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RESUMEN

il objativo fundamental de este tfrabajo fue llevar a cabo la elaboracion
de una base de datos de las patentes de invencidon solicitadas desde 1995
(fecha en que entrd en vigencia la Ley de Propiedad Intelectual para el
sector de medicamentos) hasta fa fecha, con la cudl las industrias
farmacauticas  aofiiadas a la Gremial de Fabricantes de Productos
Farmacéeuticos de Guatemala, puedan determinar rapidamente si un
producto gue desean fabricar cuenta ya con pafente, o si en aigdn
momento ia patente fue solicitada, pero por alguna razdn no se concedio.

Para e!oboror ésio base de datos se acudid al Registro de la Propiedad
Intelectual y se recabd toda la informacion necesaria de las solicitudes de
patentes realizadas, Esta informacidon incluye e ndmero de solicifud,

solicitante, titulo, fecha de solicitud vy esiado actual de las solicifudes.

Debido a gue la informacion contenida en la base de datos es
confidencidl, ésta no es publicada en este frabajo. Sin embargo. se realizd
un andlisls al ndmero de patentes solicitadas v el estado en el que se

ancueantran, el cudl si se publica en este frabgjo.

Con dicho andiisis se determind que o medida gue pasan 1os anos se
rectizan mas solicifudes de patentes de invencidon, debido a que se
desarrollon nuevas y mds avanzadas  fecnologics, gque permiten a las
incdustrias e desarrolio de nuevas moléculas v por lo fanto, el deseo de
proteccion de ias mismas. Sin embargo, las leyes se volvieron mds exigentes
en cuanto o los requisitos de patentabilidad de una materia, por lo que de
las 1261 solicitudes redlizadas o la fecha. solamente ef 10.27% fueron

concedidas. £l rasto de las solicifudes se encueniran en diferentes estados.

viii




Ademds de ia base de datos v del andilisis de la informacion contenida
en la misma, se reclizd un procedimiento documentado de investigacion de
solicitudes de patentes. Cuando se redliza una solicitud de patents, ésta es
publicada en el Diario Oficial de Centroamérica y en un plazo exacto de tres
meses, cuaiquier inferesado puede presentar observaciones justificadas a
dicha solicitud, Actuaimente, un grupo de investigadores de la Gremial de
Fabricantes de Productos Farmacéuticos se encarga de la presentacion de
observaciones. Sin embargo, no  cuenta con  un  procedimiento

ssquematizado con &l cudl se le facilite la investigacion.

Para la elaboracion de este procedimiento, se acudid a la Gremiad de
Fabricantes de Productos Fdrmacéuﬂcos y se observd el trabajo de
investigacidn  qué  realizan. Con  esta  informacion  se  elabord el
procedimiento, el cudl es bastante sencillo. Basicamente, los investigadores
deben buscar diariamente fodas las solicitudes de patentes publicadas en el
Diario Oficial de Centroamérica. Ltuego deben recabar los datos de la
matera que desea patentarse, los cudles posteriormente se ingresan G ia
base de datos de solicifudes de patentes publicadas. Posteriormente, se
busca toda la informacién disponible de la materia a patentar y se siabora

un memoricl para la presentacion de obsernvacionss.

No se fuvo problemas para la elaboracion del presente frabgio. Sin
embargo, la recabacion de los datos pudo ser menos laboriosa st en el
Registro de Propiedad Intelectual se contara con una base de datos
electrdnica que incluya esta informacion, Por lo fanto, se recomienda al
Registro de Propiedad Intelectual, que elabore una base de datos que
contenga todos los datos de las solicitudes de patentes que se realizan
diariamente, vy asi poder facilifar -a los investigadores y al pblico en general-
la busqueda de cualquier informacion relacionada con las solicitudes de

patentes de invencidn realizadas hasta la fecha,

%




I. INTRODUCCION

Los derechos de Propiledad Infelectual son los derechos que se conceden
personas U organizaciones sobre sus obras creafivas, con el fin de impedir que
otros utfilicen dichas creaciones, sin cutorizacion, durante un periodo limitado de

fliempo.

La Proptedad Infelectual se divide en dos categorias: los Derechos de Autor
y la Propiedad Industrial. Los primeros, incluyen fodas aquellas creaciones
arfisticas v literarias, mientras que la segunda  incluye las innhovaciones

comerciales funcionales.

Los paises Miembros de la .Orgonizccﬁén Mundial del Comercio (OMC),
cuando negociaron los Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectucl Relacionados con el Comercio (Acuerdos ADPIC), procuraron buscaor
un equilibrio enfre proteccidon y fransferencic de tecnologic. Por un lado
buscaban proteger los derechos legitimos de propiedad intelectual que
permitieran incentivar y promover la creatividad, Ia innovacidn y el desarrollo
de nuevos inventos, Pero por otro lado, también debic lograrse 1o transferencia
de tecnologia (libre competencia) y la posibiidad gue todos tuvieran acceso o

las innovaciones, a precios razonables (beneficio de los consumidores).

En el caso de los medicamentos, a los cuales la mayoria de los paises del
mundo no fiene acceso, los Miembros de la OMC decidieron que era necesario
brindar proteccion por un plaze de veinte anos, a fraves de las patentes. Esto
impide gue lo produccion de genéricos baje los precios y le permita o las
compaias dedicadas a la Investigacién y desarrollo recuperar [os costos de su
inversion, ademads de los ufilidades que hagon rentable el negocio. Como
salida a los cascs graves o de urgencia nacional, donde sea necesario tener

acceso a determinados medicamentos, 10s Miembros de la OMC negociaron
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“Mmecanismos de escape”, tales como las ficencias obligatorias e importaciones

paralelas!.

Aungue dicho equilibrio (patentes, licencias obligatorias & importaciones
paralelas) es un poco complicado para paises en desarrollo como Guatemalka,

es una obligacion,

Una vez vencido el plazo de profeccion que brinda ias patentes, el invento
pasat al dominio pdblico v cudlguiera puede producirio, venderlo o Importarlo

sin aqutorizacidon del inventor.

Segln los Acuerdaos ADPIC, las invenciones deben cumplir con fres requisitos
esencidles para ser consideradas patentables: novedad, actividad inventiva y
aplicacion industrial. Al redlizar la solicttud de patente, la Oficina de Regisiro de
la Propiedad Intelectual debe investigar y evaluar foda ia informacion
presentada sobre la invencion, para detferminar si cuenta con los requisifos de

patentabilidad y asi poder conceder la proteccion,

Luego de ia correspondiente investigacion, el Registro de la Propledad
Infelectual emite una publicacion en el Diario Oficial de Cenlroamérica, con el
fin de dar a conocer a quien inferese, la Materia que desea patentarse. Es en
este punto donde un fercerc puede emifir sus observaciones sobre dicha

invencion, y asi evitar o agilizar la concesion de la patente,

Actuaimente, en Guatemala esfas observaciones son presentadas por un

grupo  de  investigadores de la Gremial de Fabricantes de Productos

I'Las licencias obligatorias “obligan” al inventor a oforgar a uno o varios competidores auterizacion para
explotar el invento a cambio de una regaiig, lo cuat permite a la pabiacidon confar con medicamentos a
precios mas accesibies v en cantidades suficientas. Las importaciones paralelas permiten o importaciéon de
medicamentos de 1o misma compania fitular de una patente, cuando fales productos se venden g precios
inferiores en ofro pais aue en el mercado local en offas paiabras, se permite la competencia entre dos
productos del mismo productor pero con un diferencial de precios enfre paises.




Farmacéuticos de Guatemala, los cuales flenen un periodo de tfres meses
exactos, confadoes a parfir de lg fecha de publicacion, para presenfar sus

observaciones (las cugies deben ir justificadas).

Lamentabliemente, los investigadores no cuentan con un procedimiento de
investigacion esquematizado con el cual puedan presentar vy justificar sus
observaciones, de ung manera mdas facil v rapida. Por fal razén, se estima
importante realizar un procedimiento documentado de investigacion, con el
cual los investigadores de la Gremial de Fabricantes de  Productos

Farmacéuticos, puedan presentar sus observaciones en ef fiempo permiticio.

Otro problema es que, actualmente, las empresas fabricantes de productos
farmacéuticos no tienen ¢ dénde acudr para determinar st una materia que
desean fabricar y/o patentar, cuenfa ya con patentie o si en algdn momenio
ésta fue solicitada y rechazada por alguna razén. Por ello se consldera
necesario crear una base de datos a la cual estas empresas puedan acudir y
determinar, antfes de g fabricacion de un producto farmaceutico, si éste

cuenta o ne con una patente,

Para elaborar la base de datos de pafentes farmacéuticas realizadas en
Guatermala se acudid al Registro de la Propiedad Intelectual v se recabaron
todos los datos de las solicitudes de patente farmaceéuticas realizadas hasta (o
fecha, incluyendo el nimero de solicitud, solicitante, titulo, fecha de solicitud y
estado actual (patente concedida, rechazada, abandonada, desistida o en
estfado intermedio). Con estos datos de determind |la canfidad de patentes

solicitadas v ia razdn por i cual se encuentran en el estado correspondiente.

Para i elaboracion del procedimiento documenfado, se considerd el
frabajo que reciizan los investigadores de la Gremial de  Productos
Farmaceuticos de Guatemala ol momenio de redlizar y presentar sus

observaciones para cada solicitud de patente.




Como productc de éste trabgjo se obtuvo un procedimiento de
investigacion documentado, con el cual los investigadores gue presentan
observaciones a las solicitudes de patentes puedan hrabojar de manera
ordenada, facil vy rdpida. Asimismo, se elabord una base de datos con fodas las
solicitudes de patentes farmacéuticas realizadas a a fecha vy el estade en que
se encuentran, para que pueda determinarse faciimente si un producto que se

desea fabricar, estd bajo proteccion con patente.



. MARCO CONCEPTUAL

A. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Los paises Miembros de la OMC fienen la obligacion de adaptar su
legislacion a ios compromisos asumidos por medio de los Acuerdo sobre los
ADPIC, los cuales tienen como objetivo reforzar y armonizar, a escala mundial,
ciertos aspectos de la propiedad intelectual. Estos acuerdos han infroducido un
marco internacional nuevo e importante para los derechos de propiedad

intelectual, que d su vez enciernra serias repercusiones para ei sector de la salud.

Como pais miembro de la OMC, Guatermala adaptd su legislacion segun los
Acuerdos sobre los ADPIC, ai aprobar su Ley de Propledad Industrial por medio
del Decretfo 57—2000- del Congreso de la Republica, fa cual contiene los
lineamientos éeguir para el otorgamiento de la proteccion correspondiente a

las creaciones del infelecto, especificamente a las innovaciones comerciales.

Dichas innovaciones pueden protegerse mediante patenies y dentro del
proceso de otorgamiento de las mismas, los investigadores del Registro de la
Propledad Intelectual emiten una publicacion en el Diario Oficial de
Centroamérica, donde se da a conocer la materia que desea patenfarse. Enun
plazo de fres meses exactos (a partir de la fecha de publicacidon) cudiquier
persona interesada puede presentar observaciones respecto a dicha materiq,

por ejemplo, pard impedir la concesion de la patente.

Actuamente, en Guatemala dichas observaciones las  redlizan
investigadores de la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos. Sin
embargo, en el pais No se cuenta con un procedimiento de investigacion
documentado y esquematizado para presentar sus observaciones, las cudies a

s vez deben ir justificadas,




Otro problema, es gue los fabricantes de productos farmacéutices no tienen
unca fuente de ccceso libre v rapido para determinar si la materia que ellos
desean fabricar cuenta ya con una patente, o bien, si en algdn momento se

solicitd la patente, perc ésta fue rechazada por algan motive.

Hoce calgunos anos, ofro grupo de investigadores de la Gremial de
Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Guatemala se encargd de la
oresentacién de observaciones sobre las solicitudes de patentes publicadas en
el Diario Oficial de Centroamérica. Estas personas recabaron datos de todas las
patentes  solicitadas en ef Registro de la Propledad Infelectual, pero
actuclmente se desconcce el parcdero de dichos datos. Por fal razén, es
necesaro recabar nuevamente toda esta informacion, para la elaboracién de

labase de datos,

B. JUSTIFICACION

Bl procese de otorgamiente de pafentes en Guctemaia, consta de varios
nasos, entre ellos una publicacién en el Diario Oficial de Cenfroamérica de o

materia que desea patentarse.

Un tercere puede presentar observaciones que justifiguen si la invencidn
publicada merece ser patenfada o no, y éstas deben presentarse en un
periode exacto de tres meses a pariir de ia fecha de publicacion. Es por ello,
que los persencs gue investigan las solicitudes de paienies v presenfan sus
observaciones (Gremial de Fobricantes de Productos Farmaceuticos de
Guatemale), necesitan un procedmienfoe documentado v esquematizado de la

investigacion gque deben realizar en las solicltudes de patentes.

