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LQUE ES UNA INVENCION?

Una invencion es aquella idea que ha
sido materializada para solucionar un
problema técnico en cualquier campo de
la tecnologia, desde los mas basicos
como la metal-mecanica hasta los mas
complejos como la biotecnologia o la na-
notecnologia. Se concibe por “idea ma-
terializada”, aquella que ha sido llevada
a la practica y aplicada en la realidad
para lograr un resultado concreto. Asi,

una invencion puede ser, entre otros
elementos, un aparato, un compuesto
quimico, una composiciéon, un sistema o
un procedimiento.




LQUE ES UNA PATENTE?

Una patente es el titulo otorgado por el Estado que confiere a su titular el dere-
cho de excluir a terceros de la explotacion de una invencion por un tiempo y en
un territorio determinado, siempre y cuando la invencion cumpla con los requisitos
establecidos por las disposiciones legales. Durante el periodo de vigencia de la
patente, quien sea titular del derecho podra evitar que terceros exploten la inven-
cion, la reproduzcan, la vendan, la usen o la aprovechen sin su consentimiento.

Como parte del procedimiento para solicitar una patente, la invencion debe ser
divulgada de manera clara y completa, de tal manera que esta pueda ser repro—
ducida una vez culminado el plazo del citado derecho. Esta divulgacion permitira
asimismo enriquecer el estado del arte en el campo técnico de la invencion,
facilitando la creacion de nuevas invenciones.




(POR QUE PROTEGER LAS INVENCIONES POR
MEDIO DE PATENTES?

El sistema de patentes busca ser un motor
de desarrollo que incentive la innovacién y
el progreso, mediante la proteccion juridica
de creaciones técnicas que sean novedo-
sas, inventivas y aplicables en la industria.
En un sistema de libre competencia sin
privilegios exclusivos ni restricciones, la 16—
gica de las patentes radica en incrementar
las posibilidades de que el creador de
una invencion recupere la inversién —de
tiempo, dinero y esfuerzo creativo— que le
significé obtener la invencion. En términos
econémicos, el sistema de patentes pre-
tende ayudar a corregir la falla de mercado
que detiene a los actores economicos de
apostar fuertemente en innovacién, al ser
esta una inversion de alto riesgo. Si bien
no constituye la Unica herramienta, ni en
todos los casos la mas eficaz para que
los actores economicos apropien econd-
micamente el conocimiento generado en
sus procesos de investigacion y desarrollo
(1+D), el sistema de patentes es defi-
nitivamente una de las herramientas mas
usadas para proteger, transferir y comer-—
cializar los activos intangibles resultado de
estos procesos de I+D.

En general, una patente es un medio para transferir tecnologia de manera eficiente
desde el ambito de las ideas y la creatividad hacia el mercado. Primero, porque
permite explotar en solitario una soluciéon técnica que puede generar un alto impacto
en el mercado. El hecho de no tener competencia, hace que el duefo de la patente
pueda aplicar una politica de precios mucho mas distendida y alejarse del precio mar-
ginal en tanto recupera la inversion en la que ha incurrido para obtener el producto
final. Por otro lado, si no estad en posibilidad de comercializar el producto, la patente
le permitird tener una posicibn mucho mas solida para negociar con potenciales so-
cios, inversionistas o cooperantes, un esfuerzo colaborativo para llegar al mercado.
Asimismo, es mucho mas facil y concreto transferir, vender o licenciar una patente
que una tecnologia sin dicho titulo. Todas estas acciones, permiten generar beneficios
econdémicos directos para los creadores de la tecnologia.
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LQUE TIPOS DE PATENTE SE PUEDEN PROTEGER
EN PERU?

Segun el marco legal vigente en Perl, una invencion puede ser protegida a través de
una Patente de Invencion o una Patente de Modelo de Utilidad - Decision 486 de la
Comunidad Andina “Régimen Comun de Propiedad Industrial”.

protege toda nueva forma, confi-
guracion o disposicion de elementos, de
algun artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto o de alguna
de sus partes, que permita un mejor
o diferente funcionamiento, utilizacion o
fabricacién del objeto, incorporandole o
proporcionandole alguna utilidad, ventaja
o efecto técnico que antes no tenia. La
proteccion de un modelo de utilidad tie-
ne una duracion de 10 afos, contados
desde la fecha de presentacion de la
solicitud.




En la literatura especializada, las patentes de modelo de utilidad se denominan también
“pequefias patentes” o “patentes de innovacién”, pues estan orientadas a proteger
creaciones técnicas que en general no cumplirian con los requisitos de proteccion de
una patente de invencibn —en particular el de nivel inventivo— pero que, dado su
aporte en la provision de una nueva solucion técnica, merecen proteccion de propiedad
intelectual. Los modelos de utilidad no han sido concebidos para promover los grandes
avances técnico-cientificos; son herramientas para fomentar la innovacion incremental,
asi como las mejoras y adaptaciones de soluciones técnicas ya existentes. Su utiliza-
cion se da en forma mayoritaria por parte de individuos y de pequefias y medianas
empresas que se mueven en ambitos técnicos de mediana y baja complejidad, tales
como la metal-mecanica, la carpinteria o la fabricacion de utensilios domésticos.

En general, el tiempo que toma el tramite asi como las tasas de registro de una pa-
tente de modelo de utilidad equivalen, en promedio, a la mitad que las de una patente
de invencion. Ademas, los modelos de utilidad en el Perd no requieren de pago o
tasa de mantenimiento anual, mientras que las patentes de invencién, si.




(CUALES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR
UNA INVENCION PARA PODER SER PROTEGIDA
POR PATENTE?

Tal como se comentd en el punto anterior, una invenciéon debe cumplir con ser nueva,
implicar nivel inventivo y tener aplicacion industrial, para poder ser protegida por patente
de invencién. A continuacion se describen estos tres requisitos:

NOVEDAD: La primera condiciébn para que una invencion pueda ser protegida
por una patente es que sea nueva. Debe entenderse como tal, si es que en
la fecha de presentacion de la solicitud, no existe otra tecnologia en el dominio
publico que provea una solucién igual o similar a la provista por la invencion, es
decir, esta es nueva sélo si supera el estado de la técnica (denominado también
como arte previo) en la fecha de presentacion de la solicitud. El estado de la
técnica es toda divulgacion que haya estado a disposicion del publico (bien sea
por haber sido publicada, descrita, expuesta o conocida) en una fecha deter—
minada. Es importante sefalar que la novedad es un concepto absoluto y no
relativo, pues se exige que sea de naturaleza universal y no Unicamente en re-
lacion al territorio donde se pretende la proteccion.
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APLICACION INDUSTRIAL: El tercer requisito exigido para que una invencién pueda
ser protegida por el derecho de patentes es la aplicacion industrial. Ello implica que la
invencion sea susceptible de ser reproducida o utilizada en cualquier tipo de industria
o actividad productiva.

En adicion a los requisitos sefialados, es esencial que al momento de solicitar una
patente, la descripcibn que se haga de la invencion sea lo suficientemente clara y
completa de tal manera que una persona capacitada en la materia técnica correspon-
diente, pueda replicarla a partir de la informaciéon suministrada.

Finalmente, es necesario que la solicitud de patente sélo comprenda una invencién o
un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico
concepto inventivo.

En el caso de los modelos de utilidad, estos deben cumplir con el requisito de nove-
dad. Ademas, aquella diferencia o diferencias identificadas entre el modelo en cuestién
y el estado de la técnica, deberan otorgar al primero una ventaja o utilidad técnica
que el antecedente mas cercano no tenia.
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(EXISTE ALGUN TIPO DE INVENCION QUE NO
PUEDA SER PROTEGIDA POR PATENTE?

El articulo 15 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina es-—
tablece que no se consideraran invenciones a:

a. Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

b. El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biologicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza
0 aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier
ser vivo natural;

Las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de
autor;

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,juegos
o actividades econdmico-comerciales;

Los programas de ordenadores o el soporte légico, como tales; vy,

Las formas de presentar informacion.
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Asi también, el articulo 20° de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina establece ciertas restricciones respecto a invenciones que no pueden ser pa-
tentadas, asi tenemos que no seran patentables:

a. Las invenciones cuya explotacién comercial en el territorio del Pais Miembro res-
pectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la moral. A
estos efectos la explotaciébn comercial de una invencion no se considerara contraria
al orden publico o a la moral solo debido a la existencia de una disposicion legal
o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

b. Las invenciones cuya explotacion comercial en el Pais Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de
los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos
la explotacion comercial de una invencién no se considerara contraria a la salud o
la vida de las personas, de los animales, o para la preservacion de los vegetales
o del medio ambiente Unicamente por razon de existir una disposicion legal o
administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

c. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolégicos para la
produccién de plantas o animales que no sean procedimientos no biolégicos o
microbiologicos;

d. Los métodos terapéuticos o quirirgicos para el tratamiento humano o animal, asi
como los métodos de diagnostico aplicados a los seres humanos o a animales.

Finalmente, los usos y segundos usos de productos o procedimientos no son suscep-—
tibles de ser protegidos en concordancia con el articulo 14 de la Decision 486 y su
interpretacion por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-
Al-2000, publicado en la Gaceta Oficial N® 722 del 12 de octubre del 2001.

Estas excepciones y prohibiciones se aplican tanto a patentes de invencion como a
patentes de modelos de utilidad.




LCOMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PATENTE
EN PERU?

Para solicitar una patente en Perl, es necesario presentar una serie de documentos
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI). Estos documentos se denominan, en conjunto, la
“solicitud de patente”, y de manera general son los siguientes:




Formulario de solicitud (F-DIN-01), en el cual se consignan los datos de
identificacion del solicitante, inventor y representante (apoderado), asi como
el titulo de la invencion y la indicacién que especifigue si es una patente de
invencion o una patente de modelo de utilidad.

Documento técnico que comprende:

® Descripcibn o memoria descriptiva,

° Dibujos, para facilitar la comprension de la invencion,
® Reivindicaciones, y

® Resumen.

Comprobante de pago correspondiente a la tasa por presentacion de solicitud
establecida en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del INDECOPI
(TUPA).

Otros documentos que se debera presentar, de ser necesario:

Poder, en caso el solicitante decida nombrar a un apoderado que lo represente

durante el tramite.

a. Cesion del derecho a la patente del inventor hacia el solicitante, en caso
el inventor no sea el solicitante,

b. Contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente
se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos ge-
néticos oriundos del Peri o de sus productos derivados,

Documento que acredite la licencia o autorizacion de uso de los cono-
cimientos tradicionales de las comunidades indigenas, afroamericanas o
locales, cuando los productos o procedimientos cuya proteccion se solicita
han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos, y
Certificado de depédsito del material biolégico, expedido por una institu—
cion internacional de microorganismos o ante otra institucion reconocida
por INDECOPI. Cuando la invencion se refiera a un producto o a un
procedimiento relativo a un material biolégico y la invencion no pueda
describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una
persona capacitada en la materia técnica, la descripcion debera comple—
mentarse con un depédsito de dicho material.

Para que la fecha de presentacion de la solicitud sea valida y ésta admi-
tida a tramite, debera contener por lo menos lo siguiente: Formulario con
los datos del solicitante indicando que se pide una patente de invencion
o modelo de utilidad, la descripcion de la invencion y el comprobante de
pago correspondiente a la tasa de presentacién de la solicitud.

Para que la fecha de presentacion de la solicitud sea valida y ésta admitida a tramite,
debera contener por lo menos lo siguiente: Formulario con los datos del solicitante
indicando que se pide una patente de invencién o modelo de utilidad, la descripcién
de la invenciéon y el comprobante de pago correspondiente a la tasa de presentacion
de la solicitud.
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(QUIEN PUEDE SOLICITAR UNA PATENTE?

En general, cualquier persona natural o juridica puede solicitar una patente. Sin em-
bargo, es importante mencionar que existen distintos actores que intervienen en el
desarrollo de una invencién y que forman parte activa durante el proceso de solicitud
y las distintas etapas del procedimiento. En algunos casos, estos actores pueden ser
la misma persona, pero en otros, pueden ser personas distintas.

INVENTOR
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, por el contrario, puede ser
una persona natural o juridica, y es quien
pide la patente; es decir, presenta la so-
licitud para que la autoridad evalie si
la invencion cumple con los requisitos de
concesion. Ademas, es quien se encarga
de seguir todo el procedimiento ante Ila INDECOFI
autoridad, y presentar la informacion que
sea requerida dentro de los plazos que
se le indiquen. En caso de que este sea
una persona juridica (empresa, institucion,
etc.), debera contar con un representante.

Finalmente, es a quien se
concede la patente y, por tanto, es su
“duefio” y tiene el derecho exclusivo
sobre la invencion protegida. Gene-
ralmente sucede que quien solicita la
patente (solicitante) se convierte en
su titular, una vez otorgada la patente.
Pero existen casos en que la patente

es transferida, cedida o vendida a un
tercero, pasando este a ser el nuevo
dueno. Recordemos que una patente
es como un titulo de propiedad sobre
una invencién y como tal puede ser
objeto de una serie de transacciones

TlTu LAR comerciales.
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(COMO REDACTAR UN DOCUMENTO TECNICO DE
PATENTE?

