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En mi calidad de asesor del trabgjo de tesis de grado, del estudiante LUIS
ALFONSO DANIEL BECERRA, carné No. 200510800, intitulado “LOS EFECTOS JURIDICOS
POR LAS DEFICIENCIAS EN LA PROTECCION NACIONAL PATENTARIA SOBRE ESQUEMAS DE
TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y PROPUESTA PARA LA EFECTIVIDAD EN SU
PROTECCION", considero que el mismo cumple con todos los requisitos y formalidades
que establece la normativa de esta facultad.

Haciendo uso de mis facultades como asesor igualmente recomendé al
sustentante a redlizar un cambio en el nombre de su trabagjo de tesis, con el objeto de
reflejar la amplitud en la proteccién brindada a los dispositivos semiconductores por
diversos aspectos de la propiedad intelectual mas alld de la division entre patentes de
invencién y de modelos de utilidad, utilizando la terminologia técnica y juridica
adecuada al efecto. Por lo tanto la tesis pasd de intitularse “EFECTOS DE LA FALTA DE
REGULACION DE LAS PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD SOBRE
MASCARAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA” a su titulo
actuadl el cual finalmente quedd como “LOS EFECTOS JURIDICOS POR LAS DEFICIENCIAS
EN LA PROTECCION NACIONAL PATENTARIA SOBRE ESQUEMAS DE TRAZADO DE
CIRCUITOS INTEGRADOS Y PROPUESTA PARA LA EFECTIVIDAD EN SU PROTECCION".

El estudiante realizé un estudio juridico y doctrinario del derecho de patentes
enfocando el mismo a la temdatica propia de la proteccién que brinda dicha rama de
la propiedad intelectual a la tecnologia emergente de los circuitos integrados. Es
importante notar el dominio que realizé el estudiante sobre aspectos propios de otras
ramas de la ciencia al dominar el lenguagje técnico empleado en su trabajo de tesis,
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ademds de desarrollar puntualmente los temas juridicos que desarrolla su tesis,
logrando de manera efectiva el desarrollo de un trabajo de tesis de forma uniforme a
partir dos ramas diversas del conocimiento.

Este trabajo concluye al establecer la necesidad de legislacién interna sobre
dicha materia con el objeto que efectivamente sean protegidos los distintos aspectos
de esas creaciones a partir de una categoria especial de patentes, y con ello
fomentar un nuevo sector tecnolégico y econémico nacional, por 1o que dichas
conclusiones fueron congruentes con el contenido desarrollado. De igual forma son
elaboradas las recomendaciones las cuales fueron elaboradas empleando un andiisis
juridico de la investigacidn previamente realizada.

La bibliografia empleada por el estudiante Daniel Becerra, fue la adecuada al
tema elaborado empleando documentos y libros relacionados tanto a aspectos
técnicos como a aspectos legales, andlizando ademdas legislacién internacional por
medio de tratados internacionales en la materia y estudio de legislacibn comparada
relacionada. De igual manera empled en su investigacién los métodos histéricos,
deductivos e inductivos en concordancia a las técnicas mds modernas y actuales de
investigacién; haciendo aportaciones valiosas y propuestas concretas de solucién ail
problema planteado.

En definitiva, el contenido del trabagjo de tesis, se qjusta a los requerimientos
cientificos y técnicos que se deben cumplir de conformidad con la normativa
respectiva, la metodologia y técnicas de investigacién utilizadas, la redaccién, las
conclusiones y recomendaciones, y la bibliografia utilizada son congruentes con los
temas desarrollados dentro de la investigacién; es por ello que al haberse cumplido
con los requisitos establecidos en los articulos 31 y 32 de la Normativa para Elaboracién
de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales, resulta procedente dar el
presente DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabagjo de tesis asesorado, para que
contine su trdmite hasta culminar su aprobacién en el examen publico de tesis.

Sin ofro particular, me suscribo deferentemente.
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TRICENTENARIA

Universidad de San Carlos de Guabemala,

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, zona 12
GUATEMALA, C.A.

UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 30 de agosto de 2012.

Atentamente, pase al LICENCIADO OSCAR HUMBERTO ROLDAN OLIVA, para que proceda
a revisar el trabajo de tesis del estudiante LUIS ALFONSO DANIEL BECERRA, intitulado: "LOS
EFECTOS JURIDICOS POR LAS DEFICIENCIAS EN LA PROTECCION NACIONAL
PATENTARIA SOBRE ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y
PROPUESTA PARA LA EFECTIVIDAD EN SU PROTECCION".

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado para realizar las modificaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacién, asimismo, del titulo del trabajo de
tesis. En el dictamen correspondiente debera cumplir con los requisitos establecidos en el
Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, haran constar en los dictAmenes cormrespondientes, su opinion respecto del contenido
cientifico y técnico de la tesis, la metodologia y técnicas de mvestrgacuon utilizadas, la
redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la copri cientifica de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizdda, si aprue o desaprueban el
trabajo de investigacion y otras consideraciones que estimgh péeriinentes”.

DR. BONERGE AMILGAR ME.IA
JEFE DR LA UNIDAD ASESORIA

cc.Unidad de Tesis
BAMO/iyr.
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De conformidad con lo establecido en el nombramiento a mi persona, procedi a revisar
el trabajo de tesis del estudiante LUIS ALFONSO DANIEL BECERRA, con el nimero de carné
200510800, el cual lleva como titulo “LOS EFECTOS JURIDICOS POR LAS DEFICIENCIAS EN LA
PROTECCION NACIONAL PATENTARIA SOBRE ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS
INTEGRADOS Y PROPUESTA PARA LA EFECTIVIDAD EN SU PROTECCION” me permito exponer
lo siguiente:

1. Que dicho trabajo de investigacién fue basado en un estudio juridico-doctrinario que tuvo
como eje central dilucidar los mecanismos de proteccion de la propiedad intelectual
contenida en los circuitos integrados, explicando los mecanismos existentes en su
proteccién asi como sus beneficios y carencias, haciendo énfasis en el sistema del derecho
de patentes enfocado en la proteccion de esta tecnologia especial.

2. Los métodos y técnicas observadas en la investigacion consistieron en la técnica
documental de investigacion a partir del analisis de la legislacion nacional vigente y su
contraposicién frente a la doctrina técnica y juridica relacionada con la proteccién de dichos
dispositivos en el campo internacional. Igualmente dicha contraposicion fue realizada a la
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luz de lo regulado en diversos tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado
de Guatemala y en sintonia con la regulacion regional a través del estudio y analisis del
derecho comparado. A partir de la obtencién de dicha informacién fue posible establecer
una solucién al problema planteado a partir de una propuesta legislativa deduciendo per
tanto de informacién general una solucién viable al problema propuesto.

Un aspecto importante a considerar, es el manejo realizado por el estudiante de los
términos técnicos y juridicos desarrollados en su trabajo de tesis, el cual tiene gran
importancia dado el poco conocimiento gue sé pueda tener en el campo de la propiedad
intelectual y electrénica por parte del publico en general no familiarizado con el tema.

El aporte cientifico del presente trabajo consiste en el desarrollo de una rama de la
propiedad intelectual que no ha sido examinada ni explotada dentro del contexto juridico
nacional permitiendo de este modo que en lo posterior pueda ser utilizada como un
material de referencia para ampliar en especifico los temas plasmados en el trabajo final de
investigacion.

El trabajo concluye con establecer la necesidad de crear un mecanismo sélido de proteccion
a la propiedad intelectual de los dispositivos semiconductores haciendo énfasis en la
situacidn de los paises en vias de desarrollo y no tradicionales de dicha tecnologia como es
Guatemala, promoviendo ademads una propuesta bien estructurada para que sea tomada en
cuenta en futuros estudios legislativos sobre el tema. Dicho estudio es producto del empleo
de bibliografia extensa y recomendada para abordar dicho tema, asi como demuestra un
anadlisis de la legislacion nacional y ejemplos de legislacion extranjera que enriquecen su

postura final.

Finalmente las recomendaciones plasmadas por el sustentante son de cardcter realista con
el contexto juridico social de Guatemala, asi como concordantes con las conclusiones
planteadas y el texto general de la tesis.
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En virtud de lo anterior, me permito exponer que el trabajo de tesis relacionado, se
ajusta a los requerimientos establecidos en el articulo 32 de la Normativa para Elaboracién de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y Examen Puablico de Tesis, por lo que es
procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo de tesis para que continde el
tramite correspondiente.

Atentamente.

Ab6gado y Notario
Colegiado No. 2747



FACULTAD DE CIENCIAS
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Ciudad Universitaria, zona 12
GUATEMALA, C.A.

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 08 de
abril de 2013.

Con vista en los dictdmenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis del
estudiante LUIS ALFONSO DANIEL BECERRA, titulado LOS EFECTOS JURIDICOS POR LAS
DEFICIENCIAS EN LA PROTECCION NACIONAL PATENTARIA SOBRE ESQUEMAS DE
TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y PROPUESTA PARA LA EFECTIVIDAD EN SU
PROTECCION. Articulos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboracién de Tesis de

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico.
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Mi mas sincero agradecimiento por el apoyo
sincero y desinteresado asi como la confianza y

carifio que me brindaron en cada etapa de mi vida.

Isaias Daniel, en especial, por impuisar el habito
de excelencia en el trabajo y en el estudio y por
ser un verdadero ejemplo a seguir sobre las cosas
que se pueden lograr por la voluntad de una

persona.

A Jessica quien cuenta con mi total apoyo en el
inicio de su vida universitaria, a Oscar que espero
que como su hermano mayor puedan contar
conmigo en las distintas situaciones de la vida, y
en especial a Alfredo, de quien me siento
orgulloso, gracias por salir adelante y que ei logro
que vas a conseguir continie con muchos mas en

el estudio y ejercicio de la estomatologia.

Julio Daniel, en especial, por sus ensefianzas, por
proponerme la obligacién que tenemos como hijos
de lograr hazafias aun mas altas que las logradas
por nuestros padres, asi como a valorar y
aprovechar el esfuerzo de nuestros padres y
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COLEGAS Y AMIGOS:

ESPECIALMENTE A:

A quienes no estan mas presentes, por el impacto
positivo que sus vidas tuvieron en el desarrollo de
mis cualidades, a mi madre Telma y mi abuela

Narcy en perpetua memoria.

A quienes tuve la dicha de conocer, compartir y
apreciar a lo largo de mi vida, en especial a
quienes me acompaiiaron hasta hoy Marvin
Pineda, Daniel Ambrosio, Smily Lépez, Mariajosé
Rodriguez, Venancy Ramos, Jesus Chang, asi
como a fodos mis muy apreciados colegas,

compairieros y amigos.

La Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala como
forjadora de mi conocimiento técnico y de mi
pensamiento critico, y como la base de la cual
continuaré mi preparacién técnica y cientifica del
derecho y demas ramas del conocimiento.
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INTRODUCCION

El derecho de patentes, se instituye con el objeto de brindar proteccién a las creaciones
intelectuales realizadas con el objeto de transformar la energia o materia para crear
satisfactores a las necesidades humahas. Dentro de las actividades intelectuales y
cientificas patentables se encuentran los avances en el campo de la electronica. Existe
materia patentable dentro del campo de la electrénica por medio de la inscripcidén de
esquemas de trazados de circuitos integrados, digitales o analogos y sus mejoras.
Lamentablemente y a pesar de la existencia de materia patentable, este campo de la
tecnologia no encuentra mayor repercusion en el campo legal guatemaiteco, esto
debido a la imperfeccion de la ley para fomentar esta actividad intelectual al omitir la
regulacion especifica sobre dicha materia patentable, siendo esto la base dei poco
incentivo al inventor guatemalteco para enfocar su actividad intelectual en dicho campo
tecnolégico y la pérdida de la inversion extranjera necesaria para el desarrollo

economico nacional.

El presente trabajo promueve como objetivo realizar un estudio de la legislacion
nacional relacionada a la proteccion de los esquemas de trazado de circuitos
integrados como materia patentable con el fin de establecer si la misma es efectiva
para su proteccion, ademas de proponer los mecanismos necesarios, a partir del
estudio de la legislacién internacional, que deben ser implementados en la legislacidén
guatemalteca para que los mismos sean protegidos adecuadamente, mostrando al
mismo tiempo las ventajas de un sistema de proteccion fuerte y las desventajas que

suponen la ausencia de salvaguardias efectivas de proteccion en materia de patentes.

Este trabajo es desarrollado en cuatro capitulos. El primer capitulo consiste en una
introduccién al mundo de los dispositivos semiconductores y por tanto de los circuitos
integrados, considerando estos Ultimos como materia patentable y los alcances en la

(i)
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proteccion juridica a la propiedad intelectual contenida en los mismos. Posteriormente
en el segundo se procede a describir los aspectos surgidos del derecho de patentes,
como base para la protecciéon de la propiedad intelectual de los circuitos integrados,
desarrollando la naturaleza del derecho de patentes, asi como las patentes en
particular y sus aspectos regulatorios esenciales, analizando de igual forma los demas
mecanismos de proteccion a la propiedad intelectual de estos dispositivos

semiconductores y la conveniencia del uso de mecanismos del sistema de patentes.

En el tercero se hace una descripcidn de la legislacion vigente en Guatemala y
aplicable para la proteccién de la propiedad intelectual de los circuitos integrados,
ademas de los convenios internacionales suscritos y vigentes para la proteccion de
esos derechos. Con el cuarto se concluye este trabajo, enunciando en el mismo los
efectos que tiene la falta de regulacién de los aspectos de propiedad intelectual en el
desarrollo y los beneficios de crear mecanismos efectivos de proteccién basados en un
sistema de patentes, ademas de una propuesta para la regulacién de la propiedad
intelectual relacionada a los circuitos integrados y con ello promover dicha industria en

Guatemala.

El analisis juridico realizado sobre el presente trabajo de investigacion hace empleo
oportuno de las técnicas documentales de investigacion, por medio de la consulta
bibliografica y el analisis de legislacion nacional e internacional, con el objeto de
contraponer la realidad juridica guatemalteca frente a lo regulado idealmente por los
tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y las legislaciones
regionales para lograr una unificacién legislativa congruente con la realidad regional. Es
de este modo que el presente trabajo de investigacion se perfila como una resefa
breve sobre la relacion existente entre la tecnologia y el derecho utilizando como
mecanismo unificador al derecho de patentes, una rama de la propiedad intelectual adn
en proceso de desarrollo en el pais y que debera ser desarrollada en el futuro para su

correcta implementacion.

(ii)



CAPITULO |

1. Los Esquemas De Trazado de Circuitos Integrados Como Materia de

Proteccion Juridica por la Propiedad Intelectual

Un circuito integrado por su naturaleza, constituye un elemento central en la formacion
de un sistema logico electronico. Es un médulo de multiples capas conformado por un
chip semiconductor ensamblado en un encapsulado, que se encuentra formado por
cierta cantidad de dispositivos semiconductores discretos interconectados entre si, los
cuales han sido objeto de un proceso de miniaturizacion para que puedan ser
encajados en una sola pieza de material semiconductor, y realizan una funcién légica
dentro de un circuito electronico a partir de su operacion con sefiales eléctricas

digitales y/o analdgicas.

Estos dispositivos por tanto, incluyen para su elaboracion de elementos creativos los
cuales deben ser objeto de proteccion juridica por medio de la Propiedad Intelectual. A
partir de esta rama del derecho, en la que confluyen elementos del derecho privado y
del derecho publico, se crea un sistema que sirve de base para la instauracion de
mecanismos para la salvaguardia de las creaciones intelectuales, tanto de aquellas’
surgidas del arte como de aquellas que tienen su fin en aplicaciones industriales y de

comercio.

Por lo que de esta manera, el esquema de trazado de un circuito integrado consiste en

un diagrama patron, tanto en su aspecto amplio con el disefio a mayor escala con las
]
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interconexiones y la ubicaciéon de elementos semiconductores como en su aspecto
reducido con el disefio miniaturizado para impresion, el cual no tiene una aplicaciéon
artistica, sino cumple una aplicacion funcional para ser utilizado como base para la

produccion industrial de dispositivos semiconductores integrados.

Este elemento tecnoldgico es considerado por tanto como un objeto de proteccion
juridica y materia de patentes, debido a que la elaboracion y disefio del mismo refiere a
informacion técnica con valor comercial que necesariamente implica de inversion
pecuniaria por parte de su creador y por lo tanto meritorio del otorgamiento del derecho
de explotaciéon exclusiva por un periodo de tiempo a efecto recupere la inversion
realizada. Finalizado dicho periodo, la informacién contenida y divulgada por medio de

una patente, pasara a formar parte del conocimiento mundial.

Ademas de la proteccion brindada directamente al esquema de trazado de un circuito
integrado, esta proteccion se incrementara a los elementos relacionados al disefio por
incorporacion en otros sistemas o articulos. Esto se refiere a que la proteccion brindada
a un proyecto electrénico abarcara no solo al trazado realizado, sino a los patrones
utilizados para su impresién. Incluira ademas al chip semiconductor, al encapsulado
que contenga el chip semiconductor, a la tarjeta electronica a la cual sea incorporado el
encapsulado y finalmente al articulo al cual se incorpora dicha tarjeta, por lo tanto la
especializacion entre la relacién de patente y dispositivo semiconductor amplia el

campo de proteccidn brindado por la propiedad intelectual a una creacién tecnologica.
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1.1 Nociones Fundamentales sobre los Circuitos Integrados

Para la debida comprension de las funciones y aplicaciones de los dispositivos
electrénicos y por ende de los Circuitos Integrados es fundamental tener presente los

conceptos basicos que establecen su naturaleza, funcion y aplicaciones.

1.1.1 Fenomeno Eléctrico

La electricidad consiste en un flujo continuo de electrones los cuales son atraidos vy
repelidos continuamente por las cargas positivas y negativas que se encuentran
presentes en los atomos de los materiales conductores. Este fendmeno ha permitido el
desarrollo de las aplicaciones electronicas aprovechando el control de los electrones y
la capacidad de los mismos de representar informacion. Este flujo de electrones puede
ser medido y controlado a partir de algunos parametros, siendo los mas importantes y

basicos, corriente, voltaje y resistencia.

A su vez, este flujo eléctrico puede manifestarse principalmente en dos tipos de
corriente, la Corriente Directa y la Corriente Alterna. Basicamente la diferencia entre
ambas radica en el hecho que la corriente directa consiste en un valor de frecuencia
nulo, mostrando una senal constante y sin variaciones, tipica de las baterias; mientras
que la corriente alterna, a diferencia del anterior, presenta variaciones en la frecuencia
las cuales son continuas y constantes a lo largo del tiempo, tipica del suministro

residencial de energia eléctrica.
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La Corriente Alterna por su parte puede manifestarse en dos tipos de sefiales, propias
para el manejo de la informacion, éstas son las senales analogicas y las senales

digitales.

Una senal analdgica, es aquella sefal eléctrica cuyos valores varian continuamente en
el tiempo dentro de un rango especificado. Esto significa que dentro de un espacio de
tiempo fijo puede haber un cambio significativo y continuo en los valores sin que
existan valores escalonados. Por su parte las senales digitales son un tipo de senales
las cuales varian segun valores establecidos en un espacio de tiempo fijo. Esto
significa que dichas sefales variaran de forma escalonada cada momento en que una
sefal de tiempo constante indique otorgando una salida utilizando un sistema binario

de numeracion para su interpretacion.

El sistema binario utiliza solamente dos digitos, 1 y 0, los cuales se llaman bits, por
medio de los cuales se puede representar cualquier numero segun la posicion del
digito. De igual forma este sistema puede ser utilizado para representar informacion
digital, la cual puede ser interpretada como un 1 para un nivel de sefRal alto
(aproximadamente 2 a 5 voltios) y un 0 para un nivel de sefnal bajo (aproximadamente O

a 0.8 voltios).
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1.1.2 Materiales Semiconductores

Un material semiconductor es toda cantidad de materia la cual por sus caracteristicas
atomicas permite la conduccion de electricidad en un solo sentido de conformidad con

el arreglo de particulas atdémicas. En el caso de los materiales semiconductores, siendo

fos mas usados el Silicio y el Germanio, dicha transmision es efectiva en un solo

sentido bloqueandolo total o parcialmente para el otro.

Es caracteristico entonces de estos elementos no ser materiales aislantes pero
tampoco buenos conductores, por lo que son ideales para la fabricacidn de materiales
semiconductores. Los materiales semiconductores pueden ser controlados por medio
de la adicién a los mismos de impurezas, con el efecto de variar la forma en que

conducen la corriente o la repelen.

La adicion de estas impurezas da lugar a la creaciéon de dos tipos de materiales, los
materiales tipo N y los materiales tipo P. Los materiales semiconductores tipo N son
materiales que debido a la adicibn de impurezas tales como Arsénico, Fésforo vy
Antimonio, logran que el material semiconductor se dope con una mayor cantidad de
electrones libres adicionales los cuales deben ser conducidos a su contraparte formada

por materiales tipo P.

Por su parte los materiales semiconductores tipo P son materiales que debido a la
adicion de impurezas tales como Aluminio, Boro y Galio, logran que en el material

semiconductor se formen espacios adicionales que procuran la recepcion de electrones
5
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procedentes de el material tipo N formando una corriente que circula en una sola
direccion (los electrones procedentes del material tipo N al tipo P), bloqueando por
tanto la conducciéon de corriente para la direccion contraria. Esto depende de la
polaridad del voltaje que se aplique, por lo tanto una polarizacién directa implica la
transmisién de corriente eléctrica, mientras que una polarizacién inversa implica el

blogueo de la corriente.

1.1.3 Dispositivos Semiconductores

Los dispositivos semiconductores pueden consistir desde dispositivos simples hasta
circuitos complejos que se encuentran contenidos en un solo encapsulado. A raiz de'la
gran gama de dispositivos semiconductores, los mismos pueden ser clasificados en

dos categorias, los dispositivos discretos y los circuitos integrados.

A) Dispositivos Discretos

Los dispositivos discretos basicamente son dispositivos individuales que por su
naturaleza deben interconectarse con otros dispositivos para lograr la formaciéon de un
circuito funcional. Esto significa que cada uno de los dispositivos discretos consiste en
un Unico encapsulado que contiene una construccién que le permite la realizaciéon de
una soia actividad dentro de un circuito electronico y el cual necesariamente debe ser
interconectado con otros dispositivos discretos o circuitos integrados para obtener una

respuesta adecuada a las necesidades del usuario.
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Dentro de los dispositivos discretos se pueden mencionar:

Diodos: En su forma basica, los diodos son dispositivos semiconductores que
conducen la corriente en una sola direccion dada la interaccion de los materiales de
tipo P y N en su construccién. Estos dispositivos pueden fabricarse de dos tipos de
material semiconductor, por lo que pueden clasificarse por su ‘material de
fabricacion en diodos de silicio (conduce corriente a partir de 0.7 voltios) y diodos de
germanio (conduce corriente a partir de 0.3 voltios). Segun sus aplicaciones el diodo
puede tener diversas aplicaciones, las mas comunes e importantes son realizadas
por medio de los diodos rectificadores (conducen en una direccién y bloquean en la
otra), los diodos zener (operan en polarizacion inversa bloqueando la corriente y al
superar un voltaje de determinado conduce la corriente en un voltaje constante),

diodos schottky, diodos tunel, etc.

Transistores: Los transistores son dispositivos semiconductores construidos por
tres capas alternas de material semiconductor y tres terminales (Una terminal de
entrada la cual sera la fuente de la mayor parte de los portadores y por ende de la
corriente, una terminal de salida la cual sera el destino de la mayor parte de los
portadores y por ende de la corriente y una terminal intermedia o de control la cual
es el soporte de la estructura original) cuya principal aplicacién es la amplificacion,
considerando la amplificacidn como la propiedad de los transistores de incrementar
un voltaje o corriente bajo hasta un voltaje o corriente alto la cual sera una réplica
del primero. Otra aplicacion en las cuales son utilizados los transistores es en los

osciladores, entendiendo los osciladores como circuitos electronicos en los cuales
7
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se genera una salida de corriente alterna a determinada frecuencia por medio de
corriente directa. Béasicamente existen dos categorias para clasificar a estos
dispositivos, los cuales son los Transistores de Union Bipolar o BJT (siglas en inglés
de Bipolar Joint Transistor) y los Transistores de Efecto de Campo o FET (siglas en
inglés de Field Effect Transistor). Estas dos categorias de transistores van a diferir
mucho en su construccion y en su modo de operacion, sin embargo se utilizaran en

las mismas aplicaciones.

Tiristores: Los tiristores son un conjunto de dispositivos semiconductores cuya
principal funcion es la de actuar como interruptores, pasando de un estado abierto a
cerrado o viceversa mediante uno o varios mecanismos de control. Entre estos

dispositivos pueden mencionarse los siguientes:

o Rectificador controlado de silicio (SCR): El rectificador controlado de silicio o
SCR (siglas en inglés de Silicon Controlled Rectifier) es un dispositivo
semiconductor discreto de la familia de los Tiristores el cual contiene tres
terminales (anodo, catodo y compuerta) y se encuentra construido en cuatro
capas de material tipo P y N intercaladas entre si formando una estructura
PNPN, cuya funcion principal es la conduccion de corriente entre el anodo vy el
catodo controlada por la compuerta. En este sentido, éste dispositivo conduce
corriente del anodo hacia el catodo mediante la aplicacion de un voltaje de corta
duracién, un pulso o disparo, en la compuerta y una vez lograda la conduccion,

el dispositivo la continuara hasta que la corriente aplicada caiga por debajo del
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minimo especificado. Las aplicaciones de estos dispositivos incluyen fuentes de
alimentacion reguladas, control de motores, cargadores de baterias y controles
de calentadores, existiendo ademas versiones disponibles desde el rango de los

miliwatts hasta los Megawatts y con corrientes de hasta 1000 amperios.

Interruptor Controlado de Silicio (SCS): El interruptor Controlado de Silicio o
SCS (siglas en inglés de Silicon Controled Switch) es un dispositivo
semiconductor discreto cuya construccion consiste en una estructura de 4 capas
de materiales PN intercaladas en forma PNPN y cuatro terminales, de las cuales
dos son el anodo y el catodo y dos terminales de control que son la Compuerta
anodica y la Compuerta catodica, las cuales se utilizan para su encendido o
apagado. Su funcionamiento consiste en la conduccion de corriente al alcanzar
un nivel de voltaje determinado entre sus terminales, o la aplicacién de un pulso
de disparo positivo en la Compuerta catodica o de un puiso de disparo en la
Compuerta anodica. Este dispositivo dejara de conducir cuando la corriente que
ingresa al dispositivo disminuya bajo un nivel determinado, o que se aplique un
pulso de disparo positivo en la compuerta anddica o de un pulso de disparo

negativo en la compuerta catodica.

Diac: Es un dispositivo semiconductor formado por la intercalacion de cinco
capas de materiales N y P formando una estructura NPNPN y dos terminales,
Anodo 1y Anodo 2, las cuales conectan a segmentos de material tipo N dentro
del dispositivo. La funcion principal de este dispositivo es permitir el paso de
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corriente en cualquier direccion al momento que se supere el voltaje de ruptura
en cualquier polaridad, por lo que dicha corriente fluira en una direccion
determinada por la polaridad del voltaje. El dispositivo se apagara al momento

en que la corriente caiga bajo un valor minimo establecido.

Triac: Es un dispositivo semiconductor conformado por la union de siete capas
de materiales N y P (cinco capas de material N y dos capas de material P) y tres
terminales, Anodo 1, Anodo 2 y Compuerta. Su comportamiento es similar al del
Diac, salvo la existencia de una tercera terminal que regula el encendido del
dispositivo para la conduccion en cualquier direccion. La forma de apagar este
dispositivo, al igual que los demas dispositivos, es reducir la corriente que

conduce el dispositivo a un nivel minimo, llamado Corriente de Retencion.

Inductores: También llamados bobinas, son dispositivos semiconductores
formados por un alambre envuelto en si mismo formando un rollo con o sin un
nucleo en el centro, cuya principal funcién es la de almacenar energia eléctrica en
un circuito determinado en forma de electromagnetismo, regresando la energia

almacenada al circuito electronico cuando sea requerido.

Resistores: Es un dispositivo semiconductor que basicamente aplica una carga en
un circuito por medio de una cantidad predeterminada de resistencia. Todas las
aplicaciones electronicas requeriran el uso de éste dispositivo el cual se presenta en
una gran variedad de medidas de resistencia y de tamafio segun la aplicacion

requiera. La ausencia de éste dispositivo en un circuito eléctrico supone la

10
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destruccion de los demas componentes electrénicos ante un aumento enorme de la
corriente (idealmente infinita) en lo que se llama cominmente “corto circuito”. Otro
factor que incide en su variedad es en la potencia emitida por medio de calor, la
cual se mide en Watts, la cual de igual modo incide en el tamafo del dispositivo y
en la cantidad de calor que emitira, dado gue el circuito de electricidad a través de

una carga produce una cantidad determinada de calor.

