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Resumen

El Dominio Publico de las patentes es un tema con interés significativo en los paises de la
region latinoamericana, este es concebido como el acceso a la informacion que toda persona
tiene sobre las patentes; varios paises de la regién han incorporado dentro de sus
ordenamientos juridicos dicha figura, sin embargo, existen paises como Nicaragua que aun
no reconocen la figura del Dominio Publico en materia de patentas dentro de sus sistemas
juridicos, por tal motivo, el presente estudio tiene como objetivo principal analizar la
importancia del reconocimiento del Dominio Publico en las patentes de invencion y los
modelos de utilidad en la legislacion Nicaraguense.

La presente investigacion es de corte descriptivo con un enfoque cualitativo, se aplicé la
técnica del andlisis documental y el método comparado; el cual es utilizado tradicionalmente
en estudios de caracter juridico, para la recoleccion de informacién se utiliz6 como
instrumento la entrevista a expertos, los cuales fueron seleccionados por el tipo de muestra
por conveniencia, el total de la muestra fueron 3 personas quienes se desempefian en el area
de propiedad intelectual. Los hallazgos del presente estudio fueron que si bien es cierto en
Nicaragua no se reconoce la figura del Dominio Publico en la normativa vigente, en este caso
en la Ley No. 354 “Ley de Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales”,
en la practica las autoridades encargadas de la materia reconocen de oficio este elemento en
las patentes para agruparlas como derechos de Dominio Publico, con el fin de propiciar el

libre uso y explotacion de la misma.

Se concluye gque las autoridades institucionales reconocen de oficio esta figura juridica,
aplicandolo de manera discrepante y que la misma no se encuentra regulada dentro del
sistema juridico, lo cual no deja de acarrea cierta inseguridad juridica a la poblacién, con la
existencia de vacios legales en la ley especial en Patentes, de la misma manera, se establece

la importancia del reconocimiento de esta figura dentro del derecho interno nicaragiense.

Palabras Claves: Propiedad Intelectual, Patentes, Caducidad, Dominio Publico.
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CAPITULO |

l. Introduccion
La presente investigacion para optar al titulo de Licenciadas en Derecho, es denominada
“Importancia del Reconocimiento del Dominio Publico en las Patentes en la Legislacion
Nicaraguense”, tiene como objetivo principal analizar la importancia del reconocimiento de
la figura juridica del dominio publico en las patentes en el ordenamiento juridico

nicaraguense.

El estudio del dominio publico de las patentes ya sean de invencion, modelo de utilidad o
disefios industriales, es de gran importancia considerando que no existe en la literatura
cientifica suficiente material en donde se estudie de manera holistica a esta figura juridica,
en este sentido, la presente investigacion presupone ser un punto de inflexion para futuras

investigaciones tanto a nivel nacional como internacional.

La presente investigacion de licenciatura se realiz6 mediante la aplicacion del enfoque
cualitativo, siendo un estudio de corte descriptivo, estos estudios se caracterizan
esencialmente por establecer métodos conversacionales en la busqueda de informacion
relevante, ademas en el proceso de recoleccion de datos y analisis de los mismos son mas
flexibles, es decir, permite al investigador estudiar a fondo los fendmenos objeto de la

investigacion.

Por otro lado, se utilizé la técnica del andlisis de contenido el cual es utilizada en los
estudios cualitativos, ademas, se utiliz6 el método comparativo, este método tiene como
objetivo buscar similitudes en cosas del mismo género y es esencialmente aplicado en
estudios juridicos. También, se utilizd el instrumento de entrevista a experto, en este
sentido, se seleccionaron a los entrevistados por muestreo a conveniencia, los expertos

tienen amplia experiencia en temas de patentes, propiedad intelectual y marcas.

En la presente investigacion, se hace un recorrido historico de la regularizacion de las
patentes en tres paises de la region latinoamericana siendo estos Nicaragua, México, y
Chile, en los cuales se identific6 sus cuerpos normativos en relaciéon al tema de las

patentes.



También, se realizé una identificacion del concepto del dominio publico de las patentes que
ya cumplieron con su periodo de vigencia, en tal sentido, se estableci6 una
conceptualizacion sobre esta terminologia, pues en la literatura juridica no existe un criterio

uniforme sobre la figura en estudio.

Asimismo, se realiz6 un analisis de los datos obtenidos, en primer lugar, se hizo un estudio
de los elementos del Derecho comparado entre los paises de Nicaragua, México, y Chile,
por otro lado, se analizé las entrevistas a los expertos por medio del software denominado
Maxqda, con el cual se obtuvo una nube de palabras con una frecuencia de 5, dicha nube
de palabras fue de utilidad para interpretar las opiniones de los expertos. Por ultimo, se

plantean las conclusiones y recomendaciones objeto del presente estudio.
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[l. Planteamiento del Problema

La legislacion nicaragiense, especificamente en la Ley No. 354 (2000), Ley de Patentes
de Invencion, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales y su reglamento, en su cuerpo
normativo confiere proteccion juridica, al mismo tiempo un plazo de proteccion limitado al
titular de las patentes, adjudicando veinte afios para las patentes de invencion, diez afios
para los modelos de utilidad, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud
siendo al mismo tiempo improrrogables para los titulares. A diferencia con los disefios
industriales, en las que su vigencia de proteccion es por un periodo de cinco afios, contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud, permitiéndole ser prorrogables por el titular

hasta por dos periodos de cinco afios.

Si bien es cierto, el Estado otorga la exclusividad al titular por un tiempo determinado, este
debe mantener la vigencia de tal derecho a través del pago de una tasa anual, ya que la
falta de pago producira la caducidad del pleno derecho de la patente.

Por otra parte, en Nicaragua la Ley No. 354 y su reglamento, en lo referente a las patentes
de invencién y los modelos de utilidad, en cuanto al plazo limitado de proteccion de estos
derechos, no se estipula legalmente qué pasa con las patentes ya caducadas, Unicamente
sefala el plazo de vigencia por las que se le confiere y protege el derecho exclusivo de
explotacion; no estipula la locucién “dominio publico” en su ordenamiento juridico, al igual
gue no se da un perfeccionamiento a esta terminologia en el marco juridico de las patentes,
caso contrario, que en la practica institucional el Ministerio de Industria, Fomento y
Comercio (MIFIC) emplea dicha calificacion para alinear a las patentes caducadas al
dominio publico, cuyo objetivo institucional es permitir una libre explotacién para terceros,
aunque en estos preceptos en la ley no se prevé un seguimiento a los terceros interesados
para que la invenciébn o el modelo de utilidad pueda ser eficazmente explotado y su

insercién en el mercado.

En este sentido, los efectos que provocan las patentes caducadas en el derecho
internacional, es el denominado “Dominio Publico”, siendo este un beneficio social e
impulsador a las personas que logran mejorar un producto ya patentado. En tal efecto, se
plantea como problema de investigacibn que en la legislacibn nicaragliense,
especificamente en la Ley No. 354, “ley de patentes de invencion, modelos de utilidad y
disefios industriales” no se expresa en sus veintidés capitulos articulados relacionados a

la figura juridica del Dominio Publico, dejandolo a la deduccién del ciudadano
11



nicaraguense.

Lo trascendental a nivel comparativo radica que no existe un perfeccionamiento mas
detallado acerca de la naturalidad de las patentes caducadas, que afine un estudio mas
solido de recursos de informacion sobre patentes y los posibles métodos de acceso a los
mismos, para la libre y eficaz explotacion que emanan las leyes, por lo que podria entrar
en cuestion si el problema no solo coexiste en nuestra legislacion nicaragliense y que se
debe expandir los horizontes en cuanto a las patentes o solidificar las leyes que acogen

este derecho.

Al plantearnos los supuestos y normativas anteriores, se formula la siguiente pregunta:

¢, Cudl es la importancia del reconocimiento del dominio publico en las patentes en la

legislacion nicaraguense?
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II. Justificacion.
La presente investigacion es de utilidad para el campo del estudio de las patentes, por ser
una rama poco estudiada y analizada por los estudiantes y académico, en este sentido,
esta investigacion ahondara en el analisis y estudio de los sistemas de patentes, lo cual
sera de gran utilidad para la comunidad académica.

Por otra parte, la investigacion es novedosa, se aborda y estudia el dominio publico en las
patentes caducadas, en tal efecto, tras la revision documental y busqueda del estado del
arte, se pudo observar que no existen estudios sistematicos dentro de la literatura cientifica
gue aborden de manera especifica el tema del dominio publico en las patentes caducadas,
por lo tanto, la presente investigacion sera una herramienta fundamental para el desarrollo

de futuras investigaciones.

En este aspecto, la investigacién genera un significado cientifico para los investigadores,
personifica un reto y una oportunidad de poder contribuir al campo del derecho en

especifico en el area de propiedad intelectual, las patentes y domino publico.

También, la presente investigacion es trascendental para la universidad, con la misma se
demuestra los lineamientos institucionales en aras de promover dentro del estudiantado la
busqueda de soluciones integrales a los problemas sociales por medio de estudios
novedosos y de vanguardia, en este efecto, la presente investigacion se ajusta a los
presupuestos establecidos a nivel central de la UNAN-Managua.

Por ultimo, la investigacion realizada es importante para el departamento de Derecho de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas de la Universidad Nacional Autbnoma de
Nicaragua, Managua, la misma aporta informacién relevante para el campo de las patentes
y propiedad intelectual, con lo cual se demuestra el trabajo realizado por los docentes de

la carrera de Derecho.
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V. Objetivos

Objetivo General

Analizar la importancia del reconocimiento del dominio publico en las patentes en la

legislacién nicaragiense.

Obijetivos Especificos

1.Describir los aspectos esenciales referido a las patentes de invenciéon y modelos de
utilidad que regula la Ley No. 354 “Ley de Patentes de invencion, modelos de utilidad

y Disefos Industriales” de Nicaragua.

2.ldentificar la conceptualizacion del Dominio Publico de las Patentes en la legislacion
de Nicaragua, México y Chile.

3.Comparar el procedimiento que deben de seguir las patentes caducadas en los paises

de Nicaragua, México y Chile.
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CAPITULO Il

I.  Marco Referencial

1.1. Antecedentes

La presente investigacion monografica, “Importancia del Reconocimiento del Dominio
Plblico en las Patentes en la Legislacién Nicaragliense”, no cuenta con antecedentes
similares a la linea de investigacion, ya que la importancia del Dominio Publico ha caido en
el olvido, tanto en los legisladores, investigadores y sociedad en general, en la que no se
cuenta con documentos concretos y recientes que aborden el tema a tratar desde el campo
juridico de las patentes. Sélo existe un pufiado de estudios sobre el dominio publico, de
publicacién relativamente naciente, que se centran en la rama concreta del derecho en la

propiedad intelectual.

Con lo ante planteado, se realizé una busqueda exhaustiva en la biblioteca, tanto como
virtual y fisica de la Universidad Unan Managua, asi como en las distintas paginas web
confiables, que nos arrojaron los libros con acceso on line (en linea) que aportaron a los

objetivos de investigacion.

Nacional

a. Bendafia, G. (1999), es un libro titulado “Curso de Derecho de Propiedad Intelectual”,
publicado en Managua, Nicaragua, en esta obra el doctor Bendafia hace un estudio
profundizado en cuanto a lo que es la propiedad intelectual, abarca lo que es el derecho
de patentes, remontandose a través de temas que no han sido incorporados en la
legislacion nacional. A través del libro del doctor Bendafa se podra hacer un mayor
acercamiento de las patentes de invencion y los modelos de utilidad, permitiendo estudiar
el alcance y su evolucion, que ha tenido el Dominio Pubico por las leyes, tanto a nivel

nacional como a nivel comparativo.

b. Martinez, C. y Davila, S. (2005), es una monografia de pregrado que lleva por titulo “La
Patente de Invencion en Nicaragua: Analisis Juridico de la Ley 354 y su Reglamento’,
publicado en Nicaragua por la Universidad Centroamericana (UCA). La que se abordara
desde el campo del Dominio Publico, con el propdsito de conocer el espiritu y alcance de

la ley nicaraglense.
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Internacional

a. Meléndez M. (2009): Monografia titulada: La Historia de la Propiedad Intelectual en Chile,
la cual se retoma con el fin de extraer como el Dominio Publico a nacido, permanecido y

evolucionado entre la poblacién chilena.

b. Resumen del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), Estudio Sobre las
Patentes y El Dominio Publico, tema abordado y desarrollado por la OMPI, Ginebra, 16-20
de noviembre del 2009. Penetrando en el andlisis de las repercusiones y ventajas del
dominio publico abundante y accesible, examinando la contribucién de este sistema, su
informacién, acceso y la utilizacion de esta materia. Por ende, el estudio se centra
principalmente en la labor que desempefia, el acceso, la utilizacion y la conservacion de

los conocimientos que esta posee.

c. Schmitz Vaccaro C. (2009); Propiedad Intelectual, Dominio Publico y Equilibrio de
Intereses. Es una revista Chilena de Derecho con el fin de recoger y mostrar la importancia
del Dominio Publico en las Patentes, dandole la extensién adecuada, revistiendo la
trascendencia en la adecuacion de los derechos individuales y sociales en referencia a las
Patentes Caducada. Cabe recalcar que es Documento presentado al Comité Provisional

sobre propuestas relativas a un programa de la OMPI para el Desarrollo (PCDA), Ginebra.

d. Suzuki, Ichiro (2007); aproximacion al concepto de Dominio Puablico de las Patentes. Es un
documento en el cual se desarrollan los elementos conceptuales y doctrinales del Dominio
Publico de las Patentes, de igual forma, se expresan las caracteristicas y forma de

configuracion de dicha figura juridica.

16



Il.  Marco Tedrico
2.2. Antecedentes histéricos del Dominio Publico en las Patentes: Nicaragua,
México y Chile
El Dominio Publico en las Patentes de Invencion y Modelos de utilidad, es una investigacion
de interés comun, por tanto, es conveniente comenzar abordando un poco de la historia;
como ha nacido, tratado y evolucionado el dominio Publico, tanto en las entidades
responsables del manejo de las patentes y en la sociedad beneficiaria de esta.

2.3. Las Patentes en la antigiedad
La primera patente en el mundo fue otorgada por la Republica de Florencia en 1421 al
arquitecto Florentino Filippo Brunelleschi, que recibié una patente barcaza con mecanismo
de elevacién llevase marmol a lo largo del rio Arno. Esto le concedi6 exclusividad y derecho
a quemar cualquier nave parecida por un periodo de tres afos. Sin embargo, luego de
estos tres afios de gozo y exclusividad brindados a dicho titular, estos fueron sustraidos
con la exigencia de la Republica de Florencia de ensefiar en publico el procedimiento

detallado de la invencion; con el fin del manejo comun del avance social alcanzado.

En América, las primeras patentes fueron expedidas en 1641 por los Gobiernos Coloniales,
como Francia, Inglaterra y Espafia haciendo concesiones de patentes de Invencion,

otorgando monopolios de patentes de forma discrecional. (Menéndez D.1996: 2).

Asimismo, se ha desarrollado en los ultimos diez afios un Derecho Internacional, en este
caso Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas OMPI, en el
que se ha discutido la conveniencia de establecer criterios homogéneos de valoracion del
Dominio Publico siendo el efecto sucesor de las patentes, mas alla de su contenido literal.

En este contexto es importante considerar, que la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), aporta de manera significativa a la evolucion del Dominio Publico en
las Patentes Caducadas, a través de sus convenios... de tal manera guiando a los paises
a crear Leyes y Reglamentos en los cuales se aborde de manera completa el derecho de
patentes y por defecto el Dominio Publico, que se configura a partir de la declaracion de

la caducidad de estos derecho.
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2.3.1. Estado de Nicaragua

Nicaragua ha evolucionado con la proteccién de las patentes a partir de1899 con la
promulgacion de su primera ley Patentes de Invencion promulgada el 14 de octubre de
1899, asi como en la Constitucion de 10 de Noviembre de 1911, en el Arto. 59 del titulo
referente a los derechos y garantias de los ciudadanos, se establecia que todo
autor, inventor, o duefio de una marca de fabrica, gozaria de la propiedad exclusiva de la
obra, de su descubrimiento o de su marca del modo o por el tiempo que la Ley

determinase.

Creacion del Registro de Propiedad Industrial de Nicaragua, introduce reformas
procesales relativas a la competencia desleal, y cambia los nombres de Oficina de
patentes y de Comisionado de Patentes, respectivamente, por el de Registro de la
Propiedad Industrial y Registrador, cuyo nombramiento corresponde al MIFIC

anteriormente MEDE con el Decreto Legislativo No. 155.

El 16 de septiembre de 1975, entra en vigencia el Convenio Centroamericano para la
Protecciéon de la Propiedad Industrial, el cual deroga la Ley de Marcas de Fabrica y
Comercio de 1907. Un poco mas tarde Nicaragua se adhiere al Convenio que crea la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, suscrito en Estocolmo el 14 de julio de
1967, mediante Decreto No. 1244, el 30 de noviembre de 1994, el cual se firma en San

Salvador.

