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“Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore.” 

(“Toto, creo que ya no estamos en Kansas”) 

Judy Garland; “El Mago de Oz” - 1939 

 



I. OFICINA COMPETENTE 
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OFICINA COMPETENTE 

 

Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO*) 

 

USPTO: The United States Patent and Trademark Office  (Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos) 

Es una agencia 
federal 
dependiente del 
Departamento 
de Comercio 
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Funciones de la USPTO: 

 
‒ Concede patentes en virtud de la “Ley de Patentes” 

(Título 35 del Código de Estados Unidos). 

‒ Registra marcas en virtud de la “Ley Lanham” (Título 

15, capítulo 22, del Código de los EE.UU.). 

‒ Dirime disputas a través de la Junta de Juicios y 

Apelaciones sobre Patentes (PTAB*) o de la Junta de 

Juicios y Apelaciones sobre Marcas (TTAB**). 

‒ Asesora al Presidente de los Estados Unidos, el 

Secretario de Comercio, y las agencias 

gubernamentales en relación a la Propiedad 

Intelectual. 

 
 *PTAB: Patent Trial and Appeal Board  

**TTAB: Trademark Trial and Appeal Board 



II. TIPOS DE PATENTES 

 

7 
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¿Qué es una patente? 

‒ Es un derecho de Propiedad Intelectual otorgado a un 

inventor por el Gobierno de los Estados Unidos. 

‒ Finalidad: Excluir a terceros de la fabricación, uso, 

ofrecimiento en venta, o venta del invento dentro del 

territorio de los Estados Unidos, o la importación del 

invento a los Estados Unidos. 

‒ Plazo: por un tiempo determinado a cambio de la 

publicación del mismo una vez otorgado. 
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¿Inventor? ¿Quién puede aplicar?  

‒ La persona que contribuye con las ideas es el 

“inventor único y real”. 

‒ La solicitud de patente sólo debe ser firmada y 

presentada a nombre del inventor ante la USPTO. 

 En caso de: 

• Personas que siguen instrucciones para la 

fabricación del invento. 

• Personas que brindan el dinero para la 

fabricación y/o prueba del invento. 

• Empleadores 

 

 

NO SE 

CONSIDERAN 

INVENTORES 
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Tipos de Patentes 

Patente 
de 

Utilidad 

Patente 
de 

Diseño 

Patente 
de 

Planta 
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Patente de Utilidad  

‒ Se otorga a quien invente o descubra cualquier 

procedimiento, máquina, artículo de fabricación, 

composición de materia, que sea nuevo y útil, o 

cualquier mejora nueva y útil de los mismos. 
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Patente de Diseño 

‒ Se otorga a quien invente un diseño nuevo, original y 

ornamental para un artículo de fabricación. 

‒ Un diseño ornamental/decorativo puede abarcar todo o 

parte del artículo, o puede tratarse de una decoración 

aplicada al artículo. En caso de una decoración 

externa, ésta es inseparable del artículo 

‒ Una solicitud de patente de diseño sólo puede tener 

una reivindicación 
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Patente de Plantas 

‒ Se otorga a quien invente o descubra y reproduzca de 

forma asexual cualquier variedad vegetal que sea 

nueva y distinguible. 
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“First inventor to file” 

‒ La fecha efectiva para “First inventor to file” es 16 de 

marzo de 2013. 

‒ Quiere decir que quien tiene derecho a solicitar la 

patente es quien primero presente la solicitud 

‒ Antes: Quien primero invente tenía el derecho a 

solicitar la protección 



III. PROCEDIMIENTO DE    

     SOLICITUD DE PATENTE 
15 
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1. Determinar si el invento es patentable. 

• Revisar la lista de lo que puede o no 
patentarse, y determinar si la 
invención se encuentra en alguna 
de dichas categorías. 

• Realizar una búsqueda del estado 
de la técnica a nivel nacional y una 
búsqueda de patentes extranjeras y 
publicaciones impresas.  