La redaccion del documento técnico de patente, y en particular del pliego de reivindica—
ciones, es un proceso muy especial, pues se trata de un texto que delimita el alcance
de la invencion que se busca proteger. Establece la fortaleza y posicion que tendra el
titular de la patente en el mercado, en el ambito tecnolégico al cual se circunscribe la
invencion. En general, se recomienda que la persona o grupo de personas encargadas
de su redaccion, tenga entrenamiento legal y conocimiento del sistema de patentes, pues
cada detalle descrito puede definir una eventual contienda por infraccion o ampliar o
reducir las posibilidades de licencia o venta a un potencial interesado. Una sola palabra
0 numero errado puede incrementar las regalias que genere la patente, por eso, cada
una de ellas debe ser cuidadosamente escogida. Lo natural es que el equipo de inven-—
tores trabaje de la mano con un abogado o un consultor especializados en la materia.
A continuacion detallaremos brevemente cada parte del documento técnico:

LA DESCRIPCION

La descripcion tiene como objetivo divulgar la invenciéon y soportar a las reivindicaciones,
cuyas caracteristicas técnicas deberan ser contenidas y explicadas en forma apropiada.

Para comprender la solucion propuesta por el inventor y su aporte, se debe saber,
ademas, el problema técnico resuelto y la tecnologia anterior conocida, referida al
mismo problema u otros similares.

Adicionalmente, es importante considerar dos aspectos. El primero es que la descrip-
cion debe explicar el concepto invento de manera suficiente, es decir, no debe ser
necesario revisar fuentes adicionales ni realizar experimentacion adicional para que una
persona entendida en la materia téc-
nica correspondiente pueda reproducir
la invencion. El segundo, relacionado
con la importancia de dar a conocer
las caracteristicas esenciales de la in-
vencion al momento de presentar la
solicitud de patente. Si la invencion
no esta lo suficientemente descrita, no
sera posible presentar informacion adi-
cional posterior, pues los cambios de
fondo que no hayan sido inicialmente
divulgados, es decir que vayan mas
alld del alcance de la invencion ori-
ginalmente divulgada, no seran acep-
tados ni podran ser evaluados por el
examinador de patentes.




La descripcion debe incluir:

® El sector tecnolégico al que se refiere la invencion.

e La tecnologia anterior conocida por el inventor. Generalmente, en este punto se
hace referencia a solicitudes de patente, a otras ya concedidas o publicaciones,
citdndolas y proporcionando una resefia de como intentaron solucionar un problema
determinado.

® Una descripcion detallada que permita la comprension del problema técnico y de
la solucién aportada por la invencién, indicando las diferencias con la tecnologia
conocida anteriormente.

e Una resefia de los dibujos, con su correspondiente identificacion y referencias a
la descripcion.

e Un ejemplo de cémo llevar la invencion a la préactica.

e La indicacion del tipo de industria en que es aplicable la invencién.




LAS REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones de una solicitud de patente son parrafos numerados que detallan
ordenadamente el concepto inventivo, incorporando de manera clara y concisa todas las
caracteristicas técnicas esenciales de la invencién. Son textos estructurados que permiten
comparar los elementos que se reivindican con aquellos contenidos en el estado de la
técnica mas cercano y verificar que cumplan con los requisitos que exige la legislacion
para obtener una patente, al momento de efectuarse el examen técnico de la solicitud.

Esto es de particular relevancia, pues una vez otorgada la patente, en caso se pre-
sente algun litigio con terceros por el uso sin autorizacion de una invencion protegida,
se revisaran sus reivindicaciones y seran comparadas con el producto en litigio. Con
base en ello de determinard si existe o no una violacion a los derechos del titular
de la patente.

Ahora bien, una solicitud de patente puede tener una reivindicacion Unica o mas de
una, orientadas a buscar proteccion a una invencién. Al conjunto de ellas se le co-
noce como “pliego de reivindicaciones”. Cuando hay mas de una, estas deben estar
referidas a la misma invencion y solucionar el mismo problema técnico; es decir, deben
guardar unidad entre si, lo que también es evaluado por el examinador de patentes
al momento del examen técnico.

Partes de una reivindicacion: En el escenario ideal, una reivindicacion debe estar re-
dactada en dos acéapites claramente diferenciables entre si: un predmbulo y una parte
caracterizante, ambos separados por la frase “caracterizado por”.

El preambulo es la parte de la reivindicacion que contiene el sector tecnoldgico al que
se refiere la invencion y aquellas caracteristicas técnicas que forman parte del estado
de la técnica; es decir, que ya son conocidas. Por otro lado, la parte caracterizante
debe incorporar las particularidades para las que se reclama proteccion y que el in-
ventor considera novedosas.

Ejemplo 1:
Recipiente para contener liquidos caracterizado porque lleva adjunto un elemento de
sujecion (taza con asa).

Ejemplo 2:
Un método de lixiviacion de cobre a partir de cementos frescos o parcialmente oxidados
caracterizado porque comprende:

® Una etapa de preparacion de pulpa cuya concentracién de sélidos o6ptima co-
rresponde de un 10 a 15%.

® Una segunda etapa de tostacion oxidante a una velocidad de calentamiento igual
o menor a 12 grados-hora.

® Una tercera etapa de inyeccién de oxigeno proveniente de soplado de aire o
una mezcla de aire enriquecida con oxigeno.

e Una etapa final de lixiviacion por agitacién acida.
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Ejemplo 3:

Un vehiculo-grua del tipo de los que incluye un chasis que soporta una cabina, y una
tolva plana la cual es soportada al menos por un eje trasero y ruedas, donde la tolva
plana es inclinable con relacién al chasis alrededor de un eje pivotante, caracterizado
dicho vehiculo-gria porque el eje pivotante estd localizado adelante de eje trasero
del camidn, dispuesto de tal forma que a medida que la tolva plana se inclina hacia
atras, el chasis se inclina hacia adelante y la tolva plana baja hacia el eje trasero.

Las reivindicaciones pueden ser de producto (compuestos, composiciones, artefactos,
dispositivos, herramientas, formulaciones, etc.) o de procedimiento (métodos, procesos,
etc), y pueden ser independientes, cuando definen la solucion al problema técnico
planteado por si solas; y dependientes, cuando hacen referencia a una reivindicacion
independiente, afadiendo caracteristicas adicionales de alcance mas limitado, sin mo-
dificar la naturaleza esencial de la invencion.

RESUMEN

El resumen contiene una resefia de la divulgacion tal como figura en la descripcion,
las reivindicaciones y cualquier dibujo. Sirve de fuente de informacion que permite al
lector entender lo fundamental de la invencion de manera rapida. En general, tiene
una finalidad puramente informativa y no se tendra en cuenta a efectos de interpretar
las reivindicaciones, determinar la suficiencia de la divulgacion o la patentabilidad de
la invencién reivindicada.

DIBUJOS

Los dibujos no siempre son necesarios
para divulgar la invenciéon reivindicada
de manera completa y suficiente. Sin
embargo, dependiendo de su naturaleza,
resultan utiles para ilustrar, por ejemplo,
un gréafico del objeto inventado, un es-
quema de un circuito electronico o una
féormula quimica.




(COMO SOLICITAR UNA PATENTE EN EL
EXTRANJERO?

En general, cualquier persona natural o juridica puede solicitar una patente en
cualquier pais del mundo, cumpliendo con los procedimientos y requisitos legales
vigentes en cada jurisdiccion.

Para ello, la persona interesada puede presentar una primera solicitud de patente
directamente en el pais donde quiere obtener la protecciéon. Sin embargo, lo mas
comun es hacerlo primero en Pert y luego en otro lugar del mundo, siempre
que se refiera a la misma invencién, explicitando que también fue presentada en
el lugar de origen. A continuacion explicamos el proceso.
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EL CONVENIO DE PARIS

De manera previa, conviene conocer el primer convenio internacional que se ocupd
del tema de la propiedad industrial. Se trata del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, establecido en 1883 y que desarrolla el principio de trato
nacional (otorgar el mismo nivel de proteccion a los ciudadanos de las naciones que
pertenecen al Convenio), el derecho de prioridad y otras reglas comunes que los
paises miembro aceptan.

Se establece que las patentes concedidas en distintos paises miembros del Convenio
para un mismo invento, son independientes unas de otras. Ello quiere decir que la
concesion en un pais no obliga al resto a otorgar una patente sobre la misma inven-
cion. Esto es lo que se denomina el principio de territorialidad. Si bien esto fortalece la
soberania de las naciones para otorgar o denegar invenciones de acuerdo a sus propias
reglas, genera en los inventores la necesidad de iniciar un procedimiento independiente
en cada lugar para obtener la proteccion de su invencién.




REIVINDICACION DE PRIORIDAD

Ademas del principio de territorialidad, lo mas relevante para la presente seccion es el
establecimiento del principio de prioridad. Este prevé que una vez presentada la solicitud
en un pais parte del Convenio, el solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad,
es decir reclamar la fecha de la primera presentacion ( “fecha de prioridad”), en un
plazo de 12 meses. Esto da tiempo para evaluar otros escenarios distintos a aquel
donde se depositd la primera solicitud y en los que se desea obtener una patente.

El beneficio de la reivindicacion de prioridad consiste en que solicitudes presentadas
con posterioridad (hasta 12 meses) pueden reclamar la fecha de la primera solicitud
en otro pais miembro del Convenio.

Con ello, se asegura, en primer lugar, que los requisitos se evaluen considerando la
fecha de presentacion primigenia. En segundo lugar, la solicitud que goza del derecho
de prioridad tiene prelacién sobre cualquier otra solicitud de patente presentada por
un tercero para la misma invencion. Esto da pie al concepto de familia de patentes,
definida como un grupo de patentes o solicitudes de patentes relacionados entre si a
través de la(s) prioridad(es) de un documento ad hoc en particular.

En general, en los formularios o petitorios para solicitar una patente, en cualquier pais,
existe un recuadro para incluir la solicitud o solicitudes prioritarias a las que el pedido
en cuestion invoca.

LQUE ES EL TRATADO DE COOPERACION EN
MATERIA DE PATENTES-PCT?

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes o PCT, por sus siglas en
inglés, es un instrumento de caracter internacional, administrado por la Organiza-
cion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha sido suscrito por mas de
144 paises y permite solicitar de manera simultdnea y en un gran numero de
naciones, la proteccién de una invencién por patente, mediante una Unica solicitud
“internacional” sin necesidad de realizar otros tramites nacionales o regionales.

Si bien el PCT simplifica el proceso de presentacion y tramitacion de solicitudes
de patentes, su concesion sigue siendo competencia de las oficinas nacionales o
regionales de patentes en lo que se denomina la “fase nacional”.

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes y el Reglamento del Tratado
de Cooperacion en materia de Patentes, son, en si mismos, los textos legales
que sostienen su quehacer.




El procedimiento en virtud al Tratado PCT presenta dos fases:

FASE INTERNACIONAL
La fase internacional comprende las siguientes etapas:

a. Presentacion de la solicitud internacional: El solicitante presenta una solicitud in-
ternacional en cumplimiento con los requisitos de forma del PCT, en un idioma
determinado y pagando un unico conjunto de tasas.

b. Busqueda internacional: Una “Administracion encargada de la busqueda interna—
cional” (una de las principales Oficinas de patentes del mundo) identifica los
documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad de la invencion
(estado de la técnica) y establece un dictamen sobre la posibilidad de dicho
estado (opinion escrita) mas antigua.

c. Publicacién internacional: El contenido de la solicitud internacional se divulga a todo
el mundo inmediatamente después de que expire el plazo de 18 meses contados
a partir de la fecha de presentacion mas antigua.

d. Examen preliminar internacional: Una “Administracion encargada del examen pre-
liminar internacional” (una de las principales Oficinas de patentes del mundo)
realiza a peticion del solicitante un nuevo examen de patentabilidad, normalmente
sobre una version modificada de la solicitud.
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FASE NACIONAL

Una vez finalizado el procedimiento del PCT, el solicitante pide directamente la conce-
sion de la patente a las Oficinas nacionales (o regionales) de patentes de los paises
en los que desee obtenerla. Esto se da entre los meses 20 y 30 de presentada la
solicitud internacional o desde la reivindicacion méas antigua.

EL SISTEMA PCT

Entrada en
fase nacional

Publicacién
internacional
(meses)
0
0, opcional
Presentacion resentacion nforme eticion de
de solicitud de solicitud de busqueda busqueda
nacional PCT internacional suplementaria
(opcional) Presentacién de solicitud de
examen preliminar internacional
30
Entrada en
Examen fase nacional
preliminar
internacional
OMPI
Intro-4
26.03.10
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REQUISITOS DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

La solicitud internacional PCT debe presentarse ante la Oficina Receptora competente.
En el caso de solicitantes peruanos, es la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecno-
logias del INDECOPI o la Oficina Internacional de la OMPI, a eleccion del solicitante.

Se considera que la presentacion del petitorio del PCT constituye una designacion inme-
diata de todos los Estados miembros del Tratado, con lo cual el tramite va a producir
los mismos efectos que una solicitud nacional presentada en cada Estado miembro.

A fin de presentar la solicitud internacional, se deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

a. Petitorio

Presentar tres ejemplares del petitorio (formato PCT/RO/101), el cual debera redac-
tarse en espafol.

El petitorio debera contener (Art. 4 y Reglas 3 y 4):

e Una peticion en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada segun
el presente Tratado, la cual estd contenida en el documento.

Datos del solicitante y el mandatario (si lo hubiere).

Titulo de la invencién.

Datos del o los inventores.

Informacion relativa a la reivindicacién de prioridad de ser aplicable.
Indicaciones relativas a una busqueda anterior.

