AGPPI
ASQOCIACION GREMIAL DE PERITOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO LEGALES Y PROCEDIMENTALES

1.- Sobre lo relacionado a: “MATERIA SUSTANCIAL A MEJORAR”, les comentamos y proponemos
lo siguiente:

- Articulo 5 Ley.

Muchas solicitudes —principalmente del area de Farmacia- son llevadas a retardar su
tramitacion producto de la presentacion por parte de terceros, de escritos de Oposicion,
tal como lo permite la Ley 19,039, principalmente en sus articulos 5, 9 y 10.

No obstante lo anterior, la gran mayoria de estas solicitudes de oposicidén a una solicitud de
Patente cualquiera, se expone sin argumentos técnicos, dejando en evidencia, que la Unica
finalidad de presentar Oposicion, es sélo la de retardar la resolucion de determinada
solicitud y no de evitar su concesion, pues la oposicién se presenta como hemos indicado,
sin argumentacion técnica.

En general y salvo muy pocas excepciones, las oposiciones se presentan repitiendo
integramente los articulos de Ley referentes a qué se debe entender por Novedad, por
Nivel Inventivo o por aplicacion industrial, pero no se da ningin argumento ni
antecedentes del arte previo que clarifique porque no se cumplen esos requisitos
estipulados en los articulos 31, 32, 33, 35 0 36 de la Ley 19,039.

Dado que la finalidad de INAPI es evitar que tramitaciones dilatadas puedan producir que
los derechos de las partes no sean oportunamente resguardados, proponemos que la ley
establezca que la oposicién debe contener fundamento técnico para ser considerada, de lo
contrario, un andlisis preliminar de oficina debiera rechazarlo y ordenar la continuidad
procedimental normal de una solicitud.

Estado actual de la Ley.

Articulo 52 Ley.- Cualquier interesado podré formular ante el Departamento oposicién a la solicitud de marca,
patente de invencién, modelo de utilidad, dibujo y disefio industrial, esquemas de trazado o topografia de
circuitos integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de origen. La oposicion deberd presentarse
dentro del plazo de 30 dias contado desde la fecha de la publicacién del extracto respectivo.

El plazo sefialado en el inciso anterior serd de 45 dias tratdndose de solicitudes de patentes de invencién,
modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad Industrial actie
como tribunal de primera instancia, se deberd comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a
lo dispuesto por la ley N® 18.120.

Articulo 10 Ley.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibira la causa a prueba
por el término de 45 dias, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo serd de 30 dias.
El término probatorio podra prorrogarse hasta por 30 dias, en casos calificados.



PROPUESTA DE MODIFICACION:

Articulo 52.- Cualquier interesado podrd formular ante el Departamento oposicion a la
solicitud de marca, patente de invencion, modelo de utilidad, dibujo y disefio industrial,
esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados e indicaciones geogrdficas y
denominaciones de origen. La oposicion debe ser fundada y acompaiiando los elementos
probatorios y deberd presentarse dentro del plazo de 30 dias contado desde la fecha de la
publicacion del extracto respectivo.

El sélo hecho de invocar los articulos de ley sin aportar fundamentos técnicos probatorios,
debiera considerarse en un andlisis preliminar y no dar lugar a la continuidad del tramite
de oposicion.

El plazo sefialado en el inciso anterior serd de 45 dias tratdndose de solicitudes de patentes
de invencion, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados e indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen.
En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad
Industrial actie como tribunal de primera instancia, se deberd comparecer patrocinado por
abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.

Ademds también es posible incluir en la Ley, que la _oposicion sea una_instancia de
tramitacién que se realice exclusivamente al final del proceso y si es que por parte del
perito y/o del propio INAPI, se conceda a una solicitud de invencidn, el mérito para recibir el
Derecho de Patente de Invencion. Lo anterior descansa en la [6gica que es en ese momento
cuando se conoce en propiedad lo que se va a conceder, con lo cual el sistema evita
demoras indebidas como las que hoy se observan.

- Articulo 18 bis A inciso 3 y articulo 21 del Reglamento de esta Ley.

Bajo estos articulos se tiene la obligacion por parte de los peritos de realizar el trabajo
pericial sin que el solicitante tenga la obligacion de cumplir los derechos pecuniarios ya que
en vista de estos articulos puede diferir los pagos, y ante el rechazo no se cancelan y ante la
aceptacién el solicitante podria no cancelar los derechos, exceptudndose solo exigir el pago
de estos a menos que sea abandonada o desistida.

Estos articulos ejercen una obligacion indebida e injusta sobre profesionales independientes,
que ejercen labores de pericia técnica bajo el concepto de Asesores externos, que el Estado
de Chile requiere.

El Art. 18 bis A, inciso 3 obliga a asesores profesionales externos, trabajar sin asegurarles el
derecho a remuneracién, amparando incluso, que el trabajo pericial se realice sin obtener
remuneracién alguna, pues hay varias alternativas en que el perito puede emitir su opinion
técnica y no se le cancela el trabajo realizado.

