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PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO EN 
GESTIÓN DE PATENTES EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA 
BRIGADA DE PATENTES

Barranquilla - 2016

Alexander Agudelo
Director Departamento de patentes

Agenda:

Ç Introducción a la Propiedad Industrial

Á Modalidades

Á Secretos Empresariales

Ç Patentes de Invención

Á Suficiencia

Á Requisitos

Á Trámite

Á Derechos adquiridos

Á Justificación e importancia de las patentes

Á Estadísticas

Á Introducción al  litigio de patentes

Á Inventores

https://www.linkedin.com/company/olartemoure
https://www.linkedin.com/company/olartemoure
http://www.olartemoure.com/
http://www.olartemoure.com/
https://twitter.com/OlarteMoure
https://twitter.com/OlarteMoure
https://www.facebook.com/OlarteMoure
https://www.facebook.com/OlarteMoure
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PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHO 

DE AUTOR

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL

DERECHOS DE

OBTENTOR

Creatividad - Imaginación - Conocimiento - Inversión 

- Crecimiento Económico - Valor - Activos Intangibles

Introducción a la Propiedad Industrial

ESQUEMAS DE TRAZADO

MARCASPATENTES DE INVENCION

MODELOS DE UTILIDAD

DISEÑOS INDUSTRIALES

SECRETOS

INDUSTRIALES

LEMAS COMERCIALES

NOMBRES COMERCIALES

DATOS DE PRUEBA

ENSEÑAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Nuevas Creaciones Signos Distintivos Derecho de la Competencia

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Introducción a la Propiedad Industrial
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Modelos de Utilidad

Nuevaforma,configuracióno disposiciónde elementos,que permitaun

mejoro diferentefuncionamiento,utilizacióno fabricacióndel objeto

quele incorporeo quele proporcionealgunautilidad, ventajao efecto

técnicoqueantesnotenía

Diseños Industriales

Aparienciaparticulardeunproducto:

reuniónde líneaso combinaciónde colores,o de cualquierformaexternabidimensionalo

tridimensional,línea,contorno,configuración,texturao material,sin quecambieel destinoo

finalidaddedichoproducto.
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SecretosEmpresariales

Información NO DIVULGADAque una persona (natural o jurídica) legítimamente posea, que 

pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de 

transmitirse a un tercero.

VBases de datos

VFórmulas

V Información de investigación y desarrollo

VMétodos o procesos de producción

VPlanes de comercialización

VDatos sobre costos de producción y distribución

VPolítica de descuentos y comisiones

VContratos con proveedores, distribuidores, clientesé

V Información sobre clientes

No es secreto:

× La información contable

× Los estados financieros

× Los libros de acta de 

asamblea y junta directiva

× Los activos de propiedad 

intelectual

1. .

Requisitosdeprotección

1956 Ą Warner-Lambert solicita terminar con las regalías

La f·rmula ya no es secreta, publicada en ñJournal of the American Medical Associationò 

en1931.

Corte: Secretos comerciales pueden permanecer indefinidamente, pero pueden ser descubiertos 

por medio legítimo, adquiriendo derecho a su uso.

ESTO NO LIBERA DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

El caso de la fórmula de "Listerine.ó
Warner-Lambert PharmaceuticalCo.v.John J. Reynolds, Inc., 178 F.Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959),aff'd280 F.2d 197 (2nd Cir. 

1960).

1880s, Dr. Lawrencecreóla formula de un antisépticolíquido

1881 Ą LICENCIAĄ a J. W. Lambert (para fabricar) Ą 20USD por venta

1885 Ą reduce regalías a 6USD

75 años de pagos Ąå22 millones!

1. Ser Secreto

SecretosEmpresariales
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V .

V .

1. Ser Secreto

V No sea generalmente conocido

V No sea fácilmente accesible

Pueden ser secretos comercialesé 

Si la información NO ES DE DOMINIO PÚBLICOo fácilmente determinable

Porejemplo,NOSÓLOelnombredelaempresa,

sinoinformaciónnodisponible: personadecontacto,númerodeteléfonoo

e-mailnopúblico,preferenciasé.

Ą La información no pública es el valor de una lista de clientes

CASO: listas de clientesé

Requisitosdeprotección

SecretosEmpresariales

V .

V .

