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Estimado licenciado Castro Monroy:

En cumplimiento a la resolucion de fecha 03 de junio 2010, emitida por LA
UNIDAD DE ASESORIA DE TESIS bajo su cargo, tengo el agrado de manifestar a
usted que procedi a ASESORAR el trabajo de tesis de la bachiler ANA ESTER
DOMINGUEZ HERNANDEZ, denominado: “ANALISIS JURIDICO DE LAS VENTAJAS
Y DESVENTAJAS DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES
“PCT” VIGENTE EN GUATEMALA”, por lo que emito el dictamen siguiente:

De la asesoria practicada al trabajo de tesis presentado, se determind que el
contenido del mismo se ajusta a los requisitos exigidos por las disposiciones
correspondientes.  La sustentante se basa en aspectos doctrinarios recientes,
obtenidos en la utilizacibn de bibliografia adecuada al tema investigado,
complementando su investigacion con aspectos legales, enmarcados dentro del
ordenamiento juridico internacional en materia de patentes.

Es importante mencionar que el presente trabajo de investigacion de tesis,
constituye un aporte importante dentro del ambito de la propiedad intelectual; toda vez
que la postulante encamina su investigacion a la aplicacion del Tratado de Cooperacion
en Materia de Patentes "PCT", a la poblacion en general, sobre quienes recaen los
beneficios de dicho tratado. Establece la sustentante las bases de aplicacion
orientdndose por una monografia de facil comprension y lectura; tratada en forma
ordenada, diligente, técnica, cientifica y cuidando de la ortografia dentro del texto. En el
desarrollo del presente trabajo, ha sido fundamental la utilizacion de los metodos
descriptivo, inductivo y deductivo, asi como la técnica de |a ficha bibliografica.

13 €. 340 Zona 10, Edif. Atlantis, 13° Nrvel, Of.1301
lvasques@elfacilitador.com
Delefax; 2367-2132al35
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Adicionalmente, las conclusiones y recomendaciones propuestas guardan una
estrecha relacién con el contenido de la tesis, para lo cual la sustentante tomo en
cuenta las consideraciones de la suscrita asesora, e hizo los arreglos sugendos. La
tesis llena todos los requisitos exigidos por la reglamentacién vigente, especialmente lo
establecido en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura
en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen Publico.

Por las razones expresadas, apruebo el trabajo de investigacion realizado por la
bachiller ANA ESTER DOMINGUEZ HERNANDEZ y emito DICTAMEN FAVORABLE,
por lo que considero que el trabajo presentado debe continuar su tramite.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las mas altas muestras de
consideracion y estima.

Atentamente,
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Colegiada No. 4,762
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Abogado y Notario

Guatemala, 27 de febrero de 2012.
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Respetable licenciado Castro Monroy:

Respetuosamente me permito informarle, que en cumplimiento a la resolucion de
fecha 19 de julio de 2011, en la cual fui nombrado como REVISOR del trabajo de tesis
de la bachiller Ana Ester Dominguez Hernandez denominado “ANALISIS JURIDICO
DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATADO DE COOPERACION EN
MATERIA DE PATENTES “PCT” VIGENTE EN GUATEMALA", para lo cual procedi a
la revision, asesorando a la estudiante en las modificaciones que se estimaron
pertinentes, tomando en cuenta lo siguiente:

I. Al realizar la revision sugeri correcciones que en su momento consideré
necesarias, para mejorar la comprension del tema desarrollado, las cuales se
corrigieron. La presente tesis consta de seis capitulos realizados en orden lgico,
siendo un tema juridicamente importante y de un aporte invaluable.

Il. En relacion a los extremos indicados en el Articulo 32 del Normativo para la
Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del
Examen General Publico, se establece lo siguiente: a) Contenido cientifico y
técnico de la tesis: La sustentante abarcé tdpicos de importancia en materia de la

fmia. Avenida 1-20 Zona 4 Edificio Torre Café Nivel 9, Oficina 910.

Teléfona: 2334-2043
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Lic. Rigoberto Rodas Vidsquez
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propiedad intelectual, enfocando desde un punto de vista juridico las ventajas y
desventajas del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes "PCT", por ser un
tema importante debido a que en la actualidad es lo que mas se maneja en
materia de propiedad intelectual, donde se busca patentizar de manera agil y
rapida, cuidando siempre todos y cada uno de los requisitos que solicita el fratado
anteriormente indicado; b) La metodologia y técnicas de la investigacion: Para
el efecto tiene como base los métodos descriptivo, inductivo, deductivo y analitico,
a través de los cuales se estudid el fenomeno investigade y culmind con la
comprobacion de la hipotesis planteada, estableciendo que las disposiciones de
las leyes sobre propiedad intelectual revelan una considerable cantidad de puntos
comunes e indican atractivas oportunidades, como la existencia de un marco
juridico propicio a la proteccion de las patentes de invencion, las empresas y los
inventores. Hasta cierto punto esto dependera también de la politica econémica
del pais, forjando que los sistemas de patentes sean un instrumento efectivo para
el adelanto tecnologico, ya que beneficia en la trascendencia economica vy
comercial de la invencion; ¢) La redaccion: La estructura formal de la tesis
compuesta por seis capitulos se realizo en una secuencia ideal, empezando con
temas que llevan al lector poco a poco al desarrollo del tema central, para el buen
entendimiento del mismo; d) Contribucion cientifica: El presente trabajo en su
desarrollo constituye un aporte en materia de propiedad intelectual y cientifico que
ha cumplido con todo el procedimiento del método cientifico; e) Conclusiones y
recomendaciones: Las mismas cbedecen a una realidad juridica y civil,
registrada en materia de propiedad intelectual. Conclusidén importante a la cual
arriba la sustentante es que el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes es
un procedimiento de cooperacion, integracion y unificacion del procedimiento
internacional de las solicitudes de patente de invencion, asi mismo da seguridad
juridica a los usuarios del sistema, dentro del tramite administrativa de la misma.
Guatemala necesitaba, desde hace mucho tiempo, que se mejorara

ma. Avenida 1-20 Zona 4 Edificio Torre Café Nivel 9, Oficina 9110.
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considerablemente el clima de inversiones, favoreciendo con esto a toda la
poblacién y a la economia nacional, siendo la transmision de tecnologia uno de los
avances mas importantes para nuestro pais, ya que cualquier persona tendra
acceso a la misma, pudiendo en un momento determinado beneficiarse de ella, y
contribuir al desarrollo del pais. Conclusiones y recomendaciones que comparto
con la autora, puesto que las mismas se encuentran estructuradas al contenido del
plan de investigacion y estan debidamente fundamentadas. Ademas se comprobo
que la bibliografia fuera la correcta, que los métodos y técnicas fueran aplicados
correctamente, en virtud de que con ellos se obtuvo la informacién necesaria y
objetiva para la elaboracion y la presentacion.

lll. En conclusion y atendiendo a lo indicado en el Articulo 32 del Normativo para
Elaboracién de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del
Examen General y Publico, informo a usted que APRUEBQ ampliamente la
investigacion realizada, por lo que respecto al trabajo realizado por la sustentante
bachiller ANA ESTER DOMINGUEZ HERNANDEZ, emito DICTAMEN
FAVORABLE, ya que considero el tema un importante aporte.

Atentamente,
.--"___—\_‘_‘-h\.._L
v T

RodasVasuez
r Mofa g

Lic. Rigoberto Rodas Vasquez
Colegiado: 4083
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, veintiséis de abril de dos mil doce.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la impresion del trabajo de tesis de
la estudiante ANA ESTER DOMINGUEZ HERNANDEZ titulado ANALISIS JURIDICO
DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATADO DE COOPERACION EN
MATERIA DE PATENTES “PCT™ VIGENTE EN GUATEMALA. Articulos: 31,33 v 34
del Normativo para la Elaboracién de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias

Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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INTRODUCCION

Actualmente el comercio entre naciones se esta desarrollando rapidamente, y como
consecuencia, a los comerciantes les resulta dificil seguir identificando y distinguiendo

sus productos de otros idénticos o similares.

El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes PCT por sus siglas en inglés (Patent
Cooperation Treaty), como su nombre lo indica es un sistema internacional enmarcado
en el tema de patentes, mediante el cual cualguier persona puede ingresar una solicitud
internacional de patente de invencién ante la oficina internacional correspondiente, para
gue en el momento oportuno, tenga la posibilidad de que su solicifud de patente
internacional pueda iniciar su fase nacional, en cualquier estado miembro del tratado, a

gleccion del solicitante.

El presente trabajo de investigacion se realizd con la finalidad de establecer las
ventajas y desventajas que tendra la implementacion del Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes, estableciendo que las disposiciones de las leyes sobre propiedad
industrial revelan una considerable cantidad de puntos comunes e indican atractivas
oportunidades, como Ia existencia de un marco juridico propicio a la proteccion de las
invenciones, las empresas y los inventores. Hasta cierto punto esto dependera también
de |a politica economica del pais, el desarrollo del mismo, forjando que los sistemas de
patentes sea un instrumento efectivo para el adelanto tecnoldgico, ya que beneficia en

la trascendencia econdmica y comercial de |la invencion.
(i)
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En el capitulo |, se desarrolla lo referente a la propiedad intelectual, a las condiciones
para que una invencion sea patentable, asi como la clasificacién que abarca la
propiedad intelectual; el capitulo I, desarrolla el tema de historia de las patentes,
estableciendo la evolucién que la misma ha tenido, asi como los distintos periodos; en
el capitulo Il se aborda el tema de la patente de invencion, su definicion, los objetivos,
requisitos legales y doctrinarios que se deben llevar acabo para patentar una invencion;
alcances, derechos, limitaciones, clasificaciones y los procedimientos administrativos
para registrar una patente de invencion; el capitulo |V, establece el marco juridico que
seé aplica en Guatemala para la inscripcion de las patentes de invencion, asi como
diferentes tratados o convenios que se aplican; y el capitulo V establece la historia del
analisis del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, firmado en Washington en
el afio de 1970, asi como sus fases fundamentales; el capitulo VI, es la parte medular
del presente trabajo, en &l se desarrollan ventajas y desventajas del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes. En cuanto a las ventajas que este tratado ofrece
se observa el desarrollo tecnolégico y la expansion del comercio exterior, asi el pais
estara en una mejor posicion para atraer inversiones extranjeras y tecnologias

avanzadas, ayudando a que el nivel economico y tecnologico contintie en aumento.

(i}
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CAPITULO |

1. La propiedad intelectual

‘La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del
esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la
divulgacion de esas creaciones. El Articulo 2 del Convenio por el que se crea la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, sefiala que la
propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades
enumeradas en dicho articulo y todos los demas derechos relativos a la actividad

intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico.”’

“La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de caracter exclusivo que otorga el
Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y comercial
las invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una
mejora a una magquina o aparato, un disefno original para hacer mas util o atractivo un
producto o proceso de fabricacion novedoso; también tiene que ver con la capacidad
creativa de la mente: las invenciones, las obras literarias y artisticas, los simbolos, los
nombres, las imagenes y privilegios.” > El titular de la propiedad intelectual tiene Ia
facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin

su consentimiento.

' Registro Propiedad Intelectual Guatemala, hittg:/fwww rpi.gob.gt (21 de junio de 2011).

* Hernandez, Baudulio, << Invenciones >=hitp:/iwww baudelio.com.mx (12 de diciembre de 2010},
!



Los derechos de propiedad intelectual que otorga cada pais son independientes entre
si, por lo que una misma idea, invencion, obra o caracter distintivo puede ser objeto de
proteccion en una pluralidad de estados, existiendo tantos titulos de protecciéon como

estados los hayan otorgado.

Ademas de los signos distintivos, la propiedad intelectual protege también las nuevas
tecnologias o invenciones, que ayudan a resolver problemas en todos los ambitos de la

vida, por ejemplo en salud (nuevos medicamentos), etc.

La ley guatemalteca reconoce la proteccion de lo que llamamos patentes de invencion,

modelos de utilidad vy diseros industriales.

- Patente de invencion

No todas las leyes nacionales incluyen una definicion del término invencion, porque
estiman que lo determinante es la proteccion de la creacién, no el hecho de que ésta
corresponda o no a la definicion, sino la concurrencia de los requisitos de
patentabilidad. Dentro de las legislaciones que si lo hacen se encuentra la ley
guatemalteca, que define la invencidn como “toda creacién humana gque permita
transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su

aprovechamiento por el hombre y para satisfacer sus necesidades concretas.” *

" Ibid.



Teniendo en cuenta el concepto antes mencionado, podemos decir que para que una
invencion sea patentable, ha requerido un gran esfuerzo intelectual por parte del
inventor, en la mayoria de casos econdmico también, y que al final es un aporte que se
entrega a |la sociedad. Es asi como los problemas mas comunes que afronta el hombre
en su diario vivir, encuentran una solucién y es por eso que la ley da la proteccion
necesaria, para que todas aquellas personas que han realizado un esfuerzo intelectual
por mejorar el mundo, tengan proteccion sobre sus inventos por un plazo determinado,
teniendo ellas el derecho exclusivo sobre los mismos. “La patente es el privilegio que
concede el Estado para explotar en forma exclusiva una invencion novedosa,

susceptible de aplicacion industrial,”*

Es asi como las patentes de invencion se transforman en un incentivo para todas
aquellas personas que dedican tiempo y dinero en la investigacion de nuevas
tecnologias, ya que ellas al registrar sus invenciones tienen el derecho exclusivo sobre
las mismas. En los dltimos doscientos anos, las invenciones han venido a ser el motor
principal de la economia en todas las partes del mundo. Estos privilegios que otorga el
Estado tienen tambien su retribucion a la sociedad, ya que al finalizar el tiempo que se
otorga de proteccion para dichos inventos, éstos pasan a ser parte del dominio publico
y con ello se pretende gque cualquier persona pueda utilizar dicha tecnologia para
satisfacer sus propias necesidades, para mejorarla o para crear una nueva forma

tecnolagica.

' Infopat=<Qué es una Patente>>http //www.infopat.com.mx/Patente. php. (12 de diciembre de 2010)

-
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Existen tres condiciones para que una invencion sea patentable: novedad, nivel

inventivo y aplicacion industrial.

- Novedad: “Se considera que una invencion tiene novedad si ella no se encuentra en
el estado de la técnica.” ® Es decir que no forme parte de la informacién que se ha
puesto al alcance del publico por cualquier medio, asi mismo, sera imposible obtener
una patente si ésta ha sido divulgada o se ha puesto al alcance de la poblacion en otro
pais con anterioridad a la fecha de |la presentacion de la primera solicitud, o bien antes

de |a prioridad aplicable.

Se tomara en cuenta la divulgacion de |a solicitud por cualquier medio, incluyendo las
siguientes formas: A través de documentos escritos o medios impresos, mediante |a

utilizacion del invento plblicamente, mediante el Internet, etc.

Para que el inventor pueda registrar su invencion en cualquier parte del mundo y no
pierda la novedad de su solicitud, las legislaciones reconocen lo que se llama derecho
de prioridad y le otorgan un plazo de doce meses, tal como lo establece el Articulo 104

tde la Ley de Propiedad Industrial, Decreto numero 57-2000.

El plazo establecido, de doce meses, se empieza a contar en el momento de la

presentacion de |la primera solicitud.

