory abogado(s) o agente(s).

Descripcion

La descripcidn por escrito de una invencion debe divulgar la invencién de manera suficiente-
mente claray completa parapoderevaluarlay para que una personaversada enla materia téc-
nica correspondiente pueda ejecutarla.

Reivindicaciones

Enlasreivindicaciones se determinaelalcance delaproteccidonporpatente. Lasreivindicacio-
nes definenlamateria parala cual se desea proteccién mediante la patente, debenserclarasy
concisas, y estarenteramente sustentadas porla descripcion.

Lasreivindicaciones sonabsolutamente fundamentalesya que, siestdnmalredactadas, inclu-
so una invencidén realmente valiosa podria quedar plasmada en una patente sin valor que seria
facil de eludir o permitiriareproducirlainvenciéon con caracteristicas diferentes.

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

Primeras dos reivindicaciones del documento de patente APARATO QUE GENERA LLUVIA SIMU-
LADADE COBERTURA,No.P2016-33, del titular einventor ANGEL OSIRIS PERALTA UCETA:

1. Aparato que generalluvia simulada de cobertura, caracterizado por comprender: una torre ex-
tensible ajustable y movil (1), Los inflables de helio para elevaciény cargas aérea (2). Los ramales
mixtos de conductores aéreos (3), el cabezal dirigible aéreo (4), y un panel mixto de controles para
suministros (5), que en su conjunto forman el aparato que generalluvia simulada de cobertura aé-
rea, caracterizado porque comprender: Aparato que genera lluvia simulada de cobertura, para
irrigacion de cobertura aérea con suministros continlo de agua, helio y electricidad, que com-
prende, unapluralidad de dispositivos moviles, eléctricos,y mecanicos, acopladosentre si,quelo
conforman, de control mecanico o automatico digital programable, caracterizado porque podra
usardiversas fuentes acuiferas, aparato parariego de cobertura que comprender:

2. Aparato segun la reivindicacion 1, caracterizado porque comprende el cabezal dirigible aéreo
(4) que generarady aplicara lalluvia simulada de cobertura, (39) soportara las tuberias (38), conlos
goteros pordonde saldran las gotas de lluvia simulada (39), poseera tres generadores de fuerzas
conjuntas, resultantes de cuatro motores eléctricos para carga e inclinacion (19) y dos para direc-
cion (40), la fuerzas de los inflables para Cargas y elevacion aérea (2), y la fuerza de la propulsién
hidricade salidaapresiondelastuberias de salidade agua(38), caracterizado porque esunanue-
vamanera de aplicartecnologiadeirrigacion aérea.

Dibujos

Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invencion de una manera abstracta y visual.
Ayudan a explicar alguna informacidn, instrumento o resultado descrito en la divulgacion. Los
dibujos no son siempre parte necesaria de la solicitud, a menos que se requieran para com-
prender, evaluar o ejecutarlainvencion.

Silainvencién corresponde a un proceso o método para hacer algo, no suelen necesitarse di-
bujos. Silos dibujos son obligatorios, suaceptabilidad se rige porunas normas oficiales.

Ejemplo de dibujo

e i

-

En el documento de patente N.° P2007-141, titulado DISPOSITIVOS EXHIBIDORES
DEPUBLICIDAD Y ESTRUCTURAS QUELO CONFORMAN, deltitulareinventor FABIO
PUELLO, se relaciona con larama publicitariay de modo particular con dispositivos
exhibidores de publicidad y las estructuras que lo conforman, todo lo cual permite
armar dispositivos publicitarios que brindan la informacidén por dos, tres, cuatroy
mas caras facilitandoun completo acceso al mensaje publicitario.
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Resumen

Elresumen es una explicacion breve de la invencidn. El resumen comprende una sintesis de lo
divulgado en la descripcidn, y una resefia de las reivindicaciones y los dibujos que hubiese, y
ensucasoincluirdlaférmula quimica o el dibujo que mejor caracterice alainvencion. Permitira
comprender lo esencial del problema técnico y de la solucién aportada por la invencidn, asi
como eluso principal delainvencidon. Cuando la oficina de patentes publicala patente, el resu-
menseincluye enlaportada.

22. ;Cuanto tiempo lleva obtenerla
proteccion por patente?

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

EnRepublicaDominicana eltiempo estimado puede serde uno a tres afos, generalmente.

En el documento de patente N.° P2015-160, titulado DISPOSITIVO Y METODO PARA
ENTRENAR, DIRIGIRY REPETIR LOS MOVIMIENTOS DEL BATE DURANTE SE EJECUTA
LA ACCION DE BATEAR, de los titulares DENNIS JOHN MEJIA ARIAS y CESAR EMILIO
MEJIA PEREZ, inventado por este Ultimo, se presenta un dispositivo de bateo capaz
de entrenary sincronizar el movimiento del bate desde laaccidnde cargarhasta que
elbateadorterminasuswing.

Lectura preliminar de una patente concedida

Una vez que se concede una patente, se deberia realizar una lectura preliminar minuciosa del
documento para asegurarse de que no hay errores ni se han omitido palabras, en particularen
lasreivindicaciones.
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23.;Cuando comienza la proteccion por
patente?

Los derechos de patente entran en vigor a partir de la fecha de concesién de la patente. En
algunos paises, es posible demandaralosinfractores desde ese mismo momento porinfrac-
cionescometidasapartirdelafechadepublicaciondelasolicitud de patente (generalmente
18 meses después de presentarla). Sin embargo, eso no ocurre en todos los paises

Enalgunospaises, es posible presentarunasolicitud de patentey unasolicitud de modelo de uti-
lidad parala mismainvencién. En ocasiones, eso se hace para gozar de la proteccién de los mo-
delos de utilidad (que suele concederse masrapidamente) mientras no se concede la patente.

24.;Cuanto tiempo durala proteccion por
patente?

Enlanormativainternacional vigente y en Republica Dominicana se prevé un plazo de protec-
cionde 20 anos apartirde lafecha de presentaciénde lasolicitud, a condicién de que se abo-
nen a su debido tiempo las tasas 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, permitiendo asila expiracion precozdelapatenteylaentradaenel
dominio publico delainnovacion tecnoldgica o del producto.

En algunos paises, la proteccion puede ampliarse a mas de 20 afos, o puede obtenerse un
certificado complementario de proteccidn en circunstancias muy especificas. Porlo general,
esas ampliaciones pueden solicitarse para patentes que se han visto afectadas porunretraso
en la comercializacion a causa del tiempo necesario para obtener la autorizacidn para la co-
mercializaciéndelas autoridades gubernamentales competentes (porejemplo, los productos
farmaceéuticos o los productos agroquimicos). Los certificados complementarios de protec-
ciontienenunaduracionlimitaday normalmente no pueden superarlos cinco afos.

En Republica Dominicana es posible solicitar la compensacién del plazo de vigencia de las
patentes de invencidn por un maximo de hasta 3 afos, en los casos en que la Oficina hubiere
incurrido enunretrasoirrazonable, entendiéndose por “retraso irrazonable” aquelimputable a
la Direcciénde Invenciones en el otorgamiento delregistro de una patente de mas de cinco (5)
anos desdelafechade presentacidéndelasolicitud otres(3) afos contados a partirde lafecha
delasolicitud delexamen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior.



Inventar el futuro

Muchas empresas etiquetan aquellos productos que incluyen la invencion con las palabras
“Patent pending” (patente pendiente) o “Patent applied for” (patente solicitada), en ocasiones
acompafadas del nimero de solicitud de patente. Asimismo, una vez que se ha concedido la
patente, es cadavezmashabitualquelasempresas especifiquenmedianteunaviso que el pro-
ducto estd patentado, incluyendo a veces el nimero de patente. Aunque esas expresiones no
proporcionan ninguna proteccién juridica contra eventuales infracciones, pueden servircomo
advertencia para disuadir a terceros de copiar el producto o sus caracteristicas innovadoras.
Segunlalegislaciondel paisenelque sereclamelaobservanciadelos derechos, tambiénpue-
den afectaralasvias derecursoyreparacion disponibles en caso deinfraccion.

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

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

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

» Redactarlasreivindicacionesy unadescripcién completa delainvencion que combine ter-
minologiajuridicay técnica;

» intercambiar correspondencia con la oficina de patentes correspondiente, especialmente
durante el examen sustantivo de la solicitud de patente;y

» realizarenlasolicitudlas modificaciones que solicite la oficina de patentes.