Con la publicacién de la Ley de Patentes de Invencion, Modelos de Utilidad y Disefios
Industriales, Ley No. 354, el 19 de septiembre del afio 2000, es que se vino a derogar la
Ley de Patentes de Invencién del 14 de octubre de 1899, la reforma a la Ley de Patentes

de Invencion del 20 de marzo de 1925, y el Decreto No 1302.

Por altimo, se aprob6 el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, el cual fue
firmado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de
1979, modificado en dos ocasiones, la primera el 3 de febrero de 1984 y la segunda el 3
de octubre del 2001, fue depositado como instrumento de adhesiéon por Nicaragua el 6
de diciembre del afio 2002, y ratificado el 6 de marzo de ese mismo afio, para cualquier

aplicacion internacional tanto de nacionales como de extranjeros.
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Tomando en consideracion que la ley 354 de 1 de junio del 2000, derogo a su paso la
Ley del 30 de julio de 1925, que establecio la obligacién de probar el establecimiento de
la industria que explotara la patente, trayendo como aspecto novedoso, haciendo énfasis
al tema de interés, la limitacion al derecho sobre la patente y el agotamiento del derecho

sobre la misma.

2.3.2. Estado de México

En México, concebir un sistema organizado que protegiera inventos en la época
Prehispéanica fue dificultoso, la capacidad inventiva de los ancestros es incuestionable,
desde el complejo y puntual sistema astrondmico de los mayas hasta la construccion de

chinampas en los pueblos que ocupaban el Valle de México.

Cerca de concluir la guerra de Independencia (1821), México heredd de Espafa su
primera ley sobre proteccion de patentes que otorgaba proteccion no sélo a inventores,
sino a perfeccionadores e incluso a quienes introdujeran alguna rama nueva de la
industria, asi como las medidas de la exclusividad otorgada por la ley, en la que se
extendia a 10 afios en los casos de patentes de invencidén y de seis para patentes de
mejora. Sin olvidar las limitaciones de tiempo que se les brindaba pues era de exigencia

estatal brindar a Dominio Publico, toda novedad que diese resultado.

A inicios del siglo XX, México se integra a la Convencién de Paris (1903) y en virtud de
esta incorporacion se crea en ese mismo afio la Oficina de Patentes y Marcas, antecesor
del actual Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). Es en ese siglo donde se da
forma y estructura a la legislacion interna, pero, con un apego irrestricto a los principios
fijados internacionalmente en lo que se califica como la segunda fase de las instituciones

de proteccién de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Otro antecedente importante, se da en 1857, en la inclusion del Articulo 23 de la
Constitucion Mexicana; de forma similar al Articulo 28 actual, aquél prohibia la existencia
de monopolios, estancos o prohibiciones para proteger a la industria, pero, exceptuando
de tal categoria “[...] los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los
inventores o perfeccionadores de alguna mejora. (Constitucién Politica de la Republica
Mexicana, 1857, pag.5).
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La Convencion de Paris de 1883 provocé la expedicién en 1890 de una nueva ley que
califica como “la primera legislacibn moderna y completa de México” en la materia;
caracterizada por un apego a las legislaciones de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y
a los principios establecidos en la propia convencion. Es en esta ley donde la proteccion

se extiende por primera vez a 20 afios.

2.3.3. Estado de Chile

Chile con su recién independencia, el de principios del siglo XIX comprensiblemente
centraba sus esfuerzos de caricter legislativo en lograr crear cimientos firmes para
sostener su libertad. Por ello, temas como las Propiedad Intelectual podian verse
perjudicados en su desarrollo. Aun dentro de este panorama poco auspicioso, el primer
privilegio exclusivo concedido en Chile fue otorgado en virtud de una ley, de fecha “16 de
octubre de 1832, para establecer en el pais fabricas de botellas y cristales de toda clase.
(Meléndez, 2009).

Los primeros antecedentes de la historia legal de patentes en Chile estan en la
Constitucion Politica del Estado de 1833. Esta garantizaba a los autores o inventores la
exclusiva de sus descubrimientos o producciones por el tiempo gue les concediera la ley
y la condicion clara y obligatoria de brindar a Dominio Publico las patentes con plazo
vencido. El Decreto del 9 de septiembre de 1840 sobre patentes de invencion que cre6

un registro que funcionaria en la Oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Mediante Decreto Ley No 588, de 1925 (publicado en el Diario Oficial de 03-11-25), se
dicté el primer texto de Ley sobre Propiedad Industrial. Comprendid patentes de
invencién, marcas comerciales y modelos industriales, derogando cuerpos legales
precitados y radicando funciones relativas a la propiedad industrial en la Oficina de la
Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Agricultura e Industria. (Meléndez,
2009).
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[ll.  Marco Conceptual

3.1. Generalidades de la Propiedad intelectual

Antes de adherirnos al eje central de este tema, es de vital importancia abordar lo que es
la propiedad intelectual en general, por tener entre sus objetos la proteccion a los

derechos de patentes.

Bendafa, G. (1999, pag.25), en su libro cita a Manuel Pachon, quien determina que la
propiedad intelectual “es un conjunto de bienes, mas o menos heterogéneos, cuya
caracteristica comun consiste en ser el objeto sobre el cual recae el derecho de un bien

inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un empresario”.

Cruz, J. (2013), manifiesta que “el nucleo esencial de los distintos derechos de propiedad
intelectual consiste en un derecho de exclusiva, que confiere a su titular no sélo la facultad
de explotar el bien inmaterial, sino también de impedir que pueda ser utilizado por

terceros”.

Sherwood, R. (1992) concluye que la propiedad intelectual “es un compuesto de dos
cosas. Primero, ideas, invenciones y expresion creativa. Segundo, la disposicion publica

a otorgar el caracter de propiedad a esas invenciones y expresiones” (pag. 22).

La Oficina Espafiola de Patentes (s.f.), establece que la propiedad industrial puede
definirse como “el conjunto de derechos que tiene una persona fisica o juridica sobre
determinadas creaciones de la mente, por lo tanto, inmateriales”. Estas creaciones se
protegen como cualquier otro derecho de propiedad, de esta manera el sector publico
ampara el resultado de la labor personal intelectual, asi como las actividades de

divulgacién de dicho resultado.

3.2. Objeto de proteccion de la Propiedad Intelectual
La convencion de Paris (1883), expresa que “la proteccion de la propiedad industrial tiene
por objeto las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fabrica o de comercio..., asi como la represion de la

competencia desleal.” (Art. 1, parr. 2).
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Cruz, J. (2013), profesor de la Universidad Centroamericana, establece que “la propiedad
intelectual tiene por objeto la proteccidon de los bienes inmateriales, que podemos definir
como prestaciones producto de la creacion o el esfuerzo humano, que se materializan en
determinados bienes que encierran extraordinario valor informativo, de gran relevancia

en el mercado moderno”.

Siguiendo con Cruz, situa que “el punto excéntrico de la propiedad intelectual versa sobre
la proteccion exclusiva a los titulares que han puesto de manifiesto al orden social un bien
de valor que da repuesta a un determinado punto, y se materializa el valor del bien en

una restriccion frente a terceros”.

Desde un panorama general, estas disposiciones engloban a la propiedad intelectual
como el principal motor de proteccioén de los derechos de los creadores, inventores o
autores, especificamente de los derechos inmateriales, salvaguardando el intelecto
humano, la capacidad motora de crear de la nada algo novedoso y util para determinadas

especies.

3.3. Generalidades de las Patentes

Siguiendo con el eje tematico de esta investigacion y poder hacer un estudio
completamente eficaz sobre las patentes, es importante establecer definiciones desde
ambitos doctrinales y legales, doctrinales por emanarse de estudiosos de la materia en

patentes y legales por ser definidas por las leyes de un determinado territorio.

3.3.1. Consideraciones doctrinales

Diaz, A. (1996), dice que “el propdsito de una patente es el de inducir al inventor a revelar
sus conocimientos para el avance de la sociedad, a cambio de la exclusividad durante un
periodo limitado de tiempo. Asi, no se trata tanto de recompensar al inventor por haber
encontrado algo nuevo sino, sobre todo, de incentivarle para que no guarde en secreto
su invento. De esta forma, a la larga, también se obtiene un beneficio para toda la

sociedad”.

Bendafia, G (1999, pag. 213), asevera que “el derecho de patentes de invencion es una
rama o categoria del Derecho de Propiedad Industrial y esta constituida por el conjunto
de normas juridicas o disposiciones legales destinadas a regular, proteger y establecer

los mecanismos o procedimientos relacionados con la concesién u otorgamiento de una
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patente de invencion a favor de una persona, sea natural o juridica”.

Cabanellas (2005, pag. 288), define a las patentes como “un certificado que protege un

invento u alguna otra actividad u objeto de la industria”.

Valbuena, G., Plata, L. y otros (2008), en su guia de Propiedad Intelectual en Colombia,
difieren que “una patente es un titulo de propiedad otorgado por el gobierno de un pais,
gue da a su titular el derecho a impedir por un tiempo determinado a otros la fabricacion,

venta y/o utilizaciébn comercial de la invencion protegido”.

3.3.2. Consideraciones legales.

Las patentes han sido definidas por legislaciones y entidades encargadas de administrar

el registro de estas, tanto nacional como internacional:

La Ley No. 354 (2000, Art. 3, parr. 6) de Nicaragua, define a las patentes como el “derecho
exclusivo reconocido por el Estado, con respecto a una invencion cuyos efectos y

alcances estan determinados por esta Ley”.

La Ley No. 19-039 de Chile (2012, Art. 31, parr. 2), determina a la patente como “el
derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccion de una invenciéon. Los
efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente estdn determinados por esta

k24

ley”.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, (2016, pag. 6), argumenta

que “las patentes son el medio mas generalizado de proteger las invenciones técnicas”.

Para el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI (2012) de Chile, se entiende por
patente como “el derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccién de una
invencion. La patente da a su titular el derecho exclusivo a impedir que terceras personas
exploten comercialmente la invencién protegida durante un periodo limitado de tiempo, a

cambio de revelar la invencién al publico”.
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El Centro de Investigacion Cientifica y de Educacion Superior y Ensefianza, (CICESE,

s.f.), ubicado en México, que al efecto sefiala que la patente:

Es un documento técnico con una estructura de contenido determinada, en el que se
describe la invencién que se pretende patentar y se fundamentan las diferencias y
mejoras respecto de lo que ya existe. Una vez que este documento o solicitud de
patente se somete oficialmente ante la Oficina encargada, se examina y si cumple
con los criterios que establece la Ley de la Propiedad Industrial, se expide el titulo de

patente otorgada.

Del mismo modo, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC)
(s.f.) expone que “La Patente constituye el titulo, certificado o documento oficial que emite
el Estado, a través de la oficina competente, para acreditar los derechos exclusivos que
corresponden al inventor, o bien a quien ha adquirido de éste los derechos respectivos

para ser el titular respecto a la invenciéon”.

Bajo estas consideraciones doctrinales y legales, es notable que las patentes ponen
limitaciones frente a terceros, obteniendo la prioridad y exclusividad gracias a la ley, en
estos casos, solo puede surtir esos efectos de exclusividad previo inscripcién ante las
oficinas competentes y a peticion del titular. Dicha exclusividad sefiala las leyes que seran
completamente obtenidas tras la divulgacion publica sobre el método o la informacién

técnica patentes, es decir, la forma en que nace o se origina la patente.

3.4. Caracteristicas sobre los derechos de propiedad intelectual en las
patentes.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (s.f.) determina que las caracteristicas
esenciales de los derechos de propiedad intelectual son: territorialidad, temporalidad y
exclusividad.

e La territorialidad, se refiere a que son validos y surten efectos legales Unicamente
dentro del territorio nacional.

e Son temporales, porgue son otorgados y validos por un tiempo determinado e
improrrogable; al caducar, se extinguen los derechos de exclusividad y la creacion
industrial regresa al dominio publico con el consecuente beneficio para la sociedad de
disponer y explotar la creacion sin autorizacién ni pago al inventor o titular.
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e Al finalizar la vigencia de la patente o registro, el producto o proceso pasa a dominio
publico y cualquier persona puede utilizarlo sin necesidad de alguna autorizacion por
el titular de los derechos extintos.

e La exclusividad, se refiere al derecho que tienen los inventores o titulares de las

creaciones frente a terceros contra el uso no autorizado de su invencion. (pags. 4 -5).

3.5. Tipos de patentes

De acuerdo a las normas nicaragiense, exactamente la Ley No. 354 (2000), las patentes
se clasifican en patentes de invencion, modelos de utilidad y disefios industriales. Pero
en este caso hablaremos Unicamente de las patentes de invencién y los modelos de
utilidad.

3.5.1. Patentes de invencién

Para definir los tipos de patentes, nos auxiliaremos desde las legislaciones en estudio

disponibles en la materia, procederemos con:

La ley No. 354 de Nicaragua, art. 3 parrafo 2 recoge lo que es una patente de invencion,
definiéndola como una “solucion técnica a un problema especifico, constituida por un

producto o un procedimiento, o aplicable a ellos”.

En detrimento con las patentes de invencién, es notable que por su naturaleza estas al
mismo tiempo se subdividen en patentes de productos y patentes de procedimientos, y

tras estas nociones, la ley desmenuza estos presupuestos, en su articulo 3 dispone que:

e Producto: es cualquier sustancia, composicidén, materia inclusive biologica, aparato,
maguina u otro objeto, o parte de ellos.
e En cuanto al procedimiento: es cualquier método, operacidbn o conjunto de

operaciones o aplicacion o uso de un producto.

La primera versa sobre la estructura quimica o mecénica del producto, que permite llegar
a la constitucion de este, en cuanto al procedimiento, se protege la fase o la via que da

vida al producto.

De esta manera, la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, LFPPI (2020) de
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México, ostenta que “se considera invencion toda creacion humana que permita
transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento

por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.” (Art. 46).

La Ley No. 19.039 (2012) de Chile, establece que “Se entiende por invencién toda
solucion a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invencion
podra ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.” (Art. 31. parr.
1).

3.5.2. Modelos de utilidad.

Partiendo desde Bendafa, G. (1999: 289), expresa en que los modelos de utilidad “Es
toda la forma, configuracién o disposicién de elementos de algun artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor
o diferente funcionamiento, utilizaciéon o fabricacion del objeto que lo incorpora, o que le

proporcione alguna utilidad ventaja o efecto técnico que antes no tenia”.

La misma Ley N°. 354 (2000), en su articulo 3, parrafo 4, define los modelos de utilidad
como una “invencion constituida por una forma, configuracién o disposicién de elementos
de algun objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algun efecto técnico en su

fabricacién, funcionamiento o uso”.

3.5.3. Diferencia entre patente de invencién y modelos de utilidad

Es pertinente establecer con estas disposiciones desde Guy Bendafia y la ley, la

diferencia entre las patentes de invencion y los modelos de utilidad:

La invencién esta mas ligada a la originalidad constituida en un producto o procedimiento,
de la cual se le dé solucion a un problema que con la creacién de dicha invencion se ha

logrado dar repuestas, es decir, la invencion crea y da solucion.

En cambio, los modelos de utilidad, consisten en modificar algo existente, apropiandole
otra naturaleza o funcién, es decir, propone un nuevo uso y funcionamiento técnico. Cabe
recalcar al igual que el modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo

que las protegidas por patentes.
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La oficina espafiola de patentes establece una diferencia entre estas dos patentes y
difiere que “un modelo de utilidad protege una invencion de menor rango inventivo que
una patente. En general los modelos de utilidad son mejoras a aparatos o herramientas

ya conocidos, es decir, invenciones mecanicas” (OEPM, 2015).

3.5.4. Requisitos de patentabilidad de las invenciones y modelos de utilidad

Bendafa, G. (1999, pag. 219) establece que “los requisitos de patentabilidad son de dos

clases: materiales y formales”.

Ante esta indicacion, Bendafia sigue manifestando que las primeras se refieren
intrinsecamente a la invencion, la cual a su vez debe ser nueva, original, tener altura
inventiva y susceptible de explotarse industrialmente, que constituyen los requisitos
positivos de patentabilidad. Lo segundo, o sea los requisitos formales, consisten en la
sujecién a un determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas formalidades

especificas.

Diaz, J. (1996), establece también que las patentes y modelos de utilidad deberian

cumplir ciertos requisitos y detalla que deberia contener:

e Novedad, aludiendo a que no debe existir nada igual en el mercado.

e Actividad inventiva, o sea, no es algo que se pueda inferir facilmente del estado de
la técnica, sino que es producto de una actividad intelectual importante por parte
del creador.

e Aplicacion industrial, este precepto equivale a que la invencion va a ser explotada
industrialmente. De hecho, las patentes tienen la obligacion de ser explotadas en
el plazo de 4 afios después de haber sido solicitadas o de 3 después de haber sido
publicada la patente (lo que expire mas tarde). De no ser asi, la patente podria

caducar.

