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I. Consideraciones Generales

a) DIFUSION DE LA INVENCION: se recomienda que el investigador no publique ni difunda (charlas,
conferencias, seminarios, revistas del sector, prensa escrita), la invencion antes de la iniciar la tramitacion
de la solicitud de patente, para evitar interferir en la novedad de la invencion y su factibilidad de patentar.

b) PARTICIPACION del INVENTOR: el investigador/inventor debe considerar que su participacion
activa en este proceso es fundamental para lograr una adecuada proteccién y comercializacion de la
invencion.

c) FINANCIAMIENTO:

e La Direccién de Innovacién apoyara el financiamiento del proceso de patentamiento! de aquellas
invenciones que resulten ganadoras del Concurso de Patentamiento que se realiza anualmente.

e La Direcciébn de Innovacion exigira incluir fondos para gastos de proteccidn de la propiedad
intelectual y su comercializacion en todos aquellos proyectos de investigacién financiados por
instituciones externas que lo permitan, por ejemplo FONDEF, INNOVA, etc.

e Si durante los 30 meses de cobertura del PCT, no se encuentran interesados, se evaluara la
posibilidad de al menos patentar la invencién en Chile.

e En el caso que el investigador decida continuar con la proteccion de la propiedad intelectual en el
extranjero, él sera el responsable de conseguir el financiamiento para ello.

e De acuerdo al Reglamento de la Propiedad Intelectual en su articulo 11 los costos de patentamiento
en que incurra la Direccién de Innovacion deberan ser reembolsados al momento en que dicha
patente genere beneficios comerciales.

d) ALUMNOS O PERSONAS SIN CONTRATO UC: de acuerdo al reglamento de Propiedad Intelectual
(articulo 10) los alumnos o personas sin contrato UC que intervengan en un trabajo o proyecto que
supone un uso significativo de medios proporcionados por la Universidad deberan firmar el anexo 8 y 9
respectivamente. Se recomienda que este tema sea regularizado antes de que el alumno o las personas
no contratadas inicien su trabajo de investigacion.

II. Etapas del Proceso de Tramitacion de Solicitudes de Patentes

1. DISCLOSURE: todo investigador que realice una invencion debe informar a su Decano y a la
Direccion de Innovacion. Para esto se debe llenar el formulario del anexo 1.

2. SOLICITUD DE BUSQUEDA DEL ARTE PREVIO: todo investigador interesado en estudiar la
posibilidad de iniciar un proceso de proteccién de la propiedad intelectual deberd hacer una solicitud de
busqueda de arte previo. Para esto se debe llenar el formulario del anexo 2. La Direcciéon de Innovacion
tramitara con oficinas de abogados externas aquellas blsquedas del arte previo que cuenten con
financiamiento.

3. REDACCION DE LA PATENTE: para aquellas invenciones que resultaran no tener arte previo los
investigadores podran solicitar a la Direccién de Innovacién que se inicie el proceso de redaccion de la
patente para lo cual ésta contratard una oficina de abogados. Durante el proceso de redaccion y antes de
iniciar la tramitacion de la patente los investigadores y los Decanos respectivos, con el apoyo de la
Direccion de Innovacion, deberan firmar la documentacion de los anexos 3, 4, 5, 6, y 7.

4. TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE: Una vez gestionadas las firma los anexos 3, 4, 5,
6, y 7, la Direccion de Innovacion tramitara la solicitud de patente en Chile (via convenio Paris) o
mediante el convenio PCT (via Chile), segln sea acordado con el investigador.

5. COMERCIALIZACION DE LA PATENTE EN TRAMITE: durante los 30 meses de proteccion que da
el convenio PCT?, la Direccidén de Innovacién en conjunto con el investigador y el apoyo de terceros (ej.;
brokers o incubadoras) trabajaran en buscar interesados en una eventual comercializacion de la patente
en tramite. Se negociara con los interesados la forma de financiar el patentamiento internacional.

CONTACTO: Daphne Ioannidis, Coordinadora Propiedad Intelectual e Industrial, Teléfono: 3542685,
email: dioannidis@uc.cl.