Condensadores: También llamados capacitores, son dispositivos semiconductores
construidos por medio de dos capas de superficies conductoras separadas por un
material dieléctrico o aislante, cuya funcion basica es la de almacenar la energia

que reciben, retornandola al circuito electrénico cuando el sistema lo requiere.

Dispositivos optoelectrénicos:

o Celdas solares: Las celdas solares son dispositivos semiconductores
optoelectronicos los cuales constituyen una fuente de energia eléctrica para los
demas componentes de un circuito. Esta fuente de electricidad se da debido al
principio de Accién Fotovoltaica por medio del cual ocurre una conversion de
energia luminica a energia eléctrica por medio de un arreglo de materiales
semiconductores de tipo N y P. Su construccion basicamente es una union PN
en donde el lado P expuesto a la luz solar contiene un minimo contacto con el
objeto de aprovechar mejor la superficie expuesta y el lado N no expuesto el cual

se encuentra cubierto con un contacto conductivo continuo en toda su superficie
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con un contacto externo. Segun la cantidad de luz que incida en el dispositivo asi
sera la cantidad de energia eléctrica que el mismo generara (considerando que
la potencia generada por la luz solar a nivel del mar es 1 kilowatt por metro
cuadrado o 1kW/m?), por lo que en la actualidad constituye una de las fuentes
energéticas emergentes y tendientes a ser desarrolladas para suplir la

dependencia energética mundial.

Celdas fotoconductivas: Una celda fotoconductiva es un dispositivo
semiconductor cuya funciéon principal es la de conducir corriente segun la
cantidad de luz recibida. El funcionamiento de este dispositivo consiste en que la
resistencia del mismo variara de forma inversamente proporcional a la intensidad
de la Iuminica absorbida, por lo que reciben también el nombre de
Fotorresistencias. Estos dispositivos al encontrarse a oscuras contienen una
resistencia alta la cual decrece al momento de ser expuesta a la irradiacion

segun la intensidad.

Fototransistores: Es un dispositivo semiconductor que consiste basicamente en
una union de materiales NPN (que contiene ya sea dos o tres terminales segun
la base tenga o no conexién eléctrica) en la cual la union PN entre la base y el
colector (el material P de la base es expuesta a la luz) es sensible a la luz por la
cual cuando no hay iluminacion incidente no se produce corriente
significativamente alta entre el colector y el emisor. Sin embargo cuando hay

irradiacion incidente en la union PN de la base colector se produce una corriente

12



en la base la cual es proporcional a la intensidad luminosa, la cual regula la
corriente proveniente del colector. Este dispositivo tiene un comportamiento
similar al transistor bipolar, con la salvedad que éste dispositivo solo es sensible

a determinado tipo de luz dentro de una determinada longitud de onda.

Diodos emisores de luz (LED): El diodo emisor de luz (Light Emiting Diodes en
Inglés o LED) es un dispositivo semiconductor formado por una unién PN
polarizado en directa, permitiendo, al igual que un diodo rectificador, la
transmision de corriente en una sola direccidn y al hacerlo emitir una cantidad de
luz visible, la cual dependera de la cantidad de corriente directa que circula en
dicho dispositivo, lo cual constituye su principal caracteristica. Este dispositivo es
utilizado para la expresion de salidas de datos como lamparas indicadoras y

pantallas de lectura en diversos dispositivos.

Diodo laser: Es un dispositivo semiconductor que consiste en la unién de dos
capas de materiales P y N de arseniuro de galio dopado cuya principal funcion
es la emision de luz tipo LASER (siglas en inglés de Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation o Luz amplificada por una emision estimulada
de radiacion). Este tipo de irradiacion difiere de la iluminaciéon convencional que
contiene un solo tipo de longitud de onda lo que produce un haz intenso,
concentrado, poco diferido y coherente. La luminosidad emitida por este
dispositivo a diferencia del LED es coherente, la emitida por el LED es
incoherente, o pertenece a una amplia gama de longitudes de onda.

13
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B) Circuitos Integrados

Los circuitos integrados consisten en circuitos funcionales completos, los cuales a raiz
de un proceso de miniaturizacién, son construidos en una sola pieza de material
semiconductor siendo alojados dentro de una pequeia capsuia con capacidad para ser
unidos a otro circuito funcional mas complejo. La principal caracteristica de estos
dispositivos es su tamano, puesto que contienen en su interior a miles o millones de
dispositivos discretos miniaturizados, los cuales ocuparian un espacio considerabie si

fueran construidos con dispositivos discretos comunes.

El tamafio de dichos circuitos no supera en total los diez milimetros de tamafo mas el
tamafo del encapsulado el cual se convierte en su comunicaciéon con el exterior.
Debido a su diminuto tamafio, estos circuitos se convierten en extremadamente dificiles
de reparar por lo que al ocurrir una falla en los mismos se sustituye el circuito integrado
completo, por lo que en esencia estos dispositivos presentan como una de sus
caracteristicas principales la alta confiabilidad del circuito que se traduce en la minima

necesidad de reparaciones.

Segun la sefal con la que los mismos operan pueden establecerse dos categorias de
circuitos integrados, los circuitos integrados lineales y los circuitos integrados digitales,
los cuales a su vez se desglosaran en otras categorias especificas segun sus

aplicaciones.

14

&
&

‘\Q\AS JU;;/O ..
C L
ot 4-740&0(4‘1’

SECRETARIA

——
%
o .
?_’_FMALA.C'

&,

v

H3en0 >
Tape *

£



QMRS Jug, e
0*’:““ Ca QO%Q
5 Yo

%
@

Dg£

\

2
<

ECAETARIA =

LT4

2
&
«

w
0%

W,

»ou

%
5‘37

3 ——— &

g &
- . . . <, .
i. Circuitos Integrados Lineales &Ff'ﬁm.@.

Los circuitos integrados lineales son dispositivos semiconductores que operan en
sefales lineales o analdgicas, las cuales son opuestas a las sefiales digitales. Estas
sefales tienen como caracteristica principal la variacion de valores continuamente
dentro de un rango de tiempo especificado. Estos pueden clasificarse en las siguientes

categorias:

 Amplificador operacional: El amplificador operacional es el mas versatil y de mas
amplio uso de los circuitos integrados lineales dado su confiabilidad, su bajo
consumo de energia y bajo precio. Es un circuito integrado lineal que se presenta
con dos terminales de entrada, llamadas Entrada Inversora y Entrada no Inversora y
una Terminal de Salida, asi como dos terminales de alimentacién en corriente
directa, uno positivo y el otro negativo. La construccion de los amplificadores
operacionales resulta muy complicada, sin embargo se puede establecer que
esencialmente consisten en dos o mas etapas de ampiificacion por medio de

Amplificadores Diferenciales.

Un amplificador diferencial consiste en un circuito que utiliza diversos componentes
discretos entre estos Transistores y Resistores. A diferencia de los amplificadores
operacionales, los amplificadores diferenciales tienen dos terminales de salida, los
cuales permiten acoplar dos o mas amplificadores diferenciales en un arreglo para

lograr un ampilificador operacional.
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Reguladores de voltaje: La regulacion de voltaje tiene como objeto el proporcionar
una salida constante y sin variaciones de voltaje de Corriente Directa a partir de
una entrada de voltaje de Corriente Alterna que previamente ha sido rectificada y
filtrada la cual puede variar aumentando o disminuyendo y que forma parte de un

circuito transformador de voltaje de Corriente alterna a Corriente Directa.

La regulacion debe involucrar dos aspectos esenciales, los cuales son la
Regulacion de Linea, la cual consiste en que el dispositivo regulador debe
idealmente mantener un voltaje de salida constante a pesar del aumento o
disminucion del voltaje de entrada; el otro aspecto esencial es la Regulacion de
Carga, la cual consiste en que el dispositivo regulador debe idealmente mantener
una corriente de salida constante a pesar de la carga/resistencia variable a la cual el
circuito sea sometido. Por lo tanto un Regulador de Voltaje es un Circuito Integrado
cuya principal funcion es la de mantener un voltaje y corriente constante de salida
en Corriente Directa a pesar de la variacién de la sefial de entrada o de la

cargalresistencia a la cual sea sometido el circuito al cual sirve.

Osciladores: Son circuitos integrados cuya principal funcion es la generacién de
pulsos repetitivos que forman una onda a partir de un voltaje de corriente directa,
los cuales son emitidos dentro de una frecuencia determinada y una amplitud fija o
variable. Por lo que inversamente a un circuito rectificador, éste circuito transforma
el voltaje de corriente directa a corriente alterna. Este dispositivo basicamente se
encuentra construido a base de un amplificador Operacional y un circuito de

16
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realimentacion positiva (o la alimentacion del amplificador con la senal de salida el

cual produce la atenuacion caracteristica de toda onda).

Optoaisladores: Son Circuitos Integrados los cuales tienen como funcion el
aislamiento entre un circuito de entrada y uno de salida, estableciendo la
comunicacion entre ambos circuitos por via optica, con el objeto de proteger a uno u
otro circuito de los cambios subitos de alto o bajo voltaje o presencia de ruido que
podria provocar una salida errbnea o dafios al circuito. Basicamente contienen
dentro del encapsulado un LED infrarrojo y un fotodetector, pudiendo éste ultimo ser
un Fototransistor, un FotoSCR, un FotoTriac, o un Circuito Digital, los cuales se
encuentran aislados el uno del otro por medio de una capa aislante transparente
que solo permite el paso de la luz. Esto permite que a partir de la luz emitida por un

circuito pueda controlarse otro sin que exista contacto fisico entre ambos.

Circuitos de interfaz: Son dispositivos que tienen como funcién principal la
interconexion entre los distintos circuitos que integran un sistema completo y su
coordinacion con los diversos subsistemas presentes en el mismo para lograr un
resultado funcional, pudiendo estos subsistemas compuestos de componentes

lineales o digitales. Algunos ejemplos de estos circuitos son los siguientes:

o Comparadores: Son elementos que se utilizan con el objeto de comparar la
amplitud de un voltaje con relacion a otro, a partir de un voltaje de referencia (o
base) y un voltaje de entrada a comparar. Este circuito integrado se forma a

partir de un amplificador operacional el cual se encuentra polarizado de tal
17
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forma pueda tener en una de sus entradas el voltaje fijo de referencia y en la otra
el voltaje de entrada a comparar, por lo que su aplicaciéon principal es la de
determinar cuando un voltaje determinado supera un valor establecido,
especialmente en circuitos de seguridad y de proteccion del sistema

combinandose con dispositivos detectores de temperatura, luz o voltaje.

Amplificadores sumadores: Son unidades que se encuentran formadas
basicamente por un amplificador operacional el cual tiene como funcion principal
la de arrojar un voltaje de salida inverso en su salida la cual es la suma de todos
los voltajes aplicados sobre las entradas del circuito teniendo a su vez una
construccion basica similar al comparador al tener un valor constante (de 0

voltios) en una de sus entradas.

Convertidores analogico-digital y digital-analogico: Son dispositivos que
tienen como funcién principal el convertir valores de una sefal analoga a digital o
viceversa. El convertidor Analégico-Digital tiene como funcion el recibir una senal
dentro de sus valores establecidos dentro de un rango de tiempo y responder
con su equivalente por medio de cddigos digitales. Inversamente, el Convertidor
Digital-Analdgico es un circuito que recibe una senal digital y a su salida muestra
su equivalente por medio de sefales que varian continuamente en un rango de

tiempo.
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ii. Circuitos integrados digitales

Los Circuitos Integrados digitales son aquellos dispositivos electronicos que agrupan a
una gran cantidad de componentes discretos realizando operaciones légicas con
sefiales digitales. Estas operaciones ldgicas, llamadas Compuertas Ldgicas, son la
base por la cual se desarrollan todos ios dispositivos digitales y consisten en
enunciados de légica comun manifestados en sefales altas y bajas que representan los

simbolos binarios 1y 0.
Las Compuertas Lagicas son las siguientes:

1. NOT se refiere a una negacién, por la cual el vaior de la entrada es inverso al valor

de salida, estableciendo: (Entrada=1 entonces Salida=0 y viceversa)

if A=1 NOT then X=0

If A=0 NOT then X=1

2. AND establece que se tendra una salida igual élan, si y solo si todas las entradas
son igual a uno, estableciendo:
If A=0 AND B=0 then X=0
If A=0 AND B=1 then X=0
If A=1 AND B=0 then X=0

If A=1 AND B=1 then X=1

19



son igual a cero, estableciendo:

If A=0 OR B=0 then X=0

If A=0 OR B=1 then X=1

If A=1 OR B=0 then X=1

If A=1 OR B=1 then X=1
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4. XOR establece que se tendra una salida igual a uno, si y solo si una sola de las

entradas (no ambas) es igual a uno, estableciendo:
If A=0 XOR B=0 then X=0
If A=0 XOR B=1 then X=1
Iif A=1 XOR B=0 then X=1

If A=1 B=1 XOR then X=0

Estas operaciones logicas dan lugar a la creacion de una diversidad de circuitos

integrados las cuales cumplen variadas funciones y por dichas funciones los circuitos

integrados digitales se clasifican de la forma siguiente:

¢ Funciones Aritméticas:

a) Adicion: Esta funcion se realiza por medio de un Circuito Digital llamado

Adicionador o Sumador, el cual tiene como funcidn sumar dos ndmeros binarios

(A y B) a partir de las cuatro operaciones elementales de la adicion binaria: 0 + 0

=0,1+0=1,0+1=1y 1+ 1=10; y a partir de alli devolver una salida de
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suma (E) y una salida de acarreo (C). Los sumadores mas basicos son el Medio
Sumador, un circuito légico capaz de realizar la suma de dos digitos binarios,
formado por compuertas AND y OR; y por otro lado, el Sumador Completo, un
circuito loégico capaz de realizar la suma de tres digitos binarios, formado por dos
medio sumadores. Para sumas que impliguen mayor numero de bits se utilizan
sumadores paralelos, los cuales se forman por medio de la unidn de dos

sumadores completos por medio del acarreo de uno de ellos.

Sustraccion: Esta se realiza mediante un circuito digital llamado Sustractor o
Restador, el cual establece la diferencia entre un numero binario y otro (Ay B) y
devolver una salida de diferencia y una salida de préstamo. Este circuito puede
implementarse a partir de sumadores, o de compuertas logicas existiendo, al
igual que en el caso de los sumadores, de medio restadores para la resta entre

un bit y de restadores completos para la resta entre dos bits.

Multiplicacion: Esta funcion es realizada mediante un circuito digital llamado
Multiplicador, el cual tiene como funcion multiplicar dos numeros binarios
devolviendo como salida su producto. De igual forma toma su base a partir de

los sumadores.

Division: Esta se realiza mediante un circuito denominado Divisor, el cual tiene
como funcion establecer la fraccién de un numero en relacion a otro, generando
como salida el cociente y el residuo. Su construccion se realiza a partir de

circuitos de adicion, sustraccion, comparacion y de corrimiento.
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Funcion comparadora: La funcion comparadora consiste en la capacidad del
circuito digital de verificar dos cantidades y establecer si las mismas son iguales y si
no lo son que establezca cual es la cantidad mayor. Esta actividad es realizada por
medio de un circuito logico denominado comparador. El comparador consiste
basicamente en el empleo de la compuerta légica XOR, el cual da una salida O si
las entradas son iguales y un 1 si las entradas tuvieran valores distintos. En caso de
ser una mayor cantidad de bits a comparar, se procedera a agregar tantas
compuertas XOR como bits a comparar, todas alimentando a una compuerta

seleccionadora NOT y AND.

Funcion codificadora: Esta funcién consiste en la capacidad de un circuito logico,
llamado codificador, para convertir la informaciéon recibida de forma alfabética o
decimal en una forma codificada para uso de los dispositivos electronicos o codigo

binario, tal como en los teclados alfanumeéricos.

Funcion decodificadora: Esta consiste en la capacidad de un circuito légico,
llamado decodificador, para convertir informacion codificada en forma binaria a una
forma no codificada que sea perceptible por una persona humana, sea esta forma
decimal o alfabética. La funcion de estos circuitos logicos es la de convertir la
informacion binaria a forma decimal asignando un bit por cada numero decimal a
codificar usado en aplicaciones de seleccion de datos por la cual a raiz de una

entrada se selecciona una linea de salida decimal.
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Funciéon de conteo: Es la capacidad de un circuito l6gico, llamado Contador, para
contar determinados eventos representados por pulsos y entregar un codigo por
cada evento, los cuales pueden ser eventos reales o generados por pulsos de un
reloj. Esto requiere que el dispositivo memorice el estado anterior para que pueda
cambiar al estado siguiente, por lo que contienen basculadores para su
complemento. Estos circuitos son denominados Circuitos Secuenciales, dado que
pasa a diversos predeterminados en un orden establecido. Este circuito logico se
forma a partir de otros circuitos logicos secuenciales los cuales realizan una
secuencia de estados cuando ocurren determinados eventos. Los contadores
generan una sefal binaria circular segun el numero de bits que permite su conteo,
retornando a un estado inicial al momento de finalizar la secuencia de estados. Se
usa para ayudar en el conteo de realizacion de un evento determinado y para

controlar operaciones en sistemas digitales.

Funcion de seleccion de datos: Esta funcion implica la realizacion de dos
actividades distintas. La primera de ellas, realizada por un circuito logico llamado
Multiplexor, consiste en la conmutacion de datos digitales de varias lineas de
entrada a una sola de salida en una secuencia de tiempo especifica. Por el
contrario, la segunda funcién, realizada por un circuito logico Hamado
Desmultiplexor, consiste en la conmutacion de datos digitales de una linea de

entrada a varias lineas de salida en una secuencia de tiempo especifica.
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Funcion de almacenamiento: La funcion de almacenamiento consiste en la

capacidad de un circuito logico o un dispositivo electronico para retener datos

binarios por un periodo de tiempo ya sea a corto plazo o a largo plazo,

almacenando uno bit 0 un paquete de bits, devolvieéndolos cuando sea requerido.

Entre los dispositivos de almacenamiento se encuentran:

a)

b)

Basculadores: Consisten en circuitos 16gicos biestables (contiene solamente
dos estados estables) el cual tiene la capacidad de almacenar un solo bit a Ia
vez, otorgando a su vez en su salida un Alta si contiene un 1 almacenado y una

salida Baja si contiene un 0 almacenado.

Registros: Consisten en la union de dos o mas basculadores con el objeto que
sean almacenados paquetes de bits y puedan manejarse y transferirse entre un
basculador y otro. Debido al movimiento de bits que ocurre en su interior reciben
igualmente el nombre de Registros de Corrimiento y de estos dispositivos
existen dos tipos: Los registros en serie y en paralelo. Un registro en serie
admite una sola entrada de datos por el que ingresan los bits al dispositivo
permitiendo que al momento de ingresar un nuevo bit, el bit almacenado se
desplace para ocupar un nuevo basculador. Los registros en paralelo permiten el
ingreso de datos simultaneamente a través de varias lineas de entrada que

conectan a cada uno de los basculadores.
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¢) Memorias semiconductoras: Son medios de almacenamiento masivo de datos,
por medio de dispositivos semiconductores. Los dispositivos semiconductores
mas comunes para almacenamiento de datos son las Memorias de Solo Lectura
o ROM (siglas en inglés de Read Only Memory) las cuales permiten la
conservacion de datos a largo plazo o de forma permanente las cuales no
permiten que su modificacién sea sencilla, las Memorias de Acceso Aleatorio o
RAM (siglas en inglés de Random Access Memory) las cuales permiten que los
datos sean ingresados y consultados rapidamente conservandolos de forma
temporal, y las memorias Flash las cuales combinan caracteristicas de las dos
anteriores para la escritura semipermanente y la consulta de datos facilitando el

transporte de los mismos.

1.2 Los Microprocesadores

Estos dispositivos son circuitos integrados completos, programables y multifuncion que
constituyen el nucleo de un sistema de coOmputo y a su vez son su elemento de control.
Constituyen ademas la ultima etapa en la miniaturizacion de los componentes
electronicos, al albergar dentro de si al equivalente a miles de millones de Transistores
y Circuitos Integrados, los cuales dada su versatilidad, pueden realizar una gran
cantidad de operaciones en el menor tiempo posible y consumiendo la menor cantidad
de energia. Este sistema de computo esencialmente tiene tres partes, la principal es el
microprocesador (denominado CPU o Unidad Central de Procesamiento), la memoria y

los dispositivos de entrada y salida de datos.
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Béasicamente las funciones que realiza un microprocesador son las siguientes:

1. Sirven como vinculo para transferir la informaciéon entre el mismo microprocesador,
la memoria y los dispositivos de entrada y salida, en el cual el microprocesador
constituye el elemento central del sistema y los demas componentes los dispositivos
auxiliares. La conexion del Microprocesador con los demas con;ponentes es
realizada por medio de los buses. Un bus es un conjunto de conductores comunes
que interconectan un sistema de computo entre el microprocesador y sus
componentes auxiliares. Existen tres tipos de buses, los Buses de Direcciones
(Comunican una direccibn de memoria a consultar o un dispositivo de
entrada/salida), los Buses de Datos, (comunican datos entre el microprocesador a
los dispositivos de entrada/salida), y los Buses de Control (comunican la orden de

lectura o de escritura de datos en memoria).

En conjunto el sistema basicamente opera de la siguiente manera: Primero un bus
de datos traslada las instrucciones del usuario al Microprocesador, el cual una vez
recibida la solicitud, remite una direccion de consulta a la memoria a través del bus
de direcciones y a su vez se remite a la memoria la orden de lectura a través del
bus de control; posteriormente, la memoria envia al microprocesador la informacion
a consultar por medio del bus de datos y una vez recibida por el microprocesador, la
procesa y finalmente, su resultado es enviado por medio de un bus de datos al

dispositivo de salida para su consulta por el usuario.
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2. La ejecucion de operaciones aritméticas simples, con lo cual se mide la capacidad
de procesamiento del dispositivo, siendo algunos capaces de desarrollar miles de

millones de operaciones a partir de programas almacenados en memoria; y

3. Tomar decisiones simples basadas en hechos numéricos para la ejecucion de
programas. Las decisiones que toma el dispositivo le permiten modificar los
parametros de los programas que ejecuta por lo que es un inicio en el razonamiento
artificial de estos dispositivos a partir de las estipulaciones contenidas debido a la
programacion anterior realizada por parte del usuario, por lo que al ingreso de datos

devuelve la salida previamente establecida.

1.3 Los Microcontroladores

Estos dispositivos constituyen otra etapa en la miniaturizacién de componentes dado
que los mismos integran diversos componentes en un solo encapsulado. Estos
dispositivos son circuitos integrados que tienen la capacidad de ejecutar por si solos las
instrucciones para lo cual han sido programados dado que los mismos cuentan dentro
del mismo encapsulado de los componentes esenciales de una computadora funcional,

los cuales son el Procesador, la Memoria y los dispositivos de Entrada y Salida.

A diferencia de los sistemas computacionales completos que tienen la capacidad de
realizar varias tareas, los microcontroladores se encuentran restrictos a la realizacion
una sola actividad, razén por la cual estos dispositivos se encuentran en la mayoria de

aplicaciones electronicas actuales simples por lo que representan una reduccion
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significativa de costos respecto del uso de otro tipo de dispositivos dada la reduccion y
simplificacion de los circuitos. Estos circuitos integrados consisten en la union de
diversas partes operativas entre las cuales destacan, la Unidad Central de
Procesamiento, un pulso constante de reloj, un sistema de memoria, y sistemas

periféricos de comunicacion.

1.4 Disefo y Construccion de Circuitos Integrados

Los circuitos integrados consisten en su construccién en un cristal semiconductor de
silicio, llamado también pastilla, que contiene en su interior componentes discretos de
forma miniaturizada, los cuales se encuentran interconectados dentro de la pastilla para
formar un circuito electronico. Esta pastilla se coloca en un paquete de metal o plastico
y se sueldan sus conexiones con las clavijas que contiene el paquete que lo conectan

al exterior.

Dado su tamano y configuracion, los componentes en su interior no pueden separarse
en componentes individuales y solamente puede obtenerse su funcionamiento a partir
de la conexidn con las clavijas externas. El pequefo tamafno de estos paquetes
consiste una de sus ventajas, por ejemplo, un circuito integrado que contiene cuatro
compuertas AND se encuentran en un encapsulado de 14 clavijas con una dimension
total de 20 x 8 x 3 milimetros y de igual forma un microprocesador tipico se encuentra

contenido en un empaque de 40 clavijas con dimensiones de 50 x 15 x 4 milimetros.
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La reduccién en tamafo de los dispositivos semiconductores implica otras ventajas
tales como la reduccion del precio de los componentes, [a reduccion del consumo de
energia, el no requerimiento de reparaciones, la alta velocidad de operacion y la
simplificacidon de los circuitos electrénicos en los que sera colocado el dispositivo

integrado.

1.4.1 Presentaciones de los Circuitos Integrados

Los circuitos integrados segun el empaque en que se encuentran contenidos pueden

clasificarse en:

e Circuitos integrados de montaje en agujero: Estos son los empaques basicos de
circuitos integrados, cuyos conectores sobresalen de la pastilla de modo que

puedan soldarse del otro lado en que sean colocados en una tarjeta impresa.

e Circuitos integrados de montaje superficial (SMT): Es un empaque alternativo al
anterior y de mas reciente desarrollo el cual tiene como finalidad el ahorrar espacio,
dado que no requieren agujeros en la tarjeta impresa para colocarlos, por lo que
pueden utilizarse ambos lados de las tarjetas impresas. Los empaques mas
comunes de este tipo de circuitos integrados son:

1) Circuito integrado de pequeio contorno (SOIC): Sus conectores se extienden
horizontalmente en una forma de ala.
2) Portador de chip con conectores de plastico (PLCC): Sus conectores se

extienden debajo de la pastilla, envolviéndola.
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3) Portador de chip Ceramico sin conectores (LCCC): No posee conectores
externos, sino que sus conectores forman integra parte de la pastilla.
4) Empaque plano: Sus conectores se extienden de forma plana y horizontal de la

pastilla.

Otra clasificacion de los circuitos integrados implica la complejidad del mismo,

entendiéndose en la cantidad de circuitos que integra dentro de si mismo, de esa

manera se clasifican en:

a)

Integracion a pequefia escala (SSl): Implica la menor complejidad de los sistemas
digitales, puesto que estos circuitos integrados contienen hasta 12 circuitos en un

solo chip, incluyendo compuertas l6gicas y basculadores.

Integracion a mediana escala (MSI): Constituye el segundo grado en la
complejidad de los sistemas digitales, dado que se integran de 12 a 99 circuitos en
un solo chip, incluyendo codificadores, decodificadores, contadores, registros,

multiplexores, circuitos aritméticos y memorias.

Integracion a gran escala (LSI): Constituye el tercer grado en la complejidad de
sistemas digitales, dado que integra de 100 a 9,999 circuitos en un chip, incluyendo

memorias y los microprocesadores mas simples.

Integracion a escala muy grande (VLSI): Constituye el cuarto grado en la
complejidad de los sistemas digitales, dado que integra de 10,000 a 99,999 circuitos

en un solo chip.
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e) Integracion a escala ultra grande (ULSI): Constituye el grado mas alto de
complejidad de los sistemas digitales, dado que integra 100,000 o mas circuitos

digitales y comprenden, microprocesadores y memorias.

1.4.2 Proceso de Disefo y Construccién de Circuitos Integrados

Este proceso consiste en una serie de etapas realizadas de modo muy cauteloso y
preciso, dado el tamano reducido de los componentes en su interior. Dicho proceso es
en su mayor parte realizado en forma automatizada por periodos que envuelven las 24
horas del dia con el objeto de reducir los costos de su produccion. De igual forma este
proceso es realizado en ambientes idealmente limpios, en los cuales se pretende que
en los ambientes en los cuales se realiza el trabajo se tomen extremas medidas de
purificacion con el objeto que esencialmente ninguna particula contamine con el
proceso de produccion. El proceso de produccion de circuitos integrados varia
continuamente a raiz de la investigacion de nuevas tecnologias y los aspectos de
secretos industriales relacionados con su produccion, sin embargo dicho proceso
consiste a grandes rasgos en una serie de etapas que se describen a continuacion
describiendo solamente las etapas principales sin entrar en la gran complejidad que

consiste la fabricacion de estos dispositivos.

