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INTRODUCCION

A través de esta seccion se presentaran conceptos basicos relacionados con
patentes, y los tipos de patentes que existen, asi como los requisitos que
deben cumplir los productos y/o procesos de las MiPymes para ser protegidos
mediante este mecanismo de la propiedad intelectual. Tambien se analizaran
algunos puntos relevantes como el término de proteccion que otorga una
patente, la materia que puede ser o no patentable y los derechos que adquieren
las MiPymes como titulares de patentes. Finalmente, se explicara el significado
de dominio publico -en el contexto de las patentes- y cémo puede beneficiarse
una MiPyme con la informacion tecnologica que este contiene.

OBJETIVOS
de APRENDIZAJE

Conocer los conceptos basicos asociados
a las patentes en el contexto de las

Conocer los derechos que otorga una
patente a una MiPyme al proteger un
producto o proceso innovador.

Conocer el concepto de dominio publicoy
los escenarios de aprovechamiento.
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éPor qué y para qué
patentar? Q

Cuando una empresa quiere involucrar patentes en
su discurso corporativo sefalando que, ademas de
incursionar en el mercado con cierto tipo de productos o
servicios, cuenta con elementos innovadores protegidos
a traveés de una patente, suele ubicarse en alguno de los
siguientes escenarios:

La MiPyme quiere contar con una patente para obtener
un titulo de propiedad y relacionarlo en todo escenario
promocional de la empresa, como un elemento mas de sus
activos intangibles.

La MiPyme quiere poseer algun elemento que evidencie el
importante grado de investigacion y desarrollo invertido
en sus productos o servicios, por lo que la patente le
permitira contar con un soporte del trabajo realizado

detras de sus innovaciones.

La MiPyme quiere aprovechar estratégicamente la patente
para vincularla con su modelo de negocio, buscando
obtener un monopolio temporal o una ventaja competitiva
sobre el producto protegido a traves de dicha patente.
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Cualquiera de estos escenarios puede resultar interesante para la MiPyme de acuerdo con sus
objetivos; sin embargo, las acciones que se requieren tomar en cada uno son distintas:

® Cuando se busca entrar en los escenarios -a- o -b-, la patente que se tramite, o que
finalmente logra ser concedida, puede encontrarse aislada del modelo de negocio de la
empresa, ya que las finalidades no necesariamente estaran conectadas directamente con el
mercado. Ello se puede suscitar, por ejemplo, cuando el producto protegido no esta dentro
de ninguna linea de negocio de la empresa o no guarda relacion con los servicios que esta
presta.

® En la practica, muchas empresas que logran obtener una patente, sustancialmente se
enmarcan en los escenarios -a- o -b-, incluso sin haber tenido dicha intencion. Esto
ocurre porque no lograron conectar la proteccion del producto/proceso con su modelo de
negocio y, en particular, con la forma en que dicha patente podria generar reales beneficios
econdmicos para la empresa.

A
/\ IMPORTANTE

Lo ideal para una MiPyme es obtener beneficios econdémicos a partir de
sus patentes; es decir, que pueda monetizarlas como activos intangibles de
propiedad intelectual. Esto puede lograrse por medio de licencias, venta de
derechos y acuerdos con aliados, entre otros.

® CuandolaMiPyme, por el contrario, quiere desde una fase inicial, recurrir a una patente para
vincularla a su modelo de negocio, que reflejaria el escenario -c- indicado, requiere realizar
una proteccion estratégica enfocada en la busqueda de escenarios para lograr conseguir un
monopolio temporal o una ventaja competitiva en el mercado, gracias a dicha patente como
elemento esencial del modelo de negocio de la empresa.
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CSabiss ,
QUE?

Los activos intangibles, dentro de los cuales se ubica la propiedad intelectual,
como las patentes, cada vez toman mayor protagonismo e importancia respecto
de los activos tangibles para el sector empresarial. De esta manera, una empresa
puede concentrar, por ejemplo, su mayor activo en los derechos que posea sobre
su tecnologia patentada (activo intangible) y no sobre las instalaciones fisicas
donde opera. La pertenencia o titularidad de los activos intangibles, en particular los
representados a traves de patentes, puede ser demostrada Unicamente a traves del
respectivo titulo de patente otorgado por la oficina nacional respectiva (en el caso
peruano, el INDECOPI).