! Se tramitard las solicitudes de patentes en Chile o en extranjero de acuerdo a las bases del concurso de patentamiento.
2 PCT: Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty en inglés).
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III. Proceso de Tramitacion de una Solicitud de Patente

A continuacion, se muestra el proceso y describen las actividades necesarias para la presentacion de una
solicitud de patente nacional o internacional.

PROCESO DE TRAMITACION DE SOLICITUDES DE PATENTES
RESPONSABLES OUTPUT

1. REVELACION
INVESTIGADOR INVENCION

(DISCLOSURE)

Anexo 1: Revelacion de la Invencién —
P> Disclosure Form

INVESTIGADOR

PREVIO

w| Anexo 2: Solicitud de Busqueda de Arte
----- Previo
Estudios de ~—
abogados
INVESTIGADOR 2. BUSQUEDA DEL Informe con la bisqueda del arte previo
DI ARTEPREVIO |
EXISTE ARTE

INVESTIGADOR PREVIO
DI

Estudios de
abogados
INVESTIGADOR ! sa. zz’#gg,\fACION 3b. REDACCION DE —
ipveiiog DOCUMENTOS SOLICITUDDE ettty Pm%
DI/VRI/ DAJ / VREG PATENTE

LEGALES Anexo 3: Formulario de Autorizacién para
Tramitacién de Patentamiento.

Anexo 4: Cesién de Derechos de una
Invencioén.

Anexo 5: Convenio de Distribucién de
Regalias.

Anexo 6: Poder de representacion.
Anexo 7: Convenio de Participacion en
Propiedad industrial.

Anexo 8: Declaracion jurada de personas
no contratadas respecto de creaciones

P d llad: I idad.
4. PRESENTACION DE SOLICITUD Anexo 8: Dodlaracion jurada de alumnos

DIVRI DE PATENTE EN CHILE Lensi‘?;cst%gg creaciones desarrolladas en la
(CONVENIO PARIS) O
INTERNACIONALMENTE (VIA PCT)
Obtencion del N° solicitud de patente
(prioridad).
Anexo 10: Comunicado de Ndmero de
Solicitud de Patente
INVESTIGADOR 5. INGRESO A FASE NACIONAL:
DI CONVENIO PARIS: 12 MESES Obtencién del N° solcitud de patent
. encion del N° solicitus e patente por
CONVENIO PCT: 30 MESES cada pais seleccionado. - Toone P
\—/—\
OFICINAS

DE PROPIEDAD .
INDUSTRIAL 6. CONCESION L‘ Patente (s)
PATENTE >

Fuente: Elaboracién DI, 2011.

DI: Direccion de Innovacion.

VRI: Vicerrectoria de Investigacion.

DAJ: Direccién de Asuntos Juridicos.

VREG: Vicerrectoria Econdmica y de Gestion.
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1. Revelacion de la Invenciéon / Disclosure?®

El objetivo de esta etapa es dar inicio formal al proceso de tramitacion de una solicitud de patente.
El investigador debe comunicar su creacion al decano de su facultad y al Director de Innovacion, una vez

gue él visualice que la invencion puede ser patentable. Dicha comunicacion debera realizarse a través del
formulario del “Anexo 1: Revelacion de la Invencion — Disclosure Form”.

2. Busqueda del Arte Previo4

La Busqueda del Arte Previo tiene por objetivo evaluar la patentabilidad de la invencién. Por Arte Previo
se considera la informacion publicada en cualquier parte del mundo, incluyendo articulos
cientificos, presentaciones en congresos, entrevistas, tesis a disposicion del publico en
bibliotecas, entre otras formas de difusion. Si el inventor ha publicado la invencion, sdlo es posible
solicitar una patente en los paises en los que existe un periodo de gracia, siendo éste de 6 meses a 1 afio
contando desde la fecha de publicacién.

Si la invencion resultara patentable, se da inicio a la etapa de redaccion de la patente. Si la invencion no
resultara patentable finaliza el proceso, salvo que el investigador tenga observaciones que justifiquen
continuar con el proceso.