Desaforfunadamente, en  Guatemals no  se  dispone  de  dicho
orocedimiento, por lo que a los investigadores se les dificulta la presentacion de

observaciones.



Ofro problema, es que no se cuenta con una base de datos electronica, a
la cual pueda recurrirse para deferminar si un producio farmaceutico -que
desea fabricarse y/o patentarse- cuenta con dicha proteccion, si se infentd
pafentar con anferioridad, sl la patente fue rechazada o ¢ se realizaren
observaciones. Por fal razdén, se considera necesaria una base de dafos
confidencial a la cual los fabricanies de productos farmaceuticos puedan

recurir antes de llevar a cabo dicha fabricacion,

C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actudlidad, la industia farmaceéutica en Guatemala no cuenta con un
Sistena de Informacion gue le permita conocer el estado de Pafentes de
Invencion de productos farmaceuticos, para el desarrcllo de nuevos productos

que puedan ponerse a disposicldn de fa poblacién guatfemalteca,

Por el derecho gue concede el arficulo 116 de la Ley de Propiedad
Industrial, es posible presentar observaciones a las solicifudes de Pafentfes de
invencion gestionadas en el Registro de la Propiedad Intelectual cuando asi se
estime conveniente; sin embargo, aciuadlmente no se cuenta con un
orocedimiento documentado que permita llevar a cabo una investigacion
sisterndtica  de  solicitudes de patentes de Invencion de productos
farmacéuticos publicadas en el Diario Oficial, cuando se estime pertinente,
para evitar gue se protejan composiciones farmacéuticas que, segln la

legislacion nacional, no lo ameritan,

El sistema de Informacién del Redistro de la Propiedad Intelectual no permite
en la actualidad fener acceso agil v eficaz a la informacion requerida por la
Industria Farmacéutica, para tomar decisiones en el desarrollo de productos

Nnuevos.




D. ALCANCES Y LIMITANTES

1. Alcances. En cuanto ala base de datos electronica se recabaron todas
las solicitudes de patentes de invencion de productos farmacéuticos realizadas
en el Registro de la Propiedad Intelectual a partir de Enero de 1995 (fecha en la
que enfrd en vigencia la Ley de Propiedad Intelectual), asi como el estado
actual de estas solicitudes, es decir st fueron concedidas, rechazadas
parciaimente, rechazadas fofamente, abandonadas, desistidas o si se
encuenfran en algun esfado intermedio. Findmente. se recabaron todas as
observaciones presentadas ante el Registro de la Propledad intelectual, a las

solicitudes de patentes de invencion.

2. Limitantes. Debido a que la base de datos electhdnica incluye
informacion confidencial, que no es de caracter pdblico, ésta no es publicada
en el presemé trabajo. Sin embargo, se presentardn as conciusionas a 1as
cudles se han llegado luego de investigar las solicitudes de patentes

farmacéuticas realizadas.

Ei procedimiento documentado de investigacion de solicitudes de patentes
de invencion, es publicado de manera general, sin entrar en detalies, por ser un
procedimiento de cardcter interno y gque responde a neceasidades propias de la

Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos.




ltl. MARCO TEORICO

A. CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual es el conjunte de derechos subjetivos, que el
Estado reconoce a favor de los autores de creacicnes del intelecto para
profeger sus intereses espirifuales y patrimoniales, respecto al resultado de su
esfuerzo. El cbjeto de la proteccion es el resulfade de una actividad creativa
(Fleres 2004).

Segtn la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPH dicho
término comprénde los derechos gue correspenden a las creaciones %
actividades relativos a la actividad intelectual en las dreas industrial, cientifica,

literaria y artistica (Flores 2004).

Dentro del Articule 2(viil) del Convenio creado por la OMPI se enumeran as

siguientes creacicnes y actividades (Flores 2004):

—_

Chbras literarias, artisticas y clientificas.
Interpretaciones y ejecuciones de les artistas.
Fonogramas.

Emisicnes de radiodifusion.

Invenciones en todos ios campos.
Descubrimientos cientificos.

Dibujos y modelos industriales.

Marcas de fabrica, comercio y servicio.

N T AT LS R A

Nombres y denominaciones comerciales.

10. Proteccién contfra la competencia desleal.
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Sin embargo. las legislaciones no protegen fodas las creaciones vy
actividades def infelecto enumeradas, y fampoco incluyen una disposicion fan
amplia como para positilifar la proteccién de todas las ideas resulfantes de la
actividad intelectual en los ferrenos industrial, cientifico, literaric y artistico. Por
gjemplo, en el sisterna de patentes se excluyen de profeccion ias teorias
clentfificas. los métodos matemdticos, de publicidad y de negocios. y 1os
métodos de diagndstico, terapéuticos y quirdrgicos para el fratamiento de
personas o animales, aungue no se discufe gue esos Mméefodos y teorias sean

resulladio de una actividad del intelecto (Fores 2004).

Por otro lado, tampoco basta con gue la actividad del infelecto tenga
como resultado una creacién en el campo industrial, clentifico, literaric o
artistico para gue exista el derecho de propiedad sobre esos bienes
inmatericles. Fs precise, que esas creacionss cumplan con cierfos requisitos
para poder optar ?cx ia proteccion establecida por el Estado y aue estén
incluidas dentro de las creaciones protegidas. Por tal razdn, cuando se habla de
la propledad infelectuat se refiere a aquella parfe del ordenamiento juridico
que define las creacionas hurmanas protegidas en el campo literario, arfistico,

inclustria y el comercio (Flores 2004).

B. CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual fiene las siguientes caracteristicas:

1. Terdtoralidad. Los derechos de propiedad infelectual no fienen un
reconocimiento universal. Se requiere que en cada pais o ferrforio se cumpian
los requisitos que la ley establece para su existencia aungue los reqguisitos gue

se exijan en todos los paises sean similares (Flores 2004).

2. Temporalidad. Los derechos de propiedad intelectual no se disfrutan de

manera permaneante sine gue fienen una limifacion en el tiempo. Vencido ese
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plazo, los creaciones protegidas poasan al dominio publicc vy pueden ser

explotadas por cualquier persona inferesada (Flores 2004).

3. Tipicidad, Los derechos de propiedad infelectual no se adquieren sobre
todas las creacionas det intelecto sino séle scbre aquelics inciuidas en alguna

de las categorias reconocidas por la ley (Flores 2004).

4. Independencia de la creacidon con respecto ol objefo que la
incorpora, Los derechos de propiedad intelectudl se adquieren con respecto a
una creacion con independancia del objefo en el que se incorpore la idea
protegida. Esta independencia permite gue pueda reclamarse la proteccién de
la idea protegida en case de frasgresion aungue los objetos que la incorporen
sean distinfos (Flores 2004).

5. La propiedad intelectual no puede adquirirse por prescripcion. El
dereche de propiedad sobre los bienes inmateriales no puede adaguirirse por el

franscurso del tlempo (Flores 2004).

6. La propiedad intelectual  futela  elementos  distintos  a  los
estrictamente patrimoniales. En varias de las cafegoerias protegidas, ademas
del derecho a la exclusividad de la utilizacion y explotacion econdmica de ia
creaclén, se reconcce un derecho moral gue profege la persondidad del

creador en relacion con la expresion de su idea (Flores 2004).

C. CLASIFICACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones y actividades
protegidas, fa propiedad infelectual se clasifica en dos grandes ramas; el

derecho de autor v ia propiedad industrial (Flores 2004).
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1. Derecho de Autor. Profege las creaclones intelectuales que pertenecen

al campao literario vy artistice Flores 2004).

2. Propiedad Industial, Conjunto de disposiciones cuyo objeto  de
proteccién son, esencialmente, las invenciones y los disenos industriales, gue son
bdsicamente ideas creadoras, Pero ademds, la propiedad indusirial incluye la
proteccién de signos o denomincciones distintivos, en el campo industrial o
comercial, que transmiten informaciéon a los consumidores en relacion con
productos v servicios que se oferfan en el mercado (marcas, nombres
comerciaies, rétulos, indicaciones de procedencia y denominaciones de
origen), en los que el aspecte de creacién, aunque existe, es menos notorio.
Estas normas se complementan con disposiciones confra el comportamiento
desieal en las mencionadas categorias, las que fambien forman parte de la

propiedad industrial (Flores 2004).

La  clasificacién  anterior tlene su origen en e hecho de que,
infernacionalmente, la proteccidn de las creaciones intelectuales fue regulada
en dos instrumentos: el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial (1883), que contenia disposiciones para la proteccidn de  |as
invenciones, las marcas, los dibujcs vy modelos indusiriales, asi como
disposiciones confra i competencia desleal; vy et Convenio de Berna para la
Proteccion de Obras Literarias v Artisticas (1886). que contenia disposiciones
para la proteccidon de creaciones literarias y arfisticas. Sin embargo, hoy en dia
se protegen otras creaciones gque no existian cuando fueron aprobados los

acuerdos mencionadaos (Flores 2004).

Por esta razén, se considera mdas apropiado clasificar las creaciones del

intelecto segln sea su objeto. De esta forma, se habla de (Flores 2004).

+ Crecaciones literarias vy arfisticas, dentre de las que se incluyen las

actividades relacionadas con la divulgacion de esas obras {(derechos conexos),
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2 Creqciones comerciales como las marcas, [os nombres comerciales v 1os
derechos industricles; vy
+ Creaciones técnicas como las invenciones, los modelos de utilidad y os

asquemas de frazade de los circuitos integrados.

D. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

El Acuerdo sobre los ADPIC es & instrumento internacional gue contieng el
marco mnimo de proteccion, en materia de propiedad infelectudl, que los
palses miembros de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) deben
prever en su legislacion interma. Sus disposiciones son &l resuitado de las
negociaciones entabladas por los paises miembros del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros vy Comercio (GATT por sus siglas en ingiés "General
Agreement of Tarrifs and Trade™ en e marco de a ronda de negociaciones
comercicles conocida como Ronda Uruguay, que finalizd el 15 de Diclembre de

1993 (Flores 2004).

Su origen se debe, fundamentalmenie, al inferés en establecear un Marco
juridico homegéneo v eficaz para la profeccion de las creacionas del intelecto,
con el objefc de eliminar lgs distorsiones al comercio internacional de
mercancias debidas ai incremento del comercio de preductos clasificados y
oroducios pirata?, A la fecha en que se inicigron las negociacionas de la Ronda
de Uruguay (1986). el desarolio de la tecnologia habia heche posible ia
oroduccion, a muy bajo costo, de copias ilicitas de productes elaborados por ia
industriac del derecho de autor v de productes falsificados con marcas

ampliomente difundidas en los medios publicitarios, Aungue o mayoria de

? Se consideran falsificadas las mercancias que se ponen a la venta identificadas con una marca de fabrica
que el vendedor no estd autorizado a utilizar en el territorio en donde se produce la venta, porque se
enceutnra registrada a favor de un tercero. Las mercancias pirata son las que vulneran el derecho de autor,
entendiendo desniro de este concepto los derechos conexos. Se trata en general, de preductos identificados
con una marca notoriamente conecida, que por el renombre del signo puede venderse a un precio elevado y
de copias no autorizadas de obras o fonogramas que se realizan a muy bajo costo gracias al desarrollo
tecnoldgico.
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paises reconocian derschos exclusivos sobre las principales  creaciones
infelectucles (obras, invenciones vy signos distintives), no todos reprimian

eficazmente las infracciones a esos derechos (Flores 2004).

Las disposiciones del Acuerdo se pueden clasificar en cinco grupos:

1. Las que se refleren a los derechos sustantivos de cada una de las
categorfas  protegidas.  Estas se  desarrolian  segin  las  convenciones
internacionales vigentes en el campo de los derechos de propiedad infelectual.
El Acuerdo sobre los ADPIC incorpora reglas ya comprendidas y las mejora o
complementa. Sin embargo, ninguna disposicién del Acuerdo obliga a los

Estados miembros adherirse a los convenios mencionados (Flores 2004).

2. Las que se refieren ai control de los derechos sustantives, que obligan a
los Estados miembros a prever en sus legislaciones nacionales procedimientos
judiciales ¢ administrativos, que sean adecuados, expeditos y efectivos, pero
que no constituyan a su vez obstaculos al comercic legitimo. Las prescripciones
incluyen disposiciones sobre medios de prueba, mandamientos judiciales,
medidas provisionales, indemnizaciones pecuniarias y sanciones penales (Hores
2004).

3. Las que se refleren a la prevencion y solucion de las diferencias que se
den, en materia de propiedad infelectual, entre los paises miembros. del

Entendimiento de la OMC sobre solucidn de Diferencias (Flores 2004).

4, Las que tienen por objetc normar  aspectos  Institucionales,

concretamente, la funcién del Consejo de tos ADPIC (Flores 2004).