La eleccion del solicitante respecto de la Administracion encargada de la bus-
queda internacional.
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b. Descripciéon (Regla 5)

La descripcion debera divulgar la invencion de una manera suficientemente clara y
completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia.

La descripcion debera contener:

El titulo de la invencién tal como figura en el petitorio.

El sector técnico al que se refiere la invencion.

La técnica anterior en la medida que sea conocida por el solicitante.

La divulgacion de la invencion en términos que permitan la comprension del
problema técnico, solucion y exponer sus efectos ventajosos, si los hubiera,
respecto de la técnica anterior.

La descripcion breve de las figuras contenidas en los dibujos si los hubiera.
La mejor manera prevista por el solicitante para realizar la invencion reivindicada.
e La indicacion explicita de la forma en que la invencion puede explotarse en la
industria y la forma en que puede producirse y utilizarse, si es que no resulta
evidente de la descripcion.

c. Reivindicaciones (Regla 6)

Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya proteccion se solicita, ser claras y
concisas, y fundarse enteramente en la descripcién.

Asimismo, deberan estar enlistadas de manera consecutiva en nUmeros arabigos y
contener la definicion del objeto cuya proteccion se solicita en funcion de las carac-
teristicas técnicas de la invencion.

En caso proceda, deberan redactarse conteniendo las siguientes partes:

i) Un preambulo que indique las caracteris-
ticas técnicas de la invencion.

ii) Una parte caracterizante que exponga
y describa lo que se desea proteger,
precedido de las palabras “caracterizado
por” o cualquier otra expresion con el
mismo efecto.
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d. Dibujos (Regla 7)

Se requeriran si son necesarios para comprender la invencion.

Cualquier Oficina designada podra exigir que el solicitante presente tales dibujos en el
plazo prescrito.

Cada una de las figuras proporcionadas deberd contener signos o numeros de referencia
de los elementos que los conforman y en la descripciébn se daran las explicaciones
correspondientes respecto a su funcionamiento y funcion.

Debe considerarse que la inclusién extemporanea de los dibujos puede ocasionar la
modificacion de la fecha de presentacion de la solicitud.

e. Resumen (Regla 8)

El resumen consiste en una sintesis de la divulgacion contenida en la descripcion, las
reivindicaciones y los dibujos, debiendo contener el sector técnico al que pertenece la
invencion y redactarse de manera que permita una clara comprension del problema, de
la esencia de su solucion y del uso o usos principales.
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El resumen sera tan conciso como la divulgacion lo permita (preferentemente de 50 a
150 palabras cuando esté redactado en inglés o traducido al inglés) y no contendra
declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invencién reivindicada, ni
sobre su aplicacion supuesta.

El resumen debera contener cuando sea aplicable la féormula quimica que, entre todas
las que figuren en la solicitud internacional, caracterice mejor la invencion.

f.

Requisitos Materiales

La solicitud internacional debera cumplir con los siguientes requisitos materiales conte-
nidos en las Reglas 10 y 11 del Reglamento del Tratado:

Papel tamafio A4 para todas las hojas (21.0 x 29.7 cm).

Interlineado de 1 % de espacio para los textos en la descripcion, reivindica-
ciones y resumen.

Margenes minimos y maximos para los textos y los dibujos de acuerdo con la
Regla 11.6.

Todas las hojas de la solicitud internacional deberan enlistarse consecutivamente,
en numeros arabigos en serie:

1. Petitorio.
2. Descripcion, reivindicaciones y resumen.
3. Dibujos.

Numeracion de lineas de 5 en 5 en la memoria y reivindicaciones.

Los numeros se colocaran en el centro de la parte superior o inferior de las
hojas, pero no en el margen.

Cada elemento de la solicitud internacional ( petitorio, descripcion, reivindicacio-
nes, dibujos, resumen) deberda comenzar en una nueva hoja.

En el caso de los dibujos se recomienda no incluir textos, debiéndose seguir
los requisitos mencionados en la Regla 11.13.

Las unidades de pesos y medidas se expresaran en sistema métrico.

La temperatura se expresaran en grado Celsius.

Para las indicaciones de calor, energia, luz, sonido y magnetismo, asi como
para las férmulas matematicas y las unidades eléctricas, se observaran las nor-
mas de la practica internacional; en el caso de las férmulas quimicas, deberan
emplearse simbolos, pesos atomicos y férmulas moleculares de uso general.
En general sé6lo deberan utilizarse los términos, signos y simbolos técnicos que
se acepten usualmente en la respectiva técnica.

Asimismo, en caso sea aplicable, se debera presentar el poder, el documento de
prioridad, indicaciones referidas a microorganismos depositados y la lista de secuencias
de nucledtidos y/o aminoacidos.
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g. Requisitos relativos a los margenes para los textos

Margen minimo, ninglin texto salvo numeracién
de lineas y nimero de referencia
Margen méaximo, es posible presentar Hoja de papel
un texto formato A4

D Superficie para dibujos

NUMERO DE REFERENCIA 1.5 M

(TiTULO)
XXXX

DOOOXXXXXXXXXEXXXHXXEXXXXXEXXXXXEXXXXXEXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXK

XXXX
OOOOKXKXXXXKXXXKXKXXXXKHXXXXXXXXXXXXKXXRXXKXX

DOOOXXXXXXHXXXXKXXXXXHXXXXXXXEXXXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX

XXXX
OOOXKKXXXKXHXXHKXKXKXKOKXXXKXXXXKHXXXXKHXXXXKXXKXRKXXKXX

DOOOOOXXXHXXXXXHXKXXXHXKXXXHXKXXXXKXXKXKXXXXKXXEXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX
DOOOOKXXXHKXXHXXHKXXHXKHKXXKXKHKKXXKKXKKKXHXXHKXXXXHKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXK

DOOOOOOXHXXXKXHXXXXXHXKKXXXXHKKXHXHKKXKXKXXXXKXXKXKXXXXKXXXXXXXRXXXXXXXXK
DOOOOXKKKXXHXKHKKXHXXKKXKKKXHXXHKKKXKKKXHXXHKXXXXHXXXXXXXXXXXXXXRXXXXXXXK

DOOOOOOXKXHXXHXXXHXXHXXXHXXHXKIXXXXKEXXXHXKXXXHXKEXXXXKEXXXXKXXXXKXXXXXXXRXXXXXXXXK
DOOOOXXXKXXXKXKKKKXXKKXKKKKKHXIXXKHXIXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXX

XXXX

RO I I IO OIS IILIPIILIIILIPITOIP I LI IO IO I I Ie e
OO XXXXXXXXXK

DOOOOOOKXXXHXXHXXXHXXHXXXHXXHXXXXXHXXXHXXKKXXXKKIXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXK
XOOXXCKXXKLXXXXXXKXXKXXKXKEXKXXKXKXXKEXHKXKXXKXXHKXKXXKXXKXXXXKXXKXXKXXXX

DOOOOOXXHXXHXXXXXHXXXXXHXKIXXXHXKEXXXKKXXXKKEXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXXRXXXXXXXXK
XOOXXCKXXKXXHXXXXXKXXHKXXKXKXXKXXHKXKEXXKEXHKXKXXKXXHXIKXXKXXKXXXXKXXKXXKXXXX

DOOOOOXXKXXXHXKXXXKKKXXKKXXXHXKXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXX
OOOXHXCKXXKXXXXXXXKXXHKXXKXKXXHKIXXHKXKXXKEXHKXKXXKXXHXIKXXKXXKXKXXKXXKXXKXKXXK

XXXX
XOOOOOXXXKXXKXXXXKXXEXXKXXXXXXXXXRXXKXX
OOOXXCKXKXXXXXXXKXXHKXXKXKXXHKXXHKXKXXKEXHKXKXXHXXHXIKXXKXXHKXKXXKXXKXXKXXXX
DOOOOXKKXXKKXXKHKKXHXXHKKXHXKXXKHXKKXXKKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXK
OOXXKXXXXXHKXXXXKXXHKEXKXKXXHXXHKXKXXKEXKXKXXKXXKXXKXKXXKXX

XXXX

POOOOKXHXXKXXHXXKXXHXXHKXEXHXXHKXXXXHKXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXKXXXX




h.

Requisitos

sobre los margenes para dibujos:

Margen, ningun dibujo ni texto, salvo
el numero de referencia

Superficie para dibujos

NUMERO DE REFERENCIA 1.5CM

Hoja de papel
formato A4

TEe
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a. Informe de busqueda internacional

Este informe de busqueda internacional es un instrumento no vinculante que contiene
citas de documentos de patentes y otras referencias tecnoldgicas relacionadas con la
patentabilidad de la invencion solicitada y en el cual la Administracion encargada de la
busqueda internacional y elegida por el solicitante, menciona los documentos publica-
dos, comprendidos en el estado de la técnica, que puedan influir en la patentabilidad
de la invencion solicitada y que ayudaran a determinar si la invencion satisface los
requisitos para ese fin.

b.  Opinion escrita

Junto con el Informe, la Administracion encargada de la busqueda internacional y ele-
gida por el solicitante, emite una opinion escrita sobre el cumplimiento de los requisitos
de patentabilidad de la invencién solicitada, incluyendo una explicacion de la manera en
que las referencias encontradas afectan a la novedad y su nivel inventivo.

La opinion escrita resulta util para entender e interpretar los resultados del informe
de busqueda, facilitando la evaluacién de las posibilidades que tiene la invencion de
obtener una patente en las fases nacionales de los Estados miembros del PCT, a los
que el solicitante quiere ingresar.

La Administracion encargada de la busqueda internacional comunicara directamente al

solicitante el informe respectivo y la opinidon escrita entre el tercer y cuarto mes, con-
tado desde la fecha de presentacion de la solicitud internacional.
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La Oficina Internacional de la OMPI se encarga de realizar la publicacion inter—
nacional, la cual tiene como objetivo dar a conocer al publico, la invencién y la
amplitud de la proteccion que el inventor desea obtener.

Esta se realiza en la pagina web de la omp!' y contiene los datos principales
de la solicitud internacional, asi como la descripcion, reivindicaciones, resumen,
la clasificacion internacional de patentes.

Esta publicacion se realiza a los 18 meses contados desde la fecha de pre-
sentacion o de prioridad de ser el caso y se efectia en el idioma en que fue
hecha la solicitud internacional.

1 Lo
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EXAMEN PRELIMINAR (OPCIONAL)

Luego de la emision del informe de busqueda internacional y opinion escrita, el solici—
tante tiene la facultad de solicitar un examen preliminar internacional (conocido también
como Capitulo II) a fin de obtener una nueva opinidn sobre su invencion.

En esta etapa el solicitante tiene la posibilidad de efectuar modificaciones de la des-
cripcion, reivindicaciones o los dibujos, siempre y cuando no impliquen una ampliacion
del objeto contenido en la solicitud inicialmente presentada.

Para el caso de Peru son: la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina Es-
pafola de Patentes y Marcas, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, la Oficina
Austriaca de Patentes, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de
América (USPTO).

El resultado del examen preliminar internacional se consigna en un informe no vinculante
que se remite al solicitante y a las Oficinas elegidas por él, a través de la Oficina
Internacional de la OMPI.
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VENTAJAS DEL PCT

Para el solicitante, las ventajas de acceder al procedimiento establecido en el Tratado
PCT son las siguientes:

a.

El solicitante dispone de hasta 18 meses mas, los cuales se suman a los 12
meses que otorga el Convenio de Paris con la reivindicacion de prioridad, para
reflexionar sobre la conveniencia de solicitar proteccién en cualquier pais miembro
del PCT. Este tiempo le sirve para nombrar agentes de patentes locales en cada
lugar, preparar las traducciones necesarias, abonar las tasas nacionales y hasta
conseguir inversionistas que cooperen en el ingreso a las distintas fases nacionales.

El solicitante tiene la garantia de que si su solicitud internacional se ajusta a la
forma prescrita por el PCT, no podra ser rechazada por razones de forma en
ninguna de las Oficinas de patentes de los Estados Contratantes del PCT durante
la fase nacional de tramitacion de la solicitud.

Sobre la base del informe de busqueda internacional o del dictamen escrito, el
solicitante puede evaluar con un grado razonable de éxito las perspectivas de
patentabilidad de su invencion.

El solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud durante el examen pre-
liminar internacional para ponerla en orden antes de su ingreso en fase nacional.

La publicacién internacional anuncia a todo el mundo la solicitud, lo cual puede
ser un medio eficaz de difusion y de busqueda de posibles licenciatarios o inver-
sionistas.

El solicitante puede aplazar el pago de varios costos relacionados con la obtencion
de una patente en distintos paises.




En el sistema tradicional de patentes si una persona ingresa su solicitud direc—
tamente en cada uno de los paises que le interesa, debera efectuar el pago de
las tasas y demas costos para su tramitacion a mas tardar en el plazo de 12
meses contados desde la fecha de la primera presentacion (Convenio de Paris).

En el sistema PCT, el solicitante puede disponer de hasta 30 meses a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud mas antigua para abonar la mayoria de
las tasas y demas costos de tramitacion en los paises que son de su interés,
lo que significa que cuenta con un plazo de 18 meses adicionales en relacion
con el sistema tradicional.




