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INTRODUCCION

Dentro de la Misidn de la Univesidad
de Valparaiso estd el generar y difundir
el conocimiento, por su compromiso
fundamental con el desarrollo regional
y nacional.

Este manual ha sido disefiado pensando en
este compromiso, como una herramienta
de apoyo y consulta para la labor de
creacion e innovacién de los distintos
actores de la comunidad universitaria,
tanto funcionarios, académicos y estudiantes.

Este manual a sido elaborado en conjunto entre la
Universidad de Valparaiso y el estudio de abogados
Silva & CIA.
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La TRANSFERENCIA TECNOLOGICA es el fenémeno mediante el cual se produce una
transmision o traspaso cientifico, tecnoldgico, del conocimiento, de los medios y de
los derechos de explotacion hacia la sociedad en general, con el fin de transformar
o crear nuevos productos, procesos o la prestacién de servicios contribuyendo asi
al bienestar social.

Asimismo, como elemento necesario para que la Transferencia Tecnolégica pueda
materializarse, es necesario analizar el rol que cumple el proceso de innovacion,
que tiene por objeto crear y otorgar valor agregado al proceso, producto o servicio
en un mercado determinado, en otras palabras es la transformacién de un proceso,
producto o servicio novedoso en un tangible explotable comercialmente en un
determinado mercado.

Todo lo anterior, no es posible de llevar a cabo sin la Investigacion y Desarrollo (1+D)
que es la actividad previa necesaria a realizar para poder identificar las necesidades
de la industria nacional y la sociedad en general.
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JQUE ES LA
PROPIEDAD INTELECTUAL?




Lo que se protege no son las ideas, si no que su forma de
expresion ya que las ideas son libres.



En Chile existen tres areas para clasificar las distintas categorias de la Propiedad

Intelectual:

PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Comprende las patentes de invencion,
secretos industriales, marcas comerciales,
disefios y dibujos industriales, e indica-
ciones geograficas y denominaciones
de origen.

En Chile, la institucién a cargo del registro
de estos derechos es el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INAPI), perteneciente
al Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo. la normativa que rige dichos
derechos se encuentra en la Ley 19.039
y su Reglamento respectivo.

O

DERECHOS
DE AUTOR

Comprende los derechos patrimoniales
y morales sobre una obra intelectual, asi
como también los derechos conexos.

La institucién nacional encargada del
registro de estos derechos es el
Departamento de Derechos Intelectuales
(DDI), dependiente de la Direccién
de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM), perteneciente al Ministerio de
Educacion.

El derecho de autor y los derechos conexos
se encuentra regulado en ley N° 17.336
y su reglamento respectivo.

DERECHOS DEL OBTENTOR
(REGISTRO DE VARIEDADES PROTEGIDAS)

Es el reconocimiento de derechos a una persona natural o juridica,
a través de la inscripcidon de una nueva variedad vegetal en el
Registro de Variedades Protegidas.

En nuestro pais, dicho registro es administrado por la Divisidn
Semillas del Servicio Agricola Ganadero (SAG), perteneciente al
Ministerio de Agricultura y se encuentra regulado en la ley N°

19.342.
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En el siguiente esquema, se explica las distintas categorias y el alcance que tiene la
Propiedad Intelectual:

INVENCION

MODELO UTILIDAD

ESQUEMAS CIRCUITOS
INTEGRADOS

— PATENTES

— SECRETO INDUSTRIAL

PROPIEDAD |  INDICACIONES

INDUSTRIAL GEOGRAFICAS Y ORIGEN

— DISENO Y DIBUJOS INDUSTRIALES

— MARCAS

DE AUTOR

DERECHOS

VEGETALES

VARIEDADES

Fuente: INAPI
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MARCA
SONORA

MARCA
COLECTIVA

MARCA
CERIFICACION

MARCA
FIGURATIVA

MARCA
DOMINATIVA

REGISTRO DE
DIBUJO PROGRAMAS DE
INDUSTRIAL COMPUTACION
DISENO
- PRODUCTOR
mDolligIgAl FONOGRAFICO
PROPIEDAD DERECHOS VT4 i
INDICACION INDUSTRIAL DI CONEXOS  BEcUTANTE
GEOGRAFICA
16/D0
DERECHOS
X INTERPRETE
DOMINACION
DE ORIGEN