5. Las disposiciones fransitorias v finales, enfre elias, los plazos de transicion
previstos para los paises miembros, dependiende de su grado de desarrcllo o de
sU sistema econdmico, cuenten con la proteccidn de la materia existenfe y asi

preveniy el abuso de ios mismos (Flores 2004).
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E. PROTECCION DE LAS INVENCIONES - PATENTES

En términos generdies, se enfiende por “inventar” lograr a fuerza del ingenio
ago nuevo que tenga ufilidad. sea gue se tate de un producto o de un
procedimiento. Las invencionss consfituyen un aporfe que el ser humano
entrega a la socledad en el drea de la tecnologia, como soluciones G un

problema técnico (Flores 2004).

Las invenciones pueden ser de productos o de procedimientos. Las
invenciones de productos son aguelias creaciones que fienen forma tangibie,
por ejemplo, las sustancias, composiciones, materiales, aparatos, maguinas ©
cuoiquier otro objeto. Pueden consistir en un producto independiente o en un
producto que sed parfe de otro. Las invenclones de procedimientos consisten
en una serie de operaciones o actividades fécnicas enunciadas en un orden
determinado, cuyo cumplimiento tiene como consecuencia la obtencion de un
producto o un resultado. Pueden estar constituidas por un método, una
operacion o un conjunto de operaciones, una aplicacion © un Uso de un
producto (Flores 2004).

Para obtener la proteccion de una invencion, es necesario gue el invenfor
presente una solicitud ante la Oficina de Registro de los Derechos de Propiedad
Industrial a efecto de obtener el derecho exciusivo o impedir ia explotacion de
ia invencion, a través de su fabricacion, venta o importacion. Ese fitulo que
ampara al inventor, o @ quien ha adquirido de éste el derecho a ser Hifular de la
invencién, es o que se conoce con el nombre de patente. La patente, ademas
de conceder al inventor el derecho de explotar con exclusividad su invencion
por un periodo determinado (20 afios contados a parfir de 1o presentacion de o
solicitud como minimo), contiene una descripcion de la invencion gue permite
que cuaiguier persona que tenga conocimientos sobre ia materia que versa la
invencion, pueda comprenderia y esté en ia posibilidad de reproducinia una vez

que venza el plazo de proteccidn establecido por la patente. La descripcion de
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la invencion debe ser proporcionada por el solicitante de la patente (Flores

2004).

Algunas invenciones pueden dar origen a varias pafentes independientes,
como ocurre con los ingredientes activos de los medicamentos, sobre los cuales
puede obfenerse una patente para el producto y ofra para el procedimiento
para fa obtencion de ese producto. En ofros cases, es posible obtener ademds,
una patente sobre el aparato necesario para llevar a cabo el procedimiento y
sobre una o varas aplicaciones del producto. En los supuestos anteriores, el
inventor puede optar por solicitar una scla patente, debido o que esas
creqaciones se encuentran intimamente vinculadas y conforman un Gnico

concepto inventivo, aunque pertenezcan a categeorias diferentes (Flores 2004).
1. Materia pafentable

Q. Productos. Cuando se inicid la Ronda de Uruguay fa mayoria de
palses no oforgaban patentes a los productos farmaceuticos.  Algunos
justificaban esa desproteccion necesaria para el acceso a los medicamentos a
precios competitivos, mientras que otros censuraban dicha desproteccion
justificandose en el peligro que sufria la invencion, ya que los inventores no

tendrian incentivos (Correa 2001).

El Acuerdo sobre los ADPIC obliga a todos log miembros de la OMC a
reconocer patentes en todos los campos de ia fecnologio, incluida el drea

farrmacéutica (Correa 2001).

Segun el articulo 27.1 «no se permife excluir de patentabiiidad las medicinas

en general, ni. cabe sostener, grupos especificos de medicinas».

Esto indica que los pases miembros de la OMC no pueden excluir de
patentabiidad alos medicamentos esenciales enurnerados por la Organizacion

Mundial de la Salud (OMS) (Correa 20013,
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Una de las excepciones de excluir de patentabilidad a los productos
farmacéuticos es el orden pablico. Esto significa que no deben patentarse
productos farmaceuticos gue pongan en peligro la salud o la vida de las
personas, animales o vegetales, o causen danos graves ¢l medio ambiente. Al
mismo  fiempo los Estados miembros de o OMC deben prevenir la

comercializacion de dicha invencion (Correa 2001).

Una segunda excepcion para  excluir de patente o un producto
farmacéutico es en cascos de emergencia de salud pablica, fa cudl debe ser
definicda como tat por el gobierno nacional.  Una vez halla cesado a

emergencia se pueden restaurar los requisitos de patentabilidad (Correa 2001).

D. Sustancias existentes en la naturaleza., Algunos  productos
farmacéuticos consisten en materias bioldgicas, como 1o son compuestos
exfraidos de -plantas vy algas, asi como las proteinas humanas obtfenidas

mediante técnicas de extraccion o ingenieria genéfica (Correa 2001).

Los materiales biologicos son paftentables dnicamente s cailifican como
invenciones (materia patentable) o descubrimientos (maferia no pafentable).
Las legislaciones nacionales varian considerablemente en cuanic a la
clasificacion de las materias bioldgicas como invenciones o descubrimientos.
Por elemplo, en los Estados Unidos y en Europa una forma aisiada de un

producto natural, incluidos ios gentes, es patentable (Correa 2001).

El Acuerdo sobre los ADPIC no define quée consfifuye una invencion,
solamente especifica los requisitos gue debe tener una invencidn pard alcanzar
el grado de patentable. Con esto s& deja a los Estados miembros de la OMC en
libertad de determinar qué se considera invencidn v cué debe excluirse de

patentabiidad (Corea 2001).
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C. Usos. Las patentes farmacéuticas, por lo generd, protegen
procedimientos de fabricacion, formulaciones, sistemas de administracion vy
nuevos usos de un producto conocido. Rara vez se patentan nuevas enfidades

guimicas (Correa 2001).

En el sector farmacéutico es relativo el planteamiento que se da cuando se
encuentra una nueva aplicacidn terapéutica para un preducto conocide, al
cuadl no se le habia conccido ninguna ufiidad farmaceuiica., Ya que las
patentes no  profegen los descubrimienfos  sino  las  invencionss, el
descubrimiento de una nueva aplicacion terapéutica no constituye materia
patentable, por lo que se rechazaria la patente de dicha producto (Correa
200M).

Sin embargo. se han adoptado normas que profegen la primerd indicacion
cde un producio cbnooido, ampliando la proteccidon mas alld de sus limites
ordinarios. Esto concuerda con los Acuerdos sobre ios ADPIC, los cudles
establecen que fos paises miembros de la OMC fienen ia liberfad de ampliaria
proteccion por patente mds alld de los principios generales. Esto significa que
los Esfados miembros deciden si reconocen o no ia patente de productos para

una primera indicacion (Correa 2001).

En algunos casos se descubre una nueva aplicacion parda un producto al
cual ya se le conocia una accién farmacéutica. Muchos paises consideran la
nueva aplicacion como una relvindicacion de patente de procedimiento, 1a
cual puede ser de dos clases: relvindicacion de “uso” o relvindicacion de uno o
mas pascs de un proceso (Por ejemplo un méfodo de prevencion de alguna
enfermedad). La pateniabilidad de las reivindicaciones de uso depende de la
finalidad de dicho uso, la cual debe ser novedosa y no obvia. Las invenciones
de métodos son patentables si a los mismos se le han pedido anticipar otfros

métodos (Correa 2001),
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Generalmente, las solicitudes de patentes por segunda indicacion medicinal
se redactan como instrucciones para el médico sobre el empleo de un
producto para tratar una enfermedad. Estas solicitudes se aceptan en dlgunos

paises {Correa 2001),
Otros paises pueden considerar que una invencion que consiste en un
segundo uso de una sustancia no es patentable ya que no satisface los

requisitos fradicionales de las patentes, ya que (Correa 2001):

w  Esun descubrimiento

-+
Ao

No fiene aplicacion industric

o

+ ks equivalente a un método de tratamiento ferapéutico

*
e

Tiene falta inventiva

En los paises en.desarrcllo no se hace referencia especifica a la concesion
de patentes scbre usos, por lo que no queda claro §i la proteccion se otorga a

uscs 0 a métodos de usos (Correa 200T).

Seguin el Acuerdo sobre los ADPIC, ios Estados miembros de la OMC estan
obligados a proteger productos vy procedimientos, pero no  reocbligo
especificamente la proteccion de nuevos usas, por o que esto depende de

cada pais (Correa 2001).

d. Métodos de fratamiento v de diagnostico. La maoyoria de palses
no conceden patentes sobre los métodos de diagndstico, terapéuticos vy
quirtrgicos para el fratarmiento de personas o animaies, por razones &ticas y por
la dificultad de ser controlados en la practica. Ademas, un método terapéutico
no es aplicable industialimente, sino que se aplica al cuerpe humano, por 1o
que no cumple uno de los requisitos de patentabilidad de una invencion

(Correa 200G1).
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e. Medicinas Tradicionales. Estas medicings son las que se basan en
productos naturales y en fos conocimientos de 1as diversas comunidades. Se ha
calculado gue la medicina indigena uliliza unas 7500 especies vegetfales, las
cudles o su ver tienen muchas aplicaciones. Lo posibllidad de profeger con
patenfes dichas especies vegetales se ve obsfaculizada con dos factores,
Primero, no cumplen con el requisito de novedad; segundo, las politicas
encaminadas al mejoramiento del acceso a los medicamentos impiden 1a

patentabilidad de los medicamentos tradicionales (Correa 2001).

2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. Para poder obtener una patente, un
inventor debe presentar las pruebas que acrediten gue es nueva, gue fiene un

cardcter inventivo (No es obvia) y gue tiene aplicacion industrial (Correa 2001).

la manera en que se definen y aplican esos criterios es un determinante
crucial del conocimiento gue se sustrae del dominio publico, o cual es muy
imporfante para los productos farmaceéuticos. Frecuentemente, el registro de un
gran numero de patentes farmacéuticas permite ol propietario alzar una
barera elevada contra la competencia. Si esas patentes se  aplican
agresivamente como  insrumentos para desalentar o competencia  de
compahias iocales, pueden expandir indebidaomente & poder de mercado gue

le otorgd ia patente (Correa 2001).

La fuerte competencia existente en el sector farmacéutico ha dado origen o
muchas oposicionas a patentfes farmacéuticas por competidores afectados.
Pero las empresas més peguenas de genéricos muchas veces carecen de 1os
recursos para iniciar acciones fan costosas. Es por ello gue se ha hecho
importante adminisirar el sisterna de patentes con et fin de proteger a ios
consumidores y o publico, frente a las restricciones derivadas de patentes que

se conceden bajo criterios de paftentabilidad demasiado flexibles (Correa 2001).

Lo flexibiidad o rigor en la aplicacién de los criterios de pafentabilidad

varian de acuerdo a los paises. La interprefacion y aplicacidon correctas de
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dichos criterios son vifales para equilibrar los Intereses pubiicos v privados
(Correa 2001).

Q, Novedad. Los criterlos que se utilizan para definir que es nuevo son
factores determinantes de las Iimifroc%ones al libre acceso y uso de ios
conocimientos técnicos v productos que se encuentran en el dominio publico.
Mientras mdas estrictos sean estos requisitos, menores serdn as solicitudes de

patentes (Correa 2001).

El requisito de novedad se utiliza con el fin de establecer si la invencidon gue
desed patentarse no estd contenida en el estado de la técnica. Bl estado de ia
técnica «comprende folo 1o que ha sido divulgado o hecho accesible af
publico en cualquier lugar del mundio v por cualquier medio, antes de la fecha
de presentacion de fa solicitud de la pafenfe en el pais o, en su caso, anfes de
ia fecha de prioridad apficables (Articulo @1 Decreto 57-2000) (Correa 2001).

La evaluacion del estade de la técnica se basa en el dmbito universal, esto
&s, en cualquier parfe del mundo. Bl invento deja de ser novedose cuando hay
una divdlgacion anterior por escrito, una ufilizacidn anterior u otra forma de

comunicacion pblica de dicha invencion (Correa 2001).

Los paises en desarrclic pueden incorporar un requisito de novedad gue
abarque toda divulgacidn escrita o verbal, incluida la derivada del uso en
cudiquier parte del mundo. Esta norma puede evitar que se patenten producios

o conocimientos desarollados en las comunidades locales (Correa 2001 ).

b. Actividad inventiva. Una invencion puede ser novedosa, pero no
es patentable si ésta hubiera podido hacerse por ofra persena relacionada al
campo correspondiente,  Frecuentemente se evalida 1a actividad inventiva
considerando el efecte “inesperado” o “sorprendente” de fa invencidn. Las
legisiacicnes nacionales pueden ser o no eshrictas al evaluar la actividad

inventiva o no obviedad de la invencicn (Correa 2001).
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« "Para establecer la existencia de actividad inventfiva suele ser necesario no
séfo el conocimiento que se desprende de un Unico documento anterior, sino
también el conocimiento combinado de o  iteratura  existente  la
documentacion de patentes y ofros componentes del estado de la tecnicas

(Correc 2001).