Conceptos
basicos de

Propiedad
Intelectual
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éQué son las Patentes?

Las patentes consisten en derechos exclusivos otorgados por el Estado
a personas naturales o juridicas sobre nuevos productos o procesos
(inventos) que logran superar los requisitos de proteccién. Las patentes
permiten a sus titulares, oponerse y excluir a terceros de usar, reproducir,

fabricar, vender y/o explotar la materia protegida sin su autorizacién. Este
derecho exclusivo esta limitado temporal y territorialmente.

Para que una patente sea otorgada sobre un producto o proceso
innovador, se debe iniciar un tramite de solicitud de registro ante la
oficina nacional competente del pais de origen (para el caso del Peru,
ante el INDECOPI) o en los paises de interés ante la oficina de patentes
correspondiente, ya que la proteccién unicamente regird en el territorio
nacional donde se solicite y conceda la patente respectiva. A traves del
tramite, la solicitud de patente sera publicada, quedando a disposicion
del publico en general la informacion detallada de la invencion para ser
consultada.

Las patentes son un instrumento esencial para proteger productos o
procesos innovadores generados por MiPymes que pretenden llegar al
mercado. Siuna MiPyme no protege mediante patentes susinnovaciones,
otros competidores podran copiar y/o realizar acciones de fabricaciony
explotacion de las mismas, y la MiPyme no podra oponerse.

éQué tipos de patentes existen?

Bajo la legislacion peruana, existen dos tipos de patentes que tienen
importantes diferencias en cuanto al objeto y el proceso de solicitud.
Los dos tipos de patentes son: las patentes de invencion y las patentes
de modelo de utilidad, también conocidas como “pequenas patentes”
o "patentes de corta duracion”. Las patentes de modelo de utilidad
presentan condiciones variables para la aplicacion de los requisitos de
patentes,ya que sonmenos estrictos,ylaproteccioneneltiempo también
es menor. Las MiPymes pueden recurrir a la proteccion de patentes de
modelo de utilidad, dependiendo del alcance de su innovacion.
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Tipo de patente

Patentes
de invencion

Patentes de
modelo de utilidad

Pormedio de las patentes de invencion,
las  MiPymes pueden proteger
productos y procesos innovadores que
resuelvan un problema técnico.

Las patentes de invencion pueden
solicitarse ante cualquier oficina
nacional de los paises que contemplen
el sistema de proteccion de patentes.

El tramite que se realiza ante la oficina
nacional para el estudio de unasolicitud
de patente de invencién requiere de un
tiempo prolongado.

invencion deben
requisitos de

Las patentes de
cumplir con tres
patentabilidad:

Novedad
Nivel inventivo
Aplicacion industrial

Por medio de las patentes de modelo
de utilidad las MiPymes solo pueden
proteger productos que representen
ventajas técnicas o mejoras de
productos existentes (configuracion o
disposicion de elementos).

Por medio de las patentes de modelo
de utilidad las MiPymes solo pueden
proteger productos que representen
ventajas técnicas o mejoras de
productos existentes (configuracion o
disposicion de elementos).

El tramite que se realiza ante la oficina
nacional para el estudio de una solicitud
de patente de modelo de utilidad
requiere menos tiempo en comparacion
con el tramite de una patente de
invencion.

Las patentes de modelo de utilidad
deben cumplir los siguientes requisitos:

Novedad
Ventaja tecnica

Nota: Los requisitos se explicaran mas adelante.

©
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éCuanto tiempo dura la proteccion de una
patente?

\ 4
A

El periodo de proteccion de una patente es el tiempo durante el cual
el titular goza de los diferentes derechos de propiedad intelectual que
le son otorgados. Este periodo no puede ser prorrogado bajo ninguna

circunstancia

Patentes de
modelo de utilidad

Periodo de proteccion de
20 aios, que se debe contar
desde la fecha de solicitud.

Periodo de proteccion de
10 afos, que se debe contar
desde la fecha de solicitud.

éCuales son los requisitos de
patentabilidad para cada tipo de
patente?