" Ministerio de Industria y Comercio de paraguay, http:/fwww.mic.gov.py/v1/node/96 (12 de diciembre de
2010),
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- Nivel inventivo: "Se considerara gue una invencion tiene nivel inventivo si, para una
persona capacitada en la materia tecnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni

se habria derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.” ©

Es decir, para que una invencion tenga nivel inventivo es necesaria la creatividad de la
misma y gue sea realizada por el hombre, ademas que no sea obvia para una persona
experta en la materia o gue tenga conocimientos en la misma, es decir que para su
realizacion haya sido necesario un esfuerzo considerable y que la persona no se haya

valido de la informacion tecnica que se encuentre a su alcance por cualquier medio.

- Aplicacién industrial: "Una invencion se considera susceptible de aplicacion
industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de

industria o actividad productiva.””’

Esto quiere decir que la invencion sea realizable y que la misma se pueda fabricar, ya
que no seria |6gico otorgar una patente a una invencion que no sea util y que nunca
pueda ser reproducida por ningdn medio, ya que no cumpliria con los fines de la misma
y no podria ser de utilidad a la sociedad. Ademas de las invenciones, la ley

guatemalteca reconoce los modelos de utilidad.

" Ibid.
" Ibid.
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Modelo de utilidad

El modele de utilidad se llega a considerar una invencion pero la misma posee un
menor nivel inventive. Para que se lleque a tomar como tal un objeto debe ser
modificado, mejorado, configurado, etc., tanto en su forma, fabricacion como en su
funcionamiento, y cuyas mejoras sean consideradas como ventajas del mismo en

cuanto a su utilidad, quedando excluidas de esta materia las creaciones estéticas.

Es importante mencionar gque la ley guatemalteca mencicna Unicamente que para que
un modelo de utilidad sea patentable es necesario que tenga novedad y aplicacion
industrial, no siendo indispensable para su proteccion la actividad o nivel inventivo,
segun el Articulo 144 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto numero 57-2000.
Ademas de las invenciones y los modelos de utilidad existe lo que se conoce como

disefo industrial.

Diseno industrial

Considerado como una creacion del intelecto humano, que tiene como fin darle una
apariencia particular a un producto determinado, ya sea en su forma, su textura, su
color, etc. Los diseros industriales pueden ser de dos clases: dibujos industriales y

madelos industriales.

s Dibujos industriales: Utilizando lineas, figuras o colores, otorgan una apariencia

Unica al producto.
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= Modelos industriales: Utilizando una forma tridimensional, le dan una apariencia
original al producto, es importante mencionar que dicha forma no debe incluir

aspectos técnicos.

1.1. Clasificacion de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, siendo éstas: la propiedad

industrial y derecho de autor y derechos conexos.

a) La propiedad industrial:

Abarca, entre ofros la proteccion de las invenciones, patentes, marcas, dibujos vy
modelos industriales e indicaciones geograficas de origen. Considerandolo como “el
conjunto de disposiciones cuyo objeto es la proteccion de las creaciones que tienen
aplicacion en el campo de la industria y el comercio (invenciones, signos distintivos,
dibujos y modelos industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados) v la
proteccion contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los

llamados secretos industriales o secretos empresariales.™

Es asi como podemos mencionar que la propiedad industrial abarca muchos aspectos
vinculados con la industria y el comercio, los cuales son susceptibles de registrar, con

el fin de brindar proteccion a sus inventores y creadores de los mismos.

* Romero Guerra, Roberto, <<Nociones del Derecho de Propiedad Intelectual En El Salvador==,
http:/fwww.legalcorp.com. (12 de diciembre de 2010).
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proteccion, y los cuales son aquellas sefales o figuras que se utilizan para distinguir a
las empresas en el mercado, y asi poder diferenciarse de sus competidores, teniendo

solo ellos la exclusividad sobre el mismo.

b) El derecho de autor y derechos conexos:

El primero que entre otros protege l|as obras literarias, artisticas y disefios
arquitectonicos. Los derechos conexos son los derechos que los artistas intérpretes o
ejecutantes poseen sobre sus interpretaciones o ejecuciones, asi como los derechos de
los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los

organismos de radiodifusion sobre sus programas de radio y de television.

La propiedad industrial segin Alcubilla citado por Guillermo Cabanellas, es “el derecho
atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto nimero
de afios, las actividades fabriles objeto de él; y también, la facultad de usar
privativamente las marcas, sefiales o titulos que designan la procedencia de los

articulos fabricados y comerciales.” °

“La propiedad industrial esta formada por el conjunto de derechos que sirven para
proleger a las personas fisicas o morales que desean reservar sus creacionges
(patentes, modelos de utilidad, disefios industriales), a distinguir sus productos o

servicios de olros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen),

“ Diccionario enciclopédico de derecho usual, pag. 473.

8
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proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus
secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos
comerciales de otros dedicados al mismo giro y que les den derecho tambien a
enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a

los que infrinjan tales derechos”.””

“La propiedad industrial es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la proteccion de
las creaciones que tienen aplicacion en el campo de la industria y el comercio
(invenciones, marcas, disefios industriales y esquemas de trazadc de circuitos
integrados) y la proteccion contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos

H . e % . nll
gue infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales.

El Articulo 42 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala regula que se
reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor, y estipula que los titulares de los
mismos gozaran de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la
ley vy los tratados internacionales, siendo relevante sefalar gque el derecho de inventor

es un derecho humano individual.

En nuestro pais, existe una ley especifica que regula lo referente a esta materia, siendo
esta la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica de
Guatemala, la cual tiene como objeto el proteger, estimular y fomentar la creatividad

intelectual que tiene aplicacion en el campo de la industria v el comercio. Ademas

10

i Vifiamata Paschkes, Carlos, La propiedad intelectual, pag. 123,

Secretaria de Integracién Economica Centroamericana —S|ECA- Patentes Disefios
Industriales. << http:/fwww.sieca.int/sitef>> {12 diciembre de 2010).
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existe una ley especifica que tiene como objeto proteger el derecho de autor y los
derechos conexos, Decreto 33-898 y su reforma contenida en el Decreto 56-2000 del
Congreso de la Republica de Guatemala, que regula lo referente a esta materia de la

propiedad intelectual.

Es importante mencionar que “la inversion en la explotacion y comercializacion de las
creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada proteccidn, que garantice
al inversionista que la comercializacion de sus bienes no se va a ver afectada por
productos falsificados o piratas, durante el tiempo en que las creaciones se encuentran

protegidas”. '*

" Ibid.
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2. Historia de las patentes

2.1. Primera ley de patentes conocida

La primera ley de patentes conocida se encuentra en ltalia. Fue expedida por el
senado veneciano en el afo de 1474, éste dispuso en |a ley que cualguiera gue hiciera
en Venecia un nuevo e ingenioso artificio, quedaba obligado a registrarlo en la oficina
de los proveditori, para que de esta manera fuera posible usarlo y aplicarlo. "Quedaba
prohibido a un tercero en cualquier parte del territorio hacer un artificio semejante a
aquel por el plazo de diez afios. Si a pesar de eso, lo hacia, el imitador estaria obligado
a pagar cien ducados y el objeto seria destruido. El gobierno de Venecia tenia la
libertad de usar y tomar el artificio para sus necesidades, bajo la condicidon de que nadie

aparte del autor pudiera emplearlo.”"”

2.2. Legislacion francesa del siglo XVIII

El primer antecedente conocido en Francia fue la ley del 7 de enero de 1791 llamada
du Brevet d’ Invention Francais, Esta ley trataba sobre los descubrimientos Utiles y
los medios para asegurar la propiedad de sus autores. Antes de esto, los monopolios a
los inventores eran acordados por el rey en el llamado Ancien Regime, que proviene

de un vocablo francés que significa Antiguo Imperio, bajo la forma de Lefttres-

'* Breuer. Moreno, Tratado de patentes de invencién, pag. 8.
B




patentes. Estos privilegios reales fueron abolidos por la asamblea nacional durante la
Revolucion Francesa. En su informe dirigido a la asamblea nacional, el Caballerc de
Boufflers, en nombre del Comité de la Agricultura y del Comercio en la sesion del 30 de
diciembre de 1790, se refiere a la propiedad de los autores, descubrimientos e
invenciones en todo género de industrias. Para ellos fue creada la primera ley de
proteccion de invenciones la cual otorgaba un derecho personal, independiente e

intransferible.

La ley establecia que en tanto un inventor no diera a conocer su secreto, el era su
duefio y nadie le podia impedir, tenerlo oculto o fijarle condiciones para revelarlo. Solo
cuando el inventor decidiera revelar su secreto la autoridad competente lo protegia, no
sin antes contraer ciertas obligaciones como las de dar un conocimiento exacto del
objeto y de entregar una parte o porcion de la utilidad del invento a aquella. Ademas,
debia aceptar que después de un cierto periodo de tiempo, el plblico pudiera gozar de
su descubrimiento. El inventor puede disponer de su patente como una propiedad
mueble, lo que muestra el caracter patrimonial del brevet que consagraba ya algunas

letras de patentes otorgadas bajo el antiguo régimen.

El decreto del 25 de noviembre de 1806, es el que determina que la explotacion de los
titulos de propiedad industrial estaba sometida a la aprobacion del gobierno. Como al
legislador de 1791 no le parecia posible sancionar el derecho de propiedad del inventor
por acciones posesorias o reivindicatorias, utilizé la técnica represiva. De este modo,
se buscaba proteger dicho derecho como un derecho real y preveia el embargo del

objeto simulado después su confiscacion.
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El primer brevet francés fue otorgado en Paris por el Rey Luis XVI con fecha del 27 de
julio de 1791, dando aplicacion a la Ley de Brevet d’invention, proviene del vocablo

francés que significa patentes de invencion, del 7 de enero del mismo afio.

El brevet establecia lo siguiente: “Directorio de Invenciones nimero 1, Departamento de
Paris. Luis, por gracia de Dios y por la Ley Constitucional del Estado, Rey de los
franceses, a los presentes y por venir saluda. El sefior Luis Francisco Ollivier,
ciudadano de Paris, nos ha expresado su deseo de gozar de los derechos de propiedad
asegurados por la Ley del 7 de enero de 1791 a los autores de descubrimientos e
invenciones en todo género de industrias y, en consecuencia, obtener un brevet
(patente) de invencion que durara el tiempo de 15 afios para fabricar, vender y distribuir
en todo el reino los siguientes productos, a saber. 1) Tierra negra a imitacion de aquella
de los ingleses; 2) Tierra Babou sobre la cual aplica camafeos; 3) Camafeos de
porcelana en diferentes colores; 4) Pailas de loza imitando la porcelana; 5) Tierra
blanca a imitacion de aquella de Inglaterra; 6) Un recubrimiento que imita al bronce
antiguo, 7) Baldosas vidriadas aptas para servir de recubrimiento mural; 8) Tierra
imitacion marmeol, objetos de los cuales el susodicho senior Ollivier ha declarado ser el
invenlor asi como consta en el acta levantada en el momento de efectuar el deposito
ante el secretario del departamento de Paris a fecha del décimo dia del mes de junio
ultimo de 1781. Visto el petitorio del susodicho sefior Ollivier, junto con la memoria

descriptiva efectuada por el exponente al directorio del Brevet d’Invention.” "

"' Savignon, Le Brevet de 1791, pag. 20.
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2.4, Ley francesa de brevet de invencion del 5 de julio de 1844

En su informe ante la camara de diputados, el diputado Dupin insistio en el hecho que
desde la epoca revolucionaria se habian establecido disposiciones fundamentales en
materia de invenciones, y buscando reafirmar dichos principios establecic que "todo
nuevo descubrimiento e invencion en todos los géneros de la industria, confiere a su
autor, bajo las condiciones y el tiempo determinado, el derecho exclusivo de explotar a
su provecho el descubrimiento de invencion”. " A diferencia de la ley de 1791, en la ley
de 1844 se renuncid a toda referencia al derecho de propiedad del inventor,

sustituyéndolo por un simple derecho de exclusividad.

Desde ese entonces se entiende que los derechos de los autores e inventores sobre la
propiedad de sus obras no podian ser igualmente absolutos como la propiedad de las
cosas susceplibles de apropiacion, puesto que la sociedad que presta su aprobacién a
toda obra y a toda creacion nueva es en algun modo copropietaria. Es necesario
regular una participacion entre el autor y la sociedad y el Unico medio de hacer esa
participacion es conceder al autor un goce temporal y exclusivo después del cual la

obra o invencion pasaria al dominio publico.

Habia lugar a la nulidad del brevet, si el descubrimiento o la invencion no eran nuevos,
es decir, sl anteriormente a la solicitud de la proteccion ella habia recibido en Francia o
en el extranjero una publicidad suficiente para poder ser ejecutado. Tambien se

declaraba |a nulidad si el objeto de |a invencion era contrario a las leyes, a las buenas

" Céspedes Arboleda, Tatiana, Tratado de cooperacion en patentes, pag. 108.
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costumbres, al orden, a la seguridad pdblica o se habia solicitado fraudulentamente con

un propésito distinto al verdadero objeto de la invencion.

El brevet daba lugar al pago de un impuesto anual, que de no ser pagado durante la

duracion del mismo, producia la caducidad del derecho.

2.5 Antecedentes historicos de las patentes de invencion

Para solventar algunos de los problemas planteados por el sistema tradicional, el
Comite Ejecutivo de la Union Internacional de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, en septiembre de 1966, invitc a las BIRPI (predecesoras de la OMPI) a que
estudiasen urgentemente soluciones destinadas a reducir las duplicaciones de
esfuerzos, tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes. “En
1967, las BIRPI redactaron un proyecto de tratado internacional que presentaron a un
comité de expertos. En varias reuniones celebradas durante los anos siguientes, se
elaboraron proyectos, adoptandose finalmente un Tratado de Cooperacion en Materia
de Patentes, en una conferencia diplomatica celebrada en Washington, en junio de
1870. El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes ¢ "PCT", entré en vigor el 24
de enero de 1978 y comenzo a funcionar el 19 de junio de 1878, con un primer grupo
de 18 estados contratantes”'®, aproximadamente en paralelo con el Convenio sobre la
Patente Europea. El tratado fue enmendado posteriormente en 1979, y modificado en

1984 y 2001. Desde su entrada en vigencia ha tramitado mas de un millon de

""" Oficina Internacional de la OMPI. El tratado de cooperacién en materia de patentes (PCT) y su
importancia para los paises en desarrollo, pag. 2
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solicitudes, habiendo recibido medio millon entre los afios 2000 y 2005.

Cualguier estado contratante del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial puede convertirse un miembro del PCT. La mayoria de los paises del mundo
son signatarios al PCT, incluyendo todos los paises industrializados importantes (con
algunas excepciones, incluyendo Argentina y Taiwan). Hasta el 2 de junio del 2009,

habia 140 estados contratantes del PCT.

Se considera que con el renacimiento italiano nace el sistema de la Propiedad
Intelectual, ya que fue en este momento, mediante una ley veneciana en el afio 1474,
en donde se intentd proteger por primera vez las invenciones, a través de una patente,
naciendo la exclusividad sobre los derechos de la misma. Asi mismo con el
aparecimiento de la empresa de Johannes Gutemberg en el mismo siglo, se contribuyo

enormemente el surgimiento del sistema de derechos de autor.

Es importante mencionar que a través de la historia la propiedad intelectual no ha sido
reconocida con la seriedad que es tomada actualmente, es mas, a grandes autores

literarios se les ha acusado de plagio.