Desde que ingresa la solicitud de patente se utilizan recursos del Estado para la tramitacion,
hasta antes de la etapa de andlisis pericial. Posteriormente el subsidio recae en una persona
natural que no percibe honorarios por ello, a diferencia de lo que ocurre en las etapas
previas. Por tanto, seria responsabilidad de la Administracién (INAPI) procurar que se
generen instancias para cancelar los respectivos honorarios periciales por el analisis. Mas
aun, considerando que dentro de los lineamientos del ministerio de Economia se favorecera
la innovacién, es altamente probable que se eleve el ingreso de solicitudes con peticién de
pago diferido

Desde que ingresa la solicitud de patente se utilizan recursos del Estado para la tramitacion,
hasta antes de la etapa de andlisis pericial. Posteriormente el subsidio recae en una
persona natural que no percibe honorarios por ello, a diferencia de lo que ocurre en las
etapas previas. Por tanto, seria responsabilidad de la Administracion (INAPI) procurar que
se generen instancias para cancelar los respectivos honorarios periciales por el analisis.



Mas aun, considerando que dentro de los lineamientos del Ministerio de Economia se
favorecera la innovacion, es altamente probable que se eleve el ingreso de solicitudes con
peticién de pago diferido. Si es el perito quién pague lo que al estado le compete, se
promueve la desigualdad y fuga del sistema, de profesionales altamente capacitados que el
propio Estado de Chile requiere.

Estado actual de la Ley.

Articulo 18 bis A Ley- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el articulo anterior, que carezcan
de medios econdmicos, podran acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos pecuniarios de
ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante debera acompafiar
una declaracién jurada de carencia de medios econdmicos, ademas de los documentos exigidos por el
reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberd satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso
primero del articulo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los afios sucesivos seguin lo
determine el reglamento. En el registro se anotara el aplazamiento y la obligacién de pagar la cantidad
diferida.

Esta obligacion recaera sobre quienquiera que sea el titular del registro. En cuanto al costo del informe
pericial a que hace referencia el articulo 62 de esta Ley, igualmente quedara diferido, debiendo el Jefe del
Departamento designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento segtn el
sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El perito estara obligado a aceptar el cargo bajo
sancién de ser eliminado del registro, a la vez que desempefiarlo con la debida diligencia y prontitud.
lgualmente, se anotard en el registro el nombre del perito que evacué el informe y los honorarios
devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular
del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarard
la caducidad de la patente.

Articulo 21 Reglamento.- Cuando un solicitante desee acogerse al beneficio de diferir el pago de los derechos
establecidos en la Ley, deberd requerirlo por escrito junto a la respectiva solicitud, acompafiando una
declaracién jurada de carecer de medios econdmicos y los demés documentos necesarios para acreditar esta
circunstancia, tales como, informe social y certificados de renta.

Si el solicitante no consigue acreditar su carencia de medios econdmicos, el Departamento resolverad
exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 dias.

Los derechos y honorarios que se hayan diferido en conformidad a este articulo, se deberén pagar dentro de
los dos afios siguientes a la concesién de los derechos a que se refiere el articulo 18 de la Ley. Antes del
vencimiento de este plazo, podré solicitarse una prorroga hasta por dos afios. El Departamento declarard la
caducidad del derecho cuando no se efecttie el pago dentro de los plazos previstos precedentemente.

si concedido el beneficio establecido en el articulo 18 bis A de la Ley, la solicitud se tiene por abandonada
definitivamente o desistida, en la misma resolucién el Departamento ordenara fundadamente el pago dentro
de 30 dias, de todas las cantidades diferidas, lo que no sera aplicable si la solicitud del articulo 18 de la Ley,
fuere definitivamente rechazada.

PROPUESTA MODIFICACION:

Articulo 18 bis A. Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el articulo anterior,
que carezcan de medios econémicos, podrdn acceder al registro sin necesidad de satisfacer
derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud
respectiva, el solicitante deberd acompaiiar una declaracién jurada de carencia de medios
econémicos, ademds de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no deberd satisfacer los pagos a que hace
referencia el inciso primero del articulo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar
para los afios sucesivos segun lo determine el reglamento. En el registro se anotard el
aplazamiento y la obligacién de pagar la cantidad diferida.



Esta obligacion recaerd sobre quienquiera que sea el titular del registro. En cuanto al costo
del informe pericial a que hace referencia el articulo 62 de Ley 19.996 esta ley, el estado se
debe hacer cargo de este costo, honorario pericial que debe estar disponible para su pago
al momento de nombrar al perito.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el
Departamento declarard la caducidad de la patente.

- Articulo 33 de la Ley.