En este sentido, nuestra norma juridica no se aisla de los principales requisitos que debe
contener una patente para que pueda surtir sus efectos legales, ya que las disposiciones
de la Ley No. 354 (2000), en su articulo 8 establece que son patentables las invenciones

que tengan “novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicacion industrial”.
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Por consiguiente, la misma ley dispone una denominacion a estos tres requisitos:

e Novedad

Punteando en su mismo cuerpo, la ley en su art. 9, considera que una invencion tiene
novedad si no se encuentra en el estado actual de la técnica. El estado actual de la
técnica comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible en el publico en
cualquier parte del mundo y, de cualquier manera, antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente en Nicaragua o, en su caso, cuando ella se reivindique antes de la
fecha de prioridad reconocida. Solo para efectos de apreciar la novedad, también quedara
comprendido dentro del estado actual de la técnica, el contenido de otra solicitud de
patente en tramite, cuya fecha de presentacion o prioridad, en su caso, fuese anterior a
la solicitud objeto de consideracion, pero solo en la medida en que ese contenido quedara

incluido en la solicitud de la fecha anterior cuando fuese publicada.

¢ Nivel Inventivo

La misma ley, en el articulo 12 considerara que una invencion tiene nivel inventivo si, para
una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la invencién no resulta

obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado actual de la técnica.

e Susceptible de aplicacién industrial

Por ultimo, en su articulo 13, considera que una invencion es susceptible de aplicacion
industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o
actividad productiva. A estos efectos la industria se entendera en sentido amplio e incluira,
entre otros, la artesania, la agricultura, la ganaderia, la manufacturera, la construccion, la

mineria, la pesca y los servicios.

Acorde con el articulo 13 tras la reforma a la ley 354, se dispuso la adhesion de un segundo
parrafo por la ley No. 579 (2019, art. 3), por cuanto se dispone que “una invencién es

susceptible de aplicacion industrial si posee una utilidad especifica, sustancial y creible”.

En el caso de los modelos de utilidad al igual que las patentes de invencion, estos seran

patentables cuando sea susceptible de aplicacion industrial y tenga novedad. Cabe

recalcar que el art. 63 de la misma ley 354, en cuanto a su primer requisito establece que
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“no se considerara novedoso cuando no aporte ninguna caracteristica utilitaria discernible

con respecto al estado de la técnica”.

De la misma manera, el art. 4 del Reglamento 88-2001 de la ley No. 354, suple los efectos
de apreciar si la invencion cumple con el requisito de nivel inventivo, se comparara cada
reivindicacion de la solicitud con el estado de la técnica tomado en su conjunto. Cada
reivindicacion se comparara no solo con cada elemento existente en el estado de la
técnica, sino también con cualquier combinacidn o yuxtaposicion de elementos que
resultase obvia o evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica

correspondiente.

Ademas de estos requisitos basicos, la solicitud de la patente debe contener una

descripcion de la invencion y la reivindicacion.

Para Bendafa, G. (1999: 256) la descripcion “debera divulgar la invencion de manera
suficiente, clara y completa para poder comprenderla y para que una persona capacitada

en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.”

Asi mismo, Zelaya, G. (2014) en la revista de Propiedad Intelectual del MIFIC sefiala que
la descripcion “es como la contraprestacion del monopolio legal que le confiere el Estado
por ser exclusiva y una de las intenciones mas fuertes que defienden los sistemas y leyes
de patentes: hacer publica la informacion con vistas a potenciar el desarrollo tecnolégico

existente”.

En cuanto a la reivindicacion Bendafa, G. (1999: 257), exterioriza que “las reivindicaciones
definirdn la materia que se desea proteger mediante la patente, deberan ser claras y

concisas, y estar sustentadas por la descripcion.”

De la misma forma Zelaya, G. (2014), alude que “El contenido de las reivindicaciones es
de esencial importancia puesto que son ellas las que determinan la extension de la

proteccion conferida por la patente, el alcance del objeto que se protege”.

Ante estas exigencias de los requisitos y en principal a la novedad de la patente, el Instituto

Nacional de Propiedad Industrial de Chile (2012) recomienda tener en cuenta los siguientes
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aspectos antes de presentar una solicitud de patente:
e No divulgar, exponer o dar a conocer previamente el invento.
e |dentificar las caracteristicas técnicas que describen la invencion.
e Hacer una busqueda del estado de la técnica.
e Analizar ventajas técnicas de la invencion respecto de dicho estado de la

Técnica.

Evaluar el mercado de explotacion de la invencion.

Evaluar la posibilidad de presentacion internacional.

Estas recomendaciones por el INAPI tratan de mantener previamente una proteccion de la
patente, bajo el sigilo se prevé que antes de circular en el mercado una invencién se evalué

los pros y los contras que circunda el derecho que se pretende proteger.

3.6. Vias de proteccion de las patentes: Nicaragua, México y Chile.

3.6.1. Via Nacional.

Existe la via nacional, la cual consiste llevarse a cabo con las disposiciones de la ley de

cada pais a través de sus 6rganos competentes.

En el caso de Nicaragua se lleva acabo con las disposiciones establecidas en la Ley No.
354 del afio 2000 y su reglamento, el cual se realiza a través de las oficinas del Ministerio
de Industria, Fomento y Comercio (MIFIC). En el estado de México su ente regulador de
estos derechos se le ha conferido al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y
en el estado de Chile se faculta a Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Ademas de esta via, existen dos grandes vias de proteccion internacional de una solicitud
de patente, ya sea a través de la utilizacién de la “prioridad” que otorga el Convenio de
Paris o a través del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, PCT por sus siglas
en inglés. Para emplear estas rutas es necesario que los paises hayan ratificado dicho

convenio o tratado.

3.6.2. Via Convenio de Paris

Empleando el plazo de prioridad estipulado por dicho Convenio, los cuales seran de doce
meses para las patentes de invencion y los modelos de utilidad (art. 2. Inc. C,
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Convencidn), se concurre directamente a las oficinas de los paises miembros del Tratado
en los cuales se esté interesado, solicitando la proteccion correspondiente. En los paises

gue no se haga valer el derecho, la tecnologia queda de libre uso.

La principal desventaja de esta via es que las oficinas de patentes poseen requisitos
inherentes a cada una de ellas, implicando, por ende, la existencia de multiplicidad de
busquedas, exdmenes y desembolsos de tasas durante el proceso de concesion del

derecho.

3.6.3. Via Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)

El PCT otorga un plazo mayor al titular de una invencion para protegerla
internacionalmente, el cual es de 30 meses contados desde la primera solicitud,
gestionando en este sentido un sistema internacional que cede ante una sola oficina de
patentes se presente una Unica solicitud, redactada por un solo idioma y extendiendo sus
efectos de proteccion en cada uno de los Estados suscriptos al Tratado y que el solicitante

designe en su solicitud.

3.7. Proteccion de las patentes y derechos conferidos

3.7.1. Proteccion de las patentes

El art. 43, Le No. 354 determina que “el alcance de la proteccion conferida por la patente
estara determinado por las reivindicaciones. Estas se interpretaran teniendo en cuenta la

descripcion y los dibujos, si los hubiese”.

Del mismo modo, el Institutito Nacional de Propiedad Industrial del Chile, INAPI (2012),
estable que “las reivindicaciones determinan la materia que serd patentada y definen el

alcance juridico de la invencion reivindicada”.

3.7.2. Derechos conferidos a las patentes

Bendafia, G. (1999, pag. 245), dice que “la proteccion efectiva del inventor se obtiene a
través del titulo denominado patente, razon por la cual la ley se refiere al “derecho de

patente”.

OMPI (2016), expresa que “En principio se considera ilegal la explotacién de una

invencion patentada sin previa autorizacion del titular de la patente”.
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En el articulo 44 la Ley No. 354 (2000), confiere a su titular “el derecho de impedir a
terceras personas explotar la invencion patentada”. Del mismo modo, la ley en el
otorgamiento del derecho exclusivo, otorga al titular la potestad de actuar contra cualquier

persona que sin su consentimiento realice algunos de los sucesivos actos:

e Sila materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras
personas de producir y fabricar el producto; ofrecer en venta, vender o usar el
producto, importarlo o almacenarlo sin consentimiento, y

e Sila materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras
personas de emplear el procedimiento y ejecutar el acto indicado en el inciso a)
respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento.

Bendafa, G. (1999, pag. 245), sefiala que “el derecho de exclusividad que otorga la
patente se convierte en el nacleo central del derecho de patentes. Mas que el derecho de
propiedad intelectual de su inventor, lo que protege la ley es la exclusividad en la

realizacion de diversos actos sobre la misma.”

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, INAPI (s.f.) sefala que “La patente
da a su titular el derecho exclusivo a vender o ceder sus derechos a otra persona para
gue la comercialice bajo licencia, o bien para impedir que terceras personas exploten
comercialmente la invencion protegida durante un periodo limitado de tiempo, a cambio

de revelar la invencion al publico”.

e Otros derechos que confieren

De conformidad con el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en su articulo 28 parrafo 2, sefiala
que “los titulares de patentes tanto de productos como de procedimientos tendran
asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesion y de concertar contratos de

licencia”.

Por lo tanto, el titular de la patente de una invencion puede ceder, es decir, transferir la

titularidad de la patente, por ejemplo, mediante una venta; transferirla por sucesion, por

ejemplo, como una herencia o ceder mediante licencia el derecho a utilizar la invencion

patentada a cualquier otra persona. Esa otra persona dependiendo de las condiciones de

la cesion, transferencia o licencia tendra los mismos derechos que el titular original de la
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patente.

3.8. Periodo de proteccién de las Patentes: Nicaragua, México y Chile

La OMPI (2016: 9), expone que “La proteccion finaliza al tiempo que expira la patente y

la invencién pasa a formar parte del dominio publico (sin proteccion por patente)”.

ElI INAPI (2020), en su boletin No. 110 manifiesta que “la proteccién por patente se otorga
con caracter territorial, es decir, esta limitada a determinado pais o region en donde fue
solicitada y concedida. La informacién sobre patentes se divulga a escala mundial, por lo
gue cualquier persona, empresa o institucion puede utilizar la informacién del documento

de patente, en cualquier lugar del planeta”.

En este sentido, la vigencia de las patentes dependera de lo dispuesto y las normas de
cada pais. En el caso del Estado nicaraglense, la patente de invencion se concede por
un periodo de veinte afios de vigencia; improrrogables segun lo dispuesto en el Arto. 38
de la Ley 354, y en el caso de los modelos de utilidad la misma ley en su articulo 63,
otorga una vigencia de 10 afios, improrrogables al igual que las patentes de invencion,
empezando a contarse éstos a partir de la fecha en que el inventor o la persona que va
a gozar de los derechos de la patente de invencidn presente la solicitud al registro. Al
igual, la ley en la parte in fine del mismo articulo 38 establece que para mantener vigente
dichas patentes el titular debera pagar las tasas anuales correspondientes, en razon de

gue la falta de pago producira la caducidad de pleno derecho de la patente.

El periodo de proteccién de las patentes de invencion que asigna la Ley Federal de
Proteccién a la Propiedad Industrial en México segun el art. 53 es de 20 afios
improrrogables y 15 afos para los modelos de utilidad improrrogables de acuerdo al art.
62, en Chile, la ley 19.039, articulo 39 asigna 20 afios también de proteccion para las

invenciones y 10 afios segun el art. 57 para los modelos de utilidad.

Siguiendo con lo anterior, los paises de Nicaragua, México y Chile, en sus normas tienen
en comun un periodo de vigencia de 20 afios para las patentes de invencion, caso
contrario, radica en lo que son los modelos de utilidad, en la que México a excepcion de
Chile y Nicaragua, a través de su reforma del cinco de noviembre de 2020, se estipulo un
periodo de vigencia de 15 afios para los modelos de utilidad, recalcando ademas que

dicho Estado en su marco legal dispone que una vez caducada la patente pasa a formar
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parte del dominio publico.

3.9. Caducidad de las Patentes en: Nicaragua, México y Chile.
3.9.1. Definicion de Caducidad

Atendiendo a la definiciobn de caducidad, que supone no la extincion de un derecho ya
perfectamente consolidado, sino que, mas bien, que su nacimiento esta condicionado por
la Ley a la carga de realizar en un término perentorio una determinada conducta que se

considera fundamental para el nacimiento de dicho derecho. (Martinez y Davila, 2005).

Astudillo Gomez citado por Carolina Martinez y Susana Davila, alude que la caducidad,
‘es una figura que se aplica a todos los actos administrativos en los cuales, al mismo
tiempo que se otorga un derecho o se faculta a su ejercicio, se establecen cargas que

condicionan la vigencia del acto a su cumplimiento”. (Martinez. y Davila, 2005).

3.9.2. Causas de caducidad en Nicaragua

En efecto, las causas que conlleva a la caducidad de las patentes radican desde el punto
de nuestro ordenamiento juridico, ley No. 354 por:

e La expiracion del plazo de la caducidad (Arto. 38 y 65).

e La falta de pago de alguna de las tasas anuales (Art. 130).

3.9.3. Causas de caducidad en México

De acuerdo al articulo 160 (LFPPI), las patentes o registros caducan y los derechos que
amparan caen en el dominio publico en los siguientes supuestos:

e Al vencimiento de su vigencia,

e Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos,
o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

e En el caso del articulo 149 de esta Ley, establece que “transcurrido el término
de dos afos contado a partir de la fecha de concesion de la primera licencia
obligatoria, el Instituto podra declarar administrativamente la caducidad de la
patente, si la concesién de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta
de explotacion de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su

explotacion o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto.
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e Cuando no se renueve el registro de un disefio industrial, en los términos de

esta Ley.

3.9.4. Causas de caducidad en Chile

En la legislacion de Chile no define o enumera las causas por las que se decreta la
caducidad de las patentes, por tanto, se hace necesario describir de forma simultanea las

disposiciones que establece la ley para que se decrete la caducidad.

El art. 18 bis a de la Ley 19.039 (2012), establece que, en el caso de no pago oportuno
de los derechos y honorarios periciales diferidos, se declarara la caducidad de la patente.
Con referencia al periodo de vigencia, se prevé que las patentes una vez ya haya
transcurrido su plazo de vigencia conferido, entran en un estado de caducidad art. 39 y
57.

3.10. Explotacién comercial de las patentes caducadas

En estudios de tesis de Martinez, C. y Davila, S. (2005), se perfecciona una vez mas el
trabajo del Estado, quien bajo su poder como un 6rgano soberano, es el que le confiere
al inventor el derecho exclusivo de explotacion a través de sus diferentes organismos e
instituciones, y a la vez este obtiene el conocimiento y la descripcién del invento, lo cual
le permite hacerlo publico, con dos consecuencias fundamentales: en primer lugar, que
guienes estan investigando en ese sector conocen el invento y pueden tenerlo en cuenta
para seguir desarrollando sus investigaciones, o bien dejar de investigar algo que ya ha
sido inventado; y en segundo lugar, la descripcién permitird, una vez terminado el plazo
de duracion del derecho exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotaciéon

el invento.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI (2020) determina en que “conocer
tecnologias de dominio publico puede ser de gran utilidad para emprendedores, pymes e
investigadores, considerando que pueden servir de estimulos para desarrollar nuevas

creaciones, identificar tecnologias que pueden ser incorporadas en procesos productivos,
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evitar duplicar la investigacion, evaluar la patentabilidad de una creacion, asi como

también explotar o invertir en estas tecnologias”.

En la préctica, las invenciones y la propiedad intelectual tienden a promover la
competencia, y el estimulo para la invencién y creatividad, provisto por esa proteccion
conduce a la generacion de nuevas ideas y de nueva tecnologia. La creatividad humana,

estimulada de esta manera, tiende a hacer avanzar una economia. (Sherwood, 1995: 69).

Desde lo planteado a través de Sherwood, es notorio que uno de los objetivos que se
persigue en los derechos de patentes se torna mas alla de una proteccion exclusiva,
persigue una proteccidbn mas comercial, por lo que se propone una mayor seguridad al

valor econémico que posee una patente.

3.11. Las Patentes y Dominio Publico

La consecuencia principal a la que conlleva la caducidad de la patente, es que incorpora
el objeto patentado al dominio publico, desde el momento en que se produjeron los

hechos u omisiones que dieron lugar a ella.

3.11.1. Conceptos y relaciones del Dominio Publico con otras ramas del
Derecho.

e Dominio PuUblico en materia Civil.

Las cosas o bienes con relacién a las personas a quienes su propiedad pertenezca o que
puedan de ellas aprovecharse libremente.. (Art. 610 C.). Del mismo modo, el articulo 611
del Cdédigo Civil, reza que son bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la
nacion toda. Si su uso pertenece a todos los habitantes de la nacién, como el de calles,
plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales
de uso publico o bienes publicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece a los

habitantes, se llaman bienes del Estado.

Partiendo desde estos supuestos Torres y Sobalvarro (2012) instituyen que, “De dominio

publico son las cosas naturales o artificiales pertenecientes al Estado, que hayan sido
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apropiados por éste o producidas por cualquiera de sus instituciones y que se encuentren
bajo su administracion, las cuales pueden ser utlizadas por todos sin mayores

restricciones que las establecidas en las leyes y reglamentos administrativos”.