Sin embargo no fue hasta el siglo XVII cuando en Inglaterra empezé a ser reconocido el
copyright, entendiendose el mismo como un derecho de las obras literarias creadas, y
en el siglo XIX el derecho de autor fue reconocido por un gran nimero de paises del
mundo, consolidandose asi como uno de los derechos mas importantes para el
crecimiento econdomico e industrial de los mismos.

16



2.6, El renacimiento

Con el surgimiento de la imprenta, muchas personas con pensamientos reformadores
empezaron a intranquilizar a muchos sectores, empezando con la iglesia catdlica, los
principes, etc. Estos tenian el control legal de todo lo que se publicaba, ya que se
realizaba a fraves de los gremios feudales, siendo el impresor el Unico sujeto de
derecho amparado por las leyes de la época. Sin embargo, hasta en el afio 1491 se
otorgd una patente de monopolio de la Repulblica de Venecia, la cual se otorgo al sefior
Pietro di Ravena, en la cual solo él tenia los derechos de imprimir su obra titulada
Fénix, vy si otras personas querian imprimirla él tenia que dar su consentimiento. A raiz
de esta patente se tiene registro gue fue otorgada una en Alemania en el afio 1501 y en

Inglaterra en el afio 1518, siempre con el mismo objetivo vy fin.

2.7. EL barroco

En el afio de 1627 Felipe IV en Espana dicta una serie de disposiciones, que pretendian
gue los autores percibieran algln tipo de ganancias de las que obtenian los impresores

por la reproduccion de sus obras.

El fin de estas disposiciones era que el autor no tuviera el monopolio de su obra, ya que
la misma podia ser reeditada por cualquier persona. La monarca Ana de Inglaterra en el
ang 1710, dicta lo que se conoce como el Statute of Anne, naciendo asi el sistema de
La Propiedad Intelectual que conocemos hasta nuestros dias. Dictando asi los

principales lineamientos, siendo estos, darles incentivos al autor por su obra realizada,
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por su esfuerzo e intelecto, y se establecia que el autor tenia los derechos exclusivos

de su obra por 21 afos, comenzando a partir de los 14 anos al concluir la redaccion de

la misma.

Sin embargo, hubo conflicto con los impresores, ellos alegaban que desde el momento
en que se les encargaban y recibian las obras, ellos tenian el derecho exclusivo de las
mismas. En este momento de la historia surge la divisién de lo que conocemos como

derechos de autor y el copyright.

La importancia de la propiedad intelectual se fue extendiendo por toda Europa, siendo
Dinamarca y Suecia los primeros paises en contar con una legislacion en el afio de
1741, siguiendo los pasos Espafa en el afio de 1762. A mediados del siglo XVIIl Santo
Tomas de Aquino circunscribio lo que mas tarde se llamarian los derechos morales,
una forma de reconocimiento del autor por su esfuerzo, una forma de recibir alguna

retribucion economica por la misma.
2.8. Siglo XIX

La expansion del capitalismo y las nuevas tecnologias fueron pilares para la
consolidacion de la propiedad intelectual como crecimiento del capital y la industria.
Ironicamente en esa epoca la propiedad intelectual estuvo suspendida por algunos
anos. Como un ejemplo claro podemos mencionar el invento de Eli Whitney llamada |a
desmotadora de algodon en el ano de 1794, la cual trajo grandes beneficios a los

Estados Unidos, convirtiendolo en el mayor exportador de algoddn a las empresas
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britanicas consiguiendo con ello el desarrollo del pais. Este invento no fue patentado y

aunque lo hubiera logrado patentar después, ni siquiera se le hubiera pasado por la

mente al inventor, demandar a todas aquellas personas que |a utilizaran.

2.9. Siglo XX

Se funda lo que se conoce como la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
OMPI. Surgen las grandes farmacéuticas, que forman los pilares de su crecimiento

econdmico en |las patentes de invencion.

A mitad del siglo XX, el estallido de la misica para todas las clases sociales y el
crecimiento del mercado audiovisual, crean un comercio ligado intimamente a la

propiedad intelectual.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPIl) es un organismo
especializado del sistema de naciones unidas, creado en 1967 con la firma del
Convenio de Estocolmo. La OMPI esta dedicada a fomentar el uso y la proteccion de

las obras del intelecto humano,

Con sede en Ginebra, Suiza, tiene a su cargo la administracién de 24 tratados
internacionales que abordan diversos aspectos de la regulacion de la propiedad

intelectual.

Lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con la siguiente finalidad:
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Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de
propiedad intelectual;

Prestar servicios de tramitacidn para solicitudes internacionales de derechos de
propiedad industrial;

Promover el intercambio de informacién en materia de propiedad intelectual;

Prestar asistencia técnico-juridica a los Estados que la soliciten;

Facilitar la solucion de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector
privado, y

Fomentar el uso de las tecnologias de la informacién y de Internet, como
instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilizacion de valiosa

informacion en el ambito de la propiedad intelectual.



CAPITULO i

3. La patente de invencion

3.1. Definicion de invencion

En cuanto al termino invencion, podemos senalar que es “la combinacién creativa de
elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicacion a determinada
materia o energia produce un resultado 0Otil para |la satisfaccion de una necesidad

humana, originando la solucion de un problema técnico no resuelto con anterioridad”.’”

Para complementar la anterior definicién es importante establecer lo que constituye un
principio esencial en el derecho de patentes, el considerar que los descubrimientos no
constituyen invencion, y como consecuencia de ello no pueden ser patentables. En
virtud que un descubrimiento es el hallazgo o encuentro que una persona hace de
elementos o materia que se encuentran en la naturaleza, pero en los cuales no ha

existido intervencion de la creacion humana.

‘Las invenciones constituyen un aporte que el ser humano entrega a la sociedad, en el

area de |a tecnologla”.'®

3 Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, pag. 537
" Sacretaria de Integracién Econdmica Centroamericana —SIECA-, Ob. Cit, pag. 7.
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Como concepto legal de invencion se tiene el contenido en el Articulo 4 de la Ley de
Propiedad Industrial que establece que es toda creacion humana que permita

transformar la materia o la energia, que existe en |a naturaleza, para su

aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

3.2 Definicion de patente

La patente por su parte es el documento por medio del cual se otorga |la proteccion
estatal sobre un invento, modelo de utilidad o disefio industrial. El Articulo 4 de la Ley
de Propiedad Industrial lo confirma al decir que la misma es el titulo otorgado por el
Estado, que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invencién.
Con relacion a la anterior definicion legal resulta interesante cbservar como la ley habla
del inventor o del titular, ya que puede darse el caso que la invencion haya sido
realizada en ejecucion de un contrato, cuyo objeto hubiese sido la realizacion de una
actividad de investigacion, en donde el derecho de patentar la invencién corresponde a

la persona gue contrato al inventor y no al inventor mismo.

La patente constituye el titulo que prueba el derecho exclusivo que tiene una persona
individual o juridica, sobre un derecho de propiedad industrial, y el mismo puede ser
considerado un titulo de propiedad, gue contiene las reivindicaciones por medio de las
cuales se establece el limite de la proteccién otorgada por el Estado. Se debe entender
la patente como un derecho subjetivo que concede al fitular la explotacion en exclusiva

de su invento, con determinadas limitaciones, como la territorialidad y la temporalidad.
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‘“Una patente concede al inventor o a quien este designe el derecho temporal de
explotar en exclusiva el invento y como contraprestacion la sociedad recibe el beneficio
de disponer de la informacion revelada por el inventor y al fin del término de proteccion,
la opcién derivada de que cualquier interesado puede explotar el invento materia de la

patente.”’® Las patentes de invencion incentivan el progreso técnico y amparan las

creaciones intelectuales, gue dan lugar a resultados novedosos y Gtiles a la industria.

Se considera que una patente de invencion constituye el documento o titulo que, luego
de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de la materia, en esta caso la Ley de
Propiedad Industrial, otorga el Estado para amparar o proteger el derecho exclusivo que
tiene una persona individual o juridica de su invencion o creacion en el plazo
establecido en la ley, 20 afos, tal como lo establece el Articulo 126 de la Ley de
Propiedad Intelectual decreto, nimera 57-2000; evitando asi que cualquier persona, sin
su debida autorizacién haga uso de ella, teniendo la facultad de otorgar licencias
exclusivas o no sobre esos derechos, con el fin de percibir una retribucién denominada

regalia .

“Las patentes tienen como objetivo principal incentivar a quienes invierten tiempo y
dinero en la investigacion y desarrollo de nuevos productos o procedimientos,
garantizandoles su reconocimiento como inventores y el derecho a la explotacion
exclusiva de su creacion y a cambio de la concesién de una patente por parte del

Estado, el inventor debe proveer una descripcion completa de la invencion, en lenguaje

' Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la ley de la propiedad industrial, pag. 44.
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lo suficientemente claro como para que cualquier persona con conocimientos en el
campo al que pertenezca la invencion pueda reproducirla; v de esta forma una vez
vencida la proteccion otorgada cualquier persona pueda fabricar el producto o utilizar el

procedimiento."*°

El derecho otorgado por una patente no es tanto el de la fabricacion, el ofrecimiento en
el mercado vy |a utilizacion del objeto de la patente, que siempre tiene y puede ejercitar
el titular, sino, sobre todo y singularmente, el derecho de excluir a otros de la
fabricacion, utilizacion o introduccion del producto o procedimiento patentado en el
comercio. La patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un
producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos. La duracion de la
patente es de 20 anos, a contar desde la fecha de presentacién de la solicitud. Para

mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesion.

3.3. Principales objetivos del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes

El principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer mas eficaz y econémico, desde
el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas
de administrarlo, asi como el procedimiento a seguir para solicitar en varios paises la

proteccion por patente para las invenciones.

“ Francao Lopez, Yur Armande. ESTUDERECHO.COM., htp:/wwew estuderecho.com (21 Junio 2011),
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Antes de la introduccion del sistema del PCT, practicamente el Unico medio de t::bte-ne-r
proteccion para una invencion en varios paises, consistia en la presentacion de
solicitudes separadas en cada uno de esos paises; puesto que esas solicitudes se
tramitaban aisladamente, ello implicaba una repeticion de las operaciones de

presentacion y examen en cada pais. Para lograr su objetivo, el PCT:

= Establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina de
patentes llamada oficina receptora, se presente una solicitud Unica denominada
solicitud internacional, redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en

cada uno de los paises parte en el tratado que el solicitante mencione en su solicitud.

5 Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de

patentes, |a oficina receptora.

. Somete cada solicitud internacional a una busqueda internacional, que conduce
al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes de la técnica, que
tal vez habra que tener en cuenta para determinar si la invencion es patentable; este
informe se pone a disposicién, en primer lugar, del solicitante y posteriormente se

publica.

. Dispone |la publicacion internacional centralizada de solicitudes internacionales y
de informes de blsqueda internacional relacionados, asi como su comunicacién a las

oficinas designadas.

. Prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la
solicitud internacional, que da un informe a las oficinas que habran de determinar si
conviene o no conceder una patente, asi como al solicitante, emitiendo una opinion

sobre la cuestion de si la invencion reivindicada responde a ciertos criterios
25



demas sectores interesados a la informacion técnica relacionada con las invenciones, y

ayuda a los paises en desarrollo a acceder a la tecnologia.

Asimismo, cabe resaltar que en la mayoria de los paises, las oficinas de patentes se
enfrentan a la cuestidn de como encontrar la manera de asignar, en la mejor forma
posible, los recursos que permitan asegurar que el sistema de patentes dara los

mejores rendimientos, con la mano de obra disponible.

En un pais con cierto grado de crecimiento econémico y avance tecnolégico, puede
preverse un aumento en el nimero de solicitudes de patente que deben ser tramitadas

por la oficina nacional.

En tal caso, y si el pais interesado esta obligado por el PCT, éste permitiria a esa
oficina estar en una mejor posicion para hacer frente a la mayor carga de trabajo, ya
que cuando una solicitud internacional llega a la oficina nacional, ya ha sido examinada
en cuanto a su forma en la oficina receptora, la administracion encargada de la
busqueda internacional ya ha realizado también esta actividad y, en la mayoria de los
casos, también la administracion encargada del examen preliminar internacional realiza
SU examen proporcionando asi a las oficinas nacionales el beneficio indudable de poder
tramitar ya un gran ndmero de solicitudes de patente con los recursos disponibles,

gracias a los procedimientos centralizados realizados durante la fase internacional que
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simplifica la tramitacion durante la fase nacional. N
o

3.4 Requisitos legales y doctrinarios para patentar una invencion

Una invencion, para obtener la proteccién que brinda la patente debe reunir las
siguientes condiciones:

a) Su realizacion y aplicabilidad objetiva (industriabilidad);

b) Su eficacia practica (utilidad) y;

¢) Su excepcionalidad técnica (novedad y entidad inventiva).

Los requisitos legales para patentar una invencion, segtn los articulos del 93 al 96 de Ia

Ley de Propiedad Industrial, del Decreto 57-2000, establece que son los siguientes:

a) Que sea novedosa, es decir que el producto o procedimiento que se pretende
patentar no se encuentre en el estado de la técnica, constituye basicamente lo no

conocido, lo no existente con anterioridad.

b) Que tenga nivel inventivo, se refiere al valor creativo y personal del creador, la ley
dice que constituye aquella creacion no obvia para una persona capacitada en la

materia técnica.

¢) Que sea susceptible de aplicacion industrial. Se dice que el producto ©
procedimiento creado debe poseer caracteristicas que le permitan ser producido o

utilizado en cualquier clase de industria o actividad productiva.



3.5  Alcance de la proteccion de una patente de invencion

Las patentes de invencion pueden brindar proteccion a:

a) Productos, entendiéndose como todo aquello que la empresa o la organizacion
realiza o fabrica para ofrecer al mercado, y satisfacer determinadas necesidades a los

consumidores.

b) Procedimientos o métodos de fabricacion, que se refieren a las operaciones

organizadas en forma tal, que un insumo se transforme en un producto.

Seglin el Articulo 127 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-200, establece que
el alcance de la proteccion conferida por la patente estara determinado por las
reivindicaciones. Las reivindicaciones definiran la invencion que se desea patentar.
Esta definicion sera clara, concisa y sustentada en la descripcion, segun el Articulo 111
de la Ley de Propiedad Industrial. Los articulos 127 al 137 establecen los alcances y

limitaciones de la patente.

36 Derechos que confiere la patente de invencion a su titular

Es importante hacer mencion que los derechos exclusivos sobre una invencién se

obtienen por un plazo de veinte anos. (Articulo 126 de la Ley de Propiedad Industrial).

Respecto a los principales derechos que otorga la patente a su titular, se mencionan:

1. Explotar su invencion.



2. Impedir que terceras personas exploten la invencion patentada, \

3. Otorgar licencias o autorizaciones para gue terceras personas puedan explotar la

invencion patentada sin necesidad de incurrir en violaciones a derechos de propiedad

industrial;

4. Actuar por los medios legales contra cualquier persona, que sin su consentimiento,

explote la invencion patentada.

“Por el derecho de exclusiva, el titular esta facultado para prohibir a los terceros que sin
su consentimiento fabriquen y comercialicen el producto patentado u obtenido por el

procedimiento patentado.™"

3.7 Clasificacion de las patentes

Este arreglo constituye un instrumento internacional que busca uniformar los

documentos de patentes de invencion y los modelos de utilidad a nivel internacional.

