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Introduccion

El Salvador



Introduccion

Esta publicacion es una adaptacién al contexto juridico y reglamentario de El Salvador del do-
cumento originario publicado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en 2018, titulado “Inventar el Futuro. Introduccion a las patentes dirigida a las pequenas y me-

dianasempresas”, elcualse hamodificado pararesponderalalegislacidnnacionalporlalicen-

ciada Edy Portal, con el apoyo bibliografico del Centro Nacional de Registros de El Salvadory
de acuerdo conlalicencia CC BY 3.0 IGO la Secretaria de la OMPI no asume responsabilidad
alguna porlamodificacion o traduccion del contenido original.

Estapublicacionse centraenlas patentes, uninstrumento decisivo parague 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 evolucionardpidamente.

En la actual economia de los conocimientos, practicamente toda empresa que dependa de
las mejoras tecnoldgicas debe plantearse la posibilidad de utilizar las patentes como elemen-
to fundamental de su estrategia empresarial. En esta guia se explica con términos sencillos y
practicos los beneficios comerciales del sistema de patentes para todo tipo de empresas. Si
bienesrecomendable consultaraunexperto en patentes cuando se tengalaintencion de pro-
teger, explotar o velar por la observancia de los derechos de patente, en esta guia se propor-
ciona informacion practica que resultara util para entender los conceptos basicos y formular
las preguntas adecuadas cuando se consulte aun experto.

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

En la presente guia se brinda una introduccidén exhaustiva a las patentes. Otras publicaciones
delaOMPlalas que se hacereferenciaenlapresente guiapuedendescargarse de www.wipo.
int/publications/es, y el recurso electronico de ensefianza IP PANORAMATM puede consultar-

se en_https://www.wipo.int/sme/es/. Todos esos recursos se ofrecen de forma gratuita. Sin

embargo, nila presente guia nilos demas recursos a los que se hace referencia pretenden en
ningun caso sustituir el asesoramiento juridico de los profesionales.


https://tind.wipo.int/record/41028?v=pdf
https://tind.wipo.int/record/41028?v=pdf
http://www.wipo.int/publications/es
http://www.wipo.int/publications/es
 https://www.wipo.int/sme/es
https://www.wipo.int/sme/es/
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1. ;{Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclusivo concedido por un gobierno a unainvencién que sea no-
vedosa, tenga nivelinventivoy aplicacionindustrial, cuyo fin esla solucion de un problematéc-
nico determinado. La Ley de Propiedad Intelectuallo define en el articulo 3, numeral 44, como:
Titulo pormedio del cual se concede underecho exclusivo sobre unainvencién, modelo de uti-
lidad o disefio industrial por el plazo establecido enla presente ley, cuya caducidad implica el
ingreso de pleno derecho delainvencion o modelo de utilidad al dominio publico.

La patente concede a su titular el derecho legal de impedir a terceras personas la explotacion
delainvencién presentada, permitiéndole actuar contra cualquier persona que sin su consen-
timiento fabrique, utilice, ofrezca para la venta, almacene, venda o importe un producto o un
proceso basado enlainvencion patentada o bien de obligarlos a que dejen de hacerlo.

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

Las patentes son concedidas por la oficina nacional de patentes, y tienen validez durante 20
anosimprorrogables a partir de la fecha de presentacion de la solicitud a condicion de que se
paguen derechos anuales, los cuales se haran antes de comenzar el periodo anual correspon-
diente. Debiéndose pagar el primer afio antes de finalizar el segundo afio a partirdelafechade
presentaciondela solicitud de patente. Una patente constituye un derecho territorial, limitado
alas fronteras del pais oregién correspondiente.

A cambio del derecho exclusivo que proporciona la patente, el solicitante tiene la obligacion
de divulgarlainvencién al publico proporcionando porescrito una descripcién detallada, pre-
cisaycompletadelamismaenlasolicitud de patente (véase el puntoN.° 11). La patente conce-
didaylasolicitud de patente se anunciara mediante unapublicacion electronicadel Boletindel
Instituto Salvadorefo de la Propiedad Intelectual.

A continuacion, se enlistan dos ejemplos de patentes salvadorefas concedidas.
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Patente connimero de expediente 2019006007. “EQUIPO PARAEL DIAGNOSTICO
DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS USADOS EN EL ENCENDIDO DE MOTORES DE
COMBUSTIONINTERNA”. Concebido porlosinventores salvadorefios KelminRober-
toMolina Salvadory Francisco Ernesto CortezReinosa.

Patente con numero de expediente 2022006594. “FILTRO PARA ALCANTARILLADO
DEDRENAJEURBANO”. Concebido porelinventor Samuel Adolfo Araujo Guadron.
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Elpoderdelainnovacion

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

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

» Mejorarlos procesos de fabricacion afinde reducircostosy aumentarla productividad;
» Introducirnuevos productos que satisfaganlas necesidades de los clientes;
» Mantenerlaventajacompetitiva o ampliarla cuota de mercado;

» Velar por que el objetivo del desarrollo tecnoldgico sea cubrir las necesidades actuales 'y
nuevas de lasempresasy susclientes;y

» Evitarladependenciatecnoldgicarespecto delatecnologiade otras empresas.

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

Historicamente, lasempresashangestionadolaelaboracionde susinvencionesinternamente. Este
métododeinnovacidn “apuertacerrada” garantizabaalaempresamantenerel controlabsoluto so-
bre suproceso inventivo y depender Gnicamente de sus propios procesos de elaboracién de ideas
parateneréxito enelmercado. Encambio,lainnovacion “colectiva” reconoce quelaelaboracionde
invenciones restringida a la empresa no permite aprovechar los conocimientos de expertos exter-
nos o de otras empresasinnovadoras nielenorme acervo de I+D mundial. Las pymes deberiantener
presente el concepto de innovacion “colectiva” al concebir su estrategia empresarial. Sise pueden
conseguir mayores beneficios, se reducen los riesgos y se agiliza el proceso de comercializacién
gracias alasideas que pueden consultarse enelmarco de entornos de confianza establecidos me-
diante la aplicacion de principios de gestion de los secretos comerciales (véase el punto N.° 5), en-
tonces el concepto deinnovacion “colectiva” puede servalioso.

2.;Qué es unainvencion?

La Ley de Propiedad Intelectual, en su articulo 3, numeral 45, define a una invencién como toda
idea, creacidndelintelectohumano capazde seraplicadaenlaindustriaque cumplaconlascon-
diciones de patentabilidad previstas enlaleyy que resuelva un problema técnico determinado.

En el dmbito del Derecho de patentes, una invencion suele definirse como unaidea aplicable
enla practica ala solucion de un problema técnico determinado, las cual puede referirse a un
producto o procedimiento. Esa solucion puede consistir enla creacion de un dispositivo, pro-
ducto, o proceso completamente nuevo, o bien ser simplemente una mejora progresiva de un
producto o procesoyaconocido. Porlo general,elmerohecho de encontraralgo que yaexiste
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enlanaturaleza no se considera unainvencion; para que lo sea, debe emplearse una cantidad
considerable delingenio, la creatividad y 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:

» Impedirla concesion de patentes a terceros. Al obteneruna patente, su titular podra impe-
dir que otros consigan una patente porlamismainvencién en cualquier parte del mundo.

» Consolidarlaposicionenelmercado. Una patente concede a su titular el derecho exclusivo
de impedir a terceros que utilicen la invencion patentada reduciendo asila incertidumbre,
elriesgoylacompetencia de los ventajistasy losimitadores o de obligarlos a que dejende
hacerlo. Los derechos sobre una invencion patentada pueden dificultar el acceso al mer-
cado de nuevos competidores. Ello ayudara a ampliar la ventaja sobre la competenciay a
consolidarlaposicion deltitular de 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 elrendimiento de lainversion.

» Generaringresos adicionales fruto delaconcesion delicencias. El titular de una patente pue-
deservirse de unalicenciaparacederaterceros sus derechos sobrelainvenciénacambiode
un pago a tanto alzado o del cobro periddico de regalias. La venta (o cesidon) de una paten-
te transfiere la titularidad, mientras que la concesién de licencias solo entrafia la autorizacion
para utilizarlainvencion seginunas condiciones especificas (véanse los puntos N.°© 31a 39).

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

» Entrarenmercados nuevos. Laconcesidonde licencias 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
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que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT) es una opcidn para proteger una invencion en
cualquier pais miembro del PCTmediante una Unica solicitud (véanse los puntos N.°27 a 30).

» Reducir el riesgo de copiasiilicitas de la invencion por parte de terceros. Para obtener una
patente debe hacerse publica determinadainformacion sobre lainvencion a finde que ter-
ceros puedan ver que goza de la proteccion que brinda una patente. Ello puede reducir la
probabilidad de que se cometaunainfraccion o, como minimo, servird de base para que los
competidores dejendeinfringirlos derechos de patentey se puedareclamarunacompen-
sacion pordanosy perjuicios (véase el punto N.° 40).

» Aumentar la capacidad de obtener financiacion. Los inversores valoran la certidumbre que
entrafan las patentes. La salvaguarda de los derechos de patente, o incluso de las solicitu-
des de patente pendientes de aprobacién, 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-
tenerla satisfaccion de sus derechos enlas actuacionesjudiciales iniciadas contra quienes
copienoimitenlamateria patentable (véase el punto N.°© 42).

» Potenciar la imagen corporativa. A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes
consideran que las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos,
especializacidny 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.

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

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

» o«

Modelos de utilidad (también conocidos como “patentes de corta duracion”, “pequefas pa-
tentes” o “patentes deinnovacion”). En muchos paises, algunos tipos de invenciones en cons-
tante evolucion o pequefias adaptaciones de productos pueden protegerse como modelos
de utilidad (véase el punto N.° 6).

Segun la legislacion salvadorefia en el articulo 3, numeral 46 de la Ley de Propiedad Intelectual,
se entiende como modelo de utilidad toda forma, configuracion o disposicidn de elementos
de algun artefacto, herramientas, instrumento, mecanismos u otro objeto, o de alguna parte del



mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacion del objeto que
loincorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efectico técnico que antes no tenia.

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

Segun la legislacion salvadorefa en el articulo 3, numeral 62 de la Ley de Propiedad Intelec-
tual, se considera secreto industrial o comercial toda informacion que tenga valor comercial
de aplicacion industrial o comercial, incluyendo la agricultura, la ganaderia, la pesca y las in-
dustrias de extraccion, transformacidny construccion, asi como toda clase de servicios, que
guarde una persona con caracter confidencial, que le signifique tener o mantener una ventaja
competitiva 0 econdmica frente a terceros en larealizacidn de actividades econdmicas y res-
pecto de lacualhayaadoptadolos medios o sistemas razonables para preservar su confiden-
cialidady elaccesorestringidaalamisma.

Disenos (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
dedisefosindustriales que, enalgunos paises, recibeladenominacionde “patentes de disefio”.2

De conformidad alalegislacién salvadorefia especificamente en el articulo 3, numeral 47 dela
Ley de Propiedad Intelectual, se considera disehos industriales cualquier forma bidimensional
o tridimensional, que, incorporado a un producto utilitario, le dauna apariencia especial, y que
es apto paraservirde tipo o modelo para su fabricacion.

Marcas. La proteccidn de las marcas proporciona exclusividad sobre las palabras, marcas y
colores utilizados para diferenciarlos productos de unaempresadelos de otra.?

De conformidad a la legislacion salvadorefa en el articulo 3, numeral 30 de la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos, se considera marca cualquier signo o combinacion de signos que
permita distinguir los bienes o servicios de una persona de la otra, por considerarse estos su-
ficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios alos que se apli-
quenfrente alos mismos de su especie o clase.

Derechode autoryderechos conexos. Laformade expresiondelasobrasliterarias, artisticasy
técnicas originales(comolos programasinformaticos) puede protegerse mediante el derecho
de autory los derechos conexos.* La Ley de Propiedad Intelectual en su articulo 3, numeral 3,
define alos Derechos de Autor como el conjunto de derechos exclusivos de orden moral y pa-
trimonial sobre una obra artistica o literaria que corresponden en principio al creador de esta
oasutitular, seglinseaelcaso, conlaslimitacionesy excepciones previstas enla presente ley.
'WVéaseelmoddulo 04 de P PANORAMA.