1. Diseno del circuito: Consiste en la realizaciéon de un diagrama basico elaborado a
partir de componentes discretos en el cual se pronostica el funcionamiento del

circuito integrado y comprobando que efectivamente dicho circuito es funcional. A
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su vez el disefio del circuito implicara que el mismo sea elaborado de la manera
mas simple posible y que a su vez sea capaz de ser reducido al tamafio de un

circuito integrado.

Trazado del circuito: Una vez completado el diseno del circuito integrado, el
mismo debera ser dibujado a una escala mayor en un diagrama estableciendo el

disefio final que posteriormente sera digitalizado en las fotomascarillas.

Fabricacion de fotomascarillas: Una vez elaborado el diagrama final del circuito el
mismo pasa a una etapa de digitalizacion por medio del cual por medio de un
programa de disefio asistido por computadora, se transfieren a la computadora los
elementos geométricos del dibujo. Posteriormente finalizado el ingreso de los datos
a la computadora, la misma se encarga de elaborar la impresion de las distintas
mascarillas en tamafo real. El tamaho real de estos dispositivos se disminuye de tal
manera que 20 chips de circuitos integrados pueden alinearse a lo largo de una

pulgada.

Una mascarilla es un patron utilizado para la elaboracion de circuitos integrados,
consistentes en un diagrama multiple que contiene un disefio diseminado varias
veces dentro del mismo diagrama para la elaboracion de varios circuitos integrados
de un mismo tipo, los cuales tienen partes oscuras y partes claras que serviran de
referencia para la elaboracion de los trazados de circuitos integrados a partir de la
exposicion a los materiales de fabricacion, reactivos y a la luz. Para la elaboracion

de circuitos integrados se requieren de varias mascarillas que representaran las
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distintas capas de exposicion, por ejemplo, una mascarilla para los materiales de
aislamiento, otra para las interconexiones y contactos y otras necesarias para la

elaboracion fisica de los componentes a integrar.

Elaboracion de obleas de silicio: Simultaneamente al disefio y elaboracion de las
fotomascarillas se r(—;aliza la elaboracion de las obleas de silicio, las cuales
consisten en discos recortados de silicio los cuales seran la base sobre la cual se
impriman los circuitos integrados a partir de las mascairillas. Las obleas se rebanan
de un lingote de silicio en forma circular con un espesor de hasta una milésima de
pulgada y hasta tres a ocho pulgadas de diametro. Luego de producida la oblea de
silicio se procede a pulirla y a verificar su limpieza, asi como tratarla quimicamente
para desprender cualquier imperfeccién que haya sido provocada por el proceso de
pulido. Una vez pulida la oblea se procede a dopar el material semiconductor con
impurezas para producir estratos de material tipo N o P segun requiera el circuito
integrado y una vez dopado se procede a realizar un proceso de oxidacion

aplicando una capa de diéxido de silicio (SiO2).
Impresion de componentes en la oblea:

a. Proceso fotolitografico: Este proceso consiste en la aplicacion por medio de
una computadora de una capa de un material sensible a la luz llamado
Fotoresist. Una vez finalizada la aplicacién de dicho quimico se procede a
colocar una mascarilla sobre la oblea ya sea directamente o por medio de equipo

de impresion por proyeccion. Posteriormente se aplica luz sobre la mascarilla la
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cual dejara al descubierto las regiones no sombreadas de la mascarilla que
seran afectadas por la luz. Finalizada la aplicacion de luz se somete la oblea a
un tratamiento quimico que remueve las areas de SiO2 que no fueron cubiertas

por el Fotoresist. Un lavado posterior limpiara el Fotoresist restante.

b. Difusién d'e aislamiento: Este proceso consiste en el aislamiento de las
porciones de material tipo N o P que hayan quedado cubiertas por las porciones
de SiO2 que no hayan sido retiradas por el proceso anterior. Esto forma
porciones aisladas de material que no entran en contacto entre si. Finalizado
este proceso se cubre de nuevo la oblea con otra capa de SiO2. A partir de aqui
pueden aplicarse las mascarillas que sean necesarias para dar los patrones

requeridos para el circuito integrado repitiendo el proceso descrito.

c. Metalizacion: Finalizada la difusion de todos los componentes de un circuito
integrado, se procede a aplicar una nueva mascarilla que revela las regiones que
requieren de un contacto metalico. Entonces se aplica una capa delgada de
aluminio, oro, molibdeno o tantalio, la cual al aplicarse el proceso quimico para

removerlos, quedara el patron de conexion deseado.

6. Pasivacion: Para finalizar {a impresion se aplica una capa de SiO2 a toda la oblea y

sobre ésta, una capa delgada de vidrio.
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7. Prueba: Se somete la oblea a una serie de pruebas eléctricas para obtener los
resultados de los dispositivos individuales. Se puede identificar los dispositivos

defectuosos, establecer su error, e identificarlos automaticamente.

8. Finalizacion:

a. Fragmentacion de la oblea en circuitos individuales: Finalizada la prueba, la
oblea se separa en circuitos individuales.

b. Encapsulado: Se procede a colocar cada chip en una capsula realizando las
conexiones con sus clavijas externas segun las presentaciones de encapsulado
de circuitos integrados.

c. Prueba Final: Se procede a realizar una prueba final del circuito integrado

terminado para verificar la efectividad de sus conexiones.

1.5 Mecanismos de Proteccion del Uso Exclusivo de los Disefios de Circuitos

Integrados

En el proceso de diseno y fabricacion de circuitos integrados se encuentra mucha
informacion que dada su naturaleza no puede ser de uso publico. El hecho mismo de
disefar un dispositivo semiconductor implica la necesidad de proteccion juridica la cual
puede tomar varias formas dentro de la Propiedad Intelectual con el objeto de proteger
los variados aspectos de la produccion de Circuitos Integrados. Es posible proteger
estos aspectos de produccidon por medio del Derecho de Autor, los Secretos
Comerciales y las Patentes de Invencion, siendo entonces el derecho de autor, la

proteccion a la autoria de una persona sobre un disefo determinado; los secretos
35
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comerciales, la proteccion juridica otorgada para salvaguardar la informacion guardada
con recelo por los fabricantes y de valor comercial que podria implicar pérdida o dafios
de ser revelada; y finalmente las patentes, las cuales protegeran la creacion final

realizada a partir del disefo y produccién.

El disefio de Circuitos Integrados, “también llamado layout-design, chip, disefio
semiconductor, o chip semiconductor’,’ puede ser considerado, dada la convergencia
de distintos aspectos de la propiedad intelectual, como una rama aparte en la
proteccion juridica, sin embargo el mismo es revestido de caracteres esencialmente
patentables, dada su aplicacion industrial y la aplicacion de ingenio humano en su

construccion.

A pesar de su reciente reconocimiento, el derecho de proteccion a los esquemas de
circuitos integrados ha tenido un rapido desarrollo, en esencial en los paises
productores, los cuales han formulado una legislacion muy fuerte y estricta para la
proteccion de estos elementos tecnolégicos. Sin embargo, esto no aleja el interés de
los paises consumidores de circuitos integrados en la busqueda de mejorar la
legislacion relacionada, debido al interés que estos tienen en promover una industria
que no solo consuma dichos dispositivos, sino que ademas los disefie y produzca y con

ello buscar el desarrollo econédmico local.

! Sherwood, Robert M., Propiedad Intelectual y Desarrollo Econémico, Pag. 37.
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Este derecho fue reconocido por primera vez en el afio de 1984 por los Estados Unidos

a través de la ley de proteccién del chip semiconductor, que reconocié como patentable
toda obra que involucrara en el disefio y construccion de estos dispositivos vy
estableciendo por primera vez los parametros exclusivos para la proteccion de estos
dispositivos, con lo cual se preveia un desarrollo posterior en dicha industria. Un
aspecto esencial de este hecho fue que se alentaba a otros paises a sancionar
legislaciones similares con el objeto de proteger dichas creaciones, lo cual desboco con
el intento fallido de crear un instrumento legislativo internacional que unificase las
diferentes posturas. “Aln se contempla la proteccién de estas creaciones tecnoldgicas
por medio de legislacion internacional, pero existe la confrontacidon entre los paises
desarrollados que exigen la ampliacion de la proteccion y los paises en vias de

desarrollo que requieren la disminucion de la misma proteccion.”

La discusion sobre la proteccion a los circuitos integrados aun no esta terminada y
queda siempre el aliento a la unificacion legislativa en materia de propiedad intelectual
como un deber pendiente tanto para paises desarrollados como para aquellos en vias
de desarrollo con el objeto que la misma sea efectiva e imperativa. Sin embargo, dada
fa no convergencia de intereses a nivel internacional, es correcto establecer proteccidon
legal nacional que asegure el derecho de reproducir de forma total o parcial los
esquemas de trazado y regular la distribucion o venta de los Circuitos Integrados vy

Dispositivos que incorporen dicha topografia. “Por lo tanto es un deber estatal cumplir

? Ibid. Pag. 38.
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con la proteccion de dichas creaciones intelectuales por medio de la formulacién de

Uemara. b

una ley especial que los proteja por medio de la propiedad intelectual.”

1.6 Acerca de los circuitos integrados como objeto de proteccion juridica

Los circuitos integrados son elementos tecnolégicos creados a partir de la conjugacion
de diversos principios fisicos relacionados al fenémeno eléctrico. Estos dispositivos son
creados a partir de la unién de diversos materiales semiconductores simulando la
operacion de dispositivos electronicos discretos en una escala reducida. La
miniaturizacion de los componentes electronicos y la simplificacion de los esquemas de
construccién constituyen el motivo principal que hace mover a una industria que
constantemente cambia en pro de la mejora en la eficiencia de los articulos producidos

y tendientes a ser adquiridos por un consumidor final.

Por lo tanto dichos dispositivos son creados a partir de la inversion de recursos
econdmicos y de innovacion, los cuales como tal deben ser objeto de tutela legal. Sin
embargo la consecucion de la tutela legal para esta clase de instrumentos tecnolégicos
no ha sido facil, y a lo largo de la historia reciente la proteccion del mismo ha visto mas
dificultades que progresos debido al escaso interés que existia de los productores para
el logro de legislacion comun a nivel global. No obstante, debido a las presiones de los
organismos internacionales en materia econémica, a la creciente competitividad entre

los productores, a la aparicion de la amenaza de la falsificacion tecnologica, y a la

® palacios L., Marco Antonio, Propiedad Intelectual Temas Relevantes en el Escenario Internacional.

Pag. 33.
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globalizacion de los productos tecnolégicos, se logré finalmente la instauracion de

instrumentos de proteccién juridica a nivel internacional, lo cual constituye la base para
que tanto Estados desarrollados como aquellos en vias de desarrollo puedan generar
interna  para igualmente producir dispositivos semiconductores y

legislacion

beneficiarse econdmica y socialmente del desarrollo tecnolégico.
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CAPITULO Il

2. Estudio Juridico-Doctrinario del Derecho De Patentes sobre Esquemas de

Trazado de Circuitos Integrados

El derecho de patentes se funda como una especializacidon en la proteccion brindada
por la denominada propiedad industrial la cual se encuentra formada por un sistema de
principios, normas juridicas e instituciones de derecho que tienen como objeto la
consolidacion de un esquema de proteccion juridica a las creaciones intelectuales que
por medio de la transformacion de la energia y la materia logren solucionar un
problema, las cuales se constituyen con el fin de apoyar e incentivar la innovacion

tecnologica y fomentar el desarrollo econdmico a partir de dicha innovacion.

Este sistema de proteccion juridica realiza sus fines a partir del otorgamiento de una
serie de derechos al titular de una patente o su derechohabiente, siendo el principal de
ellos el derecho de exclusividad, por medio del cual un inventor puede recuperar la
cantidad de recursos (monetarios y humanos entre otros) que han sido invertidos en
concepto de inversion y desarrollo (1+D) permitiendo ademas que la poblacion en
general puedan disfrutar del resultado del proceso innovativo. De igual forma el
derecho de patentes cumple con un papel de desarrollo general puesto que procura
difundir la informacion tecnoldgica mediante la publicacion de las solicitudes de patente
y la divulgacion propiamente de todas las patentes otorgadas, las cuales una vez
divulgadas forman parte del conocimiento humano para el mejoramiento tecnologico en

general.
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2.1 Antecedentes del Derecho de Patentes

El origen de toda proteccion de la propiedad intelectual se establece desde los
primeros momentos de la historia humana dada la creciente necesidad de honrar a las
personas y a sus expresiones creativas. Desde etapas tempranas de la civilizacion
surge la necesidad de proteger las creaciones de los artesanos, debido a la calidad de
sus productos y al impacto que tenian los mismos en sus comunidades. Esta
proteccion simplemente consistia en los secretos de artesanos mantenidos dentro de la
familia los cuales eran transmitidos a través de generaciones los cuales gozaban de

reconocimiento y proteccion por parte de la comunidad.

Con el desarrollo técnico e industrial surge la necesidad de crear proteccion especial
por parte del Estado a las creaciones artesanales e industriales. Esta nueva proteccion,
surgida durante la etapa del Renacimiento, consistia en concesiones discrecionales de
la autoridad real las cuales protegian la explotacion exclusiva de un artificio. Dicha
practica surge en los estados italianos y se extiende rapidamente por el resto de
Europa a partir del siglo XV. Especificamente el derecho de patentes tiene su origen
con la “Parte Veneciana” del 19 de marzo de 1474 por medio de la cual se reconocia
un derecho a favor de aquella persona que hiciera a favor de la ciudad de Venecia

cualquier articulo nuevo e ingenioso.

Es a partir del siglo XVII en el cual se inicia la definicion del ambito de la patentabilidad,
cuando en Inglaterra se aclaran que las patentes no eran admisibles para productos

conocidos sino solamente para nuevas invenciones. En el siglo siguiente aparecen
42
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leyes especificas sobre el otorgamiento de Patentes en Estados Unidos y en Francia,
debido a las innovaciones surgidas durante la Revolucion Industrial, definiéndose a las
Patentes de Invenciéon como un derecho individual dejandose de lado la concepcion de
las mismas como una facultad real discrecional. A partir de entonces diversos paises
ad optan legisiaciones relacionadas al Derecho de Patentes, todas con enfoques
distintos, materias distintas y procedimientos poco unificados para su concesion, lo cual

provocaba conflictos de cortesia al dar auge el comercio internacional.

Los problemas de falta de unidad son resueltos finalmente por la aplicacion de
convenios internacionales. Es en el ano de 1883 cuando se suscribe el Convenio de
Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, el cual constituye el primer
instrumento juridico internacional (aun en vigencia) en definir los aspectos que
constituyen el moderno derecho de patentes y las demas ramas que forman la
propiedad industrial como lo son el derecho marcario y la represion de la competencia

desleal.

Al momento de suscribirse el Convenio de Berna para la proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas en 1886, se fundan las Oficinas Internacionales reunidas para la
Proteccion de la Propiedad Intelectual las cuales conjuntamente velan por la aplicacion
de los Convenios de Paris y Berna, definiendo por vez primera al conjunto resultante de
los Objetos de Proteccion de ambos convenios como “Propiedad Intelectual”.
Posteriormente en el ano de 1967 se suscribe el Convenio de Estocolmo por medio del

cual se da vida a la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual tendra
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como objeto la proteccion de los derechos de Propiedad Intelectual, teniendo
competencia en materia de Patentes, signos distintivos, derecho de autor y derechos

conexos.

Finalmente, en el marco del Tratado de Marrakech que da vida a la Organizacién
Mundial del Comercio, surge el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los cuales tienen como fin
la estandarizacién de la proteccion dada a los derechos de Propiedad Intelectual
ademas de ampliar la definicion de Propiedad Intelectual para abarcar ahora los
aspectos de: Derecho de Autor y Derechos Conexos, Derechos de Marcas,
Indicaciones Geograficas, Dibujos y Modelos Industriales, Patentes de Invencion y de
Modelos de Utilidad, los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, la represion

de la competencia desieal y la protecciéon de la informacién no divulgada.

2.2 Naturaleza Juridica del Derecho de Patentes

“La propiedad intelectual implica su estudio a partir de dos aspectos, el primero de ellos
lo constituye la manifestacion de la creatividad de un ser humano a través de actos
externos, mientras que el segundo aspecto lo constituye el otorgamiento del caracter
de propiedad al producto elaborado de dicha creatividad.” El caracter de propiedad se
instituye para proteger el producto del intelecto humano como un derecho susceptible

de apreciacion pecuniaria que permite gozar y disponer de forma absoluta de los frutos

* Sherwood, Ob. Cit. Pag. 23
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civiles del mismo. Sin embargo el concepto de propiedad aplicado a este tipo de bienes
inmateriales difiere de la propiedad sobre bienes corpdéreos bienes o inmuebles,
esencialmente por el caracter abstracto y temporal de los primeros, por lo que resulta
impractico e imposible aplicar los mismos estatutos de propiedad sobre bienes
inmuebles a aquellos bienes de naturaleza especial, en este caso. la Propiedad
Intelectual en sus diversas expresiones. De esto resulta la separacion entre la
concepcion civilista de la propiedad y la Propiedad Intelectual que generan dos
concepciones con respecto a la denominada Propiedad Intelectual que definen la

naturaleza de la Propiedad Intelectual y por ende del Derecho de Patentes.

La primera de estas corrientes establece la negaciéon del derecho de Propiedad
Incorporea, la cual es"segundada por Mazeaud, Santoro Passarelli, Barassi y Pugliatti,
la cual establece esencialmente que “las propiedades artisticas, industriales y de
inventor no constituyen, a pesar de su nombre, un derecho de Propiedad, sino que se
tratan de derechos de una clase particular que no pueden ser considerados como
derechos reales ni personales (Mazeaud); y que la propiedad de dichos bienes
inmateriales constituye solamente una generalizacion verbal que constituyen una
identificacidon conceptual genérica que promueve la simplificacion lingtistica que no
encuadra dentro de un esquema propio de propiedad por constituir intereses

particulares (Pugliatti).”

® Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador D., Patentes y Competencia. Pag. 18
45
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En contraposicion a la anterior, la segunda corriente establece la aceptacion de una
nueva categoria de propiedad sobre bienes incorporeos especiales, a denominarse
Propiedad Intelectual, la cual recibe el soporte de Boulanger, Planiol, Ripert, Messineo,
Puig Brutau y Gomez Segade, la cual establece esencialmente que “la propiedad de
bienes incorporeos es propiedad mobiliaria, pero que la disciplina juridica de estos
ultimos se aparta del estudio de la propiedad comun de los muebles (Messineo); que
las Propiedades Industriales e intelectuales pueden hallar la proteccion por medio de la
figura de la propiedad debido al caracter de perdurabilidad y de continuidad que
garantiza el derecho de propiedad (Puig Brutau); pero que existen diferencias
importantes entre los derechos de Propiedad incorporea y la propiedad comun que
imposibilitan la aplicacion automatica de las normas que regulan estas ultimas a

"® Esta corriente doctrinaria constituye la

cualquier propiedad especial (Gomez Segade).
“posicidbn mas aceptada sobre los derechos de propiedad intelectual, la cual se
diversifica con el objeto de brindar proteccién a los diversos tipos de expresion creativa

humana, siendo las ramas en que se divide principalmente dos:

1. Derecho de Autor y Derechos Conexos. El Derecho de Autor y Derechos
Conexos constituyen un derecho temporal perteneciente a un artista o autor por
medio del cual limita que otros aprovechen comercialmente el producto de su

expresion creativa.

® Ibid. Pag. 20.
46



>% &0
Z »
\\?QML A O

2. Propiedad Industrial: La propiedad industrial constituye un conjunto de formas
instituidas para la proteccion de los distintos aspectos de la expresion creativa
enfocados al comercio. “Es el derecho que para su exclusiva explotacion o
utilizacién tiene el inventor o creador (o adquiriente) de procedimientos, modelos o
dibujos industriales, o el que adopta determinados distintivos industriales o

" De esta forma se establecen distintas formas de propiedad industrial:

comerciales.
a. Signos Distintivos
i. Marcas: Son todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional,
olfativo, sonoro o mixto que sea apto para distinguir los productos o
servicios de otros similares del mercado, de una persona individual o
juridica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representacion

grafica.

ii. Nombres Comerciales: Son signos denominativos o mixtos con los que se
identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil 0 a una

entidad.

iii. Emblemas: Son signos figurativos que identifican y distinguen a una

empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

! Rodriguez Garcia, Carlos J., Una Nueva Sistematizacion Juridica de las Propiedades Especiales.
Pag. 100
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toda leyenda, anuncio, frase, combinacion de palabras, disefio, grabado o

cualquier otro medio similar, siempre que sea original y caracteristico, que

se emplee con el fin de atraer la atencion de los consumidores o usuarios

sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos

mercantiles.

Identificaciones de Origen Geografico y Comercial:

1.

Indicaciones Geograficas: La Ley de Propiedad Industrial las define
como indicaciones que identifican a un producto como originario de un
pais, o de una region, o una localidad de ese pais, cuando determinada
calidad, reputacion u otra caracteristica del producto sea imputable

fundamentalmente a su origen geografico.

Denominaciones de Origen: Son definidas legalmente como todo
nombre geografico, expresion, imagen o signo que designa o evoca
una region, una localidad o un lugar determinado, que identifica un
producto como originario de esa region, localidad o lugar determinado,
cuando las cualidades o caracteristicas del producto se deban
fundamentalmente al medio en donde se produce, incluyendo

elementos naturales, humanos o culturales.
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b. Secretos Industriales: Los secretos industriales legaimente son definidos como

cualquier informacion no divulgada que una persona individual o juridica posea,

que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de

servicios y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

c. Disenos Industriales

Dibujos Industriales: Legalmente se define como toda combinacion de
figuras, lineas o colores, que se incorporen a un producto industrial o
artesanal, con fines de ornamentacion y que le den una apariencia

particular y propia.

Modelos Industriales: La ley de Propiedad Industrial los define como
formas tridimensionales que sirven de tipo o patron para la fabricacion de
un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines

funcionales técnicos.

d. Patentes

De Invencién: Es un titulo otorgado por el Estado al creador de un objeto o
instrumento que permita transformar la materia y la energia y que satisfaga
alguna necesidad humana y que le permite la explotacion exclusiva del

mMismo por su creador.
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ii. De Modelos de Utilidad: Puede definirse como un titulo otorgado por e

Aﬁ‘rEM“A'(.'

A

Estado al creador de una innovacion de los elementos conformantes de
algun objeto que otorgue algun beneficio técnico a dicho objeto y que

permite la explotacion exclusiva de dicha innovacion a su creador.

iii. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados: Constituye un
mecanismo de proteccion de la Propiedad Intelectual de los Disefos de
Circuitos Integrados, el cual protege al disehnador de los esquemas de
trazado de circuitos integrados y su producto intelectual, para lo cual toma
elementos juridicos propios de las Patentes, Disefnos Industriales, Secretos

Industriales y Derechos de Autor.

El derecho de patentes permite someter al dominio privado un bien (conocimiento) que
por su naturaleza es de caracter publico, bajo un régimen de derechos y obligaciones
fijados por el Estado al momento de conceder privilegios temporales a beneficio de un

inventor con el objeto de alcanzar los fines de desarrollo de la sociedad.

2.3 Patentes de Invencion

Una invencion es toda creacion humana que permita transformar la materia o la
energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y

satisfacer sus necesidades concretas.
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Estas creaciones humanas pueden consistir en dos categorias:
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1. Invenciones de Productos: En esta categoria de invenciones, el inventor formula

el prototipo de una realidad natural. En esta categoria se sefala como sera la

realidad fisica determinada. El objeto de la invencion sera un cuerpo cierto y

descriptible.

2. Invenciones de Procedimientos: A diferencia de la categoria anterior, en esta

categoria el inventor proporciona un prototipo de conducta. En esta categoria se

sefiala como debe actuar una persona ante la realidad. El objeto de la invencion es

un comportamiento, una actividad humana referida a {a realidad fisica, mediante la

indicacion de una serie de operaciones o actuaciones que habran de tener lugar

para que el resultado se obtenga.

“El ejercicio del derecho de patente y de exclusividad es necesariamente un acto

formalista. Es propio de las creaciones de la Propiedad Industrial que el objeto tutelado

(en estos casos la invencion) deba ser identificado a través de un enunciado normativo

de las condiciones a cumplir en la aplicacion del invento, lo cual consiste en un deber

de la autoridad administrativa de identificar previamente la delimitacion descriptiva de

esa invencion como presupuesto esencial de la proteccion juridica.”8 No basta con la

creacion de una invencion para que se genere el derecho de oponerlo en contra de la

colectividad, sino que es necesario someter dicha invencion a un procedimiento

8 Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial. Pag. 683
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administrativo que de como resultado el otorgamiento de un certificado que permita el
ejercicio de los derechos y obligaciones que la misma otorga y mas importante crear
obligaciones, primero, entre los ciudadanos sobre abstenerse de realizar actos que
perturben los intereses del inventor en relacion a la patente otorgada y segundo, al
Estado, sobre el deber de prestar la tutela juridica correspondiente y garantizar el

ejercicio libre de la explotacion de su invencion.

Los derechos y obligaciones del inventor surgen desde el momento en que es
presentada la solicitud inicial ante el 6rgano administrativo competente (en Guatemala
es el Registro de la Propiedad Intelectual), el cual, luego de un procedimiento de
actuaciones y comprobaciones, otorga como acto final una concesion, plasmada en un
documento publico, que acredita el derecho de exclusiva que posee el inventor. Este

conjunto de actuaciones y comprobaciones tiene las finalidades siguientes:

1. Es la comunicacion formal que hace el inventor de su creacion a la sociedad, con el
objeto de que cualquier experto pueda ejecutarla con la sola descripcion
proporcionada obteniendo el resultado previsto. Ademas el inventor debe dar
conocimiento fiel y puntual de su hallazgo como condicion necesaria para otorgar la
proteccion juridica. Esto constituye el aporte del inventor a la sociedad la cual a
cambio le reconoce el derecho de exclusiva, lo cual incrementa el acervo de
conocimiento técnico e industrial permitiendo nuevos perfeccionamientos e

invenciones posteriores por cualquier sujeto de la sociedad.
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inventor ademas de aportar elementos nuevos a su creacion, debe basarse

necesariamente en elementos ya utilizados y conocidos. Sin embargo, el inventor
no puede pretender adoptar los elementos conocidos para si mismo, sino que debe
establecer .cuales son los elementos que impliquen inventiva propia y que
posteriormente seran patentados por la autoridad administrativa basandose para

ello en las reivindicaciones.

Ofrece a la autoridad administrativa, como representante del interés general, la
posibilidad que verifigue que en efecto en la solicitud se cumplen los requisitos

materiales y de fondo que condiciona la ley para el otorgamiento de la tutela estatal.

Como resultado del procedimiento administrativo y concluidas todas las diligencias
comprobatorias correspondientes, la autoridad administrativa, en base al principio
de formalidad que revisten las actuaciones en materia de propiedad industrial,
realizara un acto declarativo por medio del cual se habilita al inventor el derecho de
exclusiva en contra de la colectividad para la explotacion de la invencion, el cual se

hara plasmar en un documento publico denominado patente.

Una patente puede ser definida como un certificado extendido por el Estado, por el cual

se reconoce el derecho para emplear y utilizar exclusivamente una invencion en la

industria y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes de esta

invencién. “La patente por lo tanto constituye el Unico titulo juridico que habilita al
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inventor o causahabiente para actuar el derecho exclusivo de propiedad industria
sobre una determinada invencion técnica, el cual tiene efecto declarativo, con el fin que
la sociedad quede afectada por la obligacion pasiva de abstenerse de explotar o utilizar

la invencion patentada, mientras la misma subsista y tenga vigencia.”

Al igual que otros derechos de Propiedad Intelectual, las Patentes protegen el resultado
de una actividad creativa de una persona. Dicha actividad creativa constituye un bien
incorpdreo el cual debe ser perceptible por el intelecto, objetivamente identificable y
gue posea por norma general un soporte material, siempre y cuando dicha actividad
intelectual no produzca un objeto contrario a la salubridad, al orden publico o a la
seguridad del Estado, ni consistan.-en simples sistemas de planes financieros,

especulativos, comerciales o publicitarios.

A partir de estas definiciones pueden obtenerse las siguientes afirmaciones basicas

respecto a las patentes:

e El inventor que no ha obtenido una patente por su creacion, carece del derecho de
explotacion exclusiva de la misma. Si bien es propietario de la invencion, no puede

oponer la misma ante la colectividad.

e El inventor que ha obtenido a su nombre una patente de invencion, puede actuar

contra cualquiera el derecho a su explotacion exclusiva, impidiendo a terceros la

° Baylos Corroza, Ob. Cit. Pag. 684
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explotacion o uso de la invencién patentada, teniendo a su disposicion todas las
acciones civiles y penales para su fin, esto debido a que el derecho de patente “es

un derecho temporario de excluir a otros de utilizar una nueva y Util invencién.”*

La patente es un titulo presuntivo que puede ser impugnado judicialmente si se ha
concedido a quien carecia el derecho o cuando un objeto no reune los requisitos de

patentabilidad.

