Como patentar
un invento

por el Dr. Guillermo E. Vidaurreta

El alcance del Derecho de Patentes es el resultado de un balance entre el poder del derecho exclusivo y el derecho de la
sociedad a gozar de los productos protegidos. Un abogado especializado en este tema explica como patentar una invencion.

El Derecho de Patentes se justifica
en la necesidad de maximizar el bie-
nestar general, promoviendo el pro-
greso de la ciencia y la técnica para es-
timular el desarrollo econémico. La
premisa general es la libre utilizacion
de las ideas. No obstante, este uso
puede ser limitado mediante la conce-
siéon de derechos exclusivos tempora-
les -patentes- si ellos sirven para au-
mentar el bienestar general. Posible-
mente, los inventores no se sientan
motivados para revelar sus secretos,
sin el incentivo que implican los dere-
chos exclusivos. El alcance del dere-
cho de patentes, es entonces, el resul-
tado de un balance entre el poder del
derecho exclusivo y el derecho de la
sociedad a gozar de los productos pro-
tegidos.? Esto explica que la decision
de otorgar un derecho exclusivo debe
reposar en una sélida justificaciéon en
orden a resguardar los intereses de la
sociedad. He ahi como, para acceder a
la proteccién que otorga una patente,
se exige que los inventos cumplan con
determinados recaudos objetivos? que
comunmente son denominados en la
doctrina como criterios de "patentabi-
lidad", a saber: novedad, altura inven-
tiva y aplicaciéon industrial.

Requisitos objetivos para
obtener una patente

Novedad: El articulo 4.°, inciso b)
de la ley 24.481 sefiala: "sera conside-
rada novedosa toda invencién que no
esté comprendida en el estado de la
técnica" y el inciso ¢) de la misma nor-
ma, sefiala: "por estado de la técnica
debera entenderse el conjunto de co-
nocimientos técnicos que se han hecho
publicos antes de la fecha de presenta-
cién de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida, me-
diante una descripcién oral o escrita,
por la explotacién o por cualquier otro
medio de difusién o informacién, en el
pais o en el extranjero".

De tal manera este articulo remite
a tres conceptos: novedad, estado de
la técnica y divulgacién. La primera
acepciéon que da el Diccionario de la
Real Academia Espafiola del término
novedad es "cualidad de nuevo"y a su
vez el tercer significado de nuevo, es:
"Distinto o diferente de lo que antes
habia o se tenfa aprendido". Esto su-
pone al mismo tiempo, que el estado
de la técnica es inherente al término de

novedad pues, el estado de la técnica
se refiere a todos los conocimientos
disponibles, es decir "que antes habia
o se tenia aprendido". Los conocimien-
tos cientificos y técnicos integrantes
del estado de la técnica en un tiempo
dado, son todos aquellos que fueron
divulgados de algin modo, ya en for-
ma oral -por ejemplo, mediante una
conferencia- ya en forma escrita -por
ejemplo, mediante la publicacién de
un articulo. En conclusién, para que
un invento pueda acceder a la protec-
cion que brinda la patente debe ser
nuevo, ello implica que al momento
de la presentacion de la solicitud de
patente, no debe formar parte del esta-
do de la técnica, lo que a su vez signi-
fica, que no debié haber sido divulga-
do por ningtin medio. La divulgacién
que exige la ley es simplemente la cir-
cunstancia de que la informacién se
encuentre disponible para la sociedad,
aunque ninguna persona antes de la
presentacion de la solicitud, hubiera
accedido a ese conocimiento. Claro
que no toda divulgacién rompe la no-
vedad, para que ello ocurra, la divul-
gacion debe ser "eficiente", esto supo-
ne que debe ser tan completa que un
técnico medio en la materia pueda re-
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producir el invento. Finalmente, la
novedad en materia de patentes es de
caracter "absoluta", es decir, el inven-
to debe ser nuevo en todo el mundo y
no soélo en la Argentina. Es por eso
que los funcionarios de la Adminis-
traciéon Nacional de Patentes ("exami-
nadores") que estudian la novedad de
los inventos sometidos a su jurisdic-
cibn para obtener una patente,
efecttan una busqueda sobre todos
los antecedentes habidos en el mun-
do respecto del producto o procedi-
miento que se pretende patentar.