3.8. Procedimiento administrativo para registrar una patente de invencién en

Guatemala (De conformidad con los articulos 103 a 120 Ley de Propiedad Industrial).

3.8.1. Contenido de la presentacion de la solicitud de patente

La solicitud debe indicar lo siguiente:

*' VVifiamata Paschkes, Carlos, Ob. Cit; pag. 161.
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a. Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha

representacion;
b. Lugar de constitucion, cuando fuese una persona juridica; y

c. El nombre de la invencion y del inventor y su direccion.

Pueden reconocerse los efectos derivados de la presentacion de una solicitud
internacional cuando esten establecidos en un tratado o convenio del que la Republica

de Guatemala sea parte.

El examen de forma, la publicacion de la solicitud y cualquier otro aspecto del
procedimiento deben quedar regidos por lo establecido en el tratado o convenio y por

los reglamentos especificos que emita el Organismo Ejecutivo a sugerencia del Ministro

de Economia.

3.8.2. Examen de forma

El Registro examinara si la solicitud cumple con los requisitos de los articulos 103 y 105

de esa ley.

En caso de observarse alguna omision o deficiencia, y dentro de un plazo que no
exceda de un mes contado a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, el

registro debera requerir al solicitante que efectle |la correccidon necesaria o presente los
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documentos omitidos.  Si el solicitante no cumple con lo requerido dentro de un pl_a-'_zo
de tres meses contados a partir de la fecha de la notificacion, se tendra por

abandonada.

- Publicacion de la solicitud

Al cumplirse el plazo de dieciocho meses contado desde la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, desde la
fecha de prioridad aplicable, el registro ordenara que se publique la solicitud emitiendo

el edicto correspondiente.  El edicto debera ser publicado en el diario oficial una vez.

3.8.3. Examen de fondo

Transcurridos tres meses despues de la fecha de publicacion del edicto, o de
notificadas al solicitante de la patente las observaciones presentadas, si fuese el caso,
el registro procedera a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo, |a
cual debera hacerse efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la notificacién al
solicitante de la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la solicitud se tendra por

abandonada.

. Resolucion sobre la solicitud de patente

Si ésta fuera rechazada total o parciaimente, la resolucion respectiva debera contener
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los motivos y fundamento juridico de tal rechazo. Si se resolviera concediendo la

patente solicitada, el registro ordenara que se proceda a la inscripcion correspondiente,
previa acreditacion del pago de la tasa correspondiente dentro del mes siguiente a |la

notificacion de la resolucion de concesion de la patente.

. Certificado de patente

Efectuada la inscripcion de la patente, el registro expedira el certificado correspondiente
que contendra los datos de la inscripcion, agregando al mismo una copia de la

descripcion, de las reivindicaciones, de |os dibujos y del resumen.

El certificado debera contener también mencidon expresa de que la patente se otorga
sin perjuicio de mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del

solicitante.

. Pago de anualidades

Lo establece el Articulo 170 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000. Para
mantener en vigencia una patente deberan pagarse tasas anuales, se podran pagar dos
o mas tasas anuales por anticipado. Cada tasa anual debe pagarse anticipadamente,
antes de cada aniversario de la fecha representacion de la solicitud. La primera tasa

anual se pagara antes de comenzar el tercer afo contado desde la fecha de
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presentacion de la solicitud. Una tasa anual también podra pagarse dentro de los
meses siguientes a su vencimiento, en este caso debera pagarse también el recargo

correspondiente.

La patente mantendra su vigencia plena durante ese periodo de gracia. La falta de
pago de alguna de las tasas anuales, producira la caducidad de la patente. El recibo
que acredite el pago de tasas anuales debe ser presentado al Registro, a fin de que se

tome nota del pago y se ponga razon en la inscripcion de la patente.

(%]
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CAPITULO IV N\ o

4. Marco juridico

4.1 Marco nacional: Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de

la Repiblica

El objeto principal del presente trabajo de tesis son las ventajas y desventajas del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes PCT, por lo que es de mucha
importancia conocer la forma en la cual se encuentra regulada en la legislacion
nacional. Tomando en cuenta que existen ademas otros tipos de proteccion, por
ejemplo las marcas, que al igual que las patentes juegan un papel muy importante en el
desarrollo economico del pais. Sin embargo muchas personas por ignorancia
desconocen que existe un cuerpo legal, como lo es el Decreto 57-2000 del Congreso de
la Republica, que es la Ley de Propiedad Industrial, la que fuera reformada por el
Decreto 11-2006. En ella se encuentran regulados todos los tipos de proteccion con
que cuentan los usuarios que deseen o bien se desarrollen en el campo de |a industria
y el comercio, con el fin de proteger todas aquellas creaciones del intelecto humano que

sean objeto de proteccion.

La actual ley de propiedad industrial, fue promulgada el treinta y uno de agosto del ano
dos mil, siendo el presidente del Congreso de la Republica, el general Efrain Rios Montt

y presidente de la republica Alfonso Portillo Cabrera. Esta ley fue reformada en mayo
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del afo dos mil seis, a traves del decreto numero 11-2008, el cual es producto del

Tratado de Libre Comercio, celebrado entre Estados Unidos, Centroamerica y

Republica Dominicana.

La ley contempla todos los aspectos relativos a la propiedad intelectual, siendo estos:
las marcas vy los signos distintivos, las expresiones o sefiales de publicidad, nombres
comerciales, emblemas, indicaciones geograficas y denominaciones de origen,

invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales, etc.

La importancia de la referida ley para Guatemala se debe a que siendo miembro de la
Organizacion Mundial del Comercic (OMC), tiene la obligacion de velar porque la
legislacion en materia de propiedad intelectual cumpla con los estandares establecidos
en los acuerdos, sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC). Si observamos el crecimiento econémico e
industrial que han logrado la mayoria de paises en todo el mundo, ha sido por la
incorporacion y debida proteccion de |la propiedad intelectual a su marco juridico. Sin
lugar a dudas no podemos ver un mundo sin la propiedad intelectual, hoy en dia es tan

importante como cualquier rama del derecho.

La mayoria de paises han logrado, por medio de diversos mecanismos, incentivar a
toda su poblacion al crecimiento del intelecto humano, a través del impulso gue se
puede obtener, entendiendo que no hay mejor impulso para el pais que el obtenido de

sus propios habitantes y de sus ideas.



4.2, Marco internacional: Tratado internacional

Un tratado internacional es un acuerdo celebrado entre estados, regido por el derecho
internacional, que puede constar de uno o varios instrumentos juridicos conexos, y
siendo indiferente su denominacion. Como acuerdo implica siempre que sean, como
minimo, dos Estados quienes concluyan un tratado internacional. Es importante
mencionar que los tratados pueden realizarse entre estados, como es el caso del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes PCT, los cuales se rigen por la
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, o bien pueden
realizarse entre estados y organizaciones internacionales o bien solamente entre

organizaciones internacionales.

Los tratados son acuerdos regidos por el derecho internacional, por definicion los
mismos son catalogados como acuerdos formales, por lo que una de sus caracteristicas
principales es que los mismos deben constar por escrito. Los tratados internacionales
segln la doctrina pueden dividirse de varias formas teniendo en consideracion factores

cambiantes de uno a otro.

Siendo el PCT un tratado internacional, podemos mencionar las siguientes

caracteristicas:

1. Es un tratade multilateral ya que el mismo es suscrito por varios estados parte, asi
mismo podemos decir que es restringido ya que no se aplica a aquellos gobiernos que

no se hayan adherido al mismo.



2. Atendiendo a su materia podemos decir que es un tratado economico y sc:c:iai_. E
economico porque traera beneficios para el solicitante en cuanto a la reduccion de
gastos, asi como la oportunidad de explotar sus invenciones en muchos paises
adquiriendo ganancias por el mismo. Es social ya que como sabemos al terminar el
plazo de vigencia de una patente, pasa a ser del dominio publico para el beneficio de la

poblacion en general.

Por el tipo de obligaciones que crea podemos decir que es un tratado - contrato, ya que
en el mismo se establecen una serie de prestaciones reciprocas entre los estados
miembros del mismo. No se establecen normas que se encuentren por encima del
ordenamiento juridico interno, por lo que se asemeja mas a un contrato de servicios
suscrito entre estados para la cooperacion entre si. Por su duracién podemos decir que
es un tratado de duracién indeterminada ya que no se estipulo el tiempo de vigencia del

mismo,

4.3. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual

relacionados con el comercio (ADPIC)

Es importante mencionar que el comercio en todas sus dimensiones ha ido en
crecimiento en los ultimos afos, siendo las ideas y los conocimientos una parte esencial
en el mismo. Podemos ejemplificar que los medicamentos, el valor de los mismos, van
relacionados con el trabajo intelectual, de investigacion y de inversion que realizan sus

inventores, al igual podemos mencionar productos de alta tecnologia como programas
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de ordenador. las grabaciones musicales, los servicios en linea, los libros etc. La

propiedad intelectual ha llegado a ser tan importante adn para los productos que antes
se podian decir que no contenian tecnologia, sin embargo en estos tiempos hasta las
prendas de vestir se realizan después de haber realizado una serie de pruebas y de
investigacion. Es asi como los creadores de todos estos productos protegen los
mismos, con el fin de que nadie mas pueda utilizarlos, y en determinado momento ellos
pueden negociar los derechos de propiedad intelectual, que les son propios para la

comercializacion del bien o servicio.

Cabe mencionar que la regulacion de pais en pais variaba mucho, ya que no existia
una regulacion uniforme en materia de propiedad intelectual y en la medida en que la
misma iba creciendo y se volvia mas importante para el comercio, esas diferencias
llegaron a ser serios problemas y tensiones en las relaciones econtmicas
internacionales. Por tal razon, a raiz de todos estos problemas, surgio la posibilidad de
resolver la mayoria de los mismos estableciendo normas comerciales internacionales,
cuya materia principal fuera la propiedad intelectual, lo cual se consiguid en la ronda

Uruguay.

El fin primordial de los ADPIC es tratar de resolver todos esos problemas que existian
entre los paises, en cuanto a las discrepancias de las normas juridicas en materia de
propiedad intelectual, creando normas internacionales que fueran comunes a todos
ellos. Regulando los derechos minimos que los estados que fueran parte de Ia

Organizacion Mundial del Comercio deberian de otorgar a la propiedad intelectual, y

o
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con ello buscar la equidad entre los mismos. Con esta regulacion se observan mejor
los beneficios a largo plazo como lo es en materia de Invenciones, las cuales al expirar
el plazo de su vigencia pasan a ser del dominio publico, siendo de gran ayuda para el
desarrollo de la sociedad. Asi mismo los estados tienen la potestad de reducir los
costos a corto plazo para obtener sus propios beneficios, es asi como en materia de
salud estos son mas viables. Es importante hacer mencion los principios basicos del
Acuerdo, dentro de los cuales podemos mencionar la no discriminacion. El trato
nacional establece que los estados daran el mismo trato tanto a sus nacionales como a
los extranjeros, asi como el trato de la nacion mas favorecida, significa que si se le dan
privilegios a algun estado miembro, se le deben de dar también a los demas paises que

son parte del mismo.

4.4, Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial

El Convenio de Paris es aplicable a la propiedad industrial casi en su totalidad ya que
incluye, las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fabrica de comercio, las marcas de servicio, el nombre
comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la
represion de la competencia desleal, asi mismo incluye todo o relativo a productos

elaborados por industrias agricolas y extractivas y naturales.

Las normas del convenio regulan muchos aspectos, sin embargo podemos decir que

tres son los temas principales del mismo, siendo estos el trato nacional, el derecho de
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El trato nacional se refiere a que todos los paises que forman parte de la union, deben

conceder a los ciudadanos de los demas estados contratantes, la misma proteccion
que regulan sus leyes para sus nacionales, es decir que tendran derecho a todas las
ventajas que eslas determinan, asi como el derecho a poder utilizar todos los recursos
legales para la proteccion de sus derechos. Asi mismo el convenio estipula que los
ciudadanos de aquellos paises que no forman parte del mismo, gozaran de toda la
proteccion, siempre y cuando estén domiciliados o tengan establecimientos comerciales
o industriales que se encuentren en funcionamiento en el territorio de algln estado gue

forme parte de la Union.

El derecho de prioridad se refiere a que el solicitante, tomando como base la primera
solicitud presentada en cualquier estado parte del convenio, podra pedir proteccion de
la misma en cualquier estado contratante, dentro de un plazo establecido, que para el
caso de patentes de invencion es de doce meses contados a partir de la fecha del
primer deposito; el dia del depésito no estard comprendido dentro del plazo. El
principal objetivo es que las solicitudes presentadas dentro de dicho lapso de tiempo
seran consideradas como si hubieren sido presentadas en el mismo dia que la primera

solicitud

Existen reglas comunes que todos los estados contratantes deben aplicar, siendo las

relativas al tema de patentes de invencion las siguientes:
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1. Las solicitudes de patentes que realice cualquier nacional de un estado miembro de
la Union en cualquier estado contratante, seran independientes de aquellas patentes,
que se hayan obtenido para la misma invencién en cualquier pais sea parte de la Union
o0 no. Es asi como aquellas solicitudes que se hayan ingresado en el periodo de
prioridad seran independientes. El inventor tendra el derecho de ser mencionado como

tal en la patente.

2. No se podra rehusar la concesidn o invalidar una patente de invencion que haya sido
protegida por un procedimiento, gue se encuentre restringido o limitado por la

legislacion nacional de un estado.

3. El convenio estipula un plazo de gracia, como minimo de seis meses para que los
solicitantes cancelen las tasas respectivas para el mantenimiento de los derechos de
propiedad industrial, asi mismo da la facultad para que los paises de la Unidén puedan

prever la rehabilitacion de aquellas patentes que hayan caducado por la falta de pago.

4,5, Tratado de Libre Comercio, Republica Dominicana-Centroamérica-Estados

Unidos de América (TLC)

El Tratado de Libre Comercio suscrito por Guatemala con Estados Unidos recoge
muchos aspectos, y dentro de ellos en el capitulo guince se encuentra regulado lo
relativo a la materia de propiedad intelectual, el cual consta de doce articulos, cabe
mencionar que para cumplir con las exigencias estipuladas en el tratado, se requiere
que el pais se adhiera a determinados instrumentos dentro de los cuales se menciona

el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes PCT.
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En el Articulo 15.1 del tratado anteriormente relacionado se hace mencion, que por lo
menos las partes acuerdan como minimo dar vigencia al capitulo quince, que es el

relativo a las normas de propiedad intelectual.

Es asi como en el inciso 3 de dicho articulo se establece la obligacién de acceder y
ratificar, por parte de Guatemala, el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes

antes del primero de enero del afo dos mil seis.

Guatemala a través del TLC busca subir de nivel en materia de propiedad intelectual,
con instrumentos que buscaran mejorar el clima de negocios en el pais y atraer gran
cantidad de inversion extranjera, asi como nacional; y con ello contribuir al crecimiento
economico del pais y mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Sin
embargo segun anota Carolina Castellanos directora ejecutiva de la Camara de
Comercio Guatemalteco Americana (Amcham): “Si no resolvemos el problema de la
falta de competitividad, el gran peligro para el pais es que la inversion y el comercio se

vayan a ir al resto de los paises de la region.” %

4.6. Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)

El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes permite buscar proteccién por

patente para una invencion en muchos paises al mismo tiempo, mediante |a

** Camara de Comercio guatemalteco. El libre comercio favorecera al agro (2005, 10 de febrero).
Frensa Libre p. 20.



presentacion de una solicitud internacional de patente. &4

Como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio (CAFTA), Guatemala
adquiere el compromiso de adherirse al Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes, antes del 1 de enero del 2006, debiendo el Registro de la Propiedad
Intelectual de Guatemala convertirse en una oficina receptora, lo cual trae consigo la
necesidad de contratar mas personal capacitado para poder enfrentar el volumen de

trabajo.