El investigador interesado solicitard a la Direcciéon de Innovacidn gestionar la elaboracion del informe de
busqueda del arte previo, el que tarda un plazo aproximado de 15 dias habiles una vez realizada la
solicitud. Para esto, debe llenar el “Anexo 2: Solicitud de Blusqueda de Arte Previo”. La Direccién de
Innovacién tramitard la bisqueda del arte previo que reciba con oficinas de abogados® externas.

Los interesados deben contemplar que los abogados que realizan esta bisqueda requeriran
de su participacion, lo que sera fundamental para esta etapa del proceso.

3 La revelacién de la invencidn es un documento confidencial y se debera documentar plenamente la invencién de manera que las
opciones para su proteccion y comercializacion puedan ser evaluadas correctamente.

4 También llamada Blsqueda del Estado de la Técnica, es un estudio fundamental, porque somete a prueba la invencidn al asegurar
que el nuevo conocimiento no se ha descrito con anterioridad ni se ha empleado con el mismo fin en ninguna parte del mundo. En
tal sentido, la invencion debe contar con las siguientes tres caracteristicas:

e Novedad: Unica en sus componentes cientificos, tecnoldgicos y comerciales. Significa que no existe antes del estado de la
técnica que se explora.

¢ Nivel Inventivo: Una invencion posee nivel inventivo cuando, para alguien versado en la materia correspondiente, la
invencion no pueda resultar obvia ni derivar, de manera evidente, del estado de la técnica en la materia correspondiente.

e  Aplicacion Industrial: Una invencion posee aplicacion industrial cuando el producto o proceso que se decide patentar puede
ser producido a nivel industrial.

> Por lo general, los estudios de abogados revisan informacién publicada en la Web y revistas cientificas. Junto a ello, realizan
busquedas en bases de datos de patentes, como Latipat-esp@cenet, PatentScope en caso de solicitudes presentadas por medio del
PCT y en las paginas electronicas de las oficinas nacionales de patentes, como INAPI en Chile, USPTO en Estados Unidos, OEP en
Europa, JPO en Japdn, SIPO en China y KIPO en Republica de Corea, entre otras.
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3. Redaccion de la Solicitud de Patente Y Tramitacion Interna de Documentos

3.1. La Direccién de Innovacion solicitara a un estudio de abogados especializado en proteccion de
propiedad intelectual e industrial (se procurara que sea el mismo que hizo el estudio de arte previo),
iniciar la redaccion de la solicitud de patente® (solicitard un primer borrador de la patente), una vez que
se conozcan los resultados del arte previo e indiquen la factibilidad de patentar la invencion.

El primer borrador serad enviado al investigador en un plazo aproximado de 15 dias habiles después de
que el investigador haya enviado toda la informacion solicitada por el estudio de abogados. El
investigador debera revisar el documento y contestar las preguntas que le realice el estudio de abogados
en un plazo no mayor a 10 dias habiles. Luego de algunas iteraciones, se obtendra la version final
de la solicitud de patente que sera presentada.

3.2. Paralelamente a la redaccion de la patente, la DI serda la responsable de completar, con los
antecedentes proporcionados por el investigador, los siguientes documentos para su posterior firma:

e “Anexo 3: Formulario de Autorizacion para Tramitacion de Patentamiento”.

e “Anexo 4: Cesién de Derechos de una Invencidn”, a través del cual se formaliza la propiedad
intelectual a la universidad para presentar la solicitud en el INAPI.

e “Anexo 5: Convenio de Distribucion de Regalias”, en el cual se establecen las regalias que seran
percibidas por los investigadores, departamentos, facultades y Direccidon Superior en caso que la
invencion sea comercializada.

e “Anexo 6: Poder de representacion”, que permite dar autorizacion al estudio de abogados para
realizar la tramitacion de la solicitud en el INAPI.