TASAS DEL TRATADO PCT

Las principales tasas que comprende la presentacion de solicitudes internacionales son
las siguientes:

a. Tasa de transmisiéon: percibida por la Oficina receptora competente, por la tra-
mitacion de la solicitud internacional y transmision de los documentos y tasas a
la Oficina Internacional y a las Administraciones encargadas de la busqueda in-
ternacional y del examen preliminar. Debe ser abonada en el plazo de un mes,
contado desde la fecha de presentacion de la solicitud internacional.

b. Tasa de presentacion internacional: la cual es percibida por la Oficina Internacional
de la OMPI, por el trabajo realizado en el marco del PCT. Debe ser pagada
dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud internacional. El Tratado PCT prevé una reduccién del 90% de la tasa de
presentacion internacional para las solicitudes procedentes de paises en desarrollo,
como es el caso de Peru.

c. Tasa de busqueda internacional: percibida por la Administracion encargada de
realizar la busqueda internacional, por la emision del informe y la opinion escrita.
Debe ser pagada dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud internacional.

d. Tasa de examen preliminar percibida por la Administracion encargada de realizar
el examen preliminar, por la emision del informe.
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PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL EN EL
INDECOPI

Basicamente, el procedimiento de presentaciéon de una solicitud internacional por parte
de solicitantes peruanos, es el siguiente:

a.

Presentacion de solicitud internacional ante la Direccion de Invenciones y Nuevas
Tecnologias.

Asignacion de fecha de presentacion por parte de la Direccion.
Tramitacion de la solicitud internacional por la Direccion.

En caso se haya reivindicado prioridad de una solicitud nacional, la Direccién se
encarga de efectuar la copia certificada de dicha solicitud.

Preparacién de la documentacion que sera enviada a la OMPI. El envio de la
documentacion a la Oficina Internacional de la OMPI (Ginebra) la realiza el IN-
DECOPI.

El pago de tasas por concepto de tramitacién de la solicitud, presentacion de la so-
licitud internacional y busqueda internacional, y opinién escrita se efectia directamente
al INDECORPI.

W) ndecr

N a




.COMO SABER CUANDO UNA INVENCION TIENE
POTENCIAL EN MERCADOS FORANEOS Y DEBE
SER PROTEGIDA EN EL EXTRANJERO?

La presentacion de solicitudes de patentes en el extranjero es una decision que debe
obedecer a una serie de estrategias cuidadosamente disefiadas por el solicitante o,
cuando se requiera, con asesoria de expertos legales y especialistas en investigacion
de mercados tecnologicos. Ademas, es muy comun que, en funcién del potencial de
la invencién y dado el alto costo de la adquisicion y manutencion de los derechos
de patente, las estrategias incluyan a socios e inversionistas fuera de los inventores
y titulares.

En la presente seccion intentaremos delinear algunas nociones que todo solicitante o
titular de patente debe tener en cuenta al momento de decidir donde y como presentar
una solicitud de patente fuera del pais.

Lo primero sera describir la estrategia para seleccionar los paises donde vale la pena
presentar la solicitud, ademas del lugar de origen. En seguida, se propondran métodos
para valorar la patente, en cuya aplicacién se deberan incluir sus costos para obtenerla
y mantenerla. Solo si este ejercicio resultase positivo, valdra la pena ingresar la soli-
citud en cada uno de los paises seleccionados; de no ser asi, se deberan descartar
los sitios que generen menos beneficios y continuar con aquellos que garanticen un
retorno de la inversidbn en términos adecuados. Los procesos de seleccion de paises
y valoracion de patentes son iterativos y deben aplicarse de manera integrada y mu-
tuamente complementaria.
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La estrategia para seleccion de paises evalla tres factores clave: La necesidad
comercial de exclusividad, los costos de corto y mediano plazo, y el estado del
sistema de patentes en los lugares de interés.

Para iniciar la evaluacién, primero es recomendable tener en mente un conjunto
de paises donde la invencion pueda ser relevante y tener impacto comercial a
primera vista. Normalmente este conjunto es conformado por los paises vecinos,
aquellos de mercados mas amplios o donde la tecnologia en cuestion ha sido
mas ampliamente desarrollada. Conforme se avance en la evaluacién, se ira
refinando hasta obtener una lista final.

A continuacion se desarrolla cada uno de los tres factores.
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NECESIDAD COMERCIAL DE EXCLUSIVIDAD

La consideracion mas importante en la decision de doénde solicitar la patente, es
la necesidad comercial de exclusividad en el pais de interés y que provea un
retorno adecuado del dinero invertido. Asimismo, se debe tener en cuenta que
cualquier lugar donde esta no se solicite, no proveera proteccion alguna.

Esta condicion de exclusividad sera evaluada a partir de una lista de preguntas
que pretende proveer un enlace entre las necesidades y objetivos comerciales, el

clima de negocios y la importancia de la invencion para los intereses del soli-
citante. Estas interrogantes son genéricas, y en la medida de lo posible, deben
complementarse con otras similares, relacionadas con la tecnologia propiamente
dicha. Basicamente existen dos tipos de preguntas: aquellas orientadas a deter-
minar si vale la pena presentar la solicitud en el extranjero; y en qué paises
hacerlo. La evaluacién permitira relevar lugares especificos y/o descartar otros
de la lista originalmente pensada.

a. ¢Qué caracteristicas de la invencién son ya conocidas en el arte previo? ¢;Se
trata de una invencién de mucho impacto o es una mejora menor? Cuanto menos
obvias son sus caracteristicas nuevas, la patente tiene mayor potencial. Previo a la
presentacion de la solicitud, durante el proceso de investigacién y desarrollo, debe
haberse definido muy cuidadosamente el arte previo relevante. Esto nos permitira
juzgar y evaluar de antemano lo novedoso. Si la patente ya ha sido obtenida en
el pais de origen, se entiende que existe al menos una caracteristica novedosa.
Sin embargo, en la mayoria de los casos la decision de solicitarla en el extranjero,
se debe tomar antes de su otorgamiento. Una invencion con varias caracteristicas
novedosas y poco obvias, y al menos con una de ellas de gran relevancia en el
campo técnico, es candidata a ser protegida en el extranjero. En cambio aquella
que tiene soélo una caracteristica novedosa de escasa relevancia, puede pasar el
examen de patentabilidad; sin embargo dada su poca significancia técnica, no vale
la pena protegerla en el extranjero.

b. ¢Cudl es la funcion o funciones concretas que realiza la invencion? ;Pueden estas
ser realizadas de una manera diferente? Cuan mas dificil sea replicar la funcion
que cumple la invencion, la patente tiene mayor potencial. Si existen tecnologias
alternativas que ya desempefian ese rol, la patente pierde relevancia, a menos
que esta provea un efecto técnico mejorado sobre las soluciones existentes.
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c. ¢Cuan secreta se ha mantenido la invencién antes de la presentacién de la pri-
mera solicitud de patente? En caso haya habido divulgaciones previas, por mas
que estén dentro del afio de gracia previsto en la ley nacionalz, estas debilitan la
posicién de la patente ante futuros cuestionamientos. Cuan mas secreta se haya
mantenido la invencién antes de su presentaciéon, la patente tiene mayor potencial.
Se debe tener en cuenta ademas que no todos los paises contemplan el afio
de gracia, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes solo otorga 6 meses de
gracia para divulgaciones ocurridas en congresos y ferias especificas.

d. ¢Cuanto se ha trabajado en modificaciones, mejoras y nuevas realizaciones de
la invencion? La patente tiene mayor potencial cuanto mas se haya explorado e
implementado distintas realizaciones de la invenciéon, y/o testado la mayor cantidad
de rangos de las variables que la gobiernan, y/o ejecutado y analizado la mayor
cantidad posible de mejoras antes de protegerla, de tal modo que esta incluya
todas las posibilidades de la invencion: desde la version mas basica hasta la mas
amplia gama de versiones avanzadas.

e. ¢Cuando se debe comercializar el producto? Es necesario evaluar el impacto ne-
gativo que puede demandar la demora en la introduccion en el mercado, debido a
la necesidad de preparar y presentar las solicitudes de patente en distintos paises.
Si el producto tiene solo relevancia comercial por ingresar al mercado en el corto
plazo, no vale la pena protegerlo en mas paises.

2 Articulo 17, Decisién 486 CAN.- “Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en

consideracién la divulgacion ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la presentacién de la
solicitud en el Pais Miembro o dentro del afio precedente a la fecha de prioridad, si esta hubiese sido
invocada, siempre que tal divulgacion hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;”
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¢Cuanto sumara la exclusividad en la explotacion de la invencion? Por diversas
razones, muy pocas invenciones patentadas llegan al mercado. Es necesario por
lo tanto, analizar cuidadosamente quién querrd explotarla en el futuro y en qué
medida sera apetecible para un tercero. Cuanto mas interés pueda generar dentro
de su ambito tecnologico, la patente tiene mayor potencial.

;Cual serda el mecanismo preferido para obtener dinero a partir de la patente:
Manufactura/ venta, licenciamiento, venta de patente, patente defensiva? Esto
dependera de cuanto esfuerzo y tiempo queremos invertir y/o qué tipo de socios
estratégicos buscaremos para explotar la invencién en el extranjero. Si somos una
organizacion de |+D, tenemos varias opciones. Una receta clasica dependiendo del
tipo de tecnologia, es generar una empresa spin off en el pais, a fin de explotar
el producto patentado directamente. Para obtener beneficios en el exterior, lo mas
conveniente sera licenciar o vender la patente a empresas ya establecidas en el
rubro. En este caso, si tenemos claro que tendra potencial para ser traspasada
o licenciada en el extranjero, vale la pena protegerla en los paises donde se
encuentran los potenciales interesados.

¢Cudl es el mercado para la invencion? ,Local, regional, global? Esto tiene que
ver con la relevancia técnica/ tecnoldgica de la invencion.
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¢Quién es el cliente para la invencién? EI usuario final, empresas, gobiernos?
¢Quién es el competidor? ;Cuédles son las empresas en el rubro? Es fundamental
realizar un estudio de mercados tecnologicos para la invencion. Si no se cuenta
con medios para contratar especialistas en el extranjero, se debera realizar una
investigacion lo mas profunda posible apelando a fuentes de Internet o publica-
ciones especializadas y consultar con la mayor cantidad de especialistas conocidos
en el rubro. En el caso de una Universidad, vale la pena captar la opinién de
varios profesores con conocimiento y experiencia en la materia.

¢;Donde sera fabricada o usada la invencion? ¢;Donde son fabricados o usados
los productos o procesos de la competencia? Esta informacién deberia generarse
también del estudio de mercados tecnologicos.

¢Sera la invencion de interés de la competencia? ;Qué patentes sobre el mismo
tema tiene la competencia? ;Qué tendencia de desarrollo estd tomando la com-
petencia? Es fundamental buscar todas las patentes relacionadas a la invencion.
No sélo las publicadas con anterioridad a la presentacion, sino también con pos-
terioridad. Se debe identificar a las empresas e inventores activos en el ramo v,
de ser posible, generar un mapa tecnoldgico relativo al campo técnico, el cual
deberd actualizarse constantemente. Esto se llama vigilancia tecnologica.

¢Cuan facil (o dificil) para la competencia seria generar un producto alternativo al
que estd patentado (design around) ? ;Cuanto tiempo y recursos tomaria? Esto
tendra que ver con el alcance de las reivindicaciones y la cantidad de realizaciones
practicadas para la invencion.

¢Cuan facil (o dificil) para un tercero seria copiar la invencion? ¢Cree que existira
algun incentivo para copiar la invencién en paises donde no sea protegida? ;Cuan
costoso seria para un tercero copiar y comercializar la invencién? Cuando se esta
frente a una invencion exitosa comercialmente y sobre todo facil de implementar,
habra grandes incentivos para reproducirla en paises donde no estd protegida.

¢Cual es el mercado mas pequefio que justificaria para un tercero copiar la inven-
cion? Por ejemplo, si producir la invencion a escala y desde cero, vale la pena soélo
en mercados de por lo menos 1°000,000 de habitantes en condicion socioeconomica
A-B, no sera necesario proteger la invencion en mercados menores.

¢El mercado de la invenciéon esta creciendo, declinando o en estado estacionario
en el pais de interés? Esto puede establecerse a partir del estudio de mercado
y de la vigilancia tecnologica.

¢Qué consecuencia para tu interés comercial (negocio) tiene que la invencion sea
copiada en algunos/todos los paises? Por ejemplo, si los usuarios finales pueden
comprar facilmente el producto en el extranjero a través del Internet, conviene
protegerla en mas mercados potenciales.
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¢Por cuénto tiempo es la exclusividad comercialmente importante? ;Cuanto toma
obtener la patente en el pais de interés? Si la exclusividad es necesaria, por
ejemplo, por seis meses, no vale la pena proteger la patente en el extranjero.
Solo hace falta una adecuada estrategia de promocion e ingreso “adelantado” en
el mercado. A esto se le conoce también como “lead time”. Por otro lado, el
factor del tiempo de concesion es sumamente importante y debe cruzarse con el
periodo necesario de exclusividad y de comercializacion del producto. Las oficinas
de patentes manejan diversos estandares, que pueden estar entre uno y mas de
seis afos. En aquellos paises donde los tiempos de concesién son muy prolon-
gados, debera solicitarse la patente Unicamente si la naturaleza y relevancia de la
tecnologia asi lo permiten.

¢Qué porcion del mercado es representado por el pais de interés? Esta informacion
deberia desprenderse del estudio de mercados tecnoldgicos.