1. Ser Secreto

V No sea generalmente conocido

V No sea fácilmente accesible

2. Que tenga valor por ser secreto

VQue pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial 

V Su conocimiento y utilización permite una ganancia y ventaja competitiva 

sobre quienes no la conocen

2.

Requisitosdeprotección

SecretosEmpresariales
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1. Ser Secreto

V No sea generalmente conocido

V No sea fácilmente accesible

2. Que tenga valor por ser secreto

VQue pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial 

V Su conocimiento y utilización permite una ganancia y ventaja competitiva 

sobre quienes no la conocen

3. Medidas razonables para mantenerla en secreto

V Noticemeasures

VMedidas de seguridad: Físicas y/o tecnológicas

V .

V .

3.

Requisitosdeprotección

SecretosEmpresariales

Límitesdelaprotección:

La información de dominio público 

(patentes)

La actividad inventiva 

de los competidores

La dificultad de mantener 

òsecretoó un secretoLa ingeniería 

inversa (SEGA) 

SecretosEmpresariales
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VSegún IPO:

V>90% de la tecnología se protege por secretos 

industriales

V>80% de acuerdos de licencia y cesión de tecnología 

incluyen know-how

VCombinación PATENTES+SECRETOS

SecretosEmpresariales

Patentes de Invención
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Patentes de Invención

¿Quéesunainvención? (enmateriadepatentes)

OMPI:unproductooprocedimientoque aporta una 

nueva solución técnica a un problema

¿Quéesundescubrimiento?

RAE:Hallazgo, encuentro, manifestación de lo que estaba 

oculto o secreto o era desconocido.

ÅInvencionesentodoslos camposdelatecnología

ÅInvencionesdeProducto

ÅInvencionesdeProcedimiento

Patentes de Invención
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INVENCIONESDEPRODUCTO:

ÅRevistenunaformatangible

Unproductoindependienteounproductoqueconstituyeunapartedeotroproducto.

Gillette -

1904

1925
1889

Patentes de Invención

ÅSmartphones

Patentes de Invención
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INVENCIONESDEPROCEDIMIENTO:

Secuenciade etapasconducentesa la fabricaciónde un productoo un

resultadoproyectado

N

N

R

O

R4

R2

Patentes de Invención

No se consideran Invenciones(CAN)

ÅLosdescubrimientos

ÅLasteoríascientíficasomatemáticas

ÅMateriaoprocesostalcomoseencuentranenlanaturaleza

ÅSeresvivos

ÅObrasartísticas

ÅLos planes,reglasy métodosparael ejerciciode actividades

intelectuales, juegosoactividadeseconómico-comerciales

ÅSoftware

ÅLasformasdepresentarinformación.

Patentes de Invención
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Nosonpatentables(CAN)

ÅInvencionesqueatentencontraelordenpúblicoo la moral.

Å Invencionesqueatentencontrala saludo la vida, losvegetaleso

elmedioambiente.

Å Las plantas,los animalesy los procedimientosesencialmente

biológicos

Å Los métodosdediagnóstico,terapéuticoso quirúrgicosparael

tratamientohumanooanimal

ÅUsosy segundosusos

Patentes de Invención

¿Para quién? Audienciadiversa(lenguajeacorde):

- Examinadoresde patentes

- Jueces

- Clientes/inversionistas

- Competidores/infractores

- Investigadores

ÅPATENTE= ContratoSocial

TransacciónINVENTOR-ESTADO

Contenidoé. TÉCNICO - JURÍDICO

Patentes de Invención

Filosofía del sistema:
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V Título

V Información Bibliográfica (inventores, propietarios, país de origen)

V Resumen

V Antecedentes

V Sumario (Breve Descripción)

V Descripción Detallada

V Ejemplos

V Dibujos

V Reivindicaciones

Partestípicas:

Patentes de Invención

Corte suprema (1854)

ÁMorse nohabilita a otros a hacer más 

que el sistema de repetición que se 

describe

ÁOtras personas pueden hacer medios reales para uso de electromagnetismo para 

transmitir mensajes (más barato o mejor)

Á Reclamaunderechoexclusivoparaformasy procesosqueno sehadescrito

y nosehabíainventado,y quenopodíadescribircuandoobtuvosu patente

ĄReivindicación8esdemasiadoamplia

Divulgación

Suficiente
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¿Suficiencia?

Å¿Sehareducidoel inventoa laprácticael invento?

Å¿Hayunconcepto?¿Validado?

Å¿prototipos/modalidades?