Eventualmente también podrian ser tramitados por la Direccién de Innovacion los siguientes anexos:

e “Anexo 7: Convenio de Participacion en Propiedad industrial”, en el caso que existan otras
instituciones o personas que posean titularidad o derechos comerciales de la invencion.

e “Anexo 8: Declaracion jurada de personas no contratadas respecto de creaciones desarrolladas
en la universidad”, en el caso que personas que no estén contratadas en la universidad participen
en el desarrollo de una invencion.

e “Anexo 9: Declaraciéon jurada de alumnos respecto de creaciones desarrolladas en la
universidad”, en el caso de que la invencion se realice por personas no contratadas por la UC y se
utilicen recursos significativos de la Universidad, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad.

Respecto a los Anexo 8 y 9, es responsabilidad de director de departamento que aquellas
personas no contratadas por la universidad o aquellos alumnos de doctorado que iniciaran un
trabajo de tesis, y que puede implicar la generacion de una solicitud de patente, sean
informados de que eventualmente tendran que ceder a la universidad la propiedad
intelectual.

% La estructura de una solicitud de patente, cuyas respectivas definiciones se encuentran en el Glosario de este documento, es la
siguiente:

e  Hoja Ficha y Hoja Técnica

e  Memoria Descriptiva

e  Pliego de Reivindicaciones (o claims, en inglés), que explica la esencia de lo nuevo, es decir, la invencion misma.

e  Dibujos, esquemas, diagramas o graficos, que ilustran la invencion
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4, Presentacion de la Solicitud de Patente

La Direccion de Innovacion presentara en el INAPI la solicitud de patente en Chile (via convenio Paris) o
mediante el convenio PCT’, una vez redactada la solicitud y firmado todos los documentos sefialados en la
etapa anterior. Para dicha presentacion, la Direccion de Innovacion presentard a INAPI, la solicitud de
patente redactada, la cesién de Derechos de una Invencién (Anexo 4) y el poder de representacion
(Anexo 6).

Una vez presentada la solicitud de patente, en un plazo no mayor a 5 dias habiles, la Direccion de
Innovacion informard al decano, a los inventores y al Vicerrector de Asuntos Econdmicos y
Administrativos, la fecha de presentacidn y el cédigo de la solicitud de patente a través del “Anexo 10:
Comunicado de Numero de Solicitud de Patente”.

Una vez concedida la patente, la Direccion de Innovacién comunicard al Decano, a los inventores y al
Vicerrector de Asuntos Econdmicos y Administrativos, la fecha de concesion de la patente y el cddigo a
través del “Anexo 11 Certificado de Patente Concedida”.

4.1 Presentacion de la Solicitud de Patente en Chile

La Direccién de Innovacién tramitara la solicitud de patente en Chile® via Convenio Paris, el que otorga el
plazo de 1 afio desde la fecha de prioridad® para presentar las solicitudes de patentes directamente en los
otros paises que se desea patentar. Hoy la mayoria de los paises son signatarios de este convenio.

A continuacion se describen y grafica las etapas de tramitacion'® de una solicitud de patente del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial de Chile, tramitacion que puede tardar entre 3 a 5 afios.

1. Presentacion. Se refiere a la presentacion de solicitud en INAPI. La fecha de prioridad es aquella en
la cual se presenta la solicitud de patente en un primer pais.

2. Examen Preliminar. Una vez recibida la solicitud de patente, el INAPI realiza un examen preliminar
destinado a verificar que se hayan presentado todos los documentos necesarios. Si no existen
observaciones o éstas fueron subsanadas oportunamente, la solicitud es aceptada a tramitacion.

3. Publicacion Diario Oficial. La Universidad debe publicar un extracto de la solicitud visada por el
INAPI en el Diario Oficial dentro de un plazo de 60 dias habiles a partir de la fecha de su aceptacion.
Todos los antecedentes de la solicitud podran ser publicos a contar de la fecha de publicacion.

4. Nombramiento de Perito. INAPI procede a nombrar un perito, de acuerdo al area técnica de la
solicitud, previo pago de arancel pericial por parte de la Universidad. El perito debe emitir su informe
dentro del plazo de 60 dias habiles a partir de la fecha en que aceptd el cargo.

