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INTRODUCCION

Como su nombre lo indica, con el presente trabajo realizamos una investigacion con
respecto a las patentes y a las posibles alternativas que tienen aquellos que pretenden
solicitar las mismas, para reducir sus gastos y obtener importantes beneficios provenientes
de su explotacién comercial. Para ello, nos basamos fundamentalmente, en el analisis del
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) y su Reglamento, como una via a
utilizar por el solicitante de la patente para reducir los costos de ésta en los primeros dos
afios, a partir de la fecha de prioridad; y analizamos también la licencia de la paten’te, como
otra alternativa para que el titular de la misma obtenga beneficios econémicos, sin tener que

incurrir en los gastos inhérentes a la comercializacién de la invencion objeto de la patente.

Cuando decidimos realizar nuestra Tesis de Maestria, varios fueron los temas que resultaban

de nuestro interés por su importancia tanto para nuestro desarrollo como juristas como para

nuestro pais.

Sin embargo, entre todos ellos preferimos seleccionar el que abordamos en el presente
trabajo porque consideramos que es el que mas se relaciona con nuestro perfil ocupacional,
ya que laboramos en un Centro de investigacién y produccion de productos biotecnolégicos,
desempeiiando las funciones no solo de asesora juridica, sino también de representante de
dicho Centro ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, por lo que estamos en
permanente contacto con la elaboracion de las solicitudes de patentes, presentacion de las
mismas a la Oficina Cubana y a las distintas Oficinas de Patentes de otros paises, en los que
también se desea proteger la invencion y participamos, junto con los autores de las

invenciones en el intercambio de opiniones y documentos con los respectivos examinadores

en los diferentes paises.

Otro de los aspectos que influyd en la seleccidon de nuestro tema es que tanto México como
Cuba forman parte del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), desde fechas

relativamente recientes (México desde el 1 de enero de 1995 y Cuba desde el 16 de julio de



1996) y en ambos casos hemos podido constatar, a partir de entrevistas con funcionarios de
las respectivas Oficinl de P que aun no se explota eficazmente esta via,
fundamentalmente por desconocimiento de los solicitantes, con relacién al procedimiento a

seguir y las ventajas del Tratado, asi como por temor a cambiar la utilizacién de la via

tradicional.

Para mencionar cifras que nos permitan corroborar el planteamiento anterior, podemos
decir, a modo de ejemplo, que México en el aiio 1995, de un total de 5234 solicitudes de
patentes, s6lo 159 fueron presentadas utilizando la via del PCT y hasta octubre de 1996, de
un total de 3167 solicitudes, 1316 correspondieron a las presentadas por medio de este
Tratado[Si bien en 1996 podemos apreciar un incremento en el nimero de solicitudes via

PCT, consideramos que aun es insuficiente la utilizaciéon de la misma, teniendo en cuanta las

ventajas que el Tratado ofrece, las cuales seran expuestas a lo largo de nuestro trabajo.

El tercer motivo que provocd nuestra decision de elegir este tema es que comprendemos y
formamos parte de la realidad en que viven los inventores y solicitantes de patentes de
ambos paises, es decir, la escasez de recursos monetarios para, una vez obtenida la patente o

durante la tramitacién de la misma, poder explotarla comercialmente.

De todos es conocido que el objetivo principal de quien solicita una patente es obtener
beneficios econdémicos de su explotacion comercial, sin embargo, muchas veces cuando se
logra la invencion se han invertido cuantiosos recursos (sobre todo en el caso de invenciones
biotecnologicas) y el solicitante de la patente no cuenta con los necesarios para poder

comercializar el objeto de la misma (y crear toda la infraestructura necesaria para ello) por lo

que se ve en una situacion desesperada.

Consideramos que no es prudente aferrarse a la idea de querer por si solo explotar
comercialmente la invencién, cuando no se cuentan con los recursos necesarios; es por ello
que pensamos que una buena estrategia (sobre todo para los solicitantes de paises como

Cuba y México) es otorgar licencias para la explotacién de las invenciones objeto de



patentos concedidas o en trimites, en aquellos paises en los que no le sea posible al
solicitante comercializas el producto patentado u obtenido directamente del procedimiento
patentado o en los que ain. en caso de explotar comercialmente la invencién, no pueda

abastecer totalmente el mercado.

Somos del criterio que las razones explicadas anteriormente son suficientemente validas para
realizar un trabajo de Tesis que resulte de interés no sélo para nosotros sino también para

’

los solicitantes de patentes de paises en desarrolio como México y Cuba.

Con el objetivo de enfocar mejor nuestro trabajo de investigacién nos propusimos tres

-

hipoétesis y éstas son las siguientes:

1- El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes es una via que contribuye a reducir los

costos de la solicitud de una patente, en los primeros dos afios a partir de la fecha de

prioridad.

2- Los resultados del Informe de Busqueda Internacional y del Examen Preliminar
Internacional (en su caso) permiten al solicitante de la patente, establecer una estrategia
adecuada respecto a si contintia la tramitacion de la solicitud en la Fase nacional o si

abandona la misma, ahorrando en este ultimo caso importantes recursos monetarios.

3- La opcidn de licenciar las patentes permite a los titulares o solicitantes de las mismas

obtener los beneficios econémicos deseados, asi como la efectiva explotacion de éstas.

A los efectos de realizar nuestra investigacion y comprobar nuestras hipdtesis varios fueron
los métodos utilizados, entre los que podemos mencionar el método deductivo mediante el
cual, partiendo de conocimientos generales pudimos llegar a conclusiones y deducciones

concretas y el método inductivo, el cual nos permiti6 a partir de conocimientos e

informaciones especificas arribar a consideraciones generales.



Otro método que utilizamos fue ef juridico, ya que nuestra investigacion se basa en gran
medida en ol andlisis y estudio de un texto juridico, es decir, el Tratado de Cooperacion en

ia de P. y su Reglamento.

De igual forma, nos auxiliamos de diferentes técnicas de investigacion, entre las que
podemos destacar la estadistica, a partir de la consulta de fuentes disponibles en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, de entrevistas con funcionarios del mencionado
Instituto y de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y también nos fue ‘de mucha
utilidad nuestra experiencia y practica profesional.

Debemos destacar también que como fuentes para realizar nuestro trabl3jo consultamos
bibliohemerografia actualizada, aunque escasa para nuestro gusto, pues no existen
suficientes publicaciones relacionadas con las Propiedad Industrial, especificamente las
patentes, tal y como requiere este importante tema; de igual forma acudimos al estudio de
legislaciones en materia de patentes, como es el PCT y su Reglamento, las Leyes de Patentes
Mexicana y Cubana, asi como documentos emitidos por la Organizacion Mundial de la
Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Oficina Cubana de

la Propiedad Industrial.
Con el objetivo de lograr una mejor comprensiéon del tema, estructuramos nuestro trabajo de

la siguiente forma:

En el primer Capitulo abordamos aspectos generales sobre las patentes, es decir, realizamos
un analisis de los requisitos que deben reunir las invenciones para que puedan ser protegidas
por patentes y hacemos particular referencia al procedimiento que deben seguir aquellos que
deseen tutelar una invencion, desde la solicitud hasta la concesion de la patente, tomando
como base la Ley Mexicana de Propiedad Industrial. También desarrollamos los derechos y

obligaciones que las patentes conceden a sus titulares, asi como la importancia de éstas.

En el segundo Capitulo realizamos el estudio del Tratado de Cooperacion en materia de

Patentes, asi como de su Reglamento, enfatizando en el procedimiento que deben seguir los



solicitantes que utilicen esta via para realizar una solicitud internacional, asi mismo
pretendemos demostrar las ventajas que el mismo ofrece a todo aquel que lo utilice.

En el tercer Capitulo, a manera de conclusion de los dos anteriores, realizamos un analisis
econdmico comparativo, con respecto a los costos de una solicitud utilizando la via

tradicional o el PCT, durante los primeros dos aiios, a partir de la fecha de prioridad.

El cuarto Capitulo es un analisis de las licencias de patentes, asi como de los contratos que
les dan vida, como una alternativa para aquellos que carecen de los recursos econdomicos
necesarios para explotar- por si mismos la invencién y con la cual pueden obtener los

-

beneficios deseados.

Y finalizamos nuestro trabajo, aportando las conclusiones concretas a las que arribamos, una

vez realizada la investigacion.

Esperamos que el presente trabajo resulte de utilidad a todos aquellos interesados en el
tema, fundamentalmente los que deseen solicitar una patente o los titulares de las mismas,
que necesiten encontrar alternativas para ahorrar recursos econémicos, eén unos casos y
obtener beneficios economicos de la explotacion de éstas, sin incurrir en grandes

inversiones.

Igualmente es nuestra aspiracion que nuestro trabajo contribuya a ampliar los
conocimientos que en materia de propiedad industrial, especificamente las patentes, posean

todo los que lo lean.



CAPITULO PRIMERO. LAS PATENTES COMO
DERECHOS— DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONCEPTOS
FUNDAMENTALES.

I- MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como primer paso en nuestra investigacion, consideramos pertinente realizar una breve
referencia a las distintas modalidades que existen en materia de Propiedad Industrial, es por
ello que a continuacidon brindaremos los conceptos que, en nuestra opinidon, nos permiten
definir de forma breve y exacta cada una de estas modalidades, dejando para el final la
explicacion de las invenciones y su forma de proteccidon mas comin, es decir las patentes,

ya que éstas son el objeto fundamental de analisis de nuestro trabajo.

Segun el Dr. David Rangel Medina, los Derechos de Propiedad Industrial son los derechos
de “"usar de forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos,

establecimientos y servicios". 10

Las modalidades que se protegen con los Derechos de Propiedad Industrial, son las
siguientes:

. Las Invenciones;

. Los Modelos de Utilidad;

. Los Disefios Industriales;

. Las Marcas;

. Los Nombres Comerciales;

. Los Anuncios o Avisos Comerciales;

. Las Denominaciones de Origen; y

. Las Indicaciones de Procedencia.



Podemos decir que los modelos de utilidad son objetos, utensilios, aparatos o herramientas
que, como resultado de una modificacion en su disposicién, configuracion, estructura o

forma, presenten una funcion diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en
cuanto a su utilidad.

Por su parte, los disefios industriales pueden ser de dos tipos:

,
- Los dibujos industriales, que son toda combinaciéon de figuras, lineas o colores que se

incorporen a un producto industrial, con fines de ornamentacién y que le den un aspecto
peculiar y propio; y

-

- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o

patrdn para la fabricacion de un producto industrial, que le dé apariencia especial, en cuanmto
no implique efectos técnicos.

Las marcas, segin Rodriguez Rodriguez son "la sefial externa que es usada por un

comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos o los
servicios que presta*.20

El Diccionario Juridico Mexicano define las marcas como "signos utilizados por los
industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancias 0o en aquellos medios
capaces de presentarlas graficamente, para distinguirlos, singularizarlos, industrializarlos,

individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su
misma clase o especie”.30

El Decreto-Ley No. 68 sobre la Propiedad Industrial en Cuba nos define la marca como
“todo signo, palabra, nombre o medio material, cualquiera que sea su clase, forma y color,
que identifique y distinga productos o servicios de otros de su misma especie”.40

10



Los nombres comerciales, por su parte, son las denominaciones que se utilizan para que scan
conocidas las distintas empresas de productos y servicios.

Podemos definir los anuncios o avisos comerciales como toda leyenda o combinacién de
palabras, signos o dibujos, que tienen la finalidad de llamar la atencion del publico sobre
productos o servicios, con el fin de popularizarlos y distinguirlos de otros de su misma

especie.

,
Las denominaciones de origen son “el nombre geografico de un pais, de una region o de un
lugar determinado, que sirve para designar un producto o servicio caracteristico de ellos y
cuyas cualidades se deben exclusiva y esencialmente al medio geografico, ifcluidos en él los
factores naturales, humanos o ambos”.50

Y las indicaciones de procedencia son la expresion o el signo utilizado en un producto o

servicio que indican, ya sea de forma directa o indirecta, un pais, una regién o un lugar
concreto.

Como mencionamos anteriormente finalizamos este punto definiendo las invenciones, por

ser éste nuestro principal tema de estudio en el presente Capitulo.

Segun el autor espaiiol Ermenegildo Baylos la invencion es “la solucion de un problema

técnico aplicable a la industria y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto
resultado util”.60

En nuestro criterio, podemos definir las invenciones como soluciones técnicas a un problema
de cualquier campo de la tecnologia, las que para ser patentadas deben reunir los requisitos,

exigidos por la ley, de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Durante el desarrollo del presente Capitulo analizaremos el tratamiento que le brinda la Ley
de la Propiedad Industrial de México, vigente desde 1991 y reformada en 1994 (en lo

11



adelante Loy mexicana) a las distintas instituciones y aspectos de la propiedad industrial que
sorin objeto de nuestro estudio; es por cllo que consideramos pertinente comenzar la

referencia a esta Ley analizando su definicion de las invenciones.

El articulo 15 de la Ley mexicana plantea que se considera invencion toda creacion humana
que permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. 70

En nuestra opinion el elemento mas importante que nos brinda este concepto y que permite
diferenciar las invenciones de otros objetos (fundamentalmente nos referimos a los
descubrimientos), es el hecho de que la invencidn es ‘“toda creacidon humana que permita

transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza™.

De lo anterior podemos concluir que no sera invencion aquello que existe en la naturaleza y
el hombre lo aprovecha en su beneficio tal y como lo encontré, a ésto podemos llamarlo
descubrimiento; sin embargo, para que se convierta en invencion tiene que existir el aporte

creativo del hombre.

Al respecto, compartimos el criterio emitido por el autor argentino Pedro Chaloupka quien
manifiesta que “existen muchas ideas que son valiosas desde un punto de vista cientifico;
enuncian principios, descubren leyes naturales, son el resultado de una investigacion o de un
pensamiento que, sin embargo, no llega a traducirlos en la formula prescriptiva de una
actuacion sobre objetos materiales o fuerzas naturales en forma tal que permita obtener un
resultado practico. Estas ideas y concepciones son la fuente de muchas soluciones concretas,

pero en si mismas no son tales soluciones”. 80

De igual forma Barrera Graf nos ejemplifica mejor esta distincion pues plantea que la
diferencia entre descubrimiento e invencidn es que “invencion es creacion del hombre,
descubrimiento es un hallazgo o una manifestacion de algo ya existente, pero que estaba

oculto o era desconocido. Una determinada ley fisica, como la de refraccion, o un fenémeno

12



quimico, como la desintegracion de la materia, constituyen descubrimientos geniales, mas no
& § en bi6, Ia idea de aplicar las leyes de la refraccion en lentes y espejos, o de
desintegracion del dtomo y la energia asi producida en motores o reactores

emplear Ia
atémicos, si da lugar a invenciones”.90

1I- LAS PATENTES.

La forma mas comun de proteger una invencion es mediante el otorgamiento de una patente

al autor de la misma.

Diferentes autores nos han brindado sus conceptos en lo que a paterite se refiere, a

continuacion mencionaremos algunos de ellos y concluiremos planteando nuestro propio

concepto.

Para Bercovitz “la patente es la posicion juridica que se atribuye a una persona en virtud de
un acto administrativo y cuyo contenido esencial consiste en el derecho a explotar con

caracter exclusivo, durante cierto tiempo, una invencion industrial determinada™. 1003

Segiun Bauche GarciaDiego, el criterio casi unanime adoptado por la doctrina espaiiola es
que “la patente es el documento o certificado expedido por el Estado y en el que se hace
constar la concesion de un derecho de patente, es decir, el derecho exclusivo a la

explotacion de un invento en favor de una persona determinada™.110

Algunos autores, por su parte, nos brindan el concepto de patente, analizando ésta como
documento y como un derecho, asi por ejemplo, para Rafael de Pina Vara “patente es el
derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras...también recibe el nombre

de patente el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal

derecho de exclusividad™. 120

13



Por su parte, Mantilla Molina nos plantea que “se llama patente tanto el derecho de
aprovechar, con exclusion de cualquier otra persona, bien un invento o sus mejoras... como

el doc que expide el Estado para acreditar tal derecho™. 1302

Para concluir con los autores que se afilian a este criterio brindamos el concepto de Juan
Antonio Careaga, al respecto, este autor nos dice, “la patente de invencidén es un documento
por el cual oficialmente se otorga un privilegio de invencién y propiedad industrial de lo que
el mismo acredita...la patente puede considerarse como un derecho con respecto al Estado,
COmMO una recompensa por una innovacion, como un privilegio monopolistico para el
inventor, como una proteccién o como un objeto de propiedad comercial”.140]

Dejamos para el final el concepto de patente propuesto por el Dr. Rangel Medina, pues es en
el que nos basamos para emitir nuestro propio criterio. Segun Rangel Medina, la patente es
el “documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que
una persona fisica o juridica tiene para explotar industrialmente un invento que reGana las

exigencias legales™. 150

En nuestra opinion, podemos definir sintéticamente la patente como el documento expedido
por el Estado que le concede a su titular derechos exclusivos de explotacion (mas adelante

analizaremos en qué consisten estos derechos).

Como podran apreciar los que lean nuestro trabajo, no compartimos el criterio de los

autores que consideran patente tanto el documento como los derechos que de éste emanan.

Consideramos que si bien uno de los aspectos mas importantes relacionados con las patentes
son los derechos que de ellas se derivan, ésto no quiere decir que podamos identificar con el

mismo nombre tanto éstos como el documento que les da vida.

Concluyendo podemos plantear que patente es el documento expedido por el Estado y los

derechos que ella concede son precisamente eso, derechos de patente.



1.- Requisitos de patentabilidad.

Como planteamos anteriormente, la forma mas comun de proteger una invencién es
mediante el otorgamiento de una patente al autor de la misma. A continuacioén pasaremos al
analisis de los requisitos que internacionalmente se considera deben reunir las invenciones

para que puedan ser protegidas por una patente, los cuales son la novedad, la actividad

inventiva y la aplicabilidad industrial.

Segin César Sepulveda “Jos requisitos de patentabilidad son materiales y son formales. Los

primeros se refieren intrinsecamente a la invencién. Esta debe ser nu®va, original y

susceptible de explotarse industrialmente. Los formales consisten en la sujeciéon a un

determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas formalidades especificas”. 160

De manera general, la mayoria de las legislaciones de los distintos paises coinciden en
considerar que una invencidn es nueva, si antes de la fecha de solicitud de proteccion, no ha
sido revelada publicamente de forma oral o escrita, es decir, si no existe en el estado de la
técnica; entendiéndose por éste, lo que anterior a la fecha de solicitud de la Patente se ha

hecho accesible al publico, mediante una descripcion escrita u oral, por la explotacion de la

invencion o por cualquier otro medio.

Particularmente la Ley mexicana en su articulo 12, fraccidon I coincide con el planteamiento
anterior al definir como nuevo a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica.
Definiendo en la fraccién II del propio articulo como estado de la técnica al conjunto de
conocimientos técnicos que se han hecho publicos mediante una descripcidn oral o escrita,

por la explotacion o por cualquier otro medio de difusién o informacidn, en el pais o en el

extranjero.
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Para cvaluar la novedad de una invencion, generalmente se considera que forman parte del
estado de la técnica ajuellas solicitudes de patentes que sc han prescentado en la Oficina de
Propiedad Industrial, aunque ain no se hayan producido las publicaciones de las mismas.

El articulo 17 de la Ley mexicana incluye en el estado de la técnica todas las solicitudes de
patentes presentadas en México con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud en

cuestion, que se encuentren en tramite aunque la publicacion se realice posteriormente.

En este punto debemos hacer una aclaracidn, ya que para la mayoria de los paises no se
considera revelada la invencion, si en un periodo que oscila entre seis y doce meses
anteriores a la fecha de solicitud de la patente o a la fecha de prioridad si ésta se reclama, el

inventor o sus causahabientes exhiben la misma en una exposicion nacional o internacional.

El articulo 18 de la Ley mexicana establece que no se afectara la novedad de la invencion
cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentacidén de la solicitud de la
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado

a conocer la invencion, por cualquier medio de comunicacién, para la puesta en practica de

la invencién o porque la hayan exhibido en una exposiciéon nacional o internacional.

En el caso del requisito de la actividad inventiva Baylos es de la opinidon que para que se vea
satisfecho este requisito “la invencioén requiere una cierta dosis de genialidad; o siquiera, de
inspiracién, o, cuando menos de ingenio; que la solucién dada no esté al alcance de
cualquiera, no sea simple resultado de la mera aplicacion de unos conocimientos. Si por
definicién se trata de una solucién técnica que no ha sido obtenida por otros, ya se
comprende que el hecho de que la invencion no haya sido encontrada aun, se debe a que su

hallazgo exige una actividad imaginativa y creadora que no es comtin a todos los técnicos,

sino peculiar del inventor”. 170
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Por nusetrs perte, somos del criterio que el requisito de actividad inventiva se cumple si las
invencion superan las soluciones técnicas

carscteristicas distintivas esenciales de la
<c idas y, ad 4s. ésta no se deriva de manera evidente del estado de la técnioa.

De forma casi coincidente la fraccion 111 del mencionado articulo 12 estipula que la actividad

inventiva es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en

forma evidente para un técnico en la materia.

s

Para definir la aplicabilidad industrial podemos mencionar el criterio de varios autores, entre
ellos Bercovitz, quien manifiesta que “la invencion para ser considerada como invencion
industrial debe pertenecer al campo de la industria, entendida la industria como-actividad que
persigue , por medio de una actuacién consciente de los hombres, hacer utiles las fuerzas
naturales para la satisfaccion de las necesidades humanas. Asi pues, toda invencidn que sirva

al hombre para actuar sobre las fuerzas de la naturaleza, poniéndolas a su servicio, es una

invencién industrial”. 180

Por su parte, Baylos considera que las invenciones susceptibles de ser aplicadas

industrialmente son aquellas “que puedan dar lugar a una explotacion efectiva en cualquier

clase de industria, entendido el término en su mas amplio sentido™.190

Para Bauche GarciaDiego “la industriabilidad de la invencién significa que ésta sea
susceptible de una utilizacién industrial, es decir, que el objeto de la invencién tenga una
utilidad practica y que pueda someterse a una explotaciéon que signifique elaboracién o
o de nuevos satisfactores

transformacion de productos, la obtencién de servicios,

econdémicos”. 200
El autor Rafael Pérez Miranda también nos brinda su concepto y en su opinién la
aplicabilidad industrial significa que “el invento debe ser util a la esfera productiva o

susceptible de ser producido, no interesando que lo sea en el area industrial, mercantil,

agropecuaria o de servicios”.210



Ea nuestra iniéd coincidiendo en con los distintos conceptos mencionado
anteriormente, la aplicabilidad industrial no es mas que el objeto de la Patente pueda ser
fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola.

La fracciéon IV del referido articulo 12 de la Ley mexicana define como aplicabilidad

industrial la posibilidad de que una invencion pueda ser producida o utilizada en cualquier

’

rama de la actividad econémica.

Para concluir con el anilisis de los requisitos que deben cumplir las invenciones para que
puedan ser patentadas, consideramos oportuno brindar el criterio que al respetto nos ofrece
César Sepulveda, con el que estamos en total acuerdo, éste plantea que “se critica a veces la
larga serie de condiciones formales requeridas por Ley para la tramitacion de una patente,
sin observar que se justifican precisamente en la necesidad de proteger al inventor en lo que

tiene su creacién de novedosa, a la vez que para establecer claramente las obligaciones de

terceros frente al titular de la invenciéon™.220

2.- Excepciones de patentabilidad.

La mayoria de las legislaciones que regulan la Propiedad Industrial en los diferentes paises

establecen excepciones de patentabilidad.

Lo anterior quiere decir que pueden existir invenciones que reanan los requisitos de

novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial y sin embargo, la propia ley impida su
patentamiento.

El criterio de Pérez Miranda con respecto a las excepciones de patentabilidad en las distintas
legislaciones es que “la razdn mas generalizada corresponde a aquellas invenciones cuyos

contenidos o forma sean contrarios al orden publico, la moral y las buenas costumbres”.230



jento los objetos de invencién que

Cada legislaciéa nacional puede fuir de p
considere afocten de una forma u otra los intereses nacionales; sin embargo, la tendencia
actual, tanto en éste como en Otros aspectos, es estar en armonia con los acuerdos

intermacionales y las distintas legislaciones se han ido adaptando a los mismos.

El acuerdo internacional mas reciente en materia de propiedad industrial es El Acuerdo

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

s

Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o TRIP’s) adoptado en
el marco de la actual Qrganizacion Mundial del Comercio (OMC) y el mismo es de

-

obligatorio cumplimiento para todos los miembros de esta organizacion.

El mencionado Acuerdo dispone en su Seccién 5, articulo 27, apartado 3, que los miembros

podran excluir de patentabilidad:

“a)- Los métodos de diagnédstico, terapéuticos y quinirgicos para el tratamiento de personas

©o animales;

b)- Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos

esencialmente biologicos para la produccion de plantas o animales, que no sean

procedimientos no biologicos o microbioloégicos™.240

Como podemos apreciar las excepciones de patentabilidad mencionadas anteriormente son

muy especificas y dejan un campo muy amplio de los tipos de invenciones que pueden

patentarse.