2Véase Lo atractivoestdenlaforma,yelmodulo 02 de IPPANORAMA.

3VéaseElsecretoestdenlamarca, losmddulos02y 12 de IPPANORAMA.
“Véase Creative Expression,y elmddulo 05 de IPPANORAMA.,
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Obtenciones vegetales. En muchos paises, un obtentor de una nueva obtencién vegetal puede
conseguir proteccionenformade “derechos de obtentor”.5s De conformidad alalegislacién salva-
dorefa, estas deberan protegerse mediante patentes siemprey cuando cumplanlosrequisitos de
patentabilidad ya que aun no se encuentravigente normativa especializada sobre la materia.

Esquemas de trazado (o topografias) de circuitos integrados. En algunos paises, los esquemas
de trazado originales de circuitos integrados pueden protegerse para impedir la copia. Sin
embargo, El Salvadorno cuentaconlegislacion especializaday tampoco es pais suscriptordel
Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual de los Circuitos Integrados (IPIC)

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

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

Acontinuacidn, se exponenalgunas cuestiones que cabe plantearse para decidirsies adecua-
do presentarunasolicitud de patente:

» ¢Hayunmercado paralainvencién?

» ¢Cudlessonlasalternativas, y de qué modo pueden compararse conlainvencién?

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

» iElproducto nuevo se ajusta ala estrategia comercial de laempresa?

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

» ;Quévalortendralainvencionparalaempresay sus competidores?

» ¢Esfacilaplicarla“ingenieriainversa” alainvencién apartirde unproducto comercializado o
resulta sencillo diseflar otros productos basandose en él?

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

» Los beneficios previstos de una posicion exclusiva en el mercado, ;Justifican los costos de la
obtencidénde unapatente? (Véase el punto N.° 17 sobre los costos de obtencion de patentes).

5Consultese www.upov.int.
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» ¢Cual es el alcance de la proteccidén que puede reivindicarse al solicitar una patente? ;En
caso de concederse, brindara una proteccion Gtil desde el punto de vista comercial?

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

Confidencialidad frente a divulgacién

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

Enfuncién del ordenamiento juridico de El Salvadory de conformidad alos articulos 178 y 184 de
laLey de Propiedad Intelectualy102 delaLey de Marcasy Otros Signos Distintivos, la proteccion
delos secretos comerciales puederegirse envirtud delalegislacion contralacompetenciades-
leal, las disposiciones especificas de unaomasleyes, lajurisprudencia sobre protecciéndelain-
formacién confidencial, las disposiciones contractuales incluidas en acuerdos con empleados,
asesores, clientesy socios comerciales, o de unacombinacion de todaslas opciones anteriores.
Laleyincorporaenelinciso final del articulo 280 laresponsabilidad penal.

La proteccidondelos secretos comerciales conlleva diversas posibles ventajas:

» Noentrafia costos deregistro.

» Norequiere su divulgacion ni suregistro ante una oficina gubernamental, y lainvencion no
sepublica.

» Notienelimites detiempo.

» Surte efecto deinmediato.

Contodo, también puede acarrear diversosinconvenientesimportantes:

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

» Siunsecretose divulgapublicamente, cualquier persona que accedaaéltendralalibertad
de utilizarlo.

» Sielsecretosehamaterializado enunproductoinnovador, es posible que otros, mediante
“ingenieriainversa”, puedan descubrirloy utilizarlo sin permiso.

» En funcion de la legislacién aplicable, velar por la observancia de un secreto comercial
puede comportardificultades.

» Unsecretocomercialpuede serpatentado porterceros que, entonces, quizatratendeim-
pedirsuuso.

Aunqgue las patentes y los secretos comerciales puedan considerarse métodos alternativos para
protegerlasinvenciones, amenudo se complementan mutuamente. Esto se debe a que quienes
solicitan patentes suelenmantenerlasinvenciones ensecreto hastaquelaoficinade patentes pu-
blica la 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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Estudio de caso: Uso simultaneo de secretos comerciales y patentes - ECOPETROL

ECOPETROL S.A es una Sociedad Colombiana, encargada de actividades en la cadena del pe-
tréleo como una empresa Industrial y Comercial del Estado, encarga de Administrar el recurso
de hidrocarburoy es una de las Sociedades que cuenta con mas nimero de patentesy cultura de
proteccion de Propiedad Industrialen Colombia.

Para incrementar su cartera de productos, ECOPETROL realizaimportantes inversiones en |+D, y
protege esasvaliosasinversiones mediante un cuidadoso uso del sistemade Pl; cabe agregarque
por la posicion financiera privilegiada de esta empresa cuenta con un presupuesto alto de inver-
sionenl|+D. Lasociedad ECOPETROL es titular de numerosas patentes, incluidas algunas presen-
tadasenvirtud delPCTy, segunla Superintendencia de Industriay Comercio de Colombia, unade
las sociedades con mas patentes presentadasy concedidas.

Sinembargo, esasinvenciones patentadas no sonsus Unicos activos de Pl. Los procesos que per-
miten orientar la perforacion de pozos exploratorios en areas de geografia compleja, pero tam-
bién para entender cémo se formo el ecosistema de selva tropical enlaregidn, se han protegido
pormedio de secretosindustriales, los cuales asciendenaunnumero de aproximadamente doce.

6.;Qué puede patentarse?

Paratenerderecho alaproteccion porpatente, lainvencidnreivindicada tiene que:

» Constituir materia patentable (véase el punto N.° 7); La Ley de Propiedad Intelectual sal-
vadorefa en su articulo 107, establece la materia no sujeta a ser patentable, enlistdndose a
continuacion:

» Losdescubrimientos, lasteorias cientificasylos métodos matematicos;

» Losplanes, principiosométodosecondmicosde publicidad o de negocios, losreferidosa

actividades puramente mentales ointelectualesylosreferidos a materia de juego;

» Los métodos de tratamiento quirurgico, terapéutico o de diagndstico, aplicables al cuer-
po humano o animal; excepto los productos destinados a poner en practica alguno de es-

tosmétodos;y

» Lasinvenciones cuya publicacion o explotaciénindustrial o comercial seria contraria al or-
denpublicooalamoral;laexplotaciondelainvenciénno se considerara contraria al orden
publico o ala moral solamente por una razon de estar prohibida o limitada tal explotacién

poralgunadisposicionlegal o administrativa.
» lasrazasdeanimales
» procedimientos esencialmente bioldgicos de produccion,
» creacionesexclusivamente estéticas.
» Sernovedosa (requisito de novedad) (véase el punto N.° 8); De conformidad al articulo 202

de la Ley de Propiedad Intelectual de El Salvador, una invencién se considera novedosa
cuando no exista con anterioridad en el estado de la técnica.
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» Implicar actividad inventiva, nivel inventivo (requisito de no evidencia) (véase el punto N.° 9);
Segun el articulo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual en El Salvador, se considera que una
invenciéntiene nivelinventivo, sipara una personanormalmente versada enla materiatécnica
correspondiente, la invencion no resulta obvia ni se habria derivado de manera evidente del
estado delatécnicapertinente.

» Sersusceptible de aplicacionindustrial (o ser Util) (véase el punto N.°10); El articulo 204 de
la Ley de Propiedad Intelectual establece que una invencidn es susceptible de aplicacién
industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o
actividad productiva.

» Ser divulgada de manera clara y completa en la solicitud de patente (requisito de divul-
gacion) (véase el punto N.°11). El articulo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual establece el
requisito de claridad.

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

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

Modelos de utilidad

A continuacidn, se enumeran algunas de las caracteristicas esenciales de los modelos de utilidad,
las cuales puedenserencontradas en el capituloIXdelalLey de Propiedad Intelectual salvadorefa:

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

puede sermenosriguroso o no aplicarse en absoluto.

» Los procedimientos para la concesion de modelos de utilidad suelen ser mas rapidos y
sencillos quelos correspondientes alaconcesion de patentes.

» De conformidad al articulo 240 de la Ley de Propiedad Intelectual debera pagarse tasas
anuales paraelmantenimiento delavigencia

» Laduracién maximadelavigenciadelos modelos de utilidad suele sermenor es decirdiez
afosimprorrogables contados a partirde lafecha de presentacion de la solicitud, art. 239
delaleyde Propiedad Intelectual.
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» No podranserobjeto de proteccion bajo modelo de utilidad, los procedimientos; las sus-
tancias o composiciones quimicas, bioldgicas, metallrgicas o de cualquierindole;ylama-
teriaexcluida de proteccionporpatente deinvencion, lo anterior de conformidadal articu-
lo241delalLeyde PropiedadIntelectual.

» Habitualmente, una solicitud de registro de modelo de utilidad o un modelo de utilidad
concedido pueden convertirse enuna solicitud de patente ordinaria lo anterior de confor-
midad al articulo 261delalLey de Propiedad Intelectual.

Ejemplo:

Solicitud nacional connumero de expediente 2019006007, relativa aun equipo para el diagndstico
de dispositivos electronicos utilizados en el encendido de motores de combustidninterna. La Es-
cuela especializada eningenieria ITCA-FEPADE presentd la solicitud de modelo de utilidad convir-
tiéndose enlaentidad conmas solicitudes concedidas alafechaen El Salvador.

7.:.Qué constituye materia patentable?

Enla mayoria de las legislaciones nacionales o regionales sobre patentes, la materia patenta-
ble se define negativamente, es decir, se establece unalista de aquello que no se puede pa-
tentar. A pesar de que hay importantes diferencias entre los diversos paises, a continuacion,
seenumeranejemplos de algunos de los ambitos que estan excluidos de la proteccién porpa-
tente en muchas jurisdiccionesy en especifico en El Salvador, lalista se puede encontraren el
articulo 197 de la Ley de Propiedad Intelectual.

~

» Los descubrimientos, los métodos matematicosy teorias cientificas;

» Los planes, principios o métodos econdmicos de publicidad o de negocios, los referidos a
actividades puramente mentales ointelectualesylosreferidos a materia de juegos;

M

Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéuticos o de diagndstico, aplicables al cuer-
po humano o animal; excepto los productos destinados a poner en practica alguno de es-
tos métodos.

» Lasinvenciones cuya publicacién o explotacién industrial o comercial seria contraria al or-
den publico o alamoral; la explotacidon de lainvencidn no se considerara contraria al orden
publico o ala moral solamente por una razén de estar prohibida o limitada tal explotacion
poralguna disposicionlegal o administrativa.

Proteccionde los programas informaticos

En algunos paises, los algoritmos matematicos, que permiten mejorar el funcionamiento de un
programa informatico, pueden protegerse mediante patentes, mientras que en otros, como enla
legislacionsalvadorefia, estan explicitamente excluidos porsermateriano patentable. Enalgunos
de estos Ultimos paises, lasinvenciones relacionadas conlos programas informaticos pueden ser
patentables de todos modos, a condicidn de que el programainformatico se considere una con-
tribuciéntécnicaalestadodelatécnica. Paraobtenermasinformacionsobrelapatentabilidad de
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los programas informaticos en un pais determinado, pdngase en contacto con la oficina nacional
oregionalde patentes que corresponda(consultese www.wipo.int/directory/es/ urls.jsp paraob-

tenerunalistadelos sitios web de las oficinas de patentes).

Enlamayoria de los paises como en El Salvador, el codigo objetoy el cddigo fuente de los programas
informaticos pueden protegerse mediante derecho de autor. La proteccionmediante derecho de au-
tor no esta supeditada al registro si no Unicamente a un depdsito, pero en algunos paises el registro
facultativo es posible y recomendable. La proteccidn mediante derecho de autor tiene un alcance
mas limitado que la proteccidn por patente, ya que protege Unicamente la expresion de unaideay no
laidea en simisma. Muchas empresas protegen el cédigo objeto de los programas informaticos me-
diante derecho de autor, mientras que el cédigo fuente se conserva como secreto comercial.

8.;Como se juzga si unainvencion es nuevau
original?