El pleno derecho de propiedad industrial relativo a patentes de invencidn se
adquirira al momento que el sujeto reuna los requisitos de forma al presentar la
primera solicitud de patente y los requisitos de fondo de ser el inventor y que la

invencion sea patentable.

El derecho de prioridad constituye un derecho provisorio que se obtiene aun sin
obtener una patente, el cual no otorga aun el derecho de explotacién exclusiva de la
invencion, pero si el derecho de exigir a la administracion publica el otorgamiento de
la patente que perfeccione los derechos de explotacion exclusiva y que faculte
ademas impedir la explotacién por parte de terceros o la peticion judicial para la
anulacion de patentes otorgadas indebidamente a favor de terceros. Este derecho
provisorio ademas facultara al solicitante a ser tratado provisionalmente como titular

de una patente de invencion, aun cuando la misma no haya sido otorgada.

"% Sherwood, Ob. Cit. Pag. 24
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2.3.1 Materia Patentable
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Como norma general, pueden ser patentables todas las creaciones intelectuales sin

importar su materia o aplicacion. Sin embargo existen materias que expresamente

quedan excluidas de patentabilidad por no constituir invenciones y son las siguientes:

Los Simples descubrimientos;

Las materias o energias en la forma en que se encuentran en la naturaleza;

Los Procedimientos Bioldégicos como ocurren en la naturaleza sin intervencion
humana;

Las teorias cientificas y mateméticas;

Las creaciones estéticas, literarias y artisticas;

Los planes o principios de economia, publicidad, o materia de juego; y

Los programas de computacion.

Salvo las excepciones anteriores, todas las demas materias constituiran invenciones,

las cuales seran patentables so6lo en los casos en que confluyan los requisitos

siguientes:

1. Novedad: Una invencidon es novedosa cuando no se encuentra en el estado de la

técnica. Esto significa que la invencion no debera haber sido divulgada en ninguna
parte del mundo antes de la fecha de la presentacion de la solicitud de patente.
Igualmente sera considerado como parte del estado de la técnica la presentacion
prioritaria de una solicitud con respecto a la solicitud posterior de patente, siempre

que la anterior solicitud hubiere sido publicada.
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2. Nivel Inventivo: El nivel inventivo consiste en la calificacion realizada bajo el
supuesto que la creacion no resulte obvia ni derivada de una técnica evidente para

una persona capacitada en dicha area técnica.

3. Aplicacion Industrial: Se considera que una creacion tiene aplicacion industrial
cuando la misma puede ser producida o utilizada en forma sustancial y creible en

cualquier tipo de industria.

La Ley de Propiedad Industrial establece exclusiones sobre la patentabilidad de
invenciones que hayan cumplido con los requisitos de exigidos para ser otorgada una

patente de invencion, estableciendo las siguientes:

1. Los métodos de diagndstico terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de

personas o animales.

2. Una invencion cuya explotacion seria contraria al orden publico o a la moral,
entendiéndose que la explotacién no se considerara contraria al orden publico o a la
moral solamente por razon de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna

disposicion legal o administrativa;

3. Una invencion cuya explotacion comercial fuese necesario impedir para preservar la

salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.
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2.3.2 Alcance y Limitaciones de la Patente R

La proteccién brindada por una patente sera extendida a lo determinado por las
reivindicaciones. Una reivindicacion es la definicién clara y concisa de la invencion que
se desea patentar, la cual se sustenta en la descripcion de la invencion y establece los

limites que determinan el alcance de la proteccion patentaria.

Una reivindicacién no constituye una descripcion de la invencion, puesto que en la
descripcion se realiza la representacion o definicion del objeto de la invencion, mientras
que las reivindicaciones establecen el alcance de la proteccion juridica. Por lo tanto una
invencion que ha sido descrita, puede que no sea objeto de proteccion si la misma no
ha sido incluida en las reivindicaciones. De esta manera cualquier elemento de una
invencion incluido en una solicitud de patente que no se haya detallado en las
reivindicaciones pasa a ser parte del Estado de la Técnica una vez que la soficitud se
haya publicado, por lo que la informacion no reivindicada pasara a ser de dominio

publico.

Los derechos que corresponden exclusivamente al titular de una patente se basan
esencialmente en lo contenido en las reivindicaciones, presumiendo que lo divuigado y
no reivindicado en una patente fue sido excluida voluntariamente de la reivindicacion
por el solicitante y concedida al publico. Sin embargo, la interpretacion de dichas
reivindicaciones puede permitir que el ambito de la proteccion pueda extenderse mas
alla de lo estipulado en las reivindicaciones, en virtud de la Doctrina de los

Equivalentes.
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La Doctrina de los Equivalentes constituye un mecanismo de interpretacion
administrativa y judicial por medio del cual todas aquellas infracciones o modificaciones
menores realizadas a una invencidon con el objeto de eludir lo establecido por las
reivindicaciones de una patente, seran consideradas como equivalentes a las
reivindicaciones prioritarias y por lo tanto constituiran una infraccion. “Este mecanismo
de interpretaciobn surge con el objeto de limitar a toda persona que realice
modificaciones no significativas en la invencion reivindicada con el fin de evitar una
infraccion, por lo que ésta doctrina no se aplica a la invencién en su conjunto sino a
cada uno de los elementos descritos en las reivindicaciones, con el objeto de
establecer si entre los elementos reivindicados que conforman a una nueva invencion

existen modificaciones no significativas que merezcan ser declaradas equivalentes.”"

Las reivindicaciones pueden clasificarse en Reivindicaciones Independientes y en
Reivindicaciones Dependientes. Las reivindicaciones independientes a diferencia de las
reivindicaciones dependientes no hacen referencia a ninguna otra reivindicacién,
siendo por tanto aquellas dependientes las reivindicaciones en las cuales comprenden
una o varias reivindicaciones, siendo el caso cuando contengan o refieran a dos o mas
reivindicaciones seran consideradas como reivindicaciones multiples. Las
reivindicaciones dependientes requieren como requisitos para su elaboracion que

indiquen en su preambulo a las reivindicaciones que sirven de base para su

" Hong, Sonwoo, Reivindicar lo gque importa: redactar reivindicaciones de patente con un claro

propdsito comercial.
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elaboracion, por lo tanto requeriran también que sean redactadas posteriormente a las

reivindicaciones de base siguiendo un orden légico en las mismas.

Otra clasificacion, atendiendo a la redaccién de las reivindicaciones, establece que las
mismas pueden clasificarse en reivindicaciones de mayor o de menor amplitud. “Las
reivindicaciones amplias incluyen un numero menor de limitaciones que las
reivindicaciones de menor amplitud y debido a ello pueden englobar una gran cantidad
de situaciones, con la desventaja de ser mas dificil obtener una patente y hacerla valer,
debido a que el Estado de la Técnica a analizar sera mas amplio en esos casos y al
hallarse una situacién contraria a la solicitud presentada, podria bloquear el tramite de
concesion de la patente o invalidar cualquier accion judicial o administrativa de
oposicidén una vez se haya otorgado la patente.”’? Por otro lado las reivindicaciones de
menor amplitud corresponden a un producto en particular por lo que en las mismas se

especifican mas detalles o limitaciones que en una reivindicacion amplia.

Relacionado a la redaccion de reivindicaciones el articulo 111 de la Ley de Propiedad
Industrial establece la interpretacion legal de algunos términos en las reivindicaciones,
por lo que la frase “Compuesto de” debe interpretarse como un acto que permite la
posibilidad de incluir en el alcance de la reivindicacion, ingredientes o elementos no
especificados hasta en cantidades mayores de las propias de la invencién; la frase

“‘Consiste de” debe interpretarse como un acto que cierra la posibilidad de incluir

'? Sachs, Robert R., Claim Space: A Tool for Defining Claim Strategy. Fenwick & West LLP.
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ingredientes o elementos ademas de los descritos de la invencidn con la excepcion de
las impurezas normales; y la frase “Consiste esencialmente de” la cual debe
interpretarse como un acto que permite la posibilidad de incluir en una reivindicacion
solamente ingredientes o elementos no especificados que no afecten materialmente las

caracteristicas basicas e innovadoras de la invencién.

Las reivindicaciones permitiran que el titular de la patente pueda gozar de

determinados derechos sobre su invencion, siendo dos de ellos los principales:

1. El primero de ellos consiste en percibir exclusivamente durante un tiempo
determinado las utilidades generadas de la explotacion de su invencién (el cual a su
vez consiste en una obligacion impuesta al titular de la patente, bajo la
consecuencia de otorgar una licencia obligatoria en caso haya negativa en su
explotacion), con el objeto de que el mismo pueda no solo recuperar la inversion
realizada en su preparacion, sino también para incentivar la actividad inventiva en
los individuos por medio de la obtencion de un beneficio econémico protegido por el

Estado.

2. Consecuentemente dicha proteccion estatal consiste en el segundo principal
derecho garantizado al titular de una patente, debido a que se establece un marco
legal con el objeto de evitar que cualquier persona que no cuente con autorizacion
del titular pueda explotar comercialmente la invencion por uno o varios de los actos

siguientes:
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e Producir o fabricar un producto patentado;

e Ofrecer en venta, vender o usar un producto patentado.

e Emplear un procedimiento patentado;

e Fabricar, vender o usar un producto fabricado con un procedimiento

patentado.

Otros derechos otorgados al titular de una patente consisten en:

Oponerse al registro de una invencion o modelo de utilidad idéntico o semejante.
Hacer cesar judicialmente el uso y aplicacion de un producto patentado por parte de
un tercero no autorizado.

Solicitar la prohibicion o suspension de la importacion de productos patentados por
parte de un tercero no autorizado.

Solicitar el resarcimiento de los danos y perjuicios causados por el uso, aplicacion o
importacion de productos patentados por parte de un tercero no autorizado.
Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos.

Solicitar la aplicacion de medidas cautelares en contra de los productos infractores.

Ademas de los derechos establecidos para la proteccion del titular de una patente,

existen derechos establecidos para cualquier individuo para realizar ciertos actos

referentes a una invencion sin que exista necesidad de contar con autorizacion del

titular, siempre que dichos actos no afecten el uso normal de la patente ni cause dafo a

los intereses del titular. Estos actos esencialmente son:
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¢ Actos realizados en el ambito privado y sin interés comercial.

e Actos realizados con fines de experimentacion.

» Actos realizados con fines de ensefanza o investigacion cientifica.

e Actos realizados por un tercero en ejercicio de negocios mercantiles respecto de un
producto patentado u obtenido a través de procedimientos patentados; cuando
dicho producto hubiera sido introducido al comercio en cualquier pais por el titular
de la patente o por otra persona con consentimiento del titular.

e Actos realizados a partir del empleo, introducciéon o importacién de productos o
procedimientos en medios de transporte internacionales segun el Convenio de Paris

para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

2.3.3 Vigencia de la Patente

Toda patente otorga una proteccion al inventor sobre la explotacion exclusiva de su
creacion. Esta proteccion sin embargo no pude ser comprendida de modo permanente,
debido al derecho humano de beneficiarse del avance de la ciencia y tecnologia. La
legislacion nacional de cada pais puede establecer un plazo de proteccion a las
patentes de conformidad con los intereses sociales que pretenda proteger, por lo que al
momento de establecer un plazo por medio de la legislacion se debe considerar el
impacto econémicé y social que las invenciones tendran sobre la poblacién, debido a
que si bien una invencién permite un beneficio econdémico a su creador, limita al resto
de la poblacion de hacer uso de él, por lo que un plazo de proteccion de una patente

puede ser un condicionante del desarrolio econémico de un pais.
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Sin embargo debe reconocerse que el otorgamiento de un plazo de proteccion
patentaria constituye un estimulo para la actividad creadora y en general de Ié
economia, dado que protege a un productor que ha realizado inversion monetaria y de
trabajo otorgandole la concesion exclusiva para la explotacion de su invencion
permitiéndole obtener beneficios econémicos de su invencion y recuperar la inversion
realizada. Por lo tanto “el establecimiento de un plazo sano por parte del Estado para la
proteccion de las creaciones permite tanto un beneficio econémico para los creadores

asi como el desarrollo de la poblacion en general.”’®

En Guatemala se establece que una patente de invencion tiene una vigencia de 20
anos no renovables, la cual inicia a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente, segun el articulo 126 de la Ley de Propiedad Industrial. Vencido dicho plazo, la
patente se extinguira y la invencion que protege pasara a ser de dominio publico. Otras

causales de extincion de patentes son:

1. Falta de pago oportuno de una anualidad o el recargo por pago extemporaneo de la
misma. Las anualidades deberan pagarse anticipadamente antes de cada
aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud comenzando su pago antes

del inicio del tercer ano. De igual forma podra pagarse dentro de los seis meses

siguientes a su vencimiento, pagando ademas el recargo correspondiente. Dentro

*Palacios L., Ob. Cit. Pag. 95.
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de ese periodo la patente mantendra su vigencia, pero se extinguira de pleno

derecho a partir del dia siguiente de vencido dicho periodo.

2. Por renuncia a la patente por parte del titular. El titular podra renunciar en cualquier
tiempo de la patente en su totalidad por medio de escrito presentado ante el
Registro de la Propiedad Intelectual con firma legalizada. Dicha renuncia surtira
efectos a partir de la fecha de su presentacion, salvo que deba recibirse el
consentimiento de todos aquellos que tengan un derecho de garantia o de
restriccion sobre la patente. De igual forma el titular podra renunciar de una o de
todas las reivindicaciones sin embargo eso no significara la extincién de la patente

sino el abandono del derecho del titular sobre las reivindicaciones que indique.

2.4 Patentes de Modelos de Utilidad

Este mecanismo de proteccion de la propiedad industrial surge como un modelo
subsidiario de proteccion de invenciones menores e innovaciones técnicas utiles que
han sido introducidas en objetos corrientes y usuales, que normalmente no podrian
superar el examen de patentabilidad establecido para invenciones, debido a que

carecen de nivel inventivo significativo al estar unidas a una invencién principal.

“Los modelos de utilidad consisten en una categoria especializada del derecho de
patentes por medio de la cual se protegen las creaciones intelectuales aplicables a la
industria, cuando dicha actividad inventiva consiste en dar a un objeto una

configuracion de la que resulte ventaja practicamente apreciable para su uso o
65
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fabricacion.”'® Nuestra legislacion define a este mecanismo como toda mejora o
innovacion en la forma, configuracion o disposicion de elementos de algun objeto, o de
una parte del mismo que le proporcione algun efecto técnico en su fabricacion,
funcionamiento o uso. Pueden definirse ademas como toda creacion intelectual
susceptible de aplicacion industrial y patentable que no consistiendo en un producto o
procedimiento nuevo carece de la suficiente entidad o importancia creativa para que

pueda considerarse una invencion autonoma. Solamente puede aplicarse un modelo de

utilidad en objetos conocidos anteriormente que mejora las cualidades de dicho objeto.

Por lo tanto los modelos de utilidad son una institucion destinada a acoger, en un
sistema de proteccidon menos riguroso y de duracion mas breve, las invenciones de
detalle y de cuantia menor que suponen la mejora de las cualidades de los objetos
conocidos que vienen a perfeccionar, incrementando por tanto su utilidad para el fin al
que normalmente se destinan. “Se trata de innovaciones menores y simples que
consisten en pequenas ventajas en el uso de las cosas de que ordinariamente se sirve
el ser humano, contribuyendo de manera efectiva a su comodidad y aumentando la

posibilidad de extraer el mayor rendimiento de los objetos que se utilizan.”"

Debido a la similitud existente entre los modelos de utilidad y las invenciones, se
aplicaran las disposiciones relativas a las patentes de invencidon en lo que no

contradiga la naturaleza de los modelos de utilidad. Las especialidades de los modelos

' Rodriguez Garcia, Ob. Cit. Pag. 110
1 Baylos Corroza, Ob. Cit. Pag. 750
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de utilidad se encuentran en el hecho que los modelos de utilidad requieren el
cumplimiento de dos requisitos de patentabilidad como lo son la Novedad y la
Aplicacion Industrial por lo que no podran ser patentables, ademas de las exclusiones
de patentabilidad establecidas para las invenciones, los procedimientos y las
sustancias o composiciones quimicas; finalmente se encuentra el plazo de proteccion

de los modelos de utilidad, la cual se fija en diez anos a partir de la solicitud.

2.5 Licencias

Puede definirse a las licencias de forma general “como la autorizacién otorgada por el
propietario de una patente a explotar una invencién, normalmente a cambio de una
contraprestacion.”’® Las licencias por lo tanto constituyen no solo un mecanismo de
desarrollo del derecho de Exclusividad sino que constituyen un derecho patrimonial del
titular, que implican la cesion de un derecho de explotacion del titular exclusivamente a
un tercero a cambio del pago de regalias, bajo el compromiso de preservar y mantener
ocultos los aspectos técnicos patentados. En otras palabras existira una licencia si el
titular, como propietario de las ideas técnicas propias de una invencion, mantiene la
propiedad de los derechos legales de la patente y concede a un tercero la facultad de
explotacion sobre dichos derechos, remunerando al primero en forma de regalias o del

pago de un precio global.

'® Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Pag. 137
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2.5.1 Naturaleza Juridica de las Licencias

Las Patentes constituyen un derecho de naturaleza patrimonial, clasificado como un
derecho de propiedad, por lo que las mismas proveen a su titular las facultades de
dominio, goce y libre disposicidon, que en materia de patentes constituiria la facultad de
explotar comercialmente el productb de su intelecto e impedir la explotacion de la
misma por la colectividad. Esta ultima facultad constituye el derecho de Exclusividad
que es el fin de la emisidon de las patentes, siendo de este modo la manifestacién de la

tutela brindada por el ordenamiento juridico a quien solicita y obtiene una patente.

Este derecho de exclusividad puede considerarse desde dos perspectivas: La primera
de ellas establece que el derecho de patente es un derecho exclusivo de explotacion
del titular unido indefectiblemente al derecho de Exclusividad, puesto que Unicamente
el titular de la patente esta autorizado a utilizar la invencion patentada sin precisarse de
los actos que pueden ser impedidos a terceros por ser ejecutados sin su

consentimiento.

La otra perspectiva enuncia que el derecho de patente no constituye una unidad con el

derecho de Exclusividad, puesto que la segunda puede ser regulada

independientemente de la primera, definiendo al derecho de patente como un vinculo
juridico entre el titular de la patente y su invencién, estableciendo un sistema de

prohibiciones a quien las realizare sin el consentimiento del titular.
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Las licencias pueden catalogarse esencialmente en dos categorias, de conformidag .«

con la naturaleza del acto juridico que les da origen, siendo de este modo licencias

contractuales o voluntarias y licencias obligatorias o forzosas.

A) Licencias Contractuales

Las licencias contractuales constituyen la manifestacion mas directa de la facultad
licenciataria, puesto que la misma surge a raiz de un negocio juridico bilateral en el
cual se acuerdan los alcances de los derechos cedidos y los mecanismos de
explotacién de la invencién, asi como el beneficio econémico para el titular de la
patente y las causales para dar por terminada la relacion contractual, incluido el plazo

de otorgamiento.

Por lo tanto, las partes pueden negociar libremente los términos segun convengan a
sus intereses. Sin embargo esta libertad no puede ser considerada absoluta, como todo
principio y derecho, dado que puede estar sujeta a ias restricciones que surjan del
interés publico hechas valer por medio del Estado bajo la denominacién de
competencia desleal o “antitrust’” un mecanismo que permite una politica de supervision
de las actividades econémicas privadas por el Estado o por los particulares

perjudicados.

Las licencias contractuales parten del desarrollo de una invencién con buenas
posibilidades comerciales, aunado al deseo de compartir el proyecto ya sea por la
imposibilidad de explotario debidamente o por la necesidad de recibir una prestacion

economica por los derechos de explotaciéon. Dicha prestacion revestira la forma de
69
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regalias, dado que por medio de las mismas se vincularan las ganancias al éxito
comercial de la invencién, al contrario del mecanismo de suma global por el que el
precio pagado puede ser muy barato a partir de los posteriores desarrollos comerciales

y técnicos.

La explotacion licenciada conviene en algunos beneficios no solo econdmicos sino
tecnologicos, dado que el titular de la licencia producira mejoras y desarrollos a las
ideas iniciales protegidas por la patente para mejorar el atractivo y la eficiencia del

producto y de los medios para su produccion.

Las licencias contractuales pueden manifestarse en diversas modalidades, las

principales son:

e Licencias de transferencia y uso de tecnologia (Know-How): Los contratos de
transferencia y uso de tecnologia o Know-How, pueden ser definidos en pocas
palabras como el conjunto de conocimientos, experiencia y procedimientos, que
hayan sido patentados o no y de cualquier elemento de asistencia técnica o
cientifica, que se ponen a disposicion de otras personas usualmente a titulo

oneroso y en muchas ocasiones como parte de la negociacion de otros contratos.
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Estos contratos en materia de licencias pueden consistir esencialmente en d\N’"m

xs““
4 ')’.
L

subcategorias:

a. Licencia de conocimientos técnicos: Es una autorizaciéon a explotar ciertos
conocimientos técnicos de propiedad del licenciante, durante un periodo

determinado a cambio de una contraprestacion.

b. Licencia de tecnologia: Es una autorizacion a explotar cierta tecnologia,
patentada o protegida bajo secretos industriales, derechos de autor, o demas
mecanismos de propiedad intelectual, otorgada por su propietario durante un

periodo determinado a cambio de una contraprestacion.

Licencias exclusivas y simples: La licencia exclusiva es una modalidad de
otorgamiento de licencias contractuales por la cual el licenciante se compromete a
no otorgar otras licencias respecto del mismo objeto y, dado el caso, a no explotar

el objeto por sus propios medios.

En oposicion a la anterior, la licencia simple es una autorizacion para explotar el
objeto de un derecho de patentes sin que quien la otorgue asuma compromisos de
no otorgar otras licencias similares o de no explotar el mismo objeto de la licencia
por sus propios medios. El otorgamiento de licencias exclusivas corresponde a la

necesidad de proteger al licenciatario de la competencia causada a partir del



como competencia aquella que no incorpore en lo absoluto las ideas protegidas.

* Licencias gratuitas y onerosas: Es una modalidad de licencias contractuales en la
cual el licenciante no recibe ninguna contraprestacion a cambio del otorgamiento de
fa licencia. En oposicion a la anterior, {a licencia onerosa representa una prestacion

al titular de la patente a cambio del otorgamiento de la licencia.

e Licencia cruzada: Es un tipo contractual por medio de la cual se otorgan
reciprocamente los titulares de patentes, los derechos de explotacion y exclusividad
sobre una invencién, de forma que uno de ellos actia como licenciante en un caso y
como licenciatario en el otro, mientras que el co-contratante mantiene la parte

contraria en cada licencia otorgada.

B) Licencias Obligatorias

A diferencia de las Licencias Contractuales, las licencias obligatorias no se encuentran
inspiradas en un negocio juridico para su origen, sino que las mismas se originan a
partir de un procedimiento administrativo que no parte de la voluntad del titular de la
patente. En las licencias contractuales, el fitular de ia patente posee ciertos derechos
patrimoniales, entre ellos ceder sus derechos de forma limitada en la forma de licencias
para la explotacién de la invencién, por lo que sus actos se encuentran dentro del

campo de la autonomia de la voluntad.
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Sin embargo en el caso de las licencias obligatorias, el titular esta obligado a otcﬁr
licencias en contra de su voluntad, en virtud de solicitud de un tercero aduciendo
interés publico o general. De no aceptarse por el titular el otorgamiento de la licencia, el
mismo es constricto por el Estado a otorgarla sin que medie un contrato en el cual
quede plasmada la voluntad de las partes aunque “dicha falta de contrato implicaria la
falta de obligaciones entre las partes en perjuicio de la licenciante, dado que no se
negocia un monto de cesion o las condiciones en las cuales se deba explotar el

invento.”"’

Una licencia obligatoria es definida como la autorizacion impuesta en materia de
patentes por la autoridad publica , en el supuesto que el titular de la patente no lleve a
cabo una explotacion efectiva de la invencion patentada dentro del plazo fijado por la
ley, o por motivos sanitarios, de utilidad publica o emergencias, o para evitar malas
practicas competitivas (entre ellas el monopolio) y dentro del cual se designan a las
personas autorizadas a explotar la invencion patentada sin que medie autorizacion del

titular.

Por lo tanto las licencias obligatorias constituyen una excepcién a la exclusividad del
derecho de patente, al otorgar la facultad a un tercero de explotar una invencion por los
casos calificados descritos en la ley, previa autorizacion estatal, por lo que Unicamente

son limitados los derechos del titular cuando han sido concedidas por la autoridad

7 Correa y Bergel, Ob. Cit. Pag. 42.
73



)
>
«.
o=

0

©

ULTAD
ey
o QNERSIDe
S,
m
le]
=
=
x>
=4

administrativa respecto de un beneficiario determinado, bajo un régimen establecido de

plazo y condiciones de ejecucion. Dichas licencias no proceden de forma automatica ni

pueden ser invocables por cualquier tercero, salvo expresion de causa.

Las caracteristicas esenciales de las licencias obligatorias son:

Las licencias obligatorias no son exclusivas. Esto permite al licenciante forzado
otorgar a su voluntad nuevas licencias contractuales, puesto que el otorgamiento de
una licencia obligatoria no se funda en el interés econdmico del solicitante sino en el

interés social que la misma representa.

El término de la licencia obligatoria no es establecido por la voluntad de las partes
como en las licencias contractuales, sino que la misma es impuesta por la

autoridad.

Las licencias obligatorias no permiten la emision de sub-licencias contractuales por
parte del licenciatario, debido a que el interés publico no puede separarse de la

licencia obligatoria que se pretenda sub- licenciar.

Las licencias obligatorias no pueden cederse, debido que al momento de

concederse una licencia obligatoria la autoridad administrativa examina a la persona

del licenciatario y en base a las mismas otorga la licencia por lo que cualquier acto
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de transferencia de dicha licencia debera realizarse por medio de la consideracionN7sp.s.«:

de la autoridad administrativa de las cualidades de cualquier posible licenciatario.

Las causas mas usuales para el otorgamiento de las licencias obligatorias son las

siguientes:

No Explotacion: La no explotacion de una patente constituye una forma de
sancionar administrativamente al titular de una patente, quien teniendo la capacidad

de explotacion de una patente, omite hacerlo en perjuicio de la sociedad.

Catastrofe o Necesidad: En caso de catastrofe o necesidad, se fundamenta la
necesidad de otorgar licencias obligatorias debido a la priorizacion de las
necesidades del Estado en dicha emergencia y la declaracion de utilidad publica de
la patente en ese caso excepcional sin hallarse restricto a la negociacion contractual

con el titular de la patente.

Prohibicion de Monopolios y demas mecanismos de Competencia Desleal: Toda
patente debe considerarse como una representacion de un modelo monopdlico
dado que tiene la exclusividad en la explotacion de su invento. Sin embargo este
caracter no puede encuadrarse dentro de un acto de competencia desleal debido a
que el hecho de tener exclusividad en la explotacion del invento, esto no limita a
que demas personas satisfagan las mismas necesidades utilizando otros objetos o

invenciones.
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El abuso en la calidad de monopolista surge cuando el titular de una patente realiza
actos que defrauden la finalidad que persigue la proteccidén del Estado, tales como
la explotacién inadecuada de la invencion o cuando pretende extender su posicion
dominante de su invenciéon mas alla de los limites impuestos por su exclusividad
impidiendo que terceros satisfagan necesidades por medio de otras invenciones.
Por consiguiente, las licencias obligatorias se convierten en una medida organica en
el sistema de patentes que tiene como objeto evitar que surja una distorsion entre el
interés publico y el interés privado del titular, constituyendo un mecanismo por el
cual el Estado conserva algun control sobre la manera en que el titular de la patente
haga uso de la misma, sustituyendo el derecho del titular de la patente a su uso
exclusivo por el derecho a compensar econdmicamente al mismo por el uso que un

tercero de a la invencion.