En nuestra opinidn, la tendencia mundial es a ir reduciendo cada vez mas las excepciones de
patentabilidad por lo que consideramos que en un futuro proximo podran ser patentables

practicamente todos los objetos de invencion.
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Por su parte, el articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial de México es un poco mas
abarcador en cuanto a‘las excepciones de patentabilidad, asi es que dispone expresamente

que serian patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y
susceptibles de aplicacion industrial, excepto:

I- Los procesos esencialmente biologicos para la produccion, reproduccion y propagacion
de plantas y animales;

1I- El material biologico y genético tal y como se encuentran en la naturaleza;

1II- Las razas animales;

IV- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y

V- Las variedades vegetales.

Consideramos que las razones que motivaron al legislador a establecer la no patentabilidad

de los objetos mencionados anteriormente son que en unos casos constituyen

descubrimientos (ciencia basica) y mno invenciones, es decir no implican una actuacion
racional del hombre para variar el estado en que se encuentran en la naturaleza, mientras que

en otros casos son por su falta de aplicacion industrial y por razones morales o de interés
publico.

3.- Las solicitudes de patentes.

A continuacion pasaremos al analisis del procedimiento a seguir para la solicitud de una

patente, haciendo particular mencion a 1a Ley mexicana, la cual como ya mencionamos es
nuestro objeto particular de referencia.
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El procedimiento que la mayoria de las Icgislaciones establecen para la solicitud de una
patente es que ol autor de la invencion presente el documento de solicitud de la misma a la
Oficina de Patentes del pais donde reside o en la Oficina Regional correspondiente, si el pais

es miembro de algun Tratado Regional de patente o en la Oficina del pais donde desea que

se le conceda la patente.

El solicitante presentard los oficios correspondientes y a su vez, debera pagar las tasas

establecidas a tal efecto.

En el caso de México, la presentacién de la solicitud se realiza en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI). Segun el articulo 38 de la Ley mexicana €h la solicitud se

indicara, entre otros datos, el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la
nacionalidad de este altimo, la denominacién de la invencién; asi mismo, debera exhibirse el

comprobante de pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los examenes

de forma y fondo.

Se considera en la mayoria de las legislaciones como fecha de solicitud, aquella en la que fue
presentada a la Oficina de Patentes la solicitud de ésta, excepto cuando ya ha existido una

solicitud previa en el pais de origen de la invenciéon o en otro, con una antelacion de hasta

doce meses a la fecha de presentacion en cuestion.

En virtud de lo establecido en el Convenio de Paris, ésto es conocido como prioridad

convencional y la misma es reconocida por todos los paises miembros de este Convenio;

Meéxico en el articulo 40 de su Ley asi lo establece.

El autor Pérez Miranda nos brinda un concepto de prioridad con el que estamos totalmente
de acuerdo, segln él prioridad ““es el derecho de un inventor que ha presentado una solicitud
de patente en un pais (llamado pais de origen) de exigir que la fecha en que realiz6 la misma
se considere fecha de presentacion en los restantes paises en que se solicite el privilegio a los

efectos de determinar que es el primer inventor y que se trata de una invencion nueva”.250
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4.- Documentos basicos para las solicitudes de patentes.

La gran mayoria de las distintas Oficinas de patentes, ya sean nacionales o regionales,
establecen de manera similar los documentos o elementos basicos que deben aparecer en las

solicitudes de patentes.

A continuaciéon mencionaremos cudles son estos documentos y realizaremos una breve
explicacién de los mismos, a los efectos de que todo aquel que desee solicitar una patente

conozca lo que debe aparecer en cada uno de estos documentos y las reglas o normas que

deben seguirse para que sean aceptados por las Oficinas de patentes.

Los documentos son los siguientes:

- Resumen de la invencion;

- Descripcidn de la invencion;

- Reivindicaciones; y

- Dibujos, si los hubiere.

El autor Daniel de Las Carreras nos resume esta aspecto al plantear que “la patente de
invencion o documento de patente consta de por lo menos dos partes, a saber, una memoria
descriptiva, en la cual se especifica fundamentalmente la tecnologia para llevar a la practica
el invento y la otra, denominada comiGnmente reivindicaciones, en la cual se define el alcance
del derecho que otorga el titulo de patente de invencion. Segiin la materia de que se trate el

invento, se acompaiia la memoria descriptiva con dibujos ilustrativos de é1”.260

Debemos aclarar que, tal y como lo establece el articulo 43 de la Ley mexicana, la solicitud
de patente siempre debera referirse a una sola invencién o a un grupo de invenciones

relacionadas de tal manera entre si que conformen un Gnico concepto inventivo.
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El Resumen:

ién tiene como objetivo dar una informacion breve sobre la misma,

El Resumen de la invenci
para facilitar la comprensién del problema técnico planteado, la soluciéon aportada y los

principales usos de la invencion.

Este es un documento que contiene un enunciado conciso del contenido técnico de la
invencion. Las distintas legislaciones establecen un limite a la cantidad de palabras que deben
contener los resimenes, estableciéndose un rango entre 100 y 200 en dependencia de cada
ley; el resumen debera estar dirigido a la novedad en el campo al que pertenece la invencion.

-

Segun el articulo 47, fraccion IV de la Ley mexicana el Resumen servira anicamente para su

publicacién y como elemento de informacion técnica.

En nuestra opinién, la importancia del Resumen radica en que éste se incorpora a bases de
datos de informacion que se encuentran disponibles al publico en las Oficinas de patentes y
ademas se publican en las gacetas de las mencionadas Oficinas, lo cual facilita que los

interesados en el tema conozcan en esencia cual es la novedad y de que trata la invencién

que se pretende patentar.

El Resumen también propicia que esos interesados, una vez que han conocido la esencia de
la invencion, se encuentren en mejor posicion para negociar con los titulares de las patentes
el otorgamiento de licencias de uso o explotacion de las invenciones, lo cual facilita la

transferencia de tecnologia dentro del marco legal de la Propiedad Industrial.

Para concluir este aspecto podemos mencionar algunas de las reglas que ha emitido el IMPI
para la elaboraciéon del Resumen, las cuales, en nuestra opinion, también son validas en gran
cantidad de Oficinas nacionales y regionales, de acuerdo con el analisis que hemos realizado

de las distintas legislaciones sobre propiedad industrial. Las reglas en cuestion, son las
siguientes:
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§ i de la divulgacién contenida en la descripcion,

“a)- Debers presider una

reivindicaciones y dibujos. La sintesis indicara el sector técnico al que pertenece la invencién
y deberd redactarse en tal forma que permita una comprension del problema técnico, de la
esencia de la solucién de ese problema mediante la invencidn y del uso o usos principales de

la misma;

b)- Debera ser tan conciso como la divulgacion lo permita, pero su -extension

preferentemente, no debera ser menaor a cien palabras ni mayor a doscientas;

c)- No contendra declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor~de la invencién

reivindicada, ni sobre su supuesta aplicacién; y

d)- Cada caracteristica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante un

dibujo, podra ir acompaiada de un signo de referencia entre paréntesis. El resumen debera

referirse al dibujo mas ilustrativo de la invenciéon™.280

L.a Descripcion:

Con respecto a la Descripcién, podemos decir que es la parte de la solicitud que tiene como
funcion principal la divulgacion de la invencion (funcion técnica); quiere ésto decir que
debera hacerse en forma suficientemente completa y clara para cumplir con dos propdsitos:
el primero, que sea posible hacer un analisis y evaluar la invencion y el segundo, para que

ésta pueda ser repetida o realizada por una persona que posea un nivel de conocimientos

medios en la materia.

Segun César Septlveda “como el objeto de la descripcion es identificar la invenciéon por sus

notas caracteristicas, ésto es, darle su propia fisonomia para distinguirla de otras, es preciso

que sea hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, evitando las

demostraciones matematicas o filoséficas y toda digresion inconsecuente”. 290
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Si bien como hemos manifestado 1a funcion principal de la Descripcion es desde el punto de
vista técnico, es decir proporcionar una descripcion detallada de cémo se obtiene la
invencién, no podemos menospreciar la labor que desempeiia desde el punto de vista
juridico, ya que, aunque son las reivindicaciones quienes tienen una funcién eminentemente
juridica al delimitar el objeto del derecho sobre el que recae la patente, no es menos cierto
que la descripcion es de gran utilidad para la interpretacion de las reivindicaciones, pues
como plantea el autor Rangel Ortiz “no esta permitido reivindicar aquello que no esta
descrito”[J es por ello que consideramos debe haber una relaciéon directamente
proporcional entre el coptenido de la Descripcion y la amplitud de las Reivindicaciones.

La Descripcion debera iniciarse con antecedentes o referencias en el campo de la técnica
donde se aplica la invencion. Asi mismo debera incluir

el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la practica 1a invencion.

Somos del criterio que no siempre el inventor valora realmente la importancia que tiene una
descripcidon detallada y suficiente de la invencion y es por ello, que durante el proceso de
examen de la solicitud, los examinadores alegan la insuficiencia de 1a descripcion y rechazan
algunas reivindicaciones, pues consideran que éstas no estan sustentadas por una adecuada

descripcion de lo que se pretende reivindicar.

Consideramos que solo se debe realizar la solicitud de una patente cuando se tengan los
elementos suficientes que permitan describir la invencion y que le proporcionen a alguien

con conocimientos medios en la materia los elementos necesarios para repetir esa invencion.

Con relacion a la necesidad de que el inventor describa suficientemente su invencion Baylos
ha manifestado que “la sociedad premia al inventor si procede a comunicarles su hallazgo
con toda lealtad, de tal modo que cualquier técnico pueda realizarla, sin mas que cu’mplir las
prescripciones del inventor. Lo hace, como estimulo para que el inventor lleve a cabo esa

comunicacion social y no decida mantener su invenciéon secreta”.300
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De manera general la Descripcién de una invencién, sin importar el pais donde se solicite la

patente, consta de las siguicntes partes:

a)- Denominacién o titulo de la invencion;

b)- Esfera de la tecnologia en la que se aplica la misma;

c)- Estado de la técnica (citandose, preferentemente, los documentos que reflejen dicha

-

técnica); -
d)- Divulgacioén detallada de la invencion (se expondran también los efectos ventajosos de la

invencion con respecto a Ia técnica anterior);

e)- Descripcién de los dibujos o figuras;

f)- La mejor manera o método conocido para ejecutar la invencidn (consideramos que lo

mas adecuado para lograr una efectiva descripcion es a través de ejemplos practicos que

corroboren lo que el solicitante trata de demostrar); y

£)- Las posibilidades de utilizacién o aplicacion de la invenciéon.

A manera de resumen de lo anterior. podemos plantear que el articulo 47 de la Ley
mexicana, en su fraccion I establece que la Descripcion de la invencion debera ser lo

suficientemente clara y completa para permitir una comprensién cabal de la misma y, en su
caso, para guiar su realizacion por una persona que posea pericia y conocimientos medios en
la materia. Asimismo, debera incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar

a la practica la invencién, cuando ello no resulte claro de la descripcion de la invencion.
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inda siendo c« jente con o establecido en Tratados

mencionado articulo
Intemacionales y en fa mayoria de las lcgislaciones, al plantear que en caso de material
biologico en ol que la Descripcion de 1a invencién no pueda detallarse en si misma, se debera
complementar la solicitud con la constancia de depdsito de dicho material en una institucion

internacionalmente reconocida.

No queremos terminar el anilisis de la Descripcion sin expresar la opinién de Sepulveda, la

cual en nuestro criterio, nos resume la importancia de la Descripcion y su correcta

elaboracion.

Segtin este autor “la sinceridad y claridad de la descripcion son tiles y coftvenientes desde
todos los puntos de vista para el mismo inventor, porque si ésta resulta mal descrita es
inaceptable; porque si esta mal redactada deviene en la falta de realizacion practica, ésto es,
careceria de industriabilidad y por lo mismo no se aceptaria, o se nulificaria posteriormente
al comprobarse esta circunstancia; porque estando mal redactada la descripcion, otro
interesado con posterioridad puede aprovecharse presentando una invencion aparentemente
diversa con s6lo redactarla de una manera clara; y porque en dltima instancia se careceria de
accion para perseguir a infractores, porque no habria manera practica de comprobar que

quien usa efectivamente lo esta haciendo en violacion de lo que se describe

impropiamente”.310

Las Reivindicaciones:

Segun el concepto emitido por el IMPI, las Reivindicaciones *“son las caracteristicas

técnicas esenciales de una invencidn para las cuales se reclama la proteccion legal, mediante

1a solicitud de la patente™.320

En el caso de la concesidn de una patente, las reivindicaciones aprobadas determinan el

alcance de la proteccion legal otorgada.
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En nuestra opinién, la esencia de las Reivindicaciones consiste en definir la invencion,
risti técnicas. Esta deberé delimitar claramente la invencioén respecto

indi do sus
al estado de la técnica o tecnologia anterior.

Para César Sepulveda “es menester que estén escritas con toda claridad y con toda
precision, fijando el objeto y el alcance del derecho exclusivo cuyo monopolio se pide,
refiriéndose solo a los elementos nuevos. Se deben evitar las ejemplificaciones y la referencia
a las supuestas virtudes o ventajas de la invencién, o a sus propiedades caracteristicas, y se
tiene que referir escuetamente en qué consiste el invento de una manera enunciativa...en una
forma concisa se han de hacer aparecer los medios que permitan obtener que el resultado

-

que se alega es novedoso™.330

Las Reivindicaciones pueden amparar un producto o un procedimiento. Las de producto
podran referirse a una substancia definida mediante la indicacién de su composicion o de las
funciones de sus componentes, “sefialan coémo debe ser una determinada materia o

energia”[J también pueden referirse a la nueva utilizaciéon de un producto conocido.

Las reivindicaciones de procedimiento podran referirse al proceso o método propiamente

dicho, asi como a la aplicacion nueva de un procedimiento conocido.

Segun Baylos en las de procedimiento “la idea inventiva encierra la indicacion, no de coémo
debe ser una realidad material, sino de cémo debe ser una actividad en relacién con la

realidad material; es decir, como debe actuar el hombre con ella”.340

El articulo 45 de la Ley mexicana enumera los tipos de reivindicaciones que son admitidas

por el IMP] y éstas son:

I- Las Reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente

concebidos para su fabricacidn o utilizacion;
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11- Las Reivindicaciones de un proceso determinado y las rclativas a un aparato o a un
Y bido para su aplicacion; y

medio esp
III- Las Reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente

concebido para su fabricacion y de un aparato o un medio especialmente concebido para su
aplicacién.

Para concluir este aspecto, mencionaremos algunas de las reglas emitidas por el IMPI
respecto a las reivindicaciones y que al igual que en el caso del Resumen, consideramos

validas para la gran mayqria de las Oficinas de patentes; las reglas son las siguientes:

-

“a)~ El nimero de las Reivindicaciones debera corresponder a la naturaleza de la invencién
reivindicada;

b)- Cuando se presenten varias Reivindicaciones, se numeraran en forma consecutiva con
numeros arabigos;

c)- No deberan contener referencias a la descripcion o a los dibujos, salvo que sea

absolutamente necesario;

d)- Deberan redactarse en funcidon de las caracteristicas técnicas de la invencion;

e)- La primera Reivindicacion, que sera independiente, debera referirse a la caracteristica

esencial de un producto o proceso, cuya proteccion se reclama de modo principal.

f)- Las Reivindicaciones dependientes deberan comprender todas las caracteristicas de las
Reivindicaciones de las que dependan y precisar las caracteristicas adicionales que guarden
independientes o dependientes

una relacion congruente con las Reivindicaciones

relacionadas;
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.

s Reivindicaciones dependientes de dos o mais Reivindicaciones, no podran servir de

tra dependiente 8 su vez de dos o mas Reivindicaciones; y
incluira las limitaciones contenidas en la Reivindicacion
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b)- Los Dibujos deberin presentarse en forma tal que la invencién se entienda
perfectamente. Deberan contener siempre las caracteristicas o partes de la invencién que se

reivindica; y

c)- Podran presentarse fotografias en lugar de Dibujos, solo en los casos en que los mismos

no sean suficientes o idéneos para ilustrar las caracteristicas de la invenciéon”.380

Para concluir este punto consideramos oportuno expresar el criterio del Dr. Horacio Rangel
Ortiz, criterio con el cual estamos plenamente de acuerdo, con respecto a los documentos
que acompaiian una solicitud de patente, segin Rangel Ortiz “tanto la solicitud.-como los
documentos que la acompaiian conforman un todo integral, una unidad que so6lo apreciada
en su conjunto tiene coherencia...a pesar de las funciones especificas que cumple cada uno
de los documentos que acompaiian a la solicitud de patente, cada uno de dichos documentos
se encuentra relacionado con el otro, por lo que aun el examen de estos documentos en lo

individual implica necesariamente una referencia a los demas documentos™.390

5.- Examen de forma.

Una vez presentada la solicitud a la Oficina de patentes se procede a la realizaciéon del

examen de forma, para verificar que los documentos e informacion necesarios estén

debidamente integrados en el expediente de la solicitud de patente.

Uno de los aspectos fundamentales que se analiza en el examen de forma es si la solicitud
cumple con el requisito de unidad de invencion, de no ser asi, la Oficina de Patentes le envia
un requerimiento al solicitante para que decida cual de todos los objetos de invenciones (que

no pueden reivindicarse en una sola solicitud) es el que éste decide que deba ser amparado

por la patente en cuestion.
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El articulo 30 de la Ley mexicana establece que presentada la solicitud, el IMPI realizard un
examen de forma de ls documentacion y podrié requerir que se precise o aclare en lo que
considere necesasio, o se subsanen sus omisiones.

La Ley le da un plazo de dos meses al solicitante para cumplir con este requerimiento,
transcurridos las cuales sin que el mismo realice accion alguna se considera abandonada la

solicitud.

6.- Publicacion.
Una vez aprobado el examen de forma y generalmente transcurridos 18 MTeses, desde la
fecha de presentacién de la solicitud o de la fecha de prioridad si ésta es reclamada, se

procede a la publicacion de la solicitud en la Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes.
Debemos aclarar que la Oficina de Patentes de Estados Unidos, es una excepcion con
relacion a la fecha de publicacion, pues ella s6lo publica las patentes concedidas, no asi las
solicitudes que se encuentren en tramite.

Consideramos que lo anterior es una limitacion para aquellos interesados en conocer las
solicitudes de patentes que se encuentren en la Oficina estadounidense, pues no tendran

conocimiento de ello hasta que la patente sea concedida, por lo que podran estar invadiendo

derechos de terceros al introducir en el mercado un producto o procedimiento igual o similar
a otro que se encuentre en tramite de patente.

El articulo 52 de la Ley mexicana estipula expresamente que la publicaciéon de la solicitud de
patente en tramite tendra lugar lo mas pronto posible después del vencimiento del plazo de

18 meses, contados a partir de la fecha de presentacién, en su caso, de prioridad reconocida.

También se dispone que a peticiéon del solicitante de la patente, dicha solicitud podra ser

publicada antes del vencimiento del plazo sefialado.
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7. Informe de busqueda.

En algunas Oficinas de Patentes del mundo (como la Europea, por ejemplo) junto con la
publicacién de la solicitud aparece un Informe o Reporte de Busqueda, el cual contiene el

resultado de la biasqueda que la Oficina realizé en el estado de la técnica.

En este informe se mencionan todos las publicaciones que estan relacionadas con el objeto
de invencion, ya sean como pura referencia tecnologica o porque afectan la novedad o
actividad inventiva de la invencion.

En este caso, la Oficina sefiala el requisito que la publicacién encontrada puede afectar y asi
se lo hace saber al solicitante, a los efectos de que éste determine si continia con la
tramitacion de la patente o si desiste, por considerar que realmente los documentos citados

afectan la patentabilidad de su invenciéon

Consideramos que el reporte de busqueda le es de gran utilidad al solicitante ya que del
analisis del mismo podra determinar si paga las tasas correspondientes al examen de fondo o

se abstiene de ello, por considerar que no tendra posibilidades de que le concedan la patente.
8.- Examen de fondo.

Después de la publicacion de la solicitud, con o sin Informe de busqueda, se procede a la
realizacion del examen de fondo, el cual como su nombre lo indica es un examen mas
profundo que se le hace a la solicitud, a los efectos de constatar que la invencion sea
patentable, es decir, que sea nueva, que resulte de una actividad inventiva y sea aplicable en

la industria.

Durante este proceso, puede ocurrir que el examinador necesite obtener mas datos sobre

determinado aspecto de la invencién o que se le aclare algo . En este caso le envia
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requerimicntos al solicitante, debiendo éste contestarlos en el plazo previsto, a los efectos de

satisfacer las inquictudes del examinador.

Durante este intercambio, el solicitante puede brindar mas informacion relativa a su
invencién o complementar la existente con la presentacidon de dibujos, ejemplos, etcétera;

pero no podra en ningun caso presentar informaciéon adicional sobre la invencién, que

implique un mayor alcance de las reivindicaciones.

,

En el caso de México, su Ley de la Propiedad Industrial en el articulo 53 regula lo relativo al
examen de fondo que se_le realiza a la solicitud de patente, al establecer que posterior a la
publicacion de dicha solicitud y previo pago de la tarifa correspondiente, e IMPI hara un
examen de fondo para determinar si se satisfacen los requisitos de novedad, actividad

inventiva y aplicabilidad industrial y la invencién no se encuentra entre las excepciones de

patentabilidad, ya mencionadas anteriormente.

9.- Concesion, denegaciéon o abandono.

Posterior al examen de fondo, si el examinador considera que la invencion cumple con todos
los requisitos de patentabilidad establecidos, asi lo notifica al solicitante para que éste

proceda a efectuar el pago de la tarifa por expedicion del titulo de patente correspondiente.

Deberan pagarse posteriormente las demas anualidades, para la conservacion de los

derechos de patente, en el tiempo y forma que sefialen las tarifas de cada pais.

Una vez que la patente ha sido concedida, la Oficina que expide el titulo procede a la
publicacién de la misma en la Gaceta o Boletin correspondiente. Esta publicacién en la
invencidn, la descripcion, las

mayoria de las Oficinas contiene el resumen de Ila

reivindicaciones, los dibujos (si los hubiere), ademas de los datos referentes a los inventores,

los titulares de la patente y la vigencia de la misma, entre otros aspectos.
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Consideramos que es mwy importante la publicacion de la patente tal y como ha sido
concedida. ya que de la“forma en que han quedado las reivindicaciones asi sera el alcance de
la patente, por lo que los interesados en explotar comercialmente un producto o
procedimiento que pueda ser parecido a uno patentado, deberan analizar el documento de la
patente concedida para determinar el alcance de las reivindicaciones y valorar si existen

posibilidades de infringir o no los derechos del titular de la patente.

Por su parte, si el examinador considera que la invencidon no cumple con los requisitos
exigidos, le notificara al solicitante la decision de denegacion de la patente, retrotrayéndose
estos efectos al momento de la solicitud.

Si en algin momento desde la solicitud de la patente, hasta la decision de conceder la misma,
el solicitante dejo de pagar alguna tasa establecida o no respondid en el plazo indicado algin
requerimiento, la Oficina podra declarar abandonada la solicitud, cesando a partir de ese

momento, todos los efectos de la misma.

La Ley mexicana dispone en su articulo 57 que, una vez que se decida el otorgamiento de la
patente, ello se le comunicara por escrito al solicitante para que el mismo proceda en el

plazo de dos meses, al pago de la tarifa correspondiente a la expedicion del titulo.

En caso que el IMPI decida declarar abandonada una solicitud, sera Unicamente por las
siguientes razones: el solicitante no responde en el plazo establecido los requerimientos que
le han sido formulados, y/o el solicitante no paga en el periodo dispuesto la/s tasa/s

correspondiente/s a cada etapa durante la tramitacion de la solicitud de patente.
Segun el articulo 56 de la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana en caso de que el IMPI

niegue la patente, lo comunicara por escrito al solicitante, expresando los motivos y

fundamentos legales de su resolucién.
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113- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA PATENTE.

El otorgamiento de una patente no solamente concede a su titular derechos y beneficios,
como veremos mas adelante, sino que también implica una serie de obligaciones, sin el
cumplimiento de las cuales el titular de la patente no podra gozar de los privilegios a él

concedidos.

podemos resumir estas obligaciones como

Consideramos que, de manera general,

establecemos a continuagidn:
a)- Realizar la explotacién de la invencién por si mismo o a través de un tercero autorizado
para ello.

b)- Pagar las tarifas establecidas por la Oficina de Patentes, a los efectos del mantenimiento
de los derechos concedidos.

Al respecto el autor espafol Antonio Amor ha planteado que “de las obligaciones del

inventor las mas importantes, con reconocimiento en todas las legislaciones, son el pago de

las tasas y Ja explotacion de fa patente™.400

c)- Permitir que su invencion sea utilizada por terceros para fines puramente investigativos.