SECRETO
INDUSTRIAL

DERECHOS DE pErecHos

MORALES
VARIEDADES AUTOR

VEGETALES
DERECHOS
e PATENTES PATRIMONIALES
INVENCION
MODELO DE REGISTRO MUNDO VEGETAL
UTILIDAD INTERNET
TRAZADO
CIRCUITO
INTEGRADO
NOMBRE
DOMINIO

Fuente: INAPI
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La propiedad intelectual comprende varias figuras que brindan proteccién a las
creaciones del intelecto. Estos tipos de proteccidn interactian entre si y son
esenciales en el proceso de transferencia tecnoldgica y en la 1+D.

Es un derecho que otorga un determinado Estado al
solicitante, para que este pueda fabricar, comercializar
y usar de forma exclusiva en el mercado la materia
reivindicada en la patente. Esto por un tiempo
determinado (regla general 20 afios).

El derecho exclusivo es otorgado por una institucidon
estatal que en Chile se denomina INAPI (Instituto
Nacional de Propiedad Industrial). Mientras que en
Estados Unidos de América se llama USPTO (United
States Patent Office) y en Europa se denomina EPO
(European Patente Office).

Todo aparato, instrumento, herramienta, dispositivo y
objeto o parte del mismo, en que se pueda proteger
tanto su forma como su funcidn, y siempre que produzca
una determinada utilidad.

Todo conocimiento sobre productos o procedimientos
industriales que no se encuentre protegido por una
patente, cuyo mantenimiento en reserva proporciona
a la empresa o instituciéon una ventaja competitiva en
el mercado.
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Consiste en una disposicidon o esquema tridimensional
de elementos que componen un circuito integrado.
La arquitectura del esquema y orden de elementos
obedece a la funcién electrdnica que dicho circuito
integrado va a realizar.

Comprende toda forma tridimensional asociada a
cualquier articulo ya sea artesanal o industrial para la
elaboracién de otras unidades. El disefo debe distinguirse
de sus similares por su configuracién geométrica y dar
lugar a una apariencia especial.

Consiste en una disposicién o conjunto de figuras,
lineas o colores, las cuales se desarrollan en un
plano (bidimensional) para su incorporacién a un
producto industrial.

Son signos que permiten al consumidor distinguir
productos, servicios, establecimientos industriales y
comerciales en el mercado.

Identifican a un determinado producto como originario
de un lugar, regién o pais siempre que tengan una
calidad, reputacién u otra caracteristica imputable a
su origen geografico.



Es un tipo de indicacidon geografica, que comprende
ademds factores naturales y humanos que inciden en
la caracterizacion del producto.

Comprende todos los derechos relativos a la creacion de
obras del intelecto humano en los dominios literarios,
artisticos y cientificos, cualquiera que sea su forma de
expresion.

Derivan de los derechos de autor, son los derechos
de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus
interpretaciones o ejecuciones, se otorgan ademas
a los titulares que entran en la categoria de interme-
diarios en la produccién, grabacion o difusién de las
obras. Los derechos de los productores de fonogramas
sobre sus grabaciones, y los derechos de los organismos
de radiodifusién sobre sus programas de radio y de
television entran en esta categoria.

Comprende el registro de nuevas variedades del mundo
vegetal y estd abierto a todos los géneros y especies
botanicas. La actual legislaciéon reconoce el derecho
gue el obtentor tiene sobre su variedad, otorgandole
la exclusividad para multiplicar y comerciar la semilla o
planta de la variedad protegida durante la vigencia de
la proteccién.