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes fue elaborado en Washington el 19

de junio de 1970, y se encuentra en vigor desde el 1 de abril de 2002.
4.7. Tratado sobre el Derecho de Patentes y su Reglamento

El Tratado de Libre Comercio celebrado entre Estados Unidos de Ameérica,
Centroamérica y Republica Dominicana (CAFTA), regula que Guatemala se
compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para ratificar el presente tratado,
pero no se estipula un plazo limite para que lo ratifique, como en el caso del PCT. El
Tratado sobre el Derecho de Patentes fue adoptado por la conferencia diplomatica del 1

de junio de 2000, al igual que su reglamento.

El mismo consta de 27 articulos, que norman lo referente a las solicitudes de patentes,
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fechas de presentacion, representacion, notificaciones, validez de |la pate:;t;:. -
revocacion, plazos, etc., esto con la finalidad de uniformar y regular principios basicos
referentes al tramite de patentes. La Regla 17 del reglamento del Tratado sobre el
Derecho de Patentes indica que cuando pueda registrarse en virtud de la legislacion
aplicable, una licencia respecto de una solicitud o de una patente, la parte contratante
aceptara que se efectle una peticion de inscripcion de esa licencia mediante una
comunicacion firmada por el licenciante o por el licenciatario que contenga las

siguientes indicaciones:

. Una indicacion de gue se pide |a inscripcion de una licencia;
. El nimero de la solicitud o de la patente en cuestion;

o El nombre y la direccion del licenciante;

o El nombre y la direccion del licenciatario;

. Una indicacion de si la licencia es exclusiva o no exclusiva;

El nombre del estado del que es nacional el licenciatario, si es nacional de algtn
estado, el nombre del estado en el que reside el licenciatario, de haberlo, y el nombre
del estado en el gque el licenciatario tenga un establecimiento industrial o comercial real

y efectivo, de haberlo.

Una parte contratante podra exigir que la peticion contenga:

. Una declaracion en el sentido que la informacion contenida en la peticion es

verdadera y correcta;
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. Informacion relativa a cualquier interés del gobierno de esa parte contratante; ™
o Informacion relativa al registro de la licencia, cuando sea obligatorio el registro en

virtud de |a legislacion aplicable;

. La fecha de la licencia y su duracion.
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CAPITULO V

5. Analisis del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)

5.1. Historia

El Tratado de Coaperacién en Materia de Patentes fue firmado en Washington en el
afio de 1970, sin embargo el mismo entro en vigencia el afic 1978, y a partir de su

entrada en vigencia se han procesado alrededor de un millon de sclicitudes.

El Tratado es administrado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), en él los estados contratantes constituyen una unién, en donde los mismos
cooperan en la presentacion, busqueda y examen de las solicitudes de patentes, asi
como en la divulgacion de las informaciones técnicas contenidas en las mismas, todos
estos elementos se encuentran establecidos en el mismo, expresandose de |a siguiente
manera: “Los Estados contratantes, deseando contribuir al progresc de la ciencia vy la
tecnologia, deseando perfeccionar la proteccion juridica de las invenciones, deseando
simplificar y hacer mas eficiente la obtencion de proteccion para las invenciones,
cuando se desee esta proteccion en varios paises, deseando facilitar y acelerar el
acceso publico a la informacion técnica, contenida en los documentos que describen las
nuevas invenciones, deseando fomentar y acelerar el progreso econdomico de los
paises en desarrollo mediante la adopcion de medidas destinadas a incrementar la

eficacia de sus sistemas juridicos de proteccion de las invenciones, tanto a nivel
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incrementar la eficacia de sus sistemas juridicos de proteccion de las invenciones, tanto
a nivel nacional como regional, proporcionandoles informacién facilmente accesible
sobre la disponibilidad de soluciones tecnolégicas aplicables a sus necesidades
especificas y facilitandoles el acceso al volumen en constante expansion de la

w23

tecnologia moderna.

Es asi como el tratado ayuda a todas aquellas personas que desean patentar sus
invenciones en varios paises, ya que mediante el sistema PCT con la presentacion de
una solicitud Onica se logran resultados, que permiten al solicitante verificar si su
invento cumple o no con los requisitos legales propios de su naturaleza, asi como las
acciones o medidas a tomar para cumplir con los mismos y posteriormente determinar,
con mayor precision, en qué paises les convendra patentar su invencion ya que cuenta
con un lapso de tiempo mayor del que otorga el Convenio de Paris para reclamar

derecho de prioridad para verificar la funcionabilidad comercial e industrial del invento.

Ademas debemos mencionar que el sistema no es utilizado como un procedimiento
mediante el cual, todas las solicitudes que se tramiten bajo esta via, deberan ser
concedidas, ya que el Unico fin del mismo, es la unificacion de la tramitacion de los
procedimientos previos a dicha concesién, con lo que se respeta la autonomia que
posee cada pais en cuanto a considerar si una solicitud contiene todos los requisitos

exigidos por la legislacion propia para que pueda ser concedida.

** Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, Preambulo.
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5.2. Fases fundamentales del PCT . 3

El procedimiento PCT consta de dos fases, siendo la primera la internacional y la
segunda la nacional, a continuacién se procedera a analizar cada una por separado, de
conformidad con el analisis realizado sobre el Tratado de Cooperacién en Materia de

Patentes (PCT).

5.3. Fase internacional

En esta etapa del procedimiento el solicitante, utilizando una Unica solicitud, la deposita
en cualquier estado contratante u oficina receptora, que es miembro del Tratado, para

la proteccion de sus invenciones.

5.3.1. El petitorio

Se debe realizar en un formulario impreso, sin embargo también puede llevarse a cabo
en forma de impresion de ordenador; de cualquier manera la oficina receptora debera
proporcionar a los saolicitantes dichos formularios, en forma gratuita o si ésta lo decidiera
la entrega de los mismos lo realizara la oficina internacional. Asi mismo, el formulario
contendra una lista de verificacion el cual indicara, cuantas hojas contiene la solicitud
internacional en total, mencionando el nimero usado en cada parte de la misma. De
igual manera se mencionara si la solicitud lleva consigo o no un poder, o bien una copia

de un poder general, si se menciona algln documento invocando prioridad, asi como
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una lista de secuencias las cuales deberan incluirse en un formato de ordenador, &
comprobante del pago de las tasas establecidas, y se podra incluir cualquier otro

documento que fuere solicitado en dicha lista.

El solicitante debera indicar cual dibujo sera el que se publicara juntamente con el
resumen cuando este vaya a ser publicado, es importante mencionar que en casos
excepcionales el solicitante podra indicar mas de una figura para que sea publicada. La
lista debera complementarla el solicitante, sin embargo en el caso de no realizarla la
oficina receptora se pronunciara al respecto, pero no podra pronunciarse en cuanto al

dibujo que debera ser publicado juntamente con el resumen.

s Indicaciones relativas al solicitante y al mandatario

3i el solicitante es una persona natural se debera indicar, en su orden los apellidos y
luego el nombre, si fueran personas juridicas seran mencionadas por su denominacion

completa.

Es muy importante la designacién de la direccion del solicitante, siempre y cuando la
legislacion exija la indicacion exacta de la misma, es necesario que se indiguen otros
medios de comunicacion en donde se pueda localizar al solicitante por ejemplo nimero
de teléfono o de fax, correo electronico, u otros medios de comunicacion analogos, sélo
se podra indicar una direccion por cada solicitante, inventor o mandatario, asi mismo si

hay varios se podra indicar solamente una para el envio de notificaciones.
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Se debera indicar la nacionalidad del solicitante, se podran indicar distintos solicitantes
para diferentes estados designados. Si el solicitante esta inscrito en la oficina

receptora, en el petitorio se indicara el numero o la forma de identificacion del mismo.

. La designacion de Estados

En el petitorio, se designaran los estados contratantes cuando lo que se pretende es la
obtencién de patentes nacionales o de una region. Sin embargo, se pueden realizar
designaciones distintas a las antes mencionadas siempre y cuando cumplan con
algunas condiciones, que al menos se haya designado a un estado contratante. En el
petitorio se debera consignar una declaracion en la cual la designacién hecha sera sin
perjuicio de una confirmacion previa, ya que en el caso de que se ingrese una solicitud
y transcurran quince meses a partir de la fecha de prioridad y no se realiza la
confirmacion de los estados se considerara retirada la solicitud al vencimiento del

mismo en los paises en donde no se estipuld dicha confirmacion.
. Indicaciones relativas al inventor

51 es el caso en que la legislacion nacional de alguno de los estados designados exija
que se proporcione informacion del inventor, en el petitorio se debera indicar el nombre
y la direccion del mismo y si fueran varios se indicara por separado. De igual manera si
el solicitante fuera también el inventor, en lugar de la indicacion del nombre y direccién,

debera realizara una declaracidn en donde se consigne tal situacion. En el petitorio se
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podran indicar a varios inventores para los diferentes estados cuando los requisitos de
las legislaciones fueren diferentes, en este caso se debera realizar una declaracion por

cada estado designado.

. Contenido del petitorio si procede

Se podra reivindicar la prioridad de una o mas solicitudes, que hayan sido presentadas
o lo seran en cualquier estado que sea pare del Convenio de Paris para la proteccién
de la propiedad industrial o bien en su caso para cualquiera que sea parte de la
Organizacion Mundial del Comercio que todavia no formen parte del convenio. Es muy
importante mencionar que dicha reivindicacion debe constar en el petitorio, indicando
ciertos elementos como lo son la fecha en que fue presentada la solicitud anterior, la
cual debera estar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la presentacion, de
igual manera consignar el numero que se le dio a la solicitud anterior, al igual que
mencionar el nombre del pais en donde se presentd la primera solicitud, también indicar
en el caso de patentes regionales, la administracion encargada de la concesion, si fuera
el caso de una solicitud Internacional hay que mencionar el nombre de la oficina

receptora.
. Referencia a una blsqueda internacional

El solicitante tiene la facultad de realizar o pedir que se realice una blsqueda anterior la

cual puede ser internacional, realizando la misma la administracion encargada de llevar

N
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a cabo las bisquedas, o bien alguna institucion nacional o intergubernamental que

tenga la potestad de realizarlas. Los resultados de la misma se deben consignar en el

petitorio.

» Como se obtiene una patente regional

Se debe destacar que el solicitante en el petitorio podra decidir qué tipo de proteccion
desea obtener en cada pais en el cual el ingrese su solicitud, indicando claramente la
proteccién que solicita, esto siempre y cuando las legislaciones de los estados lo
permitan. El solicitante tiene la opcion de obtener una patente regional en lugar de una
patente nacional, la indicacion de su solicitud debe realizarla en el petitorio de su

solicitud internacional.

. Referencia a una solicitud principal

Si el solicitante desea que su solicitud internacional se tramite en algiin estado
designado como una solicitud de certificado de adicion, de inventor de adicion o de
utilidad de adicion, debera identificar en la solicitud principal o en la patente principal, ya
sea el certificado de inventor principal o bien el certificade de utilidad principal segun
sea el caso, identificando si se concedieron o no. Si al momento de la presentacion de
la solicitud internacional existieran dos o mas administraciones que sean competentes
para la realizacion de la bisqueda internacional, el solicitante tendra la facultad de

decidir cual sera la encargada de realizar la misma.
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. Declaraciones relativas a las exigencias nacionales

Son declaraciones que van mas con el derecho que posee el inventor en cuanto a la
solicitud internacional. Es importante mencionar que en el petitorio se pueden incluir
declaraciones adicionales, las cuales sin ser obligatorias las instrucciones
administrativas las permitan, sin embargo la oficina receptora suprimira de oficio

aquellas distintas a las exigencias nacionales segln sea el caso.

® Petitorio firmado

Es muy importante mencionar que el petitorio debe de ir firmado por el solicitante y si
fuera el caso en el que fueran mas de uno, lo tendran que firmar todos sin exclusion
alguna, sin embargo el caso en que un estado exija que la solicitud fuera presentada
por el inventor y fuere presentada por dos o mas solicitantes y el inventor se negare a
firmar el petitorio o fuera imposible encontrarlo, bastara con la firma de un solicitante si

la oficina receptora cree convincente la explicacion dada por los solicitantes.

s La descripcién

La descripcidn es una parte esencial de una solicitud internacional, es importante que la
misma sea redactada en forma clara y que sea amplia en todo sentido, a manera de
que cualquier persona que sea experta en la materia, pueda realizarla sin ninguna clase

de problema o inconveniente.
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Para realizar |a descripcion se deben seguir una serie de pasos, para que la misma sea

redactada en forma correcta, siendo los siguientes:

1. Se comienza con mencionar el nombre o el titulo de la invencion.

2. Mencionar a que rama o sector tecnico se refiere la misma.

3. Es importante indicar el tipo de técnica utilizada para realizar la busqueda y el

examen de la solicitud.

4. La divulgacion de la invencion, empezando con desarrollar el problema técnico y la

solucion del mismo, indicando a su vez los beneficios del invento.

5. Si dentro de la solicitud se incluyeron dibujos, hay que describirlos de manera breve

para una mejor atencion a los mismos.

6. El solicitante debe indicar cual es la mejor forma que el considere gque se puede
realizar la invencion, la cual reivindicd en la solicitud Internacional, se podra ayudar de

los dibujos si los hubiere.

7. Hay que indicar explicitamente de qué manera la invencion puede explotarse o bien

puede producirse y utilizarse, asi como la forma de hacerlo en la industria.

o Reivindicaciones

Son la parte mas importante de la solicitud internacional, ya que en ellas se indica el
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objeto de la invencion, y las mismas deben ser redactas en forma clara y concisa,
teniendo como caracteristica que se deben fundamentar en lo que dice la descripcion

de la solicitud.

El nimerc de las reivindicaciones debe ser razonable y acorde al invento que se
pretende patentar, se deberan numerar las mismas en forma consecutiva y en numeros
arabigos y si llegare a pasar el caso en que deban de modificarse las mismas, la

numeracion de se realizara de acuerdo a las instrucciones administrativas.

Es importante que en las reivindicaciones, cuando se defina el objeto cuya proteccion
es la que se esta solicitando, se realicen en base a las caracteristicas técnicas de la

invencidan.

2 Dibujos

Son necesarios para comprender y entender de una mejor forma la invencion, y los
mismos se requeriran si el invento careciere de esta caracteristica, asi mismo si el

invento es de tal naturaleza que el mismo puede ser explicado por medio de dibujos.