¢Cudl es el presupuesto para patentar? ;Qué otras inversiones compiten por este
presupuesto? Si existen otras inversiones que pueden generar mejores retornos
en menor tiempo, se recomienda darles prioridad sobre la solicitud de patente en
el extranjero. Solo valdra la pena patentar en varios paises, cuando la invencion
tenga una relevancia técnica y comercial realmente significativa.

Una vez aplicado el cuestionario, se contarda con una lista refinada de paises donde
es aparentemente necesario proteger la invencion.
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Una vez seleccionados los paises en el punto anterior, se debe listar los costos
exactos para la obtencion de las patentes. Esta informacién serd sumamente Uutil en
el proceso de valoracion.

Normalmente la informacion esta disponible en los sitios Web de las oficinas de paten-
tes. Las mas relevantes son la tasa de presentacion, tasa por reivindicacion adicional,
tasa por modificacion de pagina, tasa por reivindicacion de prioridad, tasa por publi-
cacién, tasas por examen de fondo, tasa por examen adicional, y tasas por anualidad
entre el afio 1 y 20. Cada oficina determina sus propios costos y conceptos.

Un factor adicional en la estimacion de los costos tiene que ver con la decision de
presentar la solicitud en el extranjero reivindicando prioridad en base al Convenio de
Paris, o presentar una solicitud internacional en el Marco del PCT, para luego ingresar
en fase nacional invocando la fecha de presentacion internacional, en cada uno de
los paises elegidos.
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No se trata pues de un mero ejercicio de sumas y restas. Si bien las diferencias y
ventajas del PCT ya se han explicado anteriormente, vale la pena evaluar, teniendo
en cuenta la relevancia técnica-comercial de la invencién, para determinar qué es mas
conveniente en términos financieros y de riesgo.

Se debe tener en cuenta que una invencién en fases iniciales de desarrollo probable-
mente requiera de mayores inversiones y pruebas para comprobar su valia técnica y
su puesta a punto para el ingreso en el mercado. Esta situacion puede implicar altos
riesgos, pues siempre cabe la posibilidad de que ella no sea tan importante como
inicialmente se pens6. Esto por supuesto depende del tipo de tecnologia. Por ejemplo,
en el caso de un producto farmacéutico, existe gran distancia en términos de tiempo
y dinero, entre la invencion inicialmente reivindicada en una solicitud de patente y el
producto final. Las pruebas de seguridad y eficacia son onerosas y complejas. En este
caso, no se puede garantizar su éxito apenas iniciado el proceso de patente. Por
otro lado, en el caso de un nuevo chasis para un teléfono celular con importantes
ventajas ergonémicas para el usuario, es mucho mas probable que se pueda obtener
un producto final rapidamente, al poco tiempo de presentada la solicitud de patente.




Esto nos lleva a concluir que cuanto mas tiempo tengamos para probar la valia de la
invencion y atraer socios inversionistas, sin necesidad de incurrir en grandes inversiones,
sera mucho mejor.

En este sentido, la pregunta clave es: ;Cual ruta resulta menos onerosa en caso se
tenga que abandonar las solicitudes de patentes porque la invencién ha resultado un
fiasco? ¢PCT o Paris? En la mayoria de los casos la respuesta es PCT, por lo que
se debe incluir en los costos de adquisicion y mantenimiento de patente en todos los
paises seleccionados, los gastos de presentaciéon internacional, anteriormente indicados.

El estado de los sistemas de patentes en los paises de interés

Evaluar un sistema de patentes es complejo, sin embargo, en la presente seccién mos-
traremos un método simple para cuantificar y sistematizar dicho proceso. La idea central
es cuantificar hasta qué punto el sistema de patentes evaluado atiende las necesidades
del solicitante. Para esto, toma especial atencién en dos cuestiones generales: ;qué tan
facil es obtener un derecho de patente? y ;qué tan facil es hacer valer la patente?

El método tiene 4 pasos, de acuerdo al siguiente diagrama:

Establecer el grado de
importancia de cada criterio

Puntuar cada criterio

Ponderar la puntuacién de cada
criterio en base al grado de
importancia y obtener

El objetivo de este ejercicio es evaluar los sistemas de patentes en los paises selec-
cionados de acuerdo a las secciones anteriores y descartar aquellos que no garanticen
la adquisicion y observancia de derechos en los tiempos necesarios para desarrollar el
resto de la estrategia comercial.
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a. Determinacion de los rubros base y de los criterios

Los rubros base dependeran de los intereses comerciales del solicitante y de la natu-
raleza de la invencién; sin embargo una férmula tipica incluye los siguientes:

i) Obtencion de Patentes.

i) Examen de Patente/ normas y practica sustantiva.

ii) Observancia de Patentes (hacer valer la patente).

iv) Tendencias y actitud del Estado hacia el sistema de patentes.

v) Clima econémico del pais y apertura comercial.

A continuacion se enumeran algunos criterios relacionados con los rubros mencionados
en el punto anterior.

i) Obtencion de patentes

- Tasas de tramite: presentacién, examen de fondo, reivindicaciones adicio-
nales, modificacion de paginas, publicacion, reivindicacion de prioridad, etc.

- Facilidad para la presentacion y seguimiento de solicitudes: Presentacion
electrénica, notificacion electrénica, obligatoriedad de agentes en el pais,
necesidad de domicilio en el pais, etc.

- Competencia y razonabilidad de los examinadores: calificaciones de exa-
minadores, experiencia y rotaciéon de examinadores, flexibilidad, ratio de
cambios de opinién, etc.
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i)

Duraciéon del examen: promedio y por campo técnico, disponibilidad de
ajustes por retrasos de tramite, disponibilidad de procedimiento acelerados
de concesion, etc.

Oportunidad del pedido de examen: posibilidad de adelantar/retrasar exa-
men.

Calidad del examen: Disponibilidad de procedimientos de calidad en la ofi-
cina de patentes, revision de examenes pre y post concesién, calificacion
de supervisores, metodologias de supervision, etc.

Ratio de solicitudes revocadas por segunda instancia vs. solicitudes con-
cluidas.

Ratio de solicitudes otorgadas vs. solicitudes presentadas.

Recursos impugnativos disponibles: Tiempo, duracion y costo.

Oposiciones: Tipo, duraciéon y costo.

Proteccién provisional luego de la publicacién, certificados de proteccion,
solicitudes divisionales.

Examen de Patente/ normas y practica sustantiva

Estandares de aplicacion del criterio de novedad.

Bases de datos disponibles para la oficina de patentes.

Uso de reportes de busqueda PCT, EPO, USPTO.

Periodos de gracia.

Definicion legal del criterio de nivel inventivo o no obviedad, uso del método
problema-solucién, escuela europea o escuela americana.

Definicion legal del criterio de aplicaciéon industrial o utilidad.

Patentes de Usos y segundos usos.

Patentes de plantas/ proteccién de plantas por certificado de obtentor.
Patentes para métodos terapéuticos, de diagndstico y quirdrgicos.

Patentes para métodos de negocio, métodos matematicos, formas de pre-
sentar informacion.

Patentes de Software, invencio-
nes implementadas en compu-
tador.

Patentes de Materia viva vy
procedimientos esencialmente
biolégicos, germoplasma, genes
aislados, microorganismos.
Patentes de Polimorfos, crista—
les, y sales farmacéuticas.
Modalidades de proteccion: pa-
tentes de invencién, modelos de
utilidad, plantas, disefios, etc.




iii )

iv)

v)

Observancia de Patentes (hacer valer la patente)

- Requerimiento legal de explotar la invencién consecuencias de no explotar
la invencion.

- Disponibilidad de licencias obligatoria en la Ley, supuestos previstos.

- Importaciones paralelas.

- Medidas en frontera.

- Requerimientos/ restricciones para transferencia de tecnologia.

- Disponibilidad y amplitud de medidas cautelares/ definitivas en el caso de
infracciones.

- Sanciones administrativas disponibles.

- Disponibilidad y amplitud de compensaciones por dafios y perjuicios.

- Sanciones penales/ civiles disponibles.

- Sistemas para resolucion de controversia: cortes administrativas/ civiles,
arbitraje, mediacion, procedimientos al interior de las oficinas de patentes,
etc.

—~  Duraciéon de los procedimientos de infraccion.

- Costo de los procedimientos de infraccion, costos de abogados de patentes,
disponibilidad y competencia de abogados de nivel.

- Proteccion de la informacién confidencial.

- Competencia técnica de las cortes.

Tendencias y actitud del Estado hacia el sistema de patentes

- Clima administrativo hacia el sistema de patentes: neutral, pro o anti.

- Clima administrativo hacia las patentes de extranjeros: neutral, pro o anti.

- Clima judicial hacia el sistema de patentes: neutral, pro o anti.

- Modificaciones anunciadas/ esperadas/ contempladas en la operacion y
regulacion de las oficinas de patentes.

- Modificaciones anunciadas/ esperadas/ contempladas en la operaciéon y
regulacion de las oficinas de patentes.

- Programas de fomento de la inventiva y promociéon del sistema de patentes
impulsados por el Estado.

- Facilidades otorgadas por el Estado a inventores y solicitantes locales.

- Existencia y relevancia de asociaciones de inventores.

- Convenios de la oficina de patentes con otras oficinas, participacion de
programas de colaboracion en examenes.

- Cumplimiento de los ADPIC/ Convenio de Paris/ miembro de la OMC.

- Miembro del PCT o de alguna autoridad regional.

Clima economico del pais y apertura comercial
- Crecimiento econémico del PBI.
- Inflaciéon.




b. Establecimiento del grado de importancia

Se debe establecer un grado de importancia del 4 al 1 para cada criterio, de acuerdo
al siguiente detalle:

4: Muy importante
Importante

: Moderadamente importante
No muy importante

TN W

c. Puntuaciéon de cada criterio

Asimismo, luego de establecer los rubros base, los criterios y el grado de importancia,
se debe puntuar cada criterio con base en una escala del 4 al O:
: Excelente
: Bueno
: Promedio
Malo
: Inexistente, pésimo

O =N Wwh

d. Ponderacion

Luego de ejecutada la operacion, se debera sumar los resultados comparandolos con
el grado de importancia establecido para cada criterio. De este modo se tendra un
puntaje ponderado para cada rubro.
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e. Obtencion de la informacion

Si bien la informacién mencionada en las secciones anteriores puede parecer muy
trabajosa y compleja, una vez que se ha logrado obtenerla, el mantenimiento de los
cuadros de evaluacion es sencillo. Sera necesario hacer uso de todos los datos dis-
ponibles en cualquier fuente fiable. Entre las principales, se cuentan los sitios Web
de las oficinas de patentes, pero también se recomienda buscar otras, tales como:
encuestas de agentes extranjeros, encuestas de agencias multinacionales, consulta con
expertos, reportes de la USTR, etc.

Una vez evaluados los tres factores clave (necesidad comercial de exclusividad, costos
de corto y mediano plazo, y estado del sistema de patentes) se contara con infor-
macién sustantiva sobre los paises en lo que es altamente recomendable presentar
la solicitud. Esta debera usarse para valorar la patente y establecer si vale la pena
presentarla efectivamente en todos los paises seleccionados.




VALORIZACION DE PATENTES

Es importante tener claro que el valor de una invencién no es el mismo que el valor
de una patente.

El valor de la invencién estd determinado por su capacidad de generar ingresos. Por
ejemplo, en el caso de un producto farmacéutico, se podria calcular como la utilidad
neta de fabricar y vender el medicamento en el mercado (sin patente), incluyendo los
costos incurridos en la obtencion del producto (investigacion y desarrollo).

Por otro lado, el valor de la patente es el agregado que le otorga exclusividad a la
invencion. En el mismo ejemplo, se podria calcular por la utilidad neta de fabricar y
vender el producto patentado, menos la misma utilidad sin patente, incluyendo en la
ecuacion los costos de obtenerla y mantenerla, asi como los de hacerla valer en caso
de infraccion o copia. En este caso la patente permitiria incrementar el precio final y
copar el 100% del mercado, como resultado de la ausencia de competidores. Depen-
diendo de la relevancia y el tamafio de mercado que tiene el medicamento, el valor
agregado otorgado puede ser mas o menos significativo.

Existen en la literatura especializada multiples métodos de valoracién. Cada uno adopta
sus propias variables, escenarios e hipotesis, lo que hace complejo establecer cual es
el mas fiable. Muchos de estos se concentran, por ejemplo, en calcular el valor de la
patente una vez que la invenciéon ha alcanzado el mercado, basandose en los flujos
de dinero producidos directamente por su explotacién.

Para los fines de la presente guia, seran revisados los métodos que puedan estimar el
valor de una patente en las fases iniciales de desarrollo del producto, pues el objetivo
en este nivel sera:

- Evaluar si vale la pena invertir dinero en obtener y mantener la patente en
otros paises que no sean el de origen, en cuyo caso se debera definir hasta
cuanto es recomendable invertir, o

- Convencer a terceros del valor de la patente, ya sea para negociarla o invitarlos
a participar como socios inversionistas en llevarla al extranjero.

Existen tres métodos o aproximaciones:
VALORACION BASADA EN COSTOS

Calcula el valor de la patente a partir de la suma de costos incurridos en la creacién
o “recreacion” de la invencién. Es decir, se toma atencion a lo que fue gastado en
su desarrollo, o a lo que un tercero invertiria si pretende replantearla de la nada. La
inclusién de costos debe ser realizada considerando la fecha de la valoracién, y no
cuando se efectuaron los gastos. En la practica, esto quiere decir que debe incluirse
los costos de produccion usando recursos (materiales y no materiales) presentes en el
momento de la estimacion. Por ejemplo, si la invencion fue producida en un laboratorio
que ya no existe, se debera incluir el costo de encontrar uno nuevo con similares
caracteristicas a aquel donde se produjo la invencién.
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Si en la actualidad existe un software que permite automatizar cierta tarea, para la
cual se emplearon tres (03 ) personas durante varios meses, los costos deberan in-
cluir el uso de dicho software y su operador, mas no el de las personas empleadas
originalmente.