15V
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PATENTE > 20 ANOS DESDE LA PRESENTACION
MODELO DE UTILIDAD > 10 ANOS DESDE LA PRESENTACION
DERECHOS DE AUTOR > TODA LA VIDA DEL AUTOR —+ 70 ANOS DESPUES DE SU MUERTE
VARIEDADES VEGETAI.ES> » 18ANOS = ARBOLES Y VIDES

o 15ANOS = TODAS LAS DEMAS ESPECIES,

NS
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éQUE SE CONSIDERA.
UNA INVENCION?




Una invencidn se puede definir segln la mayoria de las legislaciones y la normativa
chilena (Ley 19.039) como: toda solucién a un problema de la técnica que origine
un quehacer industrial. Este concepto se entiende en su significado mas amplio e
independiente de la factibilidad econdmica para ponerlo en practica.

La caracteristica principal de un invento es que tiene que resolver un problema
de naturaleza técnica o funcional, y no de caracter estético, artistico, entre otros.
El principal instrumento juridico para proteger a una invencidn es una patente de
invencion.
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REQUISITOS DE UNA INVENCION
PATENTABLE

No todas las invenciones son patentables, para que
sean patentables se deben cumplir todos los requisitos
que se sefialan a continuacion:



DEBE SER NOVEDOSO

Una invencion se considera nueva o novedosa cuando no existe con anterioridad en
el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho
accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacién en
forma tangible, la venta o comercializacidn, el uso o cualquier otro medio, antes
de la fecha de presentacion de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad
reclamada de acuerdo al Convenio de Paris.

Igualmente, formard parte una solicitud de patente presentada y publicada con

anterioridad ante INAPI o en cualquier lugar del mundo con anterioridad ala de la
solicitud que se estuviera examinando y que hubiera sido publicada con posterioridad.

o
L

DEBE TENER NIVEL INVENTIVO

Se considera que tiene nivel inventivo una invencion, si, para un especialista en
la materia correspondiente, no le resulta obvia la invencion ni se habria derivado
de manera evidente del estado de la técnica. Es decir, la invencién no puede ser
deducible de los documentos u otras solicitudes previamente presentadas por el
técnico u experto en la materia.

Este es el requisito mas dificil de aplicar ya que es bastante subjetivo.
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DEBE TENER APLICACION
INDUSTRIAL

Una invencion se considera que es
susceptible de aplicacién industrial
cuando la materia reivindicada, en
principio, pueda ser producida o utilizada
en cualquier tipo de industria. En estos
casos, la expresion industria se entenderd
en su mas amplio sentido, incluyendo a
actividades tales como: manufactura,
mineria, construccidn, artesania, agricul-
tura, silvicultura, y la pesca.

NO DEBE ESTAR EXCLUIDA DE LA
LEGISLACION

A pesar que el objeto que se desea
proteger Cumpla con los tres requisitos
mencionados anteriormente, existen
excepciones en el articulo 37 de la Ley
19.039 que indican lo que no se puede
patentar.

MATERIAS NO PATENTABLES

Segun lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial
N° 19.039 que indica que No se considera invencion y
quedaran excluidos de la proteccion por patentes de

esta ley:




“DESCUBRIMIENTO: Hallazgo de lo que era secreto o
estaba escondido.”

No se considera invencidn y por tanto no es patentable

Excepto los microorganismos que cumplan las tres
condiciones generales de patentabilidad. (Novedad,
nivel inventivo y aplicacién industrial)

Tampoco son patentables los procedimientos
esencialmente bioldgicos para la produccién de
plantas y animales, pero si son patentables los
procedimientos microbiolégicos para la produccion
de plantas y animales.

Para estos efectos, un procedimiento esencialmente
bioldgico es el que consiste integramente en fendmenos
naturales, como los de cruce y seleccién.

o planes econdmicos, financieros, comerciales, de
negocios o de simple verificacién y fiscalizaciéon; y los
referidos a las actividades puramente mentales o
intelectuales, o a materias de juego.
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quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal,
asi como los métodos de diagndstico aplicados al
cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados
a poner en practica uno de estos métodos.

el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o
el cambio de materiales de articulos, objetos o elementos
conocidos y empleados con determinados fines.