¿Cómo 
saber si la 
invención 

es 
patentable? 
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Tener en consideración: 

‒ NO ES OBLIGATORIA. Sin embargo, se recomienda 

realizar la búsqueda del estado de la técnica previo a 

la solicitud de patente.  

‒ NO GARANTIZA el requisito de novedad. 

‒ La USPTO realizará una búsqueda como parte del 

procedimiento oficial de examen de patentabilidad. 
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2. Determinar el tipo de patente. 

‒ ¿Patente de Utilidad? 

 

‒ ¿Patente de Diseño? 

 

‒ ¿Patente de Planta? 
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3. Determinar el tipo de solicitud. 

¿Provisional? 
¿No 

provisional?  
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• Es una forma rápida y económica para 
establecer una fecha de presentación. 

• No se examina. 

• Cae en abandono automáticamente luego 
de 12 de meses de la fecha presentación 
(se debe presentar la solicitud no provisional 
dentro de dicho plazo a fin de reivindicar la 
fecha de presentación). 

Solicitud 
Provisional 

• Es la solicitud completa. 

• Sí es examinada por un examinador de 
patentes.  

• Puede resultar en la emisión de una patente 
de cumplirse con todos los requisitos de 
patentabilidad. 

Solicitud 
No 

Provisional 
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Importante: 

 ‒ La solicitud provisional aplica 

sólo a patentes de utilidad y 

de plantas. 

‒ Permite el uso del término 

“patente pendiente” en los 

productos. Su mal uso puede 

llevar a multas por la 

USPTO. 

‒ La solicitud provisional se 

puede presentar sólo vía 

EFS-Web o servicio postal. 
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Solicitud Provisional 

 Carátula identificando:  

• Solicitud provisional.  

• Nombre y dirección de los inventores. 

• Título de la invención. 

• Dirección postal. 

• Nombre y número de registro del agente o abogado 

autorizado ante la USPTO. 

 Descripción escrita del invento. 

 Dibujos (de ser necesario). 
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Solicitud No Provisional 

 Requisitos de forma: 

 Solicitud redactada en inglés. De lo contrario, se debe 

acompañar una traducción en inglés, y una 

declaración que afirme la exactitud de la traducción. 

 Documentos creados, convertidos o escaneados en 

PDF. 

 Márgenes, espaciados, numeración, tamaño y tipo de 

letra, tipo y tamaño de documento específicos. 
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  Requisitos de Fondo: 

 

1. CARTA DE REMISIÓN  

Debe presentarse con cada 
solicitud de patente. 

Identifica los documentos que 
se acompañan: especificación, 
reivindicaciones, dibujos, 
declaraciones, etc. 

2. TASAS 

3. HOJA DE INFORMACIÓN 

Es voluntaria. 

Contiene información: solicitante, 
dirección postal, solicitud, 
representante, cesión, prioridades 
nacionales y extranjeras. 

Se puede modificar previo pago. 

Cambios de nombre y 
nacionalidad del inventor , y 
dirección postal deben cumplir 
requisitos específicos. 
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4. ESPECIFICACIÓN  

Descripción del invento y 
de la manera y proceso 
de fabricación y uso del 
mismo. 

Debe incluir por lo menos 
una reivindicación. 

5. DIBUJOS 

Si es neceario para 
entender el invento. 

Su omisión puede 
ocasionar inadmisibilidad. 

6. JURAMENTO O DECLARACIÓN 

Es obligatorio para los inventos de 
utilidad, plantas y diseño y solicitudes de 
reemisión. 

Cada inventor debe realizar un juramento 
o declaración de que cree ser el primer y 
original inventor del tema de la solicitud. 

En idioma entendible para el inventor y 
conforme a formatos de la USPTO. En 
caso de idioma distinto del inglés, se 
requiere traducción y declaración de que 
la traducción es exacta. 
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7. Lista de 
secuencias de 
aminoácidos o 
nucleótidos. 

Si es necesario. 

8. Lista de 
softwares. 

Si es necesario. 