Son también bienes de dominio publico todas las tierras que estando situadas dentro de
los limites territoriales del Estado de Nicaragua, segun la Constitucion, carecen de otro

duefio registralmente determinado. (Art. 614 C.)

A traveés de los supuestos anteriores establecidos por la doctrina civil juridica, es ineludible
precisar que el dominio publico, se perpetta por el conjunto de bienes que de acuerdo al
ordenamiento juridico, pertenecen a una entidad estatal, pero que estos al mismo tiempo

se encuentran destinados al uso publico directo o indirecto de los habitantes.
eEl dominio publico en Derecho Administrativo

Rizo Oyanguren, A. (1992) ostenta que “este patrimonio formado por bienes que le
corresponden al Estado constituye el dominio publico y privado del Estado. Se uso la
terminologia “dominio publico” para no incurri en el de “propiedad” y como opuesto al

dominio privado del Estado”.

En la doctrina juridica administrativa se intenta hacer un estudio acerca de la explicacion
del dominio publico, abordandola de esta manera a través de dos supuestos, desde la
naturaleza de los bienes y la afectacion de ellos. Del mismo modo, en la primera
concepcion se distingue en lo susceptibles de figurar en un patrimonio privado, dada su
naturaleza o su utilizacion por todos, y segundo, los que el particular puede poseer. De
esta manera, los primeros encuadran en el dominio publico y los segundos en el dominio
privado. (Rizo, A., 1992:318).

3.12. Elementos del Dominio Publico.

La definicibn que nos brinda el maestro Marienhoff, expuesta anteriormente, incluye los
cuatro elementos constitutivos que debera debe reunir simultdaneamente un bien para
considerarlo dominical o perteneciente al dominio publico, ya que si falta uno de esos

elementos, aun cuando concurran los otros, el bien no podra ser tenido como dominical.
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Estos elementos son:
a.Elemento objetivo, basado en el conjunto de bienes,
b.Elemento normativo, referido al ordenamiento juridico,
c.Elemento subjetivo, se refiere al sujeto titular del bien, y

d.Elemento teleoldgico o finalista, concerniente a que la cosa se encuentre destinada

al uso publico directo o indirecto.

3.12.1. Relacion de Dominio Publico en Propiedad Intelectual y Patentes

El dominio publico, también llamado frecuentemente “patrimonio comun”, lo podriamos
definir como el estado juridico consistente en el libre acceso y utilizacion de creaciones
intelectuales, sean estas expresiones o0 innovaciones industriales u obras sujetas al
derecho de autor, sin que nadie pueda hacer valer derechos intelectuales sobre las
mismas. En consecuencia, implica la no existencia de la exclusividad inherente a los
derechos de propiedad intelectual, sin que persona alguna pueda “apoderarse”,
apropiarse o volver a implantar exclusividad sobre la respectiva creaciéon. Schmitz
Vaccaro C. (2009).

Asi lo expresa la revista chilena, comentada y aborda dandole una definicién al Dominio
Publico desde un campo juridico y social, tomando en cuenta que la conservacion del
Dominio Publico es un concepto demasiado amplio, pues esta gira entorno a la
importancia histérica, cultural y social que se desempefia y desarrolla desde el mundo de

las patentes de invencion.

El Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (s.f.), establece que, “si bien no hay una
definicion internacionalmente aceptada, en el ambito de la propiedad industrial, son
conocida como tecnologias de dominio publico, aquellas creaciones que no tienen
proteccion, o cuya proteccion se ha anulado, ha caducado o ha expirado por haber

vencido el plazo de proteccion”.

También, el INAPI (2018) en su informe de tecnologias No. 87 en dominio publico,
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establece que:

“Invenciones o innovaciones de dominio publico: son aquellas en que la proteccién
provista por la patente ha cesado debido a causas establecidas por ley. Es decir, ha
terminado el tiempo de proteccion, no ha sido solicitada en el territorio nacional aun
estando vigente en otros paises o fue abandonada. De igual forma, se considera
dominio publico cuando su creador renuncia a la propiedad intelectual y, por lo tanto,
puede ser utilizado por cualquier persona. Se recomienda siempre obtener una

autorizacion expresa’.

Del mismo modo, el MIFIC expresa que existe también, el acceso de aquellas solicitudes
internacionales dentro del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes, que no se
presentan en fase nacional ante la oficina del Registro de la Propiedad de Nicaragua,
dentro del plazo méaximo de 30 meses, tomando como referencia la fecha de presentacion

de la solicitud internacional o en su defecto de la prioridad reivindicada.

Hecha esta salvedad se evidencia que cuando la patente o modelo de utilidad caduca,
expira asi mismo la proteccion y la invencion pasa a corresponder al dominio publico; es
decir, el titular deja de tener los derechos exclusivos otorgados en un tiempo sobre la
invencion, por lo cual ese derecho pasa a estar disponible para la libre explotacion

comercial por terceros interesados.

De acuerdo, con lo analizado sobre los derechos de propiedad intelectual, se observa
gue los distintos derechos que constituyen los derechos de propiedad intelectual se
caracterizan especialmente por su actualidad. Por tanto, se puede decir que el dominio
publico consiste Unicamente en derechos de propiedad intelectual cuyo periodo de
vigencia caduca con el tiempo, y debido a que la renovacién de la patente no caduca en
el tiempo, no hay dominio publico por su parte. Sin embargo, existen otras fuentes
importantes en el dominio publico: tales como: las exclusiones, limitaciones y
excepciones de propiedad intelectual. De hecho, por un lado, el sistema legal de
propiedad intelectual se define a través de ciertas exclusiones, excepciones 0
limitaciones, y, por otro lado, la propiedad intelectual se define a través de la proteccion
de los derechos de propiedad intelectual; ambos afectan directamente el alcance del

dominio publico.
En otras palabras, la "propiedad publica" son principalmente creaciones intangibles, y

39



estas creaciones intangibles no pueden ser protegidas por derechos de propiedad

intelectual, o sus derechos de propiedad intelectual han expirado a tiempo.

Esta distincion en recursos de dominio publico permite establecer las siguientes
clasificaciones de dominio publico:

Por una parte, el dominio publico que es estable o permanente en el tiempo, incluidos los
conocimientos o la creacion que no pueden reivindicarse mediante derechos de
propiedad intelectual por estar excluidos por ley. Excluyendo las limitaciones y
excepciones de los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor,

generalmente se enumeran en detalle por ley.

Por su parte, se encuentra el dominio publico que ha crecido con el tiempo, precisamente
porque ha expirado el plazo legal para la proteccion de la propiedad intelectual. Consiste
en la propiedad intelectual y la creacion industrial fuera del alcance de la proteccion de la
propiedad intelectual. En lo que respecta a los derechos de patente, este conocimiento
publicado ya tiene un cierto grado de antigiiedad, por lo que a menudo es reemplazado
por conocimiento obsoleto y reemplazado por conocimiento que ha surgido mas tarde.

Por tanto, su valor cientifico disminuira.

De acuerdo, con lo analizado sobre los derechos de propiedad intelectual, se observa
gue los distintos derechos que constituyen los derechos de propiedad intelectual se
caracterizan especialmente por su actualidad. Por tanto, se puede decir que el dominio
publico consiste Unicamente en derechos de propiedad intelectual cuyo periodo de
vigencia caduca con el tiempo, si la renovacién de la patente no caduca en el tiempo, no
hay dominio publico por su parte. En otras palabras, la «propiedad publica» son
principalmente creaciones intangibles, y estas creaciones intangibles no pueden ser
protegidas por derechos de propiedad intelectual, 0 sus derechos de propiedad
intelectual han expirado a tiempo. Excluyendo las limitaciones y excepciones de los
derechos de propiedad industrial y los derechos de autor, generalmente se enumeran en
detalle por ley. Por su parte, se encuentra el dominio publico que ha crecido con el

tiempo, precisamente porque ha expirado el plazo legal para la proteccién de esta.

40



3.12.2. Dominio Publico en las Patentes.

Para Suzuki (2008) En el ambito de las patentes de invencién, el dominio publico de un
pais comprende las siguientes situaciones, en primer lugar, se establece que los asuntos
insostenibles siempre y cuando no puedan aprobar otra reclamacién de propiedad
intelectual. Podemos mencionar cosas, descubrimientos, teorias cientificas y métodos
matematicos en este orden. Modelos econdémicos, planes y métodos de negocio;
diagnostico, tratamiento y métodos quirdrgicos; animales y plantas. Por otra parte, se
encuentran las solicitudes de patentes que hayan sido publicadas por cualquier motivo y
luego rechazadas, retiradas o abandonadas durante el procesamiento, también, se
encuentran las patentes validas en el extranjero gue no han sido solicitadas ni registradas
en China. La razon se debe a la limitacién geogréfica de los derechos de patente, por
ultimo, se tiene, la caducidad de la patente se debe a la falta de impuestos regulares o
tasas de mantenimiento de la patente. Las siguientes situaciones suelen ocurrir debido a
razones especificas de la patente, por ejemplo, la falta de uso comercial u obsolescencia
de la invencion protegida, debe atribuirse al titular por alguna razén todos, como falta de

fondos de pago.

3.12.3. Dominio Publico de las Patentes en Nicaragua

Por su parte, en Nicaragua en su marco juridico Ley No. 354, si bien es cierto no se regula
de manera expresa la figura juridica del Dominio Publico en materia de patentes, lo cual
resulta novedoso a nivel de la regién, a que es uno de los pocos paises en los que se
tiene una normativa Unicamente para la materia de patentes, sin embargo, en dicha
normativa, no se regula de manera directa que sucede con las patentes caducadas, es
decir, no se reconoce dentro del ordenamiento juridico nicaragtiense el tema del Dominio

Publico.

3.12.4. Dominio Publico de las patentes en México

Existen diferentes tipos de proteccion de acuerdo a la naturaleza de la nueva creacion.
Cuando estamos hablando de una invencion (tiene que ser forzosamente algo novedoso
y de aplicacion industrial), por ejemplo, un nuevo aparato o un medicamento, éste sera

protegido por una patente, que garantizara que el creador tenga la posesion exclusiva de
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explotar el invento (puede explotarlo él mismo o licenciarlo a terceros para su explotacion)
durante 20 afios y, una a vez que termine ese periodo, pasa al dominio publico. De modo
gue durante este lapso de tiempo toda persona que quiera utilizar la invencion tendra que
solicitar el consentimiento del titular de la patente pues en caso de no hacerlo sera
sancionado. Légicamente, durante esos 20 afios el creador percibira las ganancias que

genera la nueva invencion.

En este sentido, la Ley federal de proteccion de la propiedad industrial del Estado de
México establece las causales por las cuales una patente sera considerada de dominio
publico, el articulo 160 de la mencionada ley expresa que, las patentes seran de dominio
publico en primer lugar al vencimiento de su vigencia, también, seran de dominio publico
aquellas que patentes que no logren cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener
vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste,
asimismo, se declara el dominio publico si las concesiones no corrigiesen errores que
fuesen mandados a enmendar dentro de los dos afios posteriores a su emision, por
ultimo, cuando no se renovasen el registro de los disefios segun lo establecido en la ley

antes mencionada.

En atencién a lo anterior, el articulo 162 de la Ley Federal de proteccion de la propiedad
industrial establece el procedimiento que deben de seguir las patentes para ser
considerada de dominio publico, es decir, una vez que las patentes reuniesen algunas de
las causales mencionada en el parrafo anterior estas para ser considerada de dominio

publico es necesario que sean publicadas en la Gaceta Diario Oficial de la Federacion.

3.12.5. Dominio Publico de las Patentes en Chile

En Chile, se establece en la Ley de Propiedad Industrial que el dominio publico de las
patentes se da Unica y exclusivamente por el vencimiento de la vigencia de la patente,
sin embargo, segun los boletines de “Tecnologias de Dominio Publico” emitido afio con
afo por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), para que esta surta efecto
las mismas tienen que ser publicadas en dichos informes anuales del Ministerio de

Economia, Fomento y Turismo (INAPI, 2010).
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IV. Marco legal

Para seguir con la investigacion, un punto crucial radica en las leyes, ya que se trata de
un estudio de materia de Derecho, por ende, es fundamental citar las diferentes bases en
las que se ha apoyado dicha investigacion, abordando el conjunto de normas que rigen
el Derecho de Patentes en los paises de la Region Latinoamericana, en este caso,
Nicaragua, México y Chile, comenzando con las disposiciones establecidas en la
constitucion de la republica a nivel nacional; las leyes que regulan lo que son las patentes
y sus reglamentos, al igual recalcar los tratados o convenios internacionales suscritos

sobre el tema.

4.1. En Nicaragua
e Constitucion Politica de Nicaragua

En la Piramide de Kelsen, en primer orden de prelacion se encuentra la Constitucion
Politica, dotandola de supremacia; a este hecho, ninguna norma se contrapondra a esta,
pues, la supra norma del Estado de Nicaragua, es la guia de todas las leyes del
ordenamiento juridico de conformidad al art. 182 de este mismo cuerpo de ley, en la que

se establece la proteccion a la Propiedad Intelectual.

La Constitucion Politica de Nicaragua en sus articulos 125 al 128 promueve y protege la
propiedad intelectual, asimismo establece la obligacién del Estado de apoyar la cultura

nacional en todas las expresiones, sean estas de caracter colectivo o individual.
e Ley No. 290, Ley Organica del Poder Judicial de la Republica de Nicaragua

La siguiente ley fue aprobada el 7 de julio de 1998, publicada en la Gaceta No. 137 del
23 de julio de 1998. Esta ley da fin de que la consecuencia regule y proteja la naturaleza
de las diferentes materias del Derecho, dejando una ayuda cuando no se pueda resolver

por medio de la ley, el articulo 4 dota a la Constitucion Politica de esa supremacia.

e Ley No. 354 (2000), Ley de Patentes de Invencion, Modelo de Utilidad y
Disefios Industriales
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La presente ley No. 354, fue aprobada el 1 de junio del afio 2000, publicada en la Gaceta
del Diario Oficial nUumero 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del afio 2000, que en su
articulo 1 sefala que dicha ley “tiene como objeto, establecer las disposiciones juridicas
para la proteccion de las invenciones; los dibujos y modelos de utilidad, los disefios
industriales...”. Asi mismo, alude el Organo competente que conocera de estos
procedimientos, en este caso se le atribuye el poder al Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC), mediante el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), quien sera la
entidad encargada de la aplicacion de esta Ley.

La importancia de dicha ley recae en la forma de proteccion de los derechos conferidos
por la patentabilidad de las invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales ante el
Estado, la exclusividad y explotacion de tal derecho, asi como el reconocimiento frente a

terceros.

e Decreto 88-2001, Reglamento de la Ley de Patentes de Invenciones, Modelos
de utilidad y Disefos Industriales.

Aprobado el 12 de septiembre del afio 2001, publicada en la gaceta nimero 184 del 28 de
septiembre del 2001, el objeto de este decreto es instaurar las disipaciones reglamentarias
de la ley 354. El siguiente reglamento tiene como objeto reestablecer las disposiciones
reglamentarias de la ley No. 354, instituyendo las formas y lugares donde se pueden ir a
registrar las patentes, disponiendo conceptualizaciones sobre nuevos conceptos dieron en

modificacién a la ley, como solicitar y dando a si algunas correcciones a la ley.

4.2. Tratados y Convenios

Aparte del marco juridico interno que regula las patentes de invencion y modelos de
utilidad, existen convenios y tratados que contribuyen un mayor conocimiento, proteccién
y aplicacion en estos derechos de Propiedad Intelectual, a los cuales Nicaragua esta
suscrito, los tratados son base en la investigacion, cuyo propdsito esta enfocado en
ampliar la forma en que amparan los derechos de patentes, ampliar los conocimientos

desde la proteccién que brindan.
4.2.1. La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Los origenes de la OMPI firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28
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de septiembre de 1979. Tiene como objetivo desarrollar un sistema de propiedad
intelectual internacional que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad,
estimule la innovacion y contribuya al desarrollo econdmico, salvaguardando a la vez el

interés publico.

Actualmente cuenta con 193 Estados miembros, entre esos estados se encuentra
Nicaragua, es miembro de la OMPI desde 1886, asi como el Estado de México desde el

14 de marzo de 1975 se consolidé y Chile se adhiri6 el 25 de marzo de 1975.
4.2.2. Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial de 1883

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de
1883, revisado en los siguientes paises: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en
Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el
2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Es aplicable a la propiedad industrial
en su mas amplia acepcion, pues incluye inventos, marcas, disefios industriales, modelos
de uso practico, nombres comerciales, denominaciones geogréficas y la represion de la
competencia desleal. La OMPI enmarca que las disposiciones fundamentales del
Convenio pueden dividirse en tres categorias principales: trato nacional, derecho de

prioridad y normas comunes.