Ahora, ¢qué gastos atender? Deben considerarse todos los costos directos y los de
oportunidad. Los primeros incluiran, por ejemplo, los materiales utilizados en el desa-
rrollo de la invencion, los gastos laborales, los de supervision y los administrativos. Los
segundos asumen qué otras acciones y oportunidades de inversion han sido dejadas al
margen para el desarrollo de la invencion. Y, si en vez de desarrollarla en el tiempo
que tome el proceso, un inversionista hubiese preferido comprar la patente de una
segunda invencion de similar fin con la idea de explotarla inmediatamente, su utilidad,
generada durante el tiempo que tome poner a punto la primera invencién, debe ser
incluida en la lista de costos.

Este método es util en casos de invenciones en fases iniciales de desarrollo, para es-
tablecer un precio maximo cuando sea una negociacion de transferencia. Esta situacion
se da cuando existen otras tecnologias disponibles que pueden sustituir a la invencion,
y considera que el precio sera atractivo para un tercero Unicamente si le cuesta menos
que desarrollar una invencion alternativa por si mismo. La principal desventaja de este
método es que no considera el beneficio ni los ingresos futuros que podrian generarse
a partir de la exclusividad otorgada por la patente.







VALORACION BASADA EN INGRESOS

Calcula el valor de la patente con base en una proyeccion de los ingresos futuros que
podria generar la invenciéon patentada, durante un periodo determinado, tomando en
cuenta el tiempo, el valor del dinero y el riesgo que estos ingresos no se den. Es
el método con mayor aplicacion de conocimientos y formalidad financiera, pues dicha
proyeccion toma en cuenta factores, tales como penetracion de mercado, crecimiento
de ventas, condiciones generales de la economia, desarrollo de la industria, situaciones
que influencian a los consumidores, reaccién de la competencia, periodo de comerciali—-
zacién del producto, cambio en el valor del dinero, riesgo, costos de comercializacion,
produccién y supervision, publicidad y mercadeo, promociéon, descuentos, desarrollo de
intangibles relacionados (know how, servicios, entrenamiento, etc), entre otros. Existes
diversas variantes de este procedimiento, siendo la mas popular la de “Flujo de Caja
con Descuentos” (DFC, por sus siglas en inglés), que busca determinar el Valor
Actual Neto (VAN) de la invencion o producto patentado, proyectando los ingresos
que generara a partir de una tasa de crecimiento estimada.

Para esto utiliza tasas de crecimiento de otros productos de la empresa (en tanto
disponibles ), compara tecnologias similares y hace prospeccion por parte de expertos
en la industria. Ademas, el método debe tener en cuenta que esta tasa de crecimiento
sera influenciada directamente por el grado de difusion de la tecnologia y dependera
de cuan relevante es para el mercado. Asimismo, debe considerar que los tiempos de
explotacién son distintos por tipo de tecnologia. Por ejemplo, la tecnologia electronica
tiene una vigencia mucho menor a los derechos de patente, mientras que las tecnolo-
gias farmacéuticas pueden tener una validez posterior a la expiracion, por el poder de
la marca o las tecnologias derivadas. Una vez hecha la estimacion, el flujo de caja
es descontado por medio del célculo del VAN y debera prever una tasa de descuento
que considere el interés real, la inflacion y sobretodo las contingencias, referidos a los
riesgos generales del mercado, los especificos de la industria y aquellos asociados al
intangible. Este parametro definira la tasa de descuento y consecuentemente el valor
de la patente. Cuanto menos esté desarrollado el producto, mayor sera el riesgo; a
mas avanzado esté el producto final, menor serd el riesgo.

El DFC es un método muy util para la valoracién de tecnologias en estadio temprano
de desarrollo, pues brinda al evaluador, la flexibilidad de prever diferentes opciones
futuras. Ademas, ayuda a desarrollar una estrategia de gestion de la propiedad inte—
lectual y es facil de aplicar. La desventaja es que se torna ciertamente subjetivo; sin
embargo, es posible mitigar aquello utilizando el escenario base, el escenario optimista
o el escenario pesimista.




Dado que ya se tiene elegida una lista de paises donde es altamente recomendable
presentar la solicitud de patente, se debera optar por el método de valoracion que me-
jor se ajuste a los intereses comerciales del solicitante, incluyendo las consideraciones
necesarias que abarquen la proteccion en todos los paises elegidos.

De manera general, se recomienda utilizar el método basado en ingresos en tres
escenarios: pesimista, optimista y neutro. Este nos permitirda estimar de manera media-
namente objetiva los flujos de caja (positivos y negativos) que generara la invencion
patentada en cada pais elegido y de manera global. De este modo, ya sea que el
solicitante decida licenciar o vender la patente, o explotarla directamente en los distintos
paises, esta herramienta proveera informacién sobre cuanto dinero necesita y cual sera
el retorno de su inversion en el mejor y en el peor de los casos.
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ANEXO 1

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE

21

»"w“ “‘@ @ : ’
&> indecopi

METTLITS MACIOHAL OF DEFENEA OE Lk
COMPETEKCA ¥ OE LA FROTECCION DE LA,
RCFEDAD NTRLECTIAL

INSTITUT(® NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA (22)
PROFPIEDAD INTELECTUAL

DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

A la Direccidn de Invenciones ¥ Nuevas Tecnologins se solicita el registro de la concesion, conforme a las siguientes
especificaciones. de:
(12) Patente de Tnvencion [] Maodelo de Utilidaad []

(71) Solicitante (s). domicilio (s), ¥ pais (es)

Teléfono (s) Telefacsimil (es)

{72) Inventor (es), domicillo () y nacionalidad (es)

{74) Representante / Apoderado v domicilio

N Agente Poder N° Anexoa:

Teléfono (s) Telefacsimil (es)

{54) Titulo de la invencion

(51) Clasificacion internacional sugerida (CTPT)

(30) Reivindica prioridad Si E N [
(31) Nuimero (s) (32) Fecha (s) (33) Pais (es)
RECAUDOS ANEXOS: s - -
[ Deseripeitn: hajas ( ejemplares) e
[ Reivindicaciones: hojas { ejemplares)
D Resumen | ejemplares)
[dDitujos o Planos: - numerados de N ame
( cjemplares) -
- se sugiere dibujo N* __ para la publicacion Firma

D Poder o documento de personeria
[] Documenta(s) de prioridad

[ Certificado de exhibicidn

[ Comprobante de pago de tasa

[ Informe(s) de bisqueda o de patentabilidad extranjero(s) Nombre del firmante
[ Reducciones del plano o ditmjo principal
[ Documento de cesidn

[ Otos. especificar:

F-DIN-O111A




ANEXO 2

TASAS DE TRAMITE NACIONAL
(Agosto 2011)

MODALIDAD ILSLS PAGO
SOLICITUD DE REGISTRO S/.720.00
REIVINDICACION DE PRIORIDAD S/.134.49
REIVINDICACION ADICIONAL S/.23.43
En tramite
(1 ano) S/.140.00
ERE]
otorgamiento | S/.172.00(P.G.)
Otorgamiento S/.274.93
MANTENIMIENTO DE VIGENCIA a
10 afos S/306.91
11 afos (P.G.)
a S/.405.95
20 anos

PATENTE
DE
INVENCION

S/.435.65

(P.G)
EXAMEN ADICIONAL S/.488.13
MODIFICACION DE PAGINA S/.46.86
EXAMEN DE FONDO S/.549.13
SOLICITUD DE REGISTRO S/.324.00
REINVIDICACION DE PRIORIDAD S/.111.83
MODELO REINVIDACION ADICIONAL S/.39.05
DE EXAMEN DE FONDO S/.279.55
UTILIDAD EXAMEN ADICIONAL S/.235.11
MODIFICACION DE PAGINA S/.39.05




ANEXO 3

TASAS PCT VIGENTES
(Agosto 2011)

TRANSMISION 233.35 nuevos soles No aplica descuento

SOLICITUD 90% de descuento para

INTERNACIONAL 1,367 dolares americanos personas naturalés

BUSQUEDA INTERNACIONAL

. : 75% de d t
ESPANA (ES) 2,443 doblares americanos personas%ateu?gVeesnyojlﬁ)r?criiacas

OFICINA EUROPEA (EP) = 2,443 ddlares americanos No aplica descuento
ESTADOS UNIDOS (US) = 2,080 ddlares americanos

AUSTRIA (AT) 2,443 dolares americanos ' “paag Sesouento para




ANEXO 4

PCT e P13 uso de la Oficina receptora inicamente

Solicitud internacional N®

PETITORIO
Fecha de presentacion internacional

El abajo firmante pide que la presente solicitud
internacional sea tramitada con arreglo al Tratado de e . .
Cooperacion en materia de Patentes. Nombre de la Oficina receptora y “Solicitud infernacional PCT”

Referencia al expediente del solicitante o del mandatario (3 se desea)
(como meximo, 12 caracteres) FL/CMC 92549

Recuadro N°I TITULO DE LA INVENCION

VELA PARA VELERO

Recuadro N*II SOLICITANTE I:‘ Esta persona también es inventor.

‘Nombre y direccion: (afelilda seguido del nombre; si se fratn de una persona juridica, la | N° de teléfono
designacion cficial completa. En la direccidn a’ebenﬁ rar el cédige postal y el nombra del pais.
El pais de la direccion indicada en este recuadro es e!gEunn'd’o de domicilio del solicitante si no se (+52-5) 624-1111
indica mas abajo el Estado de domicilio.)

VELAMEN, S.A. N de facsfmil

Mariano Acosta 9 (+52-5) 624-2222

Colonia Lorenzo, 11218 _ _ _
México, D.F. N° de registro del solicitante en la Oficina
MX

Antorizacién a utilizar el correo-e. Al marcar una de las casillas que figuran abajo se avtoriza a la Oficina receptora, la Administracion de
buisqueda internacional. la Oficina Internacional y 1a Administracion de examen preliminar internacional a wtilizar 1a direccion de correo-e que
se indica en este recuadro para enviar notificaciones relativas a la presente solicitud internacional, si dichas oficinas asi lo desean

[] como copias previas por via electronica seguidas de las [ por correo electronico exclusivamente (no se enviara nmguna

notificaciones en papel o, notificacion en papel)
Direccion de correo-e:
FEstado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nembre del Estada):
MX MX
Esta persona es todos los Estados K' todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de los Estados indicados en
solicitante para: designados los Estados Unidos de América Aménca Unicamente el recuadro suplementario

Recuadro N° Il OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/0 (OTRO(S)) INVENTOR(ES)

@ Los demas solicifantes y/o (demas) inventores se imdican en una hoja de contmuacion.

Recuadre N* IV MANDATARIO O REPRESENTANTE COMUN; O DIRECCION PARA LA CORRESPONDENCIA

La abajo identificada se nombra'ha sido nombrada para acfuar en nombre del/ @ I:l i
de los solicitante(s) ante las administraciones intemacionales competentes como: mandatario representante cona

Nombre y direccion: (apellide seguido del nombrs; si se frata de una persena juridica, la | N° de teléfono
fs:;%;a’:mn ??cr;a{;afmpkm Enla direccién deben figurar el codigo postal (+52_5) 626-1234

ALVAREZ JIMENEZ, Miguel N de facsimil

Tupac Amaru 47 ~
Colonia Jurez, 01420 (+52-5) 626-4321

Meéxico, D.F. N° de registro del mandatario en la Oficina
MX

Antorizacién a utilizar el correo-e. Al marcar una de 1as casillas que figuran abajo se antoriza a la Oficina receptora, la Administracién de

tmisqueda internacional Ia Oficina Internacional y 1a Administracion de examen preliminar internacional a utilizar la direccion de correo-e que

se indica en este recnadro para enviar notificaciones relativas a la presente solicitud internacional si dichas oficinas asilo desean

[ como copias previas por via electronica seguidas de las [] por comreo electronico exclusivamente (no se enviard ninguna
notificaciones en papel o, notificacion en papel)

Direccion decorrec-e: alvarez.patentes@anumma. com.mx

Direccion para la correspondencia: mérquese esta casilla cuando no se nombre/se haya ningin

l:‘ comiin y el espacio de arriba se utilice en su lugar para indicar una direccién especial a Ia que deba enviarse la mﬂespnndenma

Formulario PCT/RO/101 (primera hoja) (enero de 2010) Ver las Notas al formulario del petitorio



HojaN° . 2

Recuadro N IIT  OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)

S1 10 se ha de utilizar ninguno de estos subrecuadros, esta hoja no debe ser incluida en el petitorio.