9. Tablas. 

Si es necesario. 
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Solicitud en Perú:         Solicitud en EE.UU.:  

01 hoja                         07 hojas 
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Contenido: 

En Perú                       En EE.UU.: 

‒ Tipo de patente. 

‒ Nombre y dirección del solicitante. 

‒ Nombre y dirección de los inventores. 

‒ Nombre y dirección del representate 

legal (de ser necesario). 

‒ Datos de patente, reivindicación y 

publicación internacional. 

‒ anexos: poder, descripción, 

reivindicaciones, figuras, comprobante. 

‒ Preámbulo señalando el nombre del 

solicitante, el título del diseño y una breve 

descripción de la naturaleza y uso previsto 

del artículo en el cual el diseño está 

incorporado 

‒ Descripción de las figuras del dibujo (indica 

cada una de las vistas) 

‒ Descripción de las características (opcional) 

‒ Una reivindicación 

‒ Dibujos o fotografías (pueden ser a color, y 

las vistas deben ser suficientes, se requiere 

delante, detrás, lado derecho e izquierdo, 

arriba y abajo, y se recomienda en 

perspectiva) 

‒ Juramento o declaración  
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4. Determinar el tipo de examen de fondo. 

 
EXAMEN PRIORIZADO 

Otorga un estado especial 
a la solicitud para el 
examen de patentabilidad. 

El objetivo es obtener un 
pronunciamiento dentro del 
plazo de 12 meses desde 
que se otorga dicha 
condición.  

Para patentes de utilidad y 
plantas. 

PROGRAMA DE EXAMEN 
ACELERADO  

Permite adelantar el 
examen de la patente de la 
fecha que le 
corresponderia.  

Para patentes de diseño y 
utilidad que no sean de 
reemisión 

ENTREVISTA INICIAL 

Permite una entrevista 
entre el solicitante y el 
examinador después de la 
emisión del resultado de 
una búsqueda del estado 
del arte por parte del 
examinador.  

Para patente de utilidad. 

EXAMEN RÁPIDO 

En caso una oficina de 
patente miembro del 
programa del PPH otorgue 
una reivindicación, 
entonces el solicitante 
puede solicitar un examen 
rapido de dicha 
reivindicación en la 
solicitud que se encuentre 
pendiente en otra oficina 
miembro.  
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5. Determinar quién presenta la solicitud 

‒ No cualquiera puede efectuar la preparación de la 

solicitud y los procedimientos destinados a obtener 

una patente ante la USPTO. 

‒ Se requiere un conocimiento especializado sobre las 

normas y procedimientos de patentes, y conocimiento 

de temas científicos y técnicos. 

‒ La USPTO está facultada por ley para establecer las 

normas que gobiernan la conducta y reconocimiento 

de las personas que ejercen ante ella. Por tanto, las 

personas no reconocidas por la USPTO no están 

autorizadas para representar a los inventores. 
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INVENTOR 

 

Puede preparar la solicitud y 
presentarla ante la USPTO. 

Se recomienda que no lo hagan, 
puesto que el procedimiento resulta 
muy dificultoso. 

 

AGENTE DE PATENTES 

REGISTRADO 

 

Puede preparar y presentar la 
solicitud.  

No es un abogado. 

No puede litigar ni realizar aquellos 
servicios que requieran de un 
abogado. 

 

 

 

 

ABOGADO DE PATENTES 
REGISTRADO 

 

Puede preparar y presentar la 
solicitud.  

Puede litigar y realizar aquellos 
servicios que requieran de un 
abogado. 

 

 

 



© 2014 Estudio Echecopar 32 

¿Cómo registrarse ante la USPTO? 

 ‒ La USPTO mantiene un registro de abogados y 

agentes de patentes. 

‒ Para ser admitido a dicho registro, se requiere: 

 Demostrar conducta intachable y buena reputación. 

 Tener la capacidad legal, técnica y científica para 

prestar un servicio adecuado a los solicitantes.  