En todo caso puede ser patentable el nuevo uso de
articulos, objetos o elementos conocidos, siempre
que este resuelva un problema técnico sin solucidn
previa, en la medida que cumpla con los 3 pilares y
gue requiera de un cambio en las dimensiones, en las
proporciones o en los materiales del articulo, objeto o
elemento conocido para obtener la citada solucion a
dicho problema técnico.

tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
bioldgicos naturales, el material bioldgico existente en
la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive
genoma o germoplasma.



Sin embargo, serdn susceptibles de proteccion:

1. Los procedimientos que utilicen uno o mas de los materiales bioldgicos antes
enunciados.

2. Los productos directamente obtenidos por ellos.

Siempre que:
1. Satisfagan la novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial.
2. El material bioldgico esté adecuadamente descrito.

3. La aplicacion industrial del mismo figure explicitamente en la solicitud de patente.

Por ditimo las invenciones cuya explotacion comercial deba impedirse necesariamente
para:

1. Proteger el orden publico, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres,
la salud o la vida de las personas o de los animales.

2. Preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusién no se
haga sélo por existir una disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule
dicha explotacion.

23



DERECHOS CONFERIDOS POR UNA
PATENTE

Los derechos que confiere una Patente Registrada son
los siguientes:

./

La manufactura y comercializacion exclusiva El uso exclusivo del invento.

del producto o proceso protegido.

La autorizacién a terceros de su uso a  El ejercicio de acciones civiles y penales

través de una licencia. pertinentes para la proteccion, resarcimiento
del dafio causado, y para la incautacion y
destruccidon de mercancias que infringen la
patente.

27



PRESENTACION Y TRAMITACION DE UNA :
SOLICITUD PATENTE DE INVENCION




La Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Valparaiso serd
el organismo a cargo de coordinar y supervisar la presentacion y tramitacion de
una solicitud de patente de invenciéon u otro medio de proteccion de propiedad
intelectual.

La solicitud de una patente de invencién se podra tramitar en Chile ante INAPI,
tanto como en otros paises segun el mercado que le interese al solicitante o titular.

Para solicitar una patente en el extranjero existen dos convenios que lo regulan;
el Convenio de Paris y el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
o Patent Cooperation Treaty (PCT).

TRAMITES NACIONALES

La obtencidn de una patente requiere el cumplimiento de
una serie de formalidades y requisitos, las que constituyen
un procedimiento con diferentes etapas.




PAGO DE DERECHOS

PAGO DE PERITAJE

TRAMITACION SOLICITUD PATENTE

PRESENTACION DE SOLICITUD

<

EXAMEN PRELIMINAR (on.
observaciones

ACEPTADA A TRAMITE

Solicitud sin PUBLICACION
oposicion DIARIO OFICIAL

NOMBRAMIENTO DE PERITO

ETAPA PERICIAL

ETAPA RESOLUTIVA
PASE EXAMINADOR

RESOLUCION
ADMINISTRATIVA

DEFINITIVA
(ACEPTACION - RECHAZO)

RECURSO APELACION

Solicitud con
oposicion

NOTIFICACIONES

RECURSO APELACION

CONFIRMO RESOLUCION
DEFINITIVA

REVOCO RESOLUCION
DEFINITIVA

PAGO DE PERITAJE

277
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TRAMITACION ANTE INSTITUTO NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONTENIDOS DE LOS ANTECEDENTES:
La solicitud de una patente de invencion estd compuesta
por los siguientes documentos:

Solicitud (hoja Ficha) Resumen (hoja Técnica)

Los formularios de Hoja Solicitud y Hoja Técnica se
encuentran a la venta en INAPI, también se pueden
imprimir desde su pdgina web, gratuitamente.