En el campo guimico y farmaocéutico frecuentemente hay relacion
estructural entre un compuesto nuevo y compuestos yo conocidos, por io que
se hace mds importante la evaluacion de lo actividad inventiva para la

concesion de patentes (Correa 2001).

Actualmente no existen las bases gue establezcan un estandar de actividad
inventiva, por lo que debe tomarse en cuenta que la expresién “actividad

inventiva” es sindnimo de “no evidente” (Correa 2001).

C. Aplicacion industrial. Con el fin de evitar una proliferacion de
patentes que comprometa indebidamente la innovacion v la competfencia en
el seclor de lo salud y para evitar gue se patenten métodos de tratamiento
terapéuticos, ias leyves de patentes pueden exigir la aplicacidn industrict del

invento (Correa 2001).

F. LICENCIAS OBLIGATORIAS

«Las licencias obligatorias son autorizaciones que la autordad judicial o
administrativa concede a un tercero para utilizar una invencion patentada, sin
permiso del titular, por diversos motivos de inferés general (falta de expiotacion,
salud publica, practicas anficompetitivas, emergencia, defensa naciondals

(Correa 2001,
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En otras palabras, conceder una ficencia obligatoria permite al gobiemno
darle el derecho a una compania de ufilizar una patente sin el permisc del
fituiar (Correa 200T).

La concesion de licencias obligatorias es muy importante en aquelios paises
donde los factores de salud son exigentes, ya gue estas pueden ufilizarse para
fomentar la competencia y hacer que los medicamentos sean accesibles, sin
dejor de compensar dl titukar de la gatente por el usoc de su invencidn. Ei
problema ha surgido con la industrias farmacéuticas de productos innovadores,
ya que argumentan que ia concesion de ficencias obligatorias desincentiva la

inversion y desarrclle de nuevos productos farmacéuticos (Correa 2001).

En los paises en desarrolio es aconsejable que se fenga un sistema de
licencias obligo’roriqs dentro dé su legislacion para poder crear competitividad v
acceso a los medicamentos. Sin embarge, éste no debe ser un medio para
resolver los problemas gue surgen con la concesion defectuosa de pafentes,
cuando por gjemplo No se han estudiado adecuadamente 1os requisifos de
novedad o actividad inventiva. Por o tanto, es muy importante que se analicen
adecuadamente los requisifos de pafentabilidad antes de conceder una

oatente (Correa 2001).

Una de las razones por fa cual se da la concesion de licencias obligatorias en
los palses en desarrollo es cuando se defecta un abuse de los derechos de
patente o bien, cuando surge una emergencia nacional. Con elio se logra que
los medicamentos fengan un precio gue vaya de acuerdo con la capacidad

adguisitiva del pais (Correa 2001).

Algunas organizaciones han reccomendadc a los paises en desarrclio
conceder licencias obligatorias para todos los medicamentos esenciales®. Sin

embargo, cabe mencionar que la mayoria de los productos listados como

Medicamentos esenciales: Medicamentos seleceionados por su efieacia y seguridad para satisfacer las necesidades de atencién
sanitaria prioritarias de un determinado pafs o regién.
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rmedicamentos esenciates no se encuentran patentados, especialmente porque
en |as listas no se tornan en cuenta medicamentos de precios elevados (Correda
2001).

G. PROTECCION DE LAS INVENCIONES EN GUATEMALA

Bl Titdio I, Capituo |, Seccidén | menciona los siguientes arficulos que

reglamentan la proteccion de las invenciones.

« ARTICULO 91. Materia que no constituye invencién. No constituiran

invenciones, entre ofros:

a) Los simples descubrimientos;

b) Las materias o las energias en la forma en que se encusntran en g
naturalezay |

c) Los procedimientos bioldgicos tal como ocurren en la naturaleza y que no
supongan intervencion humana, salvo los procedimientos microbioldgicos;

) Las teorias cientificas y los méfodos matematicos;

e) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artisticas;

f lLos planes, principios, reglas © méfodos economicos, de publicidad o de
negocios, v los referidos a actividades puramente mentales o infelectuales o
a materia deg juego; v

g) Los programas de ordenador aisladarnente considerados.

ARTICULO 92. Materia excluida de patenfabilidad. No son patentables:

a) Los métodos de diagndsiico, terapeuticos v quirdrgicos para el fratamiento
de personas o animales;

b) Una invencion cuya explotacion seria confraria al orden publico o a la
moral, entendiéndose que la explotacicn no se considerara confraria al
orden publico o ala moral solamente por razén de estar prohibida, limitada

o condicionada por alguna disposicion legal o administrafivay v
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c) Una invencion cuya explotacion comercial fuese necesario impedir para
preservar Ia salud o la vida de las personas, animales o planfas o el madio

ambiente.

ARTICULO 93. Requisitos de patentabilidad. Una invencion es pafentabie
cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceplible de aplicacion
inclustrial. Para el caso especifico de una variedad vegetal seran condiciones

de patentabilidad de ia misma el ser nueva, distinta, homogénea y estable.

ARTICULO 94. Novedad. Se considera gue una invencion fiene novedad si elia

no se encuentra en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido divulgado o
hecho accesible al publico en cualguier fugar del mundo v por cualquier
medio, antes de ia fecha de presentacion de Ia solicifud de patente en el pais
O, en su caso, anfes de la fecha de prioridod aplicable. Tambiéen quedara
comprendido denfro del estado de ia técnica el contenido de ofra solicitud de
paftente presentada anfe el Regisiro, cuya fecha de presentacion o, en su caso,
de pricridad fuese anterior a la de Ia solicifud bajo consideracion, siempre que

aquelia fuese publicada.

Para determinar el estado de ia técnica no se tomara en cuenia lo que se
hubiese divilgado denfro del ano anterior a la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso. de la fecha de prioridad aplicable, siempre
que fal divuigacion hublese resultado directa o indirectamente de actos
realizados por el propio inventor o su causahablente, © bien, de un
incumplimiento de contfrato por parfe de un tercero o de un acfo llicito

comefido confra alguno de elfos.

Tampoco se fomard en cuenta la divulgacion resulfante de una publicacion
hecha por una oficina de propledad industrial en el exfranjero, a raiz de un

procedimiento de concesion de una patente, si la solicitud objeto de esa
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publicacion hublese sido presentada por quien no tenia derecho a obtener la
patente, 0 que la publicaciéon se hubiese hecho por un error imputable o esa

oficing de propiedad industrial,

ARTICULO 95. Nivel inventivo. Se considerard que una invencion tiene nivel
inventivo s, poara una persona capacitada en la  matera  técnica
correspondiente, la misrmna no resulta obvia ni se habria derivado de manera

evidente del estado de la técnica pertinente.

ARTICULO 96. Aplicacién industrial. Una invencion se considera susceptible
de aplicacion industial cuando su objeto pueda ser producide o utilizado en
cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se
entenderd en sentido amplio e incluird, entre otros, la artesania, la agricultura, la

ganaderia, la manufacturera, la construccion, la mineria, la pesca v los servicios,

ARTICULO 97. Novedad de las variedades vegetales. Una variedad serd
considerada nueva si en la fecha de presentacion de la solicitud, el material de
reproduccion o de multiplicacion vegetativa, o un producto de su cosecha, no
hublese sido vendido o enftregado de otra manera licita a terceros, por el
inventor o por ofra persona con su consentimiento, para fines de explotacion

comercial de ia variedad,

La novedad se plerde:

a) Cuondo la explotacion de la variedad en el pais se hava iniciado por lo
menos un ano antes de la fecha de presentacion de la solicitud, o en su
caso, de la pricridad que se reclame;

b) Cuando la explotacion de la variedad en otro pais se haya iniciado por lo
menos cuatro anos antes de la presentacion de la solicitud, o de la pricridad

gue se reclame, o seéis anos, en el caso de arboles v vides.

La novedad no se pierde por la venta o entrega de la variedad a terceros,

cuando tales actos:
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1) Sean el resulfado de unilicito o de un abuso en detrimenio del inventor o de
su causahabiente,

2) Sean parfe de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad,
sfempre y cuando ésta no hubiere sido enfregada fisicamente o un fercero;

3) Sean parfe de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementd, por
cuenta del inventor, las existencias del materal de reproduccion o
multiplicacion:

4) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero redlizd pruebas de
campo o de laboratorio, © pruebas de procesamiento en pequena escala a
fin de evaluar la variedad;

5) Tengan por objeto el material de cosecha que se hublese obfenido como
producto secundarilo © excedente de o varedad o de las actividades

mencionadias en los numerales 3) v 4) antferiores.

ARTICULO 98. Disfinﬁvidad, homogeneidad y estabilidad. Se considerara
distinta la variedad si ia misma se diferencia claramente de cualquier ofra cuya
existencia fuese cominmente conocida en la fecha de presenfacion de la
soficitud, o cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, en la fecha

de prioridad aplicabie.

La presentacion de una soficitud para la concesion de un derecho para ofra
variedad, en cualquier pais, o la solicitud de inscripcion de la misma en un
registro oficial de variedades, harag comunmente conocida dicha vatiedad, @
partir de la fecha de presentacion de la solicitud, siempre que ésfa conduzca a
la concesidon de un derecho o a la inscripcion de esa ofra variedad, segun sea

el caso,

Se considerard homogeénea una varedad si es suficientemente uniforme en
sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles segun
las  particularidades de su forma de reproduccion sexuada © de su

rmuttiplicacion vegetfativa.
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Se considerard estable la variedad si sus caracteres perlinenfes se
mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas,
o en caso de un ciclo parficulor de reproducciones o de multiplicaciones, d

fingl de cada ciclo.

ARTICULO 99. Derecho a la patente. i derecho a obtener la patente sobre I
invencion corresponde al inventor. S ia invencidn se hublese redlizado por dos o
mds personas conjuntamente, el derecho a patentarla les pertenecera en

comun.
El derecho a la patente es transferible por cualquier tifulo.

Si dos o mas personas crearen la misma invencion independienfemente unas
de ofras, tendré mejor derecho quien primero presente la solicitud de patenfe ©
quien Invogue la prioridad de fecha mas antfigua, siempre que esa soliciiud no

sea abandonada ni denegada.

ARTICULO 100. Invenciones efectuadas en ejecucién de un contralo.
Cuando una invencion haya sido realizada en sjecucion de un contrafo cuyo
objeto fuere la realizacion de una acfividad de investigacion, el derecho a
patentaria perfenece @ la persona que confrafd la redlizacion de la
investigacion, salvo pacto en confrario. Esta disposicion también es aplicable a
los contrgtos de trabgjo gue tfengan por objefo g redlizacion de unc

investigacion.

ARTICULO 101. Invenciones efectuadas por un trabajador no confratado
para inventar. Cuando un frabgjador gue no esfuviese obligado por su
contrato de trabgjo a ejercer una actividad inventiva, realizare una invencion
en el campo de actividades de su patrono, 0 mediante la ulilizacion de datos o
medios a los que tuviera acceso por razon de su empleo. comunicard
inmediatamente este hecho a su patrono por escrifo y, a pedido de esfe, le

proporcionard la informacion necesaria para comprender I invencion.
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Si dentfro de un plazo de dos meses a parfir de ia fecha en Ia que hubiese
recibido dicha comunicacion, o hubiese fomado conocimiento de o invencion
por cualqguier ofro medio, aplicandose el plazo que venciera antes, el patrono
notifica por escrito al trabajador su inferés por la invencion, fendra derecho

preferente para adquirr el derecho a patentaria,

En caso que el patrono notificara su inferés por 1a invencion, el trabajador
tendrd derecho g una remuneracion equifativa feniendo en cuenta el valor
econdmico estimado de la invencion, o bien o una participacion en las
ganancias. regalias o renfas producto de la comercializacion de la invencion,
segun se establezca contractualmente entfre 1as parfes. En defecto de acuerdo
enfre las partes, la remuneracion serd fijada por un juez competente de frabgjo

por la via de los incidentes.

ARTICULO 102. Mencién del invenfor. Ei inventor seré mencionado como tal
en la patente que se conceda v en los documentos y publicaciones oficiales
relativos a la misrna, salvo gue en documento qutentico que obre en ef Registro
conste su declaracion expresa que nNo desea ser mencionado. Serd nulo
cualquier acuerdo por el cual el invenfor renuncia anticipadamente a su

derecho a ser mencionado como tal o se obliga a efectuar esa declaracion. »

H. PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE PATENTES EN GUATEMALA

El Tifulo 1, Capitulo | Seccidn Il menciona los siguientes articules que

regiamentan la concesion de patentes comoe profeccion de ldas invenciones.