Esta obligaciéon permite que se realice uno de Jos objetivos fundamentales que persigue el
sistema de patentes y es facilitar el desarrollo de las investigaciones a partir de la utilizacién

de soluciones técnicas (invenciones) nuevas y contribuir al desarrollo de la ciencia y la

técnica y al mejoramiento de la vida del hombre.
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les, si éste

d)~ Permitir el uso de la invencién por parte de un tercero, para fines no comercia
o la invencién con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente

habis estado utilizahd
(ésto es conocido como el derecho de usuario anterior).

e)- Permitir el uso o comercializaciéon del producto patentado, por parte de un tercero,
después que dicho producto haya sido introducido licitamente en el comercio.
internacionalmente como el principio del agotamiento de los

Lo anterior es conocido
derechos, ya que el derecho del titular de la patente se considera agotado, una vez que el

producto patentado ha sido introducido en el comercio por el propio titular o por uno

autorizado por €l, ya sea a través de una cesion de sus derechos o de un contrato de licencia.

Al respecto el autor argentino Emilio Batioli considera que “el derecho se agota con su
ingreso legitimo al mercado; es decir, el titular de un derecho intelectual obtiene su beneficio
cuando vende directamente o a través de una persona autorizada el producto patentado o

fabricado con el proceso patentado, y a partir de ese momento carece de derechos para

impedir u obstaculizar la circulacion del mismo™.410

f)- Conceder licencias obligatorias en caso de no estar explotando su invencion durante el
periodo que establezca la legislacidon correspondiente (generalmente son tres afios).

Lo relacionado con las licencias obligatorias sera objeto de nuestro analisis en el Capitulo
Cuarto.

Por su parte, el articulo 22 de la Ley mexicana también limita los derechos que se le
conceden a los titulares de las patentes, al disponer expresamente que el derecho que

confiere una patente no producira efecto alguno contra:
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1.- Un tercero que, en o &mbito privado o académico y con fines no comerciales, realice
actividades de investigacién cientifica o tecnolégica puramente experimentales, de ensayo o
de enscfianza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido

por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido licitamente

en el comercio;

.

IIL.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de
patente o, en su caso, d¢ prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el
producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llévar a cabo tal

utilizacién o fabricacion;

IV.- El empleo de la invencion de que se trate en los vehiculos de transporte de otros paises

que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en transito en territorio nacional;

V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto
patentado como fuente inicial de variacién o propaganda para obtener otros productos,

salvo que dicha utilizacion se realice en forma reiterada, y

VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en
materia viva, utilice, ponga en circulaciéon o comercialice los productos patentados, para
fines que no sean de multiplicaciéon o propagacion, después de que éstos hayan sido

introducidos licitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga

concedida una licencia.
IV- DERECHOS QUE CONCEDEN LAS PATENTES.

Como conocemos las patentes de invencion son documentos expedidos por el Estado que

conceden a su titular derechos exclusivos de explotacion de esa invencion. A continuaciéon
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Jos derechos que en la mayoria de las legislaciones se le

explicaromos en qué
otargan al titular de ana patente:

Si Ia patente es de producto, su titular podra impedir que “terceros, sin su consentimiento,

realicen actos de: fabricaciéon, uso, oferta para la venta, venta o importacion para estos fines
del producto objeto de 1a Patente™. 4201

Si es de procedimiento, su titular podra impedir que “terceros, sin su consentimiento,
realicen el acto de utilizacion del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta,

-~

venta o importacién para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente
por medio de dicho procedimiento”. 430

El articulo 25 de la Ley mexicana regula de manera similar los derechos exclusivos del titular

de la patente, ya sea ésta de producto o procedimiento, mencionados anteriormente.

Debemos hacer la aclaracion que estos derechos exclusivos de explotacion tienen caracter
territorial, es decir, s6lo rigen en el pais donde ha sido concedida la Patente y son

temporales, ya que su vigencia es por el tiempo que permita la legislaciédn de cada pais,

generalmente 20 ailos, a partir de la fecha de prioridad.

En nuestra opinion, el principal beneficio que conceden los derechos exclusivos de
explotacion para el titular de una patente es desde el punto de vista econémico, ya que al
poder impedir que terceros, sin su consentimiento, introduzcan un producto igual al suyo en
el mercado se encuentran en una situacién privilegiada pues, al no existir competencia podra
implantar precios monopolicos que le permitan, ademas de recuperar lo invertido en la

obtencidn de la invencion (si es su autor o financié la investigacion) y en la tramitacién de la
patente, obtener considerables ganancias.

El autor Guillermo Cabanellas nos proporciona lo que él considera como la justificacion a la
existencia de estos monopolios, segtin su opinion “cuando se admiten monopolios, como en
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el caso de las patentes, ello no se debe a que se le considere en si mismos mas productivos o
favorables para el crecimiento econémico que la competencia; antes bien, se los admite
porque represeatan el tnico camino viable para permitir que los inventores destinen el
producto de sus inversiones a la investigacion y el desarrollo, y a impedir que los
competidores saquen wventajas a expensas de los avances tecnoldgicos logrados por los

inventores”. 4403
El titular de la patente también posee el derecho de licenciar la misma y obtener importantes

remuneraciones, en contraprestacion a la concesion de la licencia (este aspecto sera

abordado con mayor profundidad en el Capitulo final de nuestro trabajo).

Otro beneficio que se le concede al titular de la patente en gran parte de las legislaciones que
regulan los derechos de propiedad industrial es lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley
mexicana que plantea que el titular de la patente después de otorgada ésta, podra demandar
dafios y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su
consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotacion se haya realizado

después de la fecha en que surta efectos la publicacion de la solicitud en la Gaceta,

En nuestra opinion, lo anterior quiere decir que los derechos exclusivos de explotacion que
se conceden al titular de una patente se retrotraen al momento en que la solicitud fue
publicada, por lo que este titular podra también ejercerlos ante cualquiera que hubiese

estado utilizando su invencidon, aun antes de que la patente fuesra concedida.

Finalmente como otro derecho del titular de la patente podemos mencionar la aplicacion del
principio de inversion de la carga de la prueba.

Este principio, al decir del autor Garcia-Mijan, significa que ‘“‘en un proceso de violacion de
una patente de procedimiento que sirve para obtener un producto o sustancia nuevos, tendra
que probar la violacién no quien alega que ésta existe (titular de la patente) sino quien niega

que haya tal violacién. Es muy dificil para el titular probar que el presunto infractor ha
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i procedimiento cubierto por la patente, por lo que dicho
s de

Uegado al producto por ol
presunto usurpador serd qQuicn tenga que probar que ha llegado a ese producto a travé:

otro procedimiento™.450

V- OTRAS VENTAIJAS DE LAS PATENTES.

A lo largo de todo este Capitulo hemos analizado el procedimiento que se sigue para el
otorgamiento de una patente, comenzando con los requisitos que debe reunir una invencion
para ser patentable y terminando con las obligaciones que tienen los titulares de las patentes

y los derechos que ostentan, es decir las ventajas que éstas les conceden a esos titulares.
.

A continuacidon y para finalizar este Capitulo, consideramos oportuno mencionar aquellos
aspectos que, en nuestra opinion, constituyen los elementos que nos permiten valorar el
sistema y los documentos de patentes, como una institucién de gran importancia, la cual le

ofrece grandes ventajas no sélo a los inventores, sino también a todo aquel interesado en el

desarrollo de la ciencia y la técnica.

El autor Karl F, Jorda nos resume la importancia que revisten las patentes , planteando lo

siguiente:
“a)- Promueven el procedimiento de innovacion;
b)- Facilitan la transferencia de tecnologia;

c)- Tienen un gran impacto en la investigacion, al difundir informacién sobre los avances de

la tecnologia;

d)- Estimulan inversiones de alto riesgo que conducen a la industrializacion; y

e)- Tienen una importante influencia en el progreso econémico”. 460
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Para of sutor argentind Daniel de Las Carreras “es necesaria 1a divulgacién del sistema de
rumento de desarrollo tecnoldgico. Asi, se podria conseguir

patentes de invencién, como inst
que la informacion tecnolégica de interés llegase a los responsables de la adquisicidn,

aplicacién, generacién y adaptaciéon de la tecnologia y que ello sucediese con rapidez y en
forma inmediatamente utilizable, puesto que el intercambio de informacion tecnologica es
esencial para poder salvar las distancias que, en materia de tecnologia, existen entre los
diferentes paises, y consecuentemente entre las empresas, y para fortalecer las propias
capacidades tecnologicas con vistas a adoptar eficazmente la tecnologia extranjera y generar

una nueva tecnologia nagjonal™”.470
-

El autor espaiiol Fernandez Novoa al referirse a la importancia de las patentes ha
manifestado que “hay que conceder monopolios temporales sobre las invenciones a fin de
inducir a los técnicos y a las empresas a invertir el dinero necesario para investigar y

a fin de impulsar la

desarrollar nuevos productos o, dicho con otras palabras,

creatividad™”.480

Podemos plantear que en Jos documentos de patentes también se encuentra contenida
informacion tecnolédgica que le permite conocer a todo el que los lea el desarrollo
tecnolégico de una determinada area técnica, especificamente se puede conocer céomo ha

sido la evolucion de un producto o proceso en cuestidon, si se encuentra protegido por

patente, en qué paises, hasta donde abarca esta proteccion, etcétera.

Igualmente, mediante la consulta de los documentos de patentes se pueden identificar
tecnologias alternativas con el objetivo de evaluarlas y seleccionar la mas adecuada. Esto es
posible ya que “de los documentos de patentes puede extraerse la informacién necesaria para
evaluar las ventajas econdémicas de las distintas tecnologias desarrolladas, por ejemplo, a
través de la utilizacion de materias primas mas econémicas, reduciendo las etapas en los
procedimientos de elaboracion, o con el aprovechamiento de subproductos remanentes en

los procedimientos de fabricacion, que antes no eran industrializados, etcétera”.490
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empeesas més activas en un sector tecnolégico determinado,
eventuales competidoras de las que requieren la informacion.

decir que la informacién de patentes también nos permite conocer las

las cuales podrian ser
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CAPITULO SEGUNDO. EL TRATADO DE COOPERACION
El\i MATERIA DE PATENTES (PCT).

I- ¢QUE ES EL PCT?.

Como su nombre lo indica el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT) es un

acuerdo de cooperacion internacional en todo lo relacionado con las patentes. ,

La promulgacion de este Tratado persiguié como objetivo resolver algunos de los problemas
que se venian presentando con el sistema tradicional de solicitudes de patentes, entre los que
se encontraban grandes gastos de recursos econémicos, duplicacion de los trabajos y menor

tiempo para pagar las tasas correspondientes, en cada una de las Oficinas nacionales.

Es por ello que el Comité Ejecutivo de la Unidn de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, en septiembre de 1966 invitd a la predecesora de la actual Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) a que estudiasen la forma en que podian reducir,

fundamentalmente, las duplicaciones de trabajo, tanto para los solicitantes como para las

Oficinas nacionales de patentes.

En 1967 se redactd un proyecto de tratado internacional que fue presentado a un Comité de
Expertos. Durante los afios siguientes se celebraron varias reuniones para elaborar
proyectos que fueron revisados sucesivamente, adoptindose finalmente un Tratado de

Cooperacion en materia de Patentes (PCT), en una Conferencia Diplomatica celebrada en
Washington, en junio de 1970.
El PCT entré en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzé a funcionar el 1 de junio siguiente,

con un primer grupo de 18 Estados contratantes, llegando en la actualidad a la cifra de 85

Estados que han ratificado el Tratado. (en el Anexo No. 1 se muestra la lista de Estados

contratantes).



C ik to con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que el PCT “marca
>

ol progreso més notable realizado en la cooperacion internacional en materia de patentes,

desde la adopcién del propio Convenio de Paris”. 500

Segun Baylos “el PCT se establece para disponer de un régimen sistematizado y clasificado
de anterioridades, que permitiran comparar el contenido de la invencion pedida, de acuerdo

con la documentacion y los criterios que dicha organizacidn posee, para su aplicacién al pais
en el que se ha solicitado la patente”. 510

En sintesis podemos decir que se trata de un Tratado destinado a racionalizar y a permitir
la cooperacion en todo lo referente a la presentacion de solicitudes de patentes, la busqueda

y el examen, asi como la divulgacién de las informaciones técnicas contenidas en las
solicitudes.
El PCT, como lo expresa Montero-Rios “no crea una patente internacional, sino una

solicitud internacional y ofrece la postbilidad de obtener tantas patentes nacionales como

designaciones de Estados comprendidos en el PCT se hayan hecho en dicha solicitud™.520

Para concluir este punto, podemos remitirnos al preambulo del texto del propio tratado, en
el cual los Estados contratantes plasmaron los deseos que los motivaban a proceder a la

firma del mismo, en otras palabras, podemos decir que éstos son los objetivos que se

persiguen con la puesta en vigor del PCT; ellos son:
“1- Contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnologia;

2- Simplificar y hacer mas econdémica la obtencidon de la proteccién de las invenciones,

cuando esta proteccion es deseada en varios paises;
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3- Facilitar y acelerar ¢l acceso de todos a las informaciones técnicas contenidas en los

d {ben las nuevas invenciones;

4 que

4- Estimular y acelerar ¢l progreso econdémico de los paises en desarrollo adoptando
medidas que sirvan para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de proteccion de las

invenciones, tanto a nivel nacional como regional, permitiéndoles facil acceso a las

informaciones relativas a la obtencién de soluciones tecnolégicas adaptadas a sus

necesidades especificas y facilitandoles el acceso al volumen siempre creciente de tecnologia

modema™. 530

El grafico que presentamos en la proxima pagina, nos muestra el incremento de las

solicitudes de patentes via PCT, desde 1978 hasta 1995.

Numero de solicitudes internacionales (1978-1995).5403

=] INCRUSTAR Excel.Chart.5\s O

II- FUNCIONAMIENTO DEL PCT.

En el presente punto de nuestra investigacion pretendemos mencionar, de manera general
como es que funciona el sistema PCT para luego, en los puntos siguientes, analizar en

detalles el procedimiento que se sigue en cada uno de los pasos durante la tramitacion de

una solicitud de patente via PCT.

Mediante la utilizacion del PCT el solicitante de patente presenta una unica solicitud
(solicitud internacional) ante una sola Oficina de Patente (Oficina receptora). Esta solicitud
se redacta en un solo idioma (el establecido por la Oficina receptora) y surte todos los

efectos en cada uno de los paises partes del Tratado que el solicitante designe en la solicitud.



Las Oficinas de los paises seleccionados reciben el nombre de Oficinas designadas, si el
solicitante se acoge sélo al Capitulo I del PCT y el de Oficinas elegidas, cuando este

solicitante también decide hacer uso del Capitulo II del Tratado.
La Oficina receptora es la tinica que realiza el examen de forma y una vez que éste ha sido

intermacional por
informe’ con los

realizado y admitida la solicitud, este paso es valido para cualquier otra Oficina designada

por el solicitante. Cada solicitud internacional es sometida a una busqueda
una autoridad competente, la cual al concluir la misma establece un
elementos de la técnica que pueden afectar de alguna forma la patentabilidad de la invencién,
por lo que habra que temerlos en cuenta a la hora de realizar el examen de fondo de la

invencion. Este informe se entrega en primer lugar al solicitante y postefiormente a las
demas partes interesadas.

A los 18 meses de la fecha de prioridad se realiza la publicacién internacional centralizada de

las solicitudes internacionales y de los informes de busqueda internacional, asi como su

comunicacion a las Oficinas designadas.

De asi desearlo el solicitante, el PCT prevé la posibilidad de proceder a un examen
preliminar internacional de la solicitud, el cual se realiza por una Administracion (Oficina

nacional) con competencia para ello.

El informe resultante de este examen se remite a las Oficinas elegidas, las que habran de
determinar si conviene o no conceder la patente, asi como al solicitante, emitiendo una

opinién sobre la cuestion de si la invenciéon cuya proteccion se reivindica, responde a los

criterios internacionales de patentabilidad.

Terminada la Fase Internacional que puede concluir al emitirse el informe de biasqueda (20
meses después de la fecha de prioridad) o al emitirse el informe del examen preliminar (30

meses después de la fecha de prioridad) la solicitud pasa a la Fase Nacional, es decir, a la
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parte fimal dol procedimiento de concesién de la patente, en el que en cada Oficina designada
o clegida se realiza ef tramite final para conceder o denegar la patente.

HI- PROCEDIMIENTO SEGUN EL CAPITULO!I DEL PCT.

1.- Solicitud internacional. Forma y contenido.

A continuacion pasaremos a analizar en detalles como es el procedimiento a seguir para la

solicitud de una patente via PCT.

Cuando un nacional o residente de un Estado contratante del PCT desea hacer uso de la via
del Tratado para tramitar su solicitud, en los 12 meses posteriores a la fecha de prioridad
(primera presentacién de la solicitud, generalmente en el pais de origen) debe realizar la
presentacion de la solicitud internacional (reivindicando esta fecha de prioridad) en la propia

Oficina nacional, la cual fungira como Oficina receptora. En el caso de México y Cuba

ambas Oficinas cumplen estas funciones.

Debemos aclarar que las Oficinas regionales como la europea, por ejemplo, también pueden
fungir como Oficinas receptoras de los nacionales de sus paises miembros, al igual que la
Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, en este ultimo
caso cuando se trate de nacionales y residentes de paises de la Organizacion Africana de la

Propiedad Intelectual (OAPI) y de algunos otros paises en desarrollo.

A partir de la fecha de presentacion internacional, la solicitud internacional produce los
efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante haya
designado en su solicitud (o los mismos efectos que una solicitud de patente regional, si el
solicitante quiere obtener tal patente con efecto en un Estado designado parte de algin
Convenio regional; especificamente nos referimos al Convenio sobre la Patente Europea, al

Convenio sobre la Patente Euroasiitica, a la Organizacion Africana de la Propiedad

Intelectual y a la Organizacion Regional Africana de la Propiedad Industrial.
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EJ PCT emablece ciertas normas aplicables a las solicitudes internacionales, las cuales deben
En nuestra opinién lo planteado es muy

ser acatadas por los Estados contratantes.
significativo, ya que de esta forma la solicitud preparada con arreglo a esas normas debera

ser aceptada por esos Estados y el solicitante no se vera obligado a introducir
posteriormente modificaciones, debido a diferencias de las normas nacionales o regionales,

con los gastos que ello implica.

’

Segin el articulo 3, apartado 2 del Tratado, la solicitud intemacional debe contener un

Petitorio, una descripcidn, una o varias reivindicaciones, uno o varios dibujos (cuando éstos

sean necesarios) y un resumen. Los aspectos relacionados con la descripcién,

reivindicaciones, dibujos y resumen, ya fueron explicados en el primer Capitulo del presente

trabajo.

Por su parte, el apartado 4 del propio articulo dispone que la solicitud internacional:

- Debera redactarse en uno de los idiomas prescritos;

- Debera cumplir los requisitos materiales establecidos;

- Debera cumplir la exigencia prescrita de unidad de invencion; y

- Devengara las tasas estipuladas.

El articulo 4 del Tratado establece los elementos fundamentales que debe contener el

Petitorio (Ver Anexo No. 1, modelo de Petitorio), éstos son:

1- Una peticion en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de acuerdo con

el Tratado;
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2- La designaciéa del Estado o Estados contratantes en los que se desea proteger la
H ion ( Estados reciben el nombre de designados). En caso de que el solicitante

desce una patente regional, asi lo indicara, ya sea para todos los Estados contratantes que
scan parte en el Tratado de patente regional en cuestion o para los Unicos Estados

contratantes que se indiquen;

3- El nombre y los demas datos prescritos relativos al solicitante y al mandatario (en su

’

caso);

4- El titulo de la invencidn;

-

5- El nombre del inventor y demas datos prescritos, cuando la legislacién nacional de un

Estado designado, por lo menos asi lo exija; y
La reivindicacion de prioridad de una solicitud anterior, si procede.

De manera general, podemos decir que la descripcion, las reivindicaciones, los dibujos y el

resumen, deben cumplir las mismas reglas que las enunciadas en el Capitulo Primero.

El idioma en el que debe presentarse una solicitud internacional depende de las exigencias de
la Oficina receptora en la que se presenta la solicitud y se trata normalmente del idioma
nacional.

Los principales idiomas en los que pueden presentarse solicitudes internacionales son el

aleman, espafiol, francés, inglés, japonés y ruso.

Consideramos necesario resaltar que el establecimiento y presentaciéon de una solicitud
internacional ocasiona un solo conjunto de gastos, que son pagaderos en una sola moneda y
a una sola Oficina (la Oficina receptora). El pago de las tasas a las Oficinas designadas (tasas

nacionales) se pospone (como veremos mas adelante). La importancia que ésto reviste es
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que esas tasas son pagaderas mucho mas tarde que si se sigue la via tradicional del Convenio
de Paris (12 meses como méximo, a partir de 1a fecha de prioridad).

A continuacién pasaremos a explicar cuales son las tasas que el solicitante debe pagar a la

Oficina receptora, por la presentacion de la solicitud intermacional; ellas son:

Una tasa denominada de transmisién, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina
receptora. Esa Oficina fija el importe y la fecha de pago de la tasa, la cual debe pagarse en el

plazo de un mes, a partir de la fecha de recepcion de la solicitud internacional;

2- La tasa de busqueda, destinada a remunerar el trabajo de la Administraciéh encargada de
la busqueda internacional. Esta tasa debe pagarse dentro de un mes a partir de la fecha de
recepcion de la solicitud internacional y es fijada por la Administraciéon encargada de la

busqueda internacional; y

3- La tasa internacional, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Internacional. Esta
comprende la tasa de base y tantas tasas de designacion como Oficinas nacionales o
regionales hayan sido designadas por el solicitante; aunque debemos aclarar que el maximo

de tasas a pagar sera de 11 y a partir de la doceava la designacion sera gratuita.

La tasa de base debe pagarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepcion de la
solicitud internacional; por su parte, las tasas de designacidén deben pagarse en el plazo de un
afio a partir de la fecha de prioridad o de un mes a partir de la fecha de recepcion, si éste

expira después de haber transcurrido el afio a partir de la fecha de prioridad.

En este punto consideramos que debemos hacer una aclaracion ya que el solicitante no debe
confundir las tasas de designacién con las tasas nacionales. La tasa de designacién es una
tasa fija que se establece por la Oficina internacional, para un maximo de 11 paises y estara
en correspondencia con la amplitud del documento y la cantidad de reivindicaciones;

debemos resaltar que no son relevantes las caracteristicas del pais que se designa; asi mismo
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pueden ser designados los paises de forma independiente o designar un Convenio regional y,
sin embargo, pagar la misma tasa, es decir no hay diferencias entre la tasa que se paga por
un sélo Estado o por un Convenio, aunque éste tenga 18 paises miembros, por ejemplo.

Por su parte, las tasas nacionales son establecidas por las Oficinas de patentes de cada pais o
Convenio regional, por lo que se diferencian entre si y ademas, como mencionamos
anteriormente, el solicitante s6lo debera pagarlas cuando su solicitud de patente pase a la

Fase nacional, con el objetivo de que le sea concedida la patente en cuestion, en cada Estado

designado o elegido.

Para concluir este punto, podemos decir que la Oficina receptora percibelas tasas y, tras
haber procedido a una verificacion de forma y asignado una fecha de presentacién
internacional, envia un ejemplar de la solicitud internacional (denominado ejemplar original)
a la Oficina Internacional de la OMPI, transfiriéndole a ésta la tasa internacional y otro

(denominado copia para la basqueda) a la Administracion encargada de la busqueda

internacional, conjuntamente con la tasa de bisqueda.

2.- Informe de bisqueda internacional.

Cada solicitud internacional es objeto de una biasqueda intermacional, es decir, de una
bisqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la literatura conexa a la
de patentes (estado de la técnica), redactados en los idiomas en los que se presentan la

mayoria de las solicitudes de patentes, es decir, en aleman, espaiiol, francés, inglés, japonés y

ruso.

“La busqueda debera efectuarse no solamente en el sector de la técnica en el que la
q

invenciéon pueda clasificarse, sino también en sectores técnicos analogos, con independencia

de su clasificacion™.550
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~“E} aho mnivel de esa busqueda viene garantizado por las normas internacionales que

establece of PCT, por lo que respecta a la documentacion, las calificaciones de los
examinadores y los métodos de busqueda de las administraciones encargadas de la busqueda

internacional, las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la Asamblea de Ia
PCT) ha designado

Unién del PCT (6rgano administrativo supremo creado por el
especialmente para proceder a las bisquedas internacionales y que tienen el compromiso de

observar las normas y los plazos del PCT”.560

Las Oficinas designadas como Administraciones encargadas de la busqueda intemacional
son la Oficina Australiana de Patentes, la Oficina Austriaca, la Espaifiola, la Japonesa, la
Sueca, la de Estados Unidos de América, la Rusa y la Oficina Europea de Patentes.

Es importante que el solicitante conozca que las Administraciones encargadas de la
bisqueda internacional basan la misma en “la documentacion minima del PCT”. A
“documentaciéon minima del PCT™;

continuacion pasaremos a explicar qué se considera
segun la regla 34 del Reglamento del Tratado, el término antes mencionado abarca:

1)- Los documentos nacionales de patente, entendiéndose por éstos:

a)- Las solicitudes de patentes, si las hubiere, publicadas a partir de 1920 por Alemania
(antes de la division en Republica Democratica Alemana y Republica Federal Alemana), los
Estados Unidos de América, Francia, Japon, el Reino Unido, Suiza (sélo en aleman y
francés) y la Unidn Soviética, asi como las patentes concedidas a partir de la misma fecha;

b)- Las patentes concedidas por la Republica Federal Alemana;

c)- Los certificados de inventor concedidos por la Unién Soviética;

d)- Los certificados de utilidad concedidos por Francia y las solicitudes de certificados de

utilidad publicadas en dicho pais;
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e)- Las paterntes concedidas y las solicitudes de patentes publicadas en cualquier otro pais
con posterioridad a 1920 redactadas en aleman, espafiol, francés o inglés y en las que no se

reivindique ninguna prioridad a condicién de que la Oficina nacional del pais interesado
seleccione esos documentos y los ponga a disposicion de cada Administracion encargada de

la biasqueda internacional.