ÅTecnologíaspredecibles

ÅTecnologíasimpredecibles

ÅCUIDADO: nosepuedeampliar!!

Casos grises: ¿suficiente información para permitir a una persona 

medianamente versada reproducir el invento?

Divulgación

Suficiente

Patentes de Invención

Divulgación

Suficiente

Patentes de Invención

TECNOLOGÍAS 

PREDECIBLES

Áreas en que la modificación de un sistema tiene efectos reconocidos 
predecibles|

(base en leyes matemáticas y científicas)

Ej. Mecánica, 

Eléctrica

Electrónica

US3216423: Aparato para 

facilitar el nacimiento de un 

bebé por fuerza centrífuga
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Divulgación

Suficiente

Patentes de Invención

TECNOLOGÍAS 

IMPREDECIBLES

ÁLos resultados o efectos son en gran medida 
desconocidos.

ÁPequeños cambios pueden producir efectos 
inesperados

ÁInformación detallada y evidencia de una 
apropiada reducción a la práctica se vuelve 
esencial

Ej. Químicas, 

Farmacológicas

Biológicas.

é cumplir los

REQUISITOS

DE 

PATENTABILIDAD

Patentes de Invención
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1. Materia elegible

2. DESCRIPCIÓN SUFICIENTE

3. NOVEDAD

4. NIVEL INVENTIVO

Requisitos de Patentabilidad

Patentes de Invención

NOVEDAD

Patentes de Invención
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ÅProtecciónde patenteĄ no sóloporel saber algo

NOVEDAD(anticipación)

Si esebeneficióhabíasidoproporcionado, con anterioridad

Ą no puedetenerprotección

Beneficioal público(valor)

Patentes de Invención

ÅDiferentedel arte previo(estadode la técnica)

ÅNO exactamenteidéntico!

ÅCadaelementoreclamadodescritoy organizadode 

forma diferenteal estadode la técnicaarte previo

V Contraprestacióna la infracción:

üé aquelloinfringe Ą siesposterior

üé aquelloanticipaĄ siesanterior

NOVEDAD(anticipación)

Patentes de Invención
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Informaciónanteriora laFECHAEFECTIVA:

ÁFechaefectivaĄñprimeroenpresentarò

ÁFechadesolicitudoprioridad

TODOdocumentopúblico:

Patentes, Publicaciones técnicas, Abstracts de

conferencias, Folletosde marketing,Posters,Productos,

Dispositivos, Equipos, Procesosy Materiales

¿Quéesel Estado de la Técnica?

Patentes de Invención

Invención: 1965

¿Cómohacerflotarunbarcohundido?Ą Introduciendocuerposflotantes:

Cuerpos flotantes 1 se insertan en un 

barco hundido 4, a través de un tubo 

3 de un buque de salvamento 2.

ÅGB 1070600

ÅDE1247893

Patentes de Invención

¿Quéesel Estado de la Técnica?
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ElcasodelPATODONALD: 1949:ñElyatehundidoò

Patente holandesa NL 6514306: negada

Patentes de Invención

EJEMPLO: Dispositivoparalavarplatosquecomprendeun guante

impermeablequetienefijadoenla parteinteriordela mano(palmay

dedos)unmateriallimpiadorabrasivo.

Patentes de Invención

NOVEDAD(anticipación)
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La búsqueda de arte previo reveló el siguiente 
documento:

Solicitud de patente publicada el 7 de 

enero de 1941.

NOVEDAD???

Guanteimpermeableque

tiene fijadoen la parte

interior de la mano

(palma y dedos) un

material limpiador

abrasivo.

Patentes de Invención

NOVEDAD(anticipación)

Análisis:

European Patent Academy © EPO 2012

Patentes de Invención

NOVEDAD(anticipación)
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NIVEL INVENTIVO

Patentes de Invención

Å¿Motivación? (arte previoy conocimientosñpersona medianamente 

versada en la materiaò) para queel inventor hicieralo quehizo

ÅReferencias, quecombinadas, produciríanla invención

ÅDiferenciasno obviaspara el ñPMVMò

ÅNO OBVIEDAD: ingeniomásalláde lo común!!

NIVEL INVENTIVO(obviedad)

Patentes de Invención
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http://www.youtube.com/watch?v=ekb0ej221YY
2008

NIVEL INVENTIVO

(obviedad)

Patentes de Invención

Á¿ElñPMVMòlohubierahechoasí?

