Solicitud de patente en
tramite: claves para
mejorar las probabilidades

de conseguir una patente
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|. Tramite del registro de Patentes




¢Como se tramita la patente?

ORI una solicitud de patente
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Elaborar y presentar ante la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias u

Formato de Solicitud (F-DIN-01/1A)*

1
2
3
4.

5.
6.

Documento Técnico (DT):

Descripcion*
Resumen
Dibujos*
Reivindicaciones
Poder
Cesion

Comprobante de pago de las tasas

establecidas*

Documentacién minima requerida para admision a

trdmite. Se asigna fecha de presentacidn




éCuales son las etapas del tramite? ()

A. Examen de Forma

* Lo realiza el Indecopi hasta en 30 dias
posterior a la solicitud

* Verifica cumplimiento de entrega de
documentacion completa

* De existir observaciones, se notifica y el ¥ i %
solicitante tiene 2 meses (patente de -
invencion) o 1 mes (modelo de utilidad) et é
para subsanar las observaciones, dicho eett’ .
plazo es prorrogable por un tiempo e L
igual a solicitud de parte.

B0 A= s =r—

* De no subsanar, se declara el
“abandono” del expediente.




Poder

El articulo 15 del Decreto Legislativo 1075, senala lo siguiente:

El poder podra constar en documento privado, tratdandose en de personas
juridicas debera consignarse la condicidn o titulo con el que haya firmado el
poderdante.

En caso de renuncia a un registro o el desistimiento del procedimiento, la firma
del poder debera ser legalizada por notario publico. Asimismo, si dicho poder
fuera expedido en el extranjero, debera ser legalizado pro funcionario consular.

El poder podra ser efectuado después de la presentacion de la solicitud de
registro, en cuyo caso los actos del apoderado deberan ser ratificados.

El incumplimiento de la presentacién del documento de poder, genera se declare
el Abandono de la Solicitud.




Cesion

Cuando no existe identidad entre el solicitante y los inventores, se debe presentar
el documento de cesion, asi se acredita el derecho que tiene el solicitante para
solicitar y que le sea otorgado una patente.

El articulo 16 del Decreto Legislativo 1075, senala lo siguiente:

Para el registro de cualquier acto de disposicion o afectacion de los derechos de
propiedad industrial, basta que conste en instrumento privado y la firma de los
inventores haya sido certificadas por notario, si el documento se extendiera en el
extranjero, debera ser legalizado por funcionario consular peruano.

El incumplimiento de la presentacion del documento de cesidn, genera se declare
el Abandono de la Solicitud.




Invenciones realizadas bajo relacion laboral

El articulo 36 del Decreto Legislativo 1075, senala lo siguiente:

Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relacion
laboral o de servicios, se regiran por las siguientes reglas:

- Las realizadas por el trabajador durante un contrato que tenga por objeto la
realizacion de actividades inventivas, pertenecen al empleador.

- Si el trabajador realiza una invencion utilizando medios o informacién
proporcionada por el empleador, éste tendra derecho a asumir la titularidad de
la invencion.

- Las invenciones realizadas durante una relacién laboral donde no concurran las
circunstancias arribas previstas, pertenecen enteramente al inventor.




Invenciones realizadas en centro de educacion e investigacion.

El articulo 37 del Decreto Legislativo 1075, seinala lo siguiente:

El régimen establecido en el articulo anterior sera aplicable a las universidades,
institutos y otros centros de educacion e investigacion, respecto de las
invenciones realizadas por sus profesores e investigadores, salvo disposicidon
contraria contenida en el estatuto o reglamento interno.

Cuando una empresa contrata a una universidad, instituto o centro de educacién
o investigacion para la realizaciéon de investigaciones que involucren actividad
inventiva, la invencion pertenecera a la empresa.




Prioridad

En el formulario de la solicitud de registro de patente, se debe consignar si se
reivindica o no prioridad.

En caso de no indicar esta informacién se les otorga un plazo de 16 meses para
consignar este informacion, lo que alarga el procedimiento innecesariamente.