5. Informe Pericial. Se trata de un documento escrito que contiene el analisis técnico de la solicitud. Su
objetivo es verificar si se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en los Articulos 32, 56, 62
y 75 de la Ley NO 19.039 de Propiedad Industrial. Este informe es enviado al investigador para su
posterior respuesta que debe ser entregada en un plazo no mayor a 10 dias habiles.

Es probable que el Informe Pericial contenga observaciones en cuanto a la patentabilidad de la invencién.
Si asi sucede, la Direccion de Innovacion solicitara al investigador de contacto que revise dicho informe,
haga sus observaciones y prepare una respuesta a las observaciones. Para su previa revision, también es
factible pedir al investigador asistir a una reunién con el estudio de abogados. Si la patente no es

7 . . P
El PCT no entra en competencia con el Convenio de Paris, sino que lo complementa.

8 La Direccidn de Innovacion evaluard la conveniencia de presentar eventualmente en otro pais.

° La fecha de prioridad es aquella en la cual se presenta la solicitud de patente por primera vez en el mundo.

10 . . . , .
Estas etapas son similares a las establecidas por las oficinas de patentes de los paises extranjeros.
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aceptada a registro, se emitiran nuevamente informes periciales hasta el otorgamiento o rechazo de la
patente.

6. Resolucion Definitiva: Si la solicitud cumple con los condiciones de patentabilidad establecidos en
los Articulos 32, 56, 62 y 75 de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, se otorga el derecho de
propiedad industrial (Concesion de la Patente). Tal resolucién tiene alcance en todo el territorio de
Chile y por un periodo de 20 afios.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION UNA SOLICITUD DE PATENTE EN INAPI
PAGO DE 1 .
DERECHOS PRESENTACION
SOLICITUD
34
-
_ Con observaciones = L,
2. P Notificacién
EXAMEN
PRELIMINAR
ACEPTADA
3.
PUBLICACION
DIARIO OFICIAL
Solicitud CON Oposicién Notificacion al
PAGO DE e iy > Solicitante
PERITAJE i
SIN Oposicio
< Contesta
4. Oposicién
NOMBRAMIENTO
PERITO
Prueba
Nombramiento
5. Perito
INFORME
PERICIAL
Informe
Pericial
Proposicion Rechazad Recurso de
6. de Fallo "l Apelacién TRIBUNAL
RESOLUCION Aceptada | DE
DEFINIFTIVA Revoca Sentencia PROPIEDAD
I h INDUSTRIAL
PAGO DE Cuamplase Archivese TP
DERECHOS =13 ACEPTADA (TP1)
7. Confirma Sentencia
PATENTE
CONCEDIDA
RECHAZADA
Cumplase
Archivese
Fuente: INAPI, 2009.

Versién 29/06/2011 8



4.2 Presentacion de la Solicitud de Patente Internacional (via PCT')

La Direccidon de Innovacion tramitara la solicitud de patente via el Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes (PCT, del inglés Patent Cooperation Treaty), el que permite obtener simultaneamente en varios
paises proteccion de la invencion mediante una Unica solicitud de patente (solicitud de patente
internacional), manteniendo la prioridad en todos los paises miembros'* del tratado, sin embargo, la
decisién de conceder la patente la toma exclusivamente cada una de las oficinas nacionales o regionales,
tramitacién que puede fluctuar entre 3 a 7 anos.

A partir de la fecha de prioridad, el PCT otorga hasta 30 meses para ingresar a fase nacional
(tramitacion pais por pais). Durante estos 30 meses de plazo se deberd continuar con el desarrollo
técnico de la invencidn y trabajar en la busqueda de interesados en comercializar la invencidn, quienes
deberan financiar los costos de la tramitacion de las solicitudes de patentes en fase nacional.

La Direccion de Innovacion a través del concurso de patentamiento podra financiar parcial o
totalmente los costos de tramitacion de la solicitud de patente, sin embargo, no financiara
los costos de la tramitacion en el extranjero.