En relacion al trato nacional, la convencion establece que, en relacién con la propiedad
industrial, cada uno de los estados que participan en un contrato debe conceder a los
ciudadanos de los demés estados contratantes la misma proteccién que concede a sus
nacionales. Los ciudadanos de estados no contratantes también estaran protegidos por
la convencion si estan avecindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real

y efectivo en alguno de los Estados contratantes.

En su segunda categoria, esta convencion dispone el derecho de prioridad, en relaciéon
con las patentes (y modelos practicos, si los hay). Este derecho significa que, sobre la
base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los estados contratantes,
el solicitante podra pedir proteccién en cualquiera de los otros Estados contratantes,
dentro de un determinado plazo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y

seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), entonces, esas ultimas
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solicitudes seran consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo dia que la

primera solicitud.

Asi mismo, entre sus normas comunes la convencion establece unas cuantas reglas
comunes que todos los Estados contratantes deben aplicar. Entre la mas importante y de

interés de algunas de ellas:

En relacidon con patentes, se ha dispuesto que las patentes concedidas en distintos
estados contratantes para un mismo invento son independientes unas de otras; la
concesion de una patente en un estado contratante no obliga a los demas Estados
contratantes a otorgar una patente. Ademas, el inventor tiene derecho de ser reconocido

como tal en la patente.

Esta convencion es la mas importante del régimen internacional de la propiedad
intelectual. Frente a la diversidad de legislaciones en esta materia constituye una solucién
adecuada para proteger internacionalmente los derechos de los titulares de propiedad
industrial, garantizandoles algunos privilegios en cada pais miembro de la union.
(Bendaria, 1999).

Segun la OMPI el total de partes contratantes de esta convencién es de 177 paises, entre
estas partes encontramos a Nicaragua, quien se adhirié al convenio de Paris el 3 de abril
del afio 1996 y entra en vigor a partir del 3 de julio del mismo afio y México se adhiere el

20 de julio del afio 1903 y entra en vigor el dia 7 de septiembre del mismo afio.

4.2.3. ElI PCT: Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes)

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes es un tratado internacional
administrado por la OMPI y abierto Unicamente para los paises que son miembros del
Convenio de Paris, ya que es establecido por este. Se celebré en una conferencia
diplomatica desarrollada en Washington en junio de 1970, entr6 en vigor el 24 de enero
de 1978 y comenzé a aplicarse el 01 de junio de ese mismo afio, ofrece asistencia a los
solicitantes que buscan proteccién internacional por patente para sus invencionesy asiste
a las Oficinas en las decisiones sobre el otorgamiento de patentes, asi como pone a
disposicion del publico el acceso a la extensa informacion técnica con relacion a las

invenciones.
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Al presentar una solicitud internacional de patente segun el PCT, los solicitantes tienen

la posibilidad de proteger su invencion a nivel mundial en un gran nimero de paises.

El principal objetivo de PCT, radica en simplificar, hacer mas eficaz y economico (desde
el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de
administrarlo) el procedimiento para solicitar en varios paises la proteccion de las
invenciones mediante patentes. Pero éste no es su unico objetivo, PCT también tiene
como parte de sus propositos facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demas
sectores interesados a la informacion técnica relacionada con las invenciones, y ayudar

a los paises en desarrollo a acceder a la tecnologia.

Las principales ventajas que conlleva este tratado de acuerdo a lo establecido por

el INAPI, es que:

e Establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina de
patentes (Oficina Receptora), se presente una solicitud Unica, redactada en un
s6lo idioma, que tiene el efecto de una presentacién nacional regular en cada

Estado designado desde la fecha de presentacién internacional.

e Facilita el tramite de la presentacion de una solicitud internacional de patente, tiene

requisitos de forma preestablecidos.

¢ Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de

patentes, la Oficina Receptora.

e Sobre la base del informe de busqueda internacional y la opinidon escrita sobre
novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial, de caracter no vinculante, el

solicitante puede evaluar la probabilidad de obtener proteccion por patente.

e Establece la publicacion internacional centralizada de las solicitudes PCT, que
efectda la Oficina Internacional, en general 18 meses después de la fecha de

prioridad de la solicitud internacional.

e Opcionalmente, y una vez recibido el informe de busqueda internacional, el
solicitante puede pedir un examen preliminar internacional, de caracter no

vinculante, con una opinién escrita. Dicho examen da la posibilidad al solicitante
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de modificar la solicitud antes de entrar en la fase nacional.

e Motiva a los usuarios para que busquen proteccion de sus invenciones a nivel
internacional, lo que incentiva el desarrollo cientifico, tecnolégico y econdémico del

pais.

4.3. Adhesion de Nicaragua, México y Chile al Tratado de la OMPI de
Cooperacion en materia de Patentes.

e Nicaragua

A partir del pasado 6 de diciembre de 2002, y tras depositar en la OMPI su instrumento
de adhesién, Nicaragua es el 118° Estado contratante del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes (PCT), que entrara en vigor a partir del 6 de marzo de 2003, quien
género con su aprobacion que el pais pudiese presentar una patente a nivel internacional,
fue aprobado mediante Decreto ejecutivo No. 3245, publicado en la Gaceta D.O. no. 38,
en fecha 25 de febrero de 2002.

Dicha adhesion personifica, por un lado, que los solicitantes podran designar a Nicaragua
(cdédigo de pais: NI) en cualquier solicitud internacional presentada el 6 de marzo de 2003
o después de esa fecha y, por otro, que los nacionales y residentes en ese pais tendran
derecho a presentar solicitudes en virtud del PCT a partir de esa fecha. Puesto que este
pais quedara vinculado por el Capitulo Il del Tratado, también podra ser elegido a los

efectos del examen preliminar internacional.
e Estado de México

El estado de México paso hacer miembro del PCT a partir desde el 1 de enero de 1995,
para hacer mas fluida y expedita la solicitud y otorgamiento de patentes de extranjeros

en México y viceversa bajo un trato igualitario.
e Estado de Chile

Desde el 2 de marzo de 2009, tras depositar en la OMPI su instrumento de adhesion,
Chile pas6 a ser el 140 Estado contratante del Tratado de Cooperacién en materia de

Patentes (PCT), que entrara en vigor para ese pais el 2 de junio de 2009.
48



La adhesion de Chile significa que, a partir del 2 de junio de 2009, Chile (codigo de pais:
CL) sera designado automaticamente en toda solicitud internacional presentada a partir
del 2 de junio de 2009 y, habida cuenta de que Chile quedara vinculado por el Capitulo Il
del PCT, este Estado sera elegido automéaticamente en toda solicitud de examen
preliminar internacional que se haga en relacion a cualquier solicitud internacional
presentada a partir de ese momento. Ademas, desde esa fecha, los nacionales de Chile
y los residentes en ese pais tendran derecho a presentar solicitudes en virtud del PCT.
(OMPI, 2009).

4.4. Derecho Comparado

A través de este procedimiento comparativo, se permite precisar en la investigacion un
conocimiento mas amplio de las caracteristicas propias en que estos paises de la Region
Latinoamericana regulan lo que es el dominio publico en las patentes, ahondar desde las
ventajas e importancia que conlleva que se regule de manera minuciosa estos derechos,

del mismo modo, precisar si el problema no solo coexiste en un pais determinado.

4.4.1. Estado de México
e Ley Federal de Proteccion ala Propiedad Industrial de México (2020)

A partir del 05 de noviembre del afio 2020 entro en vigencia la nueva Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 1
de julio de 2020. Las disposiciones de esta ley son de orden publico y de observancia
general en toda la Republica, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados

Internacionales de los que México sea parte.

Su aplicacion administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene una amplia explicacion de los procesos

y de los usos establecidos para las patentes.

En la LFPPI, incluye de forma general todo lo referente a la propiedad industrial y no
cuenta con una ley especial y especifica en materia de patentes, en su cuerpo normativo,
se retoma como acapite lo referente a las patentes, haciendo énfasis en el analisis de la

norma en los siguientes articulos, desde el periodo en que la ley otorga a las patentes de
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invencion de 20 afios (Art. 53) y 15 afios a los modelos de utilidad (Art. 62), las
enumeradas y amplias causales por las que decreta la caducidad de ellas y ek
reconocimiento a la locucién del dominio publico en su cuerpo juridico, en la que expresa
literalmente «las patentes y los registros caducan y los derechos que amparan caen en
el Dominio Publico» (Art. 160).

e DOF 16-12-2016 Reglamento de la Ley De La Propiedad Industrial México

Fue promulgado el 16 de diciembre del afio 2016, tiene por objeto reglamentar la Ley de
la Propiedad Industrial y su aplicacion e interpretacion, para efectos administrativos,
corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industria. Cuyo reglamento nos
permitird centrarnos a un mayor analisis de la norma principal, en este caso la LFPPI, en
cuanto a las patentes de invencién y modelos de utilidad, regulados en los Capitulos I
(Art. 24-52) del reglamento.

Recientemente México reformo su ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial
(LFPPI), pero aun no se ha modificado su reglamento, por cuanto se decidi6 mantener
como sustento tedrico en la investigacion dicho reglamento del 2016 por seguir de igual

forma vigente.

4.4.2. Chile
e Ley No. 19.039 (2012), Ley de Propiedad Industrial de Chile

La ley de Propiedad Industrial No. 19.039 de Chile, fue publicada en Santiago el 9 de
marzo de 2006, establece las normas aplicables a los privilegios industriales y proteccién
de los derechos de propiedad industrial. Incluye las modificaciones introducidas por las
leyes No. 19.996 y 20.160, su ultima version fue publicada el seis de febrero de 2012. El
objeto de la ley se perpetia a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de
propiedad industrial en general, no se enmarca en una ley especial para estos derechos,

es decir, que aborde Unicamente lo concerniente a las patentes.
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En la presente ley de propiedad Industrial de Chile, se tom6 como estudio a las patentes
de invencién y los modelos de utilidad, enfatizando desde la vigencia y las causales por
las que la ley decreta la caducidad de ella, el procedimiento que a nivel juridico se
establece que caera el derecho que fue amparado, los articulos que interesaron de
estudio en la investigacion se centr6 en el articulo 18 bis a, las formas en que se decreta
la caducidad y la fuerza de esta ley en tales derechos art. 49, asi como los art. 39 y 57,
conforme al periodo de vigencia exclusiva que otorga la ley, en concreto a las patentes
de invencion y los modelos de utilidad.

e Decreto No. 29, Reglamento de la Ley 19.039 de Propiedad Intelectual de
Chile
El presente reglamento entro en vigencia el dia veintitrés de mayo del afio 2012 y entre
sus disposiciones regula el otorgamiento y la proteccion de los derechos de propiedad
industrial relativos a las patentes de invencion y modelos de utilidad. En el presente
reglamento se centré en las disposiciones establecidas conforme al Dominio Publico, las

patentes de invencion y los modelos de utilidad.

Del mismo modo, a través del reglamento se creo el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI), encargado de la administracion y atencion de los servicios de
propiedad industrial, de igual manera, la obligacion de promover la protecciéon de la
propiedad industrial, difundir el acervo tecnolégico y la informacién de que disponga. En
los boletines publicados por el INAPI se profundizo en las patentes que estan caducadas
y a disposicién del dominio publico en su plataforma, generando un amplio estudio desde
la labor institucional y el amparo a estos derechos.
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Preguntas Directrices

e (Cual es la importancia del Reconocimiento del Dominio Publico en las Patentes
en la Legislacion Nicaragiiense?

e ¢ Cuales son los elementos esenciales del dominio publico de las patentes?

e ¢ Cual es el procedimiento que deben de seguir las patentes caducadas en los
paises de Nicaragua, México y Chile?

e (¢Como se configura el Dominio Publico de las Patentes en las legislaciones de

Nicaragua, México y Chile?
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CAPITULO III
VI. Disefio Metodoldgico

6.1. Enfoque de laInvestigacion

La presente investigacion es realizada mediante la aplicacion del método cientifico, el cual
procura obtener informacion relevante y fidedigna para la aplicaciéon del conocimiento,
segun el propdsito que persigue este estudio se determina que es una investigacion de las
denominada basicas, las cuales se caracterizan por “originarse en un marco tedérico y
permanecer en éI” (Muntané Relat, 2010), el objetivo principal de estos estudios es el de
incrementar los conocimientos cientificos pero sin llegar a contrastarlo con aspectos
practicos. En este sentido, en este tipo de investigaciones no se plantean hipétesis ni
predicciones, sino que se limitan a la caracterizacion del fenomeno estudiado que le
interesan al investigador (Tamayo & Carrillo, 2005). La presente investigacion tiene como
objetivo la descripcidon de las cualidades de un fenomeno juridico, el que lleva como fin
“Analizar la importancia del reconocimiento del dominio publico en las patentes en la

legislacion nicaraguense”.

El enfoque de este estudio es cualitativo, debido a que se investiga el entorno de los
individuos de forma holistica, se estudian los procesos sociales con intervencion minima
del investigador, ademas, se utilizan estrategias flexibles para la obtencién de datos
(Alvarez-Gayou Jurgenson, 2003), en este sentido, la flexibilidad es lo que caracteriza a
las investigaciones de tipo cualitativo y no es mas que un plan flexible que orientara a la
investigacion tanto con la realidad humana como con la manera en que se construira

conocimiento entorno a ella. (Sandoval Casilimas, 1996).

En contexto, los estudios cualitativos son un proceso flexible de construccién interactiva
del argumento tedrico, se definen como estudios holisticos por captar el centro de interés

y los elementos clave de la realidad estudiada.

En este estudio, se utilizara la técnica del andlisis de contenido el cual es una técnica
utilizada en las investigaciones con enfoque cualitativo (Sandoval Casilimas, 1996), esta
técnica es esencialmente utilizada en los estudios sociologicos y se aplican para la

comprension del campo de la politica, las relaciones internacionales y la literatura.
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También se utilizara la técnica del método comparativo, el cual tiene como objetivo principal
buscar similitudes o disimilitudes entre cosas del mismo género o especie, por otra parte
Muntane Relat (2010), sefiala que el método comparado es esencialmente utilizado en
investigaciones cualitativas y este sirve para confrontar dos 0 mas propiedades enunciadas
en dos o mas objetos, en este sentido, se pueden comparar unidades geopoliticas,

procesos, instituciones, en un tiempo igual o que se le considere igual.

El enfoque de la investigacion conjuntamente tiene como fundamento el método cientifico
segun la tipologia clasica de la investigacion, es decir, que se ajustan a los modelos y
disefios investigativos existentes. En el caso del derecho, se procede a comparar con el
objetivo de determinar semejanzas y diferencias en un sistema normativo con otro.
(Navarro, 2010: 1449).

Sin embargo, no podemos obviar que para poder realizar este estudio se debe realizar una
investigacion exploratoria, la cual se efectia sobre un tema u objeto desconocido o poco
estudiado, por lo que sus resultados constituyen una vision aproximada de dicho objeto, es
decir, un nivel superficial de conocimientos (Arias, 2006: 23). Es un estudio de corte
transversal porque analiza los datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo
sobre una poblacién, muestra o subconjunto predefinido.

Las fuentes de informacion utilizadas son primarias, asimismo, se utilizaron fuentes
secundarias, dentro de las fuentes primarias se ubican los libros, doctrinas, leyes,
reglamentos y entrevistas. Como fuentes secundarias se toma en cuenta los boletines,
diccionarios, articulos, revistas publicadas por las instituciones encargadas del resguardo
de las patentes caducadas a nivel nacional e internacional, de la misma manera se recurre
al analisis de las leyes nacionales sobre las patentes y leyes extrajeras como Nicaragua,
México y Chile, convenios en materia de patentes adscrito por dichos paises, abordandolas
desde un campo comparativo, con la finalidad de obtener informacion significativa del tema

en estudio.
6.2. Tipo de Investigacion:

El presente estudio es de tipo juridico dogmatico, por recoger informaciéon de fuentes
documentales y la sustanciacion de las normas legales que acompafaran esta
investigacion. Cabe sefalar que esta investigacion es la que mas se lleva a cabo por los
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juristas Fernandez, (2005, pag. 4), asi como, en el ambito juridico comparativo se busca
analizar las irregularidades, vacio o complementos que las legislaciones de Nicaragua (Ley
354, 2000), México (LFPPI, 2020) y Chile, (Ley 19.039, 2012), abarcan sobre las patentes
caducadas.

En los estudios de dogmatica juridica se investiga “lo que los humanos dicen que hacen
con el derecho” (Witker 2005, 4), y se los conoce como dogmaticos porque en nuestra
disciplina la norma juridica es considerada un dogma. En un estudio dogmatico-juridico se
labora de modo directo con el ordenamiento juridico sin interesar su aplicacion o sus
sustratos valorativos. Se labora con el derecho objetivo “puro” (no aplicado), por lo que su
estudio es meramente tedrico y se hace a base de abstracciones. En dichas abstracciones
el investigador puede cuestionar las normas juridicas anticipandose a posibles supuestos,
proponiendo la dacion, modificacion o supresion de tales normas. Por ello también, gracias
a estas abstracciones el investigador podra proponer formulas normativas a aplicarse en
su medio, (Dia, 2008: 158-159).