Memoria descriptiva

Es un documento que contiene una descripcion clara
y completa de la materia que se desea proteger a través
de la patente.

Segun el articulo 3 del Reglamento de la Ley N° 19.039
contiene lo siguiente:

¢ Descripcion de lo conocido en la materia.

¢ Descripcion de los dibujos acompanados, si existen.
¢ Descripcion detallada de la invencion.

¢ Ejemplo de aplicacidn, cuando corresponda.

Pliego de reivindicaciones

Es un documento que comprende el conjunto de
descripciones claras y concisas que definen la materia
técnica que se busca proteger. Estardn precedidas de
un numero arabigo y seran tantas como sean necesarias
para definir y delimitar correctamente la invencion (Arts.
41 - 44 Reglamento de la Ley N2 19.039).

Dibujos

Segun el articulo 46 del Reglamento, se entendera
por dibujos tanto los esquemas, diagramas de flujo
o los graficos. (Arts. 46 - 48 Reglamento de la Ley N2
19.039).
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2. EXAMEN DE FORMA

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
debera realizar un examen preliminar destinado a
comprobar que se hayan acompafiado los documentos
requeridos y que cumplan los requisitos formales
minimos para continuar con la tramitacion.

En el Examen Preliminar puede suceder que:

» EXISTAN OBSERVACIONES: El solicitante debe
contestar las observaciones dentro de un plazo de 60
dias habiles, realizando las correcciones necesarias o
acompafando los documentos requeridos por la
autoridad. En caso de no contestar las observaciones,
se definira no presentada la solicitud.

Una vez corregidas las observaciones se pasa a la
publicacion dentro de los 60 dias habiles desde la
resolucion que ordena su aceptacion.

» NO EXISTAN OBSERVACIONES: El solicitante debe
requerir la publicacion de un extracto de la solicitud al
Diario Oficial dentro del plazo de 60 dias habiles, contado
desde la fecha de aceptacién del tramite.

3. PUBLICACION DE LA SOLICITUD

La solicitud debe ser publicada dentro del plazo
de 60 dias, sino ésta quedard en la condicién de
Abandonada. Se podra solicitar el desarchivo de la
solicitud dentro de 120 dias hdbiles contados de Ila
resolucion de abandono. En caso contrario, la solicitud
se archiva definitivamente.

29
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4. OPOSICION

Dentro del plazo de 45 dias, desde la publicacion del
extracto de la solicitud en el Diario Oficial, cualquier
tercero interesado podra formular oposicion a la solicitud
de patente de invencidn, invocando una de las causales
establecidas en la ley. Esto creo que hay que destacarlo,
es importante.

5. PAGO DEL ARANCEL PERICIAL

Dentro del plazo de 60 dias una vez vencido el plazo
para interponer oposicion, el solicitante deberd pagar
el valor correspondiente a los honorarios del perito y
acreditar su pago en INAPI. Si no se acredita el pago la
solicitud se tendra por Abandonada.

6. NOMBRAMIENTO DEL PERITO

Pagado el arancel pericial, INAPI procede a nombrar
un perito, experto en el drea técnica de la solicitud.
Una vez aceptado el cargo por el Perito, debe emitir
un informe pericial dentro de un plazo de 60 dias
(habiles), con el analisis técnico de la solicitud y el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.
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7. EXAMEN DE FONDO INFORME PERICIAL

El examen de fondo consiste en un analisis técnico
de la solicitud, destinado a verificar si se cumplen los
requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley N2
19.039.

El perito debe emitir su informe dentro del plazo de
60 dias habiles, contado desde la fecha en que acepté
el cargo.

El examen de fondo puede o no contener observaciones
a la solicitud que deberd ser notificado.

A su vez el informe pericial puede contener observaciones
del perito. En este caso el solicitante posee 60 dias habiles
para responder las observaciones del perito.

Si no hay observaciones, la solicitud pasa a revisidn
formal y queda en estado de ser aceptada.