Todos esos aspectos requieren un profundo conocimiento del Derecho de patentes y de la
practica de las oficinas de patentes, ademas de una comprensién global de la invencion. Por
tanto, aunque, generalmente, la asistencia juridica o técnica no es obligatoria, sies muy reco-
mendable. Asi pues, convendria recurrir a un agente de patentes que tenga los conocimien-
tosy experienciajuridicos pertinentes, asicomo conocimientos técnicos sobre el dambito de la
invencidn. La mayoria de las legislaciones exigen que los solicitantes extranjeros estén repre-
sentados porun agente de patentes habilitado residente en el pais.
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Limie de Btz (CO=0.59)

La patente AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL QUE VARIA EL PRINCIPIO ERODINA-
MICO DE FUNCIONAMIENTO, No. P2016-319, propiedad de INSTITUTO TECNOLOGI-
CO DE SANTO DOMINGO, e inventada por ERNESTO FARINAS WONG y GUSTAVO RI-
POLLALEMANY, ha sido diseflado para extraerla maxima energia del viento, mediante
eldisefio de sus palas, capaces de variarla geometria durante el funcionamiento dela
maquina en dependencia de la velocidad del viento y la de giro del rotor, de tal forma
que utilicentanto el efecto aerodindmico de sustentacion como el de arrastre.

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

En Republica Dominicana una solicitud de patente s6lo puede comprender una invencién, o
un grupo de invenciones relacionadas entre si de manera que conformen un Unico concepto
inventivo. Asi, se cumple con el requisito legal de “unidad de invencién”.

Enlamayoria delaslegislaciones de patentes se limitala cantidad deinvenciones distintas que
puedenincluirse enuna solicitud de patente. Esas limitaciones incluyen el denominado requi-
sito de unidad de la invencion. Mientras que algunos paises (por ejemplo, los Estados Unidos
de América) imponen una observancia estricta de ese requisito, otros (por ejemplo, aquellos
adheridos al Convenio sobre la Patente Europea) permitenlainclusién de grupos de invencio-
nes relacionados en una misma solicitud de tal manera que formen un unico “concepto inven-
tivo”. En caso de que no haya unidad de la invencién, puede exigirse al solicitante que limite
las reivindicaciones o divida la solicitud, creando asi solicitudes “divisionales”. A causa de las
diferencias en la legislacién aplicable, una solicitud de patente puede ser suficiente en algu-
nos paises, mientras que en otros puede ser necesario presentar dos o mas solicitudes para
abarcarlamismamateria. Cuando se presenta unasolicitud envirtud del PCT, es frecuente unir
grupos deinvenciones conforme ala practica europea, y dividirla solicitud segun sea necesa-
riodespués de entrarenlafase nacional.
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Listarecapitulativa

» ¢Espatentablelainvencidon? En primerlugar, debe examinarse lalista 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 utilizarconjuiciolasbases de datos de patentes.

» Presentaciondeunasolicitudde patente. Conviene plantearselaposibilidad 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 divulgarinformacién demasiado pronto, a fin de no poner en peligro la pa-
tentabilidad.

» Tasas de mantenimiento. Debe recordarse siempre la necesidad de pagar a tiempo las ta-
sas de mantenimiento para asimantener envigor las patentes.

» Para obtener mas informacién, véase el punto didactico 2 del mdédulo 03, y los puntos di-
dacticosla3delmodulo 06 de IPPANORAMA.
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27.¢;Por quée 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 podrafabricar, 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.

Enlasolicitud de patente internacional N.° PCT/DO2011/000006, titulado TURBINA
DE BARRIDO HIDRAULICO AVANZADA, del titular e inventor MIGUEL RAMON GUTIE-
RREZ NUNEZ, se presenta la turbina de barrido hidraulica, esta turbina demuestra
una combinacion de alabares (7), dispuestos en un rodete (5) con masa giratoria 'y
acompanado derepetidos alabares (7), que son de formas arqueaday escalonados
conunrecorridoamplioenungiroa90 gradosy estdndotados deunaranura(16)lon-
gitudinal al final de la punta, con tres orificios en su interior para alojar tres resortes,
(10.1,10.2,10.3) que presionan de adentro haciaafueraunajuntade baquelita(8) para
evitarelrocedelapuntadelosalabares, (7) conelcilindrorectificado que ademas se
encuentra dividido en el centro porun canal (6.1) de retorno para que los alabares li-
berenelfluidodeaguahacialasalidadeunaformarapidayevitandoelcontratiempo
conacumulacionde aguayaliberada. Lasolicitudlocal,No.P2011-14,inici6 el trdmite
parasuregistro en el extranjero através del PCT.

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

La fecha de presentacion de la primera solicitud para una invencion determinada se deno-
mina fecha de prioridad. Toda solicitud ulterior que se presente en otros paises durante los
12 meses posteriores a esa fecha (es decir, dentro del periodo de prioridad) se beneficiara
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de esafechade prioridad. Eso significa que la primera solicitud tendra prioridad sobre otras
solicitudes presentadas por terceros parala mismainvencion después de esa fecha. Es cru-
cial presentar las solicitudes de patente en otros paises dentro del periodo de prioridad, o
presentarlas envirtud del PCT en ese mismo plazo; ese Ultimo método de presentacion brin-
dard18 meses adicionales paraadoptarunadecisidonsobre sies conveniente entrarenlafase
nacional en cualquier pais miembro del PCT.

Unavez que se haya agotado el periodo de prioridad, y hasta que la oficina de patentes publi-
que la patente por primera vez (generalmente 18 meses después de la fecha de prioridad), se
seguira teniendo la posibilidad de solicitar proteccion parala mismainvencion en otros paises,
pero ya no se podra 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 la novedad. para obtener
informacion adicional sobre los plazos de gracia.

29.;Donde deberia protegerse unainvencion?

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

» ¢Ddénde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?

» ¢Cudlessonlos principales mercados para productos similares?

» ;Qué costos conlleva patentarel producto encadaunodelos mercadosalos que esta des-
tinado?

» ;Donde estanestablecidoslos principales competidores?
» ;Ddénde sefabricara el producto?

» ¢Quédificultades conllevaravelar porla observancia de los derechos de patente enun pais
determinado?

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

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

Lavianacional. Debe pedirse proteccion alaoficinanacional de patentes de cada pais deinte-
rés mediante la solicitud de patente redactada en elidioma correspondiente, con arreglo a las
formalidades nacionales, y el pago de las tasas necesarias. Ese método puede ser muy engo-
rrosoy caro si se pone en practica envarios paises. En Republica Dominicana se realiza ante la
OficinaNacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
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Laviaregional. Cuandolos paises son miembros de un sistemaregional de patentes, se puede
solicitar proteccion vélida en los territorios de todos o de algunos de esos paises mediante |a
presentacion de una solicitud en la oficina regional correspondiente. A continuacion, se enu-
meran las oficinas regionales de patentes:

» Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (http://www.oapi.int);

» Organizacidon Regional Africana dela Propiedad Industrial (ARIPO) (www.aripo.org);

» Organizacidn Eurasiatica de Patentes (EAPO) (www.eapo.org);

» Oficina Europea de Patentes (EPO) (www.epo.org)3y

» Oficina de Patentes del Consejo de Cooperacidn de los Estados Arabes del Golfo (Oficina
de Patentes CCQG) (https://www.gccpo.org/).

RepublicaDominicanano forma parte de un sistemaregional de patentes.

Siuna empresa quiere tener la opcion de proteger una invencion en los paises miembros del
PCT, deberia plantearse la posibilidad de presentar una solicitud PCT. Para ello, como minimo
uno delos inventores debe ser ciudadano de un Estado contratante del PCT o residente en di-
cho Estado, o bienlaempresadebe teneruna presenciaindustrial o comercial efectivaenuno
de esos paises. La presentacion de una solicitud internacional en virtud del PCT permite soli-
citar posteriormente la proteccion por patente en cualquiera de los mas de 150 paises miem-
bros.16 Esa solicitud puede presentarse en la oficina nacional o regional de patentes corres-
pondiente o enla oficinareceptorade solicitudes PCT de la OMPI, en Ginebra (Suiza).

LaRepublica Dominicana es miembro del sistema PCT, porlo que las solicitudes se tramitan ante
la OficinaNacionaldelaPropiedadIndustrial(ONAPI)como oficinareceptorade solicitudes PCT.

