CLASE MIXTA 2Y 3

Temas: “ Las invenciones. Su protección legal”.

1. Requisitos de patentabilidad de las invenciones.

2. Derechos conferidos al titular. Principales limitaciones a esos derechos.

3. Registro nacional e internacional de las patentes.

4. La información de patentes. Su uso e importancia.

5. Nulidad y caducidad de las patentes.
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CLASE PRÁCTICA: INVENCIONES.

1- El 31 de julio de 1994 la compañía francesa RHONE POULENC AGROCHIMIE decide registrar en Cuba, una invención consistente en un procedimiento de aplicación de un insecticida que ataca las plantaciones de banano. En la memoria descriptiva se declara que esta invención soluciona un problema de la rama agrícola que antes no encontraba solución. Asimismo, en dicho documento se refleja el uso en el procedimiento reivindicado de un principio activo patentado con anterioridad. Al momento de la solicitud invocó la prioridad de la solicitud francesa fechada julio 30, 1993, pidiendo se le concediera Certificado de patente de invención.

La OCPI denegó el registro alegando que “ ya era conocido del estado de la técnica una patente que reivindica un principio activo, igual al utilizarlo en el procedimiento reivindicado, utilizado en la destrucción de animales dañinos que atacan a las plantaciones en general; así como que el procedimiento reivindicado no difiere de las técnicas tradicionales usadas en la aplicación de insecticidas.

A) Cite precepto legal aplicable en la denegación de la solicitud. Explique el actuar de la OCPI.

B) En el supuesto de que la OCPI no hubiere encontrado otro documento relacionado con la invención, habría concedido el certificado de patente? Explique.

2-  La empresa mexicana THERAMEX, S.A., en fecha 4 de diciembre de 1996 solicita protección en Cuba para su invención consistente en una sustancia contraceptiva. Como parte de la campaña promocional asociada a su resultado científico, con posterioridad a su solicitud de base mexicana, realizada en fecha diciembre 4, 1995; publica un artículo en la revista mexicana CONTRACEPTIÓN exaltando los adelantos técnicos que presenta su invención, describiendo sus caracteres esenciales. Dicha revista se publica solamente en E.U.A. y México.

A) De ser Ud el examinador de la solicitud de referencia. Como habría actuado. Cite preceptos aplicables.

                B)  Valore tipo de protección procedente. Explique.

                C)  Refiera el alcance de este modo de protección.

          3- Ante Ud, agente oficial de la Propiedad Industrial, acude una empresa extranjera para

              solicitarle la tramitación del registro de una invención, consistente en una sustancia

              farmacéutica usada en el tratamiento de la cefalea; así como el procedimiento para su 

              obtención.

A) Cómo aconsejaría presentar la solicitud de registro. Explique como Ud reivindicaría la 

      materia que desea proteger.
B) Qué tipo de protección reivindicaría. Cite precepto aplicable.  

C) Cite documentos requeridos para la solicitud de registro.

4- Se produce en un centro de trabajo una actividad creadora que puede ser considerada de acuerdo a la evaluación que se realiza como una invención.

A) ¿ Qué paso resulta necesario para que dicha invención sea considerada como tal?. Explique la trascendencia de la decisión a tomar. Fundamente en base a derecho.

B) ¿ Quien debe realizar la solicitud del registro?. Fundamente en base a derecho.

C) ¿ Qué derechos le corresponden al autor de dicha invención?. Fundamente en base a derecho.

D) ¿ Qué obligaciones tienen los organismos en relación con dicho registro?. Fundamente en base a derecho.

5- Un autor de invención cubano presenta en Expocuba dicha invención y con posterioridad acude a la OCPI a solicitar el reconocimiento de la misma.

A) Procedería dicha solicitud. Fundamente en base a derecho.

B) ¿ Qué consecuencias además de la anterior conlleva esa divulgación?

C) Y sin en lugar de Expocuba se presenta en una exposición internacional.

6- Se inventa en Cuba un nuevo producto químico el cual se registra y protege ante la OCPI. Por su parte la oficina de normalización se dio a la tarea de elaborar la norma técnica del producto.

A) ¿ Sería adecuada la publicación de esa norma antes de la solicitud del registro?

B) ¿ Aún después de su registro en Cuba. ¿Qué riesgo correrá la divulgación de la norma técnica en relación con la comercialización de dicha invención a otros países?.

7- El un grupo de investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba que trabajan en el proyecto de investigación y desarrollo de una vacuna contra la Hepatitis B, en el marco de su actividad genera una invención.

A) ¿ Qué tipo de certificado se otorga para proteger la misma ?.

B) ¿ Qué derechos concede este certificado ?.

8- Una empresa italiana pretende comenzar a fabricar el producto farmacéutico Estreptoquinasa Recombinante, que se utiliza en pacientes que hayan sufrido infartos al miocardio, en Italia. Ese producto es objeto de una patente de invención que se le concedió al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba para los territorios de Cuba, Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia.

A) ¿ Qué trámite legal deberá realizar la empresa italiana para poder fabricar el producto farmacéutico Estreptoquinasa Recombinante?. Fundamente en base a derecho.