Se requiere redefinir el concepto de arte previo en vista de la vigencia del PCT, ya que
actualmente muchos antecedentes de fecha de publicacion posterior a la fecha de
presentacion nacional de la presente y fecha de prioridad anterior a la fecha de la prioridad de
la presente, denominados antecedentes tipo “P”, no son considerados en el analisis a menos
que tengan un presentacion nacional equivalente anterior a la fecha de la solicitud en estudio,
los cuales se observa que son considerados en los informe de busquedas internacionales de la
EPO o PCT, y dentro de la actual legislacion aqui en el pais no son validos a menos que tengan
una presentacion nacional anterior.

Estado actual de la Ley.

Articulo 33.- Una invencién se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El
estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al publico, en cualquier lugar
del mundo, mediante una publicacidon en forma tangible, la venta o comercializacién, el uso o cualquier otro
medio, antes de la fecha de presentacidn de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada segtin el
articulo 34.

También quedard comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de
patentes o0 modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentacién sea
anterior a la sefialada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

PROPUESTA MODIFICACION:

Articulo 33.- Una invencidn se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado
de la técnica. El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido divulgado o hecho
accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacion en forma tangible,
la venta o comercializacion, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada segtn el articulo 34.

También quedard comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes
nacionales e _internacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido
originalmente presentadas, cuya fecha de presentacién sea anterior a la sefialada en el inciso
precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Articulo 37 de la Ley.

Articulo 37.- No se considera invencién y quedardn excluidos de la proteccion por patente de
esta ley:

“c) Los sistemas, métodos, principios o planes econdémicos, financieros, comerciales, de
negocios o de simple verificacion y fiscalizacion; y los referidos a las actividades puramente
mentales o intelectuales o a materias de juego.”



PROPUESTAS:

1.- Se requiere una definicion mds precisa de la expresion “o de simple verificacion y
fiscalizacién”, ya que es ambigua, al no definirse el alcance de la expresion “simple”.

2.- En general sobre exclusiones de patentabilidad se deben generar las certezas juridicas y
técnicas en cuanto a la interpretacion de los articulos relacionados con las exclusiones de
patentabilidad. Tal como estdn redactados, se generan interpretaciones diversas y con alto
impacto. La propuesta es revisar en detalle el andlisis comparativo que se ha realizado en las
dreas técnicas correspondientes, con la participacion activa de examinadores y peritos, y que la
Administracién tome decision al respecto, teniendo a la vista la interpretacion juridica que
amerite, y las consecuencias que esta toma de decision podria generar en la Oficina.

- Articulo 56 de la Ley.

Sobre modelo de utilidad, no se define de qué se trata el concepto de caracteristica
utilitaria discernible, definicion que ayudaria a los usuarios en entender en forma clara
cuando su solicitud corresponde a lo que se entiende como modelo de utilidad.

Estado actual de la Ley.

Articulo 56.- Un modelo de utilidad sera patentable cuando sea nuevo y susceptible de aplicacién industrial.
No se concederd una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o
secundarias que no aporten ninguna caracteristica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a
modelos de utilidad anteriores.

La solicitud de patente de modelo de utilidad sélo podra referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que
puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

PROPUESTA MODIFICACION:

Articulo 56 Ley.- Un modelo de utilidad serd patentable cuando sea nuevo y susceptible de
aplicacion industrial.

No se concederd una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias
menores o secundarias que no aporten ninguna caracteristica utilitaria discernible con
respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores, es decir que el cambio de forma
o _modificacién realizado respecto a elementos conocidos del arte previo presente una
ventaja técnica respecto a sus similares, la cual se evalia comparativamente respecto a
invenciones o modelos unicos del arte previo.

La solicitud de patente de modelo de utilidad sélo podrd referirse a un objeto individual, sin
perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la
misma solicitud.

- Articulo 2 del Reglamento.

1.- Definicidn sobre microorganismos

No existe dentro de las definiciones del Articulo 2 del reglamento alguna definicion sobre
el término de microorganismos. Y ha sido deber de los peritos del area la responsabilidad
de decidir cudl es la definicion considerada valida.



Estado actual de la Ley.

Articulo 37, letra f) de la Ley, “Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biolégicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive
genoma y germoplasma. Sin embargo, seran susceptibles de proteccion los procedimientos que utilicen uno o més
de los materiales bioldgicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que
satisfagan los requisitos establecidos en el articulo 32 de la presente ley, que el material biolégico esté
adecuadamente descrito y que la aplicacién industrial del mismo figure explicitamente en la solicitud de patente”.

PROPUESTAS:

Es necesario que se adopte una definicion y se incorporara al articulo de las definiciones en el
dmbito de propiedad industrial, pues se requiere para la correcta interpretacion del Articulo 37
letra b de la Ley, ya que en este articulo en su alcance requiere definir que se considera
microorganismo.

- La definicién de microorganismo de acuerdo a la EPO es “organismos con dimensiones por
debajo de los limites de la vision, que se puedan reproducir y manipular en un laboratorio,
incluidos los pldsmidos, los virus, los hongos unicelulares, algas, protozoos, células vegetales y
células animales.”