Unainvencién se consideranovedosacuandono existaconanterioridadenelestadodelatéc-
nica. En general, se entiende por estado de la técnica el conjunto de conocimientos técnicos
pertinentes que sean de dominio publico en cualquierlugar del mundo antes de la primera fe-
chade presentaciéon de la solicitud de patente correspondiente, e incluye las patentes, las so-
licitudes de patentey todo tipo de literatura distinta de las patentes.

La definicién del estado de la técnica puede variar de un pais a otro. En la legislacién salvado-
refia el estado de la técnica comprende todo lo que se haya divulgado o hecho accesible al
publico, en cualquierlugardelmundo mediante una publicaciéontangible, una divulgacion oral,
la venta o comercializacion, el uso, o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presenta-
cidénde la solicitud de la patente en el pais, o en su caso, antes de la fecha de presentacion de
la solicitud extranjera cuya prioridad se reivindicara. La definicién de estado de la técnica se
encuentraenelarticulo 202 delaLey de Propiedad Intelectual.

Por tanto, es importante tratar las invenciones como secretos comerciales desde el primer
momento a fin de evitar su divulgacién accidental antes de la presentacidn de la solicitud de
patente. Paracomprendersin dudaslo que estaincluido en el estado de la técnica, debe con-
sultarse aun agente de patentes competente. El estado de latécnicaamenudoincluye el “es-
tado delatécnicasecreto”, como las solicitudes de patente pendientes no publicadas, acon-
dicionde que se publiqguen mas adelante.

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

Se considera que unainvencionimplica actividad inventiva (o que no es evidente) cuando, te-
niendo en cuenta el estado delatécnica, lainvencidnno hubiera sido evidente niresultare ob-

via para un experto en el ambito de la tecnologia en cuestidn. El objetivo del requisito de no
evidenciaconsiste envelarporque solo se concedan patentesaloslogrosrealmente creativos
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einventivos, y no ainvenciones que una persona del oficio de nivel medio en ese ambito pueda
deducirfacilmente delo que ya existe.

El articulo 203 de la Ley de Propiedad intelectual salvadorefia, requiere para considerar que
unainvenciontenga nivelinventivo, que lamateriadela cual tratalainvenciénnoresulte obviani
derivada de manera evidente del estado de la técnica.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, tal y como se ha establecido en
anteriores fallos judiciales en algunos paises, son el mero cambio de tamafo, la conversidon de
unproducto enportatil, lainversionde las piezas, el cambio de materiales, olamera sustitucion
poruna parte o funcién equivalente.

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

Para ser patentable, una invencion debe ser susceptible de ser utilizada con un fin industrial o
comercial, lo que significa que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de
industria o actividad productiva, entendiéndose industria en sumas amplio sentido e incluir3,
entre otros la agricultura, la ganaderia, lamineria, la pesca, la construcciény otros servicios de
conformidad al articulo 204 de la Ley de Propiedad Intelectual. Unainvencién no puede serun
fendmeno meramente tedrico: debe ser Util y proporcionar un beneficio practico. En algunos
paises, este criterio consiste enla utilidad. Elrequisito de utilidad ha adquirido unaimportancia
especial paralas patentes de secuencias genéticas, porque es posible que no se conozcapara
qué sirvenen elmomento de presentarla solicitud.

11.;.Que es el requisito de divulgacion?

Segunlaley de Propiedad Intelectual de El Salvador en su articulo 217, una solicitud de paten-
te debe divulgarlainvencion de manera suficientemente claray completa para que pueda ser
evaluada porunexperto en el dmbito técnico especifico. Enalgunos paises, el derecho de pa-
tentes exige que elinventor divulgue la “mejor manera” de ejecutarlainvencion.

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 paisesdiscrepanrespectoaloque pue-
de patentarse en ese ambito.

Casitodoslos paises permiten el patentamiento deinvencionesrelacionadasconmicroorganismos
tal como El Salvador al ser parte del Convenido de Budapest, a condicion de que se deposite una
muestradel microorganismo enunainstitucion depositariareconocida cuando todaviano esté dis-
ponible publicamenteyno puedadescribirse adecuadamente de otromodo, para el caso de El Sal-
vador, el depdsito debe hacerse enla oficina mas cercana siendo esta México a través de la Oficina
de Coleccién de Microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CM-CNRG)
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Muchos paises no permiten patentar plantas ni animales, pero simaterial bioldgico que haya sido
purificado y aislado de su entorno natural o producido mediante un proceso técnico. Pueden ex-
cluirse otrostiposdeinvenciones,comolos procesos paralaclonacionde sereshumanosolamo-
dificaciondelaidentidad genética de sulinea germinal.

En funcién del pais, las obtenciones vegetales estan protegidas por el sistema de patentes, por
un sistema especifico parala proteccion de las obtenciones vegetales (consultese www.upov.int
paraobtenerinformacion adicional al respecto) o porunacombinacion delos dos.

12.;Qué derechos conceden las patentes?

Una patente concede a su titular el derecho de excluir e impedir a terceras personas la explota-
cidndelainvencion patentada. Ello comprende el derecho de impedir a terceros que fabriquen,
utilicen, ofrezcan para la venta, vendan, almacenen o importen un producto o proceso basado
enlainvencion patentada sinla autorizacion de su titular, o de obligarlos a que dejen de hacerlo.

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

Ademas, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones, como los farma-
cos, es posible que se necesiten otras autorizaciones gubernamentales (porejemplo, la auto-
rizacién para la comercializacién otorgada por el drgano regulador competente, para el caso
de El Salvador, La Direccion General de Medicamentos).

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

Lapersonaque haconcebidolainvenciénes elinventor, yla persona (o empresa) que presenta
la solicitud de patente es el solicitante, titular o propietario de la patente. Aunque en algunos
casos elinventor puede sertambién el solicitante, a menudo son dos entidades distintas; con
frecuenciael solicitante eslaempresaolainstituciéonde investigacién que emplea alinventory
las reglas sobre la titularidad de los derechos pueden ser encontradas enlos articulos 198,199
y200 delaleydePropiedad Intelectual.

» Invenciones de los empleados. En muchos paises, las invenciones desarrolladas en el mar-
code unarelacionlaboral se asignan automaticamente al empleador. En algunos paises, esa
practicaselimitaaaquellos casos enlos que asise haya estipulado en el contrato de empleo.
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»

»

»

En algunos casos (por ejemplo, si no hay ningun contrato de empleo), el inventor puede
conservar el derecho de explotar la invencidn, pero se confiere al empleador un derecho
no exclusivo de utilizaciéninterna, los denominados “shop rights”. Esimportante conocerla
legislacion especifica del pais en cuestiony velar por que enlos contratos de empleo que-
denestipuladaslas cuestionesrelacionadas conlapropiedad delasinvenciones delosem-
pleados a finde evitar eventuales conflictos.

Contratistas independientes. En la mayoria de los paises, un contratista independiente
contratado porunaempresa para desarrollarun producto o proceso nuevo serd el titularde
todoslos derechos sobrelainvencidn, amenos que se acuerde especificamente lo contra-
rio porescrito. Asipues, amenos que el contratista haya suscrito conlaempresaunacuerdo
porescritoenvirtuddel cualle cedalainvencion, estano tendrd derechos de titularidad so-
brelo que se desarrolle, apesar de haberpagado porsudesarrollo.

Inventores conjuntos. Simas de una persona contribuye de manera significativaala concep-
ciondeunainvencion, todas ellas debensertratadas comoinventoren conjuntoy mencionar-
se como tales enlasolicitud de patente. Silosinventores conjuntos son tambiénlos solicitan-
tes, seles concederalapatente conjuntamente.

Titulares conjuntos. Los diversos paises e instituciones han establecido diferentes normas
sobre la explotacion o lamanera de hacer valer los derechos sobre las patentes que perte-
necen amas de una entidad o persona. En algunos casos, ningun cotitular puede conceder
una licencia de patente o demandar a terceros por infraccion 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 o que es patentable en el pais y realizar una busqueda del esta-
dodelatécnica(véase elpuntoN.°14),

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

» Para obtener mas informacion, véanse los puntos didacticos 1y 2 del médulo 03 de IP PA-
NORAMA,
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14.;Por donde se deberia empezar?

Porlo general, el primer paso consiste enrealizaruna 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 enunasolicitud 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.

Lainformacioncontenidaenlas patentes esunafuente singularde informacién técnicaorgani-
zada, que puede servaliosa enla planificaciéon comercial estratégica.¢

Confrecuencia, las patentesylas solicitudes de patente publicadas son medios que permiten
aprenderacercadelasinvestigacionesactualesylasinnovacionestecnoldgicas, mucho antes
de que el productoinnovador en cuestién aparezca enelmercado.

Laimportancia de buscar enlas bases de datos sobre patentes

Ademaés de ponerde manifiesto siunainvenciéon 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 por patentesy hapasado aserde dominio pu-
blico;y

» posibles nuevos avances basados entecnologias ya existentes.

¢Véase el punto didacticoldelmodulo 06 de IPPANORAMA.
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Estudio de caso: Gestionracional de la Pl - L&R Ashbolt

L&R Ashbolt es una empresa de ingenieria de superficies altamente especializada con sede
en Australia, cuya actividad principal consiste en determinar ambitos en los que las empresas
pueden ahorrar costos mediante la mejora de las caracteristicas de la superficie de los mate-
riales. Sus clientes ahorran grandes sumas de dinero alreducir el desgaste y la corrosidon de las
superficies utilizadas en ambitos deingenieria pesada —como lamineria, las fabricas de papel,
las gasolineras, la extrusién de plasticoy las centrales eléctricas— y aumentar su durabilidad.

L&R Ashboltinvierte en Ply protege algunas de susinvenciones mediante patentes. Contodo,
las decisiones en materia de patentamiento deberian evaluarse cuidadosamente: “Siempre
debe aplicarse el buenjuicio. Porejemplo, las empresas deberian presentar solicitudes de pa-
tente Unicamente en aquellos paises en los que vayan a hacer negocios, porque presentarlas
entodoelmundo puedeserunagranpérdidade dinero. Hay que sersensatoyrealistaencuan-
to al futuro del producto”, afirma el director generalde laempresa.’

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

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

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

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

Muchas oficinas de Pl también se han servido de Internet para poner a disposicién 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. En El salvador se ofre-
cenlosservicios de busqueda de palabra clave que abarca patentesregistradas y/o entramite
sobre una determinada materia.

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

’Véase IP Advantage, base de datos de estudios de caso sobre Pldela OMPI, en https://www.wipo.int/web/ip-ad-
vantage
8Véanselos puntos didacticos2y 3delmddulo 03 de IPPANORAMA.
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Elservicio de busqueda PATENTSCOPE que facilitala OMPl es gratuito. Acontinuacion, se des-

cribensus caracteristicas principales:

»

»

»

»

»

»

»

»

acceso alaprimera publicaciénentodo el mundo de las solicitudes presentadas en el mar-
codelPCTyadocumentos de patente delas oficinas nacionalesyregionales participantes;

busqueda de texto completo;

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

blusquedade variantes de unamisma palabra(generacidon automatica de variantes habitua-
les apartirdelaraizde una palabra, porejemplo, “eléctrico”y “electricidad”);

analisis grafico de losresultados de blUsqueda;

datos sobrelaentradaenlafase nacional para supervisarlaevolucionde unasolicitudinter-
nacional enelplano nacional en paises concretos;

imagenesintegradas;y

envios RSS parasupervisarlas actividades de patentamientoylainformaciénactualizadaen
ambitos deinterés.?

Puederealizarse una busquedadel estado de latécnicabasandose en palabras clave, la clasi-

ficacion de patentes u otros criterios de busqueda. Los documentos del estado de la técnica
descubiertos en la busqueda dependeran de la estrategia de busqueda empleada, el siste-

ma de clasificacion utilizado, lacompetenciatécnica dela persona querealizalabusquedayla

base de datos sobre patentes utilizada.