Partiendo de un enfoque inductivo del andlisis de la realidad juridica a partir del cual se
generan razonamientos, suministrando las pautas a plantear un analisis interpretativo

desde una posicion exegética y comparativa.
6.3. Poblacion:

La poblacién es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. El
conjunto para el cual seréan validas las conclusiones que se obtengan sobre los elementos
involucrados en la investigacion. (Arias, F. 1999, pag.22). Por consiguiente, la poblacién

correspondera al marco juridico en materia de patentes en Nicaragua, México y Chile.
6.4. Muestra:

En la muestra se involucran los planteamientos de entrevistas, asi como las leyes de

Nicaragua, México y Chile, bases en este proceso de investigacibn para un mejor

planteamiento con respecto a nuestros resultados. La muestra es una parte de la poblacion,

también llamada el universo, que es materia del estudio (Witker, J., 1986:107).

La muestra es el conjunto representativo de una poblacion (Arias F., 1999). Por ende, en

la aplicacion de los instrumentos de recoleccion de informacion se designara en una
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muestra de 3 entrevistas estructuradas y la realizacibn de analisis de las leyes
correspondientes a lo establecido sobre la importancia del reconocimiento del dominio

publico en las patentes caducadas.

La muestra es por criterio de conveniencia, la cual es una técnica de muestreo no
probabilistica y no aleatoria que se utiliza para crear muestras basadas en la facilidad de
acceso, ya sea que tengan la capacidad de ser parte de la muestra dentro de un intervalo
de tiempo determinado o cualquier otra especificacion real de la muestra y articulos

especificos.

En este sentido, el investigador elige a los miembros solo por su proximidad y no considera
si realmente estos representan muestra representativa de toda la poblacién o no. Cuando
se utiliza esta técnica, se pueden observar habitos, opiniones, y puntos de vista de manera
mas fécil.

Teniendo en cuenta lo anterior, la muestra por conveniencia se realizé tomando en cuenta
a aquellas personas tengan el dominio no solo de las leyes aplicables al tema de patentes
de invencion y modelos de utilidad, sino que también sean conocedores de la probleméatica
motivo de investigacién y que de esta manera puedan aportar dando respuestas en
consideracion a los punto juridico y social que aborda el tema del dominio publico en las

patentes.

6.5. Métodos, técnica e instrumentos de recoleccion de datos e informacién

El desarrollo de la investigacion se aplica desde el método exegético sistematizado,
ajustandose en el analisis de las normas y la forma en que regulan los derechos de
patentes, apoyado al mismo tiempo por el método comparativo, realizado con la intencion
de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o mas objetos que se analizan (Rodriguez,
2006, pag.30). Por tanto, con estos métodos se estudiara el marco juridico aplicable sobre
el dominio publico en las patentes caducadas, contenidas en la Ley No. 354 (2000) de
Nicaragua, la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial de México (2020) y La
Ley No. 19.039 (2012) de Chile, bases que permitiran la comparacion de dichos cuerpos

normativos.
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Las técnicas de recoleccion de datos son las distintas formas o maneras de obtener la
informacion (Arias, 1999: 146). Por tanto, la eleccién de técnicas e instrumentos para la
recopilacion de datos se emplearan en funcion de las caracteristicas del estudio que se

pretende realizar (Franklin, 1998).

De esta manera, en la recoleccidén de datos de la presente investigacion se requirio de las

técnicas cualitativas siguientes:
6.5.1. La Entrevista:

En la entrevista una persona, o sea el entrevistador, solicita informacion a otra, el
investigado, para obtener datos sobre un problema especifico, es decir, debe haber un
intercambio verbal entre ambos sujetos. De este modo, se caracteriza por su profundidad,
es decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles... (Arias, F., 2012:
73).

De acuerdo con el niumero de las personas entrevistadas, la entrevista puede ser
considerada como individual... (Witker, J. 1986: 114). Por consiguiente, el instrumento se
aplicé a 3 personas expertos en la materia, las cuales se han desempefiado durante un
periodo de tiempo prolongado al ejercicio de temas en relaciéon a la propiedad intelectual e
industrial, en este sentido, las personas entrevistadas ostentan cargos dentro de la
administracién publica, como lo son, el registro de la propiedad intelectual, también, se

desempefian como abogados particulares de despachos juridicos.

6.5.2. Analisis documental:

Esta técnica permite, mediante la recopilacién de informacién, conocer y comprender el
fendmeno estudiado, a través de un conjunto de recursos bibliograficos. El andlisis
documental es la técnica basada en fichas bibliograficas que tienen como propdsito

analizar material impreso (Bernal, 2010).

En tal sentido, a través de Ley No. 354 (2000) de Nicaragua, la Ley Federal de Proteccién
a la Propiedad Industrial de México (2020) y La Ley No. 19.039 (2012) de Chile, permitira
generar nociones juridicas especificas en cuanto al manejo y regulacion del efecto de las
patentes caducadas; siendo el dominio publico un efecto en las patentes, mediante un

analisis documental en las leyes nacionales y el Estado antes mencionado.

57



CAPITULO IV

VII.  Andlisis y Discusién de Resultados
7.1. Derecho Comparado

Tras la revision documental, analisis de las distintas normativas juridicas por medio del
meétodo juridico exegético el cual consiste en la interpretacion por parte del autor del
contenido o espiritu de los textos legales, este método se centra en la forma en como fueron
redactadas las leyes o instrumentos legales por parte del legislador, se obtiene como

resultado lo siguiente.

En primera instancia, se observo que en los paises en estudio existe una normativa vigente
la cual regula el tema de las patentes, tanto de invencion como en los modelos de utilidad,
también, se identific6 que los Estados analizados se encuentran suscritos a distintos
convenios y tratados internacionales en materia de patentes tales como el Convenio de

Paris o el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT).

Sin embargo, aunque existe en los tres paises Nicaragua, México y Chile, una ley que
regule a las patentes la misma tiene diferencia en la manera de tratar el tema en estudio,
en este sentido, la primera diferencia encontrada es en relacion a la caducidad de las

patentes.

En este aspecto, en México la legislacion establece una serie de causales por las cuales
se puede determinar la caducidad de las patentes, en primer lugar, al vencimiento de su
vigencia, la cual se establece que para las patentes de invencion son 20 afios y para los
modelos de utilidad 15 afios, es decir, una vez finalizado el tiempo por el cual fue otorgada
la patente la misma se considera caducada, por otra parte, se considera vencida una
patente que no cumple con la tarifa establecida por el Estado para mantener los derechos
correspondiente de forma vigente o bien si la misma no fue pagada durante el periodo de
gracia otorgado por la legislacion mexicana, también, se considera caduca si el instituto
mexicano de la propiedad intelectual lo determinaré pertinente, esto debido a dos causales,
por un lado, si a las personas que se le concesiono la patente no corrigiesen la falta de
explotacion de la misma y por otro lado, si el titular de la misma no comprueba la

explotacion. Por ultimo, la legislacibn mexicana establece el procedimiento que deben de
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seguir la caducidad de las patentes, la cual debe de ser declarada de manera administrativa
por el instituto, sin embargo, esta disposicion no es aplicable si la patente cumple con el

término establecido en su vigencia.

En sentido contrario, se encuentra la normativa chilena la cual a diferencia de la legislacién
mexicana no establece taxativamente las causas o condiciones por la cual se considerara
a una patente como caduca, no obstante, se pueden identificar dentro del cuerpo juridico
algunas disposiciones en la materia, tal es el caso, la falta de pago de algunos derechos y
honorarios diferidos, asi mismo, se establece que las patentes que cumplan con el ciclo de
vigencia establecido seran consideradas como caducas, por otra parte, la legislacion del
Estado chileno en materia de patentes no establece el procedimiento para declarar la

caducidad de estas.

Por su parte, Nicaragua al igual que la legislacion mexicana si establece causales por las
cuales se considerard la caducidad de una patente, en este sentido, se prevén dos
situaciones por un lado la expiracion de la vigencia y la falta de pago de las tasas anuales,
cualquiera de estas dos circunstancias produce nulidad de la patente, sin embargo, al igual
gue la legislacion chilena, Nicaragua no establece el procedimiento que deben de seguir

las patentes para declararse su caducidad.

En relacién al dominio publico de las patentes caducadas las legislaciones estudiadas,
analizadas y comparadas son muy diversas, por un lado, en México se establece que el
dominio publico se configura a partir de una de las causales de la caducidad, sin embargo,
para que estas sean consideradas de dominio publico es necesario que sean publicas en

la Gaceta Diario Oficial de la Federacion.

Por su parte, Chile establece que dominio publico se da Unicamente al vencimiento de la
vigencia de una patente, es decir, no acepta ninguna otra causal para que una patente sea
considerada de dominio publico y al igual que la legislacion mexicana para que patente
caducada sea considerada de dominio publico deben de ser publicadas en el informe anual

del Ministerio de economia, fomento y turismo.
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En contraposicion, se encuentra la normativa nicaragiiense en la cual no se regula de
manera directa que sucede con las patentes caducadas, es decir, no se reconoce dentro
del ordenamiento juridico nicaragiense el tema del dominio publico, lo cual resulta
interesante en comparacion con otros paises de la region, donde si se da proteccion y
reconocimiento al dominio publico de las patentes caducadas.

En este sentido, se pudo observar dentro de los marcos normativos estudiados la
diferencias que existen en relacién al tema de las patentes, sobre todo en relacion a la
regulacién del dominio publico de manera que no en todo el pais se reconoce dicho derecho
o bien no existe un procedimiento para determinar o establecer que patentes caducadas

entran a ser parte del dominio publico.

7.2. Comprobacion Cualitativa

Dentro del estudio cualitativo en la que se plantea la problemética en estudio, se establecio
tras el abordaje de entrevistas a expertos para obtener informacion de los especialistas que
han trabajado con relacién a las patentes y de esta manera identificar la importancia que
tendria el reconocimiento de la figura del dominio publico en las patentes caducadas en la

legislacion nicaraguense.
7.3. Meétodo

En la investigacién se utilizd la entrevista a expertos por conceder cierta libertad al
entrevistado y entrevistador, se garantiza el abordaje de la tematica planteada y la
recopilacion necesaria de la informacion que se requiere para la investigacion (Corbetta,
2007).

Las entrevistas permiten tener cierta flexibilidad para indagar en los entrevistados, y a su
vez, se mantiene la estructura esencial del instrumento. Segun, (Hernandez Sampieri,
Fernandez, & Baptista, 2014) se basan en una guia de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos

u obtener mas informacion.

Se empleo la técnica para la recoleccion de los datos de entrevista para conocer e indagar

las opiniones sobre las experiencias en temas de patentes; asi mismo, se permitio obtener
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informacion principal y relevante en cuanto al contexto y funcionamiento de las patentes en
Nicaragua, se realizaron preguntas abiertas que dieron amplitud y detalles importantes

acerca de la problematica de estudio.
7.4. Participantes

Se tomo a tres (03) expertos en materia de propiedad intelectual, registro de propiedad
intelectual, sobre todo en materia de patentes y abogados particulares en la rama de

estudio.
7.5. Muestra

El estudio se basa en un muestreo por criterios, considerando que se eligié a conveniencia

la experticia y conocimiento de los entrevistados.

En este sentido, determinada la muestra se disefia el instrumento de entrevista, tomando
en cuenta las caracteristicas de la muestra que darian respuesta a las preguntas
disefiadas. El instrumento esta disefiado con un guion de entrevista, en un primer apartado
la presentacion para exponer al entrevistado en qué consiste el estudio a realizar.
Seguidamente, se realiz6 la lista de preguntas que fueron ajustadas hasta resultar un total

de 5 preguntas para el mencionado instrumento de estudio.
7.6. Elaboracion del Instrumento

Para el disefio del instrumento se realizé un analisis de contenido, el cual segun Berelson
(1992) es “una técnica de investigacion para la descripcion objetiva, sistematica y
cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicacion”, mientras que para Muntane Relat
(2010), es una técnica que permite realizar inferencias a partir de ciertos datos, las cuales

se pueden reproducir y validar para aplicarse a su contexto.

Esta técnica es aplicable para el estudio de documentos escritos. La mision de esta es la
de “recopilar, comparar y clasificar expresiones para relacionarlas con el sistema expresivo
al que pertenecen” (Navarro, 2010), permitiendo conocer acerca de la fuente de
comunicacion, los autores, receptores y el contexto en el que se lleva a cabo. Es, por tanto,

gue la transformacion de la literatura la hace el investigador a partir de reglas definidas con
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anterioridad, finalmente los resultados obtenidos deben ser verificados y sistematizados

gue permitan observar todo el contenido.

Se inici6 entonces con una busqueda bibliométrica con el objetivo de identificar
investigaciones relacionadas con el tema de patentes. Dominio publico, propiedad
intelectual, entre otros. Esto como punto de partida para realizar el proceso de construccion
del cuestionario. Ademas, se tuvo en cuenta la opinion de expertos que han realizado
investigaciones o proyectos de investigacion. Como parte de la literatura analizada, se
localizaron instrumentos e indicadores que aportaron a la construccién del cuestionario, los
cuales fueron utilizados en investigaciones previas, como la tesis presentada por Martinez,
C. y Davila, S. (2005), que lleva por titulo “La Patente de Invencion en Nicaragua: Analisis
Juridico de la Ley 354 y su Reglamento”, publicado en Nicaragua por la Universidad
Centroamericana (UCA). La que se abordara desde el campo del dominio publico, con el

propdsito de conocer el espiritu y alcance de la ley nicaragtiense.

7.7. Estudio Piloto.

En cuanto a la aplicacion del instrumento cualitativo piloto, se considerd como unidad de
analisis la opinion de tres abogados litigantes en temas de propiedad intelectual, en
especifico de patentes, que laboran de manera particular en el ejercicio del Derecho, se
selecciond a dicha poblacion debido a qué ellos poseen la experiencia necesaria para
aportar a la investigacion desde su quehacer profesional.

Las entrevistas realizadas como parte del estudio piloto se llevaron a cabo en el segundo
semestre del afio 2020. La primera entrevista se realizo el dia 20 de septiembre del afio
2020 con una duracion de 15 minutos, la segunda entrevista se realiz6 el dia 5 de octubre
del afio 2020 con una duracion de 25 minutos y finalmente la tercera entrevista piloto se

llevd a cabo el dia 26 de octubre con una duracién de 45 minutos.

Cabe sefialar, que las entrevistas abordadas se hicieron la transcripcion literal y permiti6 el
analisis de los resultados mediante el proceso de codificacidn y categorizacion. Los
resultados llevados a cabo muestran la pertinencia y relevancia de la presente

investigacion.

Los entrevistados concuerdan que en Nicaragua hasta la fecha no existe un reconocimiento
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expreso del dominio publico en las patentes, aunque sefialan que en la practica es comun
gue las autoridades la declaren de oficio, sin embargo, esta conducta no se encuentra

regulada en la normativa nicaragtiense.

Asimismo, expresan que es importante que el Estado de Nicaragua reconozca la figura del
dominio publico en las patentes caducadas dara una mayor seguridad juridica a la figura

de las patentes en Nicaragua, asi como, se promovera la innovacion dentro de la sociedad.

Finalmente, el estudio piloto sirvio como punto de partida para realizar modificaciones al
formato de la entrevista ya que una de las preguntas no la comprendieron en cuanto al
proceso que deben de seguir las patentes caducadas en Nicaragua para ser considerada
de dominio publico, en este sentido, se reformulo la pregunta en cuestién y se elaboré el

instrumento definitivo el cual consto de una bateria de 5 preguntas.
7.8. Estudio Definitivo

Una vez desarrollado el estudio piloto y validacidon del instrumento cualitativo se procedio
a la aplicacion del instrumento definitivo, el cual fue realizado en el mes de noviembre a
tres personas expertas en temas de patentes. La primera persona experta entrevistada
funge como registrador en el registro de la propiedad intelectual, la segunda persona
entrevista se desempefia como abogado litigante en temas de patentes para el despacho
legal Lexincorp, por ultimo, la tercera persona posee una amplia experiencia en el tema de
registro de patentes. De esta manera se garantiza que las opiniones emitidas en la presente

investigacion sean de fuentes confiables y con experiencia en el tema de estudio.
7.9. Analisis del estudio cualitativo

El andlisis de los resultados se ha realizado utilizando la herramienta MAXQDA Analytical
Pro-2020. El propdsito de utilizar este programa es analizar documentos con el fin de
sistematizar y clasificar los datos obtenidos, y también es posible comprender, identificar y

profundizar las variables de investigacion en las entrevistas realizadas.

Segun (Rodriguez, 2006) la herramienta MAXQDA “permite identificar la tipologia de los
discursos y valorar el posicionamiento y relevancia que cada grupo de actores le otorga a

una determinada tematica”.
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Luego de reunir todas las entrevistas que se realizaron, se construyé una nube de palabras
gue se muestra en la figura 1. En ella, se encuentran los términos mas recurrentes o
frecuentes que se manifiestan en el discurso de los entrevistados y estos son: Patentes,

Dominio Publico, Legislaciéon, Registro.
Figural.
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Fuente: Maxgda 2020

En ese sentido, se ha recopilado el analisis del contenido de todas las entrevistas, lo que
permite la interpretacion y discusion de los resultados desde una perspectiva holistica e
integral, sin dejar a la imaginacion de los investigadores las respuestas del estudio.