8. RESOLUCION DEFINITIVA

Si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad
establecidos en la Ley N2 19.039, el Director Nacional de
INAPI procederd a dictar resolucion de aceptacion a
registro que otorga el derecho de propiedad industrial
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ACEPTACION DEFINITIVA
Concluida la revision formal, el
Director Nacional de INAPI dicta
la resolucion que otorga la patente
de invencion.

PAGO DE DERECHOS Y ACREDITACION
Una vez aceptada la solicitud de
patente, el solicitante debe pagar y
acreditar dentro de 60 dias habiles
desde la notificacion de la resolucion
de aceptacion.

De no efectuarse el pago y acreditacion
dentro de dicho plazo, la solicitud
de patente queda en la condicion de
Abandonada.

TiTULO
Consecutivamente, INAPI procede a
la confeccion del registro y extiende
a peticiéon del interesado el titulo
que da cuenta de la concesion de la
patente de invencion.

SOLICITUDES PRESENTADAS HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE DEL ANO 2005:
La vigencia de una patente de invencién es de 15
anos contando desde la fecha de otorgamiento
del derecho.

SOLICITUDES PRESENTADAS DESDE EL 1° DE
DICIEMBRE DE 2005:
La vigencia de una patente de invencion es de 20 afios
contando desde la fecha de presentacion de la solicitud
en INAPI.

NN
NN
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OO0
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TRAMITACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE — CONVENIO DE PARIS

El Convenio de Paris del afio 1883 es el encargado de regular en forma amplia la
Propiedad Industrial, ya que comprende la normativa sobre patentes, marcas, disefios
industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, denominaciones geograficas
y competencia desleal. Este Convenio por la Proteccién de Propiedad Intelectual
fue ratificado por Chile en 1991.

El Convenio establece la via tradicional para la solicitud de patentes a nivel mundial.
Esto significa que el solicitante debe presentar solicitudes de patente independientes
en cada territorio o pais suscrito al Convenio de Paris.

Asimismo, la concesidn de una patente en un estado contratante no obliga a los
demas Estados contratantes a otorgar una patente ya que cada pais contratante
actla de forma independiente.

Segun el articulo 5 del Convenio, quien realice la solicitud de patente de invencion
en alguno de los paises contratantes, gozara, para efectuar el depdsito en los otros
paises, de un derecho de prioridad.

El derecho de prioridad consiste en que el solicitante puede reivindicar la prioridad
de una solicitud anterior respecto de solicitudes presentadas posteriormente en el
extranjero, pero estas Ultimas deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes
a la fecha de presentacion de la primera peticion.

Lo anterior, se traduce que en la préctica el interesado debe presentar solicitudes

de patente en todos los paises en que desee proteger su invencion dentro de 1 afo
tras la presentacion de la primera solicitud.
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TRAMITACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION PCT

El Tratado de Cooperacidén en Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty) es
una convencidn internacional que complementa de forma eficiente el Convenio de
Paris, ampliando el plazo de prioridad de 12 meses, que se estimé muy corto, dado
el aumento de la cantidad de patentes a nivel mundial. Por ello, se aumento la
documentacién técnica para hacer busquedas previas y se implementdé una bisqueda
internacional para una misma invencion. Esencialmente mediante el tratado PCT se
amplid la prioridad de 12 a 30 meses.

Las solicitudes PCT pueden ser presentadas por los nacionales o residentes de los
Estados Contratantes del PCT. Ademas, la presentacion de la solicitud se realiza ante
la Oficina Nacional de Patentes del mismo Estado Contratante de nacionalidad o
de domicilio del solicitante o, a eleccidon de éste, ante la Oficina Internacional de la
OMPI, en Ginebra.

El convenio PCT, otorga al solicitante un plazo de 30 meses a contar desde la fecha
de presentacién de la primera peticidn (prioridad) para que solicite ante las Oficinas
nacionales (o regionales) de patentes de cada uno de los paises en que desee tramitar
una patente de invencién.