El 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 aplazaelpagodelastasasydeloscostosdetraduccionasociadosalas
solicitudesnacionales. EIPCTesunmecanismo ampliamente utilizado porlos solicitantes para
mantener sus opciones abiertas durante el maximo tiempo posible.

Los solicitantes PCT reciben informacion valiosa sobre la patentabilidad potencial de su in-
vencién por conducto delinforme de busquedainternacional del PCTy la opinién escritadela
Administracionencargadadelabusquedainternacional. Esos documentos proporcionanalos
solicitantes una base sélida en la que fundamenta sus decisiones sobre si deben solicitar pro-

?Paraobtenermasinformaciénsobrela patente unitaria, consultese https://www.epo.org/en/learning/events/
mmé68-2023

. 45 .


http://www.oapi.int/index.php/en/
https://www.aripo.org/
http://www.eapo.org
https://www.epo.org/
https://www.gccpo.org/
https://www.epo.org/en/learning/events/mm68-2023
https://www.epo.org/en/learning/events/mm68-2023

Inventar el futuro

teccion por patente y donde hacerlo Elinforme de busquedainternacional contiene unalistade
documentos sobre elestado delatécnica que se hanconsiderado pertinentes paralainvencion.
En la opinién escrita de la Administracién encargada de la busqueda internacional se analiza la
patentabilidad potencial alaluzde losresultados delinforme de busquedainternacional.

Una unicasolicitud PCT surte efectos juridicos entodos 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 conarregloaalgunosdelos 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 direccion https://www.
wipo.int/pct/es/.

Esquema del proceso de solicitud en virtud del PCT

Introduccion a las patentes dirigida a las pequefias y medianas empresas

T ision del informe de bu
internacional + opinién escrita

O Presentacion Publicacién internacional O ComunicaciéndelaOficina
de solicitudes Internacional a las
PCT oficinas nacionales o
regionales
meses 12 16| 18 22 28 30

Primera presentacion Fase internacional del PCT Fase nacional del PCT

O Solicitud presentada Modificaciones en virtud O o) La solicitud entra en la fase nacional ante las
ante la oficina de del articulo 19 (opcional) oficinas de patentes seleccionadas
Pa‘_e“‘ei nacional o Peticion de busqueda O Informe de busqueda Bitsqueda y examen nacional o regional
Z_b";’“‘:i foridad) internacional suplementaria internacional
echa de priorida o ementariz
(opcional) suplementaria Pais C o
(si se solicita) O
Concesién o denegacion
Solicitud de examen preliminar O Informe preliminar PaisB_ ______._ Qor las oficinas
internacional (opcional) internacional sobre la nacionales o regionales
atentabilida .
pmvm bilidad PaisA _____ o
(capitulo TT; si se solicita)

Ventajas
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Una solicitud PCT con efecto juridico en todos los Estados Contratantes
del PCT

Requisitos formales armonizados

Recepcion de informacién sobre la patentabilidad para facilitar la toma de
decisiones estratégicas

Aplazamiento durante 18 meses del costo considerable que entrafia la
tramitacion nacional
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Listarecapitulativa

» Derechos territoriales. Convienerecordar que los derechos de patente se aplicansoloenel
pais enelque se hanobtenido.

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

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

» Coémosolicitar proteccién. Debe estudiarse laconveniencia de utilizarel PCT parafacilitarel
proceso de solicitud, ganartiempo yrecibirinformaciénvaliosa acerca de la patentabilidad
que contribuya a adoptar decisiones fundamentadas sobre dénde solicitar proteccion por
patente.

» Para obtener mas informacidn, véanse los puntos didacticos 2 a 4 del mdédulo 09 de IP PA-
NORAMA.
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31.;.Como puede comercializase la tecnologia
patentada?

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

» Comercializarlainvencion directamente;
» venderlapatente auntercero;
» licenciarlos derechos de patente aterceros; o

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

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

El éxito comercial de un producto nuevo no depende exclusivamente de sus caracteristicas
técnicas. Por muy buena que sea una invencion desde el punto de vista técnico, sin una de-
manda real o sinuna 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.

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

33.;Puede venderse una patente?

Si.Esaoperacidnsedenominacesionyconllevalatransferenciadelatitularidad delapatentea
otrapersona. Unadecisidon de esanaturaleza debe estudiarse cuidadosamente.

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

Contodo, puede habercasos enlos quelacesion seabeneficiosa. Siuna patente se vende por
un pago a tanto alzado, ese importe se obtiene de inmediato, sin tener que esperar hasta 20
afnos de pagos progresivos para conseguir ese valor. Asimismo, también se evita el riesgo de
que la patente quede superada por otra tecnologia. Adema3s, la cesién de una patente a una
empresa emergente puede seruna condicién previa para la financiacién, sila patente no per-
tenece alaempresa.

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

34.;Como se otorga unalicencia de patente?

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

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

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

En algunos paises, los acuerdos de licencia deben registrarse ante una autoridad normativa
gubernamental.

EnRepublica Dominicanalainscripcion de acuerdos delicenciaes opcional,y serealizaantela
OficinaNacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante una solicitud aportando el pago
delatasacorrespondienteyunejemplardelacuerdo delicenciasuscrito. Laley especificaque
lalicencia solo tiene efectos legales frente a terceros después de serinscrita.

Encaso deinexistenciade contrato delicencia, son aplicableslas siguientes normas:
» Lalicenciase extiende atodoslosactosindicados paraunproductoy/o procedimiento, du-

rante toda lavigencia de la patente, en todo el territorio del pais y con respecto a cualquier
aplicaciéndelainvencion;

» Ellicenciatariono puede cederlalicencianiotorgar sublicencias;
» Lalicenciano esexclusiva, pudiendo ellicenciante otorgar otras licencias

» paralaexplotaciondelapatente enelpais, asicomo explotarlapatente porsimismoenelpais;
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» Cuandolalicenciase concedieracomo exclusiva, ellicenciante no podra otorgarotraslicencias
paralaexplotacién delapatente en el pais, nipodra explotarla patente por simismo en el pais.

» Loscontratos delicenciano deberan contenerclausulas comerciales restrictivas que afec-
tenlaproduccion, comercializacion o el desarrollo tecnologico dellicenciatario y restrinjan
la competencia, tales como condiciones exclusivas de retrocesidn, las que impidan laim-
pugnaciondelavalidezylas que imponganlicencias conjuntas obligatorias o cualquier otra
conducta anticompetitiva orestrictiva de lacompetencia.

Es aconsejable solicitar la ayuda de un especialista en acuerdos de licencia para negociar las
condicionesyredactareldocumento,dado que esunatareaquerequiere de habilidadesy co-
nocimientos.

¢ Qué estrategia es preferible: ;adquisicion de licencias, concesion de li-
cencias o ambas?

Las pymes que carecende recursos para l+D, produccién o mercadotecnia pueden sacar pro-
vecho del modelo de innovacién “abierta” al consi-
derarla posibilidad de adquirir licencias de otras empresas o de conceder licencias a partirde
susinvenciones. Mediante laconcesiondelicencias, unaempresatransfiere a otras el derecho
autilizar su propiainvencion; en cambio, la adquisicion de licencias es todo lo contrario, es de-
cir,unaempresallegaaunacuerdo para utilizarlasinvenciones de otra.

En el cuadro de la pagina siguiente se comparan las ventajas y los inconvenientes de ambas
opciones
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Concesionde licencias

VENTAJAS INCONVENIENTES

» Conservacion de la titularidad; * Rentabilidad limitadaen

. participacién en Comparacién conlos mayores
perfeccionamientos futuros; beneficios que una empresa podria

obtener siellamisma comercializara
lainvencion;

< eventual creacidn de posibles
competidores sise utiliza una dnica
licencia o unalicencia no exclusiva;
 obligaciones futuras, sila
tecnologia esincompleta;y

* dependencia fundamental del
licenciatario, sieste eslaUnica
fuente de beneficios.

« evitarlanecesidad de participaren
la fabricacion;

° nuevos canales de
comercializacién;y

* transformacién en aliado de un
posible infractor o competidor.

Adquisicion de licencias

VENTAJAS INCONVENIENTES

 Posibilidad de una * Puede que latecnologia no esté
comercializacién mas rapida; completa;

- ahorro de costos gracias ala = costos adicionales, sielmercado
reducciénderecursos destinadosa  Nopuede pagar el precio que sera
[+D;y necesario cobrar;y

- combinacién de tecnologiaspara  * dependencia excesivadelas
crearmas productosy serviciosmas  tecnologias desarrolladas fuera de
eficaces. laempresa.