Los mismos pueden ser entregados o acompanados en el momento de la presentacion
de la solicitud Internacional, o bien la oficina designada los podra requerir si lo
considera pertinente y necesario, y estos deberan presentarse en un plazo no menor de

dos meses desde el momento de la comunicacion por escrito en donde se le requirio.
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° Resumen a5

El resumen de una invencion Unicamente se utilizara para fines de informacion, nunca
para delimitar el alcance de la misma, es de mucha ayuda para las busquedas ya que
con ella se puede determinar si se consulta una solicitud o no. El resumen estara
precedido por el titulo de la invencion y el mismo consistira en una breve exposicion de
la descripcion, sin excederse de 150 palabras, reivindicaciones y de los dibujos si se
hubieren incluido en la solicitud, ademas es importante que la misma indique el campo
técnico al que pertenece la invencién. Adicionalmente cuando el solicitante acompane
dibujos a la solicitud, debera de indicar cual de ellos acompanara al resumen cuando

este se publigue,

N Requisitos materiales de la solicitud internacional

Los usuarios del tratado deben saber que para la presentacion de la solicitud ademas
de los requisitos formales que se exigen, existen los llamados requisitos materiales de
la solicitud, los cuales son importantisimos que se cumplan para que la misma no sea

objeto de ningdn tipo de problema dentro de su tramite administrativo.

Dentro de los requisitos materiales mas importantes que se deben cumplir, podemos
mencionar el nimero de ejemplares que se deben acompanar, asi como la posibilidad
que tenga la solicitud de ser reproducida por cualquier medio.  El material que se debe

de utilizar para la presentacién de la misma como por ejemplo que se realice en papel
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flexible, etc. El petitorio, la descripcion, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen

deberan de comenzar en una nueva hoja y deberan presentarse las hojas separadas

para el facil manejo del expediente.

El formato que se solicita para las hojas es el de A4 sin embargo la oficina receptora
podra recibirla en otro formato.  Existen margenes minimos y maximos para las hojas
que contengan la descripcion, las reivindicaciones y el resumen, de igual forma existen

margenes exclusivos para las hojas en donde se consignaran los dibujos.

s Idioma de la solicitud internacional

Se podra presentar en cualquier idioma que la oficina receptora acepte, es asi como
esta aceptara por lo menos en uno de los idiomas que utilicen las administradoras

encargadas de realizar las blsquedas Internacionales y un idioma de publicacion.

5.3.2. Tasa de tramitacion

A los solicitantes se les podra exigir el pago de una tasa, la cual cubrira la recepcién de
la solicitud, de igual manera el costo de las copias que fueren necesarias, tanto a la
oficina internacional como a la administracion encargada de la busqueda internacional,
asi como todas las actuaciones gue se realicen dentro de su papel de oficina receptora.
Esta tasa de tramitacion podra ser fijada por la misma oficina si procediera y debera ser

pagada dentro del mes siguiente a la fecha de la recepcion de la solicitud y el pago
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debera ser aplicable a la fecha del ingreso de la misma.

. Tasa internacional

Ademas de la tasa de tramitacion, el solicitante también debe pagar una tasa
internacional a la oficina receptora a favor de la oficina intemacional, y la cual
comprendera lo relativo a la tasa base y a la tasa de designacion, en el caso en el que
se deseare obtener patentes nacionales y regionales, se deberd pagar cada una por

separado.

El importe de la tasa base debera pagarse dentro del mes siguiente a la fecha de
presentacion de la solicitud Internacional, el importe debera ser aplicable al valor que

tuviera en la fecha de recepcion de la misma.

. Tasa de busqueda

Ademas de las tasas antes mencionadas, la administracion encargada de realizar las
blusquedas internacionales, le podra exigir al solicitante que pague a su favor la tasa
pertinente para realizar la busqueda internacional y demas gestiones que le sean
inherentes en el tramite de la solicitud en virtud del tratado y del reglamento, es
importante mencionar que el importe de |la tasa de blsqueda sera percibido por parte
de la oficina receptora. La solicitud Internacional la podra presentar cualquier persona
gue esté domiciliada o sea nacional de un estado contratante del tratado. La calidad
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del domicilio y de la nacionalidad sera determinada por la legislacion del estado
contratante. Si la solicitud fuere presentada a la oficina internacional y llegare a surgir
algun problema con respecto al domicilio o a la nacionalidad del solicitante, esta
solicitara a la oficina nacional del estado o a la oficina que sea competente en la
materia, para que se pronuncie al respecto sobre el asunto a la mayor brevedad

posible.

5.3.3. Oficina receptora competente

Antes de ingresar la solicitud el solicitante debe conccer en donde puede ingresar la
misma. La solicitud internacional se puede presentar en la oficina nacional del estado
contratante, en donde el solicitante tenga su domicilio o bien sea nacional del mismo, o
en la oficina que realice las actuaciones por ese estado. En el caso en el que hubiere
dos 0 mas solicitantes se podrd presentar una solicitud internacional si por lo menos,

uno de ellos tiene su domicilio o es nacional del estado contratante en donde se

ingrese.

. Recepcion de la solicitud internacional

Fecibida la solicitud internacional la oficina receptora inscribira la misma, en forma
Indeleble en la fecha de la recepcion la cual indicara en el petitorio de cada ejemplar
recibido. Asi mismo, consignara el numero de la solicitud internacional debidaments

identificada en todas las hojas tanto del original de la solicitud como en la de los
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ejemplares recibidos. N’ ot

. Tipos de proteccion

El solicitante podra disponer en cualquier estado designado, que el objetivo de su
solicitud internacional en lugar de una patente o la concesion de la misma, o certificado
de adicion o de inventor de adicion, o de un certificado de utilidad de adicion, es la
concesion de un certificado de inventor, un certificado de utilidad o un modelo de
utilidad, siempre y cuando en el estado en donde se pretende conseguir la proteccion
antes mencionada lo permita. En todo caso el solicitante podra indicar gue tipo de
proteccion solicita para su solicitud Internacional, siempre y cuando la legislacion
nacional del estado lo permita. Ademas de las estipulaciones antes descritas, existen
tratados en donde es posible obtener una patente regional y permiten que mediante una
solicitud Internacional se pueda obtener dicha proteccion, siempre y cuando el
solicitante tenga la capacidad de presentar la solicitud en cualguier estado que sea
parte de ese tipo de tratados. Las legislaciones de dichos estados podran disponer
que cuando el solicitante designe a dicho estado, esta designacion se tomara como el

deseo del saolicitante de obtener este tipo de proteccion.

. Informacion

La oficina internacional tendra la facultad de dar informacion a cualquier persona ©

institucion que se la requiera, acerca de todas aquellas patentes o solicitudes que ya
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hayan sido publicadas y que se encuentren en su base de datos, siendo estg' una
herramienta de mucha utilidad, principalmente para aquellos paises que se encuentran
en vias de desarrollo, para que conozcan o puedan adquirir la tecnologia que se
encuentra a su disposicion. La informacion seréd proporcionada tinicamente a aquellos
estados que sean parte del tratado y a sus nacionales y a las personas gue estén

domiciliados en los mismos.

La asamblea podra decidir si la informacion también podra ser proporcionada a terceros
que no tengan el derecho legitimo de solicitarla, la prestacion de este tipo de servicios

tendra un costo, el cual podra ser reducido segun cada caso.

a Asistencia técnica

Existira un comité encargado de brindar asistencia técnica, el cual sera establecido por
la asamblea, entre los estados contratantes se elegiran a sus miembros, teniendo en
cuenta siempre gue entre ellos se encuentren representantes de los paises que se
encuentran en vias de desarrollo, ya que dentro de las funciones del mismo estan |a
organizacion y supervision de la asistencia que se presta a estos estados, asi como es
la formacion de expertos, la ayuda a que especialistas ayuden a los mismos,

suministrar equipo etc.

La oficina internacional sera la encargada de conseguir los fondos suficientes para que

se lleven a cabo todas estas actividades para el beneficio de los estados contratantes.
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5.4. Fase nacional

Luego de concluir con la fase internacional, el solicitante podra decidir en qué paises
iniciara la fase nacional o bien si no decide iniciarla en algunc o ningunc de ellos. Si
decidiera iniciarla en Guatemala, debera cumplir con todos los requisitos establecidos
en el Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de Propiedad Industrial, en lo
relativo a materia de patentes regulado en el Articulo 3, y Articulos del 91 al 161 de la
citada ley. Para el efecto del mismo se procedera brevemente a indicar el procedimiento
de concesion de una solicitud de patente de invencion segin la normativa antes

mencionada.

5.4.1. Solicitud

Segun los Articulos 103 y 105 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley
de Propiedad Industrial, se menciona que el solicitante de una patente de invencion
debera ser una persona Individual o© juridica, se mencionan los requisitos

indispensables para presentar la misma:

1. Que en el formulario se consigne los datos generales del solicitante, si se actuare por

medio de un representante legal se debera acreditar dicha representacion.

2. 5i quien presentare la solicitud fuere una persona juridica, se debera indicar el lugar

de constitucion de la misma.

3, Se debera consignar el nombre de la invencion.
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4. Se debera consignar el nombre del inventor y la direccion del mismo.

5. Se adjuntara el comprobante con el cual se comprueba que se cancelo la tasa.

6. Una descripcion del invento con su duplicado respectivo.

7. Las reivindicaciones de la solicitud vy su respectivo duplicado.

8. Se deberan presentar dos juegos de los dibujos.

9. Un resumen de la Invencién y su duplicado.

10. Si el solicitante no fuere el inventor, se debera adjuntar el titulo en el cual se

adquirio el derecho (Cesion de derechos).

- Fecha de presentacion de la solicitud

Segun el Articulo 106 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de
Propiedad Industrial, presentada la solicitud, el registro anotara la fecha y la hora de la
presentacion, y le asignara un nimero de expediente. Luego se le dara un recibo en

donde conste la presentacion de la misma y los documentos que se hayan adjuntado.

£.4.2. Examen de Forma

Segun el Articulo 113 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de

Propiedad Industrial y el Articulo 57 del Decreto 11-2006 del Congreso de la Republica,
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reformas legales para lailmplementacion del Tratado de Libre Comercio Repti:alica
Dominicana-Centroameérica-Estados Unidos de América, después de un mes de
prestada la solicitud, el registro procedera a realizar el examen de forma de la misma, y
si se observare que algunos de los documentos antes mencionados no estuvieren o
existiera algun error se procedera a realizar el requerimiento respectivo al solicitante
notificandole tal situacion, otorgandole un plazo de tres meses a partir de dicha
notificacion para que subsane el error o bien presente los documentos requeridos para

gue se continle con el tramite, si no lo hiciere se abandonara |a solicitud.

o Edicto

Segun el Articulo 114 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, Ley de
Propiedad Industrial, luego del examen de forma y si la solicitud se encuentra completa,
el registro emitira el edicto para que en un plazo de seis meses a partir de su entrega se
realice la publicacion de la solicitud por sola vez en el Diario Oficial. A partir de la fecha
de publicacién el solicitante tiene dos meses para presentar al registro el ejemplar de la
publicacion de la solicitud. Si no se publicara la solicitud luego de ser entregado el
edicto o no se entregara el ejemplar de la misma, en los plazos antes mencionados, el

registro procedera a abandonar la solicitud.

543 Observaciones

Segun el Articulo 116 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Replblica, Ley de
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Propiedad Industrial, luego de publicado el edicto, cualquier persona podra presentar
ante el registro, dentro de los tres meses siguientes a dicha publicacién, observaciones
en cuanto a la patentabilidad de la solicitud, dentro de la cual podra presentar todas las

pruebas que tenga para dar soporte a las mismas.

Recibidas las observaciones el registro procedera a notificar al solicitante las mismas,
para que dentro de un plazo de tres meses siguientes se pueda manifestar en cuanto a
los argumentos expuestos en cuanto a la patentabilidad de la solicitud, pudiendo
presentar todas las pruebas que estimare conveniente para poderle quitar valor a
dichos argumentos. La presentacion de las observaciones no suspendera el tramite
de la solicitud, y quien las presentare en ningln momento pasara a formar parte del
procedimiento. Es muy importante que los usuarios tengan conocimiento de esta
situacion, ya que en determinado momento se pudieran presentar observaciones sin

valor, y solo se presentarian con el animo de entorpecer el tramite de la solicitud.

. Notificacion de la orden de pago del examen de fondo

Segun el Articulo 117 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Repliblica, Ley de
Propiedad Industrial, la orden de pago para cubrir el examen de fondo se le notificara al
solicitante luego gue transcurran tres meses desde el momento de la publicacion o bien
tres meses desde el momento en el que se le notifico al solicitante las observaciones
presentadas. En cualquier caso el solicitante tendra un mes a partir de la notificacion de

la orden de pago. para cancelar la tasa respectiva, si no lo hiciere el registro procedera
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a declarar el abandono de la solicitud. e &/
] Examen de fondo

Segun los Articulos 117 y 118 del Decreto 57-2000 del Congreso de la Replblica, Ley
de Propiedad Industrial, el solicitante luego de cancelar la tasa establecida para el
examen de fondo deberd presentar el comprobante de pago al registro para gue
proceda a realizar el examen y compruebe que la solicitud se ajusta a los requisitos
establecidos en la ley. El examinador al momento de realizar el examen de forma,
tomara en cuenta toda la informacion presentada por el solicitante y si se hubieren
presentado observaciones se verificara la informacion contenida en las mismas, de
igual manera se procedera en los casos en los que existan examenes sobre la novedad
o de la patentabilidad que hubieren llevado a cabo otras oficinas y que se refieran a la

materia de la solicitud.

El registro le podra pedir al solicitante que presente cualquier expediente judicial o
administrativo que se encuentre en el extranjero, que tenga relacion con la materia de la
invencion, para el efecto se le notificard el requerimiento y tendra a partir de este
mamento dos meses para poder presentar la documentacion requerida, dicho plazo se
podra prorrogar por un mes MAas en casos excepcionales y calificados.  Si algun
documento requerido no se hubiere realizado en el pais en donde se hubiera solicitado.
padra el solicitante o bien el registro de oficio suspender el tramite de la solicitud.  Si al

momento de realizar el examen de fondo, se determinara que antes de conceder la
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patente el solicitante debe completar los documentos que hubiere presentado o bien
debe dividir, modificar o corregir la solicitud, cualquiera de estas situaciones si se diere
el caso el registro notificara al solicitante para que cumpla con lo requerido dentro de
los tres meses siguientes a la respectiva notificaciéon, pudiendo realizar dicho

requerimiento cuantas veces considere necesario el registro.

. Concesioén y rechazo de la solicitud

Segun los Articulos 119 y 120 del Decreto 57-2000, luego de que se cumpla con €l
procedimiento administrativo, el registro decidira si la solicitud sera concedida, o bien si
la misma fuera rechazada total o parcialmente, en este Gltimo caso la resolucion debera
contener los motivos y fundamentos de la misma. Si la solicitud fuere concedida, el
registro debera ordenar que se proceda a su inscripcién, previo el pago de la tasa
establecida. Efectuada la misma se procedera a entregar al solicitante el certificado en
donde conste la misma, adjuntando también una copia de la descripcidon, de las

reivindicaciones, del resumen y de los dibujos.

68



CAPITULO VI

6. Ventajas y desventajas del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes

Agui se analizaran las ventajas y desventajas del PCT.

6.1. Ventajas de una patente

5 Desarrolla la creatividad del inventor, ya que tiene la garantia de que su actividad

inventiva estara protegida durante 20 afios y sera el Unico en explotarla.

. Al tener exito comercial o industrial la patente, el inventor se beneficia con la o

las licencias de explotacion que decida otorgar a terceras personas.