- La definicién dada en “Legal Aspect of Gene Technology. Brian Cain, pdgina 14, Sweet
& Maxwell (January 2003)” es “cualquier entidad microbioldgica, ya sea celular o no celular,
capaz de replicarse o de transferir material genético e incluye a virus, viroides y una célula
animal o de planta en cultivo. Los évulos animales, la esperma, el polen de las plantas y los
pldsmidos no se consideran microorganismo de acuerdo a esta ultima definicion ya que no son
capaces individualmente de replicarse.

2.- Definicidn sobre concepto comun inventivo.

No es claro ni para los solicitantes ni para el publico en general, la definicién de unidad
inventiva o concepto comun inventivo y unidad de invencidn, la cuales se requieren para la
correcta definicidn por parte de los usuarios de las cldusulas independientes de un pliego de
reivindicaciones.

Estado actual del Reglamento.

Articulo 40 Reg.- Una solicitud sélo podrd referirse a una invencién. Podréd referirse también a un grupo de
invenciones que mantengan la unidad de la invencion, es decir, relacionadas de tal manera que entre si
conformen un unico concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invencién no sera causal de
nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a peticion del titular, el Jefe del Departamento
debera proceder a la divisién de la invencidn, por el tiempo que le falte para expirar. La resolucién del Jefe del
Departamento, que ordene efectuar la division de la patente se notificara al titular mediante carta certificada,
procediendo posteriormente a extender los nuevos titulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Sélo se puede proteger una sola solucién basica a un problema de la técnica en una misma solicitud por lo que es
necesario que cada una de las cldusulas converjan a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces
apropiados, siempre que éstas tengan unidad de invencién.

Articulo 44 Reg.,.- La definicién del invento propiamente tal, asi como lo que en definitiva queda protegido por el
derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente, en el pliego de
reivindicaciones aceptado por el Departamento. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos serviran para
interpretar las reivindicaciones.

Cada solicitud podra contener una o mas reivindicaciones independientes, siempre que correspondan a la misma
unidad inventiva y estén debidamente ligadas.



Un pliego de reivindicaciones podra incluir una reivindicacion independiente de producto que podra estar ligada a
una reivindicacién independiente de proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricacién y con
una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden caracteristicas de una o varias
reivindicaciones anteriores de la misma categoria, haran siempre referencia al nimero o nimeros de las
reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterizacién adicional, en las que se entenderan
incorporadas las limitaciones de la reivindicacion de la cual dependen. De preferencia se agruparan seguidamente
de la reivindicacion de la cual dependan.

Una reivindicacién dependiente mdltiple puede servir de base para una nueva reivindicacién dependiente.

PROPUESTA MODIFICACION:

- Caracteristicas comunes inventivas: se refiere a las caracteristicas novedosas de un enunciado
que permiten solucionar un mismo problema respecto a otra cléusula independiente que
tiene las mismas caracteristicas.

- Concepto comun inventivo; se refiere a la forma como se soluciona un mismo problema entre
distintas cldusulas independientes.

- Unidad de invencién; cuando una o mds reivindicaciones independientes solucionan un mismo
problema a través de las mismas caracteristicas técnicas equivalentes o caracteristicas
correspondientes entre ellas.

3.- Definicién sobre experto en la materia.

No es claro ni para los solicitantes ni para el publico en general, de que se trata el experto en la
materia que se cita en la reglamentacion, lo cual se requiere para la correcta definicion por
parte de los usuarios de los enunciados en vista del arte previo que tangan a la vista.

En el Articulo 35 de la Ley se cita que “Se considera que una invencion tiene nivel inventivo, si,
para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta
obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado de la técnica”, pero no es claro que
es la persona versada en la materia.

PROPUESTA MODIFICACION:

Persona versada en la materia: Experto del drea técnica correspondiente, imaginario o ficticio y
sin capacidad deductiva, que conoce todo el arte previo relativo a la materia en andlisis. Es decir
aunque el experto en la materia conoce todo el arte previo y tecnologia en la materia
correspondiente, no tiene capacidad deductiva para integrar tecnologias o elementos en pos de
algiin resultado, @ menos que de estas tecnologias o elementos se defina explicitamente su
funcion en pos de algtn resultado especifico.

- Articulo 7° Reglamento.

El trabajo pericial hace necesario dar un plazo legal para que los solicitantes adjunten el
resultado de la bisqueda y examen citado en el articulo 46 ley, ya que actualmente no existe un
plazo para este propdsito, y no siempre se adjuntan aunque se hayan solicitado, lo que obliga a
los peritos a rescatar ellos mismos dichos antecedentes cuando estén disponibles con el objeto
de no dilatar el examen pericial producto de la espera de estos antecedentes, y ademds cumplir
los requerimientos actuales de las pericias, pero aun asi quedan muchos antecedentes sin
consultar, los cuales por problemas de idioma y disponibilidad no es posible analizar.