« ARTICULO 103. Solicitud de patente. I solicitante de una patente podra ser
una persona individual o juridica. La solicitud de patente de invencion deberd

presentarse af Registro y deberd contener:
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a) Los datos generales del solicitante o de su representante legal acredifando
clicha representacion;
b) Lugar de constitucion, cuando fuese una persona juridica; v

c) El nombre de la invencién y delinventor y su direccion.

ARTICULC 104. Derecho de prioridad. El solicitante de una patente podrd
invocar la pricridad basada en una solicitud de registro anferior, presenfada en
regla en algun Estado que sea parfe de un fratado o convenio al cual
Guatemala estuviere vinculada. Tal pricridad deberd invocarse por esctifo,

indicando la fecha v ef pais de la presentacion de ia primera solicifud,

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades muifiples ©
prioridades parciales, que pueden tener crigen en solicitudes presentfadas en
dos o més Estados diferentes; en fal caso el plazo de pricridad se confara desde

la fecha de la prioridad mas antigua,

El derecho de prioridad ftendrd una vigencia de doce meses confados d

partir del dia siguiente de la presentacion de la solicitud priorftaria,

£l derecho de pricridad podrd invocarse con la presenfacion de la nueva
solicitud o en cualquier momento hasta denfro de un pldzo gue no exceda de
tres meses a la fecha de vencimiento de la pricridad, Para acreditar la pricridad
deberd acompanarse una copla de la solicitud pricritaria, certificada por la
oficina o autcridad competente que hublere recibido dicha sclicitud, la cual
quedard dispensada de foda legalizacion y deberd llevar anexa una
fraciuccion simple si no estuviere redactada en espanol. La cerfificacion a que
se refiere este pdrafo, deberd presentarse dentro de un plazo gue no exceda

de tres meses a la fecha de vencimiento de la pricridad.

Una solicitud de patente para la cuai se invoque el derecho de pricridad no
serd denegada, revocada ni anulada por razén de hechos ccurridos durante ef

plazo de pricridad, reafizados por el propic solicitante © por un fercero y fales
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hechos no dardn lugar a la adguisicion de ningun derecho de tercero respecto
a lag invencion conforme a las reivindicaciones confenidas en ila primera

solicitud,

La priordad se reconccerd unicamente respecto de la materia que se
encuentre en la solicitud cuya pricridad se invogque siempre vy cuando la
invencién reivindicada en la solicitud sea dvulgada en el documentc de

prioridad en la manera que requieren los arficulos 105, 106 y 107 de esta ley,

La pricridad gue se invoque se regird en todo 1o demas por las disposiciones

del convenio o frafado correspondiente.

ARTICULO 105. Documentos anexos. Con la solicitud de patente deberdn
adjuntarse los siguientes documentos:

c) El comprobante de pago de la tasa establecida;

a) La descripcion de la invencion, por duplicado;,

e) Las reivindicaciones que se formulan, por duplicado;

) Dos juegos de los dibujos que correspondan;

Q) Elresumen de la invencion, por duplicado, y

h) El fitulo en virtud del cual se adquind el derecho a obtener la patente, si el

solfcitante no es ef inventor.

De cada documento deberd adjuntarse una copia, excepto del indicado

en la literal a) del parrafo anterior.

La solicitud v los documentos que la acomparian seran recibidos por el
Registro v gozardn de garantia de confidencialidad por un plazo maximo de
dieciocho meses, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud,

o bien, desde la fecha de la pricridad invocada, segun sea el caso.

ARTICULO 106. Fecha de presenfacion de la solicitud. El Registro le anotard

fecha y hora de presentacion a ia solicitud de patente, le asignard nimerc de
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expediente v entregard of solicitante un recibo de fa soficitud v de ios

documentos presenfados.

Sin perjuicio de lo establecido en ef arficulo 113 de esta ley, ef Regisfro
procederd conforme el pdrrafo anterior, aun si la solicitud no confiene foda ia
informacion © no se adiuntan tfodos los documentos a gue se refieren los
articulos anteriores, siempre que fa misma cumpla al menos con los siguientes
requisitos;

Q) Expresa con claridad que se solicita una patente;

b) Contiene informacién que permita identificar al invenfor, al solicifante y ol
represenfante de éste, en su caso, e indica direccidn para  recibir
noftificaciones; y

c) Se acompana un ejemplar de la descripcion de la invencion, de los dibujos

que correspondieran v el comprobante de pago de la fasa establecida.

ARTICULO 107. Unidad de la invencidn. Una solicitud de patente sélo podrd
comprender und invencidn, o un grupo de invenciones vinculadas entfre si de

manera que conformen un anico concepto invenfivo.

ARTICULO 108. Descripcion. La descripcién deberd divulgar la invencion
relvindicada de manera suficientemente clara y complefa, de modo que una
persona capacitada en fa materia técnica correspondiente pueda sjectfaria.
La descripcidn también deberd divulgar la mejor manera conocida por el

solicitante para efecufar ia invencion reivindicada.

ARTICULO 109. Descripcién de material biolégico. Cuando la invencion se
refiera o un producto o a un procedimiento relative a un material biolégico, gue
no se encuentre a disposicion del publico y Ia invencion no pueda describirse
de manerd qgue pueda comprenderse y ser egjecufada por una persona
capacitada en la materia técnica, se complementard la descripcion medianfe

el depdsito de una muesira de dicho material.
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El depdsito de la muestra del material bioldgico deberd efectuarse en una
institucion de depdsito establecida dentro o fuera del pais v reconocida por el
Registro, a mds tardar en la fecha de presentacion de la solicitud o, cuando se
invoque un derecho de prioridad, en la fecha de presentfacion de la solicitud
prioritaria, debiendo acreditarse con la documentacion pertinente. Sin perjuicio
del reconocimiento gue el Registro realice respecto a otras insfituciones, se
reconocen a partir de la vigencia de esta ley las autoridades internacionales de
depdsito  designadas  conforme ol Tratado  de  Budopest sobre el
Reconocimiento Internacional del Depdsite de Microorganismos a fos fines del

Procedimiento en materia de Patentes de 1977,

Cuando se efectuare un depdsito de material bicldgico para los efectos de
una solicifud de patente, eflo se indicard en la descripcion junfo con el nombre
v direccion de la institucion de depdsito, la fecha del depdsito y &l numero de
depdsito atribuido . por la institucion. También se describira la naturaleza y
caracterkticas del materiol depositado cuando ello fuese necesario para

efectos de la divilgacion de la invencion.

El depdsito de material bioldgico sdlo serd valido para efectos de la
concesion de una patente si se hace bgjo condiciones que permifan a
cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material, a mas tardar

a partir de la fecha de publicacion de la solicitud de patente correspondiente.

ARTICULO 110. Dibujos. Deberd presentarse dibujos cuando fuesen necesarios
para comprender o gjecttar la invencidn. Los dibujos se consideraran parte de

la descripcion.

ARTICULO 111. Reivindicaciones. Las reivindicaciones definiran o invencion
que se desea patentar, en forma clara y concisa y deben estar enferamente

sustentacias por la descriocion.
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En las relvindicaciones la frase “compuesto de" permite la posibilicdad de
incluir en el alcance de una reivindicacion ingredientes © elemenfos no
especificados hasta en cantidades mayores; la frase "consiste de” clerra la
posibilidad de incluir ingredienfes o elementos ademas de los recitados, con la
excepcion de las impurezas normales, v la frase “consiste esencialmente de”
permite la posibilidad de incluir en una reivindicacion solamente ingredientes ©
elementos no especificados que no afecten materialmente a ias caracteristicas

basicas e innovadoras de la invencidn,

Las reivindicacicnes se formularan observando las siguienfes normas:

ay Su nUmero deberd corresponder a la naturaleza de o invencion
reivindicada,

by Podrdan presentarse en forma independiente o dependiente;

c) Las dependientes deberdn comprender por referencia fodas las limitfaciones
de las reivindicaciones de las que dependan v precisar las limitaciones
adicionales que guarden una relacion  congruente con la o las
reivindicaciones independienfes o dependientes relacionadas;

d) Las dependientes de dos 0 mds reivindicaciones no podran servir de base a
ninguna  ofra  reivindicacion dependienfe a su vez de dos o mas
relvindicaciones;

) Cuando se presenten varias reivindicaciones, éstas se identificaran con
numeros arabigos;

f) No deberan contener referencias a la descripcion o a los dibujos, salvo que
sean absolutamente necesarias; y

) En caso de que la solicitud incluya dibujcs, las caracteristicas técnicas
mencionadas en las refvindicaciones podran ir seqguidas de signos de
referencia, relativos a las partes correspondientes de esas caracteristicas en
fos dibujos, si facilitan la comprension de las reivindicaciones, debiendo estos

signos de referencia colocarse enfre parentesis.

ARTICULO 112. Resumen. Ei resumen comprenderd una sintesis de la

divulgacion técnica contfenida en la descripcion de la solicitud de patente v el



35

uso principal de la invencion. incluird, cuando lo hublera, la formula quimica o e!

dibuio que mejor caracterice la invencion.

El resumen servird para fines de Informacion técnica v no tendrd efecto
alguno para inferpretar el alcance de la profeccién conferida por la patente;
en consecuencia, el Registro podrd, de oficio vy sin perjuicio alguno para el
solicitante, redlizar al mismo las aclaraciones y/o ampliaciones que esfime
convenientes con el sdlo propdsito de que se agjuste a lo estipulado en este

articulo.

ARTICULO 113. Examen de forma. £l Registro examinard sl ia solicitud cumple
con los requisitos de los arficulos 103 v 105 de esta ley. En caso de observarse
alguna omision o deficiencia, y denfro de un plazo que no exceda de un mes
contado o partfir de fa fecha de presentacion de la soficitud, el Registro deberd
requerir al soiicimhfe que efectle la correccion necesaria o presente los
documentos omitidos. Si el solicitante no cumple con 1o requerido denfro de un
plazo de dos meses contados a parfir de la fecha de la nofificacion, se fendra

por abandonada la solicitud,

ARTICULO 114. Publicacién de la solicitud. Al cumplirse el plazo de dieciocho
meseas contado desde la fecha de presentacion de la solicifud de patente o,
cuando se hublese invocado un derecho de prioridad, desde la fecha de
prioridad aplicable, el Registro ordenard que se publique la solicitud emitiendo
el edicto correspondients. No obstants, previa pelticion escrita del solicitante, el
Registro podrd ordenar la publicacion de la solicitud anfes de que franscurra el
plazo establecido. No se ordenard (a publicacion de una solicitud que hubiese

sicfo objefo de desistimiento o de abandono.

£l edicto deberd publicarse en el diario oficial por una sola vez a costa def
inferesado, dentro de los seis meses siguientes a su entrega. Slla publicacion del

edicto no se efectuq, o bien, si el solicifante no presenta al Registro ef ejemplar
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del diario oficial dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la misma, o

solicitud se fendrd por abandonada.

A partir del dia sigufente de la fecha de publicacion del edicto, o de la
fecha de vencimiento del piazo esfablecido en el pdrrafo tres del articulo 105
de esta ley. lo que ocurra primero, el expediente correspondiente podra sér
consultado por cualguier persona interesada porg fines de informacion, salvo

que antes se hubiese presentado y aprobado &f desistimiento de la soficitud,

ARTICULO 115. Contenido del edicto. £l edicto a que se refiere el arliculo

anterior debe contener:

) El nimero de la solicitud:

b) Lo fecha de presentacion de la solicitud]

c) Elnombre y domicih‘o del sdlicitante y del inventor,

ch) El nombre del representante del solicitante, sl lo hubiese:;

e) El pais u oficina, fecha y nimero de cada solicitud cuya prioridad se hublese
reclamado,

f) Elsimbole o simbolos de clasificacion, cuando se hublesen asignado;

g) El nombre de g invencion;

h) Elresumen, de conformidad con el articulo 112 de esta ley;

D Un dbujo representative de la invencion, st lo hubiere, seleccionado por el
Registro: v

D Fecha vy firma del Registrador o del funcionario del Registro que éste designe

para tal efecto.

ARTICULO 116. Observaciones. Toda persona podrd, dentro de los fres meses
siguientes a la publicacion del edicto, presentar por escrfo ante el Registro
observacionas con relacion a la patentabilidad de la invencion, incluyendo

informaciones o documentos que estime pariinentes,

El Registro nofificard of solicitante de o patente las observaciones

presentadas para que, denfro del plazo de los fres meses siguientes, pueda




37

manifestarse sobre las mismas v presentar la informacion y documentacion que

estime perfinentes.

La presentacion de observaciones no suspenderd la framifacion de la
solicitud. Quien las formule no pasara por ello a ser parte en el procedimiento vy,
una vez oforgada la patente, fampoco fendrd impedimento para presentar

una accion de nulidad contra ia misma,

ARTICULO 117. Examen de fondo. Transcurridos fres meses despuss de o
fecha de publicacion del edicto, o de nofificadas af solicitante de la patente las
observaciones presentadas, sl fuese el caso, el Registro procederd a fijor la fasa
correspondiente para cubrr e examen de fondo, 1o cual deberd hacerse
efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la nofificacion al solicitante de
la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la solicitud se tendra por

abandonada.