35.;Que tasa deregalias cabe esperar?

Enlos contratos de licencia, suele remunerarse al titular del derecho mediante un pago a tanto
alzado o mediante regalias periddicas, que pueden basarse en el volumen de ventas del pro-
ducto pertinente (regalia porunidad) o enlas ventas netas (regalia basada enlas ventas netas).
Enmuchos casos, laremuneracion porunalicencia de patente combina un pago a tanto alzado
y deregalias. Aveces, enlugardelpagoderegalias se establece unaparticipaciénen el capital
delaempresadellicenciatario.

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 dependerd delos factores especificos de la actividad empresa-
rial subyacente. Por tanto, en ocasioneslas normas del sector pueden ser de poca utilidad o
inclusoinduciraerror.
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Fig. 2

@

La patente DISPOSITIVO TERAPEUTICO PARA REALIZAR EJERCICIO PASIVO DE RO-
TACION DELHOMBRO, No. P2018-54, del titular e inventor GUAROCUYA GONZALEZ
RUIZ, es un dispositivo terapéutico que envuelve y abraza firmemente la parte supe-
rior del brazo y que permite al terapeuta aplicar un par de fuerzas tangenciales de
sentido contrario, sobre los salientes o protuberancias y que posee el dispositivo, a
finderealizar ejercicio pasivo derotacioninternay externa delhombro, sin transmitir
ningun esfuerzo sobre el codo. Asise evita el uso del antebrazo como palanca para
realizarlasrotaciones,locualpuedellegaralesionaro afectaralcododurante elpro-
ceso terapéutico, y ademas este dispositivo permite aplicarla mayor fuerza posible
sobre elhombro para maximizar sumejoria.

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

Hay tres tipos de acuerdos de licencia en funcién de la cantidad de licenciatarios a los que se
permita utilizarla patente:

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

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

» Licenciano exclusiva: varios licenciatarios y el titular de la patente tienen derecho a utilizar
latecnologia patentada.

Enunmismo acuerdodelicencia, puede haberdisposiciones que concedanalgunosderechos
a titulo exclusivo y otros a titulo Unico o no exclusivo.
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Patente N. °P2016-77, APARATO ELECTRONICO PARA EJERCITACION Y ENTRENA-
MIENTO FiSICO, del titular e inventor FRANCISCO ANTONIO RAMOS REYNOSO, re-
lativa a un aparato electrénico para ejercitacion y entrenamiento fisico, basado en
ejercicios dereaccionyresistencia. Contiene una pantallay botones de navegacion
que le permitiran al usuario configurary ajustar el entrenamiento a sus necesidades,
ademas de visualizacion de parametros, variables y resultados del entrenamiento.

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

Depende del producto y de la estrategia comercial de la empresa. Por ejemplo, sila tecnologia
puede convertirse enunanorma que necesiten todos los participantes de un mercado especifi-
co parallevaracabo suactividad, lo mas beneficioso seria una licencia no exclusiva con muchos
titulares. Siel producto necesita que unaempresallleve a cabo una fuerte inversion para poderlo
comercializar (por ejemplo, un producto farmacéutico que requiera inversiones para la realiza-
cién de ensayos clinicos), un licenciatario potencial no querra enfrentarse a la competencia de
otroslicenciatarios, y puede queinsista acertadamente en obtenerunalicencia exclusiva.

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

No hay unmomentoidéneo para concederunalicencia de patente, dado que la cronologia del
proceso dependera de diversos factores. Sin embargo, para un empresario o inventor inde-
pendiente, amenudo es aconsejable comenzarlabusqueda delicenciatarioslo antes posible,
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 el momento adecuado, es fundamental encontrar al socio o socios apropiados para
obtenerbeneficios de lacomercializacién de lainvenciéon patentada.

Evaluacion de patentes
Hay muchos motivos distintos por los que para una empresa puede ser beneficioso o nece-

sario llevar a cabo una evaluacidén de patentes, entre otros, la contabilidad, la concesion de li-
cencias, lasfusiones o adquisiciones, lacesién o adquisicion de activosde Plolaobtencidnde
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financiacion. Aungue no hay un Unico método de evaluacion de patentes adecuado paratodas
las circunstancias, los métodos siguientes son muy utilizados:

v

» Método del cédlculo deingresos: se centraen el flujo deingresos que el titular prevé obtener
durantelavigenciadelapatente.

» Método del calculo de costos: calcula el costo del desarrollo de un activo similar a nivel in-

v

terno o externo.

» Método delmercado: analiza transacciones comparables realizadas en el mercado.

~

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

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

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

Puede que no siempre sea facil o asequible. Sin embargo, si el competidor también esta in-
teresado en las patentes de la empresa, puede considerarse la opcidn de las licencias reci-
procas. La concesion de licencias reciprocas es muy habitual en sectores donde diversas pa-
tentes abarcan una amplia variedad de invenciones complementarias que pertenecenados o
mas competidores. Esas empresas competidoras a menudo tratan de velar por su libertad de
accion al conceder derechos sobre sus patentes a cambio de que los competidores les con-
cedanderechos anédlogos.

BVéaseelmodulo1lde P PANORAMA.
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Listarecapitulativa

» Comercializacion. Deben considerarse las diversas opciones para comercializar la inven-
cion, y es fundamental contar conun plan de negocios convincente.

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

» Exclusividad o no exclusividad. Alaluzde lamadurez de latecnologiay la estrategia comer-
cialdelaempresa, debe estudiarse silos derechos delicenciaque se concederan seran ex-
clusivos.

» Concesiondelicenciasreciprocas. Conviene estudiarsipuedenutilizarse patentes paraac-
cederalatecnologiade terceros.

» Paraobtenermasinformacion, véase el punto didactico 4 delmddulo 06 asicomo el mddu-
lo 07 de IPPANORAMA.
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40.;Por qué deberia velarse porla
observancia de los derechos de patente?

Sise comercializa una nueva tecnologia patentada, los competidores pueden tratar de fa-
bricar productos con caracteristicas técnicas idénticas o muy similares a las del producto
encuestion. Alno habertenido que destinarlos mismos recursos ni asumirlos mismos ries-
gos, los competidores tendrian una ventajay podrian fabricar un producto similar o idénti-
coporunprecioinferior. Ello podriasometeralaempresatitulardelapatente aunapresion
competitiva desleal.

Los derechos que concede la patente brindan a su titular la oportunidad de impedir que los
competidores cometanunainfraccién o de obligarles a que dejende hacerloy pedirunacom-
pensacionporlosdafosy perjuicios ocasionados. Parademostrarque se han contravenidolos
derechos de patente, se debe evidenciar que todos los elementos de una determinadareivin-
dicacidn, osuequivalente, estanincluidos en el producto o proceso objeto deinfraccién. 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 gestidon
delosriesgos de unaempresa, y permite proteger el tiempo y el dinero invertidos en I1+D para
lograrunatecnologiainnovadora. La preparacion de una estrategia sélida antes de que se co-
meta una infracciéon puede reducir al minimo los costos que ulteriormente puede conllevar la
observancia delos derechos.

» Debe decidirse quienserd el encargado principal de la gestion de la cartera de patentes de
laempresa.

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

» Deberealizarse un andlisis de riesgos para decidir si debiese 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 sila patente, tras su concesion, se utilizara de forma ofensiva; preven-
tiva; o principalmente con fines de mercadotecnia o de promocion de laimagen de marca.

» Debendeterminarse oportunidades para el establecimiento de alianzas o laadquisicionde
licencias.

» Debe actualizarse periddicamente 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 periddicamente andlisis de riesgos mediante el examen de las carteras de
patentes delos competidoresy sus estrategias de patentes.

» Debe concebirse una estrategia financiera que abarque todos los costos derivados de la
creacion, mantenimiento, uso, observanciay defensa de la cartera de patentes.

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

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

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

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

Estudio de caso - El surgimiento de la primera patente de invencién dominicana: el
“Baio de Vapory Sistema de Resistencia Empleado”, bajo lamarca Steam Drop, propie-

dad delinventor Donato Padilla

El sefior Donato Padilla, originario de Moca, Republica Dominicana, desarrollé un bafio de vapor
que se conecta sinaguay generavapor con un sistema de goteo, lo cual permite a suvezun con-
sumo menor de energia eléctrica, es decir, un sistema totalmente contrario a los bafos de vapor
comunes, los cuales se debenconectarconaguay se demoranengenerarvapor.