Reivindicar prioridad implica que una solicitud referida a la misma materia se ha
presentado en el extranjero y se esta viniendo a proteger dicha invencion en el
Perd, invocandola en el plazo de 12 meses contados desde la presentacion en el
pais de origen.

En caso de no contestar este requerimiento, transcurrido los 16 meses, se emite
un proveido indicando que no se reivindica prioridad en el expediente.




Cambio de domicilio

En caso que luego de iniciado el procedimiento, el solicitante desee que se
efectuen las notificaciones en un domicilio distinto al indicado originalmente en la
solicitud, debera presentar un escrito indicando el nuevo domicilio para efectos
del procedimiento, de lo contrario, se consideraran como validas las notificaciones
enviadas al domicilio sefalado en el expediente.




éCuales son las etapas del tramite? (ll)

B. Publicacion

Pasados 18 meses (patente de invencién)y 12

meses (modelo de utilidad), la solicitud pasa a
tener caracter publico.

* Transcurridos los 18 meses, el Indecopi notifica al

solicitante la orden de publicacién, para que en el

plazo de 30 dias efectue la publicacion en el diario
oficial el Peruano.

El solicitante puede solicitar se emita la orden de

publicacion de manera, luego del examen de
forma.

De no hacer efectiva la publicacion, la solicitud se
declara en “abandono”.

Desde la fecha de publicacién, cualquier
interesado posee hasta 60 dias (patente de

invencién) o 30 dias (modelo de utilidad), para
OPONERSE a la solicitud.
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éCuales son las etapas del tramite? (lll)

C. Examen de Fondo

El solicitante cuenta con 6 meses
(patente de invencion) o 3 meses
(modelos de utilidad), contados desde la
fecha de la publicacidn, para solicitar el
examen de fondo ante la DIN y efectuar
el pago por dicho concepto.

A través de dicho examen, la DIN evalua
si la invencion cumple con los requisitos
de patentabilidad.

En el supuesto que el solicitante no
cumpla con el pago para el examen de
fondo en el periodo establecido, la
solicitud se declara en “abandono.




éCuales son las etapas del tramite? (1V)

D. Informe Técnico y Resolucion

* Efectuado el pago por concepto de examen
de fondo, se emite el informe de
patentabilidad.

* De no exisitir observacion alguna, se emite la
resolucion otorgando la patente.

* De existir observaciones se notifica al
solicitante, quien posee hasta 60 dias habiles
(patente de invencién) o 30 dias (modelo de
utilidad), prorrogables por la mitad de este

tiempo, para presentar los descargos o
informacion aclaratoria, luego del cual se
emite un informa adicional.




Flujograma resumen procedimiento

Fecha de
presentacion

2. Examen

1. Admision a - de forma
tramite (1 mes/
2-2 meses)

- [ ugo de examen (6
s de i Pops meses)
e 6. Resolucion
== Definitiva
Titulo de

Patente
{ Desfavorable J 4J

4. Examen de
Fondo

5. Informe
Técnico

- 3

5A.Respuesta
Solicitante
(2-1 meses)

No cumple




Inversion y duracion aproximada

Concebtos Patente de Modelo de Utilidad
P Invencion (S/.) (s/.)

Tasa de Presentacion 720 324

Publicacidn (no pagadero

en Indecopi) 200 () 200 )

Examen de Fondo 550 280

Man’renimien‘ro de 140 i

Vigencia Anual

Total aproximado 1,620 804
+/- 37 meses +/- 20 meses

{



Preguntas frecuentes

¢Es obligatorio registrar una patente?

No. Es necesario solo cuando se quiere tener un derecho exclusivo sobre su invento, lo que permite impedir
gue terceros elaboren el mismo producto en el territorio protegido.

éTengo que esperar a que me concedan la patente para empezar a vender?

No, esto depende exclusivamente del solicitante, ya que al tener un derecho expectaticio no podra iniciar
acciones contra el que infrinja su patente, puesto que debera esperar a que se le otorgue la patente para iniciar
las acciones que estime conveniente.