Los mencionados Informes de Busqueda Internacional en la gran mayoria de los casos se emiten
con mucha anticipacién al nombramiento de un perito, por lo que creemos que INAPI puede
apresurar la entrega y asi favorecer que los documentos estén disponibles en el momento de
realizar el analisis pericial y evitar que una solicitud se alargue innecesariamente a la espera de
estos antecedentes.

Estado actual de la Ley y Reglamento.

Articulo 46 Ley.- Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberan presentar el resultado de la
blusqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se hubieren evacuado, hayan o no
devenido en la concesion de la patente.

Articulo 7° Reglamento.- El solicitante debera indicar en la solicitud el nimero, fecha y lugar de otorgamiento del
mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado sobre el mismo objeto cuya proteccién
solicita en Chile. A requerimiento del Departamento, cuando legalmente corresponda, debera presentar los
informes o fallos que se emitan en el extranjero con relacién al derecho cuya proteccién se solicita en Chile,
debidamente traducidos al espafiol.

PROPUESTA MODIFICACION:

Articulo 7° Reglamento.- El solicitante deberd indicar en la solicitud el numero, fecha y lugar de
otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado sobre
el mismo objeto cuya proteccion solicita en Chile. A requerimiento del Departamento, cuando
legalmente corresponda, deberd presentar los informes o fallos y resultados de busquedas, con
los correspondientes documentos citados en él, en sus versiones completas y traducidos al
inglés o espafiol cuando corresponda, que se emitan en el extranjero con relacion al derecho
cuya proteccion se solicita en Chile, debidamente traducidos al espafiol.

Los cuales si corresponde se deben adjuntar en un plazo posterior a 5 dias después del
nombramiento del perito.

- Articulo 33 del Reglamento.

Definicién mas clara sobre los aspectos a evaluar para determinar el nivel inventivo,ya  que
por ejemplo para determinar la novedad esta bastante claro en la ley, pero no asi para
determinar el nivel inventivo, pues solo se indica que no debe ser “evidente” (articulo 35 ley,
articulo 33 Reglamento)).

Dentro de la actual reglamentacién, en el érea de patentes, se define un concepto como “nivel
inventivo”, el cual se utiliza para avalar el grado de obviedad de una solucién frente al arte
previo, pero no se encuentra definido explicitamente de que se trata, ahora se sabe como
determinarlo, lo cual se encuentra definido en el “Estandar Pericial”, pero no se encuentra una
definicién clara que permita avalar los preceptos definidos en el “Estandar Pericial” y ademas
que permita al publico en general saber de qué se trata este requerimiento.

Estado actual de la Ley y Reglamento.
Articulo 35 Ley.- Se considera que una invencion tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habrfa derivado de manera evidente del estado

de la técnica.

Articulo 33 Reglamento.- Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el articulo 35 de la Ley, se considerard
el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.



PROPUESTA MODIFICACION:

Articulo 33 Reglamento,.- Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el articulo 35 de la
Ley, se considerard el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.

En _donde se debe considerar que los medios protegidos deben solucionar un problema
especifico del estado de la técnica o tener un efecto técnico especifico, el cual debe incluirse
explicitamente en la descripcion de la invencion y ademds para que se cumpla el requisito de
nivel inventivo estos medios no deben ser deducibles de la combinacion de mds de dos
divulgaciones distintas del arte previo que por si solas solucionan el mismo o un distinto
problema, teniendo presente que en las divulgaciones consideradas aunque se expongan
parte de los mismos medios de ellos no se insinué su modificacion o integracion para los

fines propuestos.

- Articulo 34 Reglamento:

Actualizar las normas formales, por ejemplo se podria aprovechar PCT, utilizar sus mismos
formatos, o lo mds proximo a ello.

- Articulos 40 v 42 del Reglamento:

En caso de pliegos con multiples reivindicaciones independientes, considerar solo la clausula
primera como la que define el invento, las restantes deben ser consideradas como
alternativas de proteccién si mantienen unidad de invencidon o ameritan una solicitud de
divisional por parte del solicitante, esto es para evitar que si se rechaza la clausula principal y
correspondientes del mismo invento, los solicitantes den vueltas las solicitudes con cldusulas
que no mantienen unidad de invencidn, lo que obliga a realizar nuevos analisis y en muchos
casos nuevas busgquedas para una misma solicitud, si la primera fue rechazada las restantes
corresponden a otro invento, por lo cual si desean protegerlas deben ser presentadas en una
divisional (articulos 40 y 42 reglamento).

Estado actual reglamento.