Posteriormente, procederd a efectuar of examen de fondo de la solicitud,
previa presenfacion por ef solicitante del comprobante del pago de la fasa
fiiada, el que tendrd por objeto determinar sila invencion reivindicada se ajusta
a lo que disponen los articulos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 110y 111

de estaley, asi como lo que establece el articulo 104, cuando fuere perfinente.

El examen podra ser redalizado por el Registro directamente, mediante el
concurse de fécnicos Independientes o con la colaboracion de entidades
publicas o privadas, nacionotes o exfranjeras. Al realizar el examen de fondo, se
tomaran en cuenta las informaciones aporfadas por ef solicitante o, en su caso,
por quien haya formulado observaciones, incluyendo lo relafivo a exdmenes de
novedad o de patentabilidad efectuades por ofras oficinas de propiedad
inclustrial vy refericdlos o o misma materia de la solicitud. El Regisfro podra
consiclerar los resulfados de tales examenes como suficientes para acreditar el

cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencion.
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La cuestion de si una invencion es o no patentfable por falta de novedad o
nivel inventivo, se resolvera caso por caso segun corresponda, considerando fos
hechos pertinentes como por efemplo, entre otros:
ay Efalcance y confenido del esfado de la téchica;
by Las diferencias entre el estado de la técnica v la reivindicacian;

c) Efnivel de destreza comun en el arfe perfinente; v
d) Factores secundarios apropiados como el éxito cormercial, necesidades
fargamente senfidas pero no resuelfas, el fracaso de ofros y resulfados

inesperados,

ARTICULO 118. Otros documentos. Para los efectos del examen de fondo, el

Registro podrda requerir al solicitante que presente, denfro de un plazo de dos

rmeses contfados a partir de ta nofificacion respectiva, prorogable a un meas mas

en casos calificados por el Registro, una copia sin tegatizacion y con fraduccion

simple de cuo!qufér material confenido en un expediente administrativo o

judicial del extranjero, relacionado con fa solicitud en framite, incluyendo, enfre

ofras:

a) La propia soficifud,

by Los resulfados de examenes de novedad o de patentabilidad;

c) La patente u otro titulo de proteccion que se hubiese concedido,

d) Cualquier resolucion o fallo por ef cual se hubiese rechazado, denegado u
oforgado la soficitud o patents; y

e) Cudlquier resolucion o fallo por ef cual se hubjese revocado, anulado,

invalidado o cancelado la patente u ofro fifulo de proteccion concedido.

A pedido del solicitante o bien de oficio, el Registro podra suspender la
frarmitacion de la solicitud de patente cuando algun docurnento que deba
presentarse por el solicitante, conforme a este arficulo, no se hublese emifido en

el pais de que se frate.

El solicitante podra  respecto a la informacion o documenfos que

proporcione, formular las observaciones y comentarios que estime pertinentes,



39

Si del examen de fondo resultare que previo al oforgamiento de la patente
es necesario completar la documentacion presentada, corregir, modificar ©
dividir la solicitud, el Registro lo nofificard al solicitante para que, dentro de los
fres meses siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios ©
documentos que convinieran en sustento de lg solicitud, Este procedimiento

podrd redlizarse cuantas veces lo estime necesario el Registro,

ARTICULO 119. Resolucion sobre la solicifud de patente. Cumplidos los
tramites y requisitos que establece esta ley, el Registro resolvera sobre la solicitud
de patente. Si ésta fuere rechazada total o parcialmente, la resclucion

respectiva deberd contener los moftivos y fundamentos juridicos de tal rechazo.

Si se resalviera concediendo la patente solicitada, el Registro ordenara que
se proceda a la inscripcidn correspondiente, previa acreditacion del pago de la
tasa correspondienfe. La inscripcion deberd confener:
ay El namero del expediente;
by La fecha de presentacion de la solicifud;

c) Fl nombre y domicilio del solicitante y del inventor,

a) Elsimbolo o simbolos de clasificacion, cuando se hublesen asignado,

e) Elnombre de la invencion;

£ Unresumen, enlos términos que establece el articulo 112 de esfa ley;

g Dibujo representativo de la invencion, seleccionado por el Registro;

n) Fl pafs u oficing, fecha y nimero de solicifudes cuya pricridad se hubiesen
reclamadao;

D Lafirmay sello del Regisfrador.

ARTICULO 120. Certificado de patente. Ffectuada la insciipcion de la
patente, el Registro expedird el cerfificado correspondiente que confendrd os
datos de la inscripcion, agregando al mismo una copia de la descripcicn, de las
reivindicaciones, de los dibujos y del resumen. El cerfificado deberd contener
tfambién mencion expresa de que la patente se oforga sin petjuicic de mejor

derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante.



IV. MARCO METODOLOGICO

A. OBJETIVOS

1. Generales. Disponer de un sistema de informacidén que permita conocer
el estado de proteccidn, bdo patentes de invencidn, de los productos
farmacéuticos que se comercializan a nivel nacional e internacional, con el fin
de desarroilar nuevos productos en beneficio de la salud  de la poblacidon

guatemalteca.

2. Especificos

a. Elaborar una base de datos de las patentes de Invencion de productos
farmaceéuticos solicitadas en la Oficina del Registro de Propiedad Intelectual de
Guatemala.

b. Elaborar un procedimiento documentado de investigacion de solicitudes
de patentes de invencion de productos farmacéuticos, que permita determinar
el cumplimiento de la legislacion nacional, en materia de Propiedad Industrial,
de acuerdo a una investigacion sistemdatica de las mismas.

c. Establecer el estado actual de las patentes de productos farmacéuticos
en Guatemala, gestionadas en el Registro de Propiedad Intelectud
(concedidas, rechazadas parcialmente, rechazadas totalmente, abandonadas,

desistidas, in status).

B. POBLACION

Solicitudes de Patentes de Invencidon Farmacéuticas presentadas al Registro

de la Propiedad Intelectual a partir de Enero de 1995 a Noviembre de 2004,
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C. PROCEDIMIENTO

Se acudié a la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de
Guaternala v se observd el trabgjo que los investigadores realizan a las
solicitudes de patentes publicadas en el Diario Oficial de Centroamérica para

poder presentar ias cbservaciones pertinentes,

Segln el trabagjo realizado se elabord el procedimiente documentado de
investigacion, el cual contiene los lineamientos para que un fercero pueda
praesentar sus observaciones sobre cualquier solicitud de patente publicada en
el Diario Oficial de Centroamérica, en un plazo exacto de fres meses, a partir de

la fecha de publicacion.

Se acudio ol Registro de ia 'Propiedod Intelectual, para recabar los datos de
las solicitudes de patente de invencion gestionadas desde 1995 hasta la fecha.
Para ello se utllizaron unos libros donde diariamente se copian los datos de ias

solicitudes de patente de invencidn presentadas,

De dichos libros se obtuvo el ndmero de solichiud de patente, el solicitante de
la patente, el fitulo de la patente vy la fecha de solicitud de ia patente. Sin
embargo, por razones practicas, el fitulo de la patente se encuentra incompleto
en estos libros. Por tal razdn, fue necesario acudir a la base de datos de uno de
fos Investigadores de fas solicitudes de patentes de invencion, quien

proporciond el tituio completo de as solicitudes.

Finalmente, para determinar el estado actuagi de las solicitudes de patentes
de invencion, fue necesarlo acudir a los archivos fisicos de cada solicitud, los

cuales se encuentran almacenados dentro de cgjas, en una bodega.

Una vez recabados todos los datos de las solicitudes de pafentes de
invencién realizadas, se elabord ta base de datos en ef programa Access, de

Microsoft Windows.
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D. DISENO DE INVESTIGACION

Se investigd en fuentes bibliograficas, la base legal de la Proteccion de
Invenciones mediante Patentes invencién en Guatemala, asi como los tratados
inferngcionales suscrifos por el palk. Adiciocnalmente, se investigaron 10
procedimientos que se utilizan para el otforgamiento de patentes farmacéuticas

en el pais.

Para el procedimiento documentado de investigacion de solicitudes de
patentes de invencion, con el objeto de presentar cbservaciones, se considerd
el procedimiento gue se utiliza por los Investigadores de la Gremial de

Fabricontes Productos Farmacéuticos.

En ta Oficina del Registro ¢é la Propiedad Intelectual, se recabaron todos los
datos de las solicitudes de patentes de invencion de productos farmacéuticos
realizadas a partir de Enero de 1995 (fecha que se inicid este proceso en el pais)
hasta ia Noviembre de 2004. Esta informacion incluye el nimero de soiicitud,

solicitante, fitulo, fecha de solicitud y estado de la solicitud.

Con la informacién obtenida se elabord una base de datos, que permitird
jos inferesados, tener acceso ol redlizar las investigaciones pertinentes en
matera de patentes de invencion, gestionadas en el Registro de 1o Propiedad

intelectudl.

Finalmente, se andlizd la informacion utiizada para la elaboracion de ia
base de datos, con el fin de determinar 1a cantidad de patentes concedidas,
rechazadas, desistidas, abandonadas o que se encuentran en algdn estado
intermedio. Este andlisis se llevd a cabo mediante el programa txcell, de

Microsoft Windows.



V. MARCO OPERATIVO

A. RECABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS

Investigacion en fuentes bibliograficas:

1. Literatura generci referente a la Propiedad Intelectual.

2. Decreto 57-2000 de Guatermala: Ley de Propiedad Industrial y su
Reglamento.

3. Sistena de informacion del Registro de la Propiedad Intelectiual en
materia de Patentes de Invencidn.

4. Observaciones presen’rqdcns a las solicitudes de Patentes de Productos
Farmacéuticas en Guatemala.

5. Acuerdos ADPIC.

B. RECURSOS

1. Humanos

a. Autora: Mariza Alejandra Ovalle Osorio.
b. Asesord: Licenciada Paola Gutiérrez.

c. Co-Asesores: Ingeniero Enrique Aguilar, Licenciada Ligia Ericastilia.

2. Mafteriales

Q. Informacion proporcionada por la Gremial de Fabricantes de
Productos Farmacéuticos de Guatemala.

b. Informacion requerida af Registro de Propiedad Intelectuadl.
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VI. RESULTADOS

A. BASE DE DATOS DE LAS PATENTES FARMACEUTICAS SOLICITADAS
AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE GUATEMALA

Debido a que la base de datos elaborada es confidencial, solamente se

presenta un ejemplo de los datos incluidos en ella.

B Microsoft Access - [BASE DE DATOS 1 Table] - %"
Hle Edit View Jnsert  Format ;,E;ecoré:ls ool Winaow . H

M- RSRY[sBBY

Bt

| Fecha de Solct v | OceansansaV it w 12 vé B I U l gv Ay [@vglm . R
iD [# Expedief Solicitante| = e he e Title _|'Fecha de Solicitud
1 12005-0001UVG ‘Nuevo farmaco para combatir el SIDA W1/2005
2 2005-0002 UVG Nueva molécula para tratamiento de Diabétes B - /52005
|| 32005-0003 UVG Procedimiento para obtener un farmaco para la prevencion del Cancer = 7112005
| 42005-0004 UVG Nuevo farmaco para combanr el ViH ; 110/2005
|| 52005-0005.UVG Nueva molécula para tratamiento de Hipertension : ~1hofzo05
| | 620050006 UVG Proced|m|ento para obtener un farmaco para la prevencuﬁn de Ceguera S 771!10,{2_(}0_5
|| 72005-0007 UVG ‘Nuevo farmaco para combat ir el Hambre - 110/2005
L | 82005-0008 UVG ‘Nueva molecula para tratamuento de HEpotensmn 1116/2005
| 92005-000% ULVG Procedlmuento para obtener un farmaco para la Leucem|a 1/18/2005
|| 102005-0010 UVG ‘Nuevo farmaco para combatir _e_l_ dolor de cabeza 1/22/2005
11:2005-0011 LVG ‘Nueva molécula para tratamiento de la gripe ) - 1/24/2005
|- | 12:2005-0012 UVG _ Procedimiento para obtener un t4rmaco para el dolor deespalda ! ~1/24f2005
|| 132005-0013 UVG Nuevo farmaco para combatir la znemia 1f24/2005
| 14°2005-0014-UVG Nueva molécula para tratamiento de obesidad - ~1/26/2005
| | 152005-0615.UVG Procedimiento para obtener un farmaco para la artritis 1/26/2005
| | 16,2005-0016 UVG Nuevo farmaco para. combatlr la malaria /282005
| 17.2005-0017 1UVG ‘Nueva molécula para tratamiento de pérdida de audicién 1/29/2005
| 1820050018 UVG ‘Procedimiento para obtener un farmaco para la tos 1/29/2005
|| 192005-0018 UVG ‘Nuevo farmaco para combatir el coiera 1/31/2005
17| 20.2005-0020 UVG ‘Nusva molécula para tratamiento en &l embarazo 1/31/2005
# |iher)

‘Datasheet View
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B. RESULTADOS ESTADISITICOS DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES
FARMACEUTICAS REALIZADAS AL REGRISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DE GUATEMALA

Cuadio No. 1 ~ Patentes solicitadas de 1995 a 2004 segun su estado.