El procedimiento PCT Consta de 2 etapas fundamentales: Fase Internacional y Fase Nacional.
Fase internacional. comprende principalmente las siguientes 4 etapas:

1. Presentacion de la Solicitud Internacional. es la presentacion de una solicitud en una oficina
denominada "Oficina Receptora”, que en Chile es el INAPI. Esta puede realizarse en una primera solicitud
de patente o cuando se cumple el ano de prioridad (convenio Paris).

2. Informe de Busqueda Internacional (IBI) y Opinion Escrita de la Administracion encargada
de la Bisqueda Internacional®® (ISA en inglés). al cabo del mes 9 desde la fecha de prioridad, la
ISA emitird el Informe de Busqueda Internacional, el que permitira evaluar las posibilidades de obtener
proteccion para la invencion y, en especial el grado de patentabilidad de la misma. De este modo, el
solicitante contara con suficientes elementos de juicio como para tomar decisiones sobre la inversion que
requiere la proteccion internacional de su invencion.

Si el IBI es favorable para la invencién contenida en la solicitud internacional, se podra decidir continuar
la tramitacion de la misma, teniendo en cuenta las positivas perspectivas que el informe de blusqueda
internacional entrega. Si, por el contrario, el informe es desfavorable, el solicitante tiene la oportunidad de
modificar las reivindicaciones, presentando dichas modificaciones en la Oficina Internacional de la OMPI o
bien puede decidir no continuar con los procedimientos nacionales ante las oficinas designadas.

Cabe senalar que excepcionalmente el solicitante podra pedir a una ISA un Informe de Blsqueda
Internacional Suplementaria (SISR), en un plazo de 19 meses desde la fecha de prioridad, que obedece al
hecho eventual de que el solicitante necesite mayor informacién sobre su solicitud, extendiendo el alcance
de la Busqueda Internacional, con el objetivo de evitar, en lo posible, el problema con el que se enfrenta
al hallar elementos nuevos del estado anterior de la técnica, después de haber corrido con los gastos que
representa la entrada en Fase Nacional.

1L E| principal objetivo de PCT es el de simplificar y el de hacer més eficaz y econdémico (desde el punto de vista de los usuarios del
sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo) el procedimiento para solicitar en varios paises la proteccion de
las invenciones mediante patentes.

12 g importante previamente revisar la lista de paises signatarios de PCT. El listado de los paises se encuentra en:
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty id=6.

13 | as Oficinas que INAPI ha designado para Chile como “Administraciones encargadas de la Busqueda Internacional” a Junio del
2010, son la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), y la
Oficina Europea de Patentes (EPO).
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3. Publicacion de la Solicitud PCT y del Informe ISR. en el mes 18 desde la fecha de prioridad, la
publicacion se efectla en el sitio web de la OMPI (http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp). Esta
publicacién internacional contiene el texto completo de la solicitud internacional y el informe de blsqueda
internacional. Si las reivindicaciones de una solicitud internacional han sido modificadas, se publica a la
vez las que fueron presentadas y las que han sido modificadas, cuando éstas se notifican a la Oficina
Internacional.

4. Informe Preliminar Internacional Sobre Patentabilidad (IPRP). hasta el mes 22 a partir de la
fecha de prioridad se puede realizar la presentacion de un examen preliminar internacional, el que tiene
por objeto formular una opinién preliminar y no vinculante sobre: si la invencion reivindicada parece
ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicacion industrial. Con este
examen antes de iniciar la fase nacional, se puede obtener un informe sobre la patentabilidad que
incorpora una evaluacion hecha por una Administracion encargada del Examen Preliminar Internacional**.

Al tratarse de una segunda evaluacion de la potencial patentabilidad de la invencién, el solicitante tendra
una mayor conviccién de si obtendra o no una patente en todos o la mayoria de los paises elegidos para
ingresar a la fase nacional. A su vez, ayudan a facilitar el trabajo de las Oficinas nacionales; sin embargo
hay que tener presente que la concesidén de patentes es tarea y competencia exclusiva de las Oficinas
designadas.

Fase Nacional. En esta fase la Direccién de Innovacion solicitard la patente en las respectivas oficinas
nacionales™ de los paises en los cuales se desea patentar, a las que en definitiva les corresponde
conceder o rechazar la solicitud de patente, siempre y cuando existan interesados en financiar esta etapa.
En caso contrario, se abandonara la tramitacion de la solicitud de patente.