Para dar a conocer los resultados del estudio, se expondran las preguntas con el respectivo

analisis de las respuestas de los entrevistados.

La primera pregunta que se realiz0 a los entrevistados consiste en explorar su conocimiento
sobre el tema en estudio, en este aspecto, se formuld la siguiente pregunta. ¢ Qué entiende

usted por Dominio Publico?

Entrevistado 1. El entrevistado 1 expreso que se entiende por Dominio Publico es cuando
la patente ha dejado de ser de uso exclusivo de su titular y por lo tanto hay un libre acceso

para la utilizacion de esas patentes.
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Entrevistado 2. Por su parte el entrevistado 2 sefialo que Dominio Publico es cuando las
patentes de invencidon dejan de ser derecho exclusivo del inventor por haber expirado el
plazo para su proteccion que es de 20 anos improrrogable segun la Ley 354 “Ley de
patentes de invencion, modelo de utilidad y disefios industriales” y pasan a ser de dominio
publico, es decir cualquier ciudadano puede solicitar informacion y conocer sobre la

técnica, formula y caracteristicas de la invencion.

Entrevistado 3. En este mismo sentido, el entrevistado 3 expresa que el dominio publico es
todo aquello a lo que podemos tener acceso de manera libre, en este sentido; cabe aclarar
gue una vez que una patente es publicada en cualquier medio de comunicacion, la
informacion que se publica pasa a ser de dominio publico, sin embargo, este dominio

publico no significa que la misma sera de libre uso.

Asimismo, se le formulo a los entrevistados la pregunta si existe en Nicaragua una
normativa que regule directamente el dominio publico de las patentes, a lo cual

respondieron de la siguiente forma.

Entrevistado 1. Regulada como tal no se encuentra, sin embargo, la legislacion
nicaragiense contempla que las concesiones de patentes tienen una vigencia de veinte

afos. Se entiende que pasado ese tiempo la patente es de dominio publico.

Entrevistado 2. Actualmente en Nicaragua no existe una normativa que de forma expresa
haga referencia a cuando las patentes pasan a ser de dominio publico, sin embargo, en la
practica, por costumbre y en virtud de lo establecido en el articulo 38 de la ley 354 “Ley de
patentes de invencion, modelo de utilidad y disefos industriales”, que establece que la
proteccion de las patentes sera de 20 afios improrrogables, los expertos en la materia, asi
como el Registro de Propiedad Intelectual entienden que luego de este periodo la patente

es de dominio publico aunque no se encuentre expresamente en la ley.

Entrevistado 3. Por otra parte, el entrevistado 3 remarco que a la fecha no existen articulos
en la Ley que establecen cuando una patente pasa a ser de dominio publico, sin embargo,
expresa que si existen en la legislacion elementos que indican cuando una patente esta
caduca. Por ejemplo: produce caducidad la falta de pago de las anualidades, falta de pago

de los aranceles, entre otros.
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En esta misma linea, se les pregunto a los entrevistados si a su consideracion y tomando
en cuenta la experiencia acumulada en la materia si es importante o necesario que en
la legislacion nicaragliense se establezca o se regule de forma expresa lo
concerniente al Dominio Publico en las Patentes, en este sentido, se obtuvieron las

siguientes respuestas:

Entrevistado 1. El hecho de que la legislacién de Nicaragua no establezca como tal que
una patente después de su vigencia pasa a dominio publico no significa que no sea asi, ya
gue al establecer la vigencia de 20 afios es suficiente entendible que pasado ese tiempo el
titular de una patente ya no puede entablar acciones en contra de un tercero que pretenda

utilizar o utilice la patente.

Entrevistado 2. De hecho, aunque no se encuentre regulado de forma expresa, tanto el
registro de propiedad intelectual como los expertos de la materia incluyendo abogados
especialistas, conocen y manejan que luego de 20 afios las patentes pasan a ser de
dominio publico. Sin embargo, considero importante, incorporar un capitulo o articulado
dentro de la ley, en donde de forma expresa se establezca en qué momento las patentes

seran de dominio publico, para que no existan vacios legales al respecto.

Entrevistado 3. En este sentido, una vez que las patentes estan caducas son de libre uso
y por tanto no gozan de proteccion exclusiva frente a terceros una vez que una patente es
publicada en cualquier medio de comunicacion, la informacién que se publica pasa a ser

de dominio publico, por tanto, no considero que deba regular el tema.

También, se les pregunto a la poblacion parte de este estudio, sobre las ventajas que
traeria para la legislacion nicaraglense la regularizacién de forma expresa del

dominio publico de las patentes, obteniendo las siguientes respuestas:

Entrevistado 1. El beneficio que tendria es que seria mas claro este hecho de pasar a ser
una patente de dominio publico, sin embargo, considero que actualmente nuestra Ley de
Patentes de Invencion, Modelo De Utilidad y Disefios Industriales es suficiente para

entender esta situacion.
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Entrevistado 2. En este caso en particular, creo que los beneficios de regular a través de
la ley, el dominio publico de las patentes, serian dos los principales, el primero es que al
momento de una disputa legal existiria un fundamento en el cual las partes podrian basarse
para su defensa o bien para ejercer su accion legal y en segundo lugar esto serviria a los
usuarios del registro de patentes que no necesariamente son abogados, para que no
tengan confusiones, en cuanto al periodo de proteccion del que gozan cuando registran

alguna patente.

Entrevistado 3. Ninguno, una patente caduca es de libre uso, no goza de proteccion por

parte del Estado.

Por ultimo, se les pregunto a los entrevistados si consideran que el hecho de que no se
expresa en la legislacion el tema del dominio publico de las patentes seria una
limitante al derecho de propiedad intelectual nicaragliense, obteniendo las siguientes

respuestas.

Entrevistado 1. No, no es ninguna limitante, pues el hecho de que nuestra legislacion
contemple el tiempo de vigencia de una patente es suficiente para entender que la patente

después de ese tiempo pasa a dominio publico.

Entrevistado 2. Como referia en preguntas anteriores, los abogados expertos en el tema,
especialistas no abogados y el registro de propiedad intelectual mismo, conocen y manejan
qgue las patentes de invencion son de dominio publico luego de 20 afios. Sin embargo,
puede que esto si sea una limitante, por ejemplo, al momento de una demanda, ya que las
demandas de este tipo las conoce el juez civil y si dicho juzgado desconoce la materia 0
nunca ha recibido un expediente de este tipo, ya que estos suelen ser raros, no sabria el
periodo en el que dichas patentes pasan a ser de dominio publico, por lo tanto a mi
consideracion no sabria qué medidas dictar a no ser realice una consulta y/o solicite apoyo
al Registrador de Propiedad Intelectual, lo que retrasaria el proceso, esto solo por dar un

ejemplo.

Entrevistado 3. No, una patente que se encuentra en tramite o ya se ha concedido el
derecho de la patente, se encuentra protegida por el Estado frente a terceros, es de dominio

publico, pero no de libre uso. Por tanto, considero que nuestra ley ya establece un orden
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juridico de proteccion para las patentes.

Tras la revision, transcripcion y analisis de las entrevistas se obtienen los siguientes
resultados, en primera instancia, los expertos objeto de la muestra de estudio ofrecen una
visibn extensa en relacién a la conceptualizacion del dominio publico, estos conceptos
ofrecidos por los sujetos son de transcendental relevancia porque en la literatura

encontrada no existe un criterio uniforme en relacion a esta figura juridica.

En este aspecto, se obtiene que dominio publico, es una figura juridica existente en varias
ramas del derecho y de la vida cotidiana, sin embargo, en materia de propiedad intelectual
y especificamente en el area de las patentes esta tiene su propia significancia, es asi, que
se infiere que dominio publico es cuando una patente deja de ser de uso exclusivo del
titular, ya sea por vencimiento del plazo, por falta de pago o algun otra causal que
establecieran las instancias correspondientes, es decir, la figura del dominio publico es la
gue permite a la sociedad tener acceso libre y sin restricciones a determinadas cosas, para
gue se logre configurar este dominio publico es necesario que la informacion sea publicada
en cualquier medio de comunicacion, lo cual garantiza el acceso a la informacion de las

personas consumidoras y usuarias.

De lo anterior, se tienen elementos esenciales a considerar en la configuracion del dominio
publico de las patentes, en primera instancia, este es una caracteristica importante del
derecho de propiedad intelectual a fin de que protege directamente a la figura de las
patentes, ya sean de invencion, de utilidad o cualquier otra denominacion que la legislacion

estipule.

Por otra parte, el dominio publico da una proteccién erga omnes al titular del derecho, si
bien es cierto, la informacién sobre la patente es de conocimiento publico la misma no
puede ser utilizada por terceros mientras dure el derecho otorgado por el Estado a la
persona titular de la patente, es decir, la informacion sobre la patente o la patente misma
es de conocimiento publico, cualquier persona puede tener acceso a la misma, sin
embargo, el uso para fines comerciales o de cualquier otra indole es exclusivo de la

persona que ostenta el titulo de propietario de la patente.

Asi mismo, la figura juridica del dominio publico garantiza en cualquier sociedad los

68



procesos de innovacién, esto debido, a que la misma establece un periodo determinado en
el cual una patente estara en vigencia, una vez pasado este tiempo estas pasaran a ser de
dominio publico, es decir, el titular perdera los derechos de explotacion y ya no podra
utilizarse dicha patente, lo anterior, no significa que otra persona podra hacerse de los
derechos de la patentes ya caducada o podra reclamar derecho de explotacién sobre la
misma, sino, que estas patentes de dominio publico no podran ser utilizadas, por ende,
habra que recurrir a la invencion de nuevos modelos, métodos o disefios. Con esto el

Estado garantiza la mejora continua en los procesos de innovacion.

En este mismo sentido, se encontré que en Nicaragua la legislacion que regula el tema de
las patentes no establece o no reconoce a la figura juridica del dominio publico de las
patentes, lo anterior se demuestra con la transcripcion de las entrevistas de los expertos
objeto del estudio, los cuales manifestaron que en el Estado nicaragiiense no se regula la
figura del dominio publico al menos en materia de patentes, asi mismo, la ley encargada
de la materia, Ley 354 “Ley de Patentes de Invencion, Modelo de Utilidad y Disefios
Industriales” no establece dentro de sus veintidos capitulos un apartado sobre el dominio

de las patentes, es decir, no se regula de forma expresa dicha figura juridica.

Siguiendo esta misma linea, los entrevistados objetos del estudio, manifestaron que si bien
es cierto la legislacién no reconoce como tal la figura del dominio publico si se reconoce el
tiempo de vigencia de estas, asi como, las causales por las que una patente se considera
caduca siendo este un elemento esencial para que se configure el dominio publico, en tal
efecto, los entrevistados consideran que de manera indirecta la normativa nicaragliense

reconoce la figura en estudio.

Sin embargo, aunque en la practica juridica e institucional del derecho nicaragiiense se
reconozca discrecionalmente la figura del dominio publico de las patentes que ya
cumplieron con su periodo de vigencia, si la misma no se encuentra regulada en la
legislacion no existe. Haciendo alusion a un principio general del derecho penal el cual ha
venido rigiendo al derecho desde la época de las doce tablas del imperio romano, en el
que se expresa “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” y el cual se traduce ningun
delito, ninguna pena sino hay ley previa, en este sentido, se considera que apegado a
estricto derecho si alguna disposicion no es regulada por el ordenamiento juridico la misma

no debe ser aplicada por los sistemas judiciales, a causa de que se estarian violentando
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en primer lugar los principios generales del derecho, los cuales establecen las pautas para
el correcto funcionamiento de los 6rganos jurisdiccionales y por otra parte, se estarian
limitando los derechos de las personas, esto debido a que como expresa Fuentes Pérez
(2015) como se cumple algo que no entiendes ni conoces, como se dota a una norma que
ademas de ser impuesta, nunca fue compartida, cémo das fuerza social al derecho, si parte
del sentido util de éste surge, si y solo si, la persona a quien se aplica comprende los

beneficios que hay en cumplir una norma.

En este sentido, la reflexion realizada por Fuentes Pérez es transcendental para el estudio,
por cuanto al no reconocer la legislacion nicaragiense el dominio publico en las patentes
y aunque en la practica este se dé por medio del reconocimiento de autoridades y personas
letradas en el ejercicio profesional del Derecho, a la poblacién en general no podria ser
aplicable debido a que no conocen dicha disposicién administrativa interna, al no entender
su funcionamiento, asimismo, esta disposicibn meramente administrativa no ha sido
compartida con la sociedad nicaragtiense, lo cual crea cierta incertidumbre juridica y
acarrearia una pérdida de la confianza juridica por parte de la poblacién hacia los sistemas

juridicos.

Por otra parte, tras la realizacion del estudio comparado y siendo este una herramienta
fundamental en la comparacién de sistemas para lograr alcanzar oportunidades de mejora
o bien ayudar al analisis de situaciones que en teoria deberian ser iguales, sin embargo,
en la practica se diferencian en muchos aspectos. Se observo, que paises como México y
Chile reconocen la figura del dominio publico de las patentes, dandole relevancia al
reconocimiento de este elemento juridico en la proteccién integral de las personas que

utilizan estos mecanismos juridicos.

En este sentido, se denota la importancia que tiene para los sistemas juridicos
latinoamericanos el reconocimiento de la figura del dominio publico dentro de sus
ordenamientos juridicos, esto con la finalidad de crear seguridad juridica a la poblacion, lo
cual es un elemento esencial en cualquier Estado de Derecho. De lo anterior, se desprende
la importancia de que Nicaragua como una Nacion Democrética y apegada a Derecho

reconozca dentro de su sistema normativo la figura del dominio publico.

Sin embargo, los entrevistados expresaron que no es importante que la legislacién
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Nicaraglense regule el tema del dominio publico de las patentes, debido a que la ley 354
expresa las causales de caducidad de las patentes y que la mismas una vez caducada se
pueden considerar de dominio publico, no obstante, el simple hecho de reconocer el
dominio publico de las patentes no es suficiente para crear ese seguridad juridica que
necesita la sociedad, por no conocerse

en el ordenamiento de Nicaragua que es dominio publico, si bien es cierto, la ley 312 ley
de derecho de autor, en el articulo 44 establece que el dominio publico se da una vez
vencida el derecho de la obra, esta no puede ser aplicable de manera anéloga al derecho
de patentes de invencion, modelo de utilidad y disefios industriales, debido a que rigen
cosas distintas y derechos diferentes, asi mismo, porque la ley 354 y su reglamento no
establecen que en caso de lagunas juridicas se podré hacer uso de leyes analogas para la

aclaracion de un supuesto.

Ademas, de no contar con una definicion sobre el dominio publico de las patentes, no se
plantean supuestos por los cuales se considera a una patente de dominio publico, es decir,
no existe un procedimiento conocido sobre el tema en estudio, a diferencia de paises como
México o Chile que se establece que para que una patente vencida sea considera de
dominio publico esta tiene que ser publicada en los medios oficiales del Estado o de la
entidad encargada de la materia, en este sentido, aunque se pudiese utilizar de manera
analoga lo establecido en el articulo 44 de la ley 312, la misma seria insuficiente para

resolver el problema del dominio publico de las patentes.

Asi mismo, no se establece las formas en como seria utilizable una patente que ya cumplié
con su periodo de vigencia y pasa a ser de dominio publico. Es decir, no se consideran los
supuestos en como la sociedad o cualquier persona podria utilizar las utilidades de estas

patentes o si bien estas pasan a ser propiedad del Estado.

De lo anterior, se observa la importancia de que el Estado de Nicaragua en su normativa
juridica en relacién al tema de las patentes, ya sean de invencién, modelo de utilidad o
disefios industriales regule la figura del Dominio Publico, si bien es cierto, como se
expresaba en acapites anteriores en la practica registral nicaragiense los abogados,
autoridades y personas encargadas de la administracion de justicia reconocen

discrecionalmente el dominio publico de las patentes, no existe en ninguna parte de la Ley
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354 y su reglamento alguna disposicion en relacion a este figura juridica, por lo cual se

puede inferir que el Estado de Nicaragua “NO” reconoce el dominio publico.

En este sentido, para dar una mayor seguridad juridica a las personas miembros de la
sociedad nicaragliense se hace necesario que la figura del dominio publico no solo sea
aplicada de oficio por las autoridades pertinentes en la materia, sino, que se normalice en

los cuerpos juridicos necesarios para que la misma sea de conocimiento general.