Los requisitos o condiciones de patentabilidad se encuentran
establecidos a nivel global, los cuales son aplicables a las diferentes
evaluaciones de las solicitudes de patentes que se presentan en cada
pais. Los requisitos o condiciones de patentabilidad son:

® Novedad: constituye la primera condicion fundamental para la concesion
de una patente. Aqui se revisa que el producto o proceso que se busca
proteger no exista en su dmbito técnico (estado de la técnica), y se valida
que no se haya divulgado previamente -en cualquier parte del mundo- la
informacién técnica de la invencion. Una divulgacion puede consistir en

©
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la publicacién de documentos, videos, posters e informacién técnica en
general por cualquier medio, y puede darse por una descripcion escrita,
oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio. Es importante
mantener bajo estricta confidencialidad la informacion técnica de la
invencion hasta la fecha de presentacion de la solicitud de patente ya que,
la divulgacion antes de ello, afectaria la novedad de la misma, impidiendo
lograr la proteccion.

@ Nivel inventivo (altura, paso o actividad inventiva): con esta condicién de
patentabilidad se busca garantizar que exista una diferenciaidentificable
entre el estado de la técnica y la invencion que se busca proteger, y que
la invencion no sea obvia o evidente para un experto técnico especializado
(basico o medio) en el sector tecnoldgico relacionado. El nivel inventivo
suele ser la condicion con mayor complejidad de los requisitos de
patentabilidad.

@ Aplicaciéon industrial: |as invenciones que busquen ser protegidas
mediante patentes deben ser susceptibles de ser aplicadas y producidas
en cualquiercampode laindustria porlo que,debenserUtilesy proporcionar
beneficios practicos. La produccion de la invencion, ya sea un producto o
proceso, debe ser viable y real (y no abstracta).
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Al existir diferentes tipos de patentes (invenciony modelo de utilidad) los requisitos o condiciones
de patentabilidad para cada uno de estos varia, ya que depende del tipo y alcance del desarrollo

tecnoldgico generado:

Tipo de patente

Patentes Patentes de
de invencion modelo de utilidad

(o)

ot Las patentes de invencion deben Las patentes de modelo de utilidad
L p g presentan algunas variaciones en
= cumplir con tres requisitos y en el mayor I isit ¢ las d
=l nivel posible os requisitos con respecto a las de
(] ‘ invencion.

o

O

% Las patentes de invencion deben Las patentes de modelo de utilidad
g cumplir con el requisito de novedad (ser deben cumplir con el requisito de
o) nuevas). novedad.

Z

o efecto técnico distinto a lo existente.
(Ventaja técnica).

_S Las patentes de modelo de utilidad NO
€ deben cumplir con el requisito de nivel
[ Las patentes de invencion deben inventivo: sin embargo, el desarrollo
2 cumplir con el requisito de nivel tecnoldgico que se pretenda proteger
% inventivo (no ser obvias ni evidentes). si debe presentar una utilidad, ventaja
2

Z

Las patentes de modelo de utilidad,
al ser modificaciones ventajosas de
Las patentes de invencion deben productos ya existentes, se entiende
cumplir con el requisito de aplicacién que cumplen con el requisito de
industrial. aplicacion industrial, aun cuando ello no
sea condicion previa para este tipo de
patentes.

Aplicacion industrial
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¢Qué materia es susceptible de ser
patentable?

Las MiPymes que busquen proteger sus innovaciones por medio de

una patente, siempre deben revisar previamente que estas cumplan
los diferentes requisitos o condiciones de patentabilidad. Por regla
y entendimiento general, todas las invenciones son susceptibles de
protecciéon por patentes en todos los campos de la industria, mientras
que la materia patentable se encuentra establecida en la legislacion
nacional, donde también se define taxativamente las excepciones de
patentabilidad.

Materia NO susceptible de ser patentable en el Peru

® Los descubrimientos.

@ Seresvivos, materiales biolodgicos naturales, o lo existente tal y como
se encuentra en la naturaleza.

@ Teorias cientificas, métodos matematicos, financieros o de negocios.

® Metodos quirurgicos, terapeuticos y de diagnostico para el
tratamiento de personas o de animales.

® Las aplicacionesy los programas informaticos.

Materia susceptible de ser patentable

® Productos.
® Procedimientos.

® Metodos de fabricacion.
® Maquinas o aparatos.

® Dispositivos

Restricciones para la concesion de patentes

@ Invenciones que son contrarias al orden publico o las buenas
costumbres.

® Invenciones cuya explotacion comercial seria perjudicial para la vida
o la salud humana o animal, la preservacion de vegetales o el medio
ambiente.

® Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente
bioldgicos para la obtencion de plantas o animales, distintos de los
procedimientos no biolégicos y microbiologicos.

©
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éQué derechos de propiedad intelectual
otorga una patente cuando es concedida?

® Las patentes deben recorrer todo un proceso de revision legal y

técnicaparaque puedanserotorgadas. Unavez obtenidalaconcesion
por la oficina nacional competente, el titular de esta contara con
una proteccion legal que constituye un derecho de exclusividad, el cual
permite que la invencion sea utilizada y explotada solo por dicho
titular.

® Las acciones de uso, fabricacién, venta, comercializaciéon y demas
actividades relacionadas pueden ser realizadas solo por el titular de la
patente. En caso de que un tercero esté interesado en ejercer alguna
de estas acciones, debera contar con una autorizacion expresa del
titular de este derecho, por medio de una licencia u otro mecanismo -

® Los derechos que otorga una patente se encuentran limitados por el
tiempo de proteccién de la misma (20 ¢ 10 anos); esto quiere decir
gue, una vez finalizado este periodo, la patente pasara al dominio
publico, lo que implica que cualquier tercero podra usarla o explotarla,
sin infringir los derechos de propiedad intelectual que estaban en
cabeza del titular.

CSabiss ,
QUE?

Las MiPymes pueden consultar mas sobre el proceso para solicitar una patente
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de
la Propiedad Intelectual de Pert- INDECOPI enviando una comunicacion virtual
a la siguiente direccion de correo electrénico: patenta(@indecopi.gob.pe
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éQué es el dominio publico y como se
relaciona con las patentes?

Cuando una patente se encuentra en el dominio publico, su proteccidnya
ha terminado o no cuenta con proteccion por alguna razon; en cualquier
caso, podra ser utilizada libremente por cualquier persona.

Las patentes son concedidas por un periodo de 20 afos (patentes
de invencion) y por un periodo de 10 ahos (patentes de modelo de
utilidad). Una vez finalizado este periodo de proteccion, la invencién y la
informacioén protegida por esa patente pasa a ser de dominio publico; es
decir, que los titulares “pierden” los derechos exclusivos que el Estado
les habia otorgado y ahora la informacion técnica puede ser utilizada y
explotada por cualquier tercero.

_-_—

Las MiPymes también pueden hacer uso estratégico de
las patentes que se encuentran en el dominio publico para
analizar tendencias y acceder a informacion tecnoldgica
en general, con el propodsito de alimentar sus procesos de
innovacion y diferenciacion técnica e, inclusive, para hacer
negocios a partir de patentes ya expiradas.

—
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Ejemplo hipotético

Alejandro decidio crear una pequefa empresa
en el ano 2018 denominada MEDICASTTEL,
desde entonces fabrica instrumentos meédicos
de medida para diferentes variables fisioldgicas
como lo son temperatura, tension, entre otros. La
empresa de Alejandro, a lo largo de los anos, se
ha consolidado como una empresa emergente,
ofreciendo la mejor tecnologia en salud

En el ano 2021, Alejandro y un grupo de investigadores desarrollaron un nuevo
instrumento que permitia medir la temperatura en ninos de forma mucho mas
rapida y eficiente, arrojando resultados que eran 100% confiables. El dispositivo
presentaba algunas ventajas competitivas en el mercado, ya que era un instrumento
mucho mas economico y de larga duracion.

Un dia Alejandro decide contratar asesoria legal y técnica para realizar la proteccion
por medio de una patente de invencion del instrumento de medida que habian
desarrollado. Para esto, decidi¢ presentar la solicitud ante el Indecopi cumpliendo
con los requisitos de patentabilidad. Un tiempo mas tarde, y despues de sortear el
tramite de solicitud, obtuvo la concesion de la patente de invencion

Alejandro queriainiciar procesos legales de infraccion contra otros competidores que
poseian tecnologias medicas enfocadas al mismo sector, pero que no eran iguales
a la de MEDICASTTEL. En agquel momento, no entendia muy bien el alcance de los
derechos que le otorgaba la patente y consultd nuevamente con un especialista en
el tema, quien le indicd que con este titulo de propiedad solicitado en 2021 tendria
20 anos para fabricar, comercializar y vender el instrumento médico que desarrollo.