2)- Las solicitudes internacionales (PCT) publicadas, las solicitudes regionales de patentes y

de certificados de inventor publicadas y las patentes y certificados de inventor regionales
publicados. .

3)- Los demas temas publicados que constituyan la literatura distinta de las de patentes, que
las administraciones encargadas de la bisqueda internacional convengan y cuya lista publica

la Oficina Internacional.

No obstante lo anterior, al proceder a la basqueda, la Administracion encargada de la misma
debe utilizar todos los medios de que disponga y consultar no sélo esta documentacién

minima, sino también la documentacién complementaria que posea y que se relacione con el

tema.

Si nos detenemos a analizar cada uno de los documentos que forman parte de la
“documentacion minima™ y a ésto le sumamos la obligacion de consultar también la
documentaciéon complementaria , podemos comprobar que la busqueda abarca un sector
suficientemente amplio del estado de la técnica, por lo que es muy poco probable que exista
un documento relacionado con el tema de la invencion que pueda afectar el requisito de la
novedad o el de la actividad inventiva que no haya sido consultado y tenido en cuenta por la

Administracion encargada de la busqueda internacional, para elaborar el informe con el

resultado de la misma.
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terior somos de la opinién que el solicitante podri tener suficientes

Al h ol andlisi
garantias de que la buiqueda internacional se realizé con gran profundidad y que el informe

resultante seré de un nivel elevado.

Una vez que la Administraciéon encargada de la busqueda internacional recibe la copia de la
solicitud internacional y la tasa establecida procede inmediatamente a realizar 1a mencionada
busqueda, sin embargo, puede ocurrir que se niegue a hacerlo, justificando su actuar con lo

’

establecido en la Regla 39 del Reglamento del Tratado.

Esta Regla 39 le concede a la Administracion el derecho de negarse a realizar la basqueda en

-~

el caso de que el objeto de invencion sea uno de los siguientes:

1)- Las teorias cientificas y matematicas;

2)- Las variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente bioldégicos de

produccion de vegetales o animales, distintos de los procedimientos microbiolégicos y los

productos obtenidos por dichos procedimientos;

3)- Planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o

en materia de juego;

4)- Métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, asi como

los métodos de diagnostico;
5)- Simples presentaciones de informacion; y

6)- Programas de ordenadores, en la medida en que la Administracion encargada de la
buasqueda internacional no disponga de los medios necesarios para proceder a la basqueda

del estado de la técnica en relacidn con tales programas.
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Consideramos que los motivos que pueden provocar tal negativa son los mismos que
expusimos en el Capitulo anterior para las excepciones de patentabilidad, en los distintos

paises y especificamente México.

También puede darse el caso que la Administracion encargada de la basqueda internacional
considere que la solicitud que le ha sido entregada carece de unidad de invencion,
entendiéndose por ésta “que la solicitud internacional bien debe relacionarse con una sola

invencion, bien con un grupo de invenciones que estan tan estrechamente ligadas que forman

un concepto inventivo general tnico”.570

Para el caso mencionado anteriormente la Administraciéon encargada de la busqueda
internacional, debe invitar al solicitante a pagar una tasa de busqueda internacional para cada

una de las invenciones no relacionadas con la principal (invencién mencionada en primer

lugar en las reivindicaciones).

Segun la regla 40 del Reglamento del Tratado, la invitacion a pagar las tasas adicionales
debe especificar los motivos por los que se considera que la solicitud internacional no
cumple la exigencia de unidad de invencion e indicara la cantidad que se ha de pagar. Esta
tasa debe pagarse directamente a la Administracion encargada de la busqueda internacional y

en un plazo no inferior a 15 dias ni superior a 45.

En este punto debemos hacer mencién especial al derecho que le asiste al solicitante para
pagar la tasa adicional bajo reserva, es decir, puede acompaiiar al pago una declaracion
motivada para demostrar que la solicitud internacional, en su criterio, cumple con el

requisito de unidad de invencion o que el importe de la tasa adicional exigida es excesivo.
Segun la regla 40. 2, apartado (c) del Reglamento del PCT esta reserva sera examinada por

un Comité de tres miembros u otra instancia especial de la Administracién encargada de la

basqueda internacional o cualquier otra autoridad superior competente, la cual, en la medida

56



on que estime justificada la rescrva, ordenark e} reembolso total o parcial de la tasa adicional

al solicitante.
También se dispone que el solicitante puede pedir que el texto de la reserva y el de la
decision sean notificados a las Oficinas designadas, junto con el informe de busqueda

internacional.

Los resultados de la busqueda internacional se dan a conocer en un Informe de Busqueda
Internacional que se entrega al solicitante y a la Oficina Internacional en el curso de tres

meses desde la recepcion de la copia para la biisqueda o de nueve meses desde la fecha de

-

prioridad, aplicandose siempre el plazo que expire mas tarde.

Para comprender mejor lo planteado anteriormente, podemos decir que si el solicitante
realizé la solicitud intermacional a los 12 meses de la primera solicitud y reclama esta fecha

de prioridad, el informe de bisqueda internacional se emitira a los 16 meses de esta fecha.

Debemos hacer la aclaracién que “el informe de busqueda intemmacional no contiene la
expresion de ninguna opinién, argumento o explicacion. La evaluaciéon de los resultados de
la basqueda se deja enteramente para la fase del procedimiento en la que se efectuaria el
examen de fondo. No obstante, en el informe se identifican las reivindicaciones a las que se
refieren los documentos citados y éste contiene también una indicacién de la categoria del

documento citado, en particular si es de importancia especial respecto de la novedad o la
actividad inventiva de la invencién”.583

El informe es enviado generalmente con las copias de los documentos citados. En nuestra
opinién, el envio de estos documentos es muy importante, ya que el solicitante no tiene
necesidad de comenzar a localizar los documentos citados en el Informe para luego
analizarlos; desde este punto de vista le ahorra tanto un tiempo considerable y muy valioso

como tener que destinar recursos para obtener los documentos que necesita consultar.
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Las citas del estado anterior de la técnica que se incluyen en el informe de busqueda,
permiten al solicitante cvaluar las oportunidades que tiene de obtener una patente en o para

paises designados en su solicitud intermacional de patente.

Teniendo en cuenta el procedimiento tan riguroso y minucioso que se sigue para realizar la
basqueda y elaborar el correspondiente informe, es que podemos decir que si el mismo
resulta favorable, es decir, si contiene citas sobre el estado de la técnica que no se
consideran relevantes para la novedad o la actividad inventiva, el solicitante se encontrara en

una posicion mucho mas fuerte y segura para la posterior tramitacion de su solicitud en las
Oficinas designadas. .

El alto nivel de la busqueda internacional también le garantiza al solicitante que si la patente
es concedida en la Fase Nacional, tendra pocas posibilidades de ser atacada con éxito y por
lo tanto, puede considerarse como una base sélida para realizar la explotacién de la misma o

ceder sus derechos mediante la concertacién de licencias.

Asi mismo, el hecho de recibir el informe de busqueda internacional, le permite al solicitante
determinar, a la luz del estado de la técnica definido en los documentos citados en el
informe, si contintia solicitando la proteccion para su invencion en los Estados designados,
manteniendo la solicitud en su estado original o si es preferible modificar primero las

reivindicaciones de su solicitud internacional, con el fin de distinguir mejor su invencién del
estado de la técnica.

Si el solicitante decide modificar las reivindicaciones estas modificaciones debe presentarlas
en la Oficina internacional en un plazo de 2 meses a partir de la fecha en que la
Administracion encargada de la basqueda internacional haya transmitido el informe a la
Oficina internacional y al solicitante o de 16 meses, a partir de la fecha de prioridad,

aplicandose el plazo que expire mas tarde (segun dispone la regla 46.1 del Reglamento del

PCT).
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el derecho a presentar una breve

de al solici
indicar los efectos que

El arniculo 19.3 del Tratado le cc
doclaracibn pars explicar por qué rcaliza las modificaciones e
aunque como conocemos ninguna

pudicran tener en Ia descripcién y los dibujos,
modificacién podra tener un alcance mayor que lo contenido en la descripcién de la

invencion.

3. Publicacion Internacional.

,

Una vez que se ha producido el informe de busqueda internacional y que el solicitante ha
modificado las reivindicaciones, en su caso, la Oficina internacional publica la solicitud
internacional lo antes posible tras la expiracion de un plazo de 18 meses, a partir de la fecha
de prioridad de la solicitud; aunque si el solicitante asi lo desea, la publicaciéon puede

efectuarse con anterioridad al trunscurso de los 18 meses a Qque hemos hecho referencia.

La publicacion internacional tiene dos objetivos principales:

“- Dar a conocer al publico la invencién, es decir, de forma general, el progreso tecnolégico

realizado por el inventor; y

- Dar a conocer la amplitud de la proteccion que el inventor podra obtener a fin de
cuentas”™. 590
La Oficina Internacional publica un folleto PCT que contiene, en conjunto, una pagina de

portada en la que figuran los datos bibliograficos extraidos de la peticiéon, asi como las
indicaciones tales como el simbolo de la Clasificacion Internacional de Patentes (IPC)

atribuido por la Administracion encargada de la bisqueda internacional, el resumen, uno o

varios dibujos, la descripcidn, las reivindicaciones y el informe de basqueda internacional.

Si las reivindicaciones de la solicitud internacional han sido modificadas, se publican a la vez

las que fueron presentadas y las que han sido modificadas.

59



Segun la regia 48.2; apartado (g) del Reglamento del PCT, si la publicacién se produce a
ticion del solicitante antes de que se disponga del informe de busqueda internacional, el

pe
folleto debe contener la indicacion de que aun no se dispone del mismo y que se publicara
cuando esté disponible.

El idioma en que se publica el folleto es el mismo en el que fue presentada la solicitud
internacional, aunque también si la publicacion se realiza en un idioma distinto al inglés, en el

folleto se incluye una traduccién a este idioma del titulo de la invencién, el resumen y el
informe de busqueda ingernacional.

En nuestra opinidn, esta traduccidn se realiza con el objetivo de que todos los interesados

conozcan la esencia de la invenciéon que se pretende patentar y proporcionar asi mayor

informacién tecnologica.

4.~ Fase Nacional. Oficinas designadas.

En el momento de la publicacion de la solicitud intermacional (pero nunca después del
decimonoveno mes a partir de la fecha de prioridad) la Oficina Internacional, de asi decidirlo
el solicitante, comunica la solicitud internacional a las oficinas designadas, conjuntamente

con el informe de biisqueda y las modificaciones que se le realicen a las reivindicaciones, en

su caso, a fin de que se tramite esta solicitud en las mismas.

Lo anterior ocurre si el solicitante, después de recibir el informe de bisqueda internacional

considera que tiene grandes posibilidades de que se le conceda la patente y no desea que se
le realice un examen preliminar de la solicitud.

Si el solicitante estima que no tiene ninguna posibilidad de obtener la patente, puede retirar

su solicitud o no hacer nada al respecto; en este Gltimo caso la solicitud internacional pierde

los efectos de una solicitud nacional o regional y termina el procedimiento.



e decide retirar su solicitud o abstenerse de cualquier

Podemos decir que si €l solicitant
por considerar que tiene muy pocas probabilidades de

accid para uar el proceso,
éxito “habré economizado grandes gastos, a saber, todos los que habria implicado la

presentacion de solicitudes nacionales separadas por la via clasica del Convenio de Paris. No

ha tenido que pagar ni por presentaciones ni traducciones para las Oficinas nacionales, no ha
tenido que pagar tasas a esas Oficinas y no ha tenido que designar mandatarios locales,
cosas todas ellas que la utilizacion de la via tradicional del Convenio de Paris le habria

obligado a hacer en los doce meses siguientes a la fecha de prioridad y sin tener la base para

evaluar sus posibilidades de obtener la patente”.600

Si el solicitante como hemos dicho anteriormente no se acoge al Capitulo II del PCT (como
veremos mas adelante) y decide entrar directamente a la Fase Nacional, es en este momento
que debe pagar a las Oficinas designadas las tasas nacionales prescritas y proporcionarles, si
lo exigen, traducciones de la solicitud internacional en sus idiomas oficiales; generalmente es

en este momento que el solicitante debe también designar un mandatario local.

El suministro de la traduccion y el pago de las tasas nacionales deben tener lugar dentro de
los 20 meses siguientes a la fecha de prioridad. Estas tasas son generalmente equivalentes a
las exigidas para la presentacidn de una solicitud nacional o regional, aunque ciertas Oficinas
cobran tasas de presentacion, de biusqueda o de examen nacionales o regionales inferiores, o

reembolsan ciertas tasas, cuando existe un informe de bisqueda internacional o cuando se ha

establecido un examen preliminar internacional.

Como ejemplo de lo anterior podemos decir que la Oficina Europea de Patentes “dispensa
de la tasa de busqueda europea si el informe de busqueda internacional ha sido establecido
por Austria, la Oficina Europea o Suecia y establece 50%% de reduccion de la tasa de examen

europea si el informe de examen preliminar internacional ha sido establecido por la propia

Oficina Europea™.610
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Debemos aclarar que desde el comienzo de la tramitaciéon nacional, se aplican los
procedimientos perjuicio de algunas excepciones
corresponden al procedimiento del PCT (por ejemplo, en lo que respecta a las cuestiones
de forma y de contenido de la solicitud internacional y el suministro de copias del

nacionales ordinarios, sin que

documento de prioridad).

Una vez que la solicitud se encuentra en la Fase Nacional, cada Estado designado tiene la

’

“libertad de prescribir las condiciones sustantivas de patentabilidad™.620

No obstante lo anterior, con respecto a la forma y contenido de la solicitud, segiin dispone

el articulo 27.1 del PCT, ningin Estado designado podra exigir que la solicitud

internacional cumpla con requisitos diferentes de los previstos en el Tratado y su

Reglamento (ya mencionados anteriormente).

Sin embargo, “el PCT no impide a ninguna legislacion nacional exigir al solicitante la

presentacion en la Fase Nacional, de pruebas respecto de cualquier condicion sustantiva de

patentabilidad prescrita por esa legislacion™.630

En virtud del articulo 28 del PCT el solicitante tiene la oportunidad de modificar las
reivindicaciones, la descripcion y los dibujos presentados en cada Oficina designada. Es
decir, ademas de las modificaciones que se pueden realizar en la Fase Internacional, en la

Nacional también se le brinda al solicitante la posibilidad de realizar cambios que le permitan

adaptar la solicitud a las exigencias de la Oficina designada.

Durante la Fase nacional el solicitante también intercambia criterios con el examinador de

la solicitud, en correspondencia con las inquietudes que éste tenga con relacion a la

invencion.

Una vez terminado el examen de fondo de la solicitud, la Oficina designada tiene la potestad

de conceder o denegar la patente, de acuerdo con los resultados del examen.
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IV- PROCEDIMIENTO SEGUN EL CAPITULO II DEL PCT.

1.- Examen preliminar internacional.
En virtud del Capitulo II del PCT, los solicitantes residentes en paises que han ratificado el
mencionado Capitulo del Tratado, al recibir el informe de biasqueda internacional, tienen la

posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de tener una opinidn
sobre la cuestion de si la invencidn de la que solicita proteccion cumple total o parcialmente

con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

-

“El examen preliminar internacional es facultativo. Los Estados contratantes del PCT
pueden excluir la aplicacion del mencionado Capitulo II, aunque en la actualidad soélo
algunos Estados contratantes excluyen este Capitulo y la mayor parte de los que no forman
parte estan considerando el retiro de la reserva que excluye el Capitulo en un futuro

proximo”.640

El grafico que presentamos a continuacion, nos muestra el incremento que se ha ido

produciendo en las solicitudes de examen preliminar, a partir de 1985.650

660 INCRUSTAR UnknownO

Debemos aclarar que si el solicitante es residente o nacional de un Estado contratante que no

haya aceptado la aplicaciéon del Capitulo I del Tratado, no podra solicitar la realizacién del

examen preliminar internacional.
La solicitud internacional no se somete automaticamente a examen preliminar internacional,

sino sélo cuando el solicitante presenta una peticion expresa de éste, antes de 19 meses a

partir de la fecha de prioridad.
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Segiin ol articulo 31.4 del PCT en la solicitud de examen preliminar debe indicarse el Estado

o Estad contr tes en los que el solicitante se proponga utilizar los resultados del

examen preliminar internacional (Estados elegidos).

Las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son las mismas que
han sido nombradas Administraciones encargadas de la buasqueda internacional, con

excepcidén de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas.

Es importante seilalar que cuando el solicitante pide el examen preliminar internacional, la
entrada a la Fase Nacional se aplaza 10 meses a partir de la solicitud del examen, es decir,

que la Fase Nacional no comienza hasta los 30 meses a partir de la fecha de prioridad.

En nuestra opinidn, este aplazamiento en el tiempo y los resultados del examen le permiten
al solicitante tomar con mayor seguridad la decision de entrar a la Fase Nacional, pues de ser
satisfactorio el informe, tiene mas probabilidades de que le concedan la patente y al tener

mas tiempo puede evaluar mejor las posibilidades reales que tiene la invencion para ser

explotada comercialmente.

En la fecha en que el solicitante presente la solicitud de examen preliminar internacional debe
pagar una tasa de tramitacion, la cual percibe en beneficio de la Oficina intermmacional la

Administracion encargada del examen preliminar en la que se haya presentado la solicitud.

Asi mismo, segun la regla 58 del Reglamento del PCT cada Administracion encargada del
examen preliminar internacional podra exigir que el solicitante pague una tasa en su

beneficio, por la ejecucion del examen preliminar internacional y por el cumplimiento de las

demas tareas a ella asignadas.

Dispone la regla 66.2 del Reglamento del PCT que si la Administraciéon encargada del

examen preliminar internacional:



a)- Considera que la solicitud internacional se refiere a una cuestién respecto de la cual no

esth obligada a efectunr un examen preliminar internacional (en este caso son las mismas
cuestiones por las que la Administracion encargada de la blsqueda internacional puede

negarse a realizar la misma, aspectos ya analizados anteriormente) y decidiera en ese caso

particular no efectuar el examen;

b)- Considera que la descripcion, las reivindicaciones o !los dibujos son tan obscuros o que
las reivindicaciones se fundan en forma tan inadecuada en la descripcidon, que no se puede
formar una opinion significativa en relacion con la novedad, la actividad inventiva o la

aplicacién industrial de la invencion reivindicada;

c)- Considera que el informe de examen preliminar internacional deberia ser negativo
respecto de alguna de las reivindicaciones debido a que la invencion reivindicada no parece

nueva, no parece implicar una actividad inventiva, o no parece ser susceptible de aplicacion

industrial;

d)- Advierte que la solicitud internacional adolece de algiun defecto en cuanto a su forma y

contenido;

e)- Considera que una modificaciéon realizada a las reivindicaciones por el solicitante,

anteriormente, excede la divulgacion que figura en la solicitud internacional, tal como fue

presentada;

f)- Desea acompaiiar al informe de examen preliminar internacional observaciones relativas a
la claridad de las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos, o sobre la cuestion de si las

reivindicaciones se fundan enteramente en la descripcién;

g)- Considera que una reivindicacion se refiere a una invencion para la que no se ha
establecido ningun informe de busqueda internacional y ha decidido no efectuar el examen

preliminar para esa reivindicacion; o
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h)- Considera que no dispone de la lista de uns secuencia de nucledétidos o de aminodcidos
onal significativo.

en una forma que permita efectuar un examen preliminar internaci

Esta Administraciéon lo notificara por escrito al solicitante, exponiendo detalladamente en

dicha notificacion los fundamentos de su opiniéon e invitando al solicitante a presentar una

respuesta escrita acompaiada de modificaciones, cuando proceda.

La notificacion fijara el plazo para la respuesta, el cual debe ser razonable (normalmente es
de dos meses a partir de la notificacién, aunque puede ser prorrogable si el solicitante asi lo

-

pide antes de la expiracion del plazo).

La Regla 66.3 del Reglamento del Tratado, le concede al solicitante el derecho de responder
a la invitacion de la Administracion encargada del examen preliminar internacional por
medio de modificaciones de su solicitud o, si no esta de acuerdo con la opinién de esa

Administracion, mediante la presentacion de argumentos, segun el caso, o por ambos

procedimientos.

Este proceso de notificaciones por parte de la Administracion encargada del examen
preliminar internacional y de respuestas y modificaciones a la solicitud, por parte del
solicitante puede repetirse tantas veces como sea necesario durante el tiempo que dure el

examen preliminar y mientras no expire el plazo para la presentacion del informe de examen
preliminar internacional.

En nuestra opinién, el procedimiento explicado anteriormente no difiere en gran medida de
lo que ocurre en las Oficinas nacionales cuando se procede al examen de fondo de la
solicitud, excepto en los plazos de respuestas, ya que durante el examen preliminar
internacional se exige una respuesta mas rapida teniendo en cuenta que el informe del mismo

debe rendirse en el plazo prescrito.



plazo para ol establecimiento del informe del examen preliminar internacional es, segin la
regie 69.2 dol Reglamento del PCT. de 28 mescs & partir de la fecha de prioridad, si la
solicitud de examen ha sido presentada antes de la expiracion del decimonoveno mes, a
partir de Ia fecha de prioridad. Sin embargo, si la solicitud de examen ha sido presentada
después de la expiracion del decimonoveno mes, a partir de la fecha de prioridad, el plazo

para el establecimiento del informe sera de 9 meses, a partir del comienzo del examen

preliminar internacional.

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe que se

suministra al solicitante y a las Oficinas elegidas, por conducto de la Oficina Internacional, la

-~

que también esta encargada de traducirlo si fuese necesario.

Dispone el articulo 35 del PCT que e} informe de examen preliminar internacional no debe
contener ninguna declaracion sobre la cuestién de saber si la invencién reivindicada es o

parece ser patentable o no, de conformidad con lo dispuesto en alguna legislacion nacional.

Este informe solo debe declarar en relacién con cada reivindicacion, si ésta parece satisfacer
los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. En la declaracion
también debe aparecer la mencion de los documentos que sirvan de apoyo a la conclusion

mencionada y las explicaciones que las circunstancias del caso puedan exigir.

Antes de concluir este punto, consideramos necesario resaltar que “si bien el informe de
examen preliminar internacional no constituye una obligacion a los efectos del examen

nacional o regional, las Oficinas nacionales y regionales lo consideran cada vez mas como un
implica incluso una reduccién de la tasa

elemento altamente persuasivo y en algunos casos,

de examen durante la fase nacional o regional”.670

También somos de la opinion que cuando se conceden patentes sin examen de fondo, como

ocurre en algunas Oficinas, el informe de examen preliminar internacional constituye una
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sbSda bass que permite evaluar la validez de esas patentes a los que se interesan en la
imvencitn (por ejemp

lo, para adquirir una licencia).

2.- Fase Nacional. Oficinas elegidas.

La tramitacion de una solicitud internacional en las Oficinas elegidas (es decir, la Fase
Nacional) no comienza hasta la expiracion de un plazo de 30 meses a partir de la fecha de
prioridad de la solicitud internacional, una vez que el solicitante ha recibido el informe de

examen preliminar, a menos que el solicitante pida su tramitacion anticipada.

Es decir que si el solicitante al recibir el informe del examen preliminar intermacional
considera que €ste es favorable y tiene grandes posibilidades de que en la Fase Nacional le

sea concedida la patente, entrara en dicha fase, previo pago de la tasa nacional de cada

Oficina elegida.

A partir de este momento la tramitacién nacional se comporta igual que el procedimiento

para las Oficinas designadas.

Consideramos importante destacar que segun al articulo 41 del PCT el solicitante puede
tener la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos en cada
Oficina elegida, en el plazo que éstas prescriban. El propio articulo le impone a las Oficinas

la obligacién de no conceder o denegar una patente, antes del vencimiento de ese plazo,

salvo con el consentimiento expreso del solicitante.

V- VENTAJAS DEL PCT.

Para concluir este Capitulo consideramos oportuno brindar, a modo de resumen, las
-
principales ventajas que, en nuestra opinién, ofrece el Tratado de Cooperacidén en materia de

Patentes a todos aquellos interesados en obtener una patente y que pretenden economizar
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s. Las ventajas son

¥ evitar gastos innecesarios durante la tramitacién de las solicitude:

tiempo
las siguientes: N

1>- Mediante el sistema PCT se puede obtener la proteccion de una patente en varios paises
con la presentacion de una sola solicitud internacional. Esto implica los mismos efectos que
si se hubiera solicitado una patente nacional o regional en cada Estado designado en la

solicitud, ahorrandose el solicitante los gastos que le pueden ocasionar la presentaciéon de
asi como la traduccion de los

varias solicitudes en las distintas Oficinas nacionales,
documentos (ya que la solicitud internacional se presenta en un solo idioma, en el caso de

-~

Meéxico y Cuba, en espailol).