éPuedo evitar que alguien copie y venda mi invento mientras esta en tramite la patente?

Mientras el expediente se encuentre en tramite no se puede iniciar accion alguna contra el infractor; sin
embargo, una vez concedida la patente se puede iniciar una accién por infraccion ante el Indecopi por las
infracciones cometidas durante el tramite, puesto que la proteccion se otorga desde la fecha de presentacion.

éPor qué demora tanto un tramite de patente?
Los plazos son similares entre los paises. Evaluar cada solicitud de patente requiere comparar y analizar

informacion técnica entre millones de documentos de patentes que se presentan en el mundo. Ademas, se
deben cumplir con los plazos establecidos por ley.




v' Es crucial que todo solicitante este al
pendiente de las notificaciones que
recibird de la DIN durante el tramite de
patente (a la direccién consignada)

v' La DIN cuenta con un programa que
permite reducir la inversion (de manera
parcial o total) del trdmite de patente:
Concurso Nacional de Invenciones

v' La DIN cuenta con programas que
permite reducir los plazos de
tramitacion: Patente Rdpida y Patenta
Universidad




ll. Pasos para patentar en extranjero




Opciones

Convenio de Paris

>
Hasta 12 meses
PERU
1. Admision a
tramite
Fecha de Presentacion
Hasta 12 meses Sistema Hasta 18 meses
> PCT g

Acuerdo internacional para la
presentacion de solicitudes a nivel
internacional en mas de 151 paises

miembros, a través de la presentacion de
una Unica solicitud internacional




1. Presentacion internacional PCT

Formato de petitorio PCT

Descripcidon, reivindicaciones, resumen vy

dibujos cumpliendo con los requisitos del PCT.

Efectuar el pago de las tasas transmision,
presentacion internacional y busqueda
internacional al momento de presentar la

solicitud y adjuntar el comprobante de pago.




1. Presentacion internacional PCT

Tasas PCT (vigente a enero de 2017)

- Tasa de transmision
233.35 soles

- Tasa de presentacion de solicitud
internacional

1,367 dolares americanos

90% de descuento para personas naturales

136.3 doblares americanos

- Pago por busqueda internacional

——
i b B ——




2. Busqueda internacional

* Laefectua una autoridad (oficina) de e OEPM °+ APO

patentes (ISA) ‘ e USPTO * INAPI

* Evalla el estado de la técnica anterior a la * EPO * INPI

invencion (definido por el PCT) * KPO

* Concluye con un informe en el cual
generalmente se concluye con la opinién

de patentabilidad acerca de la invencion

descuentos segun tipo de
solicitante

I
* LaISA debe entregar la busqueda en el ' i hasta USS 2,100,con
mes 16 i




3. Publicacion internacional

. En gaceta de la OMPI
El objetivo es dar a conocer al publico la

invencion y la amplitud de la proteccion

gue el inventor desea obtener

Contiene los datos principales de la
solicitud

Texto completo de las solicitudes en

formato electrdnico disponible en el

portal web PatentScope.

A los 18 meses de presentacion de

solicitud nacional
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Fase Nacional

. Finalizada la fase internacional, el solicitante
continua el procedimiento acudiendo a las ek

oficinas nacionales.

. Plazo: entre los 20 y 30 meses contado desde

la fecha de prioridad.

. El procedimiento se rige por las normas de

cada pais elegido.

. Si el solicitante no presenta la solicitud dentro

del plazo, se considera que ha sido retirada,

es decir, pierde los derechos derivados de Ia

solicitud internacional.