Nombre y direccion: mf:eﬂzdo seguido del nombre; si se frata de una persona gr;rli:rm, la | Estapersona es:
designacion eficial completa. En la direccion deben figurar el cédigo postal y sl nombre del pais.
El pais de la direccion indicada en este recuadro es ¢l Estado de domicilio del solicitante si no se I:l solicitante tmicamente
idica mds abajo el Estado de domicilio.)
CRUZ MENDOZA, José [X] soticitante ¢ inveator
Octavio Paz 1428 l:‘ inventor nicamente (51 se marca esta

. . illa, debe rellenar | igue.)
Colonia Miramonte, 01885 casttia, 1o se dene refenar 1o que sigue.)
México, D.F. Ne de registro del solicitante en Ia Oficina
MX
Estado de nacionalidad fnombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):
MX MX
Esta persona es todos los Estados I:I todos los Estados desiznados salve N los Estados Unidos de los Estados indicados en
solicitante para: designados los Estados Unidoes de Ameérica 5| Aménca dnicamente el recuadro suplementario)

Nombre y direccion (apellido seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la | Esta persona es:
designacion aficial completa. En la direccion deben figurar el cadigo postal y el nombre del pais. . L.
El pais de la direccion indicada en este recuadro es el Estado (es decir, pais) de dowmicilio del I:l solicitante tnicamente
solicitante si no se indica mds abajo el Estado de domicilio.)

JONES, Mary solicitante e inventor

1807 Limetree Lane l:l inventor inicamente (5i s¢ marca esta
Mountain View, California 94040 casille no se debe rellenar lo que sigue)
us Ne de registro del solicitante en la Oficina
Estado de nacionalidad fnombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

us us

Esta persona es I:l todos los Estados todos los Estados designados salvo |E los Estados Unidos de los Estados indicados
solicitante para: designados los Estados Unidos de América América tinicamente el recuadro suplementario
Nombre v direccion: (apellide seguido del nombre; si se trata de una persona juridica, la | Esta personaes:

El pais de la direccién indicada en este recuadro es el o solicitante unicamente

designacion aficial completa. En la direccion deben figurar el cadigo postal y el nombre del pais
ggsmdc de domicilio del solicitante 5i o se I:I
indica mds abajo el Estado de demicilio.)

|:| solicitante e inventor

l:l inventor (inicamente (5i 5e marca esta
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

Ne de registro del solicitante en la Oficina

Estado de nacionalidad fnombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estade):
Esta persona es I:l todos log Estados todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de los Estados indicados
solicitante para: designados los Estados Unidos de América América inicamente el recuadro suplementario

Nombre y direccion: (apellido seguide del nombre; si se trata de wna persona juridica, la | FEsta persona es:
designacion oficial completa. En la direccion deben figurar el codige postal y el nombre del pais. . L.
El pais de la direccién indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se l:l solicitante inicamente
indica mds abaje el Estado de domicilio.)

l:l solicitante e inventor

inventor inicamente (5i s marca esta
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

Ne de registro del solicitante en Ia Oficina

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):
Esta persona es I:I todos los Estados I:I todos los Estados designados salvo I:I los Estados Unidos de los Estados mdicados en
solicitante para: designados los Estades Unidos de” América América Unicamente el recuadro suplementario

l:l Los demas solicitantes y/o (demas) inventores se indican en otra hoja de continuacién.

Formulario PCT/RO/101 (hoja de continnacién) (enero de 2010) Ver las Notas al formulario del petitorio



Recuadrosuplementario 57 no se utilizase el recuadro suplementario, no serd necesario mcluir esta hoja en el petitorio.

insuficiente, en particular:

~

si no se indica mas abajo el Estado de domicilio;

mencionada;

indgicar el nombre del inventor o biventores y, a

persona mencionada;
,

=

que se solicitan en el Recuadro N° IV,
v

=

en el Recuadro N° VI

i

* “certificado de adicion”,

o

aii “cert],

%

principal (Reglas 4.11.a)i) y 49bis.1.a) o b))

(Reglas 4.11.a)i1) y 49bis.1.4)).

anterigres el tipo de formacion erida en el
e ndicar el mimero bajo el cmgfu

I St cualgquiera de los recuadros, excepio los Recuadros N= VIILi)
av), para los que se mcliye un recuadro de contimiacion especial,
no bastase para contener todas las informaciones:  escribir
“continuacion del Recuadro N° .." [indicar el mimero del
recuadro] y proporcionar las informaciones segun las
instrucciones facilitadas en el recuadro en gue el espacio era

si hay mds de una persona como solicitame y/o invenior y no se
cuenta con una “haja de continuacion”: escribir “continuacion
del Recuadre N° II” y proporcicnar para cada persona
suplementaria el mismo fipo de mformaciones que las solicitadas
en el Recuadro N° IIl. El pais de la direccion indicada en este
recuadro es el Estado (es decir, pais) de domicilio del solicitante

i)  si, en el Recuadro N* Il o en los subrecuadios del Recuadro N° III,
se ha marcado la casilla “los Estados mdicades en el recuadro
suplementarie™: escribir “continuacion del Recuadro N° Il o
“continuacion del Recuadro N° III” o “comtinuacion de los
Recuadros N= Iy IT” (segin pwcadag indicar el nombre del
solicitante o solicitantes en cuestion y, al lado de cada nombre, el
Estado o Estados (o patente ARIPO, euroasidtica, enropea o de
la OAPI, en su caso) para los que sea solicitante la persona

iii)  si, en el Recuadro N° Il o en cualquiera de los subrecuadros del
Recuadro N° III, el inventor o el solicitanie e inventor no es
imventor a los fines de todos los Estados designados o de los
Estades Unidos de América:  escribir “continuacion del
Recuaa‘m N II” o “comtinuacién del Recuadro N° III” o

“continuacion de los Recuadros N= IT y IT” (5
e i

nombre, el Estade o Estados (o patente ARIPO, eurcasiciti
europea o de la OAPL en su caso) para los que sea inventor I

si ademas del mandatario o mandatarios indicados en el
Rﬂ*mdroj\*’ 1V, hubiese mandatarios adicionales: escribir
“contimiacién del Recuadro No IV y proporcionar para cada  SANCHEZ FERNANDEZ, Manuel
iario adicional el mismo tipe de informaciones que las CORTIJO DOMINGUEZ, Ramoén

si, en el Recuadro N° VI, se reivindica la prieridad de mds de tres
solicitndes anteriores:  escribir “continuacicn del .
Recuadro N VI” v proporcionar para cada solicitud anterior Colonia Juarez, 01420
suplementaria el mismo tipo de mformaciones que las solicitadas México, D.F.

2 Si el solicitante desea que su solicitud internacional sea fratada,
en ciertos Estados designados, como una solicitud de patente de
adicion, de certificado de adicion, de certificado de inventor de
adicién o de certificado de wrilidad de adicion: en este caso,
e.im'bn' el nombre o el codigo de dos letras de cada Estado

an cuestion ipaiiado de la ion “patente de

ade de invenior de
adicion” o “certificado de niilidad de a jcidn”, el mimero del
titulo principal o de la solicitud principal, asi como Ia fecha de
concesion del titulo principal o de presentacion de la solicitud

3 Si el solicitante desea que su solicitud internacional sea fratada,
en los Estados Unidos de América, como wuna “continuacion "o
“continuacion en parte” de una solicitud anterior: en este caso,
escribir "Esi‘adcu Umdos n‘eArmmm "o “US” acumpamda de

la ion “c ion” o “conti ion en parte” asi como

el mimere y la fecha de presentacion de la soliciud principal

4. Si el solicitante desea pedir a la Qficina receptora o a la Qficina
Internacional que se procuren el decumento de prioridad en una
biblioteca digital, pero dicho documento solamente se halla en
una biblioteca digital en relacion con otra solicitud de patenie
que se basa en este mismo documento de priorvidad para
reivindicar una priovidad (a menos que se pueda acceder a la
biblioteca digital por medio del servicio de acceso digital a
documentos de prioridad), deberd indicar “continuacion del
Recuadro N° VI", precisar para cada una de las solicitudes

Recuadro N VT,
Jigura la solicid (v a ser
posible, de qué biblioteca digital se trata) (Instruccion 716.a)#)).

Continuacion del recuadro No. 1V:

CANTON COSTA, Juan
Tupac Amaru 47

MX

Fornmilario PCT/RO/101 (hoja suplementaria) (enero de 2010)

Ver las Notas al formulario del petitorio



Recnadro N°V  DESIGNACIONES

Segin la Regla 4.9.a), la presentacion de este petitorio constituye la designacion de todos los Estados contratantes vinculados por el PCT
enla fecha de presentacion internacional a efectos de todo tipo de proteccion disponible y, cuando proceda, delaconcesion tanto de patentes
regionales como de patentes nacionales.

Sin embargo,

I:‘ DE Alemania no se designa para ningiin tipe de proteccion nacional

|:| JP Japén no se designa para ningiin tipo de proteccion nacional

D KR Repiiblica de Corea no se designa para ningiin tipo de proteccion nacional

(Se puede utilizar las casillas de arriba para excluir (de manera irrevocable) las designaciones en cuestion, a condicion de que la
solicitud internacional, en la fecha de presentacion o ulteriormente segin la Regla 26bis. 1, reivindigue en el Recuadro N° VI la
prioridad de una solicitud nacional anterior presentada en el Estado en cuestion, para evitar que, en virfud de la ley nacional, cesen
los efectos de esta solicitud anterior).

Recuadro N° VI RETVINDICACION DE PRIORIDAD

Se reivindica la prioridad de las signientes solicitudes anteriores:

St la solicitud anterior es:

Fecha de presentacion de la Nimero de la
solicitud anterior solicitud anterior solicitud nacional solicitud regional: | solicifud infemacional:
(dia/mes/afio) pais o miembro de la OMC Oficina regional Oficina receptora
Punto (l')
13 febrero 2009 MX/a/2009/004321 MX

(13.02.2009)

Punto (2)

Punto (3)

D En el recuadro suplementario se incluyen reivindicaciones de prioridad adicionales

D Se pide a la Oficina Internacional que se procure enuna biblioteca digital una copia certificada de 1a o las solicitudes anteriores (si
la Oficina Internacional tiene acceso a esta o estas solicitudes en una biblioteca digital) indicadas abajo como™

D todos los puntos |:| Punto (1) I:‘ Punto (2) I:‘ Punto (3) |:| oftros, ver recuadro suplementario

D Sepideala Oficinareceptora que prepare y transmita a la Oficina Internacional una copia certificada de 1a o 1as solicitudes anteriores
(si esta o estas solicitudes han sido presentadas en 1a Oficina que, a los fines de esta solicitud internacional, es Ia Oficina receptora)
0 que obtenga una copia certificada de la o las solicitudes anteriores en una biblioteca digital y la transmita a Ia Oficina Internacional
(si Ia Oficina receptora tiene acceso a esta o estas solicitudes en una biblioteca digital), indicadas abajo, como®

[ todos les puntos X Punto (1) [] Puato ()] [1 Punto 3) ] ofros, ver recuadro suplementario

*  silacopia certificada dela o 1as solicitudes anteriores no se halla en una biblioteca digital bajo el mimero de la solicitud anterior arriba
indicada, sino bajo el nimero de otra solicitud que reivindica Ia misma prioridad, indicar ese numero en la hoja suplementaria

(Punto 4)
Restaurar el derecho de p1101 idad: se solicita a la Oficina receptora que restaure el derecho de prioridad respecto a la(s) solicitud(es)

anterior(es) indicada(s) mas arriba o en el recuadro sup]emmlz.no como punto(s): { ). (Véanse también las
Netas del Recuadro N° VI, se dardn informaciones mas amplias que apoyen la peticion de restauracion del derecho de prioridad).

Incorporacién por referencia: cuando un elemento de la solicitud infernacional mencionado en el Articulo 11.1)iii)d) o €) o una parte
de la descripeion, de las reivindicaciones o de los dibujos mencionada en la Regla 20 5 a) no esti contenido en otro lugar en esta solicitud
internacional pero figura integramente en una solicitud anterior cuya prionidad se reivindica en la fecha en 1a que uno o varios elementos
mencionados en el Articulo 11.1)iii) fueron recibidos inicialmente por la Oficina receptora. ese elemento o esa parte. a reserva de
confirmacion segun la Regla 20.6, se incorporara por referencia en esta solicitud infernacional a los efectos de la Regla 20.6.

Recuadro Ne VII ADMINISTRACION ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

Eleccion de la Administracion encargada de la busqueda internacional (57 mds de ina Administracion encargada de la biisqueda mremacional
es competente para efectuar la hisqueda infernacional, indiquese el nombre de la Adminisiracion elegida; se puede ufilizar el codigo de dos letras)

ISA/ES. ... ... i
Formulario PCT/RO/101 (segunda hoja) (enero de 2010) Ver las Notas al formulario del petitorio
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Continuacién del Recuadro N°* VI UTILIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA BUSQUEDA ANTERIOR,
REFERENCIA A ESA BUSQUEDA

D Se pide a 1aISA que se indica en el Recuadro N® VII que tenga en cuenta los resultados de las bisquedas anteriores que figuran
a continuacion (véanse también las notas relativas al Recuadro N° VI utilizacion de los resultados de mds de una hisqueda
anterior)

Fecha de presentacion (dia/mes/afia) Numero de solicitud Pais {u Oficina regional)

|:| Declaracion (Regla 4.12.ii): 1a presente solicimud internacional es Ia misma, o esencialmente lamisma, que la solicitud respecto
de la cual se ha llevado a cabo la biusqueda anterior. con la salvedad de que, en su caso, se presenta en un idioma diferente.