Articulo 40 Reg.- Una solicitud sélo podra referirse a una invencién. Podrd referirse también a un grupo de
invenciones que mantengan la unidad de la invencion, es decir, relacionadas de tal manera que entre si
conformen un Unico concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invencién no sera causal de
nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a peticion del titular, el Jefe del Departamento
deberd proceder a la divisién de la invencidn, por el tiempo que le falte para expirar. La resolucion del Jefe del
Departamento, que ordene efectuar la division de la patente se notificard al titular mediante carta certificada,
procediendo posteriormente a extender los nuevos titulos y dejar constancia ello en el registro original.
Sélo se puede proteger una sola solucién bésica a un problema de la técnica en una misma solicitud por lo que es
necesario que cada una de las cldusulas converjan a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces
apropiados, siempre gque éstas tengan unidad de invencion.

Articulo 42 Reg..- El pliego de reivindicaciones se presentara en texto formando cuerpo aparte y deberd contener
una primera clausula independiente que designe el objeto de la invencidn y sus caracteristicas principales que
podran ser detalladas en las siguientes reivindicaciones.

Las reivindicaciones estaran estructuradas por un nimero arabigo, un preambulo, la expresién "caracterizado" y
la caracterizacion de que se trata.

No se aceptaran dentro de las reivindicaciones, frases del tipo "segtn los dibujos acompafiados”, "de acuerdo a
lo explicado en la descripcidn adjunta”, u otras similares.



PROPUESTA MODIFICACION:

Articulo 40 Reglamento.- Una solicitud sdlo podrd referirse a una invencion. Podrd referirse
también a un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invencidn, es decir,
relacionadas de tal manera que entre si conformen un tnico concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invencién no
serd causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a peticién del
titular, el Jefe del Departamento deberd proceder a la division de la invencion, por el tiempo que
le falte para expirar. La resolucion del Jefe del Departamento, que ordene efectuar la division de
la patente se notificard al titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a
extender los nuevos titulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Sdlo se puede proteger una unica solucién bdsica a un problema de la técnica en una misma
solicitud, la que se debe encontrar definida en la cldusula independiente primera, por lo que
es necesario que cada una de las cldusulas converjan a la o a las reivindicaciones
independientes mediante enlaces apropiados, siempre que éstas tengan unidad de invencién
con la cldusula primera.

Articulo 42 Reglamento.- El pliego de reivindicaciones se presentard en texto formando cuerpo
aparte y debe contener una primera cldusula independiente la que designa el objeto de la
invencion y sus caracteristicas principales que podrdn ser detalladas en las siguientes
reivindicaciones.

Las reivindicaciones estaran estructuradas por un numero ardbigo, un predmbulo, la expresion
"caracterizado" y la caracterizacion de que se trata.

No se aceptardn dentro de las reivindicaciones, frases del tipo "segun los dibujos
acompafiados”, "de acuerdo a lo explicado en la descripcién adjunta”, u otras similares.

- Articulo 49 Reglamento.-

Actualmente el articulo 49 del reglamento, se entiende definido para limitar las modificaciones
de la solicitud pero solo en cuanto a si hay ampliacién del contenido original, es decir que no
permite la inclusién de nuevos elementos a menos que tengan una base en el contenido
original, es decir que cualquier modificacion que se realiza después de la publicacién de la
solicitud, necesariamente debe tener una base de sustento en lo divulgado hasta antes de la
publicacion, pero se observa que un problema serio que ocurre en las pericias es que el
solicitante modifica a su voluntad su solicitud (con base en la presentacién original) entre
informe y respuesta de perito y ademds también posteriormente, lo que trae aparejado hacer
nuevos analisis periciales tanto para los peritos como los profesiones expertos del INAPI (labor
ademds que no les compete a estos ultimos).

Es por esto que seria deseable modificar este articulo de forma que permita limitar las
modificaciones en las solicitudes por parte del solicitante, a menos que las modificaciones sean
producto de las pericias y en acuerdo con ellas.

Estado actual reglamento.

Articulo 49.- El solicitante podrd, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud,
siempre que ello no implique una ampliacién del campo de la invencién o de la divulgacion contenida en la
memoria descriptiva. La prioridad de la modificacidn serad la de la solicitud.

Del mismo modo, el solicitante podra dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial en dos o mas
solicitudes, mientras no amplie el campo de la invencion o el contenido de la memoria descriptiva.



PROPUESTA MODIFICACION.

Articulo 49.- El solicitante podrd, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo,
modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliacion del campo de la invencion
o de la divulgacion contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificacion serd la
de la solicitud.

Cualquier modificacion avalada por el contenido original y posterior a la emision del informe
pericial, debe ser como consecuencia de las pericias efectuadas y en acuerdo con ellas.

Del mismo modo, el solicitante podrd dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe
pericial en dos o mds solicitudes, mientras no amplie el campo de la invencion o el contenido
de la memoria descriptiva.




