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:Que es el PCT?

d Es el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, el cual fue suscrito
el ano 1970y entrd en vigor en el ano 1978.

U Es administrado por OMPI y tiene 148 Estados miembros.

O Es un sistema de presentacion de solicitudes de patente a nivel
internacional, no de concesion (Fase Internacional).

O Concesion de la patente conforme a Ley Pl nacional y sus requisitos
(Fase Nacional).
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Chile se incorpora a PCT

d Adhesion a PCT (02.03.2009)

O DS N°52 RR.EE promulga PCT y su Reglamento (16.03.2009)

O Entrada en vigencia en Chile (02.06.2009)

O Ley N°20.569 incorpora Titulo XI a Ley de Propiedad Industrial relativo
a PCT (arts.114 2 121) (06.02.2012)
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El procedimiento PCT
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El procedimiento PCT
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Entrada en vigencia .

Hitos PCT

L Desde la entrada en vigencia de PCT, INAPI recibe 3 tipos de solicitudes
de patente:

1) Solicitudes via Convenio de Paris: - nacionales
- extranjeros

2) Solicitudes PCT en Fase Internacional (Oficina Receptora).

3) Solicitudes PCT en Fase Nacional (Oficina Designada/Elegida).
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Implementacion PCT en Chile

Etapas
1) Fase Internacional como Oficina Receptora Usuarios
(a contar de 02.06.2009) ‘ ISAs (ES, US, EP, KR

OMPI

2) Fase Nacional como Oficina Designada y/o Elegida
(@ contar de 02.12.2010, salvo excepciones) ‘ Usuarios

3) Promocion y masificacion uso del sistema PCT ‘ Usuarios
(después del 02.12.2010)
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Implementacion PCT en Chile
Como Oficina Receptora

O Creacion y funcionamiento Comité Operativo.

O Circular N°004/2009 que informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del PCT
(02.06.09).

U Resol. exenta N°132/2009 que fija tasas que indica (28.05.09).
U Resol. exenta N°101/2011 que rebaja valor tasa de transmision (16.03.11).

U Seminarios organizados junto a OMPI.
U Herramientas web: preguntas frecuentes y consultas.

O Guia del Usuario PCT: INAPI como Oficina Receptora.
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Implementacion PCT en Chile
Como Oficina Designada y/o Elegida

O Se pidid a principales Estudios Juridicos formular consultas.
O Se levantaron dudas y se generaron informes que daban respuesta a éstas, los que
fueron socializados a nivel interno.

O Circular N°005/2010 que informa sobre correcto y eficiente cumplimiento del PCT,
en Fase Nacional (06.12.10).

U Resol. Exenta N°171/2011 que fija tasa de restauracion de derecho de prioridad y
tasa de restablecimiento de derecho (06.04.11).

0 Seminarios organizados junto a OMPI.

O Se hizo seguimiento a primeras solicitudes presentadas en Fase Nacional a cargo
de la Subdireccion de Patentes.
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Chile en el PCT

INAPI como Oficina Receptora

Universidades
Personas | Personas o Centros de .

Afio naturales | juridicas investigacion Total Tl t u l'a re S

2009 12 8 9 29

2010 32 15 13 60 u Pefsonlas
naturales

2011 42 28 14 84 M Personas
juridicas

2012 36 24 19 79  Universidades o
centros de
investigacion

2013 56 27 19 102

INAPI 178 102 74 354
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Chile en el PCT

INAPI como Oficina Receptora (2)

Ano Quimica |Mecanica| Farmacia |Biotecnologia| Eléctrica | Total
2009 6 11 3 6 3 29
2010 10 31 4 11 4 60
2011 15 43 4 12 10 84
2012 11 36 3 16 13 79
2013 20 63 3 12 4 102
INAPI 62 184 17 57 34 354
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Chile en el PCT

INAPI como Oficina Receptora (3)

Afio OEPM EPO | USPTO | KIPO Total ISA
2009 21 6 2 ! 29
2010 46 7 7 0 60
m OEPM
2011 73 8 3 0 84 W EPO
m USPTO
2012 59 12 8 0 79
2013 93 6 3 0 102
INAPI 292 39 23 0 354
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PCT Fase Nacional
INAPI como Oficina Designada/Elegida: Generalidades

Q Fase Nacional solo aplicable a solicitudes con fecha de presentacion
internacional desde el 02 de junio de 2009.