Flujograma PCT

El sistema PCT
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Ventajas del PCT

a. Se amplia en 18 meses la posibilidad para que el
solicitante decida su ingreso a cualquier pais
miembro del PCT

b. Se garantiza que si la solicitud internacional se
ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podra ser
rechazada por razones de forma en fase nacional.

c. Elinforme de busqueda internacional permite
evaluar perspectivas de patentabilidad de

invencion.

d. La publicacion internacional anuncia a todo el

mundo la solicitud, siendo un medio de difusion y
busqueda de posibles inversionistas.




lll. Programas de promocion al patentamiento




Estrategia DIN / Indecopi

DESARROLLO DE CULTURA
Incremento
DESARROLLO DE CAPACIDADES de solicitudes
nacionales de

patentes




Programas de fomento

* DESARROLLO DE CULTURA

* DESARROLLO DE CAPACIDADES * USO DE PATENTES

Jueves del Inventor

. Concurso Nacional de Invenciones

Servicio de Asesoria de Marcas y Patentes «  Programa Patente Rapida
Convencion Nacional Anual de Patentes e Invenciones (CNAPI) *  Programa Patenta Universidad
Servicio de Busqueda de Informacién Tecnolégica y Antecedentes *  Proyecto ACTIPAT (Produce)

Programa radial Patenta Net

Programa de charlas (Ley 30018)

Curso de Extension Universitaria - Ingenieria
Curso de Formacion de Examinadores de Patentes
Curso de Pl y patentes para pregrado

Curso virtual de patentes

Programa de capacitacion en patentes a investigadores
y/o representantes de instituciones







¢Cual es su objetivo?

« Orientar y asesorar al publico acerca de una
adecuada elaboracion de la solicitud de patente
y de su tramite efectivo ante la oficina del
Indecopl.

<
Patente@'

s <7/ 7



é¢Por qué PR? ()

Conclusidn de solicitudes nacionales de patentes
1993 - 2015

Otorgado
35%

Abandono
50%

Denegado
15%

Falta de claridad del documento
técnico

Insuficiente explicacion de la
invencion

Inadecuado planteamiento de las
reivindicaciones

Falta de seguimiento del tramite
Falta de respuesta ante
observaciones a expediente




é¢Por qué PR? (Il)

i Agentes o
- especialistas en
! PI

\~____7_____,'
1

Subdireccion de
Promocion al
Patentamiento




involucra PR?

- Patente Rapida es un programa gratuito.
« Se postula bajo la forma de ventanilla abierta.
« Se trabaja con fechas corte de postulacion

« Brinda asesoria, mas no hace trabajo por el
inventor/ solicitante

« Compromiso de participante de presentar su
solicitud de patente.

<
Patente@'

s <7/ 7




éCuales son las etapas de PR?

Solicitud de Patente

* Se efectla un Reporte de Viabilidad
de la invencién
* Siel RV no es favorable, se notifica

* Slel RV es favorable, se invita a

siguiente etapa
® Charlas de
5 capacitacion y
Evaluacion redaccion

Q‘A l Indecopi

() . * Taller tedrico de patentes,
POStUIaCl redaccion y tramite —
, * Talleres précticos de redaccién * Fechas limite
. Qmstula de manera virtual de documento técnico

* Se notifica recepcién e Seguimiento on-line




Fechas de postulacion

Fechas de postulacion:

- Corte 1: Hasta el 26 de febrero de 2017

2017

Febrero

Corte 3: Hasta el 14 de junio de 2017
- Corte 4: Hasta el 27 de setiembre de

Setiembre

enero
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Imm jvsd
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" 2345678
1 9101112131415
161718192021 22
2324252627 2829
13031

junio
Imm jvsd
1234567
+ 8 91011121314
151617 18192021
« 22 2324 2526 27 28
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septiembre

Imm | vsd
. 123456
v 7 8 910111213
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" 21222324252627
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é¢Quieres postular a PR?