 Ciertas capacidades deben probarse mediante un 

examen. Las personas admitidas al examen deben 

tener un título en Ingeniería o Ciencias Físicas o grado 

académico equivalente. 
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6. Determinar forma de presentación. 

 

 

 

 

 
FORMAS DE 

PRESENTACIÓN 

EFS-Web 

Entrega 
personal  

Servicio 
postal 
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 EFS-Web. (Sistema electrónico de presentación). 

 Es un servicio brindado por la USPTO. 

 EFS-Web es una solicitud de patente y un sistema de 

presentación de documentos vía web, en el cual una 

persona con una computadora con conexión a internet 

puede presentar solicitudes de patente sin bajar un 

software especial o cambiar la configuración. 

 

 Servicio postal. 

 

 Entrega personal. En la Oficina de Alexandria, Virginia. 
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Importante: 

 
‒ En caso de presentar la 

solicitud via EFS-Web, las 

comunicaciones 

posteriores se realizan 

vía  servicio postal. 

‒ Resulta más conveniente 

registrarse como usuario 

a fin de que las 

comunicaciones relativas 

a los procedimientos 

posteriores se realizan 

vía EFS-Web. 
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7. Examen de Patentabilidad 

La USPTO examina la solicitud de la patente: 

‒ Revisa las formalidades. 

‒ Asigna una clase. 

‒ Se asigna la solicitud a un centro de investigación. 

‒ Se asigna la solicitud a un examinador. 

‒ Se publica la solicitud. 

‒ Se realiza el examen de fondo (dependiendo de la estrategia 

elegida). 

‒ El examinador, de considerarlo necesario, notifica al solicitante, y 

éste puede responder. 
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8. Concesión o Denegación de Patente 

 
Luego de efectuado el examen de patentabilidad, la 

USPTO: 

 
Concede la patente.  

El solicitante paga las tasas 
administrativas de emisión y 
publicación de patente. 

Deniega la patente.  

El solicitante puede responder, 
solicitar una reconsideracion o 
apelar.  
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En conclusión: 

 1. Determinar si el invento es 

patentable. 

2. Determinar el tipo de patente. 

3. Determinar el tipo de solicitud. 

4. Determinar el tipo de examen. 

5. Determinar el solicitante. 

6. Determinar la forma de 

presentación de la solicitud de 

patente. 

7. Se presenta la solicitud de 

patente. 

8. La USPTO reailza el examen de 

patentabilidad 

9. La USPTO concede o deniega la 

patente. 



IV. TASAS ADMINISTRATIVAS 

 

39 
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Tipos de tasas de acuerdo al solicitante: 

 

Tasa Regular 

• Quienes no aplican 
a pequeña o micro 
entidad. 

• Pagos para países 
extranjeros. 

Tasa de Pequeña 
Entidad 

• Para inventores 
independientes, 
pequeña empresa, 
o una organización 
sin fines de lucro. 

• La tasa regular se 
reduce en 50%. 

Tasa de Micro 
Entidad 

• Para calificar se 
requiere “condición 
de pequeña 
entidad”. 

• Se requiere 
presentar 
“certificado de 
condición de micro 
entidad”. 

• La tasa regular se 
reduce en 75%. 
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¿Certificado de condición de micro entidad? 

Efectivo desde 19 de marzo de 2013. 

‒ Para calificar se requiere tener “condición de pequeña 

entidad”. 

‒ Se basa en los siguientes criterios: límites de “ingresos 

brutos” y “presentación de la solicitud”, y en base a un 

“centro de educación superior”. 

‒ EL “Ingreso Bruto Máximo Calificable” para calificar 

como micro entidad es actualmente $153,051.  
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• Ni el solicitante, ni el inventor, ni el centro de educación superior 
en su calidad de empleador del solicitante, han excedido el 
ingreso bruto máximo calificable en el año calendario previo. 

Límite de ingresos brutos 

• Ni el solicitante ni el inventor han sido nombrados como 
inventores en más de 4 solicitudes de patente previamente 
presentadas. 