Este reconocimiento, por parte del Estado serviria en primer lugar para esclarecer en el
derecho de propiedad intelectual nicaragiiense que sucede con las patentes que ya
cumplieron con su ciclo de vigencia, es decir, si estas pasan a ser de dominio publico o si
bien el titular podra seguir gozando de la misma, si bien es cierto, existe en la normativa el
periodo de vigencia de las patentes, al no establecer la normativa que pasa después de
este tiempo, existe un vacio legal en la legislacion y aunque se recurre a normativas
analogas como la ley 312 en especifico el articulo 44 en relacion al dominio publico de las
obras derivadas de los derechos de autor, dicha normativa es insuficiente para regular lo
relacionado al tema de las patentes, por lo tanto, no existe claridad en relacién a esta figura
juridica, en este, sentido, se hace relevante que Nicaragua reconozca el dominio publico

de las patentes dentro de su ordenamiento juridico.

Asi mismo, el reconocimiento de la figura del dominio publico seria de utilidad para
esclarecer disputas legales que se susciten en la materia, la cual serviria de sustento legal
para algunas de las partes, también, seria de gran importancia para la sociedad en su
conjunto para evitar confusiones en relacién a la practica que se da en los registros y la

realidad que establece la normativa.

Por ultimo, es necesario regular la figura del dominio publico debido a que los demas paises
de la region, en este caso México y Chile, han venido insertando dicha figura dentro de sus
ordenamientos juridicos, esto porque la misma forma parte de distintos instrumentos
internacionales en materia de propiedad intelectual de los cuales Nicaragua es parte, en
este sentido, es necesario que exista armonia con los demas sistemas juridicos para evitar
conflictos de leyes en el ambito del derecho internacional y de esta manera ofrecer mayor
seguridad juridica a sus ciudadanos, no solo en el plano nacional sino también en el plano

internacional.
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CAPITULO V

VIII. Conclusiones.

El Dominio Publico en las Patentes, es de suma importancia en este ambito por ser un
impulsador en la utilizacion y explotacion de las invenciones que un Estado brinda para
solucionar las necesidades cotidianas, por las que exigen el desarrollo de investigaciones
e invenciones para dar respuestas ante las situaciones que se presenten. El tema en
investigacion es un tema poco abordado en materia de patentes, por ende, no se
encuentra estudios en concretos y recientes que aborden el contenido en investigacion,
dejando en consecuencia un vacio legal y doctrinario a esta figura del dominio publico en
patentes, obviando repuestas sobre el procedimiento de las patentes de invencion y
modelos de utilidad a las que se decretan su caducidad, para su libre uso, explotacion,
conocimiento en la modificacidn investigativa para terceros interesados sobre el proceso y

procedimiento para la creacion de un nuevo derecho.

Por ende, en la consolida construccion de la figura del dominio publico en materia de
patentes, se tuvo que recurrir a figuras analogas para poder construir un concepto en esta

figura, debido a la escaza literatura en la materia de patentes.

Se estudiaron las normativas juridicas de distintos paises de la region latinoamericana,
concibiendo la importancia y valor que generan estos paises al dominio publico en las
patentes, en este sentido, México introduce en su ordenamientos juridico taxativamente el
elemento del dominio publico y dispone las causales de caducidad en un sentido amplio,
del mismo modo configura el estado al que caen los derechos caducados de patentes, por
otra parte, se encuentra Chile asentando un valor desde los boletines por el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

La importancia del dominio publico, viene dada por diversos factores, de los cuales
podemos destacar, que estos paises han suscrito y ratificado convenios y tratados
internacionales en materia de patentes, por lo cual se hace necesaria armonizar sus
marcos juridicos en relacién a lo acordado en tales tratados. También, se da con la finalidad
de ofrecer una mayor seguridad juridica a las personas miembros de sus territorios

protegiendo de esta manera derechos fundamentales de cada individuo.
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Sin embargo, esta realidad no es para toda la region, no todos los Estados
latinoamericanos reconocen dentro de sus ordenamientos juridicos la figura del Dominio
Publico, tal es el caso de Nicaragua pais en el cual, si se cuenta con una normativa
novedosa en relacion al tema de las patentes, como es la ley especial No. 354, la misma
no reconoce de manera expresa la figura del dominio publico, es decir, no se expresa en
la legislacién que sucede con las patentes que decretan su caducidad, no obstante, en la
practica, en este caso el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), establecen
gue los derechos de las patentes caducadas pasan a ser de dominio publico, sin embargo,

no existe una disposicidén que regule dicho fenémeno.

En este sentido, aunque sea una practica de las instituciones nicaraglenses aplicar
discrecionalmente el dominio publico en las patentes caducadas, queda demostrado que
en el marco juridico nicaragliense en especial la ley 354 y su reglamento, no existe
disposicion alguna en relacion al tema en estudio, aunque, si en leyes alternas como la 312
del de los derechos de autor en el articulo 44 se establece que el dominio publico se da al
vencimiento de la vigencia de dichos derechos, la misma no podria utilizarse para regular
el tema del dominio publico de las patentes, en consecuencia resulta insuficiente para

regular dicho fenémenao,

Por tal razén, es que se hace necesario que el Estado de Nicaragua reconozca esta figura
juridica dentro de su ordenamiento juridico, en primer lugar, este reconocimiento vendria a
armonizar el ordenamiento interno con el ordenamiento internacional, lo cual daria una
seguridad juridica no solo en el plano nacional sino también en el plano internacional,
ademas permitiria dentro de sus ciudadanos incentivar a usar la tecnologia de esos
derechos para dar otro uso, innovar a través de estos derechos, al crecimiento tanto

econdmico como intelectual.

Aparte, este reconocimiento en la legislaciéon nicaragiense del dominio publico en las
patentes, evitaria a que se generen variadas acepciones a esta figura y confusiones, en
razon de que relacionan dominio publico desde la perspectiva de las causales, sefialando
unicamente desde la vigencia, por incumplimiento a las tasas o cuando el titular perdio el
derecho de ella, asociando ademas que dominio publico es la informacion que poseen las
patentes, lo cual vendria siendo informacion de conocimiento no de explotacion, asi que

esto ayudaria a esclarecer dudas o lagunas en relacion a la figura en estudio dentro del
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ordenamiento juridico, por estar proclives a practicas que mas que incongruentes podrian

constituirse en ilicitas.

Por dltimo, se concluye que el presente estudio logro demostrar que en la Legislacion
Nicaragiiense no se reconoce la figura del dominio publico en las patentes caducadas,
ademas, que se logré demostrar la importancia del reconocimiento de esta figura dentro

del ordenamiento interno del pais.
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IX.

Recomendaciones

Preceptuar el valor juridico al dominio publico en materia de patentes, por ser este el
medio empleado en las patentes como el recurso técnico, prescrito para su

comercializacién y distribucion, cultivado en beneficio de la humanidad.

Reformar los procedimientos de uso y explotacion de patentes caducadas en la ley 354
‘Ley de Patentes de Invencion, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales”, a fin de
delimitar los derechos nacientes del dominio publico en la materia, y erradicar
conjeturas por parte de los ciudadanos respecto a los derechos que se generan,
evitando asi las aplicaciones discrecionales de la norma por parte de las instituciones

correspondientes.

Armonizar la legislacion nicaragiiense en relacion a los distintos tratados y convenios
internacionales que Nicaragua ha suscrito en la materia, esto con la finalidad de dar
mayor seguridad juridica a la poblacién tanto en el plano nacional como en el

internacional.

Poner a disposicion de la poblacion en general la base de datos de las patentes
caducadas que pasan a formar parte del dominio publico, asegurando informacion

actualizada, completa y oportuna, como garantia del acceso a la informacion publica.

Garantizar que los servidores publicos encargados de brindar atencion en el Registro
de la Propiedad Intelectual se encuentren debidamente capacitados en relacién al
derecho sustantivo y adjetivo referente a las patentes de invencién y modelo de utilidad
gue han caducado a fin de que puedan dirimir las inquietudes de los ciudadanos, y

dirigirlos en relacion a los derechos.

Promover el uso y explotacién de las Patentes Caducada que se encuentran en dominio

publico.

Suscitar investigaciones a fin de aportar a crear un ordenamiento juridico armonico y
aplicable respecto al tema “importancia del reconocimiento del dominio publico en las
patentes en la legislacion Nicaragiense”, lo cual a su vez sea reproducido a la

ciudadania.
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XI. Anexos

Matriz de Consistencia

Objetivo General: Analizar la importancia del reconocimiento del dominio publico en las patentes en la legislacion

Objetivo Variables/

Especificos Categoria

Describir los

aspectos

esenciales

referido a las .,
Regulacion

patentes de de las

invencion y patentg§ de
invencion y

modelos de los modelos

utilidad que de utilidad

regula la Ley
No. 354 “Ley
de Patentes
de invencion,
modelos de
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Disefios
Industriales”

de Nicaragua.

Sub-Variables
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el eyes
Especiales

eLeyes ordinarias

eDecretos
eReglamentos
eDoctrina

nicaraguense.
Técnica

¢ Sistematizacio
n de la norma

e Exegesis
Documental
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Método

e Método
descriptivo

e Revision
Documental

e Recoleccién
de lainformacion

Fuente

e Constitucion
Politica.

e Ley No. 354
(2000),

e Reglamentos 88-
2001.

e Tratados PCT

e Convenio de Paris



Identificar la
conceptualiza
cion del
Dominio
Pdblico de las
Patentes en
la legislacion
de Nicaragua,
México, y
Chile.
Comparar el
procedimiento
gue deben de
seqguir las
patentes
caducadas en
los paises de
Nicaragua,
México, y
Chile.

Dominio
Publico
Caducidad
de las
Patentes

Proceso
juridico-
administrativo

e Dominio
Publico.
ePatentes.

Configuracion del
dominio publico.

Exegesisde la
norma.
Sistematizacion
de la norma

Exegesis de la
norma.
Analisis
documental
Investigaciones
bibliograficas
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e Método
exploratorio
e Revision
Documental
Método analitico
e Recopilaciéon
de informacioén

Método juridico
comparativo.
Evaluacion de la
parte empirica
obtenida.
Recopilacion y
busqueda de
informacion.

e Ley No. 354

(2000) Nicaragua

e LFPPI (2020)
México

e Ley No. 19.039
de Chile.

Ley No. 354
(2000) de
Nicaragua.
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México.
Ley No. 19.039
(2012) de Chile



Tabla Comparativa de Legislaciones Nicaragua, México, y Chile.

PAIS

NICARAGUA

Ley No. 354
(2000)

Objeto De Ley
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disposiciones
juridicas para
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de las
invenciones;
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modelos de

utilidad, los
disefios
industriales, los
secretos

empresariales
y la prevencion
de actos que
constituyan
competencia
desleal. (Art. 1)

Vigencia De La
Patente Y
Modelos De
Utilidad

La patente de invencion
tendrd una vigencia de
veinte anos
improrrogables,
contados a partir de la
fecha de presentacion
de la solicitud. Para
mantener en vigencia
una patente, deberan
pagarse las tasas
anuales
correspondientes  de
conformidad a las
modalidades
establecidas en la
presente ley.

(Art. 38).

La patente de modelo
de
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vigencia de diez afios
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Presentacion de la
respectiva solicitud.
(Art. 65)

Causas

De

Caducida

d
El

vencimiento

del plazo y
|a falta de

pago,

producira la

caducidad
de pleno

derecho de

la patente.

(Art. 38)
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Abordaje Expreso
Del Dominio Publio

En La Ley De
Patentes

No se aborda

expresamente el

Dominio Publico en la
Ley.

Entes
Encargado
S

Ministerio
de
Fomento,
Industria y
Comercio
(MIFIC),

v

v

v

Vias De
Proteccion
Internacion

al

Via Convenio

de Paris

Via Tratado

de

Cooperacioén

en Materia de

Patentes

(PCT).

OMPI



MEXICO

Ley Federal de
Proteccion a la
Propiedad
Industrial
(2020)

Proteger la
propiedad
industrial
mediante la

regulacion y
otorgamiento
de patentes de
invencion; regi
stros de
modelos de
utilidad,
disefios
industriales,
esquemas de
trazado de
circuitos
integrados,
marcas

y avisos
comerciales;
publicacion de
nombres
comerciales;
declaracién de
proteccion de
denominacione
s de origen e
indicaciones
geograficas
(Art.2)

La patente tendra una
vigencia de 20 afos
improrrogables,
contada a partir de la
fecha de presentacion
de la solicitud y estara
sujeta al pago de la
tarifa correspondiente
a cada anualidad.

(Art. 53)

El registro de los
modelos de utilidad
tendréa una vigencia de
15 afos
improrrogables,
contada a partir de la
fecha de presentacion
de la solicitud y estara
sujeto al pago de la
tarifa correspondiente
a cada anualidad.

(Art. 62)

Las patentes o
registros caducan y
los derechos que
amparan caen en el
dominio publico en
los siguientes
supuestos:

I.- Al vencimiento de
Su vigencia;

Il.- Por no cubrir el
pago de la tarifa
previsto para
mantener vigentes
sus derechos, o
dentro del plazo de
gracia de seis meses
siguientes a éste;
lll.- En el caso del
articulo 149 de la
Ley,y

IV.- Cuando no se
renueve en los
términos de esta
Ley, tratAndose del
registro de un disefo
industrial.

La caducidad a la
gue se refieren las

fracciones I, Il y IV
del presente
articulo, no
requerira de

declaracion
administrativa  por
parte del Instituto.
(Art. 160).

El Art. 160 en su
titulo expresa
literalmente «las
patentes 'y los
registros caducan y
los derechos que
amparan caen en el
Dominio Publico»

El Instituto
Mexicano de
la Propiedad
Industrial,
autoridad
administrativ
a en materia
de
propiedad
industrial
(IMPI)

Via Convenio
de Paris

Via Tratado de
Cooperacion en

Materia de
Patentes (PCT).
OMPI
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CHILE

Ley de
Propiedad

Industrial No.

19.039
(2012)

Las normas
relativas a la
existencia,
alcance y
ejercicio de los
derechos de
propiedad
industrial, se
regirdn por la
presente ley. Los
derechos
comprenden las
marcas, las
patentes de
invencion, los
modelos de
utilidad, los
dibujos y disefios
industriales, los
esquemas de
trazado o
topografias de
circuitos
integrados,
indicaciones
geogréficas y
denominaciones
de origen y otros
titulos de
proteccion que la
ley pueda
establecer. (Art.
1)

La patente de
invencion se
concedera por un
periodo no renovable
de 20 afios, contando
desde la fecha de
presentacion de la
solicitud. (Art. 39)
tendra una vigencia
de veinte afios
improrrogables,
contados a partir de la
fecha de presentacion
de la solicitud. Para
mantener en vigencia
una patente, deberan
pagarse las tasas
anuales
correspondientes de
conformidad a las
modalidades
establecidas en la
presente ley.

(Art. 38).

Las patentes de
modelo de utilidad se
concederan por un
periodo no renovable
de 10 afos tendra una
vigencia de diez afios
improrrogables,
contado desde la
fecha de solicitud.
(Art. 57)

No define o
enumera las causas
por las que se
decreta la caducidad
de las patentes, por
tanto, se hace
necesario describir
de forma simultanea
las disposiciones
gue establece la ley
para que se decrete
la caducidad

El dominio publico de
las patentes se da
Gnica y
exclusivamente por
el vencimiento de la
vigencia de la
patente, sin
embargo, para que
esta surta efecto las
mismas tienen que
ser publicadas en el
informe anual del
Ministerio de
economia, fomento y
turismo.

Boletin Anual de
Patentes Caducadas
(2010). Tecnologia
de Dominio Publico

Instituto
Nacional de
Propiedad
Industrial,

INAPI. Chile.

v" Via Convenio
de Paris

v" Via Tratado de
Cooperacion
en Materia de
Patentes
(PCT).

v OMPI
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A. Entrevista a Especialistas

L .
UNIVERSIDAD
AN ( N NACIONAL |
fE =) AUTONOMA DE L% "
‘ NICARAGUA, (= o
N M Y, MANAGUA ‘

UNAN - MANAGUA

Facultad de Humanidades y Ciencias Juridicas Departamento de Derecho

Investigacion Monografica

Nombre del entrevistado:
, Sexo: F .M Fecha: [

/_. Duracion de la entrevista:

Oficio (especialidad):

Tema investigativo: Analizar la importancia del reconocimiento del dominio puablico en las

patentes en la legislacion nicaragiense.

Objetivos: La presente entrevista tiene como objetivo conocer su opinion como experto sobre la
importancia del reconocimiento juridico del dominio publico de las patentes caducadas en el
ordenamiento juridico nicaragliense. En este sentido, se le expondran una serie de preguntas de tipo
abierto dénde podra emitir su criterio sobre el tema en estudio.
1. ¢Qué entiende usted por dominio publico en las patentes?
2. ¢Existe en Nicaragua una normativa que regule el dominio publico en las patentes?
3. ¢Considera que es importante que se regule en la legislacién nacional el dominio publico de las
patentes?
4. ¢Cuales serian los beneficios de regular en el ordenamiento juridico nicaragiense el dominio
publico en las patentes?

5. ¢Considera que el hecho de no regular el dominio Publico en las patentes es una limitante al

derecho de propiedad intelectual en Nicaragua?
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