El Sr. Padillaimplementd esta innovaciéon como una necesidad para el tratamiento de su artritis,
convirtiéndose asisuinvencidénenlaprimeradeundominicano enprotegerse porsistemas de pa-
tentes ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).

Supatente titulada “BANO DE VAPORY SISTEMA DE RESISTENCIAEMPLEADO”, registrada bajo el
numero P2005-239,lacomercializa a través de suempresa, Steam Drop, Inc., que llevamas de 15
afos enelmercadolocal, evidenciando que suidea pudo, ademas, implementarse a través de un
modelo de negocios exitoso.

Steam Drop se dedicada al desarrollo de tecnologias novedosas paralafabricaciony comerciali-
zaciénde bafios devapor, saunasy susaccesorios, con el objetivo principal de brindarasus clien-
tes una excelente opcidn para vivir mas saludable y mas relajado. Con su tecnologia patentaday
certificadaporlSO-9001-2008, garantizanla calidady seguridad exigidas porelmercado nacio-
naleinternacional.
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Estudio de caso - El primer parqueo robdtico de Republica Dominicana, de manos
delinventorJuan Manuel Rodriguez Rodriguez

Registro N.° U2018-119, para el modelo de utilidad PARQUEO ROBOTICO VERTICAL
ROTATIVO, del titular e inventor JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGU EZ, estda com-
puesto por unos rieles sin fin soldados a cada marco por donde pasan unos rolos 'y
placas que entre forman una cadena gigante de suspension, la cual posee unas pla-
cas triangulares para sostener una especie de jaula que transportan el vehiculo a
guardar.

Ante la ausencia de espacios suficientes para estacionar vehiculos en espacios publicos, y enlas
areas de sunegocio, el sefior Juan Manuel Rodriguez Rodriguez desarrollé y obtuvo la proteccion,
como modelo de utilidad, del primer Parqueo Robdtico del pais, con la finalidad de ofrecer a sus
clientesunmejorservicio ensusinstalaciones.

Lainvencion cuenta con una capacidad de estacionar hasta 12 vehiculos en un mismo espacio, y
cuenta con diversas caracteristicas de seguridad, dentro de las que se incluyen la resistencia a
eventos sismicos

Conestainnovacion, no solo se ofrece unamejorexperiencia alos consumidores del sefior Rodri-
guez, sino que también el pais cuenta con una alternativa para alivianar el problema de los espa-
cios para el estacionamiento de vehiculos.
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42.;Qué deberia hacerse si se utilizauna
patente sin la autorizacion del titular?

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

En algunos casos, los titulares de una patente optan por enviar una carta (comunmente deno-
minada “carta de intimacidén a cesar en la practica”) en la que se informa al presunto infractor
deunposible conflicto entre susderechosylaactividad comercialdelaotraempresa. Lacarta
puede ser enviada mediante un acto de alguacil, para mayor peso juridico. Ese procedimiento
suele ser eficaz en caso de infraccidn involuntaria, ya que el infractor dejarad de contravenirlos
derechos deltitular o accederd anegociarunacuerdo 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 civiles sin notificar alinfractory solicitar un “medida conservatoria” para sorprenderlo
en sus locales comerciales en el marco de un embargo preventivo, con asistencia de la fisca-
liay la policia. El tribunal puede ordenar a los presuntos infractores que cesen en su actividad
infractora hasta que se emita el fallo del juicio (que puede durar meses o incluso afos), y de
igual forma puede exigir al titular de la patente que aporte una filanza razonable u otra garantia
gue sea suficiente para compensar al demandado en caso de que la decision final sea a favor
de este Ultimo. En cualquier caso, demostrar que se ha infringido una patente puede ser una
cuestion muy compleja, y cabe la posibilidad de que el tribunal decida que el asunto debe ser
objeto de unjuicio en el que se examine el fondo de la cuestion. La ley expresamente sefiala
gue debe existir una presuncion refutable de que la patente es valida, en los procedimientos
de medidas cautelares.

Como medidas conservatorias, el Tribunal puede ordenar:

» Lacesacidninmediatadelosactosque se aleganconstituyenunainfraccion, excepto cuan-
do, adiscreciondeljuez, eldemandado otorgue una fianza u otra garantia fijada por el tribu-
nal que sea suficiente para compensar al demandante en caso de que ladecision final seaa
favor deldemandante;

» Elembargo preventivo, el inventario o el depdsito de muestras de los objetos materia de la
infraccidny de los medios exclusivamente destinados arealizarlainfraccion;

» Cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos validos para sospechar que se
preparaunaimportacion de mercaderias encondiciones tales que sus derechos serianme-
noscabados, podra solicitar al tribunal que se ordene a las aduanas de la Republica, como
medida precautoria, la suspension del despacho de dichas mercaderias para libre circula-
cion, odelaexplotacion de las mismas sifuere el caso.
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Enelprocedimiento civil, los tribunales suelen dictaminarun amplio abanico de vias de recurso
y reparacion para compensar a los titulares de derechos de patente agraviados. Un abogado
de patentes podra facilitartodalainformacioén pertinente.

Eltitular de una patente serd compensado civilmente, por quien:

» Fabrique o elabore productos amparados porunapatente deinvencion, sinconsentimiento
desutitularosinlalicenciarespectiva;

» Ofrezca en venta o ponga en circulacién productos amparados por una patente de inven-
cién, asabiendas de que fueronfabricados o elaborados sin consentimiento del titulardela
patente oregistroosinlalicenciarespectiva;

» Utilice procesos patentados, sin el consentimiento del titular de la patente o sinla licencia
respectiva;

» Ofrezcaenventa,venda o utilice,importe o almacene productos que seanresultado direc-
to delautilizacion de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sinel con-
sentimiento del titular de la patente o de quien tuviera unalicencia de explotacion;

» Reproduzca o imite disefios industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de
sutitularosinlalicenciarespectiva;

» Sinsertitularde unapatente ono gozandoyadelos derechos conferidos porlos mismos, se
sirve en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al
publico enerrorencuanto alaexistencia de ellos;

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

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

Cuando se ha suscrito un contrato con el presunto infractor (porejemplo, un acuerdo delicen-
cia), primero debe comprobarse sihay una clausula de arbitraje o mediacién, formas extrajudi-
ciales deresolvercontroversias que amenudo son menos costas que las demandasjudiciales.
Aunqgue no haya ninguna clausula de ese tipo en el contrato, o cuando nisiquiera haya contrato,
todavia puede recurrirse a esos procedimientos de caracter privado, siempre que ambas par-
tesesténde acuerdo ensometerse a ellos.

El arbitraje es generalmente mas breve que los procedimientos judiciales. Una ventaja de la
mediaciénes que las partes pueden evitarlos tribunales y encontraruna solucién mutuamente
convenida que tenga en cuenta sus intereses. De ese modo, se puede contribuir al manteni-
miento de buenasrelaciones comerciales. El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPIl presta
servicios de solucion extrajudicial de controversias sin animo de lucro. Para obtener masinfor-
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macion sobre el arbitraje y lamediacion, consultese www.wipo.int/amc/es.

En Republica Dominicana se encuentraninstituciones como el Centro de Resolucion Alterna-
tiva de Controversias de la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo (consultar
https://www.crcsd.do/).

o+
i
el |

Fig 11

Lapatente APARATO Y METODO PARALAREDUCCION DEL CONSUMO DE LA ENER-
GIAELECTRICA, Reg. No. P2019-247, del titular e inventor JULIAN ANTONIO ABRAM-
SONMILLER, serefiere aun aparato y método diseflado parareducir el consumo de
laenergiaeléctricamediantelaacumulacionsistematicade pequefisimas supresio-
nesdesuministroeléctrico,alosequiposconectadosalsistemaeléctrico. Convierte
laondade AC enunaondasinusoidalmodificada. Utilizaun pulso de borrado, aplica-
do alsistema de control, y un pulso de estabilizacidon alatension de salida, durante el
tiempo de bloqueo de los Tiristores. Sincroniza el desfase de latensionylacorriente
al comienzo de cada medio ciclo, mejorando el factorde potencia. Reduce, regulay
controla el valor efectivo (RMS).

Mitos y malentendidos sobre las patentes

Las ideas se pueden patentar.