Límite de presentación de solicitud 

• El empleador del solicitante es un centro de educación superior. 

• El solicitante ha cedido o está obligado a ceder una licencia u 
otro interés sobre la solicitud a un centro de educación superior. 

Base en Centro de educación superior. 
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Durante el procedimiento: 

 

 

Al momento de 
presentar la 

solicitud de patente 

Pago de presentación, 
búsqueda y examen de 

fondo. 

Recargo de US $ 130.00 por 
efectuar pago de tasas o 

presentar documentos en fecha 
posterior a la presentación. 

Tasa de presentación no 
electrónica no aplica a la solicitud 
provisional, de planta, de diseño, 

de reemisión. 

Tasa por tamaño de aplicación 
(solicitud excede 133 p. via 

EFS-Web o 100 p. en físico). 
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Importante… 

A partir 15.11.2011: 

adicionalmente, 

pagar tasa de 

presentación no 

electrónica de 

US $ 400.00, para 

presentación por 

servicio postal y 

entrega personal. 

 

 



© 2014 Estudio Echecopar 45 

Luego de concedida la patente: 

 

‒ Se deben efectuar pago por concepto de tasa de 

publicación y mantenimiento de patente. 

‒ No se paga tasa por concepto de mantenimiento en 

caso de patentes de planta o diseño. 
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Las tasas de mantenimiento se generan 

tres veces durante la vida de una patente: 

3 – 3 ½ años 
después de la 

fecha de 
emisión para 

el primer 
pago  

7 – 7 ½ años 
después la 
fecha de 

emisión para 
el segundo 

pago  

11 to 11 ½ 
años después 
de la fecha de 
emisión para 

el tercer y 
último pago 
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¿Y si se venció la fecha de pago? 

 

E
N

 P
E

R
IO

D
O

 D
E

 G
R

A
C

IA
 

3 ½  años y durante el 
día del 4 año de la 

concesión de la patente. 

7 y 7 ½ años y durante 
el día del 8° año de la 

concesión de la patente. 

11 ½ años y durante el 
día del 12° año de la 

concesión de la patente. 
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Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp  

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
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Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp  

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
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Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp  

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
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Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp  

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm


© 2014 Estudio Echecopar 52 

Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp  

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm
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Costos profesionales (honorarios de 

abogados) 

EEUU Perú 

US$ 20,000 – 30,000 US$ 2,000 – 3,000 



V. PLAZOS 

 

54 
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Patente 
de 

Utilidad y 
Planta 

• Por un término que 
inicia en la fecha de 
concesión de la 
patente y concluye 
veinte años desde la 
fecha de la primera 
solicitud de patente. 

Patente 
de 

Diseño 

• Plazo de 14 años 
desde la fecha de 
concesión. 



VI. HAGAMOS NUMEROS 

 

56 
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Población de los Estados Unidos 
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Algunos datos importantes: 

 Patentes EEUU Perú 

Solicitadas el 2012 542,815 1,190 

Concedidas el 2012 253,155 431 

Vigentes el 2012 2’239,231 2,616 
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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/us.html  

http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/us.html
http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/us.html
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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/us.html  

http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/us.html
http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/us.html
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Población de Perú 
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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html  

http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html
http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html
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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html  

http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html
http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html


 

Sin embargo, hay peores 

escenarios… 

 
64 
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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/ve.html  

http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html
http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html
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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/ve.html  

http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html
http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html
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Enlaces relevantes: 

 ‒ Búsqueda de patentes y/o búsqueda de propietarios de 

patentes (cesiones): 

http://www.uspto.gov/patents/process/search/ 

‒ Búsqueda del estado de la solicitud de patente: 

     http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 

‒ Pago de tasas de mantenimiento: 

https://ramps.uspto.gov/eram/patentMaintFees.do 

‒ ESF-Web: 

http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp. 

‒ Formatos: 

http://www.uspto.gov/forms/index.jsp 
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