La Clasificacion 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 informacion y para analizar el estado de la técnica en dmbitos 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:

»

»

»

>

>

Necesidades corrientes de lavida;
Técnicasindustriales diversas; Transportes;
Quimica; Metalurgia;

Textiles; Papel;

?RSS eslasiglade “Really Simple Syndication” (distribucidon realmente sencilla), un servicio utilizado para difundir el
contenido deunsitiowebodeunblog.
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» Construcciones fijas;
» Mecanica; lluminacion; 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 de realizar una busqueda del estado de la técnica y tomar la decisidn de solicitar
proteccidn por patente, debe prepararse y presentarse una solicitud de patente en la ofici-
na nacional o regional de patentes correspondiente. En ella se deberé incluir una descripcion
completa de la invencidn, las reivindicaciones de la patente que determinan el alcance de la
proteccidn, dibujos y unresumen. Algunas oficinas de patentes ofrecen la posibilidad de pre-
sentar las solicitudes a través de Internet como es el caso de El Salvador a través del enlace
siguiente: https://www.e.cnr.gob.sv/ServiciosOL/index.htm

Un abogado o agente de patentes, quien representara los intereses del solicitante durante
la tramitacion, suele preparar las solicitudes de patente. En la pagina siguiente se facilita una
presentaciongeneral basicadelas diversas etapas del proceso de solicitud. Cabe sefialar que
puede haber importantes diferencias entre los paises, y que siempre es preferible consultar
ala oficina nacional de patentes o a un bufete de abogados de patentes del pais en cuestién
paraobtenerinformacion actualizada sobre los procedimientosy las tasas aplicables.

Tramitacion de una solicitud paso a paso

Porlogeneral, el proceso de obtenciénde unapatente conllevalas etapas siguienteslas cuales
puedenserencontradas en el capitulo VIII “PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LAPATENTE
DEINVENCION” delalLey de Propiedad Intelectual:

» Examende forma. La oficina de patentes examinala solicitud para asegurarse de que cum-
ple losrequisitos o formalidades del procedimiento administrativo (porejemplo, que sein-
cluyatodaladocumentacién pertinentey que se haya pagado latasade solicitud). Articulos
211y siguientes delaley de Propiedad Intelectual.

» Publicacion. Enlamayoriadelos paisesincluyendo aEl Salvador, la solicitud de patente se pu-
blical8 meses después delafechadelaprimerapresentaciondelasolicitud o desdelafecha
de prioridad aplicable. La publicacidn de la solicitud se anunciara mediante una publicacion
electronicaenelboletinemitido porelinstituto de Propiedad Intelectual, que deberéa ser pre-
sentado al Registro dentro de los ciento veinte dias de haberse entregado el aviso de publi-
cacion (carteles de publicacién) respectivos. Articulo 223 de laLey de Propiedad Intelectual.
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» Oposicion/Observaciones. A partir de la publicacion de la solicitud, cualquier persona
interesada podra presentar al Registro observaciones, incluyendo informaciones o docu-
mentos respecto a la patentabilidad. Las observaciones deberan ser presentadas dentro
de un plazo de dos meses contados a partir del dia de la fecha de publicacién establecida
enelarticulo 223 delanueva Ley de Propiedad Intelectual de acuerdo al articulo 224.

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

» Examen sustantivo o Examende Fondo. Lafinalidad delexamende fondo es garantizarque
la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad y debe pedirse por escrito por el solici-
tantejunto conelcomprobante de pago delosderechos de examen correspondientes. Los
resultados del examen se envian por escrito al solicitante (o0 a su abogado) para brindarle
la oportunidad de formular observaciones al respecto o subsanar toda objecidn planteada
durante el examen. Ese proceso con lleva a menudo unareduccion del alcance de la solici-
tud de patente. Articulo 225 Ley de Propiedad Intelectual.

» Concesion. Cuando el Registro comprueba que se han cumplido los requisitos y condicio-
nes previstas en la ley, concedera la patente entregandole al solicitante el certificado co-
rrespondiente. Articulo 229 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Esquema del procedimiento de tramitacion de las solicitudes de patentes'®

Examen de forma
Presentaciondela Publicaciénde la Blsqueday
solicitud de —_ solicitud y _— examen sustantivo
patente Procedimiento de Concesion
Oposicion.

17.;Cuanto cuesta patentar unainvencion?

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

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

1°Representacion esquematica del proceso de tramitacidon de patentes enalgunas oficinas de patentes. El proceso
puede presentar diferencias enfunciondelaoficina.



»

Asimismo, deben sufragarse tasas oficiales de presentacion de solicitudes que pueden
variar mucho en funcion del pais. Para El Salvador, las tasas oficiales de presentacidn de
solicitud de registro de Patente son US$50.00 ddlares de los Estados Unidos de America,
afadiendo una tasa de US$50.00 por publicacion de solicitud en el Boletin electronico del
Instituto Salvadorefio de Propiedad Intelectualy US$300.00 porhonorarios de Examende
Fondo hastaunnumero de 10 reivindicaciones (en 2024).

Algunos paises ofrecen descuentos a las pymes o a los que presentan solicitudes a través de

Internet, ademas, hay paises que permiten un examen acelerado a cambio del pago de tasas
adicionales, no siendo asipara El Salvador.

»

»

»

»

Unavez quelaoficinade patentes hayaconcedido una patente, se deberdnabonarlastasas
de mantenimiento o renovacion. En la Ley de Propiedad Intelectual las tasas de manteni-
miento de patentes de invencion comienzan con US$50.00 ddlares de los Estados Unidos
de America, aumentando la cantidad de US$20.00 porcada numero de anualidad en 2024,
La sobretasa por pago dentro del periodo de gracia de las tasas de mantenimiento es del
50% delatasaanual correspondiente.(laley concede unplazo de graciade seismeses para
elpago deunderecho anual, mediante el pago de unrecargo)

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

En el caso delas invenciones relacionadas con microorganismos, en las que debe deposi-
tarse el microorganismo o material bioldgico ante una institucion depositaria reconocida,
deberan abonarse las tasas de presentacion, almacenamiento y pruebas de viabilidad del
material depositado.

En caso de 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.

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

En general, se deberia solicitar proteccidn por patente en cuanto se disponga de todalainfor-

macién necesaria pararedactarla solicitud. Asimismo, pueden citarse otras razones para pre-

sentarla con celeridad:

»

Enpracticamente todoslos paises, las patentes se conceden segun el principio del primero
en presentar. Portanto, presentar cuanto antes una solicitud ayuda a velar por que otros no
se apropiendelainvencion.
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» 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 (véase el punto N.° 22).

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.

» Unavezpresentadalasolicitudenun paisoregion, el solicitante suele disponerde 12 meses
parapresentarunasolicitudrespectodelamismainvencidénenotros paises parabeneficiar-
se de lafecha de presentacién de la primera solicitud (véase el punto N.° 28). Sin embargo,
la presentacién de solicitudes en otros paises, especialmente antes de que se sepasilain-
vencion va a tener éxito comercial, puede ser demasiado costosa. Un modo de mitigar ese
problema consiste en aplazar durante otros 18 meses los pagos delatraduccionydelas ta-
sas nacionales haciendouso del PCT (véase el punto N.° 30).

» Y nomenosimportante es que la solicitud deberia presentarse antes de divulgarlainvencion.
Todadivulgacionanterioralapresentacidondelasolicitud(porejemplo, alosinversores uotros
socios comerciales para poner a prueba la comercializacion del producto) deberia realizarse
Unicamente después de firmarun acuerdo de confidencialidad o de no divulgacién.

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

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

Por consiguiente, resulta decisivo que inventores, investigadores y empresas eviten toda di-
vulgacién de unainvencion que pueda afectar ala patentabilidad hasta que se haya presenta-
dolasolicitud de patente.
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Solicitudinternacionalde patente N.°PCT/IBO1/00706, relativaamejorasenlacarga
delosteléfonosmoviles.

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

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

20.;Qué 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-
sentala solicitud y durante ese periodo lainvenciéon no pierde la patentabilidad a causa de di-
cha divulgacidn, para el caso especifico de El Salvador el “plazo de gracia es de 12 meses”. En
eso0s paises, unaempresa puede divulgar suinvencion, por ejemplo, exhibiéndola en una feria
comercial o publicandola enun catadlogo de laempresa o enunarevista técnica, y presentarla
solicitud de patente dentro del plazo de gracia.

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

Solicitudes de patente provisionales

En unos pocos paises (entre ellos, Australia, Canada, la India y los Estados Unidos de Améri-
ca), los solicitantes tienen la oportunidad de presentar una solicitud de patente provisional. El
objetivo de la solicitud provisional consiste en brindar un mecanismo de acceso al sistema de
patentes de costo relativamente bajo. Aunque los pormenores sobre el funcionamiento de las
solicitudes provisionales presentan diferencias en funcidn del pais, a continuacidn, se expo-
nenalgunas caracteristicas comunes:
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» Fecha de prioridad temprana. Para obtener la proteccion por patente, el inventor que pre-
sentauna solicitud provisional debe presentar una solicitud de patente ordinaria en el plazo
de un afo desde la fecha de presentacion de la solicitud provisional. Por conducto de esa
solicitud de patente ordinaria se puede “reivindicar el beneficio” de la correspondiente so-
licitud provisionaly, portanto, se considerard que lafecha de presentaciondelasolicitud de
patente ordinaria es tambiénlafecha de presentacién dela solicitud provisional.

» Esunmecanismo deacceso al sistemade patentes de costorelativamente bajo. Lapresen-
tacion de solicitudes provisionales entrafia menos costos, dado que, porlo general, no son
objeto de examensustantivoy no tienenqueincluirreivindicaciones, aunque sidebencom-
prenderuna descripcién completadelainvencion.

» Tiempo adicional para decidir sobre la idoneidad de solicitar una patente. Una vez que se
presentauna solicitud provisional, el solicitante dispone de 12 meses para ponerapruebala
ideay buscar fondos antes de presentar la correspondiente solicitud de patente ordinaria.
Lassolicitudes provisionales puedenresultar particularmente provechosas paralasempre-
sasemergentes que tienen algo que podriaprotegerse deinmediato, pero que todaviaesta
ajustando, perfeccionandoy complementando. Al protegerlo, se establecen sus derechos
antes de que busquen asistencia externa, consigan financiacion o forjen alianzas.

» Reivindicaciéndelainvencion. Las solicitudes provisionales permitenincluirlaleyenda “Pa-
tent Pending” (Patente pendiente) en la invencidn o en el material publicitario correspon-
diente para desalentarla copiade lainvencion por parte de terceros.

Sinembargo, también conllevan determinados riesgos e inconvenientes, entre otros, un posi-
ble aumento en el costo global del proceso de obtencion de la patente, la posible pérdida de
secretos comercialesy unafalsa sensacion de seguridad.

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

Unasolicitud de patente tiene diversas funciones:

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

juridica.

Las solicitudes de patentes se estructuran de manera similarentodo elmundoy constandeun
petitorio, una descripcidn, reivindicaciones, dibujos (si es necesario) y un resumen. Un docu-
mento de patente puede tener unas pocas paginas o varios cientos de ellas, en funciéon de la
naturaleza delainvencidn especificay suambito técnico.
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Petitorio

En el petitorio figuran el titulo de la invencion, la fecha de presentacion de la solicitud, la fecha
de prioridady “datos bibliograficos”, como elnombre y la direccidén del solicitante y del inventor.

Descripcion

Ladescripciénde conformidad al articulo 217 de laLey de Propiedad Intelectual, debera divul-
gar lainvencion por escrito de manera suficientemente claray completa, para poder evaluar-
la proporcionando detalles suficientes para que cualquier experto del mismo ambito técnico
pueda reconstruir y poner en practica la invencion a partir de la descripcion y los dibujos sin
realizar ningun esfuerzo inventivo o experimentacion excesiva. Sila descripcidén no se ajusta a
ese criterio, es posible que la patente sea denegada o que se revoque tras serimpugnada en
un procedimiento judicial. La Ley de Propiedad Intelectual también enumera siete literales de
lo que debera contenerla descripcidonylaformayrequerimientos.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones de conformidad al articulo 218 de la Ley de Propiedad Intelectual, defini-
réanlamateriaparalacual se deseaprotecciénmediante lapatente. Lasreivindicaciones deben
serclarasyconcisasy estartotalmente sustentadas enladescripcion. Lasreivindicaciones son
absolutamente fundamentalesyaque, siestdnmalredactadas, inclusounainvenciénrealmen-
te valiosa podria quedar plasmada en una patente sin valor que seria facil de eludir o permitiria
reproducirlainvencion con caracteristicas diferentes.