2.6 Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

La proteccion de la propiedad intelectual sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos
Integrados puede ser realizada a partir de diversos sistemas de proteccion dentro del
sistema integrado de la propiedad intelectual, debido a la versatilidad de dicho sistema
pudiendo un sistema legislativo regularlos a partir de un sistema individual, varios
sistemas conjuntos, 0 un nuevo sistema que resulte de la union de dos o mas sistemas

de regulacion.
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Un sistema adecuado de proteccién consiste en el uso del mecanismo de Patentes,l
con especializaciones propias dado el tipo de elemento patentable, cuyas
caracteristicas seran materia de desarrollo posteriormente en este trabajo. Sin embargo
existen otros mecanismos utilizados para la proteccion de la propiedad intelectual de
los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados basados en el Derecho de Autor, los

Disefos Industriales, los secretos industriales y finaimente las Patentes.

2.6.1 Derecho de Autor

En la esfera del derecho de autor los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados
pueden ser objeto de proteccién. El derecho de autor consiste en una rama de la
propiedad intelectual que protege las creaciones intelectuales de personas naturales
enfocadas al campo cientifico, literario y artistico, cualquiera sea su modo de
expresion, siempre que contengan una creacion intelectual original. Estas creaciones
intelectuales se denominan obras y dentro de las mismas pueden clasificarse diversas
categorias de obras, pero en especifico la figura por la que son protegidos los
Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, es a partir de la figura de las obras de

arte aplicado.

Dentro de la enunciacién de categorias de obras realizada en el articulo 15 de la Ley
de Derecho de Autor y Derechos Conexos, al establecer en su parte conducente: “Se
consideran obras... En particular las siguientes: j) Las de Arte Aplicado.” Las obras de

Arte aplicado constituyen una “Creacion artistica con funciones utilitarias o incorporada
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en un articulo un bien Util ya sea en una obra de artesania o producida en escala

industrial”®

Este mecanismo de proteccion es aplicado debido a que, segun diversos criterios, un
esquema de trazado puede ser considerado un dibujo artistico con fines utilitarios
incorporado a un articulo funcional y producido industriaimente de conformidad con la
anterior definicion. Esto implica que sera aplicada la proteccidn brindada por el derecho

de Autor que entre otros derechos implica los siguientes:

1) La proteccion dada a una persona natural como autor.

2) El goce vy ejercicio de los derechos de autor no estan sujetos a la formalidad de
registro por lo que pueden ser oponibles en contra de terceros sin necesidad de

dicha formalidad.

3) Los derechos morales de dicha obra son inalienables, imprescriptibles e
irrenunciables, lo que permite reivindicar la paternidad de la obra, oponerse a
cualquier deformacion de la obra sin su consentimiento y conservar su obra inédita
hasta por un plazo de setenta y cinco afos después del fallecimiento del autor, y al

fallecimiento de éste la transmision de sus derechos a los herederos.

'® Articulo 4, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la
Republica.
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4) El goce de derechos patrimoniales para ceder total o parcialmente los derechos
economicos sobre la misma y autorizar o prohibir su explotacion por terceros, en
cualquier forma enunciada por la ley, y la proteccion en su goce durante toda la vida
del autor hasta setenta y cinco afos después de su muerte al fin de los cuales la
obra serd de dominio publico. Asi mismo faculta la transmision de los derechos

patrimoniales por acto entre vivos o por causa de muerte.

Este mecanismo de proteccion de la propiedad intelectual representa una serie de
ventajas respecto a los demas sistemas de proteccion en especial con el sistema de
proteccion por medio de patentes, entre las cuales cabe mencionar la amplitud del
plazo de proteccion, debido a que el sistema de derecho de autor brinda una proteccion
por medio de derechos morales, los cuales son imprescriptibles y por medio de
derechos pecuniarios los cuales duran por toda la vida del autor y hasta 75 anos

después de su muerte.

En cambio en los demas regimenes dicha proteccion no tiene tanta amplitud temporal,
dado que un sistema de disefos industriales tiene un plazo de 10 afos renovables por
cinco mas, un sistema de patentes un maximo de 20 anos de proteccion a partir de la
primera solicitud (o de la invocacion de fecha prioritaria en cualquier parte del mundo) y
un plazo indefinido para el caso de los secretos industriales mientras dicha informacion
se mantenga en reserva. Otra ventaja que supone este sistema es la no necesidad de

registro para que pueda ser sujeto un autor a la proteccion del derecho de autor. Caso
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contrario al sistema de patentes que requiere de formalidad registral para que los

derechos surgidos de la patente puedan ser opuestos frente a terceros.

Entre las desventajas de este sistema se encuentra la limitacion en la proteccion en
relacion al objeto, puesto que dicha proteccion solamente sera realizada sobre el objeto
que consiste en la obra, lo cual impide solamente la reproducciéon no autorizada del
esquema de trazado, no extendiéndose a la aplicacion del mismo, su fabricacion, la
incorporacion del mismo en un dispositivo y a su vez en un articulo, dejando
desprotegida la comercializacion ilicita de objetos basados en la topografia. Desventaja
amplitud de la proteccion dado que solo protege la obra pero no los usos derivados de

la misma.

2.6.2 Represion de la Competencia Desleal y Proteccion a los Secretos

Empresariales

La represion a la competencia desleal constituye una categoria de proteccion de parte
de la Propiedad Industrial ante actos que “sean contrarios a los usos y practicas
honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial”.’® La
realizacion de uno o varios de los actos establecidos como constitutivos de propiedad

industrial implica la deduccion de responsabilidad tanto civil como penal.

' Articulo 172, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica.
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Esta figura ofrece proteccion a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados por

medio de la proteccion a los Secretos Empresariales, los cuales son definidos como un
mecanismo de proteccion de la propiedad industrial surgido a raiz de la proteccion
brindada en la represion a la competencia desleal el cual se encuentra formado por
informacion con valor comercial la cual no es accesible al publico por las. medidas
tomadas por el propietario para mantenerla reservada y que no consista en datos
comunes o facilmente obtenibles por el publico.

El uso de esta figura se realiza al momento que un disehador o un fabricante de
circuitos integrado reserva los detalles relacionados con su produccion para que dichos
detalles no sean obtenidos por terceros con fines comerciales en infraccion de los
derechos del creador. Dichas infracciones constituyen los actos de competencia
desleal, de los cuales se establece una enumeracion en ley en el articulo 173 de la Ley
de Propiedad Industrial (sin que la misma sea definitiva dado que admite cualquier otro
acto relacionado que no haya sido enumerado) y dan lugar a ciertos derechos y

acciones a favor de quien fueron lesionados sus derechos por estos actos:

1. Un acto de competencia desleal puede ser realizado por cualquier persona sea o0 no

comerciante y sin que exista relacion de competencia comercial.
2. Cualquier dato presentado a la autoridad con el efecto de obtener licencias o

autorizaciones no podra ser revelado por la misma, dado que el Estado tiene la

obligacion de reservar confidencialmente dicha informacion.
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3. Un secreto industrial sera obtenido fraudulentamente cuando el mismo sea derivado~
a partir del incumplimiento de un contrato o del no cumplimiento de una obligacion

de no hacer.

4. EIl planteamiento de una accion civil en caso de infraccion a actos.de competencia
desleal el cual podra tener las siguientes pretensiones:
a) La imposicion de medidas cautelares con el objeto de detener la lesion por

medio de un acto de competencia desleal.

b) La imposicion de medidas en frontera de modo cautelar con el objeto de detener
la importacion de productos que hayan sido elaborados en infraccion al titular de

un derecho de propiedad industrial.

c¢) La indemnizacion por dafos y perjuicios causados por una persona por

competencia desleal.

d) La accion de infraccion, la cual tiene como objeto la restitucién del pleno goce de
los derechos del titular que por una conducta de competencia desleal hayan sido

violentados.

5. La promocion de la accion penal por medio de denuncia ante el Ministerio Publico,
con el objeto se investigue una conducta que constituya un delito tipificado en el
Caédigo Penal relacionado con la infraccion de derechos de propiedad industrial por
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medio de la competencia desleal y con ello se impongan las sanciones

correspondientes.

El sistema conjunto que consiste en la represion a la competencia desleal se establece
como un sistema de normas que busca proteger al titular de un derecho de propiedad
industrial frente a actos que atenten contra la buena competencia entre comerciantes.
En este caso, el sistema representa como ventaja que no son requeridas formalidades
registrales para que sean efectivos los derechos de propiedad industrial sobre un
infractor desleal, siempre y cuando sean tomadas las medidas necesarias por el
derechohabiente para mantener con resguardo la informacion que constituya secreto
empresarial. Por otro lado, los actos considerados de competencia desleal y por ende
prohibidos por ley son solamente enunciativos, debido a que dicha enumeracion legal
permite la prohibicion de cualquier otro acto que perjudique los derechos de propiedad

industrial de una persona.

Como desventajas de este sistema debe establecerse el hecho que la divulgacion de la
informacion por medios licitos por el titular o por terceros con su consentimiento hace
que dicha informacion sea de uso publico, igualmente por el hecho de explotacion, por
lo que cualquier actividad de analisis realizada sobre un producto final con el objeto de
determinar sus caracteristicas esenciales inicialmente secretas puedan ser utilizadas
libremente por cualquier tercero en su propio beneficio y en detrimento de los derechos

del creador o su derechohabiente.
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2.6.3 Disenos Industriales
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Los disenos industriales constituyen una categoria de la Propiedad Industrial que

consiste en cualquier dibujo o modelo tridimensional incorporado a un producto

industrial o artesanal con fines de ornamentacion, den una apariencia particular y que

no tenga ninguna funcion técnica. En relacion a los aspectos de proteccion a los

Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados se crea una categoria especial basada

esencialmente en la proteccidn a los disehos industriales, dado que constituye un

trazado o dibujo incorporado a un dispositivo semiconductor, con la variable que en

dicho caso si cumple una funcién técnica. Entre los derechos que brinda este

mecanismo se encuentran:

1. Debido a la amplitud en la definicién de un disefo industrial, el mismo puede ser

sujeto de proteccion de mas de un régimen de propiedad intelectual, a lo que se

flama Superposicion de Regimenes de Proteccion.

2. Otra caracteristica esencial de este sistema es que puede obtenerse la proteccion

por dos vias:

a. Por la primera divulgacion del disefo industrial por el titular o por su

derecho habiente, en este caso la proteccion sera por un plazo de 3 anos

a partir de la fecha de la primera divulgacion.
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b. Por registro, en este caso la proteccion sera por un plazo de 10 anos a
partir de la fecha de solicitud renovable por una sola vez por un plazo de

5 anos.

3. Un requisito esencial de este sistema de proteccion es la novedad, la cual debe ser

limitada en el caso de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

4. La proteccion a un disefno industrial brindara el derecho al derecho habiente para
oponerse a la pretension de terceras personas para fabricar o distribuir productos

que incorporen un disefo protegido.

Este sistema es bastante generalizado para la proteccion de la propiedad intelectual de
los circuitos integrados dado que ofrece una mayor simplicidad en los procedimientos
registrales que el sistema de patentes otorgando una proteccion similar a la otorgada
por este ultimo, asi también permite la proteccion sin registro cuando dicho esquema o
dispositivo haya sido explotado por su titular sin formalidades registrales bajo un
régimen menor de protecciéon temporal. Igualmente la proteccion otorgada por los
disenos industriales no excluye otros mecanismos de proteccibn que puedan ser

aplicados, tales como el derecho de autor y los secretos industriales.

Como desventajas de este sistema debe mencionarse que el presente sistema carece
de la amplitud registral en relacion a un sistema de patentes dada la amplitud que
otorga una reivindicacion amplia en este ultimo que ampara a una patente. Igualmente

el plazo de proteccion exclusiva es menor a aquel establecido para un sistema de
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patentes y la aplicacidbn del presente sistema debe ser modificado debido
naturaleza de los disefios industriales como esquemas o diagramas de uso industrial
con fines exclusivamente ornamentales dado que los esquemas de trazado de circuitos
integrados poseen aplicaciones funcionales, por lo que la aplicacion estricta del sistema

haria que el mismo fuera inaplicable para este objeto de proteccidn.

2.6.4 Patentes

En relacion a los demas mecanismos de proteccidn a la propiedad intelectual contenida
en los circuitos integrados cabe establecer que este sistema ofrece una mayor amplitud
de proteccion en relacion al objeto a partir de la descripcién y la redaccion adecuada de
las reivindicaciones las cuales delimitaran la proteccidn otorgada por el Estado a la
creacion intelectual, en contraposicion a la limitante descrita anteriormente para el

Derecho de Autor y a las existentes para los Disefios Industriales.

Ademas de la amplitud en la protgcoién relacionada al objeto, el sistema de patentes
protege la creacion ante la divulgacion de informacion por medio de una explotacion
licita del titular de una patente contra quienes presenten productos basados en
ingenieria inversa pudiéndose accionar en caso sean tomados elementos propios para

elaborar productos similares, en contraposicion de los Secretos Empresariales.

Entre las limitantes de este sistema, sin embargo, se encuentra el limite temporal
establecido por un plazo maximo de 20 ahos para las invenciones y 10 para los
esquemas de trazado de circuitos integrados, el cual no es renovable, atendiendo esto
a la necesidad de la poblacién en general de adquirir la informacion tecnologica
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contenida en una patente para el mejoramiento de su calidad de vida. Ademas se
requiere obligatoriamente para ser sujeto de dicha proteccién que la proteccion sea
formalizada registralmente, la cual una vez inscrita excluye otros mecanismos de

proteccion aplicables.

2.7 Régimen Institucional para la proteccion del Derecho de Patentes y

Procedimientos Aplicables

El Registro de la Propiedad Intelectual es la dependencia del Ministerio de Economia
responsable de la gestion de la proteccion de la Propiedad Intelectual y en especial de
la Propiedad Industrial por medio de la inscripcion y registro de los actos y contratos

relacionados con la propiedad intangible surgida por la creatividad e intelecto humano.

Esta dependencia se encontrara a cargo de un Registrador, quien sera asistido por
varios subregistradores en ejercicio delegado. Se encuentra constituido por varios

departamentos entre los cuales se encuentran:

¢ Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos,
o Departamento de Patentes y Disefios Industriales,
e Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos y

e Departamento Administrativo.

El Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial tiene
competencia para organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad

industrial, desarrollar programas de difusion, capacitacién y formacion en materia de

87

Q\P«S JUkp
0‘;\'\%‘“ Taz, 0?@

iy

O
TN
Ty ane b

s
*»,
L



Q,‘('\ kS Uk

7,
QY et A, ,7;{'

Y,
“rEmayn.©

Gy
derechos de propiedad industrial y cumplir las funciones y preceptos establecidos en el

articulo 162 de la Ley de Propiedad Industrial. Su competencia administrativa ademas
abarca:

Coordinar estrategias y acciones con instituciones publicas o privadas, nacionales o

extranjeras con el objeto' de proteger los derechos de Propiedad Industrial y la
transferencia de tecnologia.

Servir como medio de divulgacion de lo contenido en sus registros.

Brindar asesoria técnica y juridica a todo aquel interesado en relacion a la

presentacion de las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos de las mismas.

Promover la creatividad intelectual en invenciones impulsando la transferencia de
tecnologia.

Realizar estudios sobre la situacion de la Propiedad Industrial a nivel nacional e
nternacional.

Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial de los cuales se
tenga conocimiento.

88

P

)



e Cooperar con instituciones internacionales para la proteccion conjunta de los
derechos de Propiedad Industrial y en especial las relacionadas a Patentes, al ser
un medio de comunicacion entre los particulares y el Estado de Guatemala ante los

organos Internacionales o regionales de proteccion a la Propiedad Intelectual.

En materia de protec;:i(’)n registral a la propiedad intelectual sobre los esquemas de
trazado de circuitos integrados, el Registro de la Propiedad Intelectual debe ser una
entidad competente para la recepcion y diligenciamiento de las operaciones registrales
relacionadas con estos dispositivos. Organizacionalmente el Registro de la Propiedad
Intelectual tiene la capacidad de realizar las operaciones registrales necesarias sin
necesidad de modificar su estructura organizativa, dado que cuenta con un

departamento de patentes que tiene la capacidad de diligenciar dichas solicitudes.

Sin embargo, dicho registro se encuentra impedido de realizar cualquier operaciéon
registral sobre dichos dispositivos debido a la laguna legal existente sobre el criterio
adoptado por el mismo para que sean regulados. Esto implica que cualquier solicitud
de patente presentada deba ser rechazada debido a que no existe dentro del marco
juridico guatemalteco ninguna norma que regule a dichos dispositivos como materia
patentable especial con las caracteristicas y criterios Unicos debido a la naturaleza de

dicha proteccion.
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2.7.1 Procedimiento de Concesion de Patentes de Invencion y de Modelos de

Utilidad

1. Solicitud: Se presentara solicitud por formulario ante el Registro de la Propiedad

Intelectual el cual contendra los datos de identificacion del solicitante, la calidad con

que actua y su acreditacion, el nombre de la invencidon o modelo de utilidad y su

inventor, si la invencion ha sido objeto de divuigacion previa o si sobre la misma se

invoca un derecho de prioridad en base a solicitud presentada anteriormente en

algun Estado vinculado por Convenios con Guatemala, siempre que dicho derecho

de prioridad sea invocado dentro de los 12 meses a partir de la presentacion de la

primera solicitud prioritaria.

Adjunto a la primera solicitud debera incluirse:

¢ Descripcion de la Invencidon o modelo de utilidad y duplicado. La descripcion

tendra como objeto la divulgacion de la invencion a patentar y consistira en la

representacion clara y completa de la invencion o modelo de utilidad de modo

que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla.

¢ Reivindicaciones sobre la Invencion o Modelo de Utilidad y duplicado.

¢ Dos juegos de dibujos de la Invencion o Modelo de Utilidad. Se presentaran

representaciones graficas de la invencion cuando fueren necesarios para

comprenderla o ejecutarla.
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¢ Resumen de la Invencion o Modelo de Utilidad y duplicado. Este comprendera
una sintesis de la divulgacién técnica contenida en la descripcidn asi como su
uso principal por lo que incluira férmulas y dibujos que caractericen a la

invencion.

o Titulo por el cual se adquirié el derecho a obtener la patente, en caso que el
solicitante no sea el inventor, éste puede ser un documento en el que conste la
transferencia del derecho a patentar, un contrato de trabajo cuando la invencion
sea realizada en virtud de una relacidn laboral o una labor de investigacion a

favor de un patrono.

e Comprobante de pago de tasa para primera solicitud (Q.2500.00 para

invenciones y Q.1000.00 para modelos de utilidad).

Una vez presentada la solicitud y pagada la tasa administrativa, el Registro
procedera a anotar la fecha y hora de la presentacion de la solicitud, asignando
ademas numero de expediente y entregando al solicitante el comprobante de recibo

=

de los documentos presentados.

Examen de forma: Una vez recibido el expediente se procedera a examinarlo con
el fin de determinar que la solicitud de ajusta a los requisitos establecidos en la ley y
de ser asi continuara con su tramite. De no cumplirse algunos de los requisitos de la
solicitud, el Registro debera, dentro de un plazo no mayor a un mes a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud, notificar al solicitante a efecto que subsane los

defectos de la solicitud dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de
91
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notificacién transcurridos los cuales sin haberlos subsanado se tendra por

abandonada la solicitud.

Edicto: Una vez cumplido el plazo de 18 meses a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud de patente o de prioridad aplicable, se ordenara la publicacion de la
solicitud por medio de un edicto (costo de honorarios registrales Q.50.00) en el
Diario Oficial por una sola vez dentro de los seis meses siguientes a su entrega. La
publicacién debera ser presentada al Registro dentro de los seis meses siguientes a

su publicacion en cuyo defecto se tendra por abandonada la solicitud.

Observaciones: A partir del dia siguiente a la fecha de publicaciéon del edicto el
edicto podra ser consultado por cualquier persona interesada para fines de
informacion. Sin embargo dentro de los tres meses siguientes a la publicacion
cualquier persona podra presentar observaciones por escrito ante el Registro con
relacion a la patentabilidad de la invencién adjuntando los documentos necesarios.
Una vez presentados el Registro notificara al solicitante para que dentro de los tres

meses siguientes a la notificacion pueda manifestarse sobre las mismas.

Examen de fondo: Una vez hayan transcurrido tres meses a partir de la publicacion
del edicto o de notificadas al solicitante las observaciones sobre la solicitud, previo
pago de la tasa administrativa (Q.3,000.00) dentro del mes siguiente a su
notificacion por el Registro, se procedera a realizar el examen de fondo de la
solicitud el cual calificara si la invencidon o modelo de utilidad reivindicado se ajusta

a las estipulaciones legales, examinando su novedad o patentabilidad. Dicho
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examen sera realizado por personal del Registro, técnicos independientes o por

entidades publicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Resolucion sobre la solicitud de la patente: Una vez finalizado el examen de
fondo se procedera a emitir resolucion sobre la solicitud de patente, la cual
consistira en denegar su otorgamiento, o autorizar su otorgamiento total o
parcialmente. Si fuere rechazada, la misma debera contener los motivos de hecho y
de derecho que fundamenten tal decision. Si fuere otorgada parcialmente, el
registro ordenara en la resolucion que dentro de los tres meses siguientes a la
notificacion de la resolucion presente el documento relacionado con las
reivindicaciones, de conformidad con lo que fuese aprobado. Si fuere otorgada

totalmente que se proceda a la inscripcion de la patente.

Inscripcidon y emision de certificado de patente: Una vez ordenada la inscripcion
de la patente y previo pago de la tasa administrativa (Q.450.00 mas Q.50.00 de
honorarios por la emision del titulo), se realizara la inscripcion de la patente y se
procedera a emitir el Titulo de la Patente, el cual contendra los datos de la
inscripcion, plazo de vigencia y vencimiento, agregando una copia de la descripcion,

reivindicaciones, dibujos y resumen.

Pago de anualidades: Luego de otorgada la patente deberan pagarse al Registro
anualmente cuotas para el mantenimiento de la vigencia de la patente. La primera
cuota se pagara antes del inicio del tercer afio contado a partir de la presentacion

de la solicitud, de conformidad con el Arancel. El recibo de pago de cada anualidad
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debera ser presentada en el Registro. La falta de pago oportunamente de una

anualidad provoca la extincion de la patente.

2.7.2 Procedimiento de Concesion de Patentes via PCT (Tratado de Cooperacion

en materia de Patentes)

El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes o PCT es un tratado multilateral en
vigencia desde 1978 del cual Guatemala es parte, el cual es administrado por la Oficina
Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual con sede en
Ginebra, Suiza. EI PCT tiene como objetivo proporcionar la proteccion de las
invenciones cuando dicha proteccion se pretende en alguno o todos los Estados
contratantes del PCT por medio de un procedimiento unificado con efecto en varios
Estados. Dicho procedimiento consiste en dos fases, una fase internacional
diligenciada ante la Oficina Internacional y una fase nacional diligenciada ante la oficina

designada en un Estado miembro.

1. Fase internacional
a. Solicitud ante oficinas receptoras: Se presenta solicitud internacional ante una
de las oficinas receptoras de los paises miembros. En Guatemala la oficina
receptora es el Registro de la Propiedad Intelectual. Dicha solicitud debera

presentarse en original y adjuntando dos copias de la solicitud y documentos

adjuntos.
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Una solicitud internacional debera contener:
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Una peticion (redactada asi: “El abajo firmante pide que la presente

solicitud internacional sea tramitada con arreglo al Tratado de Cooperacion

en materia de Patentes.”);
El titulo de la invencion;

Indicaciones relativas al solicitante y el inventor;

Designacién de los Estados miembros en los cuales se desea la proteccion

internacional de la patente asi como la indicacion relativa a si se desea

obtener una patente nacional o regional; y

Demas indicaciones accesorias y accidentales.

Recibo de pago de la tasa de presentacion;

Un enunciado de reivindicaciones;

Una descripcion de la invencion o modelo de utilidad a patentar;
Dibujos; y

Un resumen.

b. Examen de forma de solicitud: Al momento de recibir la solicitud se debera

verificar por lo menos los siguientes requisitos:

nacionalidad.

Que la solicitud esté redactada en Espaniol

25

Que el solicitante tenga el derecho a presentar la solicitud en virtud de
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¢ Indicacion de haber sido presentada como solicitud internacional;

¢ Designacion de por lo menos un Estado miembro;

* Nombre del solicitante;

e La existencia de una descripcion y una reivindicacion por lo menos y que

estén redactadas en Esparfol.

De no cumplirse con estos requisitos, en el mismo acto la Oficina Receptora
indicara al solicitante que realice las correcciones o subsane las omisiones
dentro de un plazo de dos meses desde el primer requerimiento. Vencido dicho
plazo la Oficina Receptora se abstendra de realizar el tramite notificando de ello
a la Oficina internacional y reteniendo la solicitud presentada y sus documentos
adjuntos. Sin embargo si la solicitud presentada cumpliera con todos los
requisitos de forma, la Oficina Receptora estampara su sello en el petitorio
original indicando la fecha y hora de su presentacion y asignando un numero de

solicitud internacional.

. Transmision de [a solicitud a la oficina internacional y a la administracion
encargada de la busqueda internacional: Una vez admitido a su tramite la
solicitud internacional, la Oficina Receptora conservara una copia de la solicitud
y remitira el original a la Oficina Internacional y remitira una copia a la entidad
encargada de la busqueda internacional designada por la Oficina Receptora, la

cual podra ser una oficina nacional o una organizacion intergubernamental. A su
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recepcion notificara al solicitante, a la Oficina Receptora y a la Administracién

encargada de la busqueda internacional.

. Busqueda internacional: Recibida la copia por la Administracién encargada de
la busqueda Internacional, la misma notificara al solicitante, a la Oficina
Receptora y a la Oficina Internacional y posteriormente realizara una busqueda
que tendra por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente la cual se
realizara sobre la base de las reivindicaciones, descripciones y dibujos
presentados, insistiendo en el concepto inventivo plasmado en dichos
documentos. Estos documentos deberan presentarse en alguno de los idiomas
en que opere la Administracion encargada de la busqueda internacional, de no

ser asi, deberan traducirse a costa del solicitante.

La busqueda debera abarcar todos los sectores técnicos que puedan contener
elementos pertinentes para la invencion, por lo que dicha busqueda debera
realizarse no solamente en el sector de la técnica en el que la invencion se
clasifique, sino también en todos los sectores técnicos analogos
independientemente de su clasificacion. De los resuitados de dicha investigacion
se elaborara un informe, sin embargo, la Administracion encargada de la
busqueda internacional se abstendra de realizar la busqueda y por ende no
elaborara el informe de busqueda internacional cuando considere que la solicitud

internacional se refiere a una materia con la cual no esta obligada su busqueda,
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o0 que las reivindicaciones, descripciones o dibujos no cumplen los requisitos

necesarios para su correcta elaboracion.

. Informe de busqueda internacional: Una vez finalizada la buUsqueda
internacional, la Administracion encargada de la busqueda internacional
elaborara un Informe de Busqueda internacional, dentro de un plazo de tres
meses a partir de la recepcion de la copia de busqueda, del cual comunicara al
solicitante y a la Oficina Internacional.

. Comunicacion a las oficinas designadas: La solicitud internacional juntamente
con el informe de busqueda internacional sera comunicado a las oficinas
designadas en la solicitud internacional como sujetas de la proteccion. Dicha

comunicacion debera incluir la traduccion del informe de busqueda internacional.

. Busquedas internacionales suplementarias: El solicitante tendra la facuitad
de solicitar ante la Oficina Internacional que sea realizada una busqueda
internacional suplementaria a la principal reSpecto a la solicitud internacional, la
cual sera realizada por una entidad elegida y competente para la realizacion de
dicha busqueda. Dicha solicitud debera ser presentada dentro del plazo de 19

meses a partir de la fecha aplicable de prioridad.

Una vez presentada la solicitud y pagada la tasa establecida por la Oficina
Internacional para la busqueda internacional suplementaria, la Oficina
Internacional procedera a calificar la solicitud a efecto que la misma cumpla los
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requisitos minimos de su presentacion. Si dicha calificacion establece la no
concurrencia de uno o mas requisitos, se notificara al solicitante a efecto
subsane los defectos en el plazo de un mes, vencido el cual se considerara

abandonada la solicitud.

Por el contrario, si la solicitud presentada si contiene los requisitos minimos de la
solicitud se transmitira copia de la misma a la Administracion designada para la
busqueda internacional suplementaria adjuntando una copia de la solicitud
internacional y las traducciones correspondientes al idioma de la Administracion

de busqueda elegida.

La Administracion designada para la busqueda internacional procedera entonces
a realizar una busqueda la cual tendra como fin ampliar los resultados de la
busqueda internacional realizada contenidos en el informe respectivo. Dicha
busqueda no excedera del plazo de 28 meses al fin de los cuales emitira un
informe de busqueda internacional suplementaria o hara una declaracién acerca
de los motivos de la no emision de dicho informe. Dicho informe o su negativa

seran notificados a la Organizacion Internacional y al Solicitante.