[ Presentacion de solicitud de patente o modelo de utilidad se debe realizar
en INAPI @ mas tardar a los 30 meses:

1) contados desde la prioridad de la solicitud internacional PCT

2) desde la fecha de presentacion internacional, si no hay prioridad.

O Siempre que se ingrese antes de 30 meses es una entrada anticipada.
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PCT Fase Nacional
INAPI como Oficina Designada/Elegida: Generalidades (2)

[ Sin embargo, se puede considerar que una entrada anticipada propiamente
tal es cuando se ingresa antes de la publicacion internacional.

 No se puede continuar con tramitacion de la solicitud hasta que se
confirme veracidad de la solicitud internacional PCT y cumplimiento del
plazo para entrar en Chile a Fase Nacional.

e Se pide documentacion a la OMPI.

* Varios casos en INAPI.

[ Vigencia del Registro: El plazo se cuenta desde la fecha de presentacion
internacional.
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PCT Fase Nacional
INAPI como Oficina Designada/Elegida: Prioridad

Alternativa 1: Se invoca derecho de prioridad
(plazos se cuentan desde fecha de prioridad)

US61/173,272 PCT/AU2010/00481 CL2723-11
28-04-09 27-04-10 28-10-11
- -
e _ 0 12 meses 30
meses
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PCT Fase Nacional .

INAPI como Oficina Designada/Elegida: Prioridad (2)

Alternativa 2: No se invoca derecho de prioridad
(plazos se cuentan desde fecha de presentacion internacional)

PCT/AU2009/00481 CL XXXX-11
04-06-09 04-12-11

I | |

0 12 meses 30 meses
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PCT Fase Nacional .

Plazo de entrada. Regla general y excepciones.

Q Importancia de revisar que la solicitud ingrese dentro de los 30 meses.

Excepcion:
* Restablecimiento de Derechos: Posterior al mes 30.

* Requisitos: (Diligencia debida — no intencionalidad)
* Peticion escrita junto con la Solicitud.
« Pago de tasa USD 500.

» Debe resolverse previamente a examen preliminar

Sol. EP09251029.6 Sol. PCT/GB2009/002715 Sol. CL2707-11
01-04-09 19-11-09 01-10-11 28-10-11

I I I I

0 12 meses 30 meses
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PCT Fase Nacional .

Disposiciones de fondo y forma

O A las solicitudes de patente de invencion y modelo de utilidad
presentadas en INAPI como OD/OE les seran aplicables los requisitos
de patentabilidad establecidos por la Ley N°19.039.

O En cuanto a los requisitos de forma, se aplicaran las disposiciones
pertinentes de PCT, y de la Ley N°19.039 y su Reglamento, cuando
correspondan.
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PCT Fase Nacional
Presentacion de documentos: certificado de prioridad

O Solicitante no esta obligado a presentarlo, ya que documento
esta disponible en Patentscope.

a) INAPI puede pedir copia de prioridad en caso de inconsistencia
o disconformidad entre solicitud PCT Fase Nacional y solicitud
Internacional.

b) INAPI puede pedir excepcionalmente traduccion del documento
de prioridad cuando sea Iimportante para validez de la
reivindicacion de prioridad para determinar si la invencion es
patentable o si OR otorg6 fecha de presentacion internacional
sobre la base de incorporacion por referencia.
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PCT Fase Nacional
Presentacion de documentos: poderes y cesiones

O Poderes: Se aplica art. 15 Ley N°19.039.

1 Cesion de derechos

* INAPI no solicitara cesion, salvo que exista una duda razonable
acerca de la veracidad de la declaracion formulada en S| o
advierta disconformidad entre solicitud fase nacional y solicitud
Internacional PCT.

» Aplicable a cesiones del inventor asi como a cesiones de la
solicitud propiamente tal.

» Aplicable a cesiones previas a entrada FN que consten a traves
de declaraciones en la solicitud internacional.
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PCT Fase Nacional .

Informe de blsqueda internacional

O Se emite ISR y opinion escrita sobre patentabilidad de caracter no
vinculante. Solo se publica el primero.

 Plazo para emision: 3 meses desde la fecha de recepcion copia para la
basqueda o 9 meses desde fecha prioridad (16 meses si solicitud reivindica

prioridad) (Regla 42 PCT).

O En Fase Nacional, es facultativo para el solicitante acompanarlo, ya
gue esta disponible en Patentscope.

d Es una herramienta Gtil como referencia para las DO/EO.
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PCT Fase Nacional .