D Disponibilidad de doc tos: 1laISA puede obtener los siguientes documentos de una forma y manera que estime aceptables,
por lo que no es necesario que el solicitante se los presente (Regla 12bi5.1.1)):

I:‘ una copia de los resultados de la busqueda anterior *
una copia de la solicitud anterior,
una traduceion de la solicitud anterior a un 1dioma aceptado por la ISA,
D una traduccion de los resultados de la busqueda anterior a un idioma aceptado por 1a ISA,

D una copia de los documentos mencionados en los resultados de 1a busqueda anterior (57 dispone de tal informacicn, sirvase
Indicar a contimuacion los documentos que la ISA puede obtener)

|:| Envio de una copia de los resultados de la busqueda anterior y de otros documentos (cuando la busqueda anterior no faya
sido llevada a cabo por la IS4 indicada anteriormente, sino por la misma Qficina que desempena las fimciones de Oficina
receptora): se pide a la Oficina receptora que prepare y remifa a la [SA los sigmientes documentos (Regla 12bis 1 c)):
O una copia de los resultados de la bisqueda anterior,*
P! q
una copia de la solicitud anterior,
una copia de los documentos menci
* Cuando los resultados de la busqueda anterior no puedan obtenerse de una biblioteca digital ni remitirse mediante la Oficina
receptora, se pide al solicitante que los presente ala Oficina receptora (Regla 12bis 1 .a)) (Véase el punto 11 de la lista de verificacion
y también las notas relativas al Recuadre N° VII)

4

en los resultados de 1a busqueda anterior

Fecha de presentacion (dia/mes/afio) Numero de solicitud Pais (u Oficina regional)

D Declaracion (Regla 4.12.ii): 1a presente solicitud internacional es lamisma, o esencialmente Ia misma, que 1a solicitud respecto
de 1a cual se ha llevado a cabo Ia bisqueda anterior. con la salvedad de que, en su caso, se presenta en un idioma diferente.

D Di ibilidad de doc tos: 1a ISA puede obtener los siguientes documentos de una forma y manera que estime aceptables,

D p gu 3 q

por lo que no es necesario que el solicitante se los presente (Regla 12bis.1.f)):

una copia de los resultados de l1a bisqueda anterior, *

una copia de la solicitud anterior.

una traduccion de la solicitud anterior a un idioma aceptado por la ISA,

una traduccion de los resultados de la biisqueda anterior a un idioma aceptado por la ISA,

una copia de los documentes mencionados en los resultados de la basqueda anterior (57 dispone de tal informacion, sirvase
indicar a continuacion los documentos que la IS4 puede obtener)

oadgd

D Envio de una copia de los resultados de la basqueda anterior y de otros documentos (cuando la busqueda anterior no haya
sido llevada a cabo por la IS4 indicada anteriormente, sino por la misma Oficina que desempefia las fimciones de Oficina
receptora): se pide a la Oficina receptora que prepare y remita a la ISA los siguientes documentos (Regla 12bis5.1.c)):

una copia de los resultados de la bisqueda anterior, *
D una copia de 1a solicitud anterior.
una copia de los documentos mencionados en los resultados de la busqueda anterior
* Cuando los resultados de 12 bisqueda anterior no puedan obtenerse de una biblioteca digital ni remitirse mediante Ia Oficina
receptora, se pide al solicitante que los presente ala Oficina receptora (Regla 12bis.1.3)) (Véase el punto 11 de la lista de verificacion
y también las notas relativas al Recuadro N*° VII)

[  Se indican otras bisquedas anteriores

Recuadro N* VIII DECLARACIONES

Las siguientes declaraciones se confienen en los Recuadros N VIIL1) a v) (mdrguense las casillas indicadas Niumero de
abajo que correspondan, e indiguese el mimero de cada tipo de declaracion en la columna de la derecha): declaraciones
Recuadro N°VIILi)  Declaracion sobre la identidad del inventor :

X Recuadro N°VIILii) Declaracion sobre el derecho del solicitante, en l1a fecha de presentacion

internacional, para solicitar y que le sea concedida una patente
D Recuadro N°VIILiii) Declaracién sobre el derecho del solicitante, en 1a fecha de presentacion

internacional, a reivindicar 1a prioridad de la solicitud anterior
B Recnadro N*VIIIiv) Declaracion sobre la calidad de inventor (sélo para la designacién de los

Estados Unidos de América) : 1
I:‘ Recuadro N°VIILv)  Declaracién sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepcionesala

falta de novedad

Formulario PCT/RO/101 (tercera hoja) (enero de 2010) Ver las Notas al formulario del petitorio
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Recuadro N° VIILii) DECLARACION: DERECHO PARA SOLICITAR Y QUE SEA CONCEDIDA UNA PATENTE

Ladeclaracion debe aji a la redaccicn b logad

, previsia en la Instruccion 212; ver las notas relativas a los Recuadros N™ VIIT, VTILi)
av) (generalidades) y las notas especificas al Recuadro N° VILii). Sino se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

Declaracion sobre el derecho del solicitante. en la fecha de presentacion internacional. para solicitar y que le sea concedida una patente
(Reglas 4.17.11) v 51bis.1 a)ii)). en caso de que no proceda la declaracion segin la Regla 4.17.1v):

respecto de esta solicitud,

VELAMEN, S.A. tiene derecho a solicitar y a que le sea concedida una patente en virtud
de lo siguiente:

una cesién de
CRUZ MENDOZA, José, y
JONES, Mary

a VELAMEN, S.A., fechada el 2 de febrero de 2009 (2.02.2009).

D Esta declaracion continiia en la hoja siguiente, “Continuacion del Recuadro N® VIILit)™.

Formulario PCT/RO/101 (hoja de declaracion i1)) (enero de 2010) Ver las Notas al formulario del petitorio



Recuadro N° VIILiv) DECLARACION SOBRE LA CALIDAD DE INVENTOR (sdlo para la designacion delos Estados Unidos de

América)
Esta declaracién debeajustarseal fente delo de redacciénprevista en la Instruccion 214; ver Notas a los Recuadres N™ VIIL VIILi}av)
(generalidades)y las Notas especificas al Recuadro N VIILiv). Sincseutiliza dro, esta hojano sedeb Iuiren el petitorio.

Declaracion sobre la calidad de inventor (Reglas 4.17.iv) v 51bis.1.a)iv))
para la designacién de los Estados Unidos de América:

Por este medio declaro que considero que soy el original, primer y inico inventor (si hay un solo inventor indicado a continuacion) o uno
de los primeros inventores conjuntos (si se mencionan varios inventores a continuacion) de la materia objeto de la reivindicacion y para
1a cual se solicita una patente.

Esta declaracion se refiere a la solicitud internacional de que forma parte (si se presenta la declaracion con la solicitud)
Esta declaracion se refiere a la solicitud internacional N°PCT/. ... (si se presenta la declaracion segiin la Regla 26ter).
Por este medio declaro que mi residencia, direccion postal y ciudadania son las que se indican a confinuacion al lado de mi nombre

Por este medio declaro que he revisado y entiendo el contenido de Ia solicifud internacional que antecede. incluso las reivindicaciones de
tal solicimd. He identificado en el petitiorio de esa solicitud, conforme a la Regla PCT 4.10. todareivindicacion de prioridad deuna solicitud
extranjera, y he identificado abajo, bajo el epigrafe “Solicitudes anteriores”, mediante el nimero de solicitud. el pais o el Miembro de 1a
Organizacion Mundial del Comercio, el dia. el mes vel afio de presentacion. toda solicitud de patente o de certificado de inventor presentada
en un pais distinto de los Estados Unidos de América, incluida toda solicifud internacional PCT gue designe al menos un pais distinto de
los Estados Unidos de América, cuya fecha de presentacion sea anterior a 1a de 1a solicitud extranjera cuya prioridad se reivindica.

Solicitudes anferiores: - . .. ... L

Por este medio reconozco el deber de divulgar informacion conocida por mi que fuese esencial con respecto a 1a patentabilidad segin se
define en el Titulo 37 del Cédigo de Regulaciones Federales § 1.56, incluyendo lo relativo a las solicitudes de continuacion en parte, la
informacién esencial que se haya hecho accesible entre la fecha de presentacion de la solicitud anterior v l1a fecha de presentacion
internacional PCT de la solicitud de continuacion en parte.

Por este medio manifiesto que todas las declaraciones hechas en la presente. en base a mis propios conocimientos, son verdaderas y que
considero que son verdaderas todas las declaraciones hechas en base al mejor saber y entender: adicienalmente, manifiesto que dichas
declaraciones se hicieron con el conocimiento de que las declaraciones falsas intencionales y similares son punibles por multa o
encarcelamiento o ambas, conforme a Ia Seccion 1001 del Tirulo 18 del Codigo de Estados Unidos v que dichas declaraciones falsas
intencionales pueden poner en peligro la validez de la solicitud o de cualquier patente concedida en virtud de Ia misma.

Nombre: CRUZMENDOZA, Jose ..

Residencia- México, D.F., México
(ciudad y estado (de los Es!ados Unidos de Amenca) €11 51 Ca50, 0 pzus)

Direccién postal: Octavio Paz 1428, .
Colonia Miramonte, 01885 Memco D. F ‘México

Firma el inyentor. . JOSE Cruz Mendoza Fecha: 8 de febrero de 2010 (8.02.2010)
('Laﬂmmdebeser]achlmveumr,noladdmandat:mo)

Nembre: JONES, Mary .

Residencia- Mountain View, Califomnia
(ciudad y estado (de los Estados Unidos de Ammca) €11 51 CA50, O pzus)

Direccién postal: 1807 Limetree Lane

Mountain View, CA 94040

Firma del inventor.. 5'4@0’ 3.0!??.5 _________________ Fecha: 2 de febrero de 2010 (2.02.2010) .

(La firma debe ser la del inventor, no la del mandatario)

D Esta declaracion continia en la hoja siguiente, “Continuacion del Recuadro N° VIILiv)™
Formulario PCT/RO/101 (hoja de declaracién iv)) (enero de 2010) Ver las Notas al formulario del petitorio
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Recuadro N°IX LISTA DE VERIFICACION para las presentaciones en PAPEL - esta hoja se emplea exclusivamente para las|
solicitudes internacionales presentadas en PAPEL

La presente solicitud internacional Numero | La presente solicitud internacional va acompanada del(los) Numero de
contiene lo siguiente: dehojas | siguiente(s) documento(s) (marcar las casillas que procedan e documentos
imdicar en la columna de la derecha el mimero de cada documento):
1. B hojadecalculodetasas ...........................C 1
a) petitorio (PCT/RO/10L) 0Ja o calewo Ce tasas .
(incluidas las hojas 2 B poder separado original ...
de declaracion v -
3. poder general original . ... ... ... ... ... . .. ..
suplementarias) . ... .. ... : 8 U o
4. O copia del poder general: mimero de referencia: .. .. .. ..
b) descripciom (exceptuandd | e
1a parte de la descripcion - . : .
teservada a Ia lista de 5.0 declaracion explicativa de la ausenciadefirma .. .......
Secuencias 6. [0 documento(s) de prioridad identificado(s) en el
(vedse el puato £) infra) .. ..._. : 25 Recuadro N° VI como punto o puntos .. ............... :
indicaci . 3 7.0 traduccion de la solicitud intemacional al
©) reivindicaciones ... fidioma) © ... :
d) tesumen ... .............._. : 1| 8. O indicaciones separadas relativas a microorganismos
depositados o a otro matenial biolégico ...............:
€) dibujos (ensucaso) .......... : 3 9. [ copia enformato electrénico (Anexo C/ST. 25, formato
o texto.) con soportes logicos de la lista de secuencias que
0 parte de la descripcion no forma parte de la solicitud internacional, entregada
reservada ala lista tinicamente a los fines de Ia bisqueda internacional en
de secuencias virtud de 1a Regla 13#er (indicar el tipo y el mimero de
(ensueaso). ... - soportes 16gicos) - ... ... ...
10. [0 una declaracion confirmando que “Ia informacion
i . registrada en formato electronico en virtud de 1a
Numero total de hojas: : 40 Regla 13¢er es idéntica a I lista de secuencias tal como
se presento en papel en la solicitud internacional” . ... ... .. :
11. [0 copia de los resultados de biisquedas anteriores
Reglal2bisda)) . ... :
12. [ ofros (especifigmese): .. ... . ....................C
Figura de los dibujos que Idioma de presentacion de la -
debe acompatiar el resumen: 2 solicitud internacional: espafiol

Recuadro N° X FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL MANDATARIO O DEL REPRESENTANTE COMUN
Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (s tal calidad no es obvia al leer el petitorio).

Miguel Afvarez Jimenez
Miguel Alvarez Jimenez

Para uso de la Oficina receptora Gnicamente

1. Fecha efectiva de recepcion de la 2. Dibujos
pretendida solicifud internacional:
l:l recibidos:

3. Fecha efectiva de recepcion. rectificada en razon de la recepeion
ulterior, pero dentro de plazo, de documentos o de dibujos que
complew:l la pretendida solicitud internacional:

4. Fecha de recepcion. dentro de plazo. de las correcciones l:l 10 recibidos
requeridas segin el Articulo 11.2) del PCT:

5. Administracién encargada de la busqueda intemacional | 6 D Transmision de la copia para la
ificada 1 F itante: P buisqueda diferida hasta que se pague la
especificada por el solicy i< ISA / fasa debl’lsqlleda_
Para uso de la Oficina Internacional inicamente
Fecha de 6n del EJem.plar original
por la Oficina Intemacional:

Formulario PCT/RO/101 (ultima hoja — papel) (enero de 2010) Ver las Notas al formulario del petitorio
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