AGPP
ASOCIACION GREMIAL DE PERITOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.-Sobre lo relacionado a: Materia procedimental a mejorar, les comentamos y proponemos
lo siguiente:

Consideramos que algunos de los principales procedimientos que conllevaria a mejorar los
procedimientos serian los siguientes:

1.-Quienes presentan una solicitud en forma electrénica, hasta las 14 horas del dia, deben

recibir su nimero de solicitud, después del ultimo que se presentd en el mesén, es decir
quién vive en Punta Arenas y envia su solicitud a las 9.01, versus un solicitante de
Santiago, que se presenta en el mesdn (con la misma invencion) a las 13.59, recibe el
niumero después del solicitante de Santiago, lo que en caso de discrepancias con el
articulo 20 del Reglamento en cuanto quien entrega primero, perjudica a los solicitantes
de provincia, pues ahora tiene la prioridad el que tiene numeracién anterior y no el que
ingresa en un horario anterior.

PROPUESTA:

Con un programa en linea que asigna numero a la solicitud entrante en forma
inmediata, o en su defecto anotar la hora de ingreso de la solicitud en Santiago, de este
modo no existiria desigualdad, pues quedaria claramente registrado quien ingreso
primero su solicitud.

2.-Existen solicitudes de Patentes de Invencidn, que tardan o han tardado mas de tres afios

entre que se cancela el arancel pericial y que se formaliza el Nombramiento del Perito a
cargo de determinada solicitud. Hay solicitudes que pueden tardar unos cinco afios en
llegar a la instancia que el perito ha emitido su Gltimo pronunciamiento y en que la
solicitud queda en tramite para la resolucion final por parte de INAPI. De esos cinco
afos, tres afios y medio es decir un aproximado 70% del tiempo, ciertas solicitudes sélo
estan esperando que se realice el nombramiento del perito a cargo.

Por ejemplo:
Solicitud Fecha Inscripcién | (1): Fecha Pago (2): Fecha Tiempo transcurrido
N° Peritaje Nombramiento entre (1) y (2)
del Perito
2927-2006 | 27-Oct.-2006 27-Nov.-2007 17-Marzo-2011 Casi 40 meses
699-2007 | 16-Marzo-2007 3-Dic.-2007 17-Junio-2011 Casi 42 meses
2790-2007 | 27-Sept.-2007 31-Jul-2008 17-Enero-2011 Casi 30 meses

Lo anterior se contrasta con otras solicitudes que en un significativo menor tiempo,
tienen nombramiento de perito. Hay solicitudes que tardan menos de 1 afio entre el
pago del peritaje y el nombramiento del Perito, demostrando que la tramitacion entre
pago de peritaje y nombramiento del perito, puede acortarse significativamente,
reduciendo el tiempo total de tramitacion para una solicitud dada, de unos aproximados
5,5-6 afios a aproximadamente unos 2-3 afios.



Solicitud Fecha (1): Fecha (2): Fecha Tiempo
N°® Inscripcion Pago Nombramien transcurrido
Peritaje to entre (1) vy
del Perito (2)
391-2009 20-Feb.-2009 15-Jun.-2010 17-Feb-2011 8 meses
424-2009 25-Feb- 2009 06-0ct.-2010 17-Feb-2011 4 meses
3858-2008 | 19-Dic-2008 11-Ene-2011 17-Feb-2011 1,2 meses
PROPUESTA:

Como la cancelacion de los honorarios periciales es algo relacionado con dineros, la Unidad
encargada de esto deberia ser Finanzas, y esta unidad, en conjunto con la unidad de
Desarrollo y/o Archivo, o aquellas que sean necesarias, coordinar para proporcionar a la
Sub Direccion de Patentes, especificamente a la Unidad de Gestion Pericial, la informacion
de las solicitudes que fueron efectiva y correctamente pagadas y que tiene decretado su
pase a examen pericial, para que dicha unidad haga las gestiones de pedirlas al archivo,
dado que es la Sub Direccion de Patentes actualmente, quien debe revisar si los pagos
fueron realizados en forma.

Nuestra experiencia nos indica que gran parte de la demora entre esos dos pasos de la
tramitacion obedecen a que no todos los profesionales de INAPI involucrados en esas
etapas, quedan al tanto una vez que se cancela el pago del peritaje y por ello, no hay una
alerta mds temprana respecto de solicitudes que estd listas para que se les designe el perito
evaluador. INAPI organiza las solicitudes segun el Estudio de Abogados que la representa,
sin diferenciar entre Solicitudes en Espera del pago del peritaje respecto de aquellas que
estdn listas para el Nombramiento del perito. Ademds, el escrito presentado por los
representantes de una solicitud, acreditando el pago del arancel pericial, queda archivado
fisicamente apartado de su solicitud.

Proponemos que para acortar ese extenso tiempo y favorecer el compromiso de INAPI de
acortar la tramitacion, al hacerse el Pago de Peritaje, el escrito que confirma el pago del
arancel pericial sea entregado a los Sres. funcionarios del Archivo, para que periddicamente
(semanal o mensualmente) integren dicho comprobante a la solicitud correspondiente y
ubique dicha solicitud, en el grupo de solicitudes en espera de Nombramiento del Perito.