2)- El PCT tiene un formato para la presentaciéon de la documentacion que es valido tanto
para las Oficinas designadas como para las elegidas, por lo que los requisitos de forma

exigidos para la Fase internacional tienen que ser respetados en la Fase nacional
3)- En el caso de los solicitantes residentes en México y Cuba podran presentar en su
Oficina nacional de patentes la solicitud internacional para utilizar la via del PCT, ya que

éstas actdan en calidad de Oficinas receptoras.

4)- Se puede reclamar en el momento de la presentacién de la solicitud internacional, la

fecha de prioridad de una solicitud nacional anterior y reconocer como ésta, la fecha de
presentacidn internacional.

5)- La fecha de presentacion de la solicitud internacional otorgada por la Oficina receptora

(que podra ser la de prioridad, si ésta es reclamada) se considerara como la de presentacién

efectiva en cada Estado designado o elegido.

6)- El concepto tan amplio de unidad de invencion permite la agrupacion de invenciones en

una sola solicitud, siempre que ellas constituyan un Gnico concepto inventivo. Este criterio
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se aplica en todas las Oficinas designadas, por lo que ninguna podra exigir un requisito de
waidad de invencion més restrictivo que lo dispuesto en el Tratado.

7)- El pago de las tasas de presentacion de la solicitud internacional puede efectuarse en
moneda nacional y ante la Oficina receptora, dentro del mes siguiente a la presentacion de la

solicitud internacional.

8)- El solicitante debera pagar un maximo de 11 tasas de designacion de Jos Estados
contratantes, a partir de la decimosegunda toda designacién de Estado que se efectie sera
gratuita. Lo anterior quiere decir que se podra designar, a un costo razonable, todos los
Estados contratantes en el momento de la presentacion de la solicitud y ntantener, por lo
tanto, abierta la opcién para el registro de una patente extranjera en cualquier Estado
contratante, antes de que expire el plazo de 20 meses contados a partir de la fecha de

prioridad o de 30 meses si se aplica el Capitulo II.

9)- El solicitante entrega una sola copia certificada de la solicitud de prioridad a la Oficina
Internacional en el plazo de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad. La Oficina

internacional es la encargada de preparar, sin costo para el solicitante, las copias que enviara
a cada Oficina designada.
10)- La busqueda internacional es tan rigurosa y minuciosa que el informe de blsqueda

internacional que se emite es de un alto nivel y calidad.

11)- El informe de biasqueda internacional se emite, por lo general, antes de la publicacién
de la solicitud internacional, por lo que el solicitante tiene la oportunidad de evaluar este

informe y de acuerdo con los resultados podra continuar con la solicitud o retiraria, evitando

en este ultimo caso la publicacién de la misma.
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12)- Una vez recibido el informe de busqueda internacional, el solicitante tiene la posibilidad

de modificar las reivindicaciones a los efectos de adaptar la solicitud a los resultados del

mismo, lo cual sera valido para todos los Estados designados.

13)- La solicitud de examen preliminar internacional (mediante la aplicacién del Capitulo II
del PCT) permite obtener un informe que contiene una opinion fundada sobre el grado de
Eatentabilidad de la invencion, es decir, si cumple con los requisitos de novedad, actividad
inventiva y aplicabilidad industrial, antes de incurrir en los gastos correspondientes a la Fase

nacional, como por ejemplo el pago de las tasas nacionales, gastos de traduccién, de
P

mandatarios, entre otros.

-

14)- El examen preliminar internacional también brinda la posibilidad de aplazar la entrada
en la Fase nacional, por un plazo miaximo de 30 meses, contados a partir de la fecha de

prioridad, lo cual le permite al solicitante tener mas tiempo para valorar las posibilidades

reales de explotacion industrial y comercial que tiene su invencion.

15)- No es hasta 20 o 30 meses a partir de la fecha de prioridad, si se aplica el Capitulo I del
PCT o el II, respectivamente, que el solicitante decide si va a pasar a la Fase Nacional en las
Oficinas designadas o elegidas, por lo que cuenta con 8 6 18 meses mas, respectivamente,

en comparacion con la via clasica del Convenio de Paris, para adoptar tal decision e incurrir

en los gastos correspondientes.

16)- Algunas Oficinas reducen el importe de las tasas nacionales o, en algunas ocasiones se

abstienen de cobrarlas, lo que supone ahorros considerables durante la tramitacion de la

solicitud de patente.
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CAPITULO TERCERO. ANALISIS ECONOMICO
COMPARATIVO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE,
UTILIZANDO LA ViA TRADICIONAL Y LA ViA DEL PCT.

I- PRESENTACION DE UN CASO PRACTICO DE INVENCION SUSCEPTIBLE DE
PATENTARSE.

En el primer Capitulo de nuestro trabajo explicamos el procedimiento a seguir para la
solicitud de una patente utilizando la via tradicional del Convenio de Paris y en el segundo
Capitulo realizamos el analisis de la utilizacién del Tratado de Cooperacién en materia de

Patentes, como una via alternativa para ser usada por los solicitantes.

A modo de conclusién de los dos Capitulos anteriores y para realizar el analisis desde el
punto de vista econdmico, de las dos vias estudiadas, es que en el presente Capitulo nos
proponemos realizar una evaluacion de los costos que implican para el solicitante,
fundamentalmente hasta dos afios a partir de la fecha de prioridad, el hecho de presentar una

solicitud por la via tradicional o utilizando el PCT.

Para realizar el estudio antes mencionado hemos decidido tomar como ejemplo una
invencion obtenida en Cuba por un nacional de nuestro pais, a los efectos de poder realizar

el calculo econdmico en base a las tasas vigentes en la Oficina Cubana de Propiedad

Industrial (OCPI).

Supongamos que se obtuvo una invencion y que su o sus inventores (en lo adelante
solicitante) consideran que reine los requisitos de novedad, actividad inventiva y

aplicabilidad industrial, ademas de que cuentan con datos suficientes para brindar una

descripcion detallada de la misma.
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Teniendo en 1o anterior es que deciden presentar la solicitud de la patente ante la
Oficina Cubana de la Propicdad Industrial, otorgandosele como fecha de presentacion el 20

de abril de 1997.

A partir de la fecha mencionada anteriormente (20 de abril de 1997) y hasta el 20 de abril de
1998 (un aflo) el solicitante tendra la posibilidad de decidir si presenta la solicitud de patente
en el extranjero y en qué paises lo hara. Durante el transcurso de ese periodo el solicitante
debera realizar los correspondientes estudios de mercado y posibilidades de comercializacion
de la invencion, para determinar con mayor precision los paises que le son de interés.

Una vez tomada la decision con respecto a la cantidad de paises, el solicitante debera
también decidir qué via utilizar, es decir si realiza la solicitud en cada pais o Convenio

Regional independientemente o si utiliza la via del PCT.

Supongamos que el solicitante realizod el estudio de mercado y considera que su invenciéon
podria ser explotada comercialmente con resultados econdmicos beneficiosos en los
siguientes paises:

1- Canada;

2- China;

3- Paises pertenecientes al Convenio sobre la Patente Euroasiatica;O
4- Paises pertenecientes al Convenio sobre la Patente Europea;d

S5- Japon,;

6- México; y

7- Estados Unidos.

Hemos seleccionado estos paises porque sus mercados, debido al tamafio que poseen,
podrian ser atractivos para cualquier duefio de una invencion y ademas porque son

miembros del PCT, a los efectos de realizar mejor la comparacion.
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A comtinuacién realizaremos el anilisis de cada variante de solicitud, haciendo énfasis
Sundamentalmente en 1os plazos y fechas para realizar cada paso y en los costos de los

II- SOLICITUD DE LA PATENTE VIA TRADICIONAL,

Si el solicitante desea solicitar la patente utilizando la via tradicional del Convenio de Paris,
debera presentar en las Oficinas de la Propiedad Industrial de cada pais y de los dos
Convenios mencionados anteriormente las correspondientes solicitudes, conjuntamente con

el pago de las tasas establecidas en cada uno de ellos y reclamando la fecha de prioridad del

20 de abril de 1997

En la tabla que aparece a continuacién mostramos las tasas correspondientes a cada pais o

Convenio por concepto de presentacidon de la solicitud, a los efectos facilitar la realizacion

del analisis econémico.

Incluimos también las tasas de examen de las que tenemos conocimiento, ya que en muchos
casos éstas deben pagarse en el transcurso de los dos aiios a partir de la fecha de prioridad.
En la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, el solicitante debe realizar el pago de esta

tasa en el transcurso de los 6 meses posteriores a la publicacion de la solicitud, la cual se

realiza a los 18 meses de la fecha de prioridad.
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Pals Tasa de solicitidTasa de examenTotal (USD)Canada300 CADC219

USD219China490 CNY(59 uUsSD1200

(144USD203PatenteEuroasiatica800
1600Patente600 DEM(355USDEuropea3 50 por c/ Estado (17)0

(59S0DEM(3520USD)2800 (1657USD66561900 DEM (tasa/bisqueda)

(1124USDJap6n21000JPY(182USD 182México
4229NP(536USDS36USA980 USD980Total (USD)7775

2601 10376

USDS00 uUsD

Los plazos para pagar las tasas que anteriormente mencionamos los explicaremos a

continuacidn, graficamente.
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O (meses) N

Fecha de presentacién Presentacion en cada
(Fecha de prioridad)
(Tasas de solicitud)

12

cada pais

o Convenio
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Como hemos podido apreciar, el solicitante una vez transcurrido un afio a partir de Ia fecha
de presentacién de la solicitud a la OCPI deberi pagar las tasas nacionales correspondientes
a cada pais o Convenio en los que desee patentar su invencion.

Lo anterior quiere decir que el solicitante debera realizar un gran desembolso de dinero (en
nuestro ejemplo 7775 USD) a los 12 meses de la presentaciéon de la solicitud, sin tener la
posibilidad de recibir informes con respecto a la situaciéon del estado de la técnica
relacionado con su invencion, ni criterios a los efectos de conocer si su invencién cumple

con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

-

Al gasto total mencionado debemos sumar también los que se realizan per concepto de

agentes de la propiedad industrial y traducciones, en cada pais o Convenio en cuestion.

De lo anterior podemos concluir que si al recibir los Informes de busqueda de las distintas
Oficinas o los requerimientos por parte de los examinadores, durante la tramitaciéon de la
patente, el solicitante se percata de que su invencién no tiene posibilidades de ser patentada,

en estos momentos ya habra destinado gran cantidad de recursos financieros para realizar

todos los tramites necesarios, por lo que las pérdidas seran considerables.

III- SOLICITUD DE LA PATENTE VIA PCT.

Si el solicitante, opta por la via del PCT y no por la tradicional, el 28 de abril de 1998 debera
presentar la solicitud internacional a la Oficina receptora, en este caso la OCPI, junto con el

pago de las tasas correspondientes, es decir la de transmision, la de base, la de designacion y
la de basqueda.

En la tabla que presentamos a continuaciéon incluimos también las tasas de examen y de

tramitacion ya que éstas deberan ser pagadas, en caso que el solicitante desee que se realice

el examen preliminar internacional.
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TasasCostoTotal (USD)Transmision 200 USD2DO Base677 USD677
Base y

Designacitnl64 por cads pais (7)1148 Total (Tasas Transm.,
Design. }(2625) Busqueda (EPO) (1)2400 USD (-75%)6D0 Examen (EPO)

(2)3000DEM(1775USDO
(2)292DEM(172USD172Total

(-75%X(750(443443
general3240

Tramitacién
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(1) Seleccionamos como Autoridad de basqueda internacional la Oficina Europes de
Patontes (EFC), pues consideramos que realiza una busqueda mas abarcadora, porque
ademas, exime

contempia un 75% de descuento a los solicitantes de paises en desarrollo y,
det pago de la tasa de busqueda (en la fase nacional) si el Informe de bisqueda internacional

fue realizado por esta Oficina.
(2) Seleccionamos como Autoridad competente para el examen preliminar la EPO, ya que
realiza un examen de gran nivel técnico, porque también contempla un descuentoe del 75%

para los solicitantes nacionales de paises en desarrollo y ademas, reduce en un 50% la tasa

de examen nacional si fue esta institucién quien emitié el Informe de examen preliminar.

-

Al igual que hicimos con la via nacional, a continuacion representaremos, en forma grafica,

las fechas en que el solicitante debe realizar el pago de las tasas PCT, asi como la entrada a

la Fase nacional.

ESTA TESIS N3 DEBE
SAUR DE LA BIBLIGTECA
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Como podemos apreciar en la grafica anterior el solicitante a los 12 meses de haber
presentado su solicitud en la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, si decide utilizar la via
del PCT, debera presentar la solicitud internacional y realizar el pago de las tasas
correspondientes a dicha Oficina, la cual actua en calidad de Oficina receptora. Las tasas en
cuestion son la de transmision, la de base, la de designacion y la de basqueda (en nuestro
ejemplo el valor total a pagar por el solicitante como resultado de la suma de estas tasas es
de 2625 USD).

Después de realizado el mencionado pago, el solicitante debera esperar por el Informe de
buisqueda que emite la Autoridad encargada de la bisqueda internacional, el cual contiene
los documentos del estado de la técnica relacionados con la invencién y que podrian, de ser

el caso, afectar la novedad o la actividad inventiva de la invencion.

Una vez obtenido el Informe (a los 16 meses de la fecha de prioridad) el solicitante cuenta
con un periodo de 4 meses para decidir su entrada a la Fase nacional, es decir al examen en
los respectivos paises, con el pago de las tasas establecidas (si es que no solicita el examen

preliminar internacional).

Si realizamos una comparacion de los periodos de tiempo, hasta este procedimiento,
comprenderemos que utilizando la via PCT, el solicitante cuenta con 8 meses mas que en la
via tradicional para realizar el pago de las tasas correspondientes a cada pais. Ademas
cuando toma la decision ya tiene en sus manos el Informe de busqueda internacional, el cual

de ser favorable le brinda mayor seguridad para realizar los pagos de las tasas nacionales.

Si el solicitante desea tener mas garantias de que su invencion tiene posibilidades de ser
patentada al entrar a la Fase nacional y posponer aiin mas el pago de las tasas de cada pais o
Convenio, debe solicitar el examen preliminar internacional a los 19 meses, a partir de la
fecha de prioridad y realizar el pago de la tasa de examen y la de tramitacion (en nuestro

ejemplo son un total de 615 USD).
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Sumando las tasas que se pagan a la Oficina receptora, al recalizar la solicitud internacional y

ias tasas correspondientes al examen preliminar, tenemos un total de 3240 USD, quiere ésto
decir que eaa suma es la cantidad de dinero que habra tenido que pagar el solicitante antes

de entrar a la Fase nacional (si finalmente decide hacerlo).

Una vez recibido el Informe de examen preliminar, si el solicitante considera que éste es
favorable y, por lo tanto su invencion tiene grandes posibilidades de ser patentada, realizara
los tramites para la entrada a la Fase nacional y el pago de las tasas correspondientes, con lo
cual habra logrado que se posponga hasta 30 meses el pago de las mencionadas tasas.

Por el contrario si el solicitante considera que de acuerdo al resultado del Informe no tiene
posibilidades de que le sea concedida la patente, habra ahorrado la cantidad de 7136 USD,
que es la diferencia entre lo que hubiera gastado en igual periodo de tiempo utilizando la via
tradicional (10376 USD) y lo que efectivamente gastd con el pago de las tasas PCT (3240

USD).
IV- RESULTADOS DEL ANALISIS COMPARATIVO.

De toda la explicacion que nos antecede podemos concluir que si el solicitante utiliza la via
tradicional de solicitud de una patente, a los 12 meses de la fecha de prioridad debera pagar
un total de 7775 USD, mientras que si utiliza la via del PCT en este mismo periodo de
tiempo solo debera pagar la cantidad de 2625 USD y posponer el pago de las tasas

nacionales 8 meses (si no utiliza el Capitulo II del Tratado).

Por su parte, si el solicitante decide utilizar el Capitulo II del PCT, el costo total de las tasas
a pagar sera de 3240 USD y la entrada a la Fase nacional se pospone 18 meses a partir de la
fecha de prioridad, mientras que de utilizar la via tradicional a los dos aiios de la prioridad ya

habria tenido que pagar 10376 USD por concepto de tasas de solicitud y de examen.
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Paras concluir este Capitulo quecremos brindar también slgunos datos con relaciéon a la

variscién de las tasax de solicitud y examen en algunos de los paises o Convenios
han sido designados o elegidos por medio del PCT.

s

lecci dos, si

En el caso de China, se reduce el pago de la tasa de examen de 1200 CNY (144 USD) a 960
CNY (115 USD), si la basqueda internacional se hizo por la Oficina Europea de Patentes.

El Convenio sobre la Patente Euroasiatica dispone que se reduce la tasa de solicitud en un
25 % si se emitio un Informe de bisqueda internacional. Es decir, en vez de pagar 800 USD,

se pagarian 600 USD.

La Oficina Europea de Patentes dispensa de la tasa de bUsqueda si ella misma realiz6 el
Informe de busqueda internacional y reduce en un 50 % la tasa de examen, si fue ésta quien
realizé el Informe de examen preliminar, es decir que en vez de pagarse 2800 DEM (1657),

se deben pagar 1400 DEM (828 USD).

En el caso de Japon, se reduce en un 20 % la tasa de examen si el Informe de busqueda

internacional fue hecho por la Oficina Europea de Patentes. (No podemos realizar el calculo,

porque no disponemos del dato con relacién a la tasa de examen).

Por su parte, México si se utiliza s6lo el Capitulo I del PCT, reduce la tasa de solicitud de

4229 NP (536 USD) a 3156 NP (400 USD) y si también el solicitante se acoge al Capitulo

II, la reduce a 2104 NP (267 USD).

Y finalmente, Estados Unidos reduce el pago de la tasa de solicitud de 980 USD a 850 USD

si el Informe de busqueda internacional fue emitido por la Oficina Europea de Patentes.

De los datos anteriores podemos elaborar una nueva tabla con los gastos en los que

efectivamente tendria que incurrir el solicitante por concepto de las tasas nacionales, si
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wtiliad la via del PCT, tanto el Capitulo I como el Capitulo II, para la presentaciéon de su
solicitud intemacional: La tabla es Ia siguiente:



Pais Tasa de solicitudTasa de examenTotal (USD)Canada300 CAD(219
CNY(59 USD960CNY(115USD

USD219China490
USD800 USD

174PatenteEuroasiatica600
1400Patente600DEM(3SSUSDEuropea350 por ¢/ Estado (17) (3520
USDI1400DEM

(828USD4703No pago
USDI182México 2104 NP(267 USD267USA850 USD850Total

tasa/busquedalapon21000  JPY(182

(USD)6052 1743 7795
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Det anélisis de la tabla anterior podemos concluir que el costo total de presentacién de la
solicitud de patente en cada uno dc los paises y Convenios seleccionado se redujo de 10376
ndo la via del PCT.

USD a 7798 USD cuando éstos fueron seleccionados o elegidos utiliza
Es decir, Ia diferencia entre los dos totales o lo que es lo mismo, lo que ahorrd el solicitante

al utilizar la via del PCT fueron 2581 USD.

Si hacemos el analisis comparativo entre el costo total de solicitud via PCT (3240 USD) y el
ahorro de las tasas al entrar a la Fase nacional (2581 USD), la diferencia entre,estos dos
valores nos da como resultado un total de 659 USD. Quiere ésto decir que lo que realmente
gastd de mas el solicitante al presentar la solicitud a través del PCT fueron 659 USD, lo
cual, en nuestra opinién, no es un gasto significativo si se compara con el-hecho de que el
solicitante aplazé el desembolso grande de dinero por concepto de solicitud en los distintos
paises y Convenios 8 o 18 meses (si utilizé el Capitulo 1I) mas que en la via tradicional,

permitiéndole esta prorroga determinar mejor las posibilidades de explotacion industrial y
comercial de su invencion.

Otra posibilidad que tuvo el solicitante con la utilizacién del PCT es que pasa a la Fase
nacional una vez recibido el Informe de busqueda y, en su caso, el de examen preliminar
internacional, los cuales de ser positivos, le brindan mayor garantia y confianza para pagar

las tasas correspondientes a cada pais o Convenio, ya que es muy probable que su patente
sea concedida en los mismos.

De lo contrario, si el Informe de bisqueda o el de examen preliminar resultan negativos, es
decir, el solicitante considera una vez analizados ambos que no tiene posibilidades de que le
sea concedida la patente y no decide entrar a la Fase nacional, habra ahorrado gran cantidad

de dinero ya que no ha tenido que pagar las tasas correspondientes a cada pais o Convenio.



CAPITULO CUARTO. LA LICENCIA DE PATENTES.

I- LA LICENCIA DE PATENTES. CONSIDERACIONES GENERALES.

Como plantemos en la introduccién del presente trabajo uno de los objetivos del mismo es
proporcionarle al solicitante o titular de una patente una via para lograr que se realice la
efectiva explotacion comercial de la invencién y obtener beneficios econdmicos, sin tener
necesidad de continuar realizando gastos o de invertir en elementos basicos para una
la creacién de Ila

adecuada comercializacién, como son los estudios de mercado,
los analisis costos-ventas-ganancias,

-

infraestructura comerciab, el pago de impuestos,
etcétera.

Estamos conscientes que el deseo de quien obtiene una invencion es llegar a patentarla y
poder explotarla comercialmente para, de esta forma, obtener todos los beneficios

econdémicos posibles como premio o resultado del esfuerzo realizado durante varios afios.

Sin embargo, la realidad se impone y muchas veces los que obtienen una invencién han
invertido practicamente todos los recursos econdmicos con que contaban, en los trabajos de

investigacion y bien poco es lo que pueden destinar para la comercializacion del objeto de la

patente (sea un producto o un procedimiento).

Esta es la realidad que se nos presenta tanto a cubanos como mexicanos, teniendo en cuenta

que vivimos en paises en desarrollo y no siempre contamos con los recursos necesarios para
poder realizar lo que anhelamos.

Sin embargo, el titular de la patente no puede quedarse lamentando el hecho de no poder
explotar la invencién, ya que coincidimos con el criterio que ha emitido César Sepulveda al

decir que “la patente convierte la invencion en algo negociable, en un bien tangible,
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mesurable, que puede coderse o darse en licencia, que tiene un valor cierto, objetivo
identificable...y Que alienta la competencia™.680

Tomando como punto de partida el analisis anterior, es que le proponemos concretamente al

solicitante o titular de una patente, la licencia de las mismas, como via para lograr los

beneficios econémicos que de ellas se derivan.

El autor Karl Beier seilala que “al asegurar el uso exclusivo de la invencién para una sola
persona (el titular de la patente) esta idea técnica intangible, accesible a todos una vez
revelada, se convierte en un bien negociable, un objeto del trafico juridico y comercial. De
este modo, la invencion puede explotarse sin riesgo y no s6lo en el estableeimiento propio,
puede transferirse y darse en licencia a otros; el progreso técnico encarnado en ella se

difunde y la patente se convierte en un importante instrumento de la trasferencia de

tecnologia™. 690

Segin los autores espaiioles Arcocha y Gonzalez Hernandez, la licencia es “un derecho,
sujeto a condiciones, concedido por un propietario de una patente, para que terceros

(licenciatarios) puedan poner en practica todo o parte de lo patentado™.700

En nuestro criterio, podemos definir la licencia de patente como aquella en la cual el titular
de la patente o el solicitante de la misma, reteniendo su propiedad, autoriza a otra u otras
personas a explotar los derechos que le han sido conferidos o que en un futuro se le

conferiran por la patente o parte de éstos, segun las condiciones previstas en el respectivo

contrato que a tal efecto se realice.

Mediante la licencia de la patente o de la solicitud de la misma, para su explotacion por
quien tiene los recursos necesarios para ello, el titular tiene la posibilidad de ver realizada su
invencién, de saber que ésta es ttil y a la vez cumple con los fines para los que fue creada, es

decir, contribuir al desarrollo de la ciencia y la técnica y al progreso del hombre.



der la li ia de la misma puede

Ademiés de lo ior, ol titular de una patente al cc
obtener beneficios econdmicos que le permitan recuperar lo invertido durante los trabajos de
investigacién, destinar recursos a nuevas investigaciones y disfrutar desde el punto de wvista

personal de estos beneficios econdmicos como recompensa a la labor realizada.

II- EL CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE.