Una idea no puede patentarse, porque una idea no es mas que el enunciado de un problema
que necesitaresolverseyponerse en practicatécnicamente (vease el punto N.° 1), Porejemplo,
uno puede decirse asimismo: “sno seria estupendo similavadora pudieralavarlaropasinagua,
conlo que seriamas respetuosa con el medio ambiente?”. Por el momento, no se tiene unain-
vencion, sino simple- mente se ha determinado una necesidad o problema. Una invencion es
unasolucidnaese problema (véase el punto N.° 2), Se tiene que disefar una lavadora que quite
realmente las manchas sin usar agua. Las invenciones describen un objeto real de forma sufi-
cientemente precisa como para que alguien pueda fabricarlo.

No se puede patentar una idea o sugerencia para elaborar, entre otras cosas, un proceso,
magquina o producto nuevo. Solo se puede patentarlainvencién como tal,y debe proporcio-
narse a la oficina de patentes una descripcidon técnica completa de su funcionamiento real
(véaseelpuntoN.°11).


http://www.wipo.int/amc/es
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Esposible que otras personas se apropiendelasideas, porlo que es prudente mantenerlaidea
en secreto o ponerla en comun solo con personas de conflanza hasta haberla concretado en
unainvenciény haberpresentado la solicitud de patente. Silaidea debe exponerse aterceros,
primero se les debe pedir que firmen un acuerdo De confidencialidad

Deberia presentarse una solicitud de patente antes de haber transformado
laidea enunainvencidn viable.

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

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

» evaluar el potencial comercial de la invencidn, esto es, decidir si es probable que lainven-
cion sea lo suficientemente valiosa como para justificar el tiempo, el esfuerzo y los costos
que entrafa solicitarla patente y tramitarla hasta su concesion

» realizarunabusqueda sobre la patentabilidad Y

» recabarycompilartodalainformacidnnecesaria pararedactarlasolicitud

Al presentar la solicitud de patente, lainvencion queda protegida por la pa-
tente de formainmediata.

Una invencidn solo esta totalmente protegida a partir de la fecha de concesion de la paten-
te, y no desde la fecha de presentacion de la solicitud . Ademas, no hay
ninguna garantia de concesion de la patente, ya que la oficina de patentes puede denegaruna
solicitud por diferentes razones: por ejemplo, silainvencion reivindicada no cumple los requi-
sitos de patentabilidad o si otra persona ha divulgado ya la invencién al
publico, por ejemplo, al publicar un articulo sobre ella . Sinembargo, en
algunos paises se otorga una “proteccién provisional” parasolicitudes de patente que han sido
publicadas pero que aunno se han concedido.

La concesion de una patente significa que el gobierno ha certificado quela
invencion funciona o es viable comercialmente.

Los gobiernos no participan enningun tipo de prueba para determinar siunainvencion 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 proteccioén. Aungue las oficinas de patentes examinan las solicitudes para comprobar que
cumplenlosrequisitos administrativosy, en algunos paises, los requisitos de patentabilidad no
fabricanlainvencién propuesta para verificar su funcionalidad
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Conlas patentes se gana dinero.

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 la invencion o una promociény publicidad
insuficientes.

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

Una patente da derecho a fabricar, utilizar y vender el producto abarcado
por lainvencion.

Una patente solo permite asutitularprohibiraterceros que fabriquen, utiliceny vendan exacta-
mente lo que protegen las reivindicaciones de la patente. El titular de una patente anterior con
reivindicaciones mas amplias puede impedir a un inventor, cuya patente tenga reivindicacio-
nes de alcance mas limitado, eluso de su propia patente (véase el punto N.21).

Debo obtener una patente paraincrementar al maximo el valor de miinvencion.

Nonecesariamente. Enfunciéndelanaturaleza delainvencion, hay otras formas de proteccion
legal que, de hecho, pueden adaptarse mejor a la estrategia empresa- rial, como los mode-
los de utilidad olos secretos comerciales (vease el punto N.2 4). Sinembargo, 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 (vease el punto N.° 3).

Después de haber patentado lainvencidn, la oficina de patentes impedira
que se infrinjan los correspondientes derechos de patente.

Las oficinas de patentes no velan por la observancia de los derechos de patente. Incumbe al
titular de la patente supervisar sus derechos y velar por su observancia (vease el punto N.© 41),
Ello puede entrafarlaincoacion de accionesjudiciales porinfraccién ante untribunal nacional.

Tras obtener una patente en su pais, el titular puede hacer valer sus derechos
de patente en todo el mundo.

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
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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 esaregion

El término “patente europea” solo es la designacién abreviada de un con- junto de derechos
de patente nacionalesy territoriales derivados de una solicitud facilitada en virtud del Conve-
nio sobre la Patente Europea (CPE). Esto contrasta con los regimenes comunitarios vigentes
relativos alallamada “marca comunitaria” o al “disefio comunitario” (y a un futuro régimen que
estableceria una “patente comunitaria”) que crean un derecho de propiedad intelectual unita-
rio paratodo el territorio de la Comunidad Europea.

Ademas, cualquier ciudadano de un Estado contratante del Tratado de Cooperaciénenma-
teria de Patentes (PCT), o residente en uno de esos Estados, puede presentar una solicitud
internacional en virtud del PCT. Ese sistema permite que la solicitud surta el mismo efecto
gue las solicitudes nacionales presentadas en cada Estado contratante del PCT

. El sistemainternacional de presentacion de solicitudes en elmarco del PCT no
permite obteneruna patente “internacional”, sino que ofrece un procedimiento para obtener
patentes envarios paises. Las patentes resultantes de una solicitud PCT son patentes nacio-
nales o regionales, concedidas porla oficina nacional de patentes competente, envirtud de
lalegislacién nacional sobre patentes. Sin embargo, puesto que todas esas patentes se ba-
san fundamentalmente en la misma solicitud para la misma invencion, las reivindicaciones 'y
elresto del contenido de las patentes solicitadas envirtud del PCT seran, porlo general, muy
similares (aunque puedan modificarse durante la tramitacién enla fase nacional).

Esrecomendable protegerlainvencién entodos los paises enlos que se fabrique, distribuyay
vendaelproducto,oenlos que seutilice el proceso, y esos sistemasregionales einternaciona-
les paralapresentacidnde solicitudes de patente pueden facilitary simplificarla presentacion
de solicitudes envarios paises.

Losrequisitos sustantivosy de procedimiento paralaconcesiénde patentesyelimporte delas
tasas exigidas varian en funcién del pais o laregién. Por tanto, es recomendable consultar con
unabogado o agente de patentes oinformarse enlas ofi- cinasde Pldelos paisesenlos que se
estéinteresado. Enladireccion https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp puede consultarse

unalista de direcciones URLy un directorio de oficinas nacionalesy regionales de PI.

Cuando se presenta una solicitud de patente en un pais, la fecha de presentacion de esa
primera solicitud se denominafechade prioridad. Cualquiersolicitud posterior presentada
en otro pais miembro del Convenio de Paris o de la Organizacién Mundial del Comercio an-
tes de que hayan trascurrido 12 meses (es decir, durante el periodo de prioridad) y relativa
a la misma materia se beneficiara de la fecha de la primera solicitud, por ejemplo, para la
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presentacion posterior de una solicitud internacional envirtud del PCT. Asi pues, las solici-
tudes posteriores presentadas durante el periodo de prioridad priman sobre otras solici-
tudes para la misma invencidn presentadas por terceros después de la fecha de prioridad
(véase el punto N.° 28).

Unabogado de patentes se encarga de laredaccidony la presentacionde las
solicitudes de patente.

Cualquier persona puede preparary pre- sentaruna solicitud nacional de patente, peroesuna
tarea compleja, y es muy arriesgado emprenderla sin el asesora- miento de un abogado o un
agente de patentes. Cabe recordar que enla mayoria de las legislaciones se exige a los solici-
tantes extranjeros quelesrepresenteunabogadoounagente de patentes queresidaenelpais
de presentaciondelasolicitud (vease el punto N.©25).

Una patente protege todo lo que esta representado en los dibujos.

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 deben redactarse cuidadosamente para proteger de forma adecuada la invencion
(véase el punto N.° 21),

Sino se ha copiado ninguna parte de lainvencion de productos ya existen-
tes, se puede tener la certeza de no estar infringiendo ninguna patente.

Las reclamaciones porinfraccion de patente no se basan en si el infractor tenia conocimiento
de la patente ni en si copid deliberadamente la invencidon patentada. Las patentes de terce-
ros pueden serobjeto deinfraccionincluso aunque elinfractorno tenga niidea de que existen.
Por ese motivo es importante realizar una busqueda del estado de la técnica antes de realizar
grandes inversiones en una invencion y antes de prepararla para su comercializacién (véanse
los puntosN.° 14y 15).