La tramitacidn de una solicitud de patente PCT se divide en dos fases:

I. LA FASE INTERNACIONAL II. LA FASE NACIONAL

Se tramita ante la Oficina receptora, Tiene lugar ante las oficinas designadas
la Oficina Internacional (OMPI) y la  por el solicitante PCT.

Administracién encargada de la busqueda

internacional y del examen preliminar

internacional.
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I. FASE INTERNACIONAL

» PRESENTACION DE LA SOLICITUD PCT:
El solicitante presenta una solicitud internacional ante una Oficina nacional de
patentes o ante la OMPI (todas las anteriores llamadas “Oficina Receptora”).

» INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL (ISR-INTERNATIONAL SEARCH
REPORT) Y LA OPINION ESCRITA DE LAS ADMINISTRACION ENCARGADA
DE LA BUSQUEDA:

La Administracion encargada de la busqueda internacional o ISA (International Searching
Authority) emite una opinidn no vinculante sobre si la materia protegida mediante
la solicitud es susceptible de ser protegida a través de una patente y si cumple con
los requisitos de patentabilidad (solo se analizan la novedad y nivel inventivo).

Si el Informe de Busqueda Internacional (ISR-International Search Report) es favorable
para la solicitud presentada, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento UV podra
decidir continuar la tramitacion de la solicitud respectiva, tomando en cuenta la
Opinidn no vinculante de la ISA como una guia.

En caso de un Informe (ISR) no favorable con respecto a la materia reivindicada en la
solicitud, el solicitante tiene el derecho de realizar las modificaciones necesarias a las
reivindicaciones para ajustarlas a lo determinado en el informe. Dichas modificaciones
deben ser presentadas en la Oficina Internacional de la OMPI o bien el solicitante puede
decidir abandonar el procedimiento.

El solicitante podra solicitar si lo estima necesario otra busqueda internacional con

respecto a aquellos documentos del estado del arte que no fueron encontrados en la primera
busqueda realizada por la Autoridad.
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» PUBLICACION DE LA SOLICITUD PCT Y DEL INFORME DE BUSQUEDA (ISR):

El contenido de la solicitud internacional presentada se publica y se divulga vencido
el plazo de los 18 meses desde la presentacién de la primera solicitud. La publicacién se
produce en el sitio web de la OMPI llamado Patentscope y se publica en forma conjunta el
ISR.

» EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DE PATENTABILIDAD:

El examen tiene por objeto analizar por segunda vez la solicitud PCT seguiin los mismos
criterios utilizados en la Opinidn Escrita emitida por la Administracién encargada de la
blsqueda internacional.

En esta etapa el solicitante todavia puede modificar la solicitud PCT con el fin de
ajustar y subsanar las observaciones que fueron realizadas segun el Informe de
busqueda internacional y la Opinidon Escrita de la Administracidn, antes de entrar a
la fase nacional de la tramitacién PCT.

Una vez realizadas estas gestiones la Administracién encargada de la busqueda
internacional emitird un Informe Preliminar Internacional sobre la Patentabilidad
(IPRP).

El IPRP contiene una opinién preliminar y no vinculante que analiza si la materia
reivindicada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y es susceptible
de aplicacion industrial. Lo anterior, le concede un informe claro al solicitante de
la posibilidad de seguir adelante con el proceso de patentar la invencién.
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Una vez que el solicitante decida continuar con la tramitacién de la solicitud PCT y
haya designado los paises o estados a su eleccidn, deberd cumplir con los requisitos
establecidos por cada Oficina de Patente nacional.