Vporqueelestadodelatécnicaleincitóahacerlo; o

Venesperadealgunamejoraoventaja

ÁInclusounincentivoimplícitoessuficiente:

Vdemuestraque el ñPMVMòhabría combinadolos

elementosdelatécnicaanterior

NIVEL INVENTIVO(obviedad)

Patentes de Invención

http://www.youtube.com/watch?v=ekb0ej221YY
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Análisisen retrospectiva

ïhindsight:

Basarseenlamismainvenciónparadesvirtuarelresultado

ÅProhibido

ÅDebedemostrarseunamotivacióny la predictibilidaddel 

resultadoobtenido

NIVEL INVENTIVO(obviedad)

Patentes de Invención

ÅProblema técnico sin resolver(avance tecnológico)

ÅSuperación de un prejuicio(expertos: sólo hay una forma de 

resolverlo)

ÅSimplicidad

ÅEfecto sorprendente

ÅSuperación de dificultades 

ÅNecesidad de más de dos documentosprevios

ÅTransferencia de otro campo de la tecnología no relacionado (ojo)

Indicios

NIVEL INVENTIVO(obviedad)

Patentes de Invención
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ÅAgregar etapas o piezas conocidas sin efecto inesperado

ÅExtrapolación simple y directade hechos conocidos

ÅCambio de tamaño, forma o proporciónsin efecto 

inesperado

ÅIntercambio de materiales análogosalternativos sin efecto 

inesperado y con resultados previsibles

Indiciosde 

ausencia

NIVEL INVENTIVO(obviedad)

Patentes de Invención

EJEMPLO: 119 F.3d 953 (Fed. Cir. 1997) 

Invención: carnadade platisolpara pezca, que conservael sabor

salinoenel agua, porun periodoprolongado

Å Alto escepticismoporlas PMVM

Å Sal esun aditivoindeseablepara el plástico

Å Explosionesal mezclarsaly plástico

Å Baja Resistencia y terminadoáspero

Å La carnadase caería
NO SE PUEDE HACER

NIVEL INVENTIVO

(obviedad)

Patentes de Invención
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ÅLogróla producción

ÅÉxitocomercial

ÅCompetidor copió la invención

ÅY pidió la nulidad de la patente Corte Dist. Arkansas:

Invalida la patente:

La invención no es 

suficientemente diferente del 

arte previo

ÅCarnadassaladasson conocidas

Å Carnadasde plastisol son conocidas

Å US3079722: moscasde pelode ardilla, 

horneadascon levaduray sal

Å US2979778: carandade pásticocon  

atrayentesorgánicos

NIVEL INVENTIVO(obviedad)

Patentes de Invención

DEFENSA:

Ålascarnadasplásticasde la invenciónNOfuncionanporolor, comolasconocidas, sino

porsersaladas

Åel plastisolretienela saly no se pudre, comolasconocidas

Åfabricaciónde plastisolcon sal, se pensabaimposibleeimpráctico

NIVEL INVENTIVO(obviedad)

Patentes de Invención
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Corte Federal:

ÅEl arte previono mostrabala combinación

ÅLos elementosexistíanporseparadoy se conocíasuutilidad(sal)

ÅLa preguntano essise podia usarsalé essiseríaobviousarla!

ÅRecomendaciónde la ñPMVMò encontra

ÅPosiblidadesde fabricacióny calidad

ÅExistenciade loselementos, no combinadosantes

Cancela la decisón de invalidez

NIVEL INVENTIVO(obviedad)

Patentes de Invención

Patentes de Invención

Confirmación
Denegación

Acción de nulidad

Trámite



30/05/2016

26

ÅDeprohibir: impedira tercerosexplotarel invento

ÅNOesunderechodeusar

Patente ABC PatenteXYZ

Derechos Adquiridos

Patentes de Invención

ÅDeprohibir: impedira tercerosexplotarel invento.