Ingresa y lee el reglamento en:

QContictenos  qiMapade So 7 Caracteristicas de Portal P Portal de Transparencia

www.indecopi.gob.pe/din/pr U ndecopi o

y Nuevas Fomularios / Programa Palenta Rapida

Descarga, comp leta y env a estos e Programa Patente Répida

Legislacion

d t ] g Patente Rapida es un programa gratuito implementado por la
O C u m e n 0 S - Lineamientos Direccion de Invenciones y Muevas Tecnologias (operado por la
Subdireccion de Promocion al Patentamiento) dirigido a inventores
independientes, grupos de innovadores, investigadores, empresas,
universidades, estudiantes, profesionales e instituciones peruanas
en general, que busca crientar y asesorar para una adecuada
presentacion de solicitudes y un tramite efectivo ante la oficina de

 Ficha de Inscripciéon del postulante al

> Senici
<EMICIos Fechas de postulacion:

P ro q ram a P ate nte R ép | d a » Procedimientos -Cote 1: Hasta &l 31 de mazo de 2016

Eventos -Corte 2: Hasta el 23 de mayo de 2016

° FICha de |nscr|DCién de Ia InvenCIGn al > Tratado de Gooperacion en S

Materia de Patentes -Corle 4: Hasta el 11 de sefiembre de 2016

P I I l P t t R A I d Si esta inferesado en postular a Patente Rapida, por favor lea y descargue los documentos listados a
roq ra a a e n e aDI a- continuacion. Puede inscribise al Programa enviando la Ficha de Inscripcion y el Acta de Compromiso

debidamente llenados al comeo patenta@indecopi.gob.pe.

« Acta de Compromiso al Programa Patente

+ Tutorial para Ia Postulacion al Programa Patente Rapida

Ve .
I aaQ I d a « Ficha de Inscripeicn al Pregrama Patente Rapida

« Acta de Compromiso al Programa Patente Rapida

Preguntas Frecuentes

Enlaces de Interés

A la direccidn de correo electrénico:;

patenta@indecopi.gob.pe



http://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/368017/Pat_Rap_FichaDeInscripci%C3%B3n.doc/e18484ab-ea4e-43a8-9b82-17bc6cccd0c5
http://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/379840/Pat_Rap_ActaCompromiso.doc/8288c2eb-a2dc-433b-8f67-9eaba5d802e6

éQué beneficios trae PR?

« Entender el funcionamiento del procedimiento
de proteccion de invenciones en el Peru

« Obtener registro de patente en Peru en casi
la mitad del tiempo del tramite regular li



V. Recomendaciones finales




1. Investiga sobre patentes existentes vinculadas al invento

Si el producto desarrollado cuenta con patente
de un tercero en un pais del extranjero, no se
podra obtener la patente en el Peru (a no ser
que se diferencie técnicamente), pero si
comercializar el producto donde no haya sido
protegido.

* Siel producto desarrollado cuenta con
patente de un tercero en el Perd, no se
podra obtener la patente (a no ser que se
diferencie técnicamente), ni tampoco
comercializar el producto donde éste haya
sido protegido, salvo previo consentimiento
del titular.




2. Analiza el tipo de invento desarrollado

Evaluar la investigacidon o invencion que se desarrolla ayudara a definir el tipo de
proteccion que se estaria persiguiendo:

_ Patente de Invencidn Modelo de Utilidad Secreto Empresarial

¢ Qué protege?

¢Cuando optar?

¢ Por cuanto
protege?

¢Requiere
registro?

Procesos o productos

Cuando la invencién no es obvia
ni evidente y existe la posibilidad
de copia. Debe tener gran carga
inventiva o efectos inesperados.

20 afos

Si, el proceso es relativamente
largo

Productos (mejoras o
adaptaciones)

Cuando exista al menos una
ventaja técnica de la
invencion frente a los
productos ya existentes, y
exista posibilidad de copia.

10 afnos

Si, el proceso y el costo es
casi la mitad que en patente
de invencion

Procesos, productos y otros

Cuando se considera que sera
muy dificil que terceros descifren
el “secreto” de la invencion

Indefinido, hasta que se
mantenga a salvo el “secreto”

No es necesario, aunque el
interesado debe tomar medidas
(contractuales y otras)

para mantener “secreto”




3. Identifica el mercado para la invencion

» ¢Nace el invento de una necesidad AYUDARA A DECIDIR DONDE PROTEGER
identificada