Algunos requisitos nacionales para nombrar algunos son:

El pago de las tasas nacionales

La presentacion de traducciones de la solicitud

La designacién de representante o mandatarios locales
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TRAMITES PREVIOS ALA
PRESENTACION DE UNA SOLICITUD




FORMULARIO DE DECLARACION
DE INVENCION

El formulario es un documento que
contiene la descripcion detallada sobre
la invencidn. Este formulario se debe
enviar a la Oficina de Transferencia y
Licenciamiento UV, que serd la unidad
a cargo de analizar la factibilidad de proteger
la propiedad intelectual relacionada a
la invencidn y sus posibles aplicaciones
comerciales (licenciamiento) y recomendar
su resguardo frente a instancias
institucionales superiores.

El formulario es un documento de caracter
confidencial.

¢POR QUE DEBERIA ENTREGAR UN
FORMULARIO DE DECLARACION?

Porgue es relevante informar a la Oficina
de Transferencia y Licenciamiento UV
acerca de una potencial invencidn, para
iniciar el proceso de transferencia
tecnolégica y proteger los derechos
de los inventores, creadores y de la
universidad, frente a plagios, mal uso
de informacidon, divulgaciones sin
autorizacion, entre otros.
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¢QUE BENEFICIOS OBTIENE EL
INVENTOR?

Si la invencion se licencia y comercializa,
se establece un mecanismo de beneficio a
favor del Inventor tratado en el Reglamento
de Propiedad Intelectual de la Universidad
de Valparaiso.
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¢QUE ES UNA LICENCIA?

La licencia es una autorizacién o permiso
emitido por el titular de un derecho de
propiedad intelectual a favor de un
tercero, para que este Ultimo pueda
explotar todos o algunos derechos del
titular.

La autorizacion se plasma en un contrato
de licencia donde se rigen todos los
derechos y obligaciones entre las partes. El
titular del derecho de propiedad intelectual
se llama Licenciante y al que se autoriza a
usar la tecnologia, se llama Licenciatario.
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COSTOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE PATENTAMIENTO

A) SOLICITUD DE PATENTE EN CHILE
Una solicitud de patente en Chile, puede costar aproximadamente entre:

» 2.000.000 a 5.000.000 pesos

B) SOLICITUD DE PATENTE POR CONVENIO DE PARIS
La presentacién directa de una solicitud de patente a través del Convenio de Paris
ante una oficina de patente en el extranjero cuesta aproximadamente entre:

> USS 4000 y USS 15.000 por pais.
» Los costos anteriores dependen de cada oficina de patentes.

C) SOLICITUD DE PATENTE PCT

Los costos de gestion de la patente en el extranjero varian de acuerdo al pais o
comunidad en que se quiera realizar el registro. En el caso de Europa, el costo
facilmente puede alcanzar los USS 9.000 y en el caso de EEUU, puede bordear los
USS 8.000.

Segun el sistema patente PCT existen tres tasas a pagar adicionales a:

» Tasa presentacion: en el orden de USS 1400. Si el solicitante es persona natural
existe un descuento de un 90 % sobre la tasa.

» Tasa de bldsqueda: entre USS 400 a USS 1200

» Tasa de transmisién: USS100 a US$140




EL ROL DE LA
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y
LICENCIAMIENTO UV
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La Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL-UV), es una unidad dedicada a la
gestion de la tecnologia desarrollada en la universidad, se encarga de la deteccién
de iniciativas universitarias con potencial de aplicacién en la sociedad, del resguardo
de la informacidn, del asesoramiento de investigadores del entorno UV en temas de
propiedad intelectual, de la comercializacién de la tecnologia y negociacion de
contratos con empresas y de la promocién de una cultura de innovacidn, entre
otras actividades. Para desarrollar su labor, trabaja en forma conjunta con los investigadores
de la universidad para lograr la transferencia tecnoldgica necesaria para el desarrollo de la
region y del pais.

INFORMACION Y CONTACTO
Si requiere mayor informacion sobre la presente guia del Inventor o cualquier duda
en general se puede contactar a:

OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

32-2507880 OTL@UV.CL OTL.UV.CL

MONTANA 885, VINA DEL MAR
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REFERENCIAS

» WWW.INAPI.CL

» WWW.WIPO.INT/PORTAL/ES/
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