No es objetivo del presente trabajo realizar un analisis profundo sobre las caracteristicas que
desde el punto de vista del derecho civil y mercantil posee la licencia de patentes, ya que ello
seria demasiado extenso y quizas nos al¢jara de los objetivos centrales del mismo, sin

embargo, lo que si queremos dejar claro es que la licencia es un contrato~y como tal esta

regida por los principios generales del derecho contractual.

licencia deben satisfacerse algunas

Lo anterior quiere decir que en un contrato de
Nos referimos,

minimas para que el mismo tenga validez.

condiciones basicas
especificamente a elementos como la capacidad juridica de las partes, el consentimiento de

ambas para participar en la relacion juridica, la licitud del objeto de la licencia, entre otros.
Podemos definir el contrato de licencia como “aquel por el cual el titular de una patente de
invenciéon autoriza a la otra parte a usar o explotar industrialmente la invencién sin

transferirle la titularidad™. 710

A continuaciéon mencionamos algunas caracteristicas que, en nuestra opinién, posee el

contrato de licencia de patente y que nos muestran su naturaleza juridica, de tal suerte

podemos decir que el contrato de licencia es:

a)- Bilateral: ya que existen dos partes, el licenciante (titular o solicitante de la patente) y el

licenciatario (quien desea adquirir los derechos de explotacion de la patente o de la solicitud

de la misma).
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b)- Oneroso: se estipulan bencficios y gravamencs reciprocos para las partes.

bién derechos y obligaciones reciprocos para las partes.

c)- C tativo:
d)- Principal: “puede existir por si mismo y tiene fin propio independiente de los

demas™. 720

e)- Mercantil: los sujetos que lo celebran tienen caracter de comerciantes, porque se realiza

con propositos de lucro e implica la realizacion de actos de comercio.

f)- De tracto sucesivo: “las prestaciones de las partes, o por lo menos de una-de ellas, se van

ejecutando momento a momento durante la vigencia del contrato”.730

Como planteamos anteriormente, en el contrato de licencia, las partes tienen tanto derechos
como obligaciones. A continuacion mencionamos los principales derechos y deberes de las

mismas.

En el caso del licenciante, éste tiene el derecho de recibir el pago por la concesioén de fa
licencia, pero también tiene la obligacién de no impedirle al licenciatario la explotacién de la
invencion; ademas de garantizarle la efectiva explotacion de la misma entregandole la
informacién necesaria, como por ejemplo, las mejores posibilidades que tiene la invencion
para su comercializacion. Asi mismo debera responder por la validez de la patente y en el
caso de licencias exclusivas, abstenerse de explotar la invencién por si mismo o de conceder

otras licencias.

Por su parte, el licenciatario tiene el derecho a que le sea concedida la licencia para explotar
la invencion y a su vez, dentro de sus obligaciones se encuentran: pagar el precio convenido
por la licencia, explotar efectivamente la invencion en las condiciones estipuladas en el

contrato, no conceder sublicencias si ésto le es impedido por el licenciante, no excederse de



las facultades a & otorgadas en el contrato, asi como cualquier otra obligacién que le sea
L ocsta on of do de hicencia.

Con respecto a si el contrato de licencia debe referirse s6lo a una patente concedida o
también a una solicitud de ésta, el autor Stumpf Hebert ha manifestado que “los contratos

sobre inventos para los cuales se encuentra pendiente de otorgamiento la patente solicitada

deben considerarse contratos de know-how y no de licencia™. 743

A nuestro juicio, no compartimos el criterio anterior por cuanto consideramos que el
contrato de licencia puede referirse tanto a una solicitud de patente como a una patente
concedida, ya que no se necesita que la patente haya sido otorgada, para proceder a la
explotacion de la invencién, pues ésto puede realizarse durante el tiempo que dure la
tramitacion de la misma (siempre que no se infrinjan derechos de terceros) debido a que una

vez concedida la patente, los derechos exclusivos de explotacion se retrotraen al momento
en que ésta fue solicitada.

Es por ello, que en lo adelante siempre que hagamos referencia a la licencia de una patente

también nos estamos refiriendo a la licencia de la solicitud de la misma.

De igual forma, podemos decir que la licencia puede ser objeto de la totalidad o de parte de

los derechos exclusivos de explotacion sobre la patente.

No queremos concluir el presente punto sin antes dejar bien definida la diferencia que existe
entre la cesion de la patente y la licencia de la misma, por cuanto son figuras que tienen

algunos rasgos en comin y podria darse el caso que alguien las confunda.

Por cesion podemos entender “el traspaso de los derechos de propiedad actuales o futuros,
sobre lo inventado, por patentar o patentado. Mientras que el licenciante mantiene el titulo

de propiedad y cede derechos de utilizacién de una propiedad sujeto a condicionamientos en
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of tiempo. lugar, etcétera, la cesién supone un traspaso a otro nombre de la propicdad de la

patents™. 780
“es un acto juridico en virtud del cual el titular de un derecho

La licencia, por su parte,
sobre una invencién susceptible de explotacion industrial patentada...autoriza a otro su

titularidad del derecho, recibiendo como

explotacién, sin desprenderse de la
contraprestacion una suma de dinero que generalimente se vincula a las ventas o utilidades

obtenidas™.76 0 4

Segun Juan M. Farifla, “la cesion de la patente supone la enajenacién de todos o algunos
derechos sobre la misma, convirtiéndose el cesionario en titular de tales derechos con
exclusion del cedente, en el contrato de licencia, en vez, la patente sigue siendo de

propiedad del licenciante quien s6lo otorga a la otra parte una autorizacion temporal para su
utilizacién industrial”. 770

Con respecto al tratamiento que le brinda la Ley mexicana a la licencia de patentes, podemos
decir que en su articulo 63 se dispone que el titular de la patente podra conceder, mediante

convenio, licencia para su explotacion. El propio articulo establece la obligatoriedad de

inscribir la licencia en el IMPI para que ésta pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

El autor Juan M. Fariiia también plantea que “el registro de una licencia de patente, legitima

al licenciatario para accionar contra terceros a efectos de proteger sus derechos, con la

misma amplitud que tendria el titular”.780
oI- MODALIDADES DE LAS LICENCIAS DE PATENTES.

En la practica internacional se han definido los distintos tipos de licencias que se otorgan a
nivel mundial, distinguiéndose las licencias de pleno derecho de las obligatorias. En nuestro

criterio, la diferencia fundamental entre éstas es que en las primeras opera la voluntad del

titular para su concesion, no siendo asi en las segundas.
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A cominuacion realizaremos la explicaciéon de lo relacionado con las licencias de pleno
desecho, las cuales a su vez, pueden ser de oficio o contractuales.

a)- Licencias de oficio:

Podemos decir que estas licencias son aquellas en las que el titular o solicitante de la patente
realiza un ofrecimiento puablico ante la Oficina de patentes del pais en que se tramita o se le
ha concedido la misma. Después de hecho ésto, cualquier persona tiene derecho a obtener la
licencia ofrecida, cuyos términos seran acordados entre el titular de la patente y el

interesado, en la posterior negociacidon de la licencia contractual. Este ofrecimiento se realiza

de forma escrita.

La persona que formule dicho ofrecimiento goza de los beneficios que se concedan por ello

en las diferentes legislaciones nacionales de Propiedad Industrial.

b)- Licencias contractuales:

Esta es una modalidad de licencia en la que el vinculo juridico se establece por la libre

voluntad, tanto del titular de la patente, como del interesado en explotar su objeto. El nexo

entre ambos se establece de manera directa.

La licencia contractual puede adoptar diferentes variantes, entre las que podemos mencionar
la exclusiva, la no exclusiva, la GUnica o mixta, la limitada y la ilimitada. A continuacién

realizaremos la explicacion de cada una de ellas.

- Licencia exclusiva: podemos definirla como aquella en la que solamente puede hacer uso
de los derechos de que trate la licencia el licenciatario, y toda otra persona esta excluida del
goce de dichos derechos en el territorio objeto de la licencia, incluyéndose el licenciante.

Este Gltimo puede ejercitar sus derechos en otro territorio.
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“La licencia exclusiva sblo ticne objeto si se tiene fe y una confianza ilimitada en el
[ 1] iado (U ario) y en como éste desarrollara el mercado, ya que efectuado el

contrato, el vendedor tienec que adoptar una postura pasiva”.790

Este tipo de licencia se concede preferiblemente en mercados de pequeiia capacidad, ya que
la presencia de varios licenciatarios crearia una competencia innecesaria que reduciria el

nivel de los precios lo cual, en Gltima instancia, se reflejaria en los pagos por la licencia.

En el caso de los inventos con esfera limitada de aplicacion, también es aconsejable este tipo
de licencia, debido a que el volumen de ventas nunca serd muy grande ain en mercados

extensos.

- Licencia no exclusiva: mediante la misma se otorga licencia a varios licenciatarios que
compiten en el mismo mercado, incluyéndose el titular. También puede ser que se otorguen

varias licencias para varios mercados.

“La licencia en base no exclusiva permite una cierta competencia entre licenciados
(licenciatarios) y aumenta, por tanto, las posibilidades estadisticas de una buena
comercializacion, aunque incrementa el riesgo de difusion de los conocimientos en ella

implicados™.800

- Licencia unica o mixta: en este tipo de licencia existe un solo licenciatario, pero el titular
no se excluye del mercado en ese territorio, por lo que puede explotar la patente junto con

este licenciatario.

- Licencia limitada: bajo esta clasificacion se incluyen aquellas licencias que son otorgadas

para parte del territorio que ha sido acordado por las partes.
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- Licencis ilimitada: son las que se conceden para ser utilizadas en la totalidad del territorio
que las partes acordaron.

Con relacién a la licencia contractual, los Acuerdos TRIP’s la regulan en su articulo 28.2 en

el que se plantea que los titulares de patentes tendran

el derecho de cederlas o transferirlas por sucesion y de concertar contratos de licencia.

c)- Licencias obligatorias:

Segin Lobato Garcia se puede definir la licencia obligatoria “como la autorizacion
concedida de modo coactivo por la autoridad administrativa a favor de una~persona distinta

del titular de la patente para la explotacién industrial de la misma. Es un supuesto de
expropiacion forzosa parcial”.810

Por su parte, Edith T. Penrose nos plantea que mediante la licencia obligatoria “el derecho
concedido para un monopolio exclusivo en el uso del invento, se cambia por el derecho a

recibir una compensacion por su empleo™.820

En nuestro criterio, la licencia obligatoria es aquella que se concede cuando concurren
determinadas causas establecidas en la Ley. Otorgandose las mismas por voluntad de la

autoridad competente, independientemente de la anuencia del titular de la patente.

Generalmente las distintas legislaciones estipulan que las licencias obligatorias deberan ser
no exclusivas, al respecto el articulo 76 de la Ley mexicana dispone que la licencia
obligatoria no sera exclusiva. La persona a quien se le conceda sélo podra cederla con
autorizacion del IMPI y siempre que la transfiera junto con la parte de la unidad de

produccién donde se explota la patente objeto de la licencia.
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Las causas de otorgamiento de las licencias obligatorias mas empleadas en Ia prictica por las
difarentes legislaciones don: por dependencia entre patentes, por motivo de interés pablico y
por necesidad de explotacion. A continuacién explicaremos cada una de ellas.

Por dependencia entre patentes: se concede cuando un titular de patente posterior necesita

para explotar su invencion, hacer uso de algun derecho conferido por patente anterior a otro

titular.

,

- Por motivo de interés publico: se otorga en los casos en que debe prevalecer el interés de

la generalidad sobre el interés del titular de la patente.

Al respecto la Ley mexicana, en su articulo 77 regula que por causas de emergencia o
seguridad nacional y mientras duren éstas, el IMPI, por declaracién que se publicara en el
Diario Oficial, determinara que la explotacidon de ciertas patentes pueda hacerse mediante la
concesion de licencias de utilidad publica, en los casos en que, de no hacerlo asi, se impida,

entorpezca o encarezca la produccion, prestacion o distribucion de satisfactores basicos para

la poblacion,

- Por necesidad de explotacion: se concede cuando el titular de la patente no ha explotado
su objeto, de forma suficiente o0 no se encuentra en explotacion. A esos efectos se establecen

en las legislaciones nacionales el periodo de tiempo que puede transcurrir sin que sea

explotada la invencién por el titular.

Con respecto a lo anterior consideramos oportuno recordar que en la mayoria de las
legislaciones se entiende por actos de explotacion la fabricacion, uso, oferta para la venta,

venta o importacion para estos fines, del producto patentado o del producto obtenido

directamente del procedimiento patentado.

En nuestra opinidon las licencias obligatorias podrian ser beneficiosas para los paises

subdesarrollados si no se contemplara la importacion del producto como acto de explotacion



ya que implicarian transferencia de tecnologia a estos paises, para llevar a cabo la
produccién del mismo. Pero como que en la mayoria de las legislaciones basta con la simple
importacién del producto para considerar que la patente se esta explotando, el titular con
realizar este acto no tendra que conceder la licencia obligatoria y en este caso se priva al

pais de la posibilidad de adquirir nuevas tecnologias y generar empleos.

Con respecto a lo planteado anteriormente, Pérez Miranda nos ha brindado su criterio, con
el cual estamos plenamente de acuerdo; este autor manifiesta que “lo extenso de 1os plazos
otorgados para iniciar la explotacion, el considerar a la importacion como explotacion y los
plazos de gracia que se gtorgan al titular (en el cual no tiene que iniciar la produccion fabril,
sino tan solo comenzar a importar el contenido de la patente), hacen que pédamos vaticinar,
sin temor a equivocarnos, que no se otorgaran licencias obligatorias, al menos en namero

significativo”.830

Con respecto a las licencias obligatorias, la Ley mexicana en su articulo 70 dispone que
después de tres ailos contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, o de cuatro
aflos de la presentacion de la solicitud, segun lo que ocurra mas tarde, cualquier persona
podra solicitar al IMPI la concesidn de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la

explotacion no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

En este punto consideramos que existe una laguna legislativa ya que no se regula qué se
entiende por causas debidamente justificadas, lo cual puede ir en contra de los propios
intereses que se persiguen al regular la licencia obligatoria, ya que se deja tal decision al

subjetivismo de la autoridad que tiene que disponer la concesion de la licencia.

En el propio articulo y siguiendo con los establecido en los Acuerdos TRIP’s se plantea que
no procedera el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o
quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importacion del

producto patentado u obtenido por el proceso patentado.
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No obstante, la Ley, en su articulo 72 estipula que antes de conceder la primera licencia
obligatoria, of IMPI dard oportunidad al titular de Ia patente para que dentro de un plazo de
un afo, contado a partir de Ia notificacion personal que se haga a éste, proceda a su

explotacion.

Las patentes pueden caducar si el propietario de la misma o un tercero autorizado por éste
no proceden a su efectiva explotacion en el término que establezca la ley de cada pais.
Al respecto el articulo 73 de la Ley Mexicana plantea que transcurrido el término de dos
aftos contados a partir de la fecha de concesion de la primera licencia obligatoria, el IMPI
podra declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesiéh de la licencia
obligatoria no hubiese corregido la falta de explotacion de la misma, o si el titular de la
patcnte no comprueba su explotacion o la existencia de una causa justificada a juicio del

IMPL.

El articulo 75 de la Ley continia ampliando esta regulacion al disponer que quien goce de
una licencia obligatoria debera iniciar la explotacién de la patente dentro del plazo de dos
aflos, contados a partir de la fecha en que se le hubiere concedido. De no cumplirse ésto,
salvo que existan causas justificadas a juicio del IMPI (se vuelve a incurrir en la laguna

legislativa), procedera la revocacion de la licencia de oficio o a peticion del titular de la

pntcn(e.

IV- PROPUESTA DE UN CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE.

Teniendo en cuenta que entre las modalidades de las licencias, la mas comanmente utilizada
es la contractual, a continuacién proponemos las clausulas que, en nuestra opinion, deben
aparecer, de manera general, en un contrato de licencia de patente. En cada una de éstas
realizamos el analisis respectivo y brindamos nuestras criterios y consideraciones, haciendo

particular énfasis en la posicion que, segiin nuestro punto de vista, debe asumir el licenciante

ante cada caso especifico.
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Segiin Modesto Bescos Torres, “la redaccién y anidlisis de estos contratos serd tanto mas
delicada, por cuanto el adquirente de la tecnologia se coloca en una situacion privilegiada,
bien para fabricar un producto o para desarrollar una técnica o procedimiento” .84

Las clausulas que proponemos, tomando como base la Guia de Licencias de Biotecnologia,

editada por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, son las siguientes:

,

Clausula introductoria:
-

Para iniciar un acuerdo de licencia, al igual que en la mayoria de los contratos, lo primero

que debe aparecer es la clausula o disposicion introductoria.

En esta disposicion se identifica el documento como un acuerdo de licencia, asi como las
partes que concertan el contrato. Algunos autores son de la opinidn que también deben
aparecer el lugar y la fecha de celebracion del contrato, aunque, en nuestra opinién, éstos

deben aparecer al final del documento, anterior a la firma del mismo.

Consideramos que el elemento mas importante que aparece en la clausula introductoria es
precisamente la identificacion de las partes. Deben aparecer los nombres de las mismas, a los

efectos de su identificacion, asi mismo, su personalidad juridica (es decir, si es una persona
natural o juridica).

Generalmente, en el caso de Cuba el acuerdo de licencia de patente se produce entre
personas juridicas, ya que es muy dificil que un inventor particular obtenga una invencién,
pues en la mayoria de los casos esta vinculado a una institucién o empresa, por lo que si bien
es el autor de la invencion, el solicitante de la patente sera la institucion a la que pertenece
(persona juridica), por lo que el acuerdo, en caso de licenciar la patente, se realiza entre esta

empresa y otra que esté interesada en adquirir el producto o la tecnologia.
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Si una de las partes o ambas son personas juridicas debe aparecer también el domicilio de las
La importancia que, en nuestro, criterio tiene la descripcion exacta de las partes es saber

sobre quienes recaen especificamente los derechos y obligaciones que se generan con el

contrato de licencia.

“Ademas, en virtud de las leyes de algunos paises, puede ser necesario inscribir la-existencia
de una acuerdo de licencia en un registro que contenga los detalles registrales de uno o mas
de los derechos de propigedad industrial objeto de la licencia. En tal caso, deben ser idénticos

el nombre del titular del derecho de propiedad industrial y el del licenciante’™ 850

Declaraciones:

A continuaciéon de la clausula introductoria, segtin nuestro criterio, deben aparecer varias

declaraciones que incluyen los antecedentes del contrato y los objetivos que persiguen las
partes al firmar el mismo.

Los antecedentes deben plasmar en el documento la situacidn en que se encuentran las
partes con relacion al objeto del contrato, es decir, quién es el titular de la patente y quién

desea adquirir estos derechos, asi como, los intereses que motivan la firma del acuerdo.

Generalmente estas declaraciones contienen un descripcion de:

“- Las principales operaciones comerciales de cada una de las partes;

- La relacidn previa, si la hubiera, entre cualquiera de las partes (por ejemplo, una empresa

matriz y una filial);
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- Una declaracién sobre la situaciéon de los derechos de propiedad industrial objeto de la
Ecencis segin o acuerdo (para saber si son objeto de una solicitud o concesién de un titulo),
asi como Ia titularidad de tales derechos;

- La motivacién del acuerdo; y

- El proposito de las partes para concertar un acuerdo legalmente obligatorio”. 860

Somos de la opinion que es muy importante expresar claramente los antecedentes del
contrato ya que, si bien en todo momento las clausulas substantivas prevaleceran sobre estas
declarativas, a la hora de hacer una interpretacion del contrato y delimitar4os derechos y
obligaciones de las partes, estas declaraciones pueden ser tomadas en cuenta para esclarecer

cualquier duda o controversia que se suscite a consecuencia de inexactitud de términos en

las clausulas substantivas.

De igual manera, estas declaraciones son muy importantes para conocer la intencion de las

partes, al proceder a la firma del acuerdo.

Definiciones:

Antes de redactar las clausulas sustantivas de un contrato es necesario, de asi considerarlo
las partes, definir los términos a utilizar en el contrato que puedan provocar malentendidos o

equivocaciones a la hora de interpretar su significado.

En esta clausula deben aparecer claramente definidos tantos términos como consideren las

partes que su diversidad de significado o interpretaciones conlleven a variar la intencién que

se persigue, a la firma del contrato.
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En nuestrs opinidn, establecer las definiciones es muy importante ya que, una vez que se ha
definido el término, éste y no otro serk el significado que habré de atribuirsele en cualquier
o circt ia en la que se interprete el contrato.

Podemos citar, a modo de ejemplo, cuiles son los términos que segun la OMPI, mas
frecuentemente se definen en un acuerdo de licencia, éstos son:

“- Los términos técnicos, cuando las practicas industriales entre los paises y en el propio pais
pueden no estar normalizadas;

- Los términos territoriales que aclaran el territorio exacto incluido en un pais o una regién a

los fines del acuerdo y, en particular, la extension geografica de la licencia;

- Los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia segiin el acuerdo, incluidos los

conocimientos técnicos o la informacién tecnolégica que el licenciante pone a disposiciéon en

virtud del acuerdo;

- Las entidades empresariales y las relaciones entre ellas, por ejemplo, los términos
subsidiaria y afiliada;
- Las formulas de regalias, como precio de venta; y

- Los plazos, ya que los afios fiscales y contables difieren de un pais a otro”.870

Objeto o concesion:

En esta cliusula debe quedar expresamente que el licenciante concede la licencia sobre la
patente de la cual es titular o de la solicitud de la misma, y que el licenciatario acepta esa

licencia bajo las condiciones que se fijan en el contrato.
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También dobe aclararse ol tipo de licencia que se concede, es decir, si se¢ trata de una licencia

PRI Py
s, PO va O

Consideramos que los factores que influyen para que la licencia adquiera una de las variantes
mencionadas anteriormente son diversas, por lo que el licenciante, de acuerdo con sus

intereses y posibilidades, debera decidirse por el tipo de licencia que mas le beneficie.

Clausula de remuneracion:

En nuestra opinion, ésta es una de las clausulas mas importantes del contrato,

fundamentalmente para el licenciante.

Antes de su elaboraciéon el licenciante debe haber realizado un exhaustivo analisis
econdmico, a los efectos de fijar una remuneracion que le permita recuperar lo invertido en

la obtencidn de la invencidén y, a su vez, percibir las ganancias que tiene previstas.

Una vez concluido este anailisis se debe proceder a la redaccion de la clausula, previendo

todos los detalles y circunstancias para que no quede nada a la interpretacion de las partes.

Coincidimos con el criterio emitido por la OMPI con respecto a las principales cuestiones

que deben reflejarse en las clausulas referidas a la remuneracion en un acuerdo de licencia,
éstas son:
“1- La cantidad que se prevé que pagara el licenciatario por los derechos concedidos en

virtud del acuerdo;

2- El método que se utilizara para el calculo del pago de dicha cantidad;

3- La contabilidad, los informes y la inspeccion; y
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4- Las consideraciones sobre divisas y en materia fiscal”.880

Con respecto a la cantidad que se prevé que pagara el licenciatario, asi como el método que
se utilizaré para el calculo de ese pago, realizaremos un analisis mas profundo en el epigrafe

siguiente, en el que abordaremos el estudio de las formas de pago.

Solo nos resta decir con relacion a este aspecto, que en estas clausulas se debera cuantificar
el monto de la remuneracion, ya sean los valores totales o en porcientos, con relaciéon a las
ventas o las ganancias. También deben pactarse los plazos o periodos en que seran

realizados los pagos y el procedimiento a seguir.

Con respecto a la contabilidad, los informes y la inspeccion, el contrato debe contener, en
términos generales, disposiciones que le posibiliten al licenciatario calcular correctamente las
cantidades a pagar y le garanticen al licenciante la posibilidad de poder verificar la

contabilidad del licenciatario, a los efectos de comprobar si los pagos se realizan

cosrectamente.

Somos de la opinion que en el acuerdo de licencia deben aparecer tres clausulas

fundamentales al respecto:

La primera de ellas, una clausula que obligue al licenciatario a llevar los libros de

contabilidad y asientos contables de manera adecuada.

La segunda, debe obligar al licenciatario a proporcionar periddicamente (ya sea trimestral,
semestral o anualmente) al licenciante, la informacion financiera relacionada con la actividad
econdomica sobre la que deben calcularse los pagos que debe realizar el licenciatario. Nos

referimos fundamentalmente a la informacion relacionada con la produccién , ventas y

beneficios.
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un plazo al licenciante, después de la recepciton del informe para

"
e fraude, el informe debera ser

Esta clé ia debe cc
impugnar algun dato. Transcurrido este plazo y en ausencia d
considersdo exacto.

Por daltimo, la tercera clausula debe prever la posibilidad de que el licenciatario autorice al

licenciante o a un tercero designado de comun acuerdo, a inspeccionar los libros de

contabilidad y asientos contables del licenciatario a los efectos de comprobar la veracidad de

fo declarado por éste.

La participacion del tercero designado de comuin acuerdo se realiza en caso que el
licenciatario no esté de acuerdo en que sea el licenciante directamente quiemrinspeccione sus

libros y asientos de contabilidad.

Para concluir este punto, relativo a las clausulas que se refieren a la remuneracion, debemos

realizar una breve explicacion de las que establecen las consideraciones sobre divisas y en

materia fiscal, o lo que es lo mismo, en materia tributaria.

Con respecto a la moneda, las partes deben acordar y dejar plasmado en el acuerdo el tipo

de moneda que se utilizara como medida de valor de las obligaciones previstas.

“Dichas obligaciones pueden abarcar tanto las obligaciones ordinarias del pago del
licenciatario, en forma de regalias u otros pagos, como las obligaciones cuantificadas en
caso de incumplimiento por una de las partes (por ejemplo, las denominadas clausulas de

dafios y perjuicios, destinadas a fijar el importe de la indemnizaciéon que debera pagar cada

parte en caso de incumplimiento de alguna de sus obligaciones contractuales”. 890

Las partes al establecer la moneda que se va a utilizar deben tener presentes varios

elementos, los cuales influyen en la determinacion de una u otra.
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Entre estos elementos podemos mencionar la reglamentacién aplicable en materia monetaria
bio: los controles de divisas y monetarios aplicables, los indices reales o

y de i de :
previstos de inflacién en los paises en los que estara vigente el acuerdo y la relativa

estabilidad de Ia moneda.