B) ¿ Qué pasaría si la empresa italiana procede con la acción sin arribar a un acuerdo con el titular de la invención.

C) De llegarse a algún acuerdo qué países deberán quedar comprendidos.

9- En el noticiero se informó que en la fábrica de astilleros de oriente se están fabricando un tipo de remolcadores con tecnología Holandesa y que se comenzaría a explotar.

A) ¿ Qué paso previo debe dar la parte cubana antes de iniciar la fabricación del producto?. De no hacerlo qué riesgo se corre. Fundamente en base a derecho.

10- El estudio Gil- Vega de España, le instruye a los Agentes de la Propiedad Industrial del Bufete Lex S.A., que procedan con una solicitud de registro de patente en Cuba, para lo cual señalan que invocarán el derecho de prioridad convencional basado en las siguientes solicitudes:

Solicitud española N°. ABC de fecha de presentación 10 de enero del 2000

Solicitud española N°. DEF de presentación 26 de junio del 2000

Solicitud española N° GHI de fecha de presentación 28 de diciembre del 2000

Los señores de Gil-Vega envían la memoria descriptiva y las reivindicaciones de la solicitud que deberán presentar los señores de Lex S.A. en Cuba, el 18 de enero del presente año, evidenciándose que estos documentos constituyen un compendio de las solicitudes anteriores.

10.1 ¿ Considera Ud. que la OCPI aceptará las prioridades múltiples reivindicadas?. Fundamente su respuesta en base a derecho.

 - Realizando el examen de forma de la solicitud el examinador impone trámite oficial apercibiéndole de que las invenciones reivindicadas no satisfacen el requisito de unidad de invención sin especificar las soluciones pasibles al caso.

10.2- Explique el fundamento de la consideraciones que le notificará a los señores de

   Gil- Vega.

11- En un trabajo conjunto con asesoría extranjera se llega a una invención en la que han participado tanto técnicos cubanos como extranjeros. Cuando los técnicos cubanos solicitan a la OCPI la protección de la invención al realizarse la búsqueda de patentes se advierte que la invención ha sido registrada por los técnicos extranjeros en su país.

A) ¿ Qué consecuencias traería esto?

B) ¿ Qué podría invocar la parte cubana?

C) ¿ Qué debió efectuarse por las partes para prevenir esta situación?

12- Un ciudadano colombiano obtiene en Cuba la patente para el procedimiento destinado a la protección de un producto farmacéutico. Una empresa cubana comienza a importar dicho producto proveniente de otra firma. El titular colombiano de la patente registrada en Cuba, acude a las Oficinas del Bufete Claim S.A. en busca de asesoramiento legal.

A) De ser usted el Agente de la Propiedad Industrial que lo atiende qué le recomendaría hacer.

13- En un centro de investigación se obtiene un producto regenerador de los tejidos que reúne los requisitos de una invención e inmediatamente su Representante Legal ante la OCPI procede con la solicitud de registro en Cuba. El Ministerio de la Industria Ligera, a través de una de sus empresas comercializadoras, pretende comercializar este producto en el extranjero. 

A) ¿ Qué pasos será necesario realizar para alcanzar este propósito?.

B) ¿ Qué responsabilidad tiene la empresa en la que se produjo la invención para alcanzar este propósito?.

14- El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba es titular  de una patente de un producto veterinario capaz de combatir infecciones causadas par garrapata en ganado vacuno en Brasil desde 1993 no habiendo comercializado el producto desde la fecha de emisión de la patente. En abril de 1997 ocurre un brote de infección por Boophilus microplus que afecta significativamente el ganado brasileño lo cual genera grandes pérdidas económicas para el país.

A) Mencione cuáles derechos exclusivos confiere esta patente a su titular?

B) ¿ Qué acción pueden tomar la autoridades españolas en aras de resolver esa situación. Fundamente?.

C) ¿ Qué requisitos y condiciones deben ser analizadas para que la oficina de patentes acceda a aceptar la acción propuesta en el inciso anterior?.

15- En una empresa de nacionalidad italiana se idea una solución técnica que por la evaluación preliminar realizada puede constituir una invención. Según la estrategia comercial de la empresa dicha solución, consistente en un determinado producto va ser comercializada directamente por dicha empresa o por potenciales licenciatarios en varios países europeos y de América.

A) ¿ Qué requisitos debe reunir la solución para poder ser protegida por la vía del derecho de patentes?

B) Qué vía usted le recomendaría a la empresa para obtener protección en los países seleccionados?

C) ¿ Cuál es alcance de los derechos en los países en que se le concede el registro?

La patente es concedida en todos los países de la Unión Europea. La titular de la patente comercializa en el mercado italiano 10000 lotes de dicho producto.

Una empresa española (x) compra unidades del producto puesto lícitamente en el mercado italiano por su titular y lo importa al mercado español en el cual la empresa española (y) es la licenciataria en exclusiva para la comercialización del producto patentado por la empresa italiana.