% En Chile las Oficinas que actian como “Administracién encargada del Examen Preliminar Internacional” son las mismas que las
designadas para la Blsqueda Internacional, es decir, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (EPO).

La tramitacién y los procedimiento de las oficinas nacionales tienen una estructura similar a la Presentacion de una Solicitud de
Patente en Chile (punto 4.1).. Es probable se requiera traducir la patente y firmar documentos especiales (como cesiones de
derechos o poderes de representacion), los que seran gestionados por la Direccion de Innovacion.
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A continuacién, se presentan 2 diagramas de las actividades y plazos del proceso de tramitacion de una
solicitud de patente via PCT. El primero de ellos contempla que la solicitud de patente se presenta
directamente via PCT, mientras que en el segundo grafico, la solicitud se presenta via convenio Paris y al
mes 12, se presenta via PCT.
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Glosario

Arte Previo o Estado de la Técnica. Todo aquel conocimiento puesto al alcance del publico en
cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante publicaciones
tangibles, venta o comercializacién o uso de cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de
una solicitud o de la reivindicacién de la prioridad de un privilegio industrial en Chile.

Cesion de Derechos de una Invencion: Documento tipo firmado por los investigadores que
desarrollaron la invencién y las autoridades de la universidad. Es una formalidad legal exigida por el
INAPI. Otorga a la universidad el derecho completo de propiedad intelectual, segun lo establecido por la
Ley 19.039 de Propiedad Industrial.

Convenio de Distribucion de Regalias: Documento que establece la distribucion interna para los
investigador(es) o creadores(es), Facultad/Departamento y para la Direccion Superior de los beneficios
econdmicos que perciba la universidad como producto de la comercializacién o explotacién de los
derechos de propiedad intelectual, del licenciamiento, o de cualquier otra forma de comercializacién de los
derechos de propiedad industrial. Dicho documento es firmado por las autoridades pertinentes: el Decano
o Director de Departamento, el Vicerrector de Investigacion, el Director de Innovacion y los
investigadores.

Dibujos. Se entenderad por dibujos los esquemas, los diagramas de flujo y los graficos. Estos deben
realizarse en un trazado técnico, no enmarcados o delimitados por lineas, omitiendo todo tipo de rétulo y
texto explicativo. Tal informacion debe reemplazarse por referencias numéricas, las que seran explicadas
debidamente en la descripcion detallada de la invencion en la Memoria Descriptiva (Articulos 46 - 48 del
Reglamento de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial. En el caso de los dibujos del disefio industrial,
éstos deberan contener a lo menos una vista en planta superior, en elevacién, perfil y perspectiva,
pudiendo exigirse otras vistas, segun la complejidad del disefio. En el caso de los dibujos industriales,
sera suficiente con la representacion en un plano de la reproduccion. Ademas, en estos tipos de derechos,
las figuras de los dibujos deberan numerarse y presentarse con un duplicado fotostatico (Articulo 55 del
Reglamento de la Ley N° 19.039).

Fecha de Prioridad. Es aquella en la cual se presenta por primera vez en el mundo la solicitud de
patente. Segun la OMPI, cuando se solicita la proteccién en otros Estados miembros (del Convenio de
Paris) durante esos 12 meses, la fecha de presentacion de la primera solicitud se considera que tiene
"prioridad" sobre las presentadas después de dicha fecha.

Formulario de Autorizacion: Documento firmado por las autoridades pertinentes de cada Facultad y
los investigadores. Permite que las autoridades tomen conocimiento del inicio del proceso de proteccion
industrial.

Formulario de Solicitud de Busqueda de Arte Previo: Proporciona las bases para la determinacion
de la patentabilidad y permite una primera aproximacion hacia la elaboracion de la patente.

Hoja Ficha. Formulario necesario para iniciar la tramitacion de una solicitud de patente. Resume los
datos basicos de la solicitud: titulo, inventor, tipo de solicitud, representante, etc. Una vez recepcionada y
timbrada por INAPI, indica el nUmero de solicitud.