Nimero de solicitudes

Porcentaje de salicitudes

Estado
de patentes de patentes

Concedidas 243 1927 %
Rechazadas fofalmente 59 4.08%
Rechazadas parcicimente 39 3.09 %
Abandonadas 131 10.39 %
Desistidas 194 15.38 %
En examen de farma 112 8.88 %
En exaomen de fondo 354 28.07 %
Ingresadas 11 0.87 %
Admision a tramite 1 0.08 %
Edicto notificado 37 2.93%
Enmienda de procedimiento 0.40 %
Chservacioneas notificadas 5 0.40 %
Chservaciones presentadas 25 1.98 %
Orden de pggo de examen de

fondo notificada i oI
Pendiente de emiiir acuerdo 1 0.08 %
Puplicadas 33 262 %
Requisitos de examen de forma

Notificados ] Do8%
En MINECO 1 0.08 %
TOTAL 1261 100 %

MINECO: Ministerio de Economia
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Grafica # 1
Patentes sclicitadas de 1995 a 2004 segln su estado.
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Cuadro No. 2 - Cantidad de paftentes farmacéuticas solicitadas de 1995 ¢ 2004,

Ano Ndmero de patentes solicitadas | Porceniaje de patentes solicitadas
1995 15 119 %
1996 27 214%
1997 73 578 %
1998 138 10.92 %
1999 132 10.44 %
2000 129 10.21 %
2001 165 13.06 %
2002 205 16.22 %
2003 213 16.85 %
2004 164 12.G7 %
Total 1261 160 %

Grafica # 2 - Patentes solicitadas por ano.
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Cuadro No. 3 - Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el afo 1995,

Estado Nimero de solicitudes de | Porcentaje de solicitudes
patentes de palentes

CONCEDIDAS 5 33.33%
RECHAZADAS TOTALMENTE 2 13.33 %
ABANDONADAS 5 33.33%
DESISTIDAS 2 13.33 %
PENDIENTE DE EMITIR ACUERDC 1 65.67 %

TOTAL 15 100 %

Grafica# 3 - Esfado de las patentes farmacéuticas solicitfadas en el afo 1995,
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Cuadre No. 4 - Estado de las patentes farmaceuticas solicitadas en e ano 1996,

Eelado Namero de solicitudes de Porcentaje de solicitudes
paienies de patentes

CONCEDIDAS 7 2593 %
RECHAZADAS TOTALMENTE 7 25.93 %
RECHAZADAS PARCIALMENTE 1 370%
ABANDONADAS 3 11,311 %
DESISTIDAS 8 2963 %

ORDEN DE PAGO DE EXAMEN

DE FONDO NOHFRCADA 1 370%

TOTAL 27 160 %

Grafica#f 4 - Estado de las poTén’res farmacéuticas solicitadas en el ane 1996,
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Cuadro No. 5 - Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ane 1997,

Estado Namero de solicitudes de Porcentaje de solicitudes
paientes de patentes
CONCEDIDAS 29 39.73%
RECHAZADAS TOTALMENTE 2 2.74 %
RECHAZADAS PARCIALMENTE 2 274 %
ABANDONADAS 5 6.85 %
DESISTIDAS 31 42.47 %
EN EXAMEN DE FONDO 3 431 %
MINECO 1 1.37 %
STATUS PENDIENTE 1 1.37 %
TOTAL 73 100 %

Grafica # 5 - Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 1997.
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Cuadro No. 6 - Estado de as patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 1998,

Estado Namero de solicitudes de Porcentaje de solicifudes
patentes de patentes

CONCEDIDAS 61 44,20 %
RECHAZADAS TOTALMENTE 8 580%
RECHAZADAS PARCIALMENTE 2 1.45%
ABANDONADAS 14 0,14 %
EN EXAMEN DE FONDO 8 580 %

DESISTIDAS 45 32.61 %
TOTAL 138 100 %

Grafica # 6 - Estado de ias pa’rén’res farmaceéuticas solicitadas en el aho 1998,
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Cuadro Neo. 7 - Estado de las patentes farmacéuticas soliciiadas en el afio 1999

Estado NGmero de solicitudes de Porcentaje de solicitudes
palenies de patentes
CONCEDICAS 57 4318 %
RECHAZADAS TCTALMENTE 11 8.33%
RECHAZADAS PARCIALMENTE 3 227 %
ABANDONADAS 7 530 %
DESISTIDAS @ 6.82%
EN EXAMEN DE FONDO 45 34.09 %
TOTAL 132 100 %

Grafica # 7 - Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 1999,
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Cuadro No. 8 - Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 2000.

Estado Nimero de solicitudes de | Porcentaje de solicitudes
patentes de patentes
CONCEDIDAS 34 26.36%
RECHAZADAS TOTALMENTE 13 10.08 %
RECHAZADAS PARCIALMENTE 6 4.65 %
ABANDONADAS 11 853 %
CESISTIDAS 37 28.68 %
EN EXAMEN DE FONDO 26 2016 %
ORDEN DE PAGO DE EXAMEN
DE FONDO NOTIFHCADA 1 0.78 %
ENMIENDA DE
PROCEDIMIENTO ' 1 0.78 %
TOTAL 129 100 %

Grafica # 8 - Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 2000.
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Cuadro No. @ - Estado de las patentes farmacéuticas soiicitadas en el ano 2001,

Estado Nlimero de solicitudes de Porcentaje de solicifudes
patentes de paientes

CONCEDIDAS 35 21.21 %
RECHAZADAS TOTALMENTE 10 606 %
RECHAZADAS PARCIALMENTE 13 788 %
ABANDONADAS 19 11.52%
DESISTIDAS 12 7.27 %
EN EXAMEN DE FONDO 75 A5.45 %
ORDEN DE PAGO DE EXAMEN

DE FONDO NOTIFICADA i 0.61%
TOTAL 165 100 %

Crafica # 9 - Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 2001.
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Cuadro No. 10-Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 2002

Numero de solicitudes

Porcenigje de solicitudes

Estado de patentes de patentes
CONCEDIDAS i3 634 %
RECHAZADAS TOTALMENTE 3 1.46 %
RECHAZADAS PARCIALMENTE 11 537 %
ABANDONADAS 32 15.61 %
DESISTIDAS 13 6.34 %
EN EXAMEN DE FONDO 120 58.54 %
EN EXAMEN DE FORMA 1 0.49 %
OBSERVACIONES NOTIFICADAS 2 0.98 %
ENMIENDA DE PROCEDIMIENTO 3 1.46 %
ORDEN DE PAGO DE EXAMEN DE
FONDO NOTIFICADA 3 1.46 %
INGRESADAS 1 0.49 %
PUBLICADAS 3 1.46 %
TOTAL 205 100 %

Grafica # 10 - Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 2002,
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Cuadro No. 11-Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 2003,

Estado Namero de solicitudes Porcentaje de solicitudes
de patentes de patentes

CONCEDIDAS 2 0.94 %
RECHAZADAS TOTALMENTE 3 1.41 %
RECHAZADAS PARCIALMENTE 1 0.47 %
ABANDONADAS 27 12.68 %
DESISTIDAS ] 0.47 %
EN EXAMEN DE FONDO HR 5211 %
EN EXAMEN DE FORMA 13 6.10%
EDICTC NOTIFICADO 4 1.88 %
ENMIENDA DE PROCEDIMIENTO ] 0.47 %
CRDEN DE PAGO DE EXAMEN .

DE FONDO NCTIHCADA 3 1.41 %
INGRESADAS 3 1.41 %
PUBLICADAS 19 8.92%
OBSERVACICONES NOTIFICADAS ] 0.47 %
OBSERVACIONES PRESENTADAS 24 11.27 %
TOTAL 213 100 %




Grafica # 11
Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el afio 2003
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Cuadro No. 12-Estado de las patentes farmacéuticas solicitadas en el ano 2004,

Namero de solicitudes

Porcentaje de solicitudes

Estado
de patentes de patentes

ABANDONADAS 8 4.88 %
EN EXAMEN DE FONDO 2 122%
EN EXAMEN DE FORMA o8 50.76 %
ADMISION A TRAMITE 1 0.61 %
INGRESADAS 7 4.27 %
EDICTO NOTIFICADO 33 2012 %
OBSERVACIONES NOTIHCADAS 2 122 %
OBSERVACIONES PRESENTADAS 1 0.61 %
PUBLICADAS ' 1 671 %
REQUISITOS DE EXAMEN DE

FORMA NOTIFICADOS 1 0.61 %
TOTAL 164 100 %

Grafica # 12 - Estado de las patentes farmacéuticas saticiiadas en el ano 2004,
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C. PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE INVESTIGACION DE PATENTES
FARMACEUTICAS PARA LA PRESENTACION DE OBSERVACIONES

1. BUSCAR EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMERICA. Buscar
dicricmente en lo seccién ANUNCIOS VARIOS, las patentes de invencidn

publicadas.

2. INGRESAR LA INFORMACION BANCO DE DATOS. Ingresar los siguientes
dotos de los patentes de invencion publicadas ol bance de datfos:
a. Fechg de publicacion.
Fecha de solicitud.
NL’Jmerb de expedien}‘e.
soliciiante.

Datos de priondad extranjera (pais, fecha y nimero).

-0 o0 T

Titulo o nombre de lainvencidn,

Uso daclarado.

Q@

3. INVESTIGAR

Q. Buscor la solicitud de patente en las diferentes bases de datos que
se encuentran en infernet: Delphion, Intellectudal Property Digitat Library (PDL) v
Esp@cenet (Oficine Eurcpea de Poientes).

. Considerar la FECHA DE PRIORIDAD de la solicitud de patente
publicada en el Diaric Oficial de Cenfroamérica,

C. Si no se presenta fecha de priordad, se considera la fecha de la
base de dalos de solicitudes de patentes redlizadas en & Registe de la
Propiedad Intelectual de Guatemaia.

d A esta fecha se le resta un afo, fecha a partir de la cudl se inicio la
recopilacion de inforrnacion. Se recopila toda la informacidn disponible de la
molécula, producto formacéutico, procesc, efc., gue se encuentre en |

solicitud de patente.
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e. Deben considerarse las REIVINDICACIONES que presente o
solicitud de patente de la siguiente forman

o Sila solicitud de patente fiene un regorte de blsqueda
internacional (Intemational Search Report - I1SR), se buscan los documentos que
se consideren relevantes para la investigacion.

g Buscar la informacion pertinente ¢ la solicitud de patente en
investigaocion en los diferentes sifios de infernet relacionados con productos
farmacéuticos, salud, etfc.

B Buscor informacion en material bibliografico especializado,
por ejemplo Merck Index, PLM, PDR, Drugs References, Farmacologias, etfc,

DG Toda la informacion encontrada imprimirla © fotocopiarla;
debe quedar visible la fecha y procedencia de ia informacion.

B Agrupar la informacion recopilada y marcar fos panrafos o

secciones gue son especificos de la materia que se estd investigando.

4. ELABORAR EL MEMORIAL PARA LA PRESENTACION DE
OBSERVACIONES. A paortir de lo fecha de publicacion de la soliciiud de

patente en el Diario Oficial de Centroamérica, se cuentan tres meses exactos

para presentar las observaciones pertinentes a dicha solicitud.

Estas observaciones deben presenfarse en un memorial gue contenga {os
datos mencionados en el Anexo . Este memorial debe ser fimado por el
investigador v por el abogado encargado, quien ademdas debe  colocar un

timbre y sello o cada hoja.



VIl. DISCUSION DE RESULTADOS

Ll objetivo fundamental de este trabadio fue elaborar una base de datos con
la cual, las industrias farmacéuticas  ofilicdas a ta Gremial de Fabricantes de
Producios Farmacéuiicas en Guatemaia, puedan tener un Qcceso libre vy
rapido, para determinar si un producto gue desean fabricar y/o patentar, se
encuentra o no bajo proteccion con patente o si en Algan momento la patente

fue solicitada, pero por alguna razon ésta ya no fue concedida.

Para la elaboracidn de dicha base de datos, se acudid al Registro de la
Propiedad Infelectual de Guatemala y se obluvo toda la informacion
corespondiente, Debido @ gue la base de datos contiene informacion
confidencial y a que ésta no puede ser publicada, en los resultados solamente

se coloca un gjiemplo de ella.