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

Ejemplo dereivindicaciones

Primeras dos reivindicaciones del documento de patente N.° US4641349 titulado “Sistema de
reconocimiento deliris”:

Un método de reconocimiento de una persona, que comprende: el almacenamiento de infor-
macién enimagenes, como minimo, de una parte deliris y la pupila del ojo de la personanoiden-
tificada; lailuminacion de un ojo de una persona no identificada que tenga un iris y una pupila; la
obtencién como minimo de unaimagen de almenos la misma parte delirisy la pupila del ojo de la
personanoidentificada;ylacomparacionalmenosdelaparte delirisdelaimagenobtenidaconla
informaciéndeimagenes almacenadas paraidentificaralapersonanoidentificada.

El método de lareivindicacion 1, en el que lailuminacion conlleva la dilatacidn de la pupila del ojo
como minimo hasta un tamafio predeterminado, lacomparacion de almenos la parte delirisde la
imagen obtenida con lainformacion de imagenes almacenadas obtenidas de un ojo cuya pupila
tenga elmismo tamafio predeterminado.
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Dibujos

Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invencidon de una manera abstracta y visual.
Ayudan a explicar alguna informacion, instrumento o resultado descrito en la divulgacion. Los
dibujos no son siempre parte necesaria de la solicitud a excepcidén que fuesen necesarios para
comprender, evaluar o ejecutarlainvencion o modelo de utilidad, lo anterior de conformidad all
articulo 217 delaLey de Propiedad Intelectual.

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

FiG.2

En el documento de patente N.° 14993872 se presenta una ilustracion de un asiento
de vehiculo ejemplar que comprende uno o mas componentes del sistema de mo-
nitorizacién de asiento de vehiculo delaFIG. 1de acuerdo con ciertas realizaciones.
Lainvencion consiste en sistemasy métodos configurados para (1) controlarla posi-
cidndel asientoy lapostura del conductor de un vehiculo u otro ocupante mediante
uno o mas sensores situados en el asiento del vehiculo y (2) al detectar una posicién
incorrecta del asiento o unamala postura, emitir una seflal de control para corregirla
situacion detectada.

Resumen

El resumen es una explicacion breve de la invencidn y comprende una sintesis de lo divulgado
en la descripciony unaresefia de las reivindicaciones y los dibujos que hubiera, y en su casoin-
cluira la formula quimica o dibujo que mejor caracterice lainvencion, lo anterior de conformidad
al articulo 219 de la Ley de Propiedad Intelectual. El resumen permitird comprender lo esencial
del problema técnicoy de la solucién aportada porlainvencion, asicomo el uso principal de los
mismos. Cuando la oficina de patentes publica la patente, el resumen se incluye en la portada.
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En ocasiones, el examinador de patentes de la oficina de patentes correspondiente redacta o
mejora elresumen.

Ante la omision de alguno de los requisitos sefalados para la descripcidn, reivindicaciones, re-
sumeny/ofiguras, el Instituto de Propiedad Intelectual prevendra al solicitante paraque subsane
dentro de un plazo de diez dias habiles con una ampliacién de diez dias adicionales so pena de
considerarlasolicitud caducada de acuerdo conlaLey de Propiedad Intelectual.

22.;Cuanto tiempo lleva obtenerla
proteccion por patente?

Eltiempo paratramitaruna solicitud de patente presenta notables diferencias enfunciéondela
oficinay del ambito tecnoldgico, y puede oscilar entre unos pocos meses y unos pocos afios,
generalmente entre dos y cinco afos. Algunas oficinas de patentes han establecido un pro-
cedimiento de examen acelerado al que los solicitantes pueden acogerse en circunstancias
especificas. En El Salvador el tiempo de concesidon de una patente oscila entre unoy tres afios
y no se encuentran disponibles procedimientos de exdmenes acelerados.

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

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
las reivindicaciones.
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23.;Cuando comienza la proteccion por
patente?

Los derechos de patente entran envigor a partir de la fecha de concesién de la patente, el articulo
169 de la Ley de Propiedad Intelectual exige que el Derecho se encuentre registrado. En algunos
paises, es posible demandar alosinfractores desde ese mismo momento porinfracciones come-
tidasapartirdelafechade publicaciéndelasolicitud de patente (generalmente 18 meses después
de presentarla). Sinembargo, eso no ocurre en todos los paises (véanse los puntos N.° 40 a 43).

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 legislacion nacional establecida en el articulo 205 de la
Ley de Propiedad Intelectual, se prevé un plazo de proteccion de 20 afos a partir de la fecha
de presentacidonde la solicitud, a condicidon de que se abonen a su debido tiempo las tasas de
renovacion o mantenimiento y de que no haya prosperado ninguna solicitud de invalidacion o
revocacion 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 guedado obsoleta o no puede comercializarse con éxito por al-
guna otrarazon. Entales circunstancias, el titular de la patente puede optar por dejar de pagar
lastasas de mantenimiento orenovacion, permitiendo asila expiracion precozdelapatenteyla
entradaeneldominio publico de lainnovacidn tecnoldgica o del producto.

La Ley de Propiedad Intelectual en su articulo 205 establece que la vigencia de una patente

podra sermayora 20 afios Unicamente en los siguientes casos;

» Demoraenlaconcesiondelregistro por parte del Instituto por mas de cinco afios desde su
presentacion.

» Demora enla concesidn del registro por parte del Instituto por mas de tres afios desde su
presentacionde solicitud de examen de fondo.

» Cuando por causas imputables a la autoridad competente para la concesion de registros
paralacomercializacidonde productos farmacéuticos, estase demore enconcederelregis-
tromas de cinco aflos contados a partirde lafecha de presentacion.

.37.



Inventar el futuro

Productos pendientes de patente

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,escadavezmashabitual quelasempresas especifiguenmedianteunaviso que el pro-
ducto estd patentado, incluyendo a veces el nimero de patente. Aunque esas expresiones no
proporcionan ninguna proteccién juridica contra eventualesinfracciones, pueden servircomo
advertencia para disuadir a terceros de copiar el producto o sus caracteristicas innovadoras.
Segunlalegislaciondel paisenelque sereclamelaobservanciadelos derechos,tambiénpue-
den afectaralasvias derecursoyreparaciondisponibles 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 correspondenciaconlaoficinanacional oregional de patentes, especialmen-
te durante el examen sustantivo de la solicitud de patente; y

» Realizarenlasolicitud las modificaciones que solicite la oficina de patentes.

» Todos esos aspectos requieren un profundo conocimiento del Derecho de patentes y de
la practica delas oficinas de patentes, ademas de una comprensién global de lainvencién.
Portanto, aunque, generalmente, la asistenciajuridica o técnicano es obligatoria, lamayoria
delaslegislacionesincluyendola salvadorefa, exigen que los solicitantes extranjeros estén
representados porun agente de patentes habilitado residente en el pais.
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Fig. i

En el documento de patente N.° EP1165393 se presenta un “decantador para verter
liqguido de unrecipiente y mezclar aire con el liquido simultdneamente”, un producto
patentado por Torben Flanbaum que fue licenciado aMenuA/S, una pyme danesa, y
elproducto se convirtié enelmas vendido de laempresa.

Asignacion de un empleado ala gestion de los activos de Pl de laempresa

Enfuncién del tamafo de la empresa, puede resultar de utilidad contar, a nivel interno, conun
supervisor de patentes o un coordinador para gestionar las patentes de la empresa, ademas
de disponer de un agente de patentes externo. El supervisor debe ocuparse de la coordina-
cion conlos expertos externosy, al mismo tiempo, velar por que en la empresa se apliquenlas
practicas optimas de manera uniforme. Entre esas practicas figuran, mantener la necesaria
confidencialidad respecto de la solicitud de patente y de lainformacidn conexa, informaralos
empleadosdelafunciénquelescorresponde enlaprotecciéondelaPl,y coordinarlas activida-
desenlaesferadelaspatentesconotrosactivosdePldelaempresa, porejemplo,los secretos
comerciales, las marcas o el derecho de autor.”

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

Enla mayoria de las legislaciones de patentes, incluyendo la de El Salvador, se limita la cantidad
deinvenciones distintas que pueden incluirse en una solicitud de patente. Esas limitaciones in-
cluyen el denominado requisito de unidad de la invencién el cual consiste en que la solicitud de
patente solo podra comprenderunainvencion, o grupo de invenciones relacionadas entre si, de
tal manera que conforme un Unico concepto inventivo, lo anterior de conformidad al articulo 214
de la Ley de Propiedad Intelectual. Mientras que algunos paises (por ejemplo, los Estados Uni-
dos de América)imponenuna observancia estricta de ese requisito, otros (porejemplo, aquellos
adheridos al Convenio sobre la Patente Europea) permitenlainclusion de grupos de invenciones
relacionados en una misma solicitud de tal manera que formen un Unico “concepto inventivo” y,

"Véase el punto didéctico 4 delmddulo 03 de IPPANORAMA.
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en caso de que no haya unidad de lainvencion, puede exigirse al solicitante que limite las reivin-
dicaciones o divida la solicitud, creando asi solicitudes “divisionales” pero ninguna de las solici-
tudes fraccionarias podra ampliar la divulgacion contenida en la solicitud inicial. A causa de las
diferencias enlalegislacion aplicable, una solicitud de patente puede ser suficiente en algunos
paises, mientras que en otros puede ser necesario presentar dos o mas solicitudes para abarcar
lamismamateria. Cuando se presentaunasolicitudenvirtud del PCT, es frecuente unirgrupos de
invenciones conforme a la practica europea, y dividir la solicitud segun sea necesario después
deentrarenlafasenacional.
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Listarecapitulativa

» ¢Espatentable lainvencidon? 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 utilizarconjuicio las bases de datos de patentes.

» Presentaciondeunasolicitud de patente. Conviene plantearselaposibilidadderecurriraun
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 sehadedivulgarinformacion demasiado pronto, afinde no poner en peligro la patenta-
bilidad.

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

» Para obtener mas informacidn, véase el punto didactico 2 del médulo 03, y los puntos di-
dacticosla3delmodulo 06 de IPPANORAMA.
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27.;Por qué solicitar patentes en otros
paises?

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

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

-
£2

s

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

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

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

Unavez que se haya agotado el periodo de prioridad, y hasta que la oficina de patentes publi-
que lapatente por primera vez 18 meses después de lafecha de prioridad, se seguira teniendo
laposibilidad de solicitar proteccién paralamismainvencidén en otros paises, peroyano se po-
drareivindicar la prioridad a partir de la fecha de la solicitud anterior. Una vez que la invencion
se haya divulgado o publicado, no se podra obtener proteccidn por patente en el extranjero a
causa de la pérdida de la novedad. Véase también el punto N.° 20 para obtener informacion
adicional sobre los plazos de gracia.
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CreadaenAlemaniaenl1992,laempresa Somatex Medical Technologies GmbH estad especializa-
daenlaelaboracion, fabricacionyventa deinstrumentos desechablesinnovadoresy de altaca-
lidad para procedimientos médicos. Los productos de Somatex estan especialmente indicados
para la radiologiaintervencionista, un campo en el que se practican operaciones minimamente
invasivas tomando como guia las imagenes que facilitan tecnologias como la resonancia mag-
nética, que permite alos médicos verimagenes de la estructurainterna del cuerpo humano.

Consciente delaimportanciadelagestiondelaPl, Somatex es partidaria de presentarunaso-
licitud de patente antes de comenzar a promocionar un producto nuevo. Sin embargo, Soma-
tex considera que no tienen que patentarse todas las innovaciones técnicas. En funcion de las
oportunidades delmercadoydelosriesgosasociadosalasinnovaciones, se evallacadacaso
para decidir si es mas rentable mantener el caracter secreto y concertar acuerdos de confi-
dencialidad o bien presentaruna solicitud de patente nacional ointernacional.