Podemos concluir aconsejando a las partes que seleccionen aquella moneda que mas

estabilidad les brinde y que menos posibilidades de devaluacién tenga.

Con relacion al aspecto fiscal o tributario no podemos decir a qué parte debe corresponder
el pago de los impuestos, ya que ello depende fundamentalmente de la reglamentacion fiscal

-

de los paises del licenciante y el licenciatario.

Lo que si nos debe quedar claro es que en el acuerdo y en correspondencia con las
condiciones concretas que se presenten debe plasmarse quién y en qué forma debera pagar

los impuestos y si el porciento de las regalias sera aplicable a las ventas una vez deducidos

los impuestos.

Mejora de la patente:
Consideramos que en el contrato de licencia también debe aparecer una clausula que se

refiera a qué ocurre en caso de que una de las partes obtenga una mejora de la invencion

patentada.

Somos del criterio que en el momento en que se acuerden los términos del contrato, las
partes deben prever todas las posibilidades que se pueden presentar con relacion a la mejoras

de la patente y para ello se debe delimitar qué ocurre si es el licenciante el que obtiene el

resultado o el licenciatario.
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Como nuestro trabajo lo destinamos a aquellos titulares de una patente que deseen
licenciaria, es decir, al licenciante, a continuacién, brindaremos nuestra opinién con respecto

a lo que el mismo debe hacer.
En caso que sea el licenciante el que obtiene la mejora o desasrollo de la invencién, éste no
debe obligarse en el acuerdo a licenciar también la mejora al licenciatario, pues de esta forma
limitaria su actuar y se comprometeria con una sola posibilidad.

Pensamos que el licenciatario tratara de prever esta posibilidad y habra que llegar a un
acuerdo al respecto, pero consideramos que desde un inicio el licenciante debe dejar muy
clara su intencién de poder actuar libremente con respecto a las mejoras de sQ invencién y en
caso de que no sea posible llegar a este acuerdo, al menos condicionar la licencia de la
mejora al buen actuar del licenciatario con respecto a la obtencién de mayores beneficios de

ia explotacién de la patente.
El licenciante también debe prever la posibilidad de que la mejora sea obtenida por el
licenciatario. En este caso, debemos contemplar dos posibilidades, la primera es que si la

informacion

licencia es exclusiva y la mejora fue obtenida utilizando el licenciatario
entregada por el licenciante o utilizando resultados propiedad de éste, el licenciante podra

llegar a un acuerdo para que el licenciatario le dé participacion en las ganancias que se

obtengan de dicha mejora.

Por otra parte, la segunda posibilidad es que si Ja licencia es mixta o Gnica, el licenciante
debe negociar desde el momento de la concertacion del contrato la obtencion de una licencia
cruzada, es decir, él le licencia al licenciatario su patente y éste debera licenciarle, a su vez,

la patente que se obtenga por la mejora que se le realiz6 a la invencidn.

Somos de la opiniéon que una clausula de este tipo no debe ser omitida en un acuerdo de
licencia, ya que quienes obtienen licencia sobre una patente, también tienen interés en
mejorar el producto o procedimiento y de esta forma continuar con el desarrollo de la
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- ia y la técnica y obtener mayores ganancias, por lo que desde el mismo momento en

que adquieren Ia tecriologia o el producto comenzaran los estudios para lograr mejores

resultados.

Tomando en consideracién lo anterior es que pensamos que esta situacion debe preverse y
no dejarse para cuando ocurra, ya que quizas en ese momento sea mas dificil llegar a un
acuerdo entre las partes y tal vez quien se encuentre en una posicion con menos

,

posibilidades de ser favorecido sea el propio licenciante.

Posibilidad de sublicencias:

~

Consideramos que en esta clausula debe plasmarse expresamente si el licenciante acepta que
el licenciatario conceda, a su vez, sublicencias.
No estamos en contra de que se le brinde la posibilidad al licenciatario de otorgar

sublicencias, pero lo que si debe tener bien presente el licenciante es dejar acordado en el
contrato que cualquier sublicencia debe ser con su aprobacion, ademas que la sublicencia no

implique un menoscabo en los beneficios que obtenga el licenciante.

En nuestro criterio, no importa cuantas sublicencias conceda el licenciatario, lo importante

es que no debe variar el monto de la remuneracion que debe pagar al licenciante.

Vigilancia de la patente o infraccidn de la patente:
Esta es una clausula también muy importante que, en nuestra opinion, debe aparecer siempre

en un contrato de licencia de patente.

El titular de una patente o el duefio de la licencia de la misma deben mantener una constante

vigilancia para impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de

explotacion de la patente.
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El hecho de que un tercero infrinja la patente implica que su titular no pueda obtener todos
1os beneficios econdmicos que la misma concede ya que si ese tercero esta introduciendo el
producto en el mercado habran consumidores que quizis lo prefieran, pues posiblemente los
precios serdn mejores y €stos son recursos econémicos que no llegaran a las manos del

titular de la patente o del licenciatario.

Teniendo en cuenta lo anterior es que consideramos que en el contrato debe quedar
expresamente acordado qué parte es la encargada de la vigilancia para evitar que se infrinja
la patente.
Segin nuestro criterio, si se trata de una licencia Unica o mixta, la vigilancia debe ser

realizada por ambas partes, compartiendo los gastos en que se incurran para ello.

Sin embargo, si la licencia es exclusiva, consideramos que el licenciante debe procurar que
quede establecido en el acuerdo que sera el licenciatario quien se encargue de 1a vigilancia y
quien asuma los gastos que de ella se deriven, pues en definitiva es quien esta en el mercado

¥ quien mas ganancias obtendra de la explotacion de la patente.

También se debe dejar pactado quien es el responsable de pagar las tasas para mantener la
patente. Somos de la opinion que si la licencia es exclusiva, debera ser el licenciatario y si es
Unica o mixta, ambas partes de coman acuerdo.

Clausula de confidencialidad:

A nuestro juicio, esta clausula debe aparecer en el contrato cuando el licenciante tiene

necesidad de entregar informacién relacionada con la invencién, que no esté descrita en la

patente.
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Los que realicen la lectura de nuestro trabajo podrian preguntarse si el titular de la patente
no tiene que revelar todo lo relacionado con 1a obtencién de la invencién para evitar que ésta

Jegando la insuficiente descripcion de la misma.

sea d gada

Podemos responder a la anterior interrogante que en ésto tienen razén, pero también es
cierto que pueden existir una serie de elementos técnicos o caracteristicos que no fuera
imprescindible incluirlos en la patente para que la invencién fuera repetida y que sin

,

embargo, son importantes para la explotacion efectiva de la invencion.

Al respecto, coincidimgs con el criterio de Baylos, quien al referirse a este aspecto ha
planteado “esos conocimientos forman parte de un grupo de perfeccionamiéhtos que muchas
veces no se integran en la patente por su propia naturaleza, sino que constituyen lo que se
denomina “know how”. Pero, ademas, los conocimientos a que nos referimos no son
precisos Unicamente para realizar la invencion, diriamos que de un modo literal, sino en el

nivel industrial y comercial mas favorable y eficaz’”.900

Para concluir este punto, podemos decir que para el licenciante es muy importante incluir en
el contrato la clausula de confidencialidad, pues ésta le garantiza que los conocimientos que
pone en manos del licenciatario no sean divulgados y lleguen a ser de dominio publico,

perdiendo, en este caso, todo su valor.

El licenciante también debera asegurarse que la vigencia de esta clausula continde ain
después que haya terminado el contrato, si ésto se produce por una causal de rescisiéon y no
porque haya expirado su periodo de duracion (cuando éste es por el tiempo que esté vigente
la patente) ya que consideramos que si el periodo de duracién del contrato es menor que el

de vigencia de la patente, también debera mantenerse la validez de la clausula por las mismas

razones explicadas en el parrafo anterior.

Clausula relativa a la responsabilidad:
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Somos del criterio que también debe aparccer en el contrato una cliusula relativa a la
responsabilidad de las partes. en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones fijadas

en el mismo.
De igual forma, deben relacionarse las acciones que no podran realizar las partes, ain
cuando no estén vinculadas con las condiciones del contrato pero que pueden ir en

detrimento de Jos intereses de la otra parte o implicar afectaciones para el prestigio del
producto o procedimiento patentado.

Relacionada con la cliusula de responsabilidad se encuentra la que se refiere a las
circunstancias que exoneran de esta responsabilidad. Nos referimos fundamentalmente a las

circunstancias en que ocurre fuerza mayor.

Podemos definir la fuerza mayor como “cualquier acontecimiento imprevisible irresistible,
ajeno a la voluntad de las partes, que haga imposible el cumplimiento de las obligaciones
asumidas en el contrato”.910

Esta clausula se debe incluir en el contrato “para prever las consecuencias de los cambios
externos en las circunstancias que afectan la capacidad de las partes para ejecutar sus

obligaciones en virtud del contrato™.920

Teniendo en cuenta que tanto el licenciante como el licenciatario en el momento de
concertar el contrato no pueden prever la naturaleza de las circunstancias que pueden
provocar el incumplimiento, existen tres formas comunmente utilizadas para definir la

naturaleza de Jas mismas.

En primer lugar, pueden utilizar el método de hacer referencia a un principio conceptual
general, considerandose casos de fuerza mayor sofo los que responden a tal principio. Los
elementos de este principio general deberan requerir que las circunstancias sean tales que las

partes no puedan controlarlas y que impidan el cumplimiento normal de sus obligaciones.
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en ocasiones se utiliza, es identificar concretamente los

La segunda forma qQue
la clausula sea aplicable, como ejemplo de estos

acontecimientos que hacen que
acontecimientos podemos citar las huelgas, motines, incendios, guerras, cambios en las

leyes, etcétera.

La tercera forma y, en nuestra opinidon la mas acertada, es la combinacion de la lista de
acontecimientos concretos y el principio conceptual general. Consideramos que esta mezcla
de los dos procedimientos anteriores permite abarcar todas las circunstancias posibles.

En el contrato también debe aparecer lo que acuerden las partes con respecto a lo que
ocurre si la fuerza mayor provoca el no cumplimiento de una o varias obligaciones en
particular, es decir, si se exime de responsabilidad a la parte incumplidora o si es prudente la
terminacion del contrato, en caso que la fuerza mayor impida la ejecucion del mismo durante
un periodo relativamente largo o si alguna de las partes pierde los beneficios econémicos

previstos en el contrato.

Con respecto a lo anterior, consideramos que no podemos decir o aconsejar al respecto, ya
que todo depende de las circunstancias en que se produzca el acontecimiento, lo que si
deben tener presente las partes es que si se prevé en el contrato, una de ellas no podra
reclamarle a la otra responsabilidades por el incumplimiento de alguna obligacion, cuando

ésto es consecuencia de un acontecimiento de fuerza mayor.
Solucion de controversias o litigios:

Consideramos que en el contrato también deben aparecer las clausulas que se refieren a las

controversias que se susciten entre las partes y a la solucion de cualquier litigio.

En nuestra opinion, un acuerdo de licencia, al igual que cualquier otro contrato no debe

firmarse sin que aparezcan las clausulas relativas a las controversias, ya que si bien el deseo
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de las pastes es el de lograr una relacién que no se vea afectada ni deteriorada bajo ningun
concepto, en la realidad puede ocurrir y de hecho ocurre que las circunstancias bajo las
cuales se firmé el acuerdo cambien © que varien los intereses de una de las partes.

prever los tipos de

Es por ello que consideramos que, si bien las partes no pueden
controversias que pueden surgir, si pueden prever la forma en que se van a resolver las

mismas, a los efectos de que ninguna quede indefensa o desamparada.
Las clausulas relativas a las controversias deben abarcar fundamentalmente tres aspectos;

ellos son, el idioma aplicable para la interpretacion de las clausulas del contrato, la ley que

sera aplicable y el foro o tribunal competente para solucionar el litigio , si éste aparece.

Con respecto al idioma que sera aplicable para interpretar las clausulas del contrato, las
partes deben llegar a un acuerdo para utilizarlo. Con el idioma ocusre lo mismo que con las
definiciones, ya que si no se interpreta en uno sojo, una misma palabra podra tener dos o
mas significados distintos.

Como los acuerdos de licencia de patente, generalmente son intermnacionales, pues se dan,
por ejemplo, entre el titular o solicitante de la patente que es de un pais distinto al que fue
solicitada esta patente y el licenciatario es de ese pais en el que se esta tramitando o se ha
concedido la patente, puede ocurrir que los idiomas sean diferentes, por lo que fos términos

del contrato seran susceptibles de interpretare en dos idiomas.

Es por ello, que las partes deben llegar a un acuerdo al respecto, es decir, si el idioma

aplicable sera el de uno de ellos o sera un tercero a escoger y respetar.

Con respecto a la legislacion aplicable, también es a los efectos de la interpretacion del

contrato, ya que como conocemos algunos conceptos o instituciones juridicas se interpretan

y tienen un tratamiento diferente en cada legislacion.
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A Ia hora de establecer la legislacion a aplicar, las partes pueden elegir la ley vigente en el
pais de una de cilas o de un tercero.

En la practica la eleccion de la ley aplicable resulta bastante dificil, ya que generalmente las
partes no se ponen de acuerdo con facilidad para tomar una decision. “Algunos criterios que
se utilizan para esta eleccion, incluyen la nacionalidad o el domicilio de las partes en el
acuerdo, el lugar donde se firmara y ejecutara el acuerdo, el pais competente para los
derechos de propiedad intelectual involucrados en el acuerdo, el idioma de interpretacién del
mismo Yy las caracteristicas culturales, comerciales y practicas del sistema juridico elegido

-~

que sea conveniente para ambas partes”.930

Somos de la opinién que la libertad de las partes para elegir la legislacion a aplicar no
siempre es plena, ya que puede verse limitada por la propia ley vigente en el pais donde se
produce el acuerdo de licencia pues, por ejemplo, en algunos paises se exige que la ley
aplicable a un acuerdo de licencia sea la del pais que aprueba el acuerdo, es decir, la del pais

donde esta vigente la patente o donde ésta se encuentra en tramites.

Con relacién a lo anterior podemos decir que “tanto las clausulas del contrato como las
variables mas importantes del mismo, pueden depender en Gltima instancia de la ley que las
regule...la autonomia de las partes al establecer sus derechos y obligaciones tiene
evidentemente un limite pues, a la postre, el contrato...que ellos ha diseiiado se va a ejecutar
en un marco nacional determinado. Siempre habra unas leyes obligatorias de orden publico

que cumplir, asi como, si llega el caso, la intervencién ejecutoria de una sentencia o de un

laudo arbitral”.940

Como ultima clausula dentro de las referidas a las controversias, procedemos a mencionar el

foro competente, ante el que deberan resolverse las mismas.

A continuacién mencionaremos los distintos procedimientos que se pueden seguir para la

solucion de controversias, de acuerdo a lo manifestado por la OMPI, ellos son:
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de solucién que normalmente es una reunion entre

. e >~

“a)- La denc
i6n de cada una de las partes, nombradas para lograr una solucién

reps de la dir
comercial practica de la controversia, que el personal de cada una de las partes, responsable

de la aplicacién cotidiana del acuerdo, no ha podido resolver,

’

b)- El recurso a un experto externo independiente, quien debera pronunciarse sobre una

cuestion de hecho o de derecho, sin caracter obligatorio para las partes;

c)- El recurso a un mediador o conciliador externo, cuya funcién sea la de cristalizar las

cuestiones litigiosas y ayudar a las partes a encontrar una solucién mutuamente satisfactoria;

d)- El denominado minijuicio, que es una especie de ensayo resumido de un juicio real ante
un arbitro u otro experto, en presencia de representantes de la direccion de cada una de las

partes y que da lugar a una decision no obligatoria para las partes;

e)- El recurso a un arbitro independiente, cuyo laudo sera obligatorio para las partes; y

f)- El recurso a los tribunales™. 940

Somos de la opinidon que no todos estos procedimientos se excluyen entre si, es decir,

algunos de ellos pueden ser usados como vias o alternativas antes de llegar a los otros.

Nos referimos especificamente a la conferencia de solucién como primer paso ante cualquier

controversia. Consideramos que antes de Ilegar a un litigio con mayores consecuencias o

tener que acudir a arbitraje o tribunales con los correspondientes gastos que ésto genera,
seria muchos mas saludable que las partes conversaran y trataran de llegar a un acuerdo que

les permitiera continuar los vinculos comerciales sin afectar los intereses de alguna de ellas.
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Somos del criterio que en la cliusula debe aparecer en primera instancia la utilizacién de la
via de conferencia de solucién y si ésta no es satisfactoria, es decir, no rinde los firutos
deseados, pasar a la vis del arbitraje o los tribunales.

Consideramos que las partes tienen libertad para escoger el procedimiento que estimen mas

conveniente, de acuerdo a sus intereses, sin embargo nos atrevemos a proponer la utilizaciéon

de los tribunales como mejor via para resolver el litigio.

En nuestra opinion, seria mas efectivo utilizar los tribunales del pais de la parte demandada,

-~

ya que ésto le facilita al demandante poder hacer que se cumpla la sentencia emitida por este

tribunal, pues éste puede ejercer su jurisdiccion sobre el demandado.

Si el tribunal no es el del pais de la parte demandada puede ocurrir que este demandado

pretenda desconocer la sentencia y como no se trata de un tribunal con jurisdicciéon para

aplicarla, dificilmente se podra ejecutar la sentencia .

Sin embargo, como hemos planteado, cada contrato debe adaptarse a las condiciones o
circunstancias en las que se realiza, ya que también puede darse el caso, al igual que con la
ley aplicable, que la legislacion del pais que aprueba el acuerdo de licencia, condicione esta

aprobacién a la designacion de los tribunales del pais como foro aplicable.

También puede ocurrir que las partes prefieran someter las controversias al arbitraje y que

sin embargo, en ese pais no se reconozca por los tribunales las cliusulas tendentes a que un

laudo arbitral sea definitivo y obligatorio, respecto de la solucion de una controversia.

Para concluir, podemos decir que si bien, en nuestra opinion, seria mas viable la utilizacion
del tribunal de la parte demandada, en la practica las partes deberdn escoger aquella via que

les permita obtener una buena relacion costo-eficacia y que facilite la continuaciéon de las

relaciones comerciales entre las mismas.
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Modificaciones o enmiendas:
¢ consideramos debe aparecer en el contrato es la que hace referencia a las

Onra clausula qu
posibles modificaciones que, voluntariamente, quieran hacer las partes.

Esta clausula se establece para darle la posibilidad tanto al licenciante como al licenciatario

de adaptar el contrato a las condiciones que aparezcan y justifiquen el cambio, sin necesidad

de firmar un nuevo documento.

Consideramos que las enmiendas que se realicen deben aparecer en anexos al contrato,

firmados por los representantes de cada una de las partes a los efectos de que tengan la

misma fuerza legal y vinculatoria que el resto del acuerdo.

Sin embargo, es importante que tanto el licenciante como el licenciatario conozcan que al
igual que el contrato de licencia original, puede ocurrir que las modificaciones que se le
realicen al mismo necesiten de la aprobacion por parte de la autoridad competente, en virtud

de las leyes de transferencia de tecnologia que le son aplicables.

Duracion del acuerdo:

Esta es una clausula presente en todo contrato, por lo que el de licencia de patente no se
encuentra ajeno a ello.

Todos los contratos establecen un periodo durante el cual estara vigente lo pactado en el
mismo y una vez que aquel ha transcurrido, las partes seran libres en su actuar, siempre que
no se haya pactado lo contrario.

En nuestra opinion, el periodo de duracién de un contrato de licencia debe ser por el tiempo

que esté vigente la patente, ya que con ello el licenciante asegura la obtencion de beneficios

ain en el caso que no pueda explotar por si mismo la patente.
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No tiene sentido pretemder que un contrato de licencia se extienda mas alla que el periodo de
e, ya que ningin licenciatario admitira algo asi, pues una vez que la

vig ia de Ia p
patente ha expirado. la invencién es de dominio publico, por lo que cualquiera puede realizar

actos de explotacion del producto o procedimiento, que hasta ese momento se encontraba

protegido, sin temor a invadir derechos de terceros.

A partir de este momento, el objeto de la licencia no es inicamente propiedad del licenciante
por lo que ya el licenciatario no tiene que pagar los derechos de poder explotar

comercialmente <l producto o procedimiento patentado.

Terminacién del contrato:

El acuc iicencia. omo cualquier otro contrato, debe también prever una clausula de

terminacion antes de que expire su periodo de vigencia.

Nos estamos refiriendo, fundamentalmente, a la clausula de rescision, la cual no debe faltar

en este tipo de contrato ya que prevé las posibilidades de terminacién por ocurrir los hechos

que las partes regulen en ella.

La cliausula de rescision debe, en nuestra opinidn, tratar al menos las siguientes tres

cuestiones:

La primera es relacionar las causas por las que cualquiera de las partes puede dar por
terminado el acuerdo. Generalmente la consecuencia principal que provoca la aparicion de

una de estas razones es la pérdida del beneficio econdmico que se obtiene con la ejecucidon

del contrato, ya sea para el licenciante o para el licenciatario.

A continuacién enunciaremos, aunque no de forma limitativa, aquellas causas que, de

manera general, pueden conllevar a la rescision de un contrato. Estas causas son planteadas
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por la OMPI y, en nuestro caso, estamos totalmente de acuerdo. Las razones son las

siguicntes: N

“El incumplimiento en la ejecucion, la falta de pago, la negativa a suministrar informes o dar
acceso a los registros, el cambio del sector de actividades, la quiebra, la suspension de pagos
o la liquidacion judicial, los casos de fuerza mayor y la anulacion de los titulos de propiedad
industrial esenciales que son el objeto del acuerdo™.950

El segundo aspecto que debe contemplar la clausula de rescision es con relacién al propio
procedimiento, pues puede ocurrir que las partes prevean un procedimiento automaitico de

rescision en cuanto ocurra una de las causas mencionadas anteriormente. -~

Sin embargo, somos del criterio que la rescisidén no debe tener lugar de manera tan rapida,
sino, que consideramos mas aconsejable que una vez que una de las partes se percate de la
ocurrencia de alguna de las mencionadas causas, asi se lo hara saber a la otra, con el objetivo
de que ésta remedie la situacién. Es decir, consideramos mas prudente y beneficioso para la
relacion comercial que se le brinde un plazo a la parte incumplidora, siempre que sea posible,

para que ésta justifique su actuar y pueda continuar la ejecucion del contrato.

No obstante, si transcurrido este plazo la parte incumplidora no ha hecho desaparecer la

causa de rescision, la afectada estara en su pleno derecho de terminar el contrato.

Finalmente, la cldusula de rescision debe referirse a las consecuencias que se deriven de la
terminacidn del contrato por una de las causas ya mencionadas. Como podemos apreciar
ésta es una ruptura del contrato de manera no natural, es decir no porque expire su periodo
de vigencia, sino porque acontecié un hecho o varios que provocan el deseo de una de las

partes de dar por terminada la relacion contractual.
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Es por ello, que consideramos que al terminar de esta manera, lo mas probable es que la
parte afectada desee reclamarie a Ia otra por los dafios y perjuicios que le pudieron ocasionar

su incumplimiento.

Lo que pretendemos transmitir es que no porque se haya terminado el contrato por
rescision, la parte afectada quedara indefensa. Se debe prever que la clausula referente a la
solucién de controversias quedara vigente a los efectos de que la parte perjudicada pueda

el

reclamar y ser indemnizada por los perjuicios que le fueron ocasionados por

incumplimiento.

También se puede establecer la vigencia de otras cliausulas como las relativas a la

confidencialidad, los pagos, el envio de notificaciones, etcétera.

Notificaciones:

Antes de concluir el acuerdo y luego de las clausulas substantivas del mismo, debe aparecer
una clausula de notificaciones “cuyo propdsito es especificar la manera en la que deben

realizarse las comunicaciones formales entre las partes en el acuerdo™. 960

En esta clausula debe aparecer la direccion exacta a la que cada una de las partes puede
enviar las comunicaciones, en este caso puede coincidir con el domicilio que se consignd en

la parte introductoria para la identificacion de las partes o puede ser uno diferente.

Debe quedar bien definida, también, la via que se va a utilizar para el envio de las
notificaciones, es decir, si va a ser por carta, telex, facsimil o por cualquier otro medio.

Consideramos que no importa el medio que se utilice, ya que siempre que sea establecido de

mutuo acuerdo, éste sera valido.

También para el caso en que las partes no hablen el mismo idioma se debe especificar en cual

se van a enviar las notificaciones, en este caso somos de la opinién, que debe ser el mismo
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idioma que ss establece para interpretar los términos del contrato, a los efectos de evitar
cuslquier confusion.

Un aspecto muy importante relacionado con las notificaciones es el que se refiere al

momento en que se considera legalmente que ésta ha sido realizada.

Este momento debe quedar muy claro, pues de acuerdo al sistema que adopten las partes, asi
se podra determinar a partir de cuando puede exigirsele a la otra parte el conocimic:::o de
una situacidon dada, como consecuencia del envio de la notificacién.