Informe de blsqueda internacional (2): opinion desfavorable

O Basqueda suplementaria (SIS): Se pide a los 19 meses desde fecha
prioridad y debiera emitirse dentro de los 28 meses desde la fecha
prioridad. (Regla 45 bis PCT)

* Esexcepcionaly la ofrecen solo 6 SISA.
* No hay opinion escrita y se publica.
O Transmitir observaciones informales a la OMPI.
O Realizar modificaciones segtn art.19 PCT: reivindicaciones.

O Pedir IPE ante IPEA elegida (modificaciones segun art.34 PCT)

O Entrar en Fase Nacional y alli modifiear directamente la solicitud.
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Chile en el PCT

INAPI como OD/OE: Solicitudes presentadas

Solicitudes de patentes presentadas
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Chile en el PCT
INAPI como OD/OE: Solicitudes presentadas (2)

2010 2011 2012

M Paris B PCT

Gobiarno de Chile / Ministerio de Economia, Fomento y Turisma / Instituto Nacional de Propiedad Indastrial




INAPI

ORGANIZACION
Puesta en marcha y funcionamiento
del Instituto.

INTERNACIONALIZACION
Se busca ser un medio de apoyo
GESTION a la conversion de Chile en un
Desarrollo y mejoramiento de los polo regional de innovacion y

servicios que presta el Instituto. colaborar en el sistema
internacional de Propiedad

Intelectual en su conjunto.

REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA
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:Que significa ser ISA-IPEA? .

O “Administracion Encargada de la Busqueda Internacional” (ISA): Les
corresponde la funcion de identificar los documentos publicados que pueden
influir en la patentabilidad de la invencion y emitir una opinion escrita (WO
por su sigla en inglés), de caracter preliminar y no vinculante, sobre si la
invencion parece cumplir con los criterios de patentabilidad, teniendo en
cuenta los resultados del informe de busqueda.

”Administracion Encargada del Examen Preliminar Internacional” (IPEA): Les
corresponde realizar un segundo examen de caracter facultativo. Tiene por
objeto formular una opinidon preliminar vy no vinculante sobre el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.
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Beneficios para usuarios

O INAPI se convierte en la primera Oficina de Latinoamérica en ser ISA-
IPEA cuyo idioma oficial sea el espaiiol.

1 Nos significara incorporar los mas altos estandares de calidad y gestion
en la labor de nuestros examinadores al momento de hacer blsquedas vy
emitir informes sobre patentabilidad.

O Ademas, nos obligara a tener mayor eficiencia, calidad y rapidez en
nuestros procesos y mayor informacion técnica para nuestros solicitantes,
al momento de la toma de decisiones sobre patentar en el extranjero. Ej:
acceso a nuevas bases de datos.
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Beneficios para el sistema PCT .

U Ayudaria a evitar atrasos en la tramitacion de solicitudes
internacionales PCT por eventuales sobrecargas de trabajo de algunas
Oficinas.

U Puede favorecer al desarrollo del sistema PCT al disminuir costos y asi
fomentar la presentacion de solicitudes PCT en Latinoameérica, la que esta
muy por debajo de otras regiones.

O Permitiria facilitar la tramitacion de las solicitudes PCT fase
internacional de nuestros solicitantes nacionales.
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Avances implementacion ISA/IPEA

U Creacion nueva estructura PCT

O Capacitacion de recursos humanos
- Visita expertos de USPTO
- Visita examinadores INAPI a Canada

O Sistema de gestion de calidad
d Uso de e-PCT
1 Contratacion de bases de datos
- BEIC (Biblioteca electronica de informacion cientifica).

- STN
- ProQuest Dialog

Gobierno de Chile / Ministerio de Economia, Fomento y Turisma / Instituto Naglonal de Propiedad Indastrial -




Contratacion de Bases de Datos .

Acceso a literatura patente y no-patente, con mas de 200 BD.
dCobertura de la totalidad de las areas de la técnica.

[ Acceso a BD de Oficinas de Patentes en idioma no-oficial con traduccion
al inglés (JPO, KIPOQ, etc.)

O Blsqueda texto completo.
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Conclusiones .

O La implementacion del PCT en Chile ha sido sumamente exitosa.

L Chile se ha convertido en el tercer pais de Latinoamérica con mayor
namero de solicitudes PCT como RO.

O INAPI ha implementado una serie de politicas que buscan incentivar el
uso de PCT como herramienta de proteccion de patentes tales como la
rebaja en la tasa de transmision y la confeccion de la Guia del Usuario
PCT.

O INAPI se encuentra en el proceso de implementacion para operar como
ISA/IPEA de PCT a contar del ano 2014.
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