Cuando Somatex ha solicitado proteccion de la Pl, muchas de las innovaciones se han prote-
gido a nivel nacional. Sin embargo, la empresa considera que las solicitudes de patente son
indispensables para los productos nuevos comercializados en el plano internacional. Cuando
solicita proteccidn por patente para una invencidn, Somatex siempre presenta una solicitud
nacional enla Oficina Alemana de Patentes y Marcasy, a continuacion, presenta solicitudes en
virtud del PCT o enla Oficina Europea de Patentes (OEP).

El hecho de velar por la proteccidn de la Pl inherente a sus principales productos nacionales
einternacionales ha ayudado a Somatex ainnovar de forma continua y ampliar la empresa. En
2014, la sociedad fundd una filial, SOMATEX® HK Ltd, para reforzar su presencia en los merca-
dos asiaticos. Aungue elmercado de material médico desechable esta principalmente en ma-
nos de grandes corporaciones internacionales, la estrategia de Somatex ha demostrado que
unapyme puede tener éxito gracias alainnovaciéony la protecciéondelaPl.

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

?Véase IP Advantage enwww.wipo.int/ipadvantage/es.
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29.;Donde deberia protegerse unainvencion?

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

» ¢Ddénde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?

» ¢Cudlessonlos principales mercados para productos similares?

» ;Qué costos conlleva patentarelproducto encadauno delos mercados alos que estades-
tinado?

» ¢Ddénde estan establecidoslos principales competidores?
» ¢;Ddénde sefabricara el producto?

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

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

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

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

» Lavianacional. Debe pedirse proteccion a la oficina nacional de patentes de cada pais de
interés mediante la solicitud de patente redactada en el idioma correspondiente, con arre-
glo alas formalidades nacionales, y el pago de las tasas necesarias. Ese método puede ser
Muy engorrosoy caro si se pone en practica envarios paises.

» La via regional. Cuando los paises son miembros de un sistema regional de patentes, se
puede solicitar proteccién valida en los territorios de todos o de algunos de esos paises
mediante la presentacién de una solicitud en la oficina regional correspondiente. A conti-
nuacion, se enumeran las oficinas regionales de patentes:
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« Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (www.oapi.int);

« OrganizacionRegional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) (www.aripo.org);

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

o Oficina Europeade Patentes (EPO) (www.epo.org);®y

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

» Laviainternacional. Siunaempresaquiere tenerlaopciéonde protegerunainvenciénenlos pai-
ses miembros del PCT, deberia plantearse la posibilidad de presentar una solicitud PCT. Para
ello,como minimo uno de los inventores debe ser ciudadano de un Estado contratante del PCT
oresidente endicho Estado, o bienlaempresa debe teneruna presenciaindustrial o comercial
efectivaenuno de esos paises. La presentacién de una solicitud internacional envirtud del PCT
permite solicitar posteriormente la proteccion por patente en cualquiera de los mas de 150 pai-
ses miembros. Esa solicitud puede presentarse en la oficina nacional o regional de patentes
correspondiente o enla oficinareceptora de solicitudes PCT de la OMPI, en Ginebra (Suiza).

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

Ventajas del PCT

EI PCT proporciona como minimo 18 meses adicionales, ademas de los 12 meses del periodo
de prioridad, durante los cuales los solicitantes pueden determinar el potencial comercial de
su producto en varios paises y decidir si desean solicitar proteccidn por patente y donde ha-
cerlo.De esemodo, se aplazaelpagodelastasasydeloscostosdetraduccidonasociadosalas
solicitudesnacionales. EIPCTesunmecanismo ampliamente utilizado porlos solicitantes para

Paraobtenermasinformacion sobrela patente unitaria, consultese https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/es/ip_23_3004

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

.46 -


http://www.oapi.int
http://www.aripo.org
http://www.eapo.org
http://www.epo.org
http://www.gccpo.org
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_3004
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_3004
https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html

Inventar el futuro

mantener sus opciones abiertas durante el maximo tiempo posible.

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

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

Esquema del proceso de solicitud en virtud del PCT

Transmision del informe de blasqueda
internacional + opinién escrita

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

Fase internacional del PCT Fase nacional del PCT

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
patentes nacional o Peticion de busqueda O Informe de busqueda Biisqueda y examen nacional o regional
Z:g‘:’"‘g foridad) internacional suplementaria internacional
echa de priorida . .mentar
(opcional) suplementaria Pais C o
(si se solicita) O
Concesion o denegacion
Solicitud de examen preliminar O Informe preliminar PaisB_ _______ (Porlasoficinas
internacional (opcional) internacional sobre la nacionales o regionales
patentabilidad Pais A o
(capitulo II; si se solicita) 777777
Ventajas - Unasolicitud PCT con efecto juridico en todos los Estados Contratantes
del PCT
- isitos formales

- Recepcion de informacion sobre la patentabilidad para facilitar la toma de
decisiones estratégicas

- Aplazamiento durante 18 meses del costo considerable que entraiia 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 proteccion
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 envarios paises.

» Cdmo solicitarproteccion. Debe estudiarselaconveniencia de utilizarel PCT parafacilitar el
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 mddulo 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 tecnold-
gica.Paraque puedabrindarbeneficios tangibles, una patente debe explotarse con eficaciay,
porlogeneral, solo proporcionaradinero siel producto o proceso correspondiente tiene éxito.
Paraintroducirunainvencion patentadaenelmercado, lasempresastienendiversas opciones:

» Comercializarlainvenciondirectamente;
» venderlapatente auntercero;
» licenciarlos derechos de patente aterceros; o

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

32.;Como seintroduce enelmercadola
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-
mandareal o sinuna comercializacion 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 comercializacidn eficazy el precio del producto en comparacion con productos de lacom-
petencia o productos de sustitucion.

Para introducir un producto innovador en el mercado, la elaboracidn 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 plancomercial de laempresa, ya
gue pone de manifiesto la novedad de los productos de la empresa, proporciona indicios de la
debidadiligenciay determina elriesgo deinfraccidn delas patentes de otras empresas.

33.;Puede venderse una patente?

Si. Esa operaciéon se denomina cesiony conllevala transferencia de la titularidad de la patente
a otra persona, segun el articulo 132 de la Ley de Propiedad Intelectual. Una decision de esa
naturaleza debe estudiarse cuidadosamente. Los derechos conferidos poruna patente o cer-
tificados ensucaso puedentransferirse poracto entrevivos. Los documentos que acreditenla
transferencia no produciran efectos contraterceros, mientras no seinscribanen el Registro de
conformidad al articulo 135 de la Ley de Propiedad Intelectual.



Elhechode concederunalicenciasobreunapatenteyno cederlaequivale a “alquilar’ los dere-
chos aterceros a cambio del pago de regalias. Por ese motivo, la concesion de licencias pue-
de seruna estrategia muy beneficiosa econdmicamente. Por otra parte, mediante la cesion se
suele recibirun unico pago previamente acordado, sin ninguna regalia futura, independiente-
mente delolucrativaqueresulte finalmentelapatente. LaLey de PropiedadIntelectual consiga
loreferente a transferencia de patentesylicencias contractuales enlos articulos 231y 232,

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.

Las licencias de explotacion de patentes pueden ser concedidas por el titular de la patente
mediante convenios, los cuales deberan serregistrados en el Registro para que surtan efec-
tos frente a terceros, de acuerdo al articulo 232 de la Ley de Propiedad Intelectual bajo el
acapite delicencias contractuales.

Elhecho de autorizaraterceros acomercializarlainvencién patentadamediante unacuerdode
licenciapermitirdalaempresaobtenerunafuente adicionaldeingresos, y esun medio habitual
de explotarlos derechos exclusivos de una empresa sobre unainvencion.

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

Es aconsejable solicitar la ayuda de un especialista en acuerdos de licencia para negociar las
condicionesyredactareldocumento, dado que esunatareaquerequiere de habilidadesy co-
nocimientos. Enalgunos paises, los acuerdos de licencia debenregistrarse ante una autoridad
normativagubernamental, paraelcaso de El Salvadores ellnstituto Salvadorefo de Propiedad
Intelectual.
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¢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 delmodelo de innovacidn “abierta” (véase el punto N.° 1) al considerarla posibilidad de
adquirir licencias de otras empresas o de conceder licencias a partir de sus invenciones. Me-
diante la concesion de licencias, una empresa transfiere a otras el derecho a utilizar su propia
invencion; en cambio, la adquisicién de licencias es todo lo contrario, es decir, una empresa
llegaaunacuerdo para utilizarlasinvenciones de otra.

Enelcuadrode abajo se comparanlas ventajasylosinconvenientes de ambas opciones.

Concesion de licencias

VENTAJAS INCONVENIENTES

* Conservacion de la titularidad; » Rentabilidad limitadaen

« participacionen comparacion conlos mayores
perfeccionamientos futuros; beneficios que una empresa podria

obtener siella misma comercializara
la invencion;

= eventual creacion de posibles
competidores si se utilizauna unica
licencia o una licencia no exclusiva;

= obligaciones futuras, sila
tecnologia esincompleta; y

« dependenciafundamental del
licenciatario, sieste eslaunica
fuente de beneficios.

* Evitar la necesidad de participaren
la fabricacion;

* Nuevos canalesde
comercializacion; y

* Transformacion en aliado de un
posible infractor o competidor.

Adquisicion de licencias

VENTAJAS INCONVENIENTES

» Posibilidad de una » Puede que latecnologia no esté
comercializacion mas rapida; completa;

* ahorro de costos graciasala = costos adicionales, sielmercado
reduccién de recursos destinadosa  No puede pagarel precio que sera
1+D;y necesario cobrar;y

* combinacién de tecnologiaspara  * dependencia excesivadelas
crear mas productosy serviciosmas ~ tecn ologias desarrolladas fuera de
eficaces. la empresa.
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35.;Queé tasaderegalias cabe esperar?

Enlos contratos delicencia, suele remunerarse al titular del derecho mediante un pago atanto
alzado o mediante regalias periddicas, que pueden basarse en el volumen de ventas del pro-
ducto pertinente (regalia porunidad) o enlas ventas netas (regalia basada enlas ventas netas).
Enmuchos casos, laremuneracion porunalicencia de patente combinaun pago atanto alzado
yderegalias. Aveces, enlugardel pago deregalias se establece una participacionen el capital
delaempresadellicenciatario.

Aungue existen normas sobre las tasas de regalias en algunos sectores, y puede resultar Util
consultarlas, conviene recordar que la mayoria de los acuerdos de licencia son Unicos en su
géneroylatasaderegalias dependera delos factores especificos de la actividad empresarial
subyacente. Portanto, en ocasioneslas normas del sectorpueden serde poca utilidad oinclu-
soinduciraerror.

Ejemplo.

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

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

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

» Licenciaexclusiva: unsolo licenciatario tiene derecho a utilizarlatecnologia patentada, que
no podra utilizar nisiquiera el titular de la patente.

» Licencia uUnica: un solo 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.

Enunmismoacuerdodelicencia, puede haberdisposiciones que concedanalgunosderechos
atitulo exclusivoy otros a titulo Unico o no exclusivo.
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Ejemplo:

Patente N. °US6210578B], relativa a un método de tratamiento de aguas residuales, ideado por
investigadores de la Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM); fue objeto de un satis-
factorio acuerdo de licencia no exclusiva con IB-Tech, una empresa derivada de la universidad,
creadaparaproporcionarsolucionesinnovadoras para el tratamiento de aguasresiduales.

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

Depende del producto y de la estrategia comercial de la empresa. Por ejemplo, sila tecnologia
puede convertirse 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 unaempresalleve a cabo unafuerte 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 unmomentoiddneo para concederunalicencia de patente, dado que la cronologia del
proceso dependera de diversos factores. Sin embargo, para un empresario o inventor inde-
pendiente, amenudo es aconsejable comenzarlabusqueda delicenciatarios lo antes posible,
a fin de asegurar un flujo de ingresos que pueda utilizarse para sufragar los costos de conce-
siondela patente. No es necesario esperar a que esta se conceda.