D) Se considera tal importación una violación del derecho exclusivo del titular de la patente italiana en el mercado español. Fundamente.

16- ¿La protección del producto directamente resultante de un procedimiento está acorde con la legislación vigente?.

A) Explique las consecuencias comerciales para el titular respecto de actos de terceros si su respuesta es negativa.

17- Conforme a la legislación vigente la importación figura en el alcance del derecho de explotación que confiere la patente?.

18- Si la invención tiene por objeto un producto farmacéutico y su cliente le indica que no ha sido posible hasta el momento concluir las pruebas clínicas, considera usted que esta circunstancia redunda en detrimento de la capacidad de protección de dicho producto farmacéutico.

SI         NO

Fundamente su respuesta

19 -Si la invención tiene por objetivo un nuevo microorganismo, considera usted que es susceptible de protección como invención teniendo en cuenta las exclusiones contempladas en el Decreto- Ley N°. 68?.

Fundamente su respuesta.

20- La publicación de una solicitud de invención en el Boletín Oficial de Canadá efectuada con anterioridad a la presentación de una solicitud similar en Cuba, en la que no se invoca prioridad para satisfacer el requisito de novedad mundial de la solicitud presentada en Cuba afecta dicha novedad?.

Fundamente su respuesta.

21- Su cliente le explica que desea sus servicios para presentar en Cuba una solicitud de modelo industrial invocando el derecho de prioridad convencional basado en una solicitud de modelo de utilidad presentada en España el 13 de septiembre de 1995. Su cliente concurre a su entidad el 25 de febrero de 1996.

A) ¿Puede ser invocado el derecho de prioridad convencional?. Explique 

22- Enumere 3 casos de soluciones técnicas donde la opción por el c/ secreto constituye la mejor opción para evitar la explotación no autorizada por terceros con desconocimiento del creador.

23- La compañía alemana Bayer AG, en fecha 7 de abril de 2000 presenta ante la OCPI, una solicitud de registro para proteger un nuevo procedimiento para la obtención de un rodenticida ya conocido.

En la descripción de su invención, hace énfasis en el hecho de que este nuevo procedimiento, no utiliza sustancias químicas perjudiciales para el medio ambiente, tal y como sucede con los procedimientos que conforman el estado del arte anterior.

Si conoce que la solicitud invoca prioridad alemana de fecha 8 de abril de 1999. Diga:

A) Será Aceptada la solicitud por la OCPI. Fundamente

B) Sería aceptada la prioridad invocada. Explique

C)  Clasifique la invención según el objeto de invención protegido.

D) Refieran al alcance de los derechos que genera este tipo de invención?

E) En el supuesto de que la patente hubiese sido concedida y su titular detectase que un competidor ha puesto en el mercado un rodenticida; igual al que el obtiene a partir de su invención patentada.

    ¿Podrá ejercer alguna acción el titular afectado?. Explique.

24- La compañía española KING’S BUFFET decide solicitar protección en Cuba, con fecha 13/10/1994 para un MUEBLE DE EXPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, cuya reivindicación principal declara lo siguiente:

“Una mesa buffet caracterizada por importar en sus patas o soportes preferentemente cilíndricos, todos los elementos de refrigeración y calentamiento”.

Si se conoce que dicha invención fue solicitada bajo la modalidad de Modelo de Utilidad en España, en fecha 14 de noviembre de 1993, diga de acuerdo a la legislación cubana vigente:

A) De ser Ud.  Agente  encargado de asesorar a este  cliente  señale tipos de protección aconsejable y título legal que es posible otorgar en este supuesto.

B) De ser Ud. la Examinador de la Oficina de Patente en Cuba, explique el procedimiento de examen que se sigue en relación a la solicitud presentada.

C) En el supuesto de que la protección interesada  hubiere  sido concedida en Cuba,  y el titular detectase en el mercado hotelero, el uso de una mesa buffet importada por otra entidad sin su consentimiento, que presenta como característica esencial que unos soportes o patas en forma rectangular, incorporan en su interior los mecanismos de refrigeración y calentamiento de equipo diga:

¿Qué derechos le competen al titular?

¿Qué acción puede ejercitar?. Explique brevemente el procedimiento a seguir  en este supuesto.

25- Una Empresa Italiana es titular de una patente de un producto veterinario capaz de combatir infecciones causadas por garrapatas en el ganado vacuno, en España, Alemania y Francia desde 1994, no habiendo comercializado dicho producto desde fecha de concesión de la patente.

En abril de 1997 ocurre un brote de infección por Boophilus Microplus que ataca todo el ganado de España, lo cual ha ocasionado grandes perdidas económicas para el país.

A) Mencione cuales derechos exclusivos confiere esta patente a su titular

B) ¿ Qué acción puede tomar las autoridades españolas en aras de resolver la situación anteriormente descrita?. Fundamente.

C) ¿ Qué requisitos y condiciones deben ser analizadas para que la oficina de patentes acceda a aceptar la acción propuesta en el inciso anterior.

D) De acuerdo a su respuesta anterior, ¿Opere en este caso el Agotamiento de los derechos de la empresa italiana?. Explique.