Lo anterior no conlleva una modificacion procedimental compleja ni tampoco requiere mds
espacio fisico, pues puede ir implementdndose gradualmente y manteniendo el archivo de
solicitudes en base a los Estudios de Abogados que las representan pero dividiendo entre
solicitudes “con” o “sin” pago del arancel pericial. Ademds, tal como lo mencionamos
anteriormente, nuestra propuesta no significa requerir mds espacio, sino sélo organizarlo
en dos sub-grupos distintos. De esta forma, las solicitudes en condiciones de avanzar en su
tramitacion, estarian fisica y visualmente identificadas, favoreciendo a nuestro parecer, la
disminucion considerable de la tramitacion.

3).- Muchas solicitudes presentan Memorias Descriptivas extremadamente extensas, algunas

superando incluso las 500 paginas. Varias solicitudes incluidas en ese grupo, abarcan tal
cantidad de paginas para repetir en la misma descripcién, mds de una vez los mismos
conceptos o describiendo introducciones o pasajes que no son necesarias reiterarlas para
la comprension de la invencién propuesta.

La experiencia indica que una invencién puede perfectamente describirse y aportar el
sustento técnico para su reproduccidn, sin superar las 30 paginas, tal como asi lo entiende
actualmente la OMPI.



Como ejemplo de estos casos se pueden comprobar los siguientes donde el perito realizé el
informe pericial por el mismo honorario.

Paginas
Numero N° N° de memoria N° de
solicitu Prioridade clausula descriptiv secuencia
d s s a s
981-2006 63 1.096 370 197.470
1680-2005 50 672 473 100.181
2616-2007 923

Es conocido que EPO y otros varios paises como Estados Unidos, Japdn, China, Croacia,
Colombia, Brasil, Argentina y Peru, tienen implementado cobros extras por sobre un
determinado numero de paginas de Memoria descriptiva y por un numero mayor de
reivindicaciones, sobre lo considerado como techo légico, acorde a cada pais mencionado.

PROPUESTA:

a) Descripciones por sobre un determinado numero de pdginas, podrian pagar un valor
adicional por concepto de honorarios periciales por cada pdgina adicional a la
recomendada, que como lo hemos mencionado, podria tener un tope de 30 pdginas.

b) Dado que las solicitudes tienen diferente complejidad técnica, y por tanto el tiempo
involucrado en el andlisis es diferente, deberia existir un arancel diferenciado. No es lo
mismo analizar una solicitud con 500 cldusulas que con 10, no es lo mismo revisar una
memoria de 800 pdginas, que 20. Se podrdan generar los incentivos para que el
solicitante acote, pero en caso de recibir solicitudes extensas, se deben cobrar las tasas
respectivas, y por tanto el arancel pericial también deberd ser mayor.

c) Creemos que la mejor manera de favorecer los procedimientos es promover la
descripcion de una invencion, sin exagerar en descripciones que en el fondo no
constituyen un aporte en la comprension de la invencién en si misma. Por ello, como ya
se hace en otros paises, se podria cobrar un impuesto extra por cada hoja adicional a un
nimero maximo de pdginas en la Memoria Descriptiva,

d) Considerar de manera regular los peritajes extras a discrecion del perito y debidamente
fundamentado.

4.-Otras.

1) ¢Es realmente necesario presentar la boleta electrénica y ademas en papel? ¢No se
podra generar un control interno entre Finanzas y la Unidad de Gestién de Peritos
para evitar el tramite presencial?

2) Que el retiro del nombramiento se pueda realizar efectivamente en la fecha
acordada por calendario. En dicho calendario no se hace separacion de solicitudes
contenciosas, y sabemos que tipicamente hay un desfase de 1 semana aprox.
Tiempo valioso para que el perito gestione sus solicitudes.



3) Las solicitudes que finalizan la tramitacion muchas veces no contienen los
documentos del Informe de busqueda. Esto es un problema cuando se deben
analizar nulidades o divisionales, retardando la labor del perito en recopilar
documentacion que antafio constaba en el expediente. Se hace mas complicado, ya
que es documentacién bastante antigua. La propuesta es que se cuide no eliminar o
extraviar, etc. dichos documentos, muchas veces rescatados por el perito.

4) En relacion a las secuencias presentadas en las solicitudes de biotecnologia, seria
deseable presentarse en formato digital. De esa manera se evita perder tiempo en
tipear la secuencia y la posibilidad de ingresar un error de manera accidental en la
transcripcion. El solicitante ya tiene las secuencias en ese formato y, por lo tanto,
no le implica un trabajo adicional.

5) Que ademas de la descripcidn de la invencion en su forma reglamentaria, a falta de
la digitalizacion de las solicitudes, se dé instrucciones a los solicitantes para que
faciliten a requerimiento la informacion digital que dispongan de las solicitudes,
especificamente la memoria descriptiva y pliego de reivindicaciones, lo cual si se
hace extensivo al INAPI ademas le facilitaria las labores de edicidn de las solicitudes
para su divulgacién en la WEB.

Atte.
AGPPI.
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