Mas que el momento adecuado, es fundamental encontrar al socio o socios apropiados para
obtenerbeneficios de 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 evaluacidn de patentes, entre otros, la contabilidad, la concesion de li-
cencias, lasfusiones o adquisiciones, lacesién o adquisicion de activosde Plolaobtencidnde
financiacidn. Aunque no hay un unicométodo de evaluacién de patentes adecuado paratodas
las circunstancias, los métodos siguientes son muy utilizados:

» Método delcélculo 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-
terno o externo.
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» Método delmercado: analiza transacciones comparablesrealizadas en el mercado.

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

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

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

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

5Véase elmddulo11de 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. Alaluz de la madurez de la tecnologia y la estrategia comercial
delaempresa, debe estudiarse silos derechos delicenciaque se concederanseranexclusivos.

» Concesiéndelicenciasreciprocas. Conviene estudiarsipuedenutilizarse patentes paraac-
cederalatecnologiade terceros.

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

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

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

Gestion deriesgos asociados alas patentes

Velar porla observancia de los derechos de patente es solo uno de los aspectos de la gestion
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.

» Debe realizarse un analisis de riesgos para decidir si deberia 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.

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

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

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

El titular de la patente es el principal encargado de detectar alos infractores y adoptar medi-
das contraellos. Evidentemente, formar alos empleados enladetecciéndeinfractores 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 invenciéon en el mercado, detectar a los infractores 'y
decidir sideben adoptarse medidas contra ellos y, en tal caso, cuandoy cdmo debe hacerse.
Losinventoresindependientesy las pymes pueden optar por transmitir esa responsabilidad o
parte de ellaaunlicenciatario exclusivo.

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

Estudio de caso Hacer valer los derechos de patente: ESCUELA ESPECIALIZADA DEIN-
GENIERIAITCA-FEPADE

Sibien es cierto, la cultura de proteccién de Propiedad Intelectual y patentamiento de Invencio-
nes en El Salvador es un tema que aun se encuentra en desarrollo, vemos como en la actualidad
Instituciones Educativas buscanlaproteccidéneinversionenl+D.TaleselcasodelaESCUELAES-
PECIALIZADADEINGENIERIAITCA-FEPADE.

Dicha Institucion presento al Registro de Patentes del Centro Nacional de Registros en el 2019 |a
invencion denominada “DISPOSITIVO ELECTROMECANICO PARA CONVERTIR UN MICROSCO-
PIOMETALOGRAFICO MONOCULAR CONVENCIONALENMICROSCOPIO METALOGRAFICO DI-
GITAL”; cuyo inventor es Jose Manuel Peraza, sentando un precedente de que alregistrarlainven-
cion, esta confiere derechos que pueden ser exigibles en cualquiermomento ante unainfraccion.
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(Figura11) Dispositivo electromecanico EXP. 2019006006. En El Salvador no existe ju-
risprudencia disponible de casos de infracciones de patentes, no obstante lo ante-
rior, sifue ventilado unjuicio en el 2019 ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San
Salvador, endonde se absolvié alos demandados comoinfractores.

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 paraque ayude aexaminarlas pruebasyadecidirlasmedidas que podrian adoptarse
conrespectoalainfraccion.

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

A veces, sin embargo, la sorpresa es la mejor tactica para evitar que el infractor tenga tiempo
de ocultaro destruirpruebas. Enesas circunstancias, puede resultaradecuado acudiralos tri-
bunales sin notificar al infractory solicitar una accién porinfraccién con “requerimiento caute-
lar” para sorprenderlo en sus locales comerciales en el marco de unaredada, a menudo conla
ayuda de la policia. El tribunal puede ordenar a los presuntos infractores que cesen en su acti-
vidadinfractorahasta que se emitaelfallo deljuicio (que puede durarmeses oincluso aios). En
cualquier caso, demostrar que se hainfringido una patente puede ser una cuestién muy com-
pleja,y cabe la posibilidad de que el tribunal decida que el asunto debe ser objeto de unjuicio
enelque se examine el fondo de la cuestion.

Siuna empresa decide emprender un procedimiento civil, los tribunales suelen dictaminar un
amplio abanico de vias de recurso y reparacion para compensar alos titulares de derechos de
patente agraviados. Un abogado de patentes podra facilitar todalainformacidén pertinente.
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Eltribunal puede obligar al presunto infractor aidentificar alas personasimplicadas en la pro-
duccidény distribucién de los productos o servicios infractores, asi como arevelar los canales
de distribucién. Previa solicitud del titular de la patente, el tribunal también puede ordenar,
como medio eficazde disuasidn delasinfracciones, que se destruyan o desechenlos produc-
tosy materialesinfractores sincompensacion alguna.

Conel finde impedirlaimportacion de mercancias infractoras, puede que en las fronteras in-
ternacionales de algunos paises las autoridades aduaneras nacionales hayan adoptado medi-
dasalrespecto. Sinembargo, muchos paises solollevanacabo ese tipo de actuacionesenca-
sos de importacion de mercancias de marca falsificadas y de mercancias pirata que lesionan
elderecho de autor.

Como norma general, deberia solicitarse el asesoramiento juridico de un profesional siempre
que se detecte unainfracciény seguirse lorelativo al capitulo VIl de la Ley de Propiedad sobre
las Violacionesy Defensa de los derechos concedidos mediante el registro de unainvencion.

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

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

El arbitraje es generalmente mas breve y menos costoso que los procedimientos judicialesy, sila
otra parte es extranjera, en el planointernacional es mas facil exigir el cumplimiento de unlaudo ar-
bitral. Una ventaja de la mediacidn es que las partes pueden evitar los tribunales y encontrar una
solucién mutuamente convenida que tenga en cuenta sus intereses. De ese modo, se puede con-
tribuiralmantenimiento de buenasrelaciones comerciales. El Centro de Arbitraje y Mediacidondela
OMPI presta servicios de solucién extrajudicial de controversias sin animo de lucro. Para obtener
masinformacion sobre el arbitraje y lamediacién, consultese www.wipo.int/amc/es.
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En el documento de patente N.° GB2266045 se presenta el “vaso apto para que los
nifos aprendan abeber”, conocido comercialmente como taza Anywayup®, que fue
patentadoen1992porlainventoray empresariaMandy Haberman (Reino Unido). Tras
ellanzamiento de un producto infractor por parte de un competidor, Mandy Haber-
man logré que se emitiera un mandamiento judicial en virtud del cual se impedia al
infractor que continuara infringiendo la patente y, finalmente, soluciond la cuestién
sinrecurriralos tribunales. La Sra. Haberman emprendio otros procedimientos judi-
cialesenEuropayenlosEstadosUnidosde América, enlos que se confirmélavalidez
de sus patentes, y como consecuencia, mas empresas solicitaron licencias. En ese
sentido, considera que sus patentes sonun componente decisivo del éxito de sues-
trategia comercial.

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 necesita resolverse y ponerse en practica técnicamente (véase el punto N.° 1). Por ejem-
plo, uno puede decirse a simismo: “;no seria estupendo similavadora pudieralavarla ropa sin
agua, con lo que seria mas respetuosa con el medio ambiente?”. Por el momento, no se tiene
unainvencion, sino simplemente se ha determinado unanecesidad o problema. Unainvencién
es una solucion a ese problema (véase el punto N.° 2). Se tiene que disefar una lavadora que
quite realmente las manchas sin usar agua. Las invenciones describen un objeto real de forma
suficientemente precisa como para que alguien pueda fabricarlo.

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

Esposible que otras personas se apropiendelasideas, porlo que es prudente mantenerlaidea
en secreto o ponerla en comun solo con personas de conflanza hasta haberla concretado en
unainvencidony haberpresentado lasolicitud de patente. Silaidea debe exponerse aterceros,
primero se les debe pedir que firmen un acuerdo de confidencialidad (véase el punto N.° 5).
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Deberia presentarse una solicitud de patente antes de haber transformado
laidea enunainvencion viable.

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

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

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

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

» recabary compilar toda la informacion necesaria para redactar la solicitud (véase el punto
N.°18).

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 presentacidn de la solicitud (véase el punto N.° 23). Ademas, no hay
ninguna garantia de concesidn 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 (véase el punto N.° é), o si otra persona ha divulgado ya la invencion al
publico, por ejemplo, al publicar un articulo sobre ella (véase el punto N.° 19). Sin embargo, en
algunos paises se 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 proteccion. Aungue las oficinas de patentes examinan las solicitudes para comprobar que
cumplenlosrequisitos administrativosy, en algunos paises, los requisitos de patentabilidad no
fabricanlainvencion propuestaparaverificarsufuncionalidad (véase el punto N.° 16 para obte-
nermasinformacion sobre el proceso de examen de una solicitud de patente).
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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 mas, es
importanterealizarunanalisisdelos costosylosbeneficios antes deinvertirenlaprotecciénde
unainvencion mediante una patente (véanse 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, utilicenyvendan exacta-
mente lo que protegen las reivindicaciones de la patente. El titular de una patente anterior con
reivindicaciones mas amplias puede impedir a un inventor, cuya patente tenga reivindicacio-
nes de alcance mas limitado, eluso de su propia patente (véase el punto N.°1).

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

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

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 (véase 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 (véanse los puntos N.° 27 a 30). El término
“patente europea” solo es la designacién abreviada de un conjunto de derechos de patente
nacionales y territoriales derivados de una solicitud facilitada en virtud del Convenio sobre la
Patente Europea (CPE). Esto contrasta con los regimenes comunitarios vigentes relativos a la
llamada “marca comunitaria” o al “disefio comunitario” (y a un futuro régimen que estableceria
una “patente comunitaria”) que creanunderecho de propiedadintelectual unitario paratodo el
territorio de la Comunidad Europea.

Ademas, cualquier ciudadano de un Estado contratante del Tratado de Cooperacién en ma-
teria de Patentes (PCT), o residente en uno de esos Estados, puede presentar una solicitud in-
ternacional en virtud del PCT. Ese sistema permite que la solicitud surta el mismo efecto que
las solicitudes nacionales presentadas en cada Estado contratante del PCT (véase el punto N.°
30). Elsistemainternacional de presentaciénde solicitudes enelmarco delPCTno permite ob-
teneruna patente “internacional”, sino que ofrece un procedimiento para obtener patentes en
varios paises. Las patentes resultantes de una solicitud PCT son patentes nacionales o regio-
nales, concedidas por la oficina nacional de patentes competente, en virtud de la legislacion
nacional sobre patentes. Sin embargo, puesto que todas esas patentes se basan fundamen-
talmente enla misma solicitud parala mismainvencion, las reivindicaciones y el resto del con-
tenido delas patentes solicitadas envirtud del PCT seran, porlo general, muy similares (aunque
puedan modificarse durante la tramitacién enlafase nacional).

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

Losrequisitos sustantivosy de procedimiento paralaconcesiénde patentesyelimportedelas
tasas exigidas varian en funcién del pais o laregién. Por tanto, es recomendable consultar con
un abogado o agente de patentes o informarse enlas oficinas de Pl de los paises enlos que se
estéinteresado. Enladireccionhttps://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp puede consultarse

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

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

Un abogado de patentes se encarga de laredacciony la presentacion de las
solicitudes de patente.

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

Una patente protege todo lo que esta representado enlos dibujos.

Sonlasreivindicaciones de la solicitud de patente las que determinan el alcance de la protec-
cion, no los dibujos. Estos pueden ayudar ailustrar 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 invencion patentada. Las patentes de terce-
ros pueden serobjeto deinfraccidnincluso aunque elinfractorno tenganiidea de que existen.
Por ese motivo es importante realizar una busqueda del estado de la técnica antes de realizar
grandes inversiones en una invencién y antes de prepararla para su comercializacién (véanse
lospuntosN.©14y15).

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 sudmbito para que se pueda patentar.
Siempre que lainvencién cumplalosrequisitos de patentabilidad se podra solicitaruna paten-
te (véase el punto N.° 6). Sin embargo, si en la invencion se esta utilizando otra tecnologia ya
patentada, se tendrd que obtenerunalicenciadeltitular dela otra patente paracomercializarla
propiainvencion patentada (véase el punto N.° 12).



Inventar el futuro

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 consultarconunabogado ounagente de patentes.