Hoja Técnica. Formulario que, en términos simples, corresponde a la caratula o portada de la solicitud.
En ella se encuentran antecedentes administrativos y técnicos de la solicitud, como son un resumen de la
invencién y una figura representativa.

Memoria descriptiva. Se trata de un documento que contiene una descripcion detallada, clara y
completa de lo que se desea proteger. En el caso de las patentes de invencion y modelos de utilidad debe
contener, segun el articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 19.039: 1) Descripcion de lo conocido en la
materia, 2) Descripcion de los dibujos acompanados, si los hay, 3) Descripcion detallada de la invencion,
y 4) Ejemplo de aplicacion, cuando corresponda.
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Pliego de reivindicaciones. Se trata de un documento que contiene el conjunto de descripciones claras
y concisas, sustentadas en la memoria descriptiva. Su finalidad es individualizar los aspectos nuevos sobre
los cuales se desea obtener proteccion. Estaran precedidas de un nimero arabigo y seran tantas como
sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invencion (Articulos 41 - 44 del Reglamento de
la Ley N°© 19.039).

Poder: Documento de caracter legal firmado por los representantes legales de la UC. Su objetivo es dar
autorizacion al estudio juridico o abogados para las tramitaciones en el Departamento de Propiedad
Industrial.

Patente de Invencion. Se entiende por invencion toda solucién a un problema de la técnica que origine
un quehacer industrial. La invencion podra ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con
ellos. Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccién de una
invencion. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente, estan determinados por el
articulo 31 de la Ley N° 19.039. Las patentes podran obtenerse para invenciones en todos los campos de
la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién
industrial, de acuerdo al articulo 32 de la Ley N° 19.039.

PCT (Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes). El PCT es un tratado internacional
administrado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito por mas de 140
paises partes del Convenio de Paris. El PCT permite solicitar simultaneamente y en un gran nimero de
paises la proteccion de una invencién por patente en la fase internacional, con las siguientes ventajas
para el solicitante:

e Presentaciéon de una Unica solicitud “internacional” de patente que, en cumplimiento con los
requisitos de forma del PCT, se realiza en un solo idioma y con el pago de un Unico conjunto de
tasas

e La Oficina de Administracion realiza la blUsqueda internacional para analizar la invencion y
establece un dictamen sobre su potencial patentabilidad

e Publicacién internacional del contenido de la solicitud, inmediatamente después que expira el
plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentacion mas antigua (prioridad).

e La Oficina de Administracién se encarga del “examen preliminar internacional”. Realiza a peticion
del solicitante (es opcional), un nuevo examen de patentabilidad, normalmente sobre una version
modificada de la solicitud.

e Una vez finalizada la Fase Internacional, la solicitud ingresa a la Fase Nacional, solicitando
directamente la concesion de la patente en la Oficinas Nacionales de Patentes de los paises donde
se desee obtenerla.

e La concesion de patentes sigue siendo competencia de las Oficinas Nacionales de Patentes.

Ill
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IV. Enlaces de Interés

Organizaciones relacionadas con Propiedad Intelectual e Industrial:

Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual: www.wipo.int

INAPI: http://www.inapi.cl

Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO): http://www.uspto.gov
Oficina de Patentes Europea: http://www.epo.org

Oficina de Patentes de Japon: http://www.jpo.go.jp

Oficina espaiola de patentes y marcas: http://www.oepm.es

Enlaces de Interés para Busqueda de Arte Previo:

Espacenet: http://ep.espacenet.com/

Latipat espacenet: http://Ip.espacenet.com

Patent Scope: http://wipo.int/pctdb/en/

Busqueda de patentes en el USPTO: http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
Industrial Property Digital Library (Japén): http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipd|

Scirus: http://www.scirus.com/

Google Patent Search: http://www.google.com/patents

Free patents on line: http:// www.freepatentsonline.com

Clasificador automatico de patentes: http://cip.oepm.es/

Clasificador internacional: http://cip.oepm.es/
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