A modo de ejemplo podemos decir que si la via a utilizar es por carta, puede considerarse
como fecha de notificacion, bien la fecha del envio o bien la de recepcién, ésto se deja a la
decision de las partes; y en el caso de notificaciones via telex, generalmente se considera que

la notificacién ha sido entregada al recibir el codigo de respuesta de la parte a la cual se le

envia el télex.

Concluyendo, podemos aconsejar a todo aquel interesado en firmar un contrato de licencia
que incluya en el mismo la cliusula de notificaciones, ya que ésta adquiere gran importancia
cuando se trata de demostrar que una parte tenia conocimiento de una situacién relacionada‘
con el cumplimiento del contrato, en virtud de que la otra asi se lo habia hecho saber por

medio de una notificacion, siguiendo el procedimiento establecido en el contrato.

Clausula de ejecucion:

La ultima clausula que debe aparece en un acuerdo de licencia, después de las substantivas,
es la de ejecucion del mismo. Esta “constituye la afirmacion oficial de cada una de las partes

de estar obligada por las disposiciones del acuerdo™.970
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La firms de la persona que actia en representacion de cada una de las partes es muy
importante, ya que por medio de clla tanto el licenciante como el licenciatario se obligan a

cumplir con todo lo pactado en el acuerdo.

Teniendo en cuenta lo anterior es que consideramos que la persona encargada de firmar el
documento debe tener plena capacidad juridica para realizar este acto y haberle sido

otorgadas todas las facultades de representacion que el caso demande.

,

En la clausula de ejecucion debe aparecer la razon social de cada una de las partes, en caso
de que éstas sean personas juridicas, y los nombres completos, en caso de las personas
naturales; asi mismo debe especificarse el cargo que ostenten los representantes de cada una

de las partes y la fecha y lugar en que se lleva a cabo la ribrica del contrato.

Apéndices o anexos:

Al igual que en cualquier otro contrato, en un acuerdo de licencia puede aparecer al final del
mismo, luego de la clausula de ejecucion, apéndices o anexos al documento para describir

con mayor detalle los derechos de propiedad industrial objeto de la licencia.

En caso que el objeto de la licencia sea un producto deben aparecer las especificaciones de

calidad del mismo y si se trata de un procedimiento, las caracteristicas de éste.

Somos de la opinidon que los apéndices deben formar parte integrante del contrato, a los
efectos de que también tengan fuerza legal vinculatoria, pues de esta forma en un momento

dado, puede exigirsele a quien no cumpla con lo establecido en ellos por incumplimiento de

una parte del contrato.
Para concluir este epigrafe de nuestro trabajo queremos manifestar que la propuesta de

contrato que hemos realizado es solo eso, una propuesta y, si bien en nuestro criterio, las

mencionadas son las clausulas que no deben faltar en un contrato de licencia, todo aquel que
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desee concertar un scuerdo de este tipo podra realizarlo de la forma que mejor considere, ya
que en la mayoria de los paises no sec especifican reglas para estos contratos, por lo que la

forma en que se realicen se deja a la libre voluntad de las partes.

Nuestra intencién ha sido realizar una propuesta que no afecte ni al licenciante ni al

licenciatario, aunque como ya hemos manifestado nuestras sugerencias se dirigieron
fundamentalmente al licenciante, pues a los titulares de las patentes es que va dirigido

.

nuestro trabajo.

V- EL PAGO O REMUNERACION POR LOS DERECHOS DE LICENCIA,

-

1.- Factores que influyen en la determinacién de la remuneracion.

A continuacién, pasaremos al analisis de los distintos factores que pueden influir en la
determinacién de la cuantia de la remuneracion que el licenciatario debe entregar al
licenciante; aunque debemos aclarar que éstos no son los unicos a tener en cuenta por las
partes, por lo que podran aparecer, en dependencia de las condiciones particulares que se

involucren en cada negociacion, otros factores de igual o mayor importancia de los que
mencionaremos.

Para una mejor comprension del tema realizamos una division general de estos factores en
internos y externos. Los internos estan relacionados directamente con las condiciones
pactadas en el contrato de licencia, mientras que los externos, como su nombre lo indica, no

se encuentran reflejados directamente en el contrato pero si influyen en las condiciones a

regular en el mismo, fundamentalmente en la forma de pago.

FACTORES INTERNOS:
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Ensre los factores intemos, podemos mencionar la modalidad de la licencia, el territorio, la
vigencia del contrato 'y las mcjoras de la invencién. A continuacién explicaremos en qué

consisten cada uno de ellos:
a)- Modalidad de la licencia:

En la forma de pago influye directamente la modalidad que adquiere la licencia, es decir, si

’

ésta es exclusiva, no exclusiva o mixta.

Como ya hemos mencionado la exclusividad de la licencia le brinda al licenciatario las mas
amplias posibilidades de explotacion de la invencion, sin competidores que afecten sus
ingresos; mientras que cuando la licencia contempla la posibilidad de que el licenciante
explote a su vez la patente (licencia mixta) o cuando éste ha concedido también otras
licencias referentes a la misma patente (licencias no exclusivas) las posibilidades econémicas

de este licenciatario se van a ver disminuidas ya que tendra que compartir el mercado con

otros competidores.

De lo planteado anteriormente no nos es dificil concluir que en la medida en que la licencia
sea exclusiva la remuneracion que obtendra el licenciante sera mayor, ya que él no tiene
posibilidades de participar en el mercado, por lo que debe prever que ésta se corresponda
con las ganancias que obtenga el licenciatario como unico encargado de explotar la patente.

Consecuentemente si la licencia es no exclusiva o mixta la remuneracién a ser percibida por
el licenciante sera menor, ya que en el primero de los casos cuenta con varias vias para

recibir ingresos y en el segundo puede explotar por si mismo la patente, con la obtencién de

los correspondientes beneficios econdmicos.

En los dos casos mencionados en el parrafo anterior el licenciatario tendra conocimiento de

ello y, por supuesto, realizara el analisis econémico correspondiente, a los efectos de que la

remuneracién que deba pagar se ajuste a estas circunstancias.
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b)- Territorio:
El territorio también es un factor importante que se toma en consideraciéon por las partes,

para lograr una adecuada fijacién de la remuneracion.

Consideramos que el analisis del territorio en el que se va a aplicar el contrato de licencia
debe abarcar no solo la extension geografica del mismo, sino también la amplitud del
mercado, el poder adquisitivo de los consumidores, asi como las posibilidades que tiene el

licenciatario de exportar el objeto de la licencia hacia otros territorios.

De lo anterior podemos concluir que la remuneracién a pagar por parte del licenciatario al
licenciante, sera mayor en la medida en que el territorio acordado contemple un mercado

amplio y con buenas posibilidades econémicas para el licenciatario, ademas porque si se
faculta a éste para exportar el producto, ello puede reflejarse en la pérdida de oportunidades

comerciales para el licenciante, en funciéon de futuras transacciones, por lo que debera ser

compensado por ésto.

¢)- Vigencia del contrato:

La duraciéon del contrato también es un factor que influye en la determinacién de la cuantia
de la remuneracion, pues por supuesto, si el tiempo del que dispone el licenciatario para

explotar la patente es pequeiio, las regalias seran menores ya que cesara la obtencién de los

beneficios econdmicos una vez finalizado el contrato.

Por el contrario, si el periodo de duracién del contrato es largo (por ejemplo, durante la
vigencia de la patente, como hemos sugerido) las posibilidades de obtencién de ganancias

del licenciatario son mayores y por tal motivo, en nuestra opinion, la remuneracioén que éste

debera pagar al licenciante también debera ser proporcional a ello.
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d)- Mejoras de la invencion:

Como ya hemos mencionado, €l contrato puede y, en nuestra opinién, debe hacer mencion, a

lo que ocurre en caso de mejoras de la invencién por alguna de las partes.

Si en el contrato se estipula que cualquier mejora que el licenciante logre con respecto a la
invencion también sera objeto de licencia por-parte del mismo al licenciatario, ésto puede
influir en el monto de la remuneracion, pues son mayores las posibilidades que se {e brindan

para la explotacién y consecuente comercializaciéon de la invencion.

FACTORES EXTERNOS:

Como factores externos que influyen en la determinacién de la remuneraciéon por la
concesion de la licencia, podemos mencionar el estudio de mercado, las ganancias previstas

y los gastos de desarrollo por parte del licenciante y del licenciatario. A continuacién

explicamos cada uno de ellos.

a)- Estudio de mercado:

Si bien, como ya mencionamos anteriormente, el territorio y consecuentemente el mercado
que éste abarca es un factor interno, por cuanto debera contemplarse en el contrato, los

estudios que con relacién a ese mercado se realicen deberan ser previos a la firma del
contrato.

Nos referimos especificamente al analisis de las condiciones econdmicas actuales y futuras

del mercado, el nivel de la competencia, las posibilidades de venta que tenga el producto, asi

como los precios del mismo y las posibles fluctuaciones.

Hacemos énfasis en que este analisis no sdlo debe referirse a las condiciones vigentes en el
mercado en el momento de la realizacién del contrato, sino también a las futuras
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proyecciones de ese mercado y las tendencias del mismo, ya que todo ésto incidira de una
maners © de otra en las ganancias que obtenga el licenciatario y por lo tanto, en la

remuneracion Qque percibira el licenciante.

b)- Ganancias previstas:

Consideramos que un elemento que tiene gran influencia en la determinacion de la

remuneracion que el licenciatario debe pagar al licenciante son las ganancias que las partes

consideren que aquel obtendra.

Del estudio de mercado que realicen tanto el licenciante como el licenciatario se puede
concluir las posibles ventas que en ese mercado realizara el licenciatario. Una Vez calculadas
las ventas deberan deducirse todos los gastos en los que el licenciatario debe incurrir para
lograr las mismas, es decir recursos econdmicos invertidos, pago de impuestos, etcétera, los

cuales, una vez deducidos pueden brindar una idea de las ganancias que seran percibidas por

el licenciatario.

Al respecto la OMPI al referirse a ese tema ha manifestado que “al realizar tal cilculo, es
necesario considerar el volumen de produccién previsto; los resultados anteriores obtenidos
mediante el uso de la tecnologia en condiciones comparables, o la incertidumbre o el riesgo
que representa la tecnologia si ain no ha sido probada en el mercado; asi como el grado de
desarrollo tecnologico del licenciatario, incluida la situacidon de su red de distribucion,

capacidad de produccion, los medios de gestion y medios técnicos y financieros, lo que dara

una indicacion de sus posibilidades de éxito™.980

Podemos concluir planteando que en la medida en que las partes prevean mayores beneficios

econdmicos para el licenciatario, es decir mayores ganancias, ésto debe ser directamente

proporcional con la remuneracion que recibira el licenciante.

c)- Gastos de desarrollo por parte del licenciante y del licenciatario
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A la hors de determinar el monto de las regalias existen dos factores que también pueden

influir directamente; nos referimos especificamente a los gastos en los que ha incurrido el
rrollar Ia invencion, asi como a los gastos que debera asumir

(. d

L i para « \4
el licenciatario para la explotaciéon de la misma.

En nuestro criterio, el licenciante debera haber realizado los andlisis econémicos

correspondientes que le permitan demostrar al licenciatario los gastos de investigaciéon y

desarrollo en los que él incurrio a los efectos de obtener la invencién.

En la medida en que éstos gastos hayan sido mayores, asi mismo debera obtener mayor

remuneracion el licenciante, con el objetivo de recuperar lo invertido anteriormente.

De igual forma el licenciatario debe realizar los calculos econémicos necesarios a los efectos
de determinar los gastos en que debera incurrir para la explotaciéon de la invencion, nos
referimos particularmente a los gastos de instalaciéon si el objeto de la licencia es un
procedimiento y a los gastos que conlleva la comercializacion, como por ejemplo, las redes

de distribucion, los de publicidad y promocion, entre otros.

Los gastos mencionados anteriormente, deben también ser tenidos en cuenta para valorar el

monto de las regalias, pues son afectaciones en los recursos econdomicos del licenciatario que

pueden influir en las ganancias que éste obtenga.

2.- Formas de pago.

Una de los aspectos que con mayor profundidad debe ser regulado en un acuerdo de licencia
es el relativo a la forma de pago, por cuanto ésta sera la forma mediante la cual el licenciante

puede definitivamente obtener los beneficios econémicos por la obtencion de su invencion.

“Tanto el importe como la modalidad de pago de la remuneracion dependeran de las

circunstancias especiales de los casos individuales y, en particular, de la naturaleza de la
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tecnologia que se transfiere, el tipo de arreglos de la transferencia, las demis cldusulas del
acuerdo propuesto eritre Ias partes y las condiciones de mercado existentes, incluido el
entorno normativo fiscal y legal”.990

En el acapite anterior analizamos los factores que influyen en la determinacion de la

remuneraciéon que debe recibir el licenciante, a continuacién pasaremos al estudio de las

modalidades que puede asumir la forma de pago de esta remuneracién.
En concreto, podemos decir que las formas de pago pueden ser mediante una suma global,

mediante regalias o utilizando una forma mixta. A continuacion explicaremos en qué

consisten, segun nuestro analisis cada una de ellas y cual consideramos la mas acertada.

a)- Suma global:

“Esta forma de pago representa una cantidad fijada previamente, pagadera en una sola vez o

en pagos parciales”. 1000

La determinacion de esta suma no puede realizarse sin tomar como base el calculo que
realizé el licenciante con respecto a los gastos en los que incurrié durante la investigacion y
desarrollo de la invencion y la misma debe comprender la compensacion al licenciante por

dichos gastos y las ganancias que éste contemple como consecuencia de la licencia de su

patente.

Mediante esta forma de pago el licenciante trata de garantizar sus ingresos evitando

condicionar los mismos a hechos futuros como las producciones del licenciatario, las ventas
o posibles ganancias del mismo.

Lo expresado anteriormente constituye, en nuestra opinion, la ventaja de la utilizacion de

esta forma de pago, sin embargo podriamos argumentar como inconveniente el hecho de que
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ol licenciatario obtenga un éxito no previsto por las partes en la explotacion de la patente y
por tanto en Ia comercinlizacion del producto resultante.

En este caso la cantidad fijada como pago global sera baja en comparacion con las ganancias
que obtendra el licenciatario, por lo que el licenciante dejara de obtener importantes recursos

econdémicos.

b)- Regalias:

Podemos definir la regalia como la retribucion que se calcula de acuerdo con la unidad de

referencia (puede ser unidad de produccion, de ventas, de ganancias o cualquier otra que las

partes acuerden) por la transferencia de dominio, uso o goce de cosas o cesion de derechos.

Coincidiendo en esencia con la definicion anterior, la forma de pago que adopta la forma de
regalias, podemos conceptualizarla como pagos sucesivos que el licenciatario debe realizar
al licenciante, las cuales se calculan (en porcientos) tomando como base distintos aspectos

de la explotacién de la invencidn, como pueden ser los volimenes de produccion, las ventas

o las ganancias.

Del concepto anterior podemos concluir que las partes pueden utilizar alternativamente
diferentes aspectos para aplicarles el analisis econdémico relativo al calculo de las regalias;
entre éstos podemos mencionar la produccion, las ventas y las utilidades. A continuacién

explicaremos en qué consisten cada uno de ellos:

1)- La produccion:

Cuando se toma como base la produccion del producto objeto de la licencia o del resultante
del procedimiento licenciado, el calculo se debe realizar tomando en consideracion la
cantidad de unidades que se produzcan, sin importar el hecho de que estas mercancias se

realicen o no, es decir que sean efectivamente comercializadas.
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estion

Para ol licenciante este método es beneficioso por cuanto no dependera de la g
puede ocurrir que éste no pueda vender toda la cantidad

comercial del licenciatario,
producida y sin embargo, el licenciante obtenga integramente las regalias pactadas.

De la explicacién anterior podemos concluir que todo lo contrario ocurre con respecto al
licenciatario, es decir, para €l este método no resulta nada beneficioso por lo que en un

contrato de licencia siempre tratara de no condicionar el pago de las regalias a la cantidad

producida.

2)- Las ventas:

La base de calculo que mas comunmente podemos encontrar en los contratos de licencias es

la que se refiere a las ventas realizadas por el licenciatario.

Es en esta base donde generalmente convergen los intereses de las partes, pues consideran
que un calculo sobre las ventas es beneficioso para el licenciante ya que obtendra ingresos
por cada producto vendido y para el licenciatario porque debera pagar solo por aquello que

venda y consecuentemente que le reporte ingresos, no por lo Gnicamente producido.

3)- Las ganancias:

Esta es una forma de calcular las regalias que toma como base las ganancias que se obtengan
de las ventas del producto objeto de la licencia o del obtenido directamente por el
procedimiento licenciado.

Como podemos apreciar nos referimos a un método que beneficia fundamentalmente al

licenciatario ya que sOlo se tomaran en cuenta las utilidades que éste haya percibido por las

ventas a la hora de determinar el monto de las regalias, lo que hace disminuir concretamente

los ingresos que puede obtener el licenciante.
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iante podria verse afectado, pues una deficiente gestion econémica del
ara en detrimento de las regalias y, en

Ademis & 5

licenciatario o e! hecho de que no sea rentable redund
nuestra opinién, ésto no debe influir de ninguna manera en los beneficios econémicos que

debe obtener el licenciante.

c)- Mixta:
Esta es una forma de pago en la que, como su nombre lo indica, se combina la suma global

con el pago de regalias.

Cuando las partes acuerdan esta forma, el licenciatario debe entregar a la firma del contrato,
una suma como contraprestacion por recibir los derechos para explotar la invencién y
durante la vigencia del contrato entregara, a su vez, otras cantidades (regalias), calculadas en

base al aspecto que las partes consideren mas beneficioso, es decir, a la produccién, a las

ventas o a las utilidades del licenciatario.

Una vez concluida la explicacién de cada una de las formas que puede asumir el pago de la
remuneracion al licenciante, podemos decir que segin la OMPI, “la eleccion del modo de
remuneracion puede hacerse entre un gran nimero de combinaciones. En general, la eleccion
deberia basarse en dos consideraciones. La primera, es que el modo de pago debe ser simple,
desde el punto de vista administrativo, para reducir los gastos de inspeccion y de
intesrvencion de cuentas y los demas gastos administrativos, permitiendo al mismo tiempo la
aplicaciéon de principios generales de contabilidad. La segunda es que debe adaptarse a las

circunstancias de transaccién. La base de calculo de la regalia debe ser adecuada a la
tecnologia en cuestién™. 1010

No obstante lo anterior, somos del criterio que un adecuado método para determinar la

forma de pago, en el que no se vea afectado fundamentalmente el licenciante es el mixto.
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Con la utilizacién de este método ¢l licenciante garantiza un pago inicial que le permita
recupeorsr parte de lo invertido y que signifique un ingreso seguro y ademas recibir durante la
los cuales pueden ser

vigencia del contrato otros ingresos en concepto de regalias
importantes si realmente el objeto de la licencia tiene un impacto grande en el mercado y su

comercializacién permite la obtencion de grandes beneficios econdmicos.

De igual forma consideramos que las regalias deben ser condicionadas a las ventas, ya que
ésto no afectara al licenciatario en caso de que no pueda vender alguna parte de Ia
produccion y al mismo tiempo el licenciante no tendra que preocuparse si el licenciatario

obtiene o no ganancias, ya que sus ingresos seran consecuencia de las ventas y no de las

-

utilidades.
VI- VENTAJAS DE LAS LICENCIAS DE PATENTES.

No queremos concluir nuestro analisis con respecto a las licencias de patentes, sin antes
transmitirle a todos los que lean el presente trabajo y se interesen fundamentalmente en el

tema especifico que hemos abordado en este epigrafe, las ventajas que, a nuestro juicio

implican las licencias de patentes.

Entre las ventajas que tienen las licencias de patentes se encuentra, en primer lugar y como

hemos planteado a los largo de todo este Capitulo, las posibilidades que tiene el titular de la
patente de obtener importantes beneficios econdmicos sin tener necesidad de explotar

comercialmente la patente, con los correspondientes gastos que ello implica.

Lo anterior quiere decir que el licenciante y dueiio de la patente al otorgar una licencia sobre
la misma no tendra que incurrir en los gastos relacionados con la creacién de la
infraestructura comercial que implica la entrada al mercado de un producto, asi mismo podra

ahorrarse los recursos que debia destinar para la promocién y publicidad del producto en

cuestion.
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Igualmente, mediante la licencia de la patente el titular al recibir las regalias percibe un flujo
de dinero consante, "durante el tiempo por el que haya sido concedida la licencia, a
diferencia de bo que ocurre si vende la patente, ya que en este caso recibiria una mayor

cantidad, pero de una sola vez.

Otra ventaja de las licencias es que le evita al titular los gastos correspondientes de
instalacion (si el objeto de la patente es un procedimiento y va a realizar la fabricacién del
producto en el territorio que se trate), las tasas de impuesto, los gastos de transportacion,

salarios y cualquier otro gasto relacionado con la produccién.

Como otra ventaja de la licencia de la patente podemos sefialar que al poder realizarse la
explotacion de la invencion, es decir la fabricacion y comercializacion del producto objeto de
la patente, ésta no queda sdlo reconocida como un derecho sino que también se materializa

en un producto que llega al mercado y contribuye de esta forma, al bienestar del hombre y a

satisfacer una mas de sus necesidades.

Una vez expuestas las ventajas que en nuestra opinion concede la licencia de patentes al
licenciante, mantenemos nuestro criterio de que ésta es una alternativa beneficiosa para que

el titular de la patente obtenga importantes beneficios econémicos.
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CONCLUSIONES.

Finalizada la exposicién de nuestro trabajo, consideramos que las hipdtesis que nos
formulamos al inicio del mismo han sido suficientemente comprobadas. Esta afirmacién la

podemos plantear, luego de arribar a las siguientes conclusiones:

PRIMERA: La exigencia de los requisitos de patentabilidad que deben cumplir las
invenciones, conforme a la mayoria de las legislaciones, permite proteger a los solicitantes al
tener éstos la garantia de que su invencién es novedosa y no evidente, por lo tanto,

dificilmente se podra demegar la concesion de la patente.

SEGUNDA: Aunque cada documento de la solicitud de patente (Resumen, Descripcion,
Reivindicaciones y Dibujos) tienen funciones especificas, en conjunto forman un todo Unico,

que permite valorar hasta donde llega el alcance de la invencién.

TERCERA: La descripcion detallada y suficiente de la invencién, permite interpretar de
manera efectiva las reivindicaciones y lograr mayor amplitud en la proteccién de la

invencién.

CUARTA: El principal derecho o beneficio que conceden las patentes a su titular, es desde
el punto de vista econdmico, ya que al poder impedir que terceros, sin su consentirniento,
comercialicen un producto similar al patentado, se encuentran en una situacidn privilegiada,
pues, al no existir competencia puede implantar precios monopdlicos, que le permitan,

ademas de recuperar lo invertido en el logro de la invencion y tramitacion de la patente,
obtener considerables ganancias.

QUINTA: El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), adoptado en

Washington, en el aflo 1970 y cuya entrada en vigor se produjo el 24 de enero de 1978, le
brinda al solicitante la posibilidad de presentar un Gnica solicitud internacional (en la Oficina
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receptors) lo cual representa ahorros importantes, pues produce los mismos efectos que si se
presentara en cada uno de los paises o Convenios designados.

SEXTA: El Tratado de Cooperacidén en materia de Patentes permite designar a un costo
razonable, los paises en los que se quiere solicitar la patente (se paga s6lo un maximo de 11
tasas); el resto de las designaciones son gratuitas, por lo que el solicitante puede designar
todos los paises miembros desde el momento de la presentacion de la solicitud internacional,
sin preocuparse de tener que realizar gastos por este concepto y posteriormente, de acuerdo

con las posibilidades de patentamiento y de explotacién comercial de la invencién, pagar las

tasas nacionales de los paises que efectivamente le interesen.

-

SEPTIMA: E! Informe de basqueda internacional que se emite durante la Fase
internacional de la tramitacion de la solicitud de patente via PCT, brinda la posiblidad al
solicitante de, una vez realizado el analisis correspondiente, tomar la decision de si contina
con la tramitacion en la Fase nacional (por considerar que el informe es positivo) o si
abandona la solicitud por considerar que no tiene posibilidades de que se le otorgue la

patente, ahorrandose en este caso, los gastos correspondientes a la Fase nacional y evitando

también la publicacién de la solicitud.

OCTAVA: El Informe de busqueda internacional también le permite al solicitante modificar
las reivindicaciones (sin ampliar su alcance, por supuesto) a los efectos de distinguir mejor

su invencién del estado de la técnica, antes que se realice la publicacion de la solicitud.

NOVENA: La realizacion del examen preliminar internacional, brinda la posibilidad al
solicitante de aplazar la entrada en la Fase nacional por un maximo de 30 meses, a partir de

la fecha de prioridad, lo cual le permite tener mas tiempo para valorar las posibilidades reales

de explotacion industrial y comercial que tiene la invencion.

DECIMA: El Informe de examen preliminar internacional contiene una opinién fundada

sobre el grado de patentabilidad de la invencidn, es decir, si cumple con los requisitos de
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CAD: Délares canadienses.
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OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.
PCT: Tratado de Cooperacion en materia de Patentes.
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