. Publicacién internacional: La Oficina Internacional procedera a realizar una
publicacion de la solicitud internacional dentro del plazo de 18 meses a partir de
la fecha de prioridad de la solicitud. Las publicaciones deberan ser hechas en

papel o en forma electronica en la gaceta electronica de la Oficina Internacional.
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Examen preliminar internacional:

Solicitud de examen preliminar internacional: A peticion del solicitante, la
solicitud internacional podra ser objeto de Examen Preliminar Internacional.
Dicha peticion debera presentarse a la Oficina Receptora dentro del plazo de
tres meses a partir de la fecha de transmision al solicitante del Ir{forme de
Busqueda Internacional o su negativa, siempre que no se exceda del plazo

de 22 meses a partir de la fecha de prioridad.

Transmision de la solicitud internacional: Una vez presentada la solicitud
ante la Oficina Receptora, se senalara fecha y hora de presentacion vy
procedera a transmitir la solicitud a la Oficina Internacional, quien la
transmitira a la Administracion competente para realizar el examen
preliminar internacional. Esta administracion sera determinada por acuerdo
entre la Oficina internacional, las Administraciones encargadas del examen

preliminar y las Oficinas receptoras segun el caso.

El resultado de dicho acuerdo sera comunicado a la Oficina Internacional
quien debera publicarlo. De igual manera la solicitud de Examen Preliminar
sera notificado a las Oficinas Elegidas juntamente con el informe de
busqueda internacional, ademas de notificar al solicitante y la publicacién de

la solicitud en la gaceta de la oficina internacional.
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lll. Ejecucion del examen: La realizacion del examen preliminar internacional
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tendra por objeto la manifestacion de una opinion preliminar y no vinculante

sobre:

e Silainvencion reivindicada parece ser nueva,
e Silainvencion reivindicada implica actividad inventiva (no es evidente) y

e Sila invencion reivindicada es susceptible de aplicacion industrial.

La ejecucion de dicho examen implicara el analisis y consideracion de

cualquier documento que se cite en el Informe de Busqueda Internacional

emitido ademas de todos aquellos adicionales que considere necesarios. Sin

embargo la Administracion no estara obligada a realizar el examen

internacional preliminar cuando la invencidn se refiera a las siguientes

materias:

e Teorias Cientificas y Matematicas;

e Variedades vegetales o razas animales y los procedimientos biolégicos o
microbioldgicos para su produccion;

e Principios para hacer negocios;

e Simples presentaciones de informacion;

e Programas de ordenador.

IV. Informe del examen internacional: El Examen Preliminar internacional
debera realizarse dentro del plazo de 6 meses a partir del inicio del Examen.

Una vez finalizado dicho examen se procedera a emitir un informe preliminar
101



(Y %] JUﬁ/ ..
o can 2,

O
10 >
Tiang b

]

%,
Sy

invencion reivindicada es patentable o no patentable, sino que declarara,

respecto de cada reivindicacion, si la invencion satisface los criterios de
novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial. Si no se satisface
alguno de los tres criterios mencionados la declaracion sera negativa. Por
otro lado, si se satisface alguno de los criterios separadamente, el informe

indicara el criterio o criterios satisfechos.

En la declaracion figurara la mencion de los documentos que sirvieron de
apoyo a la conclusion mencionada y las explicaciones que las circunstancias
de cada caso puedan requerir. El informe del examen preliminar
internacional sera transmitido al solicitante y a la Oficina Internacional. Una
vez recibidos, la oficina internacional comunicara del mismo a las Oficinas

Elegidas.

2. Fase Nacional

a.

Presentacion de la copia de la solicitud internacional ante la oficina
designada: Dentro del plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad
aplicable a la Solicitud Internacional, se debera presentar ante las Oficinas
Designadas en los Estados Designados para la proteccion por medio de
patente, una solicitud de Patente, cuyos requisitos y tasas son establecidas por

cada Estado para los procedimientos ordinarios de otorgamiento de patentes.



En el caso de Guatemala, debera presentarse una solicitud ordinaria de

otorgamiento de patente la cual cumplira con los requisitos especiales

siguientes:

Se indicara en la solicitud que se trata de una solicitud PCT fase nacional,
incluyendo el numero y fecha de presentacion internacional de la Solicitud
Internacional y la fecha de prioridad aplicable.

Presentacion de la Descripcion, Resumen y Reivindicaciones en Espanol.
Copia de la Solicitud Internacional.

Traduccion al espafol de la solicitud internacional, si la misma estuviere en
otro idioma.

Mandato en caso que el solicitante sea extranjero y haya nombrado un
agente para la gestion en Guatemala.

Declaracion del derecho del solicitante a requerir una patente y documento

que acredite su derecho.

b. Procedimiento Nacional De Concesion De Patentes: Una vez recibida la

solicitud ante la Oficina Designada se continuara el procedimiento ordinario

nacional para otorgar una patente.
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2.7.3 Modificacién, Division y Conversion de la Solicitud de Patente y Cambio del

Titular de la Patente

1. Modificacion: La modificacion de una solicitud puede ser realizada en cualquier

momento del tramite de la patente. Dicha modificacién no podra ser realizada con el
fin de aumentar las reivindicaciones presenta'das sobre la invencion en la solicitud
inicial, sin embargo, dicha modificacion podra realizase con el objeto de eliminar
algunas de las reivindicaciones. Es requisito para realizar toda modificacion en las
solicitudes de patente la presentacion nuevamente de los documentos incluidos en

la solicitud inicial.

Division: La division de una solicitud de patente procede cuando por la naturaleza
de la invencion, la misma no pueda considerarse dentro de un criterio de unidad la
cual se realiza a peticion del solicitante o a criterio registral. El criterio de unidad
consistira en la consideracion de una invencion individualmente considerada o un
conjunto de invenciones vinculadas entre si que constituyan una unidad conceptual,
en este Ultimo caso, se considerara la unidad de un grupo de invenciones cuando
las reivindicaciones de cada una de ellas formen parte de un mismo concepto
inventivo aun cuando pertenezcan a categorias diferentes, siendo algunos ejemplos
de ello un producto, un procedimiento para su elaboracion, una aplicacion del
mismo y un aparato para la puesta en practica del procedimiento, los cuales en

conjunto pueden constituir una unidad de invencion.
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Para la realizacion de la division de la Solicitud Inicial deberan presentarse cuantas
descripciones, reivindicaciones, dibujos y resumenes como cuantas solicitudes
fraccionadas se creen. Cada una de las solicitudes fraccionadas derivadas tendran
la misma fecha de presentacion que la solicitud inicial de la que se derivan por lo
que en ninguna de ellas podra ampliarse la proteccion contenida en las
reivindicaciones de la solicitud inicial, siendo notorio que cada una de las solicitudes
fraccionarias seran tramitadas por separado, sin embargo una sola publicacion

surtira efectos para todas las solicitudes fraccionarias.

Conversion: El procedimiento de conversion consiste en la transformacién de una
solicitud de patente de invencion a una solicitud de patente de modelo de utilidad, o
viceversa, debido a la naturaleza del objeto a patentar con el objeto que realice el

tramite y obtenga la patente correspondiente.

Cambio del titular de la patente: Los derechos sobre una patente pueden
enajenarse por acto entre vivos 0 un acto post mortem. Cualquier acto que
modifique el titular de una patente debera ser sujeto de inscripcion registral para
que el mismo ejerza efectos frente a terceros. Para que proceda dicha inscripcion
registral sera titulo suficiente una copia legalizada del documento original o un
resumen del mismo firmado por las partes. Dicha solicitud podra ser presentada por
el titular original de la patente, por el nuevo titular o sus representantes ya sea

conjunta o una sola de las partes.
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2.7.4 Inscripcion de Contrato de Licencia de Patente

No es obligatoria la inscripcion de un Contrato de Licencia de Patente, sin embargo la
misma carecera de efectos contra terceros a falta de inscripcion. El régimen de
inscripcion de Licencias Contractuales establece que debera presentarse una solicitud
ante el Registro de la Propiedadvlntelectual, la cual contendra el nombre, razon o
denominacion social tanto del titular como del licenciatario, la identificacion de la
patente objeto de la licencia y su identificacion registral y estipulaciones esenciales de

la licencia.

A la solicitud se adjuntara una copia legalizada del Contrato de Licencia de Patente o
en su defecto un resumen del mismo suscrito por ambas partes que contenga las
estipulaciones esenciales del mismo, mas el comprobante de pago de la tasa de
inscripcion (Q.200.00). Una vez presentada la solicitud se procedera a calificar la
misma y si la misma cumpliere con los requisitos legales se procedera a realizar su
inscripcion en cada una de las patentes a las que afecta, extendiendo un certificado

que acredita el otorgamiento de una licencia.

2.7.5 Procedimiento de otorgamiento de Licencia Obligatoria

1. Solicitud de licencia contractual al titular de patente y negativa: Como requisito
previo para solicitar el otorgamiento de una Licencia obligatoria debe acreditarse
que se ha solicitado una licencia contractual al titular de la patente y que la misma
ha sido denegada al no lograr un acuerdo sobre los términos y condiciones
comerciales. Sin embargo no sera obligatorio el cumplimiento de este requisito
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previo cuando dicha licencia sea necesaria en casos de emergencia nacional, de

extrema urgencia o de un uso no comercial de la invencion por una entidad publica.

Solicitud de licencia obligatoria: Se debera presentar una solicitud por parte del
interesado al Registro de la Propiedad Intelectual la cual debera indicar las
condiciones bajo las que se pretende obtener la licencia, asi como la
documentacion que justifigue la necesidad de otorgamiento de la licencia vy la
capacidad técnica y econdmica del solicitante para la explotacion y desarrollo de la
patente y el documento que acredite la negativa del titular de la patente a otorgar
una licencia contractual.

Audiencia al titular de la patente: Una vez cumplidos con los requisitos de la
Solicitud de Licencia Obligatoria se procedera a dar audiencia al titular de la patente

por el plazo de un mes.

Apertura a prueba: Si a juicio del registro fuere necesario que de oficio o alguna de
las partes ofrezca medios de prueba, se abrird a prueba durante dos meses

comunes.

Resolucion registral: Una vez vencido el plazo de audiencia al titular de la patente
o vencido el periodo de prueba se procederd, se procedera a dictar resolucion en la
cual se resolvera el alcance de la licencia, vigencia y las -condiciones para asegurar

el propésito de la licencia.
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2.8 Sobre la regulacion legal de la propiedad intelectual de los Circuitos

Integrados

A partir de determinada época historica se busca reconocer el aporte cientifico de
determinadas personas para incrementar el desarrollo tecnoldgico. Este reconocimiento
se ha dado hasta la actualidad a partir del otorgamiento de determinadas concesiones,
fas cuales principalmente consisten en la facultad otorgada al inventor de explotar de
forma exclusiva el producto de su creacién. Es por tanto el derecho de exclusividad el
punto medular del derecho de patentes, siendo a la vez la herramienta de proteccion

mas efectiva que brinda este mecanismo de proteccion juridica.

Bajo el derecho de patentes pueden acogerse tres tipos de creaciones. La primera de
ellas consiste en las invenciones, de las cuales este sistema de proteccion se instituye
para la proteccidon de creaciones intelectuales que se encuentren revestidas de
novedad, aplicacion industrial y nivel inventivo las cuales resuelvan un problema a
través de la transformacion de la energia y la materia. De igual forma se encuentran los
modelos de utilidad, los cuales si bien consisten en creaciones intelectuales al igual
que las invenciones, tienen como objetivo ampliar o mejorar la funcién técnica de una

invencion, siempre y cuando dicha invencion contenga novedad y aplicacion industrial.

La tercera categoria de creaciones protegidas por medio del derecho de patentes
consiste en un sistema de creaciones tecnologicas de reciente reconocimiento. Estas

creaciones son los esquemas de trazado de circuitos integrados. La consideracion
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especial sobre estas creaciones refiere a que son protegidas una mayor diversidad de
aspectos en su elaboracion. En estas creaciones son protegidas el diseno realizado del
dispositivo semiconductor y la incorporaciéon del mismo en sus diversas mascarillas
(segun el proceso de fabricacion) respetando el arreglo de dispositivos discretos
empleado para su funcionamiento. lgualmente son protegidos el chip semiconductor al
cual se le incorpora un disenfo protegido, la pastilla al cual se incorpora el chip
semiconductor protegido, y el articulo al cual se le incorporara el circuito integrado
protegido. Esta categoria igualmente obtendra salvaguardia a partir de otros sistemas
de proteccion juridica como el sistema del derecho de autor, los secretos empresariales
y los modelos industriales, de los cuales se propone la proteccidn a partir de un sistema

basado en patentes por las caracteristicas de este sistema descritas en este capitulo.
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3. La Regulacion Legal De La Propiedad Intelectual Sobre Esquemas De Circuitos

integrados Basada En El Sistema De Patentes

El sistema de proteccion juridica de patentes sobre circuitos integrados obtiene su base
a partir de numerosas fuentes formales, tanto en legislacion interna como en convenios
internacionales, ademas de servir la legislacion comparada como un aspecto a tomar

en cuenta a efecto de legislar segun la unificacion internacional legislativa.

3.1 Legislacion Nacional

En relacion al fundamento legal del sistema de patentes, existe regulacion interna de
los mismos, creando un régimen bajo el cual se sostiene la proteccion juridica otorgada
por medio de las patentes. Este régimen se encuentra diseminado en diversos cuerpos

legislativos partiendo de la ley constitucional nacional hasta la ley reglamentaria.

3.1.1 Constitucion Politica de la Republica de Guatemala

Las Patentes como parte de la Propiedad Industrial son protegidas constitucionalmente
al equiparar el derecho de inventor al derecho de propiedad, otorgandoles dominio
exclusivo sobre su invento (Articulo 42) como un derecho no absoluto e inherente a la
persona humana que garantiza al propietario el uso y disfrute del bien con las
limitaciones legales con el fin que alcance el progreso individual y el desarrollo social
(Articulo 39). Este caracter social de la propiedad se ve consolidado al establecerse
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Parrafo), lo cual permite que dicha figura de la propiedad industrial pueda ser

expropiada, extinguida o ser objeto de licencias obligatorias, en virtud de utilidad
colectiva, beneficio social o interés publico debidamente comprobado, siendo siempre

objeto de justipreciacion segun su valor real (Articulo 40).

En otro sentido, la proteccion constitucional se extiende al considerar el desarroflo de
invenciones y al progreso cientifico y tecnolégico como un derecho al que toda persona
deba beneficiarse (Articulo 57), estimulando ademas la actividad cientifica e intelectual
del inventor promoviendo la formacion profesional y econdmica de los mismos (Articulo
63), considerando los mismos como bases fundamentales para el desarrollo nacional

(Articulo 80).

3.1.2 Legislaciéon Ordinaria

La legislacién ordinaria cumple con el mandato constitucional de desarrollar los
principios e instituciones que en el mismo se declaran y constituyen. Atendiendo a lo
anterior, el régimen juridico para la proteccion del derecho a la patente que tiene un
inventor se encuentra desarrollado a partir de legislacion ordinaria interna, enunciando
los alcances de este derecho a patente y sus limitaciones, los procedimientos para
acceder a esta proteccion y la responsabilidad surgida ante la realizacion de actos que

vulneren cualquier de los derechos adquiridos de un inventor sobre el producto de su

creacion.
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A) Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica

Este cuerpo normativo, juntamente con la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, constituye la principal fuente legal para el Derecho de Propiedad Intelectual

en Guatemala.

Esta ley contendra lo relacionado a las instituciones creadas para la proteccion de la
Propiedad industrial segin lo establecido en Tratados Internacionales adoptados por
Guatemala en la materia, por lo que su contenido se encuentra en muchos aspectos
unificado con la legislacién internacional, regulando aspectos como las marcas y signos
distintivos en su aspecto sustantivo y procedimental, las funciones del Registro de la
Propiedad Intelectual en materia de propiedad Industrial, los aspectos relacionados con
el combate a la competencia desleal y lo relacionado con derecho de patentes que
constituye la materia que se desarrolla en el presente documento, esencialmehte en
relacibn a las invenciones y en menor medida sobre los modeios de utilidad, que
utilizan supletoriamente los procedimientos destinados a las invenciones con las

especialidades consiguientes.

B) Cddigo Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la Republica

La protecciéon penal nacional a las Patentes se encuentra regulada en el Cédigo Penai
por medio del delito de Violacion a los derechos de Propiedad Industrial contenido en el

articulo 275 literales “K” y “L", los cuales establecen una sancién de prision de uno a
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titular:
1. Produzcan, elaboren, comercialicen, ofrezcan vender, pongan en circulacion,

almacenen o muestren productos protegidos por la patente de otra persona; y

2. Empleen un procedimiento protegido por la patente de otra persona o ejecute
cualquier acto contenido en el parrafo anterior, respecto de los productos obtenidos

mediante dicho procedimiento.

3.1.3 Legislacion Reglamentaria

En general la legislacion reglamentaria cumplirda con la funcién de especificar los
aspectos técnicos, procedimentales y ejecutivos que se encuentran enunciados en las
leyes ordinarias o en la Constitucion Politica de la Republica, pudiendo ser
dependientes de las leyes ordinarias o bien podran ser emanados de forma

independiente a las mismas, pero cumpliendo el mismo deber de desarrolio legal.

A) Reglamento de Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo 89-2002

Eéte cuerpo reglamentario surge a raiz de la necesidad de desarrollar los
procedimientos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial para la inscripcion de los
derechos de propiedad industrial y las funciones del Registro de la Propiedad
Intelectual como autoridad administrativa competente del registro y protecciéon de los
derechos de propiedad industrial, algunos de los cuales son desarroliados a lo largo del

presente documento.
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B) Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad "

Industrial, Acuerdo Gubernativo 862-2000

Este cuerpo reglamentario tiene su origen en el mandato contenido en los articulos 168
y 171 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales ordenan que las tasas y honorarios
por el uso de los servicios del Registro de Propiedad Intelectual en materia de
propiedad industrial deberan ser fijadas por medio de Acuerdo Gubernativo por
conducto del Ministerio de Economia. Estas tasas y honorarios son de caracter
obligatorio y se pagaran al momento de realizar cualquier gestion de registro o de
consulta en la institucién, aplicables en materia de propiedad industrial (signos

patentes de invencién y de modelos de utilidad son las siguientes:

e Por presentacion de solicitud de patente de invencién: Dos mil quinientos quetzales

(Q.2,500.00)

e Por presentacion de solicitud de modelo de utilidad: Un mil quetzales (Q.1,000.00)

e Por inscripcion de una patente de invencion: Cuatrocientos cincuenta quetzales

(Q.450.00)

e Por inscripcion de una patente de modelo de utilidad: Cuatrocientos cincuenta

quetzales (Q.450.00)

e Por examen técnico de fondo de patente de invencion, modelo de utilidad o disefo

industrial: Tres mil quetzales exactos (Q.3,000.00)
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Por division de la solicitud de patente de invencidon: Dos mil novecientos cincuenta

quetzales (Q.2,950.00)

Por division de solicitud de modelo de utilidad: Un mil cuatrocientos cincuenta

quetzales (Q.1,450.00)

Por modificacién o correccion de la solicitud de patente de invencion, modelo de

utilidad o disefio industrial: Doscientos quetzales (Q.200.00)

Por conversion de la solicitud de patente de invencion y de modelo de utilidad, por

cada operacion: Doscientos quetzales (Q.200.00)

Por correcciéon del certificado o de la inscripcion de patente de invencion, modelo de

utilidad o disefio industrial: Doscientos quetzales (Q.200.00)

Por solicitud de inscripcion de la licencia contractual de patente de invencion,

modelo de utilidad o disefo industrial: Doscientos quetzales (Q.200.00)

Por pago de anualidades:

o Patente de invencion:
= De la 12 ala 5. anualidad (por cada una): Doscientos quetzales (Q.200.00)
= De la 6° ala 102 anualidad (por cada una): Quinientos quetzales (Q.500.00)

* De la 112 a la 18?2 anualidad (por cada una). Ochocientos quetzales

(Q.800.00)
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o Modelo de utilidad:
» Dela 12. a la 4°. anualidad (por cada una): Trescientos quetzales (Q.300.00)

* Dela 52 ala 82 anualidad (por cada una): Quinientos quetzales (Q.500.00)

Por busqueda retrospectiva del estado de la técnica a nivel nacional: Un mil

quinientos quetzales (Q.1,500.00)

Por busqueda retrospectiva del estado de la técnica a nivel internacional: Tres mil

quetzales (Q.3,000.00)

Por emitir listado de patente de invencion, modelo de utilidad o diseno industrial

correspondiente a un titular: Un mil quetzales (Q.1,00.00)

Por consulta de libros (por cada libro): Un quetzales (Q.1.00)

Otras solicitudes no contempladas en el Arancel (por cada una): Doscientos

quetzales (Q.200.00)

En concepto de honorarios, se cobrara la cantidad de cincuenta quetzales (Q.50.00)
por Anotaciones judiciales o notariales, Reposicion de documentos e informes y la
Emision de:

o Certificaciones o titulos de patentes de invencion, modelos de utilidad,;

Certificaciones relativas al pago de anualidades;

o]

o Constancias en general;

o Edictos;
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3.2 Tratados y Convenios Internacionales

Esta legislacion es una parte fundamental del estudio del marco juridico de la
propiedad intelectual de circuitos integrados y tiene especial relevancia debido a que el
fin de la misma es unificar los criterios, procedimientos y legislaciones internas de cada
Estado en las materias que forman la llamada propiedad incorpérea. Por lo tanto la
legislacion interna nacional se encuentra en muchos aspectos acorde a los tratados

pero en algunos otros no, y son estas deficiencias las que son necesarias subsanar.

3.2.1 Acuerdo de la Ronda de Uruguay sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

El Acuerdo de la Ronda de Uruguay sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio de la Organizacion Mundial del Comercio
(ADPIC) es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organizacion Mundial del Comercio y constituye un acuerdo multilateral en materia de
Propiedad Intelectual en relacion al sistema de comercio internacional cuyo obijetivo
principal es la armonizacion de la proteccion a la propiedad intelectual en los distintos

paises sighatarios dada la variacién que existia en dicha proteccion de un pais a otro.
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Este acuerdo consiste en derechos minimos a ser observados por los EStad&\"‘MuA.@'
signatarios para ser incorporados a su legislacion nacional los cuales abarcan los

aspectos siguientes:

1. La aplicacién debida de los principios basicos del sistema de comercio sobre la

propiedad intelectual. Estos principios son:

e Principio de no discriminacion y trato nacional el cual consiste en que deba

existir igualdad de trato para nacionales y extranjeros.

e La proteccién de la propiedad intelectual debe contribuir a la innovacion técnica y
a la transferencia de tecnologia. La propiedad intelectual debe beneficiar a los

productores y a los usuarios teniendo como fin el bienestar econdmico y social.

e Los mecanismos enfocados a la proteccion adecuada a los derechos de

propiedad intelectual.

e La forma en que los Estados hagan respetar adecuadamente los derechos de

propiedad intelectual dentro de sus fronteras.
e Los mecanismos de resolucion de diferencias en materia de propiedad

intelectual entre los signatarios ante la Organizacion Mundial del Comercio.

2. Enrelacion a las Patentes los ADPIC establecen que las patentes podran obtenerse

por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los



campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad

inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial (Articulo 27.1).

Ademas establecen que seran conferidos al titular de la patente los derechos
exclusivos de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, usen, vendan
o importen productos patentados, o utilicen procedimientos patentados para
comercializar dichos productos; y el derecho de ceder o transferir las patentes por
sucesion y de concertar contratos de licencia. (Articulo 28). Igualmente se establece
el plazo minimo de 20 anos para la proteccion de patentes (Articulo 33) y menciona
la norma que en caso de controversia judicial por uso no autorizado de
procedimiento patentado que el demandado tiene la carga de la prueba respecto a
producto fue obtenido por un procedimiento distinto al

demostrar que el

procedimiento patentado (Articulo 34.1).

En relacion propiamente a los Esquemas de Circuitos Integrados los ADPIC
establecen que se considerara ilicita la importacion, venta o distribucion con fines
comerciales y sin autorizacién del titular de un esquema de circuito integrado
protegido, de un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema
protegido, o de un articulo que incorpore un circuito integrado que contenga un
esquema de trazado ilicitamente reproducido (Articulo 36), a excepcion que el
distribuidor que haya adquirido el producto para su comercializacion no tenga
noticia al momento de adquirir el producto que este incluye circuitos integrados

ilegitimos, situacion en la cual no se considerara ilicito dicho acto salvo la facultad
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del titular para exigir el pago de regalias al distribuidor cuando haya recibido noticia
de la ilegitimidad de los circuitos (Articulo 37). Finalmente se establece que el plazo
de proteccion para dichos esquemas sera de diez anos contados a partir de la
presentacion de la solicitud de patente o del primer uso comercial del circuito

integrado en cualquier parte del mundo (Articulo 38).

3.2.2 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial fue adoptado en el
ano de 1883 siendo asi el primer convenio internacional generalizado para la
proteccion de la propiedad industrial, el cual fue destinado desde su inicio hasta la
actualidad para facilitar a los nacionales de un pais obtener proteccién en otros paises
para sus Patentes, marcas y disenos industriales otorgandoles el caracter de propiedad
industrial. Dicho convenio entré en vigencia en el ano de 1884 y a partir de alli ha

recibido varias revisiones hasta finalizar con la enmienda realizada en el afio de 1979.

Este convenio establece en relacion a las patentes que constituira que constituira un
derecho de prioridad el registro regular de una solicitud de patente en alguno de los
paises miembros del convenio durante un plazo fijado minimo de 12 meses a partir de
la primera solicitud para efectuar el registro en otros paises sin que sea invalidado por
hechos ocurridos en ese plazo (Articulo 4A). Sin embargo las patentes solicitadas por
los nacionales de los paises miembros seran independientes de las patentes obtenidas
para la misma invencion en los otros paises adheridos o no al Convenio (Articulo 4bis).
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En otras estipulaciones se conviene la creacion del plazo de gracia respecto al pago de
anualidades de las patentes mediante el pago de una sobretasa a establecer por cada
legislacidn, pudiendo de igual manera tener la facultad de de prever la rehabilitacién de
las patentes de invencién caducadas como consecuencia de no haberse pagado las
anualidades (Articulo 5bis). Se regula también que el titular de una patente de
procedimiento de un producto tendra toda la proteccidon nacional de una patente
cuando un producto extranjero fabricado con dicho procedimiento es introducido en un
pais miembro del convenio en base a la patente de procedimiento preexistente (Articulo

5quater).

3.2.3 Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los

Circuitos Integrados

El Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados es un instrumento de regulacién internacional celebrado en el afio de 1989
por iniciativa de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual ha sido
suscrito por el momento por 10 paises, incluyendo Guatemala, el cual no ha sido
ratificado aun por todos los Estados miembros por lo que el presente tratado no ha

entrado aun en vigencia.

El objeto del tratado consiste en la proteccion de la propiedad intelectual respecto de

los esquemas de trazado de Circuitos Integrados y asegurar medidas adecuadas para
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impedir la realizacion de actos ilicitos. Esta proteccion sera concedida por cada
miembro solamente a los esquemas de trazado que sean originales manifestando el
resultado del esfuerzo intelectual de su creador, independientemente de que el circuito

integrado se encuentre incorporado en otro articulo (Articulo 3).

La proteccion no debera ser inferior a ocho aios (Articulo 8) y no iniciara hasta que el
esquema de trazado haya sido explotado comerciaimente de forma ordinaria en alguna
parte del mundo ya sea en forma separada o incorporado en un circuito integrado, o
que el esquema de trazado haya sido objeto de una solicitud de registro presentada
ante la autoridad competente. Para los efectos del otorgamiento de proteccion
patentaria, podra exigirse que la solicitud vaya acompafada de una copia o dibujo del
esquema de trazado y, en caso el circuito integrado haya sido explotado
comercialmente, de una muestra del circuito integrado juntamente con la informacion

que defina la funcion electrénica que dicho circuito debe realizar.

Ilgualmente se podra exigir que la solicitud sea presentada dentro de un cierto plazo a
partir de la fecha en la que el titular explote comercialmente por primera vez el
esquema de trazado en cualquier parte del mundo. Dicho plazo no sera inferior a dos

anos contados a partir de esa fecha (Articulo 7).

Este tratado establece los actos ilicitos a considerar en los Estados miembros cuando

los mismos sean realizados sin autorizacion del titular: (Articulo 6.1)
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incorporacion en un circuito integrado o en alguna otra forma,
e La importacion, venta o distribucion de un esquema de trazado protegido o un

circuito integrado en el que esté incorporado.