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

Cuando ha caducado la vigencia de una patente, cualquier persona puede utilizar la invencion,
queyano puedevolverse a patentar. Porotraparte, desde elmomento enque lainvencién paten-
tada, ahora caducada, se divulga mediante la solicitud de patente, lainvencidn deja de cumplir el
requisito de ser “nuevau original” que se exige para poderla patentarla (véase el punto N.° 8).
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Listarecapitulativa

» Permaneceratento. Debe vigilarse alacompetencia para detectarposiblesinfracciones.

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

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

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

» Paraobtenermasinformacion, véase el punto didactico 3delmodulo 03 de IPPANORAMA,
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Anexo | Sitios web utiles

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

» Cuestiones de Pldesde un punto 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 la lista de sitios web de las oficinas nacionales y regionales de patentes enla
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 Mediacién de la OMPI - www.wipo.int/amc/es

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

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

» Intercambiar valor Negociacion de acuerdos de licencia de tecnologia - Manual de capa-
citacioén, publicacion de la OMPIN.° 906 - https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licen-
sing/906/wipo_pub_%06.pdf

» Cdémo negociarlicencias tecnoldgicas, publicacion de la OMPIN.° 903 - https://tind.wipo.
int/record/350807v=pdf
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

Actividadinventiva: Tambiéndenominadano evidencia. Uno delos criterios de patentabili-
dad, que exige quelainvencionnohubiera sido evidente paraunapersona del oficio de nivel
medio en el ambito técnico correspondiente. (véase numerales1, 6, 9)

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

Acuerdo delicencia: Acuerdo suscrito entre el titular de los derechos sobre una patente (li-
cenciante) y otra persona (el licenciatario), a quien se autoriza a utilizar esos derechos, con
arreglo alas condiciones previamente convenidas, por ejemplo, a cambio de algun tipo de
remuneracion, normalmente de tipo econdmico (una tasa o una regalia). (véase numerales
3,33-35,39)

Acuerdo de no divulgacion: Véase acuerdo de confidencialidad. (véase numerales 4,18)

Aplicacidnindustrial: Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que lainvencién
pueda fabricarse o utilizarse enlaindustria, en su sentido mas amplio. En algunos paises, en
lugar del criterio de aplicaciénindustrial, se exige el de utilidad. (véase numeral 10)

Cartadeintimacion a cesar enla practica: Carta enviada por el titular de la Pl o por su abo-
gado enla que se exige el cese inmediato del supuesto acto infractory se anuncia que, de
no serasi, se emprenderan acciones legales. (véase numeral 42)

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

(véase numeral 15)

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

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

»

»

»

»

»

»

»

Convenio sobre la Patente Europea (EPC): Tratado por el que se establece la Organizacion
Europeade Patentes (OEP)y se proporcionaunsistemajuridico autdnomo envirtud del cual
se conceden las patentes europeas. Sin embargo, después de su concesién, 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 www.wipo.int/wipolex/

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

Derecho de prioridad: Derecho limitado en el tiempo determinado por la primera presen-
tacion de una solicitud de patente. En virtud del derecho de prioridad pueden presentarse
solicitudes posteriores respecto de la misma invencién en otros paises concretos antes de
que expire el periodo de prioridad, sin que resulteninvalidadas por ningun otro acto realiza-
do enese periodo, por ejemplo, la presentacion de otra solicitud. Al presentar una solicitud
posterior, el solicitante tiene que “reivindicarla prioridad” de la primera solicitud para hacer
uso delderecho de prioridad. Elfundamento juridico del derecho de prioridad es el articulo
4 del Convenio de Paris. (véase numerales 21, 28)

Derecho exclusivo: Derecho concedido al titular de una patente (o a la parte a la que el ti-
tular ceda la titularidad) para impedir por un plazo limitado que terceros fabriquen, utilicen,
vendan u ofrezcan para la venta o importacién, con esos mismos fines, su invencion sin el
consentimiento del titular. (véase numerales 1, 3,12)

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

Descripcion: También denominada memoria descriptiva. Parte de una solicitud de patente
en la que se divulga la invencién de forma suficientemente clara y completa para permitir
que un experto enlatecnologiacomprendalainvenciénreivindicadaylapongaen practica
sin experimentacidn excesiva. La descripcion es la base de las reivindicaciones que defi-
nen los limites legales de la invencidn. La descripcién puede abarcar una materia mas am-
plia que las reivindicaciones, pero estas nunca pueden ser mas amplias que la descripcion.
(véase numeral 21)

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

Divulgacion: La divulgacion puede referirse a: (véase numerales 5recuadro, 8,11,18,19, 20),

» véase

Dominio publico: Porlo general, unainvencion u obra creativa se considera de dominio pu-
blico sino hayrestriccioneslegales parasuutilizacion por parte del publico. (véase numera-
les 5recuadro, 14, 24)
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

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,
divulgacién oral y uso anterior, y el lugar en el que han tenido lugar las publicaciones o la di-
vulgacion. Lanovedadylaactividadinventiva tienen que valorarse enfuncién del estado de
latécnica. (véase numerales15)

Experto en la materia: Persona hipotética con competencias y conocimientos normales
enun ambito técnico especifico, sin que tenga un talento excepcional. En la mayoria de las
legislaciones en materia de patentes, el experto enla materia se emplea como referencia
paradeterminar, o porlo menos paraevaluar, siunainvencionimplicaunaactividadinventiva
ono, Yy si esta suficientemente divulgada en la descripcion de la patente o enla solicitud de
patente. (véase numerales 9,11, 21)

Fecha de prioridad: También se denomina fecha efectiva de presentacién de la solicitud.
Es la fecha de presentacién de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica. Esa fecha
es especialmenteimportante paradeterminarel estado delatécnicapertinente alvalorarla
novedady laactividadinventiva. (véase 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 lainformacidn técnica que se divulga enlas patentes no se publicaen
ningun otro lugar. Ello significa que lainformacién contenida enlas patentes esla coleccién
de datostecnoldgicos clasificados mas completa que puede obtenerse deunasolafuente.
(véase numerales14-15)

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

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

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

Modelo de utilidad: También denominado patente de corta duracion, patente pequefia o
patente de innovacion. Los modelos de utilidad son una forma especial de derechos de Pl
parainvenciones concedidas por algunos paises a un inventor o a su cesionario durante un
periodo de tiempo limitado. La duracidn de la proteccion es mas breve que en el caso de
una patente ordinaria, y las condiciones de concesidon son menos estrictas. Los modelos de
utilidad pueden seruna alternativaimportante alas patentes enlos paises en que estan dis-
ponibles. (véase numerales 4, 6 recuadro, 23)

No evidencia: Véase actividad inventiva. (véase numerales1, 6, 9)
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Novedad: Uno delos criterios de patentabilidad, que exige que lainvencidn sea nueva conres-
pecto al estado de la técnica. Cuando lainvencion puede encontrarse en una Unica referencia
del estado de la técnica, se dice que “constituye anterioridad”. La novedad no puede demos-
trarse o establecerse; solo se puede demostrar suausencia. (véase numerales 6, 8,19, 28)

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

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

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

Principio del primero en inventar: Sistema en el que el primer inventor que concibe y pone
enpracticalatecnologiaolainvencion tiene derecho ala proteccion por patente, simas de
una persona presenta una solicitud de patente reivindicando la misma invencidn. Los Esta-
dos Unidos de América siguen empleando ese sistema paralas solicitudes de patente pre-
sentadashastael15de marzo de 2013 inclusive. A partirde 16 de marzo de 2013, se aplicaun
sistemabasado enel principio del primero en presentar similaral de lamayoria delos paises.
(véase numerales 18,19 recuadro)

Principio del primero en presentar: Sistema en el que se concede la patente a la primera
persona que presentala solicitud de patente, cuando mas de una persona presentauna so-
licitud de patenteyreivindicalamismainvencion. (véase numerales18,19)

Propiedadintelectual (Pl): LaPlhacereferencia alas creaciones delintelecto: invenciones,
obras artisticasyliterarias, asicomo simbolos, nombres, imagenesy disefios utilizados en el
comercio. (véase numeral 4)

Publicacidn: La publicacion puede producirse en distintas fases de la tramitacion. En algu-
nos paises, eldocumento de patente solo se publicacuando se haconcedido unapatente. En
otros,encambio, las solicitudes de patente se publicanporlo generalunaveztranscurridos 18
meses desde lafecha de presentacion o, cuando se reivindica la prioridad, desde lafecha de
prioridad. La publicacidn de unasolicitud de patente establece lafechaenlaque pasaaestar
disponible para el publico en general. (véase numerales 5 recuadro, 16 recuadro, 23)

Publicacion preventiva: También denominada divulgacion preventiva. Es una estrategia de
Plparavelarporque untercerono obtengaderechos de patente sobre unainvencion. Con-
siste enlapublicacion de unadescripcién o dibujo delainvencién afinde que pase aformar
parte del estado de la técnica, impidiendo asi que terceros puedan patentar la invencion.
(véase numeral 5recuadro)
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Regalia: Forma de remuneracion basada en un porcentaje de los ingresos o en el nimero
de unidades que se venden, envirtud de un acuerdo, normalmente un acuerdo de licencia.
(véase numerales 33, 35)

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

Requisito de divulgacion: El derecho de patentes impone a los solicitantes la obligacion
general de divulgar la invencion de forma suficientemente clara y completa para permitir
que unexperto enlatecnologiacomprendalainvenciénreivindicadayla pongaen practica
sin experimentacion excesiva. En algunos paises, la legislacidn sobre patentes exige tam-
biénla divulgacion de “lamejor manera” del inventor para fabricar o poneren practicalain-
vencion. (véase numeral 11)

Requisito de la mejor manera: Requisito que exige al solicitante de una patente la divulga-
ciondelmejormétodo que conozcaderealizarlainvencidnenelmomentoenelque presen-
te la solicitud. Algunos paises establecen este requisito. Véase también requisito de divul-
gacion. (véase numeral 11)

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

Solicitudinternacional de patente: Solicitud de proteccidndeunainvencionpresentadaen
virtud del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT). (véase numeral 30)

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

Solicitud de patente provisional: Una solicitud de patente provisional puede considerarse
como la “primera solicitud de patente, temporal y mas barata”. Contiene solo una parte de
lainformacidn exigida en una solicitud de patente ordinaria y permite al solicitante obtener
deformarapidaunafechainicial de presentacidon delasolicitud. Elconcepto clave enlaso-
licitud de patente provisional es “provisional”. Es necesario presentarunasolicitud ordinaria
enelplazo deunafo; delo contrario, la solicitud se considerard abandonada. (véase nume-
rales16, 20 recuadro)

Solicitud de patente regional: Solicitud para la proteccion de una invencion presentada
ante una delas oficinasregionales de patentes. (véase numeral 30)
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» Técnica: La materia conocida en el ambito en cuestion, coninclusion de las patentes con-
cedidas, las publicaciones y los conocimientos que se considera estan a disposicién del
publico, por ejemplo, los conocimientos comerciales, las practicas comercialesy similares
(véase también estado delatécnica). (véase numerales 8, 9,14-16)

» Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT): Tratado internacional administra-
do porlaOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). EIPCT es un sistema que
facilita la presentacién de solicitudes de patente en todo el mundo, concediendo alos 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 blUsqueday de una opinidn (emitida poruna de las principales ofici-
nas de patentes designada como “administraciéninternacional”), enla que 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 exigenlatraduccidndelasolicitudyelpago
de las tasas nacionales. Las patentes que resulten de una solicitud PCT seran patentes na-
cionales, concedidas por las oficinas de patentes nacionales competentes, envirtud de la
legislacidon nacional en materia de patentes. Sinembargo, cada pais miembro del PCT tiene
quereconocerlafechade presentacion original del solicitante para establecerla prioridad,
asicomo paradeterminar cuél es el estado de la técnica que debe utilizarse en el anélisis de
la patentabilidad. Para obtener mas informacion, consultese www.wipo.int/pct/es. (véase
numerales 27-30)

» Utilidad: Uno de los criterios de patentabilidad utilizado en algunos paises, enlugar del cri-
terio de aplicaciénindustrial. Unainvencion se considera Util sirealizala funcion especifica-
day aportaalgunbeneficio identificable. (véase numeral 10)

* Las explicaciones facilitadas hacenreferencia especificamente al Derecho de patentes.
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