Existen dos presupuestos legales
en los cuales la novedad no se que-
branta: i) el periodo de gracia de un
afio que establece el articulo 5.° de la
ley 24.572 -no admitido por todos los
paises- que establece que toda divul-
gacion realizada un afio antes de la
presentacion de la solicitud de paten-
tes, no obsta la novedad y ii) el dere-
cho de prioridad establecida en el
Convenio de Parfs -del cual la Argen-
tina forma parte- y que establece que
los solicitantes tienen un plazo de un
afio para presentar la solicitud de pa-
tentes en todos los paises firmantes
del Convenio, manteniendo en todos
los casos la fecha de la primera pre-
sentacion. Esto significa lo siguiente:
como al presentar una solicitud de
patente, el invento debe ser divulga-
do, esta exteriorizacién de ordinario
inhibe la novedad, porque se conside-
ra que la regla técnica ingreso al esta-
do de la técnica por la divulgacion de
la solicitud. Ello serd siempre asi, sal-
vo que desde la fecha de la primera
presentacion y hasta los ulteriores de-
positos en distintos paises ~todos pre-
sentados, claro esta, por el mismo so-
licitante- no haya transcurrido mas
de un afio.

Altura inventiva

El articulo 4.° de la ley 24.572 en
su inciso c), sefiala: "Habra actividad
inventiva cuando el proceso creativo
o sus resultados no se deduzcan del

estado de la técnica en forma eviden-
te para una persona normalmente
versada en la materia técnica corres-
pondiente".

Un invento para ser merecedor de
la proteccion que otorgan las paten-
tes, debe implicar un salto cualitativo
del estado de la técnica. Debe tratarse
de resultados que, aunque no expre-
sados hasta el momento, no se infie-
ran del acervo cientifico y tecnolégico
disponible y que cualquier técnico
medio en la materia pudiera haber in-
ferido, como senala Bergel, "debe tra-
tarse de un paso mas".3 Bercovitz su-
braya que "la altura inventiva supone
la creacién junto al requisito de la no-
vedad -tal como lo concibe la ley de
patentes- de un espacio libre, de una
zona de seguridad que garantice la
posibilidad de un desarrollo continuo
y normal de la técnica, no sometién-
dola a las trabas que supondria un
sinfin de patentes injustificadas".#
Aunque los conceptos de novedad y
altura inventiva, son categorias clara-
mente diferenciadas en el derecho de
patentes: un invento puede ser nuevo
pero obvio para un técnico medio en
la materia y por lo tanto no resultar
patentable. Lo que se busca es el pro-
greso técnico, es decir, el ingreso al
mercado de una regla industrial su-
peradora de las demaés.’

Aplicacién industrial

El sistema de patentes por medio
de sus regulaciones tiende a nutrir a
la industria de innovaciones que pro-
pendan a su desarrollo por medio de
la ciencia y la tecnologia. De esta ma-
nera cumple con sus funciones tutela-
res: transferir tecnologia al mercado
favoreciendo el progreso de las cien-
cias y las artes, mediante nuevos pro-
ductos y procesos de fabricaciéon. Ta-
les son los argumentos que justifican
la aplicaciéon industrial: el invento
ademas de ser nuevo y tener altura
inventiva, debe ser apto para ingresar
al mercado exitosamente.

3- Bergel, Salvador, Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones Biotecnoldgicas en
Correa, Carlos (Coord.) "Derecho de Patentes", Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires,

1999, pp. 16 y ss.
4- Citado por Bergel, S. op. cit., p. 20.
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