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

Muchas invenciones patentadas son pequefias mejoras de la tecnologia precedente. Unain-
vencion no tiene que serun progreso extraordinario en su ambito para que se pueda patentar.
Siempre que lainvencién cumplalosrequisitos de patentabilidad se podra solicitaruna paten-
te(veaseelpuntoN.°6), Sinembargo, sienlainvencion se esta utilizando otra tecnologiaya pa-
tentada, se tendra que obtener una licencia del titular de la otra patente para comercializar la
propiainvencion patentada (vease el punto N.212),
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Normalmente se prefiere solicitar una patente provisional como primer paso
en el proceso de obtencion de una patente.

Solo se pueden presentar solicitudes de patente provisionales en algunos paises; adema3s,
aunqgue las tasas de presentacion son mas bajas, para proteger la invencion también serd im-
prescindible presentar una solicitud de patente completa antes de que venza el periodo de
proteccidn provisional de 12 meses. En funcidn 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 consultarconun abogado ounagente de patentes.

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

Cuando hacaducadolavigenciade una patente, cualquier persona puede utilizarlainvencion, que
yano puede volverse a patentar. Por otra parte, desde el momento en que lainvencién patentada,
ahora caducada, se divulgamediante la solicitud de patente, lainvencién deja de cumplir el requi-
sito de ser “nueva u original” que se exige para poderla patentarla (vease el punto N.° 8),
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Listarecapitulativa

» Permaneceratento. Debe vigilarse alacompetencia para detectar posiblesinfracciones.

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

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

» 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.

» Paraobtenermasinformacion, véase el punto didactico 3 delmddulo 03 de IP PANORAMA.
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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 unpunto devista comercial - www.wipo.int/sme/es

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

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

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

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

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

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

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

» Intercambiar valor: Negociacion de acuerdos de licencia de tecnologia - Manual de capa-
citacion, publicaciondela OMPIN.° 906 - https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licen-
sing/9206/wipo_pub_906.pdf

» Cdmonegociarlicenciastecnoldgicas, publicaciéndela OMPIN.°903 - https://www.wipo.

int/edocs/pubdocs/es/licensing/203/wipo_pub_903.pdf

» BasededatosdepatentesymodelosdeutilidaddelaOficinaNacionaldelapropiedadIndus-
trial (ONAPI): https://www.onapi.gov.do/index.php/busqueda-consulta-de-invenciones

Anexo |l - Glosario

» Nivel inventivo: También denominado no evidencia. Uno de los requisitos de la invencion
para ser patentable, que exige que lainvencidn no resulta obvia ni se deriva de manera evi-
dente para para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondien-
te. (vedsenumerales], 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. (vease numerales 4,18)

» Acuerdo delicencia: Acuerdo suscrito entre el titularde 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 numerales
3,33,35,39)
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Acuerdo de no divulgacién: Véase acuerdo de confidencialidad.

Aplicacion industrial: Uno de los requisitos de la invencion para ser patentable, que 10 exige
que lainvencion pueda fabricarse o utilizarse en laindustria, en su sentido mas amplio. En algu-
nos paises, enlugardelcriteriode aplicacionindustrial, se exige el de utilidad.

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 serasi, 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

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

Convenio de Paris paralaProteccion de la Propiedad Industrial: Administrado porla Orga-
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
a obtener en otros paises proteccidn para sus creaciones intelectuales, asi como el dere-
cho de prioridad (véase derecho de prioridad). Para obtener mas informacion, consultese
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/

Convenio sobre la Patente Europea (EPC): Tratado por el que se establece la Organizacién
Europeade Patentes (OEP)y se proporcionaunsistemajuridico autdnomo envirtud del cual
se conceden las patentes europeas. Sin embargo, después de su concesion, una patente
europea no constituye un derecho Unico, sino un grupo de patentes esencialmente inde-
pendientes, que pueden revocarse en cada pais y cuya observancia puede exigirse legal-
mente a nivel nacional. Para obtener mas informacion, consultese https://www.wipo.int/

wipolex/es/treaties/parties/226.

Derecho de prioridad: Derecho limitado en el tiempo determinado por la primera presen-
tacion de una solicitud de patente. En virtud del derecho de prioridad pueden presentarse
solicitudes posteriores respecto de la mismainvencion 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 “reivindicar la prioridad” de la primera solicitud para hacer
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uso del derecho de prioridad. Elfundamento juridico del derecho de prioridad es el articulo 4
del Convenio de Paris. En Republica Dominicana el derecho de prioridad estd contemplado en
elarticulo135delalLey No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

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

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

Descripciéon: También denominada memoria descriptiva. Parte de una solicitud de patente
en la que se divulga la invencién de forma suficientemente claray completa para permitir
evaluarlay que un experto enla tecnologia comprendalainvencionreivindicaday la ponga
en practica sin experimentacion excesiva. La descripcion es labase de las reivindicaciones
que definen los limites legales de la invencidn. La descripcion puede abarcar una materia
mas amplia que las reivindicaciones, pero estas nunca pueden ser mas amplias que la des-
cripcion.

Dibujo: llustraciones en una solicitud de patente que pueden ser necesarias o Utiles para
comprender, evaluar o ejecutarinvencion.

Divulgacién: Ladivulgacion puedereferirse a:

divulgacion suficiente de una invencién en calidad de requisito de patentabilidad (véase
requisito de divulgacion); o

divulgacion previa a la presentacion de la solicitud, que puede anular la novedad de una
invencion, haciendo que no sea patentable.

Dominio publico: Porlo general, unainvencion u obra creativa se considera de dominio pu-
blico sino hayrestriccioneslegales parasu utilizacion por parte del publico.

Estado de la técnica: Todos los conocimientos pertinentes anteriores a la fecha de priori-
dad deunasolicitud de patente. En algunos paises se diferencia entre publicacidnimpresa,
divulgacioén oral y uso anterior, y el lugar en el que han tenido lugar las publicaciones o la di-
vulgacion. Lanovedadylaactividadinventivatienen que valorarse enfuncién delestado de
latécnica. El estado delatécnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho acce-
sible al publico, en cualquierlugar del mundo, mediante una publicacion en forma tangible,
una divulgacidn oral, la comercializacién, el uso o cualquier otro medio, antes de lafechade
presentaciéndelasolicitud de patente.

Experto enla materia: Persona hipotética con competenciasy conocimientos normales en

un ambito técnico especifico, sin que tenga un talento excepcional. Enla mayoria de las le-

gislaciones enmateriade patentes, elexperto enlamateriase empleacomoreferenciapara

determinar, o por lo menos para evaluar, si una invencion implica una actividad inventiva o

no, v si esta suficientemente divulgada en la descripcion de la patente o en la solicitud de

patente.
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» Fecha de prioridad: También se denomina fecha efectiva de presentacion de la solicitud.
Esla fecha de presentacion de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica. Esa fecha

es especialmenteimportante para determinar el estado de latécnica pertinente al valorarla

novedady la actividadinventiva. (vease numerales 21,28)

» Informacion contenida enlas patentes: Informacion técnicayjuridica que figuraenlos do-

cumentos de patentes que las oficinas de patentes publican periddicamente. Aproximada-
mente dos tercios de lainformacion técnica gue se divulga enlas patentes no se publicaen

ningun otro lugar. Ello significa que la informacion contenida en las patentes esla coleccidn

de datostecnoldgicos clasificados mas completague puede obtenerse deunasolafuente.

(vedse numerales14,15)

» Invencion: Todaidea, creacién delintelecto humano capazde seraplicadaenlaindustria que
cumpla conlas condiciones de patentabilidad previstas enlaley. Solucidn aun problema es-

pecifico en un determinado sector de la tecnologia. Una invencion podra referirse a un pro-

ductooaunprocedimiento.(vease numeral 2)

» Libertad de accion: Situacidénenla que puederealizarse una actividad concreta, como poner

a prueba o comercializar un producto, sin infringir derechos de patente validos de terceros.

(vedse numeral 14 - recuadro)

» Materia patentable: Alcance de la tecnologia para el que la legislacién de un pais permite

proteccion por patente. Por lo general, la materia patentable se establece porley, y a me-

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 tecnologia.