Como puede observarse, la base de dalos contiene el ndmero de
expedienie de la solicitud de patente, el solicifante de la patente, el titulo de la
materia a patentar y la fecha de la solicitud de patfente. Esta difima es muy
importante, ya gue en caso la patente sea concedida, la proteccién inicia @
partir de la fecha de solicitud y fermina a los veinte anos exactos. Las solicitudes
fueron clasificadas segun el estado en que se encueniren actualmente, por lo
que las patentes concedidas se encuentran en una tabla distinta a las patentes
rechazadas, por elemplo. Es importante mencionar gue los datos que se

colocaron en la tabla ejemplo son inventados.

A pesar de que la base de datos no puede puidiicarse, en especial los fitulos
de las solicitudes vy los soliciianies, se efectud un andlisis de las patentes
solicitadas y su estado, esto es, si las patentes fueron concedidas, rechazadas,

apandonadas, desistidas, etc.

En el Cuadro No. 1 puede observarse la canfidad de pafentfes solicitadas

desde 1995 hasta Noviembre del 2004 v el estado en el gue se encuentran
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dichas solicitudes. Las patentes farmacéuticas empezaron a solicitarse en 1995,
ya que fue el ano en el gue entrd en vigencia la Ley de Propiedad Intelectua

para ef sector de medicamentos,

Enla Grafica # 1 se observa que la mayoria de las solicitudes de patentes se
encuentran en examen de fondo. Esto significa que los expedentes se
encuentran en revisidon por los examinadoeres, para determinar si cumplen los

reguisitos de patentabilidad.

Enia misma grafica, puede observarse que a pesar que hay un total de 1261
solicifudes de patentes redlizadas, solamente el 19.27% fueron concedidas. Esfo
se debe a que la mayoria de solicitudes, no cumplen con alguno de ios
requisitos de patentabilidad, ya sea nivel inventivo, novedad o aplicacion

industrial.

El 15.38% de las patentes fueron desistidas, 1o gque significa que los solicitantes
presentan una carta formai ai Registro de la Propiedad infelectual para indicar
que ya no desean confinuar con el proceso. Bl 10.31% de las sclicifudes fueron
apandonadas; esto significa que ias mismas no cumplen con algln requisito de

forma y por lo tanfo, autematicamente pasan al estado de abandono,

El 8.88% de las solicitudes de patentes se encuentran en el esfado de
examen de forma, lo que significa que se encuenfran en revision para
determinar si se presenté toda la papeleria correspondiente para que se

continle el fradmite.,

Bl 4.68% de las solicifudes fueron rechazadas totalmente, lo que significa que
las patentes no se concedieron por no cumplir con los reduisitos de
patentabilidad. Bl 3.09% fueron rechazadas parciaimente, o que significa que
los solicitantes fienen oporfunidad de completar los requisitos pendientes v asi

iniciar nuevamente ef frdmite de obtencion de patente.
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El resto de patentes se encuentran en diferentes estados, conocidos en
conjunto como estados infermedios. Las patentes ingresadas son las que estan
préximas a ser examinadas; las que se encuentran en admision a framite son las

que estdn a punto de ser publicadas en el Diario Oficial de Cenfroamérica.

Las solicitudes que se encueniran en el estado de edicto notificado, son las
que recibieron notificacion para que se redlice la publicacion de la solicitud de

patente de invencién en el Diario Oficial de Centroameérica.

Las patenfes que se encuenfran en enmienda de procedimiento, son
aquellas gue presentan un problema en la solicifud v que pueden corregirse,
segun o apruebe la ley. Las solicitfudes que se encuentran en el estado de
publicadas, son fas que vya fueron publicadas en el Diario Oficial de

Cenfroameérica.

Las solicifudes que fienen observaciones presentadas, incluyen las
observaciones que ios investigadores de la Gremial de Producios Farmacéuticos
de Guatemala presenfaron, en el lapso de fiempo correspondiente, Las que
Henen observaciones nofificadas, son aquellas solicitudes en las que el Regisiro
de la Propiedad Intelectual, ya nofificd al solicitante las observaciones

presentadas.

Existen algunas solicitudes con orden de page de examen de fondo
nofificada;  esto significa que los solicitanfes  deben pagar la  cuota
correspondiente, para que el Registro de la Propiedad Intelectudl inicle el

examen de fondo.

Una cantidad muy pequena de patentes se encuenfra bajo el esfadoe de
‘pendiente de emitr acuerdo”. Este estadoe se reflere a las patentes que se
encuentran o punfo de ser concedidas y que se solicifaron antes que enfrara en

vigencia el Decreto 57-200, actudimente vigente.
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Asi mismo, una pequena cantidad de soficitudes de patentes se encuentra
en MINECO, bgjo recursos de amparo. Esto sucede cuando la soficitud de

patente tiene algan requisito pendiente,

Finalmente, se fienen solicitudes con requisitos de examen de forma
nofificados, Estas indican que el solicitante ya fue informado que la solicitud de
registro no cuenta © no cumple con la papeleria necesaria para iniciar el

frémite.

En el Cuadro No. 2 vy Grafica # 2 puede observarse | cantfidad de patentes
solicitadas por ano vy puede observarse que a medida gue pasan 1os anos se
realizan mads solicitfudes de patentes farmacéuticas. Esto se debe a que con el
tlempo se desarollaron nuevas tecnologias que permitieron ia investigacion v
desarrollo de nuevas moleculds, procedimientos, formulas, eic., 1o cual llevd @

las industrias farmacéuticas a buscar una proteccion de sus nuevas creaciones,

Enios Cuadros v Graficas 3 - 12 puede observarse el estado de las patentes

solicitadas por ano.

En 1995, la mayor parte de las solicitudes fueron concedidaos, a diferencia del

ano 1996y 1997, donde la mayoria fueron desistidas.

En 1998 vy 1999, la mayor parfe de solicifudes de pafentes farmacéuticas
fueron concedidas, mientras que en el afo 2000, hubo cumento del

desistimiento de solicitudes de pafentes,

A parfir del afio 2001 hasta el ano 2002, [as patentes adn se encuentran en
examen de fondo, mientras que a las solicitudes redlizadas en el presente ano,

2004, se encuentran en examen de forma.

Con el andiisis redlizado, es posible establecer que con los afos se realizd

una mayor canfidad de soliciiudes de patentes. Sin ernbargo, esto no significa
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que todas sean concedidas. Al confrario, con los anos {as leves v los requisitos
de pafentabliidad se hicieron maés exigentes, por 1o que disminuyd la canfidad
de patentes concedidas y en el caso de los dltimos cuatro aios, Ia mayoria de

solicitudes todavia estdin siendo examinadas.

Con ello puede afirmarse que el proceso de otorgamiento de patentes no es

nada facit y répido, por lo que una solicitud puede tardar afios en ser resuelta,

Ademds de la base de datos y el andlisis de ias soficitudes de patentes de
invencion  redlizados en  este irabagjo, se elabord un  procedimiento
documentado de investigacion para las personas gue presentan observacionss
a las solicitudes de patentes publicadas en el Diario Oficial de Centroamérica,
ya que actuaimente no se cuenfa con un procedimiento que indigue de
manerda esquemdtica los pasos a seguir para ia presentacion de observaciones,

las cuales deben ir justificadas.

En los resultados se describe el procedimiento que deben seguir Ias personas
que presentan observaciones al Registro de la Propiedad Intelectual. Dicho
procedimiento estd basado en el trabgjo que dicriamente redlizan os
investigadores de la Gremial de Productos Farmacéuticos de Guatemala,

quienes actuaimente se encargan de la presentacion de observaciones.

El procedimiento es bastante sencilio y de manera generdl, indica que debe
buscarse diaricmente en ef Diario Oficial de Centroamérica, todas las solicitudes
de patentes farmacéuticas publicadas, para obtener los datos de identificacion
de la solicitud v luego ingresarios a la base de datos de patentes de invencion
publicadas, Postferiormente, debe llevarse a cabo la investigacion, la cual se
reciiza con und busqueda de toda fa informacidn disponible en distintas fuentes

(Internet, farmacologias, Merck Index, etfc.).
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Fincimente se elabora el memorial para la presentacién de observaciones, el
cual debe enfregarse o Registro de la Propiedad Infelectual antes de

cuiminados fres meses después de la publicacion de la solicitud,

[l procedimiento de invesfigacion que se lieva a cabo requiere tiempo v
agilidad, para redlizar ia bdsqueda de toda la informacion disponible ceerca
de la materia gue desea patentarse. Con esta investigacion se pueden obtener

observaciones gue impidan que la patente sea concedida, s asi lo amerita.



1.

Viil. CONCLUSIONES

Se elabord una base de datos de Ias patentes de invencion gestionadas en
Guatemala desde 1995 hasta et 2004, Esta incluye el ndmero de solicitud,
solicitante, titulo de la solicitud, fecha de solicitud y estado actual. Debido a
que la informacion contenida en la base de datos es confidencial y no es de
cardcter publico, ésta no fue publicada en el trabgjo. Sin embargo, se
presenta un andlisis de ia cantidad de solicitudes realizadas hasta la fecha y

el estado actual de las misrmas.,

De 1995 al 2004 se presentaron 1261 solicitudes de patentes farmacéuticas.
Sin embargo, solamente el 19.27% han sido concedidas, Esto se debe a que
no toda la materia que desea pafenfarse cumple con los requisitos de
patentabiidad que exige la ley actual. Ademds, debe considerarse que un
28.07% de las solicitudes se encuentra bajo examen de fondo, esto es, bdjo
investigacidn para deferminar si cumplen o no con los requisifos de

oatentabilidad.

A medida que pasan los anos se generan mads solicitudes de patentes
farmacéuticas. Esto se debe a que con los anos se desarrolion nuevas
tecnologias que pemmiten g investigacion y desarrollo de mdas moléculas,
procedimientos y farmacos, to cudl lieva a los autores de dichas creaciones

a buscar proteccion contra la explotacién por terceros.

En los anos 1995, 1998 v 1999 la mayoria de solicitudes de patentes fueron
concedidas. Sin embargo, en los anos 1996, 1997 y 2000 la mayor parte de
solicitudes fueron desistidas. Esto se debe a que por alguna razén los
solicitantes no han quetido continuar con el proceso de otorgamiento de
patente vy envian una carta al Registro de la Propiedad Intelectual

solicitando ia culminacién del proceso.
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9. Enlos anos 2001 al 2003 se solicité una mayor cantidad de patentes. Sin
embargo, éstas adn se encueniran en examen de fondo para determinar s
cumplen con los requisitos de patentabiiidad. Las solicitudes realizadas en el
presente ano, 2004, se encuentran en examen de forma, para determinar si

se presents la papeleric requerida v si Ia solicitud se realizd conectamente.

6. Bl procedimiento de investigacién de solicitudes de patenies oara la
presentacion de observaciones requiere tiempo v agilidad para redlizar Ia
blsgueda de toda la informacién disponible, a nivel mundial, de ia materia
que desea patentarse, Si en dado caso se encuenfra informacion que
fundamente que la materia que desea patentarse no cumple con alguno
de los requisitos de patentabilidad, se pueden presentcr observaciones al
Registro de la Propiedad Intelectual, para que éste tome las medidas

correspondientes,




IX. RECOMENDACIONES

Como se menciond en el procedimiento de éste trabajo, los datos de las
solicitudes de patentes de invencidn recabados en el Registro de la Propiedad
Intelectual se obtuvieron de los libros que manejan diariamente v el estado de
cada solicitud se obtuvo a partir de su archivo fisico. Para cualquier persona
que necesite informacion inmediata de alguna solicitud, el trabajo resulta dificil
y lento, ya que debe buscar la informacion, primero en el libro v luego en el
archivo fisico. Por lo fanto, se recomienda tener una base de dafos electdnica
que incluya foda la informacién correspondiente a las solicitudes de patentes
de invencion gestionadas, como 1o es la fecha de solicitud, el ndmero de
solicitud, el soficﬁome, el fitulo completo de la soficitud y el estado actual de la

solicitud,

Otro problema que se presenta al momento de buscar la informacion de Ias
solicitfudes de patentes es que no se encuentran clasificadas segin el fipo de
matetia que desea patentarse. En los libros se fienen todas las solicitudes
presentadas: farmacéuticas, mecdnicas, agroguimicas, cosméticas, ete. Por lo
que se recomienda que en |a base de dafos se clasifiquen las patentes segin el

fipo de materia,

Para poder manejar dicha base de datos, ésta debe actualizarse
diariamente, ya que se realizan nuevas solicitudes y ademds, las solicitudes en
nvestigacion pasan a ofro estado. Para ello se recomienda que exista una

personda encargada solo a este trabajo,

La realizacion de esta base de datos puede fomar mucho tiempo vy requerir
de mucho frabajo, pero a largo plazo es un beneficio, no sdlo para los
investfigadores gque frabgjan en el Registro de la Propiedad Intelectual, sino

también para el publico en general.
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