Ademas, le informd que podria impedir que terceros realicen tales acciones sin su
autorizacion, brindando asi una proteccién completa sobre su instrumento; sin
embargo, no podria limitar el mercado ni tomar acciones legales contra los otros
competidores que habia identificado, ya que no usaban la misma tecnologia que la
empresa y. por lo tanto, no infringian sus derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, el especialista le aclaré a Alejandro que la proteccion de una patente,
asi como es limitada en el tiempo, también, se encuentra limitada territorialmente,
es decir que, si la solicitud y concesion de la patente se hace en un solo pais, solo se
gozaran de los derechos de exclusividad en el pais donde fue otorgada.
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CASO DE

Descripcion del caso

Agrovet Market es una empresa peruana
que realiza actividades de investigacion,
desarrollo y comercializacion de productos
para uso veterinario.

Uno de sus principales productos es un
antiparasitario para equinos, conocido como
Doraquest.

Este invento ha sido patentado en Peru y
en otros paises en los que comercializa el
producto de forma exitosa. El proceso de
[+D+ide un producto farmacolégico requiere
tiempo, esfuerzo y dinero para llegar a la
formula correctay al producto final. Por ello,
patentarlole daalaempresalacapacidadno
solo de recuperar lo invertido, sino también
de obtener adicionalesingresos econdmicos

Marco conceptual y aspectos basicos de las patentes para MiPymes

para el crecimiento y consolidacion de la
compania.

Doraquest, consiste en un “Gel” que se
administra por via oral en los equinos para
controlar los parasitos internos y externos
en los semovientes, el cual estd compuesto
de una formula original bioadhesiva
acompanada de propiedades especiales vy
con sabor a manzana.

Ademas del producto Doraquest, Ila
empresa Agrovet cuenta con otros
productos generados a partir de trabajos
de investigacion y desarrollo (I+D), sobre
los que también ha logrado aplicar
estratégicamente la
patentes.

proteccion  via

li Indecopi
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Estrategia de proteccion a
través de patentes:

Mediante este caso de la empresa Agrovet, ® |a estrategia de proteccion de su
se puede evidenciar un claro contexto de propiedad intelectual refleja una
la utilizacion de patentes como mecanismo estrecha relacion con el potencial de
de proteccion de productos innovadores mercado del producto a proteger, al
gue buscan entrar a escenarios comerciales, evidenciar que los productos exitosos
reflejando un por que y para que patentar comercialmente cuentan con proteccion
fundamentado. A continuacién, los puntos de patentes.
principales que pueden extraerse del caso
como estrategia de propiedad intelectual: ® L& utilizacion de mecanismos, como
patentes, por Ila empresa, estan
® La empresa Agrovet involucra claramente  conectadas con su
esencialmente actividades de explotacion comercial, teniendo
investigacion y desarrollo para generar en cuenta el potencial de mercado
produccion innovadora que realmente proyectado de los productos que
requiere el mercado. protege Agrovet.

www.agrovetmarket.com
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ERRORES
FRECUENTES

enla=MiPymes

No identificar las invenciones y desarrollos
tecnologicos protegibles mediante patentes
Se desaprovechan las ventajas del sistema de
propiedad intelectual en favor de la competitividad
de la empresa.

Considerar que los derechos de propiedad

intelectual que otorgan las patentes son a
nivel mundial

2 Los derechos que otorga una patente estan
limitados temporal y territorialmente. Toda MiPyme
debe tomar las medidas necesarias para proteger

sus invenciones en cada pais de interés.

Usar con fines comerciales patentes de
terceros que se encuentran vigentes (no en
dominio publico)

Ocasionara problemas, ya que se estaria

¢
] infringiendo los derechos de propiedad intelectual

[ ) de los titulares.

©
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RECOMENDACIONES

para las MiPymes:

Tener presente la importancia de proteger
las invenciones por medio de patentes, ya
que toda MiPyme deberia buscar.

Identificar cada desarrollo tecnoldgico,
invencion o innovacion generaday conocerla
tecnicamente en detalle para determinar el
tipo de proteccion que es mas adecuado y
viable

Aprovechar la informacion  técnica
contenida en documentos de patente que
son de caracter publico como insumo para
el desarrollo de nuevos productos. Tambien
recurrir a bases de datos de patentes para
estimar si un nuevo producto generado
puede ser novedoso o no antes de solicitar
una patente.

@
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