(vedse numerales 6,7)

» Modelodeutilidad: También denominado patente de cortaduracion, patente pequena o pa-

tente de innovacion. Los modelos de utilidad son una forma especial de derechos de Pl para

invenciones concedidas por algunos paises a un inventor o a su cesionario durante un perio-
do de tiempo limitado. La duracion de la proteccidon es mas breve que en el caso de una pa-

tente ordinaria, y las condiciones de concesion son menos estrictas. Los modelos de utilidad

pueden ser una alternativa importante a las patentes en los paises en que estan disponibles.
Se definen como cualquier nueva forma, configuraciéon o disposicion de elementos de algun

artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo,

gue permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que lo
incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

(vedse numerales 4, 6 -recuadro, 23)

» No evidencia: Véase actividadinventiva. (vedse numerales1,6,9)

» Novedad: Uno delosrequisitos delainvencion para ser patentable, que exige que lainven-
cion sea nueva con respecto al estado de la técnica, es decir, gue no exista previamente.

Cuandolainvencion puede encontrarse enunaunicareferencia del estado delatécnica, se

dice que “constituye anterioridad”. Lanovedad no puede demostrarse o establecerse; solo
se puede demostrar su ausencia.
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» Patente: Documento otorgado, previa solicitud, por una oficina gubernamental (o una ofi-

cinaregional que actla en varios paises), en el que se describe unainvenciény en virtud del

cualse concedeunderecho exclusivo porunplazolimitado parafabricar, utilizar o venderun

producto o proceso. (vease numeral 1)

» PATENTSCOPE: Sistema de busqueda en linea gratuito que incluye todas las solicitudes

PCT (mas de dos millones) y los documentos de patente publicados por las oficinas nacio-
nalesy regionales participantes. Para obtener mas informacion, consultese www.wipo.int/

patentscope/es. (vease nimeral 15)

» Plazo degracia: Enlalegislaciéonde algunos paises se prevé unplazode graciade 6012 me-
ses (para Republica Dominicana con 6 meses) desde elmomento en que elinventor o el so-
licitante divulga una invencién hasta que se presenta la solicitud, periodo durante el cual la
invenciénno 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
numerales 19, 20)

» Principio del primero en inventar: Sistema en el que el primer inventor que concibe y
pone en practicalatecnologiaolainvencién tiene derecho ala proteccién por patente,
si mas de una persona presenta una solicitud de patente reivindicando la misma inven-
cién. (vease nimerales18,19-recuadro)

» Principio del primero en presentar: Sistema en el que se concede la patente a la primera
persona que presentala solicitud de patente, cuando mas de una persona presentauna so-
licitud de patente yreivindicalamismainvencion. (vease numerales 18, 19-recuadro)

» Propiedadintelectual (Pl): LaPlhacereferenciaalas creaciones delintelecto: invenciones,
obras artisticasyliterarias, asicomo simbolos, nombres, imagenesy disefios utilizadosen el
comercio. (vease numeral 4)

» Publicacion: La publicacion puede producirse en distintas fases de la tramitacidn. En algu-

nos paises, el documento de patente solo se publica cuando se ha concedido una patente.

En otros, encambio, las solicitudes de patente se publican porlo general unaveztranscurri-

dos 18 meses desde la fecha de presentacion o, cuando se reivindica la prioridad, desde la

fecha de prioridad. La publicacidon de una solicitud de patente establece la fecha enla que

pasaaestardisponible parael publicoengeneral. (vease niumerales 5-recuadro, 16 -recua-

dro, 23)

» Publicacion anticipada: También denominada publicacién preventiva. Es una estrategiade

Plparavelar por gue untercerono obtenga derechos de patente sobre unainvencion. Con-

siste enlapublicaciondeunadescripcion o dibujo delainvencidon afinde que pase aformar

parte del estado de la técnica, impidiendo asi que terceros puedan patentar la invencion.

(vedse numeral 5 - recuadro)

» Regalia: Forma de remuneracién basada en un porcentaje de los ingresos o en el niumero
de unidades gue se venden, envirtud de un acuerdo, normalmente un acuerdo de licencia.

(vedse numerales 33, 35)
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» Reivindicaciones: Declaraciones numeradas al final de una patente que definen la inven-

cion parala que se solicita proteccion. Porlo general, tienen que ser claras, concisas y fun-

darse enteramente enla descripcion. (vease numerales 16, 20 - recuadro, 21)

» Requisito de divulgacién: El derecho de patentes impone a los solicitantes la obligacion

general de divulgar la invencion de forma suficientemente claray completa para permitir

gue un experto enlatecnologia comprendalainvencionreivindicadaylapongaen practica

sin experimentacion excesiva. En algunos paises, la legislacion sobre patentes exige tam-

bién la divulgacion de “la mejor manera” delinventor para fabricar o poner en practicalain-

vencion. (vease numeral 11)

» Requisito de la mejor manera: Requisito que exige al solicitante de una patente la divulgacion

delmejormétodo que conozcaderealizarlainvencionenelmomento en elque presentelasoli-

citud. Algunos paises establecen este requisito. Véase también requisito de divulgacion. (vea-

senumeral1l)

» Requisito de unidad de la invencion: Una solicitud de patente sdlo puede comprender

una invencion, o un grupo de invenciones relacionadas entre si de manera que conformen

un Unico concepto inventivo. Con arreglo a la mayoria de las legislaciones sobre patentes,

cada solicitud debe corresponderse con una Unica invencion; la inclusion de varias inven-

ciones enunaunicasolicitud solo se permite sitodas ellas estanrelacionadas entre siy con-

formanununico conceptoinventivo general. Ese requisito pretendeimpedir que se presen-

te una solicitud de patente para varias invenciones a la vez, pero pagando solo un conjunto

de tasas. La unidad de la invencion también permite clasificar los documentos de patente

conmayor facilidad. (vease numeral 26)

» Solicitud internacional de patente: Solicitud de proteccion 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 descripcidén de lainvencion,

una o mas reivindicaciones, uno o varios dibujos (si son necesarios) y unresumen. El término

tambiénpuede hacerreferenciaal proceso de solicitud de unapatente. (vease numerales 5,
8,11,14,15,16,18,19,21, 25,26, 28)

» Solicitud de patente provisional: Una solicitud de patente provisional puede considerarse

comola“primerasolicitud de patente, temporaly mas barata”. Contiene solounaparte dela

informacion exigida en una solicitud de patente ordinariay permite al solicitante obtenerde

formarapidaunafechainicial de presentacion dela solicitud. El concepto clave enla solici-

tud de patente provisional es “provisional”. Es necesario presentaruna solicitud ordinariaen

elplazodeunaino; delocontrario, lasolicitud se considerara abandonada.(vedse nimerales
16,20 -recuadro)

» Solicitud de patente regional: Solicitud para |la proteccion de una invencion presentada

ante unadelas oficinasregionales de patentes.(vease numerales 30, anexoll)

» Técnica: La materia conocida en el &mbito en cuestion, con inclusidon de las patentes con-

cedidas, las publicaciones y los conocimientos que se considera estan a disposicion del
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publico, por ejemplo, los conocimientos comerciales, las practicas comercialesy similares

(véase también estado delatécnica). (vease numerales 8,9,14,15,16)

» Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT): Tratado internacional administra-
do porla Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). EIPCT es un sistema que
facilita la presentacion de solicitudes de patente en todo el mundo, concediendo a los so-

licitantes de patentes mas tiempo para decidir en qué paises desearan finalmente solicitar

proteccion. EIPCT permite la presentacion 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 gue se dacuentade

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

qué paisdebehacerlo.Soloenese momento se exigenlatraducciondelasolicitudy elpago

de las tasas nacionales. Las patentes que resulten de una solicitud PCT seran patentes na-

cionales, concedidas por las oficinas de patentes nacionales competentes, en virtud de la

legislacion nacional en materia de patentes. Sin embargo, cada pais miembro del PCT tiene

guereconocerlafechade presentacion original del solicitante para establecerla prioridad,

asicomo para determinar cuél es el estado de la técnica que debe utilizarse en el analisis de

la patentabilidad. Para obtener mas informacion, consultese https://www.wipo.int/pct/es/

index.html. (vease numerales 27, 28,29, 30)

» Utilidad: Uno de los criterios de patentabilidad utilizado en algunos paises, 10 en lugar del
criterio de aplicaciénindustrial. Unainvencién se considera Util sirealiza la funcidn especifi-
caday aportaalgunbeneficioidentificable.(vease nimeral 10)

* Las explicaciones facilitadas hacenreferencia especificamente al Derecho de patentes.
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