ÅNOesunderechodeusar

ÅDedisposición

ÅEl derecho nace con la concesión

(después de un trámite y examen)

ÅLimitación geográfica

ÅDuración limitada

Derechos Adquiridos

Patentes de Invención
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DERECHO DE PROHIBIR:

ÅPatente de Producto:

VFabricarel producto

VOfreceren venta, vendero usarel producto; o importarlo

o almacenarlo para dichos fin

ÅPatente de Procedimiento:

VEmplear el procedimiento

VEjecutarcualquiera de esos actos, respecto a un producto 

obtenido directamente mediante el procedimiento

Derechos Adquiridos

Patentes de Invención

TerminacióndelosDerechos:

Losderechosdeexclusividadpuedenperdersepor:

ÅVencimientodeltérminoovigencia

ÅCaducidadporfaltadepagodelastasasanualesparasu

mantenimiento

ÅNulidaddeclaradaporlaautoridadnacionalcompetente

Derechos Adquiridos

Patentes de Invención
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ÅPatente de Invención:
20 años.

ÅPatente de Modelo de Utilidad:
10 años.

ÅDiseño Industrial:
10 años

Derechos Adquiridos

Patentes de Invención

ÅPatentes Territoriales

ÅBuscar proteger en cada país de interés
ÅDonde no patento, no hay proteccióny entra al dominio 

público

ÅQué es patentable?
ÅDependedel país

Estrategias de Patentamiento

Patentes de Invención
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Estrategias de Patentamiento

Patentes de Invención

ÁMomentopreciso:

ïSuficientementetempranoparaadelantarsea la

competencia

ïSuficientementetardeparaquela invenciónsea

practicable

ÁVariantesdelainvenciónviables

ïLuegonohay oportunidaddeagregarmateria

Presentaci·né

Estrategias de Patentamiento

Patentes de Invención

Presentaci·n é
ÅEmpezarLocal:

V Es másbarato

V Enespañol

V Derechodeprioridad

Despuésconvencionalesy/oPCT

ÅAntesdeirglobalĄ entenderel invento!!!(nosólolatecnología)

¿mercado? (clientes/usuarios/infractores/licenciatarios)

¿ventajacompetitiva?

¿Esfácildecopiar?Ą respetonormasdePI

GlobalizaciónĄ Fácilcoberturapropiay deotros

àd·nde? é
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Estrategias de Patentamiento

Patentes de Invención

Presentaci·n é

àd·nde? é

Aprender a decir NOé

ÅParece obvio, peroé patentar sólo cuando se va a lograr 
algo

ÅInvestigación de mercadosdesde el principio

ÅVisión escéptica Ą patentes sólo cuando hay valor

ÅRe-evaluar la tecnología y el potencialde mercado en 
todas las etapas del proceso de patentamiento

ÅEvaluar si vale la pena seguir en cada etapa

An§lisis de entorno é

Justificación del Sistema

Patentes de Invención

Åvalor de una empresa Ą 80% activos intangibles

Åépatentes

Åportafolios Ą Valor estratégico  !!!
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Justificación del Sistema

Patentes de Invención

ÅColecciónde patentes o solicitudes

Åégeneralmente relacionados

ÅBeneficios:

VPosición de mercado privilegiada  

VIngresos por licencias 

VVentajas estratégicas (defensa contra portafolios rivales)

VApalancar inversión

Portafolios é

Justificación del Sistema

Patentes de Invención

Portafolios é

Valor é
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US issued patents

Telegraph

and 

electrical

Auto and 

air

Synthetics

and 

Aerospace

High Tech

IT
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Justificación del Sistema

Patentes de Invención

Portafolios é

Valor é

Justificacióndel Sistema:

ÅEstimularinnovación!!! (espiralpositiva)

ÅEvitarderechos exclusivosque afectenla competencia, 

sin beneficiosa la sociedad

Justificación del Sistema

Patentes de Invención

Portafolios é

Valor é

Sin patentes:

ÅExplotaciónporquienesno inviertieronningúnrecurso
(tiempo, $$$, inteligencia, esfuerzo)

Å¿QuiéninvertiríaenI+D? 

Å CopiadoresĄ evitancostosde desarrollo, pueden

vender másbaratoïy aúnganar

Å el creadorno podríasiquieracompetir!!!

InversiónenI+D Ą 1Árecuperarla inversion

Ą despuésvienenlas ganancias!

¿ la innovaciónocurriríasin patentes?
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Estadísticas

Patentes de Invención

Fuente: World Intellectual Property Indicators - 2015 Edition -WIPO

Estadísticas

Patentes de Invención
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Estadísticas

Patentes de Invención

Estadísticas

Patentes de Invención



30/05/2016

35

Estadísticas

Patentes de Invención

Alexander Agudelo

Director Departamento de patentes

alexander.agudelo@olartemoure.com