Sin embargo, no se considerara ilicita la reproduccion total o parcial sin autorizacion del
titular de un esquema de trazado protegido cuando sea realizado con el Unico objetivo
de evaluacion, analisis, investigacion o ensefanza (Articulo 6.3); ni se podra considerar
ilicita la reproduccion, venta o distribucion sin autorizacion del titular, de un esquema de
trazado protegido o de un circuito integrado que incorpore dicho esquema de trazado

que haya sido puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento (Articulo 6.5).

3.2.4 Tratado sobre el Derecho de Patentes

El Tratado sobre el Derecho de Patentes es un Instrumento de regulacion internacional
en materia de patentes adoptado en el afio 2000 por la Conferencia Diplomatica para la
Adopcion del Tratado sobre el Derecho de Patentes impulsado por la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual. El tratado tiene como objeto armonizar los
requisitos formales establecidos por las oficinas nacionales o regionales de patentes
para la presentacion de solicitudes de patentes y el mantenimiento de las mismas, con
el fin de lograr unificacion procedimental entre los Estados Contratantes. Este tratado

sera aplicado a las solicitudes nacionales y regionales de patentes de invencion
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presentadas en la Oficina de una Parte Contratante y a las solicitudes internacionales
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de patentes de invencidn en virtud del Tratado de Cooperacidn en materia de Patentes.

De igual manera seran aplicables estas disposiciones a aquellas relacionadas a

patentes de invencion, nacionales y regionales, que hayan sido concedidas con

anterioridad en una Parte Contratante (Articulo 3). El tratado contiene los requisitos

esenciales y procedimentales para la tramitacion de las solicitudes de patentes de

invencion, nacionales y regionales, las cuales se refieren a los aspectos siguientes:

e Fecha de presentacion: (Articulo 5) La fecha de presentacion de una solicitud sera

la fecha en la que la Oficina Nacional o Regional haya recibido al menos los

siguientes elementos;

o Una indicacion expresa o implicita de que los elementos estan destinados a

constituir una solicitud;
o ldentificacion del solicitante y lugar para recibir de notificaciones;

o Un documento que parezca constituir una descripcion.

e Solicitud: (Articulo 6) Se podra exigir que la solicitud adopte la forma de un Petitorio

de una Solicitud Internacional segun el Tratado de Cooperacion en Materia de

Patentes.

e Representacion: (Articulo 7) Sera obligatorio el nombramiento de un representante

con facultades suficientes para actuar en el procedimiento ante la Oficina Nacionai o

Regional. Sin embargo cualquier persona interesada podra actuar ante la Oficina



Nacional o Regional sin necesidad de acreditar representacion legal para
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realizacion de las gestiones siguientes:

)

La presentacion de una solicitud;

El pago de una tasa de tramitacion;

El pago de una anualidad;

La emisién de un recibo o de una notificacion por la Oficina Nacional por la

presentacion de una solicitud;

¢ Notificaciones: (Articulo 9) No sera obligatorio a una Oficina Nacional enviar una

notificacién a un solicitante, si no se han presentado a la Oficina indicaciones que

permitan establecer contacto con ellos y cuando una Oficina no notifique al

solicitante el incumplimiento de algun requisito en virtud de lo anterior, no se eximira

al solicitante de la obligacion de cumplir con el requisito omitido.

e Validez de Ia patente: (Articulo 10) El incumplimiento de uno o0 mas de los requisitos

de forma relativos a una solicitud, no podran constituir motivo de revocacion de una

patente ya sea total o parcialmente, excepto cuando el incumplimiento de dicho

requisito sea resultado de fraude.

3.2.5 Tratado de Cooperacion en materia de Patentes

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes es un tratado multilateral en materia

de cooperacion registral entre los Estados que lo hayan suscrito el cual se encuentra



bajo administracion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y vigente‘

desde el ano de 1978.
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Este tratado tiene como objetivo establecer un procedimiento unificado de calificacion y

registro de invenciones dentro de los paises que lo hayan suscrito con el fin de facilitar

y agilizar la obtencién de patentes dentro de los Estados en los cuales se requiera la

proteccion por medio de los procedimientos nacionales de cada uno de ellos.

La aplicacion de este tratado representa ademas en una serie de ventajas al solicitante

entre ellas las siguientes:

Representa un ahorro al solicitante en cuestion de tiempo y dinero, dado que el uso

de este procedimiento implica la realizaciéon de una solicitud ante una sola autoridad

bajo una misma serie de tasas y el uso de un mismo lenguaje, tomando el hecho

que la solicitud internacional tiene el efecto de una solicitud nacional o regional sin

la cual seria necesario presentar tantas solicitudes iniciales como Estados hayan

qgue requerir proteccion.

El solicitante obtiene ayuda relacionada al inicio de la fase nacional por medio de la

informacion contenida en el Informe de Busqueda Internacional emitido para cada

solicitud el cual es elaborado por Oficinas Internacionales encargadas de dicha

busqueda a partir de estandares internacionales unificados, el cual arrojara los

resultados de los Estados en los cuales se encuentra o no protegido un producto o
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procedimiento por una patente y si dicho objeto cumple con los requisitos de

novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial.

Un Informe de Busqueda Internacional favorable al solicitante fortalece su punto de
vista ante las Oficinas Nacionales en la fase nacional fortaleciendo sus argumentos
para el otorgamiento de una patente nacional ante dichas oficinas. La obtencion de
un Informe Preliminar de Patentabilidad favorable al solicitante igualmente
proporciona suficiente evidencia para incrementar las posibilidades de obtener una
patente si son presentadas conjuntamente con un Informe de Busqueda

Internacional favorable.

Contrario a lo anterior, si el Informe de Busqueda Internacional no resultase
favorable a los intereses del solicitante y consecuentemente este abandonare la
solicitud, se lograra un ahorro para el solicitante dado que no realizara ninguna
inversion de tiempo y de dinero al evitar realizar la solicitud en distintas Oficinas

Nacionales.

La presentacion de una solicitud internacional y la finalizacion de la fase
internacional del PCT significara la reduccion de tasas en algunas Oficinas
Nacionales, ademas de la no necesidad de presentar Dibujos Originales o copias

certificadas de los demas documentos de la solicitud prioritaria.

La presentacion de una solicitud internacional via PCT brinda al solicitante un
derecho de prioridad al momento de iniciar la fase nacional ante las Oficinas

Nacionales designadas para la proteccion.
128
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3.2.6 Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes

El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes consiste
en un Instrumento Normativo Internacional sobre registro patentario suscrito en el afo
de 1971 bajo administracion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
Este Instrumento surge por la necesidad de crear un sistema uniforme para la
clasificacion de las patentes de invencion y de los modelos de utilidad que permita
establecer una cooperacion internacional y favorecera la armonizacion de los diversos

sistemas juridicos registrales en materia de propiedad industrial.

Dicho Instrumento contiene la Clasificacion Internacional de Patentes que consiste en
el establecimiento de una serie de categorias de caracter administrativo que cada uno
de los paises miembros particular tiene la facultad de aplicar de forma principal o como
sistema auxiliar en las patentes de invencion, los certificados de inventor, modelos de
utilidad y certificados de utilidad que se soliciten, asi como en fas publicaciones
oficiales de dichas solicitudes. Estas categorias consistirdn en una serie de simbolos
procedidos de la mencion “Clasificacion Internacional de Patenteé” 0 su abreviatura,
que deberan ser impresos en caracteres visibles en la parte superior de cada uno de
las solicitudes en las cuales deban figurar (Articulo 4). Las Categorias basicamente son
ocho, las cuales se subdividirdn en subcategorias cada vez mas especializadas dando

lugar a casi 70 mil categorias especiales.
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Las Categorias basicas son:

A. Seccion A — Necesidades Corrientes De La Vida

B. Seccion B — Técnicas Industriales Diversas; Transportes

C. Seccién C — Quimica; Metalurgia

D. Seccion D — Tex’tiles; Papel

E. Seccion E — Construcciones Fijas

F. Seccion F — Mecanica; lluminacion; Calefaccion; Armamento; Voladura
G. Seccion G — Fisica

H. Seccién H — Electricidad

Algunos ejemplos de categorias relacionadas con Esquemas de Circuitos Integrados
son las categorias “HO3 Circuitos Electronicos Basicos” la cual a su vez tiene varias
subclasificaciones entre ellas “HO3C Modulacion”, “HO3F Amplificadores” y otras; dando
a su vez otras divisiones tal como “HO3F 3/195 Amplificadores en Circuitos Integrados”
y “HO3F 3/21 Amplificadores unicamente con dispositivos semiconductores” entre otros.
Cada invencioén debe estar respaldada por una clasificacion segun su naturaleza y

aplicacion.

Dada la cantidad de categorias a considerar, se emplean diversas herramientas de

busqueda en linea por parte del sitio de la Organizacion Mundial de la Propiedad
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Iintelectual para facilitar encontrar la categoria adecuada de la invencion entre ellas las

siguientes:

IPC Green Inventory: Llamado también Inventario Ambiental de la Clasificacion
Internacional de Patentes, consiste en una herramienta que ayuda a las busquedas
de clasificaciones patentarias relacionadas a las Tecnologias Ambientalmente
Racionales tal como estan listadas en la Convencion Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climatico (UNFCCC).

RIPCIS: Es una herramienta de busqueda y revision de la Clasificacion de acceso

restringido a especialistas.

IPCCAT: El cual consiste en una herramienta de busqueda que muestra una

clasificacion automatizada de patentes.

TACSY: El cual consiste en una herramienta de busqueda de patentes en lenguaje
natural (francés o inglés) de la base de datos de la Clasificacion Internacional de

Patentes.

CIP: Que consiste en la herramienta estandar de busqueda de las Clasificaciones

Patentarias la cual muestra todas las clasificaciones para su consulta.
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3.3 Legislacion Comparada

El estudio de legislacion comparada revierte de especial importancia dentro del
derecho de patentes, esencialmente porque a través de las mismas se implica cual es
la tendencia de proteccidon que tienen en comparacion a la legislacion nacional y como

puede lograrse finalmente la unificacion legisiativa en la materia.

3.3.1 Costa Rica: Ley N° 7961 sobre Proteccidn a los Sistemas de Trazados de los

Circuitos Integrados

La legislacion costarricense establece un sistema de proteccién basado en un sistema
mixto de derechos de autor y de diseno industrial con aplicacion funcional, la cual
retoma la regulacion de los ADPIC y del Tratado de Washington para la proteccion de
la Propiedad Intelectual de los Circuitos Integrados. Los elementos del derecho de
autor se ven reflejados en dicha ley al establecer la existencia de derechos morales y

patrimoniales como resultado de una inscripcion.

Por otro lado el caracter de disefio industrial con aplicacion funcional es manifestado en
el caracter procedimental y formal, puesto que la misma es diligenciada por medio de
un procedimiento simple establecido para disefos industriales a cuya solicitud de
registro debera adjuntarse el diagrama a registrar y la descripcion de la funcién que
realizaria dicho dispositivo; finalizando dicho procedimiento con la entrega de un

certificado que acredite los derechos sobre el esquema de trazado registrado.
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El elemento principal para la proteccién de un esquema de trazado, segun esta ley, es
la originalidad, la cual define como a un esquema de trazado como original “cuando
resulte del esfuerzo intelectual propio de su diseiador y no sea corriente en el sector
de la industria de los circuitos integrados.”?° En cuestion de licencias, esta ley remite a
la regulacién sobre las mismas sobre patentes de invencidn sobre su otorgamiento,
tanto en las licencias contractuales como en las obligatorias, las cuales contienen las
mismas causales de imposicion. Otro aspecto en el que se enfoca la ley es en
establecer los limites y alcances de la proteccion otorgada regulandolos de la siguiente
manera:

o El titular tendra el derecho de impedir que terceras personas realicen cualquiera de

los siguientes actos:

o Reproducir, por incorporacién en un circuito integrado o de cualquier otro
modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una de sus partes
que cumpla la condicién de originalidad.

o Comercializar o distribuir, en cualquier forma:

* El esquema de trazado protegido
» Un circuito integrado que incorpore ese esquema

* Un articulo que contenga tal circuito.

e La proteccion de un esquema de trazado solo podra hacerse valer contra actos

realizados con fines industriales o comerciales.

2 Articulo 4 Ley N° 7961 sobre Proteccion a los Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados

de Costa Rica.
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Por lo tanto se exceptuan:

o Actos realizados en el ambito privado y con propositos no comerciales.

Actos realizados exclusivamente con fines de evaluacion, analisis o
experimentacion, respecto al esquema de trazado protegido o el circuito

integrado que lo incorpora.

Actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o investigacion

cientifica o académica.

Igualmente se exceptua la venta y distribucion de un circuito integrado, su
esquema o articulos que lo contengan cuando haya sido introducido al

comercio sin previo registro por el titular o con su consentimiento.

El titular tampoco podra impedir a un tercero realizar actos de explotacién
industrial ni comercial relativos a un esquema de trazado creado por un
tercero, mediante la evaluacion o el analisis del esquema de trazado protegido
(ingenieria inversa), siempre que el esquema asi creado cumpla la condicién
de originalidad. Tampoco podra impedir estos actos respecto de los circuitos
integrados que incorporen el esquema de trazado asi creado ni de los

articulos que los incorporen.

Tampoco se considerara infraccion de los derechos sobre un esquema de
trazado registrado, la distribucion y venta de un circuito integrado que

incorpore, ilicitamente, un esquema de trazado, o de un articulo que contenga
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tal circuito integrado, cuando quien lo realice no sepa ni tenga motivos
razonables para saber que el esquema se habia reproducido de modo ilicito.

(Adquisicién de buena fe).

3.3.2 Brasil: Ley N° 11.484 del 31 de mayo de 2007 (Topografias de Circuitos

Integrados)

Brasil regula la proteccion de los Esquemas de Trazado de circuitos integrados por una
ley de proteccion y promocion a la actividad tecnologica. A través de la misma crea un
“programa de apoyo e incentivo a la industria de los semiconductores el cual se dirige a
fas personas que realicen investigaciones y desarrolio en la produccion y disefo de
dispositivos semiconductores y relacionados por su propia cuenta 0 en conjunto con
otras personas y aun sobre la colocacion de los mismos en una tarjeta para la
produccion de articulos electronicos.”’ Esta instituciéon tiene como finalidad, brindar
incentivos econdmicos y fiscales a los productores nacionales y extranjeros operando
en el pais, asi como beneficios competitivos en relacion a la produccion fuera de los

limites de ese pais.

Aunado a la creacion de dicha institucion de fomento tecnologico se encuentra
regulada la propiedad intelectual contenida en los circuitos integrados. Este sistema
regula la proteccion de los esquemas de trazado partiendo de la base de los diseios

industriales con aplicacion funcional, con algunos aspectos propios relacionados con la

2 Articulo 1, Ley N° 11.484 del 31 de mayo de 2007 (Topografias de Circuitos Integrados) de Brasil.
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amplitud de la proteccion. Sera titular de estos derechos, salvo prueba en contrario, al
solicitante y la proteccion sera otorgada siempre y cuando la topografia sea original,
siendo producto de un esfuerzo intelectual de su creador y no sea de uso comun para

técnicos, especialistas o fabricantes de dichos dispositivos.

La proteccion surge por un plazo de 10 anos a partir del deposito o de la primera
explotacion comercial del dispositivo, e incluye la facultad de explotarla libremente
durante dicho plazo, ademas de otorgar un derecho de exclusividad sobre la
distribucion y explotacién comercial en cualquiera de sus formas abarcando tanto el
esquema de trazado hasta los productos en los cuales se incluye dicho semiconductor.
Existe una regulacion especial por medio de la cual la obtencién de forma
independiente de un Esquema de Trazado de Circuito Integrado idéntico a otro
registrado contendra la prohibicion de explotar a favor del titular registrado. Podran de
igual forma estos derechos ser objeto de cesion, licencias o transferencia. Finalmente
esta ley establece que las causales de extincion del registro seran por vencimiento del
plazo y por renuncia del titular, luego de lo cual lo contenido en dicho registro pasara a

formar parte del dominio publico.

3.3.3 México: Ley de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991

Dentro de esta ley, se regula la proteccion mexicana a los esquemas de trazado de
Circuitos Integrados en el Titulo Quinto Bis, el cual detalla un sistema de proteccion
cuya base es el sistema de patentes complementado con algunos elementos de los

disenos industriales y otros especiales propios de la proteccion de estos elementos.
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Esta proteccion es otorgada por medio de una patente por un plazo de 10 afos a partir

de la fecha de presentacion de la solicitud.

Al igual que los regimenes de proteccion de esquemas de trazado de circuitos
integrados sometidos al ADPIC, la proteccion abarca “el derecho de exclusividad de su
titular sobre la distribucién y explotacidén comercial de un diseno de semiconductores
protegido, el circuito en el cual se incorpora el disefio y el objeto en el cual fue
colocado.” %% Sin embargo la misma establece ciertos limites a dicha proteccion, por lo

cual no son protegidos por la patente la realizacion de los siguientes actos:

e La reproduccion de un esquema de trazado protegido sin autorizacién del titular,

con propodsitos privados o con el unico objetivo de evaluacion, analisis,

investigacion o ensenanza;

e La creacibn de un esquema de trazado que cumpla con la exigencia de
originalidad, sobre la base de la evaluacion o el analisis de un esquema de trazado
protegido y dicho trabajo podra ser objeto de proteccién sin necesidad de

autorizacion por parte del titular del primer esquema protegido.

e La creacion de forma independiente de un esquema de trazado que sea original e
identico a un esquema protegido siempre que haya sido creado con anterioridad a

la publicacion del registro en la Gaceta.

*2 Articulo 178 bis 5, Ley de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991 de México.
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e |a venta o distribucion en cualquier forma sin autorizacién del titular de un circuito
integrado que incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente,
siempre y cuando la persona que realice u ordene tales actos no sepa y no tuviere
motivos razonables para saber, al adquirir tal circuito integrado, que éste incorpora
un esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente. A partir del momento en
que el tercero de buena fe reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado
protegido se ha reproducido ilicitamente, estara obligado al pago de una regalia
razonable que corresponderia bajo una licencia libremente negociada para agotar

el inventario en existencia o los pedidos hechos con anterioridad a la notificacion.

3.4 Sobre el régimen legal nacional e internacional de la Propiedad Intelectual de
los Circuitos Integrados

Existen suficientes fuentes legales para la subsistencia de un régimen nacional e
internacional de patentes. Sin embargo en el ambito interno debe hacerse notar que no
existe un régimen juridico para soportar un sistema de proteccion de patentes para
dispositivos semiconductores integrados. Internacionalmente existe un marco juridico
por medio del cual se define al derecho de patentes para esquemas de trazado de
circuitos integrados y dispositivos semiconductores analogos, el cual ajeno a la
creencia, puede ser aplicado tanto a paises desarrollados con industrias fuertes de
semiconductores, como a paises en vias de desarrollo, las cuales deben implementar
este tipo de legislacion para ser receptores de la industria de produccion y disefio de

semiconductores y para la explotacion adecuada de estos dispositivos.
138

QRS JUg~

(/0

& Pt CA,qu&c

SECRETARIA

(3

O
30 >}
Ame M

‘e

.
9

-



Sin embargo el camino para la creacion del derecho internacional de patentes para
circuitos integrados no ha sido facil. A lo largo de este proceso legislativo se han
encontrado contrapuestos entre si los intereses de los paises productores debido a que
minimiza la proteccidon otorgada por sus legislaciones internas. A pesar de ello, en la
actualidad estas fricciones entre los paises productores y mas a'un entre productores y
consumidores se han reducido en pro del mejoramiento de las condiciones de
produccion y explotacion de los dispositivos semiconductores, y finalmente a la
aceptacion entre las partes que el impulso actual de la industria de la tecnologia en
semiconductores puede resultar de beneficio para economias en desarrollo. Debido a

esto, hoy existe un régimen unificado del derecho de patentes de circuitos integrados.
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CAPITULO IV

4. L a propiedad intelectual de los esquemas de trazado de circuitos integrados

en el sistema juridico guatemalteco

La instauracion de un sistema de salvaguardia ef'ectiva a los derechos de propiedad
intelectual marca el inicio para el desarrollo de un nuevo campo econémico y social
basado en la tecnologia. En especifico, la instauracion de un sistema fuerte de
proteccion al derecho de patentes supone no solo beneficios directos al inventor sino
que permite que la sociedad en conjunto pueda beneficiarse de las mejoras técnicas

presentadas para su proteccion.

En Guatemala existe un sistema de proteccién por medio de patentes que es acorde a
lo establecido en convenios internacionales, sin embargo, es notoria la deficiencia legal
en lo relacionado a la proteccion del disefno y fabricacién de circuitos integrados y
dispositivos semiconductores relacionados por lo que debe legislarse para favorecer el

desarrollo de esta rama tecnolégica.

4.1 Objetivos de la divulgacion de informacion tecnologica de una invencion por

medio del sistema de Patentes

Uno de los fines del sistema de patentes consiste en la divulgacion que hace el inventor
de la tecnologia empleada en su invencion. El inventor tiene la obligacion de divulgar
su invencion asi como de describir la tecnologia necesaria para que un experto en la

materia pueda llevarla a la practica; esto surge como una contraprestacion a la cual el
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la explotacion exclusiva de la invencién requiere que el inventor comunique al publico
los detalles de su invencidon. El objetivo principal de la divulgacion de informacion
tecnoldgica es servir como un instrumento para el desarrollo tecnoldgico al conseguir
que la informacién tecnoldgica llegue a los responsables de la adquisicion y adaptacion
de la tecnologia para reducir las diferencias tecnolégicas entre los paises desarrollados
y aquellos en vias de desarrollo y con esto lograr que éstos ultimos puedan adoptar la

tecnologia extranjera como base para generar una tecnologia nacional.

Todo acto de divuigacion de tecnologia a partir de una patente tendra ademas los

objetivos siguientes:

e Ampliar la base de conocimiento sobre el desarrollo tecnologico de una determinada
area técnica, dado que los investigadores en el ejercicio de su actividad toman
como base la literatura existente sobre la materia, por lo que los documentos de
patentes podran brindar al investigador de informacion acerca de la evolucién de
una invencion a través del tiempo y los detalles sobre que tecnologias se
encuentran patentadas, en que paises se ubican esas patentes, cuales de esas
tecnologias son de dominio publico y cuales de ellas pueden ser objeto de nuevas

patentes.

e Permitir al publico conocer las distintas soluciones a un problema técnico a través
de la consulta de los documentos de patentes, dado que en las mismas se plantean

distintos problemas y la forma en que dichos problemas fueron solucionados en su
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momento, asi como las ventajas y soluciones que ofrece la nueva tecnologia que se
pretende patentar.

Identificar, evaluar y seleccionar entre tecnologias alternativas a través de una
busqueda del estado de la técnica, que puedan brindar soluciones econémicamente

mas viables a aquellas de uso comun.

Promover la adquisicion de tecnologia, dado que se muestra el panorama acerca de
la oferta tecnoldgica presente en el mercado y aun aquella que no es atractiva
comercialmente, con el objeto de identificar formas tecnolbgicas alternativas a partir
del analisis de tecnologias obsoletas y tecnologias recientes y verificar cuales
elementos se encuentran patentados y cuales pueden ser utilizados en las patentes

a solicitar.

|dentificar a los productores de un sector tecnol6gico determinado para ayudar en la
decision sobre la explotacion de invenciones en areas nuevas y establecer quiénes

seran los competidores a escala local y mundial.

Mejorar los procesos industriales al realizar un estudio acerca de los procesos
patentados en relacion a los procesos propios y verificar como pueden estos
procesos ser mejorados en funcién de los avances en la técnica, o su incorporacion

si dichos avances se encuentran en el ambito de dominio publico.

Facilitar la ubicacion de una tecnologia determinada al analizar los documentos de

una patente y observar los detalles técnicos que dieron origen a dicha tecnologia,
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asi como los paises en los cuales se encuentra patentada dicha invencion yxﬁ’fmu-“

cuales se encuentra bajo dominio publico.

4.2 Ventajas de la proteccion basada en el Sistema de Patentes Frente a otros

Mecanismos de Proteccion

La implementacion de mecanismos juridicos para la proteccion de Esquemas de
trazado de Circuitos integrados bajo el sistema de patentes frente a otros mecanismos
de proteccion de la propiedad intelectual supone a grandes rasgos la fuente de
desarrollo tecnoldgico y econdmico para los paises, puesto que la creatividad humana

es promovida por la proteccion estatal a la innovacion.

Este sistema de proteccion es en la actualidad un aspecto de interés internacional y es
por ello que la mayoria de paises han adoptado regulaciones sobre propiedad
intelectual que poco difieren unas de otras, que al ser debidamente explotadas por los
paises logra el fin de estimular al derecho de patentes como un aspecto fundamental

en su desarrollo.

Pese a la existencia de dichas salvaguardias juridicas, las necesidades sociales toman
un papel esencial en el desarrollo del derecho de patentes, puesto que se crean dos
partes aparentemente antagdnicas como lo son el productor y el consumidor, tanto de
los paises desarroilados y generadores de tecnologia, como de aquellos en vias de

desarrollo y que se sirven del desarrollo tecnologico de los primeros.
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CULTAD

NERSIDg
w
m

W
O

N

se beneficia con la adquisicion de la tecnologia que satisfara sus necesidades y
mejorara su nivel de vida, la cual sera creada por el productor quien a su vez obtiene
un beneficio econémico por el esfuerzo intelectual invertido en su creacion. Con todo, la
instauracion de un sistema de patentes enfocado a una rama especial de la tecnologia,
en este caso los Esquemas de Circuitos Integrados significa la existencia de diversos
efectos juridicos y sociales para ambas partes del ciclo de patentes, en general los
relacionados al impulso brindado al desarrollo por medio del sistema de patentes y a

los efectos causados por la ausencia de dichos mecanismos de proteccion.

El empleo del sistema de patentes para la proteccion de la propiedad intelectual en los
esquemas de trazado de circuitos integrados ademas de las ventajas planteadas
anteriormente, supone dos ventajas adicionales por sobre sobre los demas sistemas de
proteccion, siendo por las anteriores y por lo siguiente recomendable a opinién del
autor debido a que muestra determinadas ventajas en el tema economico y de
proteccion respecto de otros mecanismos de proteccion por la propiedad intelectual,

entre otras es conveniente detallar las siguientes:

o FEIl sistema de patentes ofrece un sélido sistema de protecciéon basado en un
titulo en el cual se detallan las reivindicaciones que son objeto de la proteccion
por el sistema, por lo cual, cualquier infraccion a las mismas directa o
indirectamente supondra el ejercicio de la tutela estatal al creador facultandolo
para cualquier accion en contra del infractor.
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o El sistema de patentes ofrece la posibilidad que los derechos que ofrece una
patente puedan ser concesionados por medio de licencias a terceros para que a

su costa sean explotados a cambio del pago de regalias al titular de la patente.

La falta de reguiacic')n de los aspectos de propiedad intelectual responde a la necesidad
que tienen algunos Estados de invertir prioritariamente en otras areas que consideran
son de mayor relevancia en el desarrollo economico. Sin embargo, dicha ausencia de
proteccion se transforma a su vez en una de las causas que limitan el desarrolio

economico de dichos paises al limitar la estimulacion creativa interna.

Los efectos que tiene la falta de promocion de los derechos de patentes conllevan al
incremento en la circulacion de imitaciones de invenciones patentadas al existir un
sistema débil de proteccion a la creacion local, lo que provoca que un pais se convierta
ineludiblemente en un pais dependiente de la tecnologia proveniente del exterior,
deteniendo el desarrollo econdmico interno y restringiendo la innovacion local. Son
causas para adoptar este tipo de politicas publicas la falta de experiencia respecto al
desarrollo industrial de la investigacion y la falta de conocimiento acerca de los

beneficios resultantes de la inversidon en tecnologia econdmicamente viable.
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Concretamente algunos de los efectos producidos por el establecimiento de un sistema

adecuado de proteccién patentaria son los siguientes:

Toda disposicion juridica en materia de proteccion de patentes y demas
productos intelectuales traera aparejada consecuencias econdémicas para los
distintos sujetos de un sistema juridico de patentes, los cuales vienen a
sobresalir al momento de realizar cualquier acto o negocio relacionado con la
proteccion de las patentes y la transmision de los derechos surgidos de las

mismas entre los particulares.