. Evita el plagio de sus inventos y la explotacion industrial, ya que el inventor

siempre dara a conocer, publicitar y explicar los beneficios que su invento tiene.

o Por su parte el gobierno, a traves de la patente promueve la creacion de
invenciones de aplicacion industrial, fomenta el desarrollo y explotacion de la industria y

el comercio, asi como la transferencia de tecnologia.

6.2. Desventajas del sistema de patentes

. Dificulta la libre difusion de las innovaciones, frenando el desarrollo tecnologico.

s Tiene obstaculos monopolistas a la libre competencia.
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. Dificulta el acceso de los paises empobrecidos a las nuevas tecnologias.

. Desincentiva la investigacion, al establecer un periodo de utilizacion exclusiva de

una tecnologia sin necesidad de mejorarla.

6.3. Ventajas del sistema Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes

s Ventajas para el solicitante

Los solicitantes pueden presentar la solicitud en su propio pais, la oficina regional
competente o en la oficina internacional de la OMPI, obteniendo efectos en los paises
designados por él, teniendo asi un tiempo adicional para determinar en que paises
extranjeros desea buscar la proteccion. De lo anterior, se desprende que obtendra un
beneficio economico, pues la preparacion y presentacion de una solicitud internacional
ocasiona un solo conjunto de tasas, que se deben pagar en una sola moneda y a una

sola oficina. El pago de las tasas a las oficinas designadas se pospone.

El saolicitante solo tendra que presentar una copia, es decir la solicitud internacional,
durante el afio de prioridad con efectos en todos los estados designados, a diferencia
del procedimiento fuera del sistema PCT, en el cual se debe presentar una solicitud
diferente en cada pais en el que se desea proteger el invento con su traduccion
correspondiente. Sin embargo, el solicitante debera posteriormente traducir 1a solicitud

al idioma de los paises designados, pero el sistema de busqueda internacional del PCT
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da la posibilidad de tener un cierto grado de certeza sobre |a patentabilidad o no de la
invencion, otorgando al solicitante la posibilidad de decidir si vale la pena o no continuar

con el procedimiento a nivel nacional.

Si el solicitante es una persona natural, nacional o residente de un estado miembro
cuyo ingreso nacional per capita sea inferior a 3,000 délares de los Estados Unidos
tendra derecho a una reduccién del 75% de ciertas tasas derivadas del PCT, incluida la

tasa internacional.

. Ventajas para las oficinas de patentes

Las oficinas de patentes podran tramitar un nimero mayor de solicitudes con su mano
de obra disponible, ya que las solicitudes que llegan por via del PCT son mas agiles en
su tramitacion, pues el procedimiento de forma se hace por una sola vez durante la fase
internacicnal. Una vez la solicitud entre a la fase nacional, los funcionarios de las
oficinas de patentes a nivel mundial podran entrar directamente a realizar el examen de

fondo.

Las oficinas pueden ahorrar parte de los costos de publicacion, pues si la solicitud
internacional se ha publicado en el idioma oficial del pais, éste puede renunciar
totalmente a su publicacion. Los paises gue tienen un idioma oficial diferente pueden
publicar solamente una fraduccion del resumen que acompafia las solicitudes

internacionales.
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Si el solicitante optd por un informe de examen preliminar internacional, este beneficia a
las oficinas de patentes designadas, ya que estas tienen un concepto previo sobre la

patentabilidad o no del invento que desea ser protegido.

Asi la solicitud internacional no vaya acompanada de un examen preliminar, las oficinas
de patentes designadas se ven beneficiadas pues el estudio de forma ya ha sido
realizado anteriormente, y ademas, la solicitud se acompafa de un informe de
busqueda internacional, ayudando asi a las oficinas designadas, en particular a
aquellas oficinas que no disponen de personal técnicamente calificado ni de una gran
coleccién de documentos de patentes adecuadamente dispuestos para la busqueda, a
examinar las solicitudes y evaluar las invenciones, dando asi una ventaja comparativa

con el sistema tradicional de presentacion de solicitudes nacionales o regionales.

. Ventajas para la economia y la industria nacional

Debido a que las solicitudes internacionales solo entran en la fase nacional si el
solicitante asi lo decide, y por lo general, después de haber visto los resultados
ohtenidos en la busqueda internacional y el examen preliminar, los solicitantes tendran

una base mas solida respecto a la patentabilidad de la invencion.

Con esta informacién podran decidir el momento preciso de invertir en los paises
designados mientras que estos le conceden la patente, y asi contribuir en la

transferencia de tecnologia.
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Gracias a la simplificacién de la obtencién de las patentes a nivel internacional via PCT,
se facilita el progreso tecnologico entre los paises, dado que los inventores querran
proteger su invento en un mayor niumero de paises, estimulando constantemente las
actividades inventivas nacionales, y la importacion de tecnologias avanzadas
procedentes del extranjero, ya que conforme aumentan las tecnologias aumenta la

inversion extranjera, aumentando los niveles de empleo local. El avance tecnolagico es

un factor esencial para el desarrollo econémico nacional.

Actualmente se reconoce gue el verdadero progreso tecnologico no puede lograrse o
no puede continuar en un pais, incluso uno altamente industrializade, sin el estimulo
constante de las actividades inventivas nacionales y al mismo tiempo, la importacion

mediante licencias de tecnologias avanzadas procedentes del extranjero.

El sistema PCT facilita considerablemente |a obtencion de la proteccion por patente a
nivel internacional, puesto que las patentes concedidas por al via PCT, han estado
sujetas a una busqueda internacional de alta calidad y también a un examen preliminar
internacional. Cada vez es mayor el numero de solicitantes que buscan | a proteccion
por patente a nivel internacional mediante el PCT, preparando asi la via para la
transferencia de tecnologia y acuerdos de licencia. Conforme aumenta el volumen de |a
tecnologia objeto de licencias, también se estimula la inversion extranjera. Al aumentar
lag tecnologias avanzadas y las inversiones, tambien aumentaran los niveles de empleo
local y las habilidades de la fuerza laboral local. Si el nivel de desarrollo economico y

tecnolégico se eleva, el numero de nacionales que utilizara el sistema PCT se
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beneficiara considerablemente, cuando busquen la proteccién por patente de sus
invenciones en el extranjero, ayudando con ello a la penetracion de la industria local en

los mercados de exportacion.

Las economias de muchos paises en desarrollo estan creciendo muy rapidamente, se
necesita una mayor inversion, asi como transferencia de tecnologia en diversos
sectores, dependiendo de cada pais, creando y modernizando locales de ciertos tipos
de industrias, manufactura y servicios. Puesto que los inversionistas extranjeros y los
licenciantes estan relativamente mas interesados en la inversion y en la transferencia
de tecnologia hacia un pais cuya economia este en crecimiento y cuyos costos de
produccion sean relativamente bajos, el PCT con frecuencia sirve como componente
indispensable de la estrategia nacional para promover su economia creciente y ayudar

a que el nivel técnico continde elevandose.

El PCT presenta otra ventaja importante para los paises en desarrollo, que obedece a
su efecto de informacion. En el momento actual, sigue siendo muy dificil obtener una
idea completa del conjunto de documentos de patentes publicados en numerosos
paises y en muchos idiomas y conocer el estado de la técnica mas reciente resultante.
Puesto que muchas invenciones importantes son objeto de solicitudes PCT, los paises
en desarrollo, gracias a la publicacion internacional de esas solicitudes, tienen acceso
rapido y facil a las informaciones tecnologicas recientes. Rapidamente, porque las
solicitudes internaciones se publican 18 meses después de la fecha de prioridad de la

solicitud. La solicitud se publicard en uno de los principales idiomas y si no esta
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redactada en inglés, estard acomparnada de un resumen en inglés y porgue el informe
de busgqueda internacional, publicado al mismo tiempo que la solicitud, permitira evaluar
mas facilmente la tecnologia divulgada en la solicitud. Las oficinas nacionales de

patentes de los estados contratantes del PCT tienen derecho a recibir, libre de cargos

una copia de todas las solicitudes internacionales publicadas.

El sistema del PCT es financieramente auténomo, habida cuenta de que las tasas
pagadas por los solicitantes cubren los gastos en que incurre la OMPI en la
administracion del sistema. Los estados confratantes no estan obligados a aportar

contribuciones financieras.

En conclusion, el PCT ofrece ventajas indiscutibles a los paises en desarrollo que
quieran asociarse a este sistema de cooperacion internacional en materia de patentes,
y no les obliga a pagar contribuciones. E| hecho de que esas ventajas son ahora bien
conocidas, viene evidenciado por el nimero impresionante de paises en desarrollo que
ya son parte en el fratado, mas de una tercera parte de todos los estados contratantes

del PCT.

El PCT al simplificar la manera como deben ser presentadas las patentes adquiriendo
un caracter internacional, estimula y acelera el progreso economico de los paises,
sabre todo los paises en desarrollo, pues su incremento hace mas eficaz el sistema

legal de proteccion de las invenciones, permitiendoles un facil acceso a las
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informaciones tecnologicas. Por otro lado, se incrementa la cooperacion internacional,

dando asi un paso importante en la globalizacidon mundial.

En los ultimos afios, la generacion y difusion de conocimientos, inducidas por el auge
de las redes de comunicacion e informacion como Internet, han pasado a ser mas

importantes en las economias industrializadas.

El sistema de patentes desempefia una funcion fundamental en la economia
dependiente de los conocimientos, no solo por el hecho de suministrar proteccion de las
invenciones objeto de patente y por fomentar las inversiones, |a disponibilidad de capital
de riesgo vy la posibilidad de poder comercializar productos, sino por la difusién de

informacion y conocimientos técnicos.

El reciente incremento del numero de solicitudes de patente presentadas es reflejo de la
importancia que se concede desde siempre a la innovacion en las economias
modernas. Es también reflejo de un volumen creciente de conocimientos técnicos que
son divulgados en todo el mundo. “En 2005 estaban en vigor en todo el mundo
aproximadamente 5.600.000 patentes. La mayor parte del total de patentes en vigor
habian sido concedidas por las oficinas de patentes de los Estados Unidos, el Japon,
Alemania, el Reino Unido y Francia. Ahora bien, el porcentaje del total de patentes en
vigar correspondiente a esas oficinas ha ido disminuyendo en los Gltimos cinco afnos a

diferencia del porcentaje de patentes en vigor en lo que respecta a las patentes
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concedidas por otras oficinas de patentes, que ha ido en aumento en el mismo pE:ﬂTD_dD,

en particular, las oficinas de China y la Republica de Corea” ™.

La informacion técnica que se obtiene a partir de la informacién sobre patentes
desempena varias funciones y se destina a distintos grupos de usuarios. Dicha
informacion se utiliza en gran medida en las empresas a la hora de formular la
estrategia de propiedad intelectual, para contribuir a las actividades de investigacion y
desarrollo, para favorecer las transacciones de concesion de licencias y de tecnologia,
a los fines de la transferencia de tecnologia y para realizar analisis del mercado y de la
competencia. La informacién sobre patentes es indispensable para formular la politica
de propiedad intelectual de las empresas. Las empresas toman decisiones en cuanto a
lo que desean patentar, como redactar solicitudes de patente, el alcance geografico de
las solicitudes de patente, y la vigencia de |las patentes en cada jurisdiccion, a la vez
que se mantienen alertas a las posibles infracciones y a la libertad de actuacion de las
empresas. Al tomar esas decisiones se tiene en cuenta la necesidad de utilizar los
recursos con eficacia, a los fines de obtener un maximo de beneficios en relacién con

los gastos que se realicen en activos de propiedad intelectual.

La informacion sobre patentes también reviste importancia para evaluar el estado actual
de la tecnica en un ambito especifico, a los fines de determinar lo que ya se ha

inventado hasta la fecha y velar por no malgastar tiempo y energia en invenciones ya

2 ORGAMIZAGION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELEGTUAL GINEBRA COMITE PERMAMENTE S508HE EL DERECHD DE PATENTES | Dundecimn
SREHN. GIneDra, Z3 8 27 OB jumio de 2008 =<INFORME BOBRE EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES:=> preparado por l Seaeionla
htipfwen wipo.intiedocas mieca/scples/scp_1208cp_12_3_rev_2.pdf (21 de junio de 2011)

T



g 1 o
Mg, E o

- +

inventadas. La disponibilidad de esos conocimientos permite evitar que se vuelva a
inventar la rueda y la duplicacion de actividades de inventos y descubrimientos, es decir

evitar un despilfarro de recursos.

También es importante para evaluar tendencias en ambitos tecnicos especificos, en la
medida en que las patentes reflejan directamente los resultados de las actividades de
investigacion y desarrollo y permiten determinar en qué medida una tecnologia esta en

auge, ha llegado a su punto culminante o esta en declive.

En la medida en que genera derechos de propiedad que pueden hacerse valer desde el
punto de vista legal, el sistema de patentes convierte la invencién en un activo
intangible que puede ser comercializado, de modo que pasa a formar parte del propio
proceso economico, generando nuevos productos y valor en dicho proceso.  Por
consiguiente, la informacion sobre patentes constituye una importante contribucion para
la informacion sobre los mercados en lo que respecta a la concesion de licencias sobre
tecnologia y la transferencia de tecnologia. Ademas, es una fuente de datos adicional
para los compradores y vendedores y redunda en una mayor eficacia de los mercados

de tecnologia.

La informacion técnica que figura en la descripcion de los documentos de patentes es
una fuente de inspiracion para inventores e ingenieros. Pero ademas, la informacion
sobre patentes es sumamente Otil para realizar analisis y seguir de cerca la evolucion

de los mercados y |la competencia. El hecho de gue en los documentos de patentes se
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informacién puede ser utilizada para analizar companias e industrias, en particular,
junto con ofras fuentes de informacidn. Las patentes de las que sea titular una empresa
reflejan la actividad que realiza esta ultima en determinados campos tecnologicos asi

como el grado de desarrollo obtenido.

Analogamente, de las actividades de patentado pueden deducirse las futuras
orientaciones de una empresa, en lo que a tecnologia se refiere. Esa informacion
puede ser util para la competencia, los analistas financieros, las instituciones

financieras y todo aguel que desee evaluar el valor actual y futuro de una empresa.

Por ejemplo, los departamentos de investigacion y desarrollo y las instituciones
financieras y funcionarios gubernamentales precisan un analisis detenido de la
informacion sobre patentes antes de tomar decisiones sobre cuestiones importantes
como la formulacion de estrategias de inversidn e investigacién, la planificacién
estratégica, las transferencias de tecnologia, las empresas conjuntas, la concesion de
licencias, la financiacion de proyectos industriales y el establecimiento de politicas

industriales.

En el plano nacional, |a informacion sobre patentes puede ser utilizada como parte de la
politica industrial, puede constituir un indicador en cuanto a la produccion y adquisicion

de conocimientos y a los fines de analisis comparativos de paises. La informacién
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sobre patentes puede también servir de aporte de datos para formular la estrategia

industrial nacional en general.

A su vez, toda politica industrial debe fomentar la difusién de informacién sobre
patentes a los fines de impulsar el mercado de tecnologia en el plano nacional, en
particular, la transferencia de tecnologia de las instituciones estatales a las empresas
privadas y la concesion de licencias cruzadas entre empresas a los fines de una

utilizacion mas eficaz de los recursos tecnologicos nacionales.