Se garantiza el valor de una creacion intelectual de un pais a otro sin que
existan fluctuaciones en su valor. Esto debido a que en un sistema de proteccion
de patentes adecuado se busca la unificacion legislativa de conformidad con los
tratados vigentes en la materia. Esto da como resultado que no se realicen
imposiciones legales y econdémicas de un pais a otro, evitando que algunos de
ellos saquen ventaja de incentivos brindados a la proteccion de actividades
inventivas en perjuicio de otros, como es en el caso de los paises productores y
aquellos consumidores, sino permite que ambos puedan beneficiarse

equitativamente de las patentes.

Los productores pueden sacar provecho de las rentas surgidas de la explotacion
monopolica de una invencidon durante el plazo de proteccion y los consumidores
como beneficiaros de nuevas tecnologias debido a que estas puedan

incrementar su nivel de bienestar general a raiz del uso de una invencion.
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Constituye un incentivo para la poblacion nacional, al promover la inventiva y
creatividad, incrementando el recurso humano enfocado a trabajar a favor de la
tecnologia nacional. De igual forma el establecimiento de un sistema de
proteccion patentaria tendra como efecto estimular la creacion de nuevas
tecnologias, con especial atencién a aquellos paises en vias de desarrollo,
puesto que impulsa a los ciudadanos a inventar, crear y a estudiar. A contrario
sensu, un sistema de proteccidn patentaria débil promovera la imitacion y la
copia de productos patentados en el extranjero, incrementando con ello la
dependencia del pais sobre tecnologia extranjera en detrimento de fa produccion

tecnologica nacional.

La proteccion de la invencion atrae financiamiento, por lo tanto el desarrollo
tecnologico implicara el aumento del desarrollo econdmico y social. Uno de los
aspectos a considerar al momento de realizar financiamiento de proyectos de
tecnologia consiste en el grado de proteccion a las patentes y demas productos
intelectuales y cuando dicha proteccion no es adecuada, se pierde el interés en
financiar las actividades tecnologicas. Cualquier creador de tecnologia no
permitira que su creacion caiga en poder de sujetos que hagan uso de la misma
inadecuadamente, por lo que se abstendran de explotarla en aquelios lugares

donde no se asegure su proteccion.

Uno de los fines del sistema de patentes es la divulgacion de la informacion de
las invenciones contenida en las solicitudes, por lo que el establecimiento de un

sistema efectivo de proteccion patentaria lograra la correcta divulgacion del
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e La adopcion de un régimen interno adecuado para la proteccion de patentes y
demas productos intelectuales brindaria al pais la oportunidad de explotar
adecuadamente las dos funciones de un sistema de patentes: Como incentivo
en las investigaciones e inversiones privadas y como incentivo para la
promocion del desarrollo social y econdmico a partir de la mejora en la calidad

de vida de los habitantes.

4.3 Elementos Regulatorios Fundamentales para la Protecciéon de Esquemas de

Circuitos Integrados

Para una correcta regulacion del derecho de patentes sobre dispositivos
semiconductores es necesario apoyarse en lo establecido en tratados y convenios
internacionales sobre propiedad intelectual suscritos por Guatemala, los elementos
existentes en la legislacion nacional, y la tendencia regional en la proteccion de la

propiedad intelectual contenida en circuitos integrados.

4.3.1 Efectos regulatorios de los ADPIC

En 1989 fue celebrado en Washington el Tratado sobre la Propiedad Intelectual
Respecto de los Circuitos Integrados (IPIC), el cual fue resultado de los esfuerzos de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual para unificar la legislacion existente

en materia de proteccion a Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados. Esta
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1988 con la emision de un documento preliminar el cual protege dicha materia en

esencialmente seis aspectos:

1. El Objeto de Proteccion

2. La emision de Licencias Obligatorias

3. Los sistemas de Divulgacion y Explotacién comercial

4. El Plazo de Proteccion

5. La extension de la proteccion a los objetos que Incorporen Circuitos Integrados y

6. El Trato preferencial para paises en desarrollo

Sin embargo, debido a que el presente tratado presentaba condiciones no favorables a
los principales productores de semiconductores a nivel mundial, relacionadas al
otorgamiento de licencias obligatorias y a la importacion de productos que contengan
circuitos integrados protegidos, no se logré la ratificacion necesaria para que dicho
instrumento internacional entrara en vigencia. En la actualidad solo una decena de
paises consumidores, entre ellos Guatemala, ratificaron el tratado, pero aun asi dicho

tratado no entr6 en vigencia.

Una nueva etapa en la proteccion de la propiedad intelectual de los Esquemas de
Trazado de Circuitos Integrados surge en los Acuerdos de la Ronda de Uruguay sobre
los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual
retoma la proteccion brindada por el IPIC por medio del articulo 35 del ADPIC, el cual
establece la vigencia de la proteccion contenida en los articulos 2 al 7, excepto el tercer
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parrafo del articulo 6 referente a licencias obligatorias, asi como da vigencia al articulo
12 y al tercer parrafo del articulo 16 todos del IPIC, complementando la proteccion por

medio de la seccién 6 del ADPIC.

Como parte fundamental de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), los ADPIC
fueron suscritos por todos los miembros fundadores de dicha organizacién, por lo que
surge un nuevo periodo en el que se reforma la proteccion de los Esquemas de
Trazado de Circuitos Integrados y se logra el objetivo de unificar la legislacion

internacional en dicha materia.

Los ADPIC consisten en una serie de regulaciones cuyo sujeto pasivo son los Estados,
a los cuales impone la obligaciéon de legislar de confo'rmidad con los preceptos
contenidos en el instrumento internacional ratificado. El Estado de Guatemala cumple
con algunos preceptos al reformar la legislacién nacional en materia de propiedad
intelectual al promulgar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Ley de
Propiedad Industrial, las cuales contienen regulaciones acordes a la legislacion

internacional vigente.

Sin embargo, el tema de la proteccion de la propiedad intelectual relacionado a los
Circuitos Integrados sigue pendiente de ser regulado, por lo que se convierte en una
necesidad para promover el desarrollo del sector tecnologico de semiconductores la
aprobacion de una ley especifica para la proteccion de Esquemas de Trazado de

Circuitos Integrados o que se promueva la reforma de alguna de las leyes de propiedad
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vigentes para anadir la proteccion especial de este ramo y favorecer la creacion de un

nuevo sector econdmico, de produccidn y consumo de materiales semiconductores,
con los beneficios que dicha proteccidon brinda para el desarrollo de paises

tradicionalmente consumidores y dependientes de tecnologia extranjera.

4.3.2 Sobre la construcciéon de una propuesta de legislacion nacional sobre

patentes de Esquemas de Circuitos Integrados

1. Objeto: El Objeto de la proteccién deberia ser establecido para todo disefio o
trazado de un circuito funcional que opere con sefnales analdgicas, digitales, o una
mezcla de ambas, que pueda ser fijado por cualquier medio en un chip

semiconductor a ser colocado en una pastilla en cualquiera de sus presentaciones.

2. Exigencia de Originalidad: La proteccion seria otorgada solamente a aquellos
disenos que sean el resultado de esfuerzos intelectuales de su creador y no sean
comunes entre los productores de Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.
Sin embargo cuando un Circuito Integrado sea disefiado a base de interconexiones
comunes entre los productores, solamente seria protegido cuando en su conjunto el

diseno de Circuito Integrado sea original.

3. Derechos que confiere la patente: La patente conferiria el derecho de

exclusividad de explotacion de la invencion al titular de esquema de circuito
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integrado recompensandolo en su actividad inventiva. Este derecho se extenderia——~

hacia:

a.

La proteccion de los elementos siguientes:

i. Cualquier copia elaborada del esquema,;

ii. La incorporacion del circuito integrado disefiado en un chip

semiconductor;

ii. La venta, importacién o distribucién de copias elaboradas del
esquema, un chip semiconductor elaborado en base a dicho esquema,
o cualquier articulo que contenga un chip semiconductor que contenga

un esquema protegido;

La restriccion a cualquier tercer de actos que perjudiquen la explotacion

exclusiva del titular;

La facultad de transferir los derechos de exclusividad por medio de licencias

y de transmitirlas en propiedad a otra persona.

4. Mecanismos de creacion del derecho de exclusividad: Los mecanismos para la

proteccion del derecho de exclusividad serian los establecidos para Patentes de

Invencion y de Modelos de Utilidad y aun aquellos aspectos que sin ser inscritos

como patentes sean mantenidos bajo reserva bajo la figura de secreto industrial.

153



5. Registro: El inicio de la proteccién iniciaria con la presentacién de la solicitu

Patente. Esta solicitud y su tramite se sujetarian al tramite y formalidades de las
Patentes de Invencién, debiéndose adjuntar el esquema de trazado de Circuito
Integrado.

Si el producto ya ha sido objeto de explotacion, deberia ser patentado dentro de un
plazo de dos afios a partir de ia fecha en que el Circuito Integrado fuera lanzado al
mercado y para efectos formales de la solicitud, deberia presentarse juntamente al
esquema, una muestra del Circuito Integrado y una descripcion de la funcion que

ejecuta dicho dispositivo.

Divulgacion de la Informacion: La obligaciéon de divulgar contenida en un derecho
de patente no podria ser utilizada comercialmente sin el consentimiento de su
propietario. Asi mismo, no se podria obligar al titular de una patente a revelar
informacion a terceros cuando la misma sea objeto de una licencia voluntaria u

obligatoria.

Avisos y Simbolos: Todo productor de Circuitos Integrados deberia advertir sobre
la proteccion otorgada a un Circuito Integrado imprimiendo en los Circuitos
Integrados un simbolo uniforme a establecer por la entidad registral, en el cual haria

constar que dicho Circuito Integrado contiene un diseno registrado y protegido.
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8. Plazo: El plazo de proteccion para los Esquemas de Circuitos Integrados seria de
10 anos a partir de la presentacion de la Solicitud de Registro, o desde la fecha

senalada para la primera explotacion comercial del dispositivo.

9. Agotamiento del Derecho: No se consideraria ilicita la reproduccién de un
esquema de circuito integrado, sin autorizacidn del titular, cuando el acto sea

realizado con motivo de evaluacion, analisis, investigacion o ensehanza.

No se podria considerar ilicita la distribucion o venta de un circuito integrado que
incorpore un esquema de trazado reproducido ilicitamente, cuando una persona al
adquirir tal circuito integrado, no sepa que éste incorpora un esquema de trazado
protegido y reproducido ilicitamente (Adquisicion de Buena Fe); ni seria ilicita dicha
distribucion cuando el circuito integrado haya sido puesto en el mercado por el

titular o con su consentimiento sin haber obtenido previamente su registro.

10.Licencias: El titular de una patente podria otorgar licencias contractuales a
cualquier persona. Se podran de igual modo imponer licencias obligatorias
solamente en caso de emergencia o urgente necesidad, siguiendo los
procedimientos y regulaciones establecidas para las patentes de invencion para su

concesion y remuneracion, en lo que fueren aplicables.

11.Infraccion de los Derechos: El titular de una accion civil o penal ante la infraccion
de los derechos surgidos de la inscripcion patentaria de un Esquema de Circuitos
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Integrados seria el titular de dicha patente y los licenciatarios y seria penada

cualquier persona que viole los derechos exclusivos surgidos de dicha patente.

Los tribunales competentes podrian disponer las medidas cautelares
correspondientes asi como determinar el monto de las indemnizaciones por danos y

perjuicios causados a los titulares de los derechos.

12. Supletoriedad: Las disposiciones relacionadas a las patentes de invencion y de
modelos de utilidad se aplicarian supletoriamente a la regulacion y tramitacion de
las patentes sobre Esquemas de Circuitos Integrados, salvo las disposiciones

especiales sobre Circuitos Integrados descritas anteriormente.
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CONCLUSIONES e

Juridicamente, pueden ser protegidos los esquemas de trazado de circuitos
integrados por medio del derecho de autor, los secretos industriales, las patentes de
invencion y las patentes de modelos de utilidad. Las legislaciones modernas pueden
enfocar su proteccion en una sola de estas ramas o creando mecanismos que
involucre elementos tomados de todas ellas, debido a que la proteccion de dichos
dispositivos involucra elementos que exceden la simple proteccion por parte del

derecho de patentes, aun cuando ésta es la base de su proteccion.

La propiedad intelectual de los circuitos integrados se encuentra protegida por
instrumentos normativos, tanto en el aspecto general del derecho de patentes como
en el aspecto particular de los dispositivos. El aspecto general sobre derecho de
patentes se encuentra ampliamente regulado por medio de convenios
internacionales que permiten una unificacion legislativa entre los diversos sistemas

legislativos, con ligeras variaciones entre uno y otro pais.

Al contrario de lo anterior, los aspectos particulares no se encuentran regulados
ampliamente debido a la convergencia entre los intereses de los paises productores
y los paises consumidores de estos dispositivos. Esto dio como resultado que los
paises inicialmente regularan independientemente sus propios mecanismos de
proteccion. Para evitar esta situaciéon, se ha retomado la negociacion internacional

sobre la proteccion de aspectos de propiedad intelectual sobre los circuitos
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integrados, dejando de lado el énfasis en paises productores brindando protec€ton,...«

para las creaciones realizadas en paises o en vias de desarrollo.

Guatemala cuenta con una regulacion efectiva para la proteccién patentaria por
medio de lé proteccion constitucional y de la legislacion ordinaria, aunado a ello la
cooperacion que se presta en virtud de los convenios internacionales que ha
suscrito. Sin embargo, en el aspecto particular de la proteccidon a los circuitos
integrados, el pais no cuenta con legislacion especifica, aun cuando se adopté el
texto de los ADPIC, el cual lamentablemente no regula a individuos particulares sino
que es norma efectiva a los Estados, ordenando que los mismos adopten

legislacion conforme al texto del tratado internacional.

La falta de regulacion sobre esta categoria especial de patentes conlleva a la
imposibilidad de explotar debidamente estas creaciones intelectuales, a la vez de
limitar la negociacion contractual, debido a los términos especiales que los circuitos
integrados requiere que sean protegidos, por lo que constituye el fundamento para
la implementacion de legislacion interna que efectivamente garantice su proteccion.

En Guatemala a pesar de la inexistencia de un régimen exclusivo para la proteccion
de la propiedad intelectual contenida en los circuitos integrados, se puede obtener
proteccion a partir de los sistemas existentes, tal como lo soﬁ el derecho de autor,
los secretos industriales y los disenos industriales. Estos mecanismos presentan
una forma de protecciéon suplementaria dado que no ofrecen una completa
proteccion a la creacion intelectual tecnoldgica.
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RECOMENDACIONES

1. A los 6rganos competentes para presentar iniciativas de ley, presentar un proyecto
legislativo al Congreso de la Republica, el cual contenga las disposiciones
necesarias para regular la propiedad intelectuai contenida en esquemas de trazado
de los Circuitos Integrados, con el objeto que la misma pueda ser discutida y

posteriormente aprobada.

2. De igual forma, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y demas entidades
publicas y privadas relacionadas, a promover la creacion intelectual a través de
invenciones, tanto en el plano general como en el particular con el disefo de
esquemas de trazados de circuitos integrados como forma de obtenciéon de

beneficios econdmicos y promover el desarrollo nacional.

3. A las autoridades del Ministerio de Economia, facilitar y promover el ingreso y
desarrollo de las actividades tecnolégicas en Guatemala por medio de la inversion
de capitales privados, nacionales y exiranjeros, como actividad generadora de

empleo, riqueza y bienestar general.

4. A las sociedades y entidades mercantiies e industriales, nacionales e
internacionales, iniciar operaciones mercantiles relacionadas con el campo
tecnologico de diseno y fabricacidn deé circuitos integrados y demas dispositivos
electrénicos, para lograr el beneficio econémico entre las distintas partes sociales.
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5. A las instituciones de educacién superior privada y publicas, realizar la direcciortdg,, - *
un sistema de educacion tecnolégica enfocada a la creacidon de mano de obra
suficientemente calificada para el manejo y desarrollo de tecnologia relacionada al
disefio y produccion de circuitos integrados como base fundamental para la

atraccion de industrial productiva tecnolégica en dicho sector a nuestro pais.

160



\ Bvepe

] A .
SR
So ;= S
£33 = .
H3 = i
] [ 3
tz | S =
2 S [ &

N3
25040, L WS

161

ANEXOS



TS

U
2 GUATE
-t

(4

o C*Wgy
ECRETARL

W wy
(74
&

\"‘\Q\F\S JUﬁ/o/

Trgisuaty
7 gyt
——

Loy

QAAQ »

Maph. &

£}

/

2

&
<
3

162



<

GRS Jup,

S ean o,
Y W CaR
% Oyoﬁ,_.

ANEXO 1

Propuesta de Reforma de ley al Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial;
relacionado con la regulacion de los aspectos de propiedad intelectual

relacionados con los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

PRIMERO: Se adicionan los siguientes Parrafos al Articulo 4:

“Articulo 4. Terminologia. A los efectos de esta ley se entendera por:

Circuito Integrado: Es un producto en su forma final o intermedia que contiene por lo
menos un componente activo e interconexiones, los cuales constituyen circuitos
funcionales completos, y que a raiz de un proceso de miniaturizacion, se componen de
distintos componentes y son construidos en una sola pieza de material semiconductor
siendo alojados dentro de una pequena capsula con capacidad para ser unidos a otro
circuito funcional mas complejo con el objeto de realizar una funcién electronica dentro
del mismo a partir de la operacion con sefales eléctricas de tipo digital, analogica o una

mezcla de ambas.

Esquema de Trazado de Circuito Integrado. Es un diagrama elaborado a distintas
escalas y capas formado por una serie de imagenes relacionadas que represente una
configuracion tridimensional de las distintas capas con las que son fabricados los
circuitos integrados, en el cual se disefia un circuito integrado estableciendo la
ubicacién de los distintos componentes y las conexiones entre los mismos y que servira

como patrén sobre el cual sera elaborado una serie de circuitos integrados.
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Esquema de Trazado Original: Esquema de trazado de circuitos integrados que sea
producto del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o comun entre
técnicos, especialistas, creadores de esquemas de trazado o fabricantes de circuitos

integrados en el momento de su creacion.”

SEGUNDO: Modifica el nombre del Titulo Il a “INVENCIONES, MODELOS DE
UTILIDAD, DISENOS INDUSTRIALES Y ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS
INTEGRADOS”; y Adiciona al mismo el Capitulo IV “Esquemas de Trazado de Circuitos

Integrados”.

TERCERO: Se adiciona el articulo 161 “A”:

“Articulo 161 “A”. Objeto. Sera objeto de la proteccion la propiedad intelectual
contenida en todo esquema de trazado de un circuito integrado funcional que opere con
sefales analdgicas, digitales, o una mezcla de ambas, que pueda ser fijado por
cualquier medio en un chip semiconductor a ser colocado en una pastilla en cualquiera

de sus presentaciones.”

CUARTO: Se adiciona el Articulo 161 “B”™:

“Articulo 161 “B”. Exigencia de Originalidad. Ademas de la Aplicacion Industrial y el
Nivel Inventivo, sera requisito de patentabilidad la originalidad del esquema de trézado
de Circuitos Integrados. La proteccion sera otorgada solamente a los esquemas de

trazado originales.
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Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, cuando un Circuito Integrado s
disefiado a base de interconexiones comunes entre los productores, solamente sera
protegido cuando en su conjunto el Esquema de Trazado del Circuito Integrado sea

original.”

QUINTO: Se adiciona el articulo 161"C”:

“Articulo 161 “C”. Derechos que confiere la patente. La patente conferira el derecho
de exclusividad de explotacion al titular del esquema de circuito integrado. Este
derecho se extiende hacia:

1. La proteccion de los elementos siguientes:

a. Cualquier copia elaborada del esquema;

b. La incorporacion del circuito integrado disefado en un chip semiconductor;

c. La venta, importacién o distribucion de copias elaboradas del esquema, un
chip semiconductor elaborado en base a dicho esquema, o cualquier articulo

que contenga un chip semiconductor que contenga un esquema protegido;

2. La restriccion a cualquier tercero de actos que perjudiquen la explotacion exclusiva

del titular;

3. La facultad de transferir los derechos de exclusividad de explotacion por medio de

licencias, asi como de transmitirlas en propiedad a otra persona.”
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SEXTO: Se adiciona el articulo 161 “D”:

“Articulo 161 “D”. Limites y Agotamiento del Derecho de Exclusividad. No se
considerara ilicita la reproduccion de un esquema de circuito integrado, sin autorizacion
del titular, cuando el acto sea realizado con motivo de investigacién académica o

ensefianza, siempre que no conlleven propdsitos comerciales.

No se considerara ilicita la distribucion o venta de un circuito integrado que incorpore
un esquema de trazado reproducido ilicitamente, cuando una persona al adquirir tal
circuito integrado lo haga sin que tenga medios para conocer que se encuentra

incorporado ilicitamente un esquema de trazado;

De igual manera, no sera ilicita dicha distribucion cuando el circuito integrado haya sido
puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento sin obtener previamente su
registro. Sin embargo, una vez enterado de dicha incorporacion ilicita, el adquirente de
buena fe podra continuar realizando esos actos respecto de los productos que aun
tenga en existencia o para atender pedidos previos a la notificacion. Sin embargo, a
peticion del titular del derecho debera pagarle una compensacion equivalente a la
regalia que habria correspondido por una licencia voluntaria negociada entre los

mismos.

El titular del registro de un esquema de trazado tampoco podra impedir a un tercero
realizar actos de explotacion industrial ni comercial relativos a un esquema de trazado
creado por un tercero, mediante la evaluacion o el analisis del esquema de trazado

protegido, siempre que el esquema asi creado cumpla la condicion de originalidad.
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Tampoco podra el titular del registro de un esquema de trazado impedir a un tercero’la
explotacion comercial de un esquema de trazado creado de forma independiente
respecto a un esquema de trazado o'riginal aun cuando sea idéntico a éste, cuando
dicha explotacién sea realizada previo a la presentacion de la solicitud de patente. Sin
. embargo el creador del esquema original puede presentar prueba en contra de esta

presuncion.”

SEPTIMO: Se adiciona el articulo 161 “E”:

“Articulo 161 “E”. Procedimientos. La solicitud de patente y su tramite se sujetaran

en lo aplicable al tramite y formalidades de las Patentes de Invencion, debiéndose

adjuntar el esquema de trazado de Circuito Integrado. Sin embargo a la solicitud inicial

deberan cumplirse, ademas de los establecidos para las Patentes de Invencion, los

siguientes requisitos:

1. La declaracién bajo juramento de la fecha y lugar de primera explotacion comercial
del dispositivo o del esquema de trazado en alguna parte del mundo, o en su caso

de que no ha sido explotado;
2. Una reproduccién grafica del esquema de trazado y

3. La descripcion de la funcion electronica que realice el circuito integrado, al que se

incorpora el esquema de trazado.
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4. Si el esquema de trazado se encuentra incorporado en un circuito integrado que ha
sido explotado comercialmente, debera adjuntarse un ejemplar funcional del circuito

integrado explotado.

OCTAVO: Se adiciona el articulo 161 “F"™:

“Articulo 161 “F”. Plazo. El plazo de proteccion para los Esquemas de Circuitos
Integrados sera de 10 afos a partir de la presentacion de la Solicitud de Patente, o
desde la fecha senalada para la primera explotacion comercial del dispositivo. En este
caso, si el producto ya ha sido objeto de explotacion, debera ser patentado dentro de
un plazo de dos afos a partir de la fecha en que el Esquema de Trazado o el Circuito

Integrado fuera explotado comercialmente.”

NOVENO: Se adiciona el articulo 161 “G”:

“Articulo 161 “G”. Licencias. El otorgamiento de licencias contractuales se sujetara a

to dispuesto sobre las mismas en las Patentes de Invencion.

Se impondran licencias obligatorias solamente en caso de emergencia o urgente
necesidad, siguiendo los procedimientos y regulaciones establecidas para las patentes

de invencion para su concesion y remuneracion, en lo que fueren aplicables.”

DECIMO: Se adiciona el articulo 161 “H”:

“Articulo 161 “H”. Simbolos. Todo productor de Circuitos Integrados deberia advertir

sobre la proteccion otorgada a un Circuito Integrado imprimiendo en los Circuitos
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Integrados un simbolo uniforme consistente en una “E” mayUscula encerrada en un’
circulo junto al nombre del titular del derecho, en el cual haria constar que dicho

Circuito Integrado contiene un diseno registrado y protegido.

DECIMO PRIMERO: Se adiciona el articulo 161 “I”:

“Articulo 161 “I”. Supletoriedad. Las disposiciones relacionadas a las patentes de
invencion y de modelos de utilidad se aplicaran supletoriamente a la regulacion y
tramitacion de las patentes sobre Esquemas de Circuitos Integrados, salvo las

disposiciones especiales en el presente capitulo.
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ANEXO 2

Tabla Comparativa entre los distintos mecanismos de proteccion a la Propiedad

Intelectual de los Esquemas de circuitos integrados

Combate a
Competencia Esquemas
Derecho de Desleal y Diseito Patentes de
Autor proteccion de | Industrial Circuitos
Secreto Integrado
Empresarial
Obras .

e Invencién | Esquemas
qrtlstlgas, Los secrt?tos Dibujo y Modelo |de Trazado
literarias, | empresariales | |\ ol v | de utiidad |de Circuitos

cientificasy | protegidos por custnaty
) Modelo que Integrados
. especiales | una personay )
Materia de Industrial | contenga | que sean
. (programa los actos ; e
Proteccién de competitivos sin novedad, | originales,
et aplicacion nivel  jtengan nivel
ordenador, | empresariales técnica ni | inventivo y | inventivo
de arte realizados de funcional | a Iicaci6r¥ a Iicaciég
aplicado, buena fe AP . AP .
industrial | industrial
etc.)
Derechos
Exclusivos
otorgados
La proteccién sobre la
por parte del explotacién
Estado para de un
garantizar la Derechos | esquema
Derechos | no divulgacién Derechos Exclusivos | de trazado,
Exclusivos N
Derechos Morales y dela de explotar de el circuito
gue otorga Derecho informacién del diz efio explotar en el que
Patrimonial | mantenidaen | . una se fabrica
industrial | . -
reserva por un invencion y el
comerciante y articulo al
sea de valor que se
industrial incorpora
el circuito
integrado
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\3%
Sl es \\c‘(’"fml
necesario
el registro
Puede y en caso
L registrarse fuera
i ?::ggz _ a eleccién Sies _ explo_tado
de autor no No apllca el _ del necesario previo al
Formalidad se registro, disefiador para registro,
de encuentra solamen_te y puede obtengf debera ser
Registro supeditada tomar medidas gx_plotarse proteccién | patentado
ala para protegc::r licitamente Ia_ dentro del
formalidad la informacién _por el_ formal!dad plazo de 2
de registro titular sin | de registro anos a
necesidad partir de la
de registro. fecha
sefalada
de
explotacién
10 afos a
partir de la 10 afos a
MD;::ZO:O solici@ud de par’gir de la
prescriben, reglstll'o primera
Derecho No se define | facultativo, ) solicitud o
Patrimonial un plazc_> de en caso 20 arios a de la fecha
Plazo de toda la vida proteccion, que haya | partir de la fijada
Proteccion del autor mientras no explotado primera como de
hasta 75 sead divu]gado sin rggistro solicitud primer_a'
afios por el titular sera de 3 explotacgon
después de afos a comercial
su muerte partir de su - del_ -
primera dispositivo
divulgacion
. No aplica el
Si s otorgamiento . . . . . .
posible de licencias Si permite | Si permite | Si permite
Licencias otorgar or la otorgar otorgar otorgar
licencia natu?aleza de licencias licencias licencias
contractual la figura
Si son Si son
X necesarias
No es sujeto No ablican las No aplican neceasraarlas para
Anualidad de anugli dades las mapntener mantener
anualidades anualidad. vigente la vigente la
patente patente
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Renovar

No es
posible la
renovacion
por el largo
plazo
otorgado
para su
proteccién

No aplica la
renovacion

Sies
posible la
renovacion
por una
sola vez
por un
plazo de 5
afos a
partir de
vencer el
plazo
original

No es
posible ia
renovacion
dado que
la infor.
que
protege
una vez ha
pagado al
inventor
pasa a
formar
idea
mundial

No es
posible la
renovacion
dado que
la infor.
que
protege
una vez ha
pagado al
inventor
pasaa
formar idea
mundial

TEmaLa. O

La anterior tabla refiere a la comparacion entre los sistemas de regulacidon de la

propiedad intelectual de los esquemas de trazado de los circuitos integrados (siendo

patentes y los esquemas de trazado de circuitos integrados) frente a los distintos

criterios de calificacion (materia de proteccion, derechos que otorga el mecanismo, la

formalidad registral, el plazo de proteccién, las licencias, el pago de anualidades y la

posibilidad de renovacién del derecho otorgado).
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