La funcion que desempenia la informacion sobre patentes en el desarrollo economico es
importante para las economias emergentes, que se benefician de los conocimientos
disponibles que se derivan del estado anterior de la técnica y de ese modo pueden
encontrar asociados para la concesion de licencias y la transferencia de tecnologia. La
funcidén que desempena la informacion sobre patentes en el desarrollo se refleja en el
programa de la OMP! para el desarrollo, recientemente aprobado, en el que constan
varias propuestas a los fines de aumentar la disponibilidad de informacién sobre

patentes en los paises en desarrollo.

Hoy en dia se puede acceder cada vez mas a la informacion sobre patentes gracias a
servicios de facil utilizacion suministrados mediante internet. Los servicios de bases de
datos disponibles se dividen en dos categorias principales: servicios gratuitos, por lo
general prestados por las oficinas de patentes y otras instituciones del sector publico, y

sernvicios de pago, prestados por el sector privado.
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El acceso a una amplia seleccién de bases de datos gratuitas responde a las
necesidades basicas de las busquedas de patentes que realizan los profesionales del
campo, en particular, los inventores individuales, los estudiantes y las pequefas y

medianas empresas.

De dichos servicios se encargan en su mayoria las oficinas nacicnales y regionales de
patentes, asi como la OMPI y otras instituciones académicas. Aun cuando esas bases
de datos gratuitas tienen por finalidad inicial suministrar funciones sumamente basicas,
los costos en disminucion de las tecnologias de la informacion han permitido un rapido
auge de los servicios de bases de datos gratuitas que suministra el sector publico y hoy

se ofrecen funciones de blsqueda mucho mas eficaces a los usuarios.

Por lo general, los proveedores de informacion sobre patentes del sector comercial
suministran servicios perfeccionados y de mayor valor afiadido. Esos servicios se
adaptan a veces a los grupos de usuarios de que se trate y a menudo se ofrecen datos
sobre patentes junto con otra informacion tecnologica y comercial, a los que vienen a

anadirse servicios de analisis, supervision y comunicacion mas sofisticados.

El exito que han tenido las bases de datos sobre patentes para encontrar conocimientos
tecnicos, se entiende en gran medida por el hecho de que todas las patentes son
clasificadas mediante sistemas especificos de clasificacion, lo que permite una
bisqueda mucho mas eficaz de esa indole de documentos. Un gran numero de

documentos, articulos y documentacion de caracter técnico y cientifico, lo que se ha
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venido a llamar literatura distinta de la de patentes, es hoy también sistematicamente
clasificada conforme a la tecnologia especifica de que se trate y, en algunos casos, en
funcion de una clasificacion de patentes. La informacion sobre patentes desempena

también una importante funcion para que el sistema de patentes sea mas eficaz.

El nimero de solicitudes es cada vez mayor, son muchas las oficinas de patentes que

hoy tienen problemas para responder al volumen de trabajo.

Al realizar busquedas en el estado de la técnica y en bases de datos de informacién
sobre patentes, antes de redactar y presentar solicitudes de patente, suministrando asi
mejores datos en cuanto al estado anterior de la técnica, los sclicitantes tienen mayores
posibilidades de obtener patentes respecto de sus invenciones y, al mismo tiempo,

contribuyen a facilitar el procedimiento de examen de las oficinas de patentes.

« Ventajas del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes para los estados

contratantes

Fortalecimiento de la cooperacion internacional con otros estados contratantes vy
organizaciones gubernamentales internacionales en el campo de patentes, asi como

con oficinas regionales de patentes.

Ayuda en materia de legislacion y formacién del personal efectos al PCT.
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Mayor publicidad y por ello un mejor conocimiento del sistema nacional de patenteé'bé?

solicitantes de otros paises, gracias a las informaciones publicadas en la guia del
solicitante del PCT vy la gaceta del PCT. Acceso al PCT para los inventores y las
industrias del pais. Mas solicitudes de origen extranjero mediante designaciones en
solicitudes PCT, mas trabajo para abogados locales. EI PCT facilita la afluencia de
tecnologia. No se requiere ninguna contribucion financiera por parte de los estados

contratantes.

Si la solicitud fuere concedida, el registro deberd ordenar que se proceda a su
inscripcidn, previo el pago de la tasa establecida. Efectuada la misma se procedera a
entregar al solicitante el certificado en donde conste la misma, adjuntando también una

copia de |la descripcion, de las reivindicaciones, del resumen y de los dibujos.

6.4. Observaciones generales sobre el sistema del PCT

° Mediante el PCT, sblo es posible proteger las invenciones solicitando patentes,

modelos de utilidad y titulos similares.
L No es posible obtener mediante el PCT una proteccion de los dibujos o modelos
industriales, ni de las marcas de fabrica o de comercio.

. La administracion del PCT estara a cargo de la OMPI, como lo establecen
también otros convenios internacionales en el campo de la propiedad industrial, por

ejemplo, el Convenio de Paris.
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6.5. Alcances que ha tenido el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes

en Guatemala

Segun investigaciones realizadas en el Registro de la Propiedad Intelectual, 5,610
invento se han patentado en los nueve seis afos, 1000 patentes registradas en el pais
corresponden a ideas de extranjeros. Ingresan al Registro de la Propiedad Intelectual
500 solicitudes de las cuales a 200 se |les da tramite. “"Luis Méndez, vicepresidente de
la Asociacion Guatemalteca de Inventores e Innovadores, manifiesta que el principal
obstaculo para llevar a buen término un invento es la legislacion guatemalteca, ya que
la misma ley de propiedad industrial, en lugar de facilitar, vino a dificultar y encarecer
los potenciales recursos economicos de cualquier tramite, se lamenta, vy lo peor es que

no se ve interés en buscar soluciones a los aspectos burocraticos ™

Segun la secretaria general del registro, indica que la lentitud se debe a que deben
cumplir con todos los requisitos que determina la ley de propiedad industrial, ya que
ésta los obliga a someter la investigacion a un periodo de tres afios. Pese a lo anterior,
las ideas de los guatemaltecos han logrado sobrepasar las fronteras, esos han sido los
casos de Federico Lehnoff y Eduardo Cabarris, quienes desarrollaron el café soluble,
en Francia, a inicios del siglo recien pasado, cuya formula se usa hasta hoy en dia.
Carlos Ledn Roldan desarrolld un dispositivo denominado queratoprotesis de
hidroxiapatita coralina, se trata de un implante que cura ciertos tipos de ceguera. Asi

como ellos, han destacado otros guatemaltecos, como Carlos Dumas, quien ided una

¥ «<|nventos en Guatemala=>> http:/ich lacoctelera.net/ (21 de junio de 2011).
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membrana biolégica para quemaduras, y Ricardo Bressani, creador de la incaparina,

como suplemento alimenticio.

En los archivos del Registro de la Propiedad Intelectual, se puede observar que los
guatemaltecos han destacado mas en el desarrollo de lo que se conoce como modelos
de utilidad -modificaciones a inventos existentes- y en el area de disefios industriales.
En el primero de los casos, del 2000 al 2006, hay registrados 33 proyectos, y en la
segunda de las areas, se han otorgado 38 patentes, durante el mismo periodo. En la
moedalidad de patente de invencion, solo fueron autorizados 17 proyectos. El ejemplo
de un modelo de utilidad es un semaforo inteligente, el cambio de colores, para darle
fluidez, segun la demanda de transito, puede hacerse no solo a control remoto, sino via
satélite, pero ademas, si este se dafa, envia informacion a su base de control para
reparacion. Su inventor es Ernesto Calderén, ingeniero electrdnico, quien comenta que
éste ya se encuentra instalado en una calle de la calzada Roosevelt, aunque la patente

aun se encuentra en tramite.

6. 6. El derecho de las patentes en América Latina.

En un analisis realizado por el sefior Ernesto Aracama — Zorraquin titulado El derecho
de las patentes en Ameérica Latina, estado actual y perspectivas futuras, se
determina que existe una gran crisis de adaptacion, gue no consiste en otra cosa gue

en la busqueda de una adecuacién de los sistemas juridicos heredados de Europa, a
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las necesidades y a la realidad del desarrollo industrial de nuestros paises de América

Latina.

"En las naciones de Latincamérica las patentes deben considerarse actualmente mas
desde el punto de vista econdomico que desde el punto de vista juridico. Hay otros
intereses relacionados con el régimen juridico de la propiedad industnial, tanto o mas
importantes para los paises americanos en la época presente gque la proteccion de los

derechos que constituya el objeto exclusivo de las convenciones panamericanas™",

Como medios econdmicos al servicio de los movimientos internacionales de capital y de

la transferencia implicita de tecnologia, se ha llegado a la conclusion que en su

regulacion actual, son elementos desfavorables para nuestro desarrollo.

Desde el punto de vista politico se piensa que |la cualidad de autonomia, que ha de
revestir nuestro procedimiento de crecimiento, es vital y tiene que ser celosamente
preservada. Se entiende, desde luego, que el requisito de autonomia exige que el
poder de decision, en los ordenes politico, econdmico y social, se encuentre

efectivamente nacionalizado y no enajenado a potencias o empresas del exterior.

Las compafias extranjeras que operan en América Latina rara vez han intentado

mejorar la situacion tecnologica de los paises en los cuales operan.

" Camité Juridico Interamericano, Informe relativo a la revision, actualizacion y evaluacién de las
convenciones interamericanas sobre la propiedad industrial, pag. 12.
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En la transferencia de tecnclogia, mediante convenios entre éci-m;ﬂaﬁias
latinoamericanas vy extranjeras, los latinoamericanos han expresado en diversas
reuniones recientes su preocupacion acerca de lo que consideran como costos
excesivos que deben ser pagados a los paises extranjeros y con aguellas
estipulaciones contractuales que impiden que el convenio resulte en una mejora local
de la tecnologia. Existe también una insatisfacciéon sobre que la tecnologia adquirida,
no es la mas apropiada para emplearse en la situacion local. La postulacién de una
adecuacion de la legislacion sobre patentes a la realidad del crecimiento industrial es
mas definida y contundente, e inspira la actividad de las diversas asociaciones de

integracion econdmica que operan en Latinoamerica.

6.7. Desventajas del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes

El tratado de Cooperacion en Materia de Patentes de Invencion no contempla la
situacion especial de importadores de tecnologia en gque se encuentran los paises
latinoamericanos, no contiene dispositivos para corregir las distorsiones que provienen
del caracter unilateral de las relaciones fundadas sobre la desigual distribucion de los

conocimientos, cuyos efectos adversos para los paises en desarrollo son expresamente

reconocidos.
s MNos abrimos a un nuevo mercado con poder de adquisicion mayor al nuestro.
. No todos los sectores de la economia se benefician de igual manera con el
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Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes. Hay sin duda inventos con mayor

sensibilidad que son protegidos con determinados mecanismaos de defensa comercial.

® Los efectos negativos de ciertos inventos también pueden atenuarse si no se
toman las medidas adecuadas para impulsar su competitividad, o en fodo caso

incentivar su reconversion hacia inventos con mayor potencial de crecimiento.

. Puede provocar cierta crisis economica agudizar la pobreza y explotacion de los

pequenos campesinos Yy microempresarios.

o FPérdida de oportunidad de desarrollo econémico por la venta de inventos a

precios excesivos en el mercado, ante la explotacién de nuestros recursos.

- La necesidad de un equilibrio entre proteccién y divulgacion, se justifica en la
medida en que son dos aspectos diferentes, a saber, la proteccion es territorial y se
refiere a un pais o region, mientras que la divulgacion es mundial. Eso significa que la
fabricacion y la comercializacion estan restringidas por el alcance territorial y juridico de
la proteccion y, por el contrario, la informacion divulgada puede ser libremente utilizada
por cualquiera. En el sistema de patentes se contempla también la posibilidad de
utilizar legalmente la tecnologia y los conocimientos derivados de la patente una vez
que esta Ultima haya expirado y se haya renunciado a ella y que los conocimientos

pasen a formar parte del dominio publico, y por ende, puedan ser utilizados por todos.
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CONCLUSIONES _ 2

1. A nivel internacional existe una gran cantidad de patentes que pueden ser utilizadas

a nivel nacional: a través del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes PCT,
una vez no estén protegidas, por lo que es importante que la poblacion conozca que
tiene a su alcance la tecnologia, para el mejoramiento de su calidad de vida y de la

sociedad.

. El Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes no es una via obligatoria para |a
proteccion de las invenciones, siendo opcional para las personas que lo deseen
utilizar, sin embargo las ventajas del sistema son muchas y es lo que hace atractivo
utilizarlo, ya que ingresando la solicitud a una oficina receptora permite buscar

proteccion por patente para una invencion en muchos paises al mismo tiempo.

_ Con el PCT los solicitantes pueden decidir retrasar el ingreso de su solicitud en
aquellos paises que hubieren designado para la fase nacional, esto es de gran ayuda
para el solicitante ya que le da el tiempo necesario, para evaluar si le es convenients
o no sequir con el tramite de la misma, ya que puede analizar la trascendencia del

mismao tanto a nivel de mercado, como en los gastos que puede ahorrar.

. La solicitud internacional una vez presentada, surte efectos juridicos en todos
aquellos paises que son miembros del tratado, y al momento en que la misma

empiera la fase nacional en aquellos paises que fueron designados, es de gran
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ayuda para el solicitante, ya que este no incurre en los gastos de presentacion y

preparacion de la misma en cada pais designado.

. Los funcionarios de los departamentos de patentes de invencion del registro de la
propiedad intelectual, conocen el PCT, sus beneficios, asi como los obstaculos en
cuanto a la correcta aplicacion que tendra, los cuales podrian perjudicar su buen
funcionamiento, al no saber el arancel a utilizar, falta de infraestructura, poca

capacitacion que ha tenido el personal administrativo en cuanto a su implementacion.
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RECOMENDACIONES

1. El Ministeric de Economia debe capacitar al personal administrativo del Registro de

la Propiedad Intelectual sobre el tema del Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes PCT, para que la implementacion del mismo se lleve de manera optima y
asi se pueda brindar un buen servicio a todos los usuarios, que estuvieren

interesados en utilizarlo o bien que ya lo estuvieren utilizando.

. El Ministerio de Economia debera lanzar una campana informativa, donde indigue los
procedimientos a seguir, para que a nivel nacional se conozca el Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes y sepan los beneficios que implica utilizarlo,
debiendo el estado de Guatemala incentivar a los inventores guatemaltecos para que

protejan sus invenciones y sepan la importancia de patentarlas.

El Registro de la Propiedad Intelectual debe tener a disposicion del publico las
publicaciones de las gacetas establecidas en el sistema del Tratado de Cooperacion
en Materia de Patentes, las cuales seran de gran ayuda para que el solicitante tenga
el tiempo necesario para evaluar si le conviene seguir con el tramite y analizar el

mercado en el gue pretende lanzar su invento teniendo un estimado de su inversion.

El Ministerio de Economia, a través del Registro de Propiedad Intelectual debera dar

a conocer el arancel adecuado al aplicar la inscripcion de una patente de invencion

por el PCT, va que la solicitud internacional una vez presentada tiene efectos en los
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paises que son miembros del tratado para no incurrir en gastos extras, ayudando

al inventor guatemalteco que no tenga la capacidad econdmica.

El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economia debera crear
programas y proyectos a nivel nacional de investigacion cientifica, los cuales deberan
ser de conccimiento del personal de los departamentos de patentes de invencion,

para velar por la protecciéon de los derechos de patentes de invencion y crear un

optimo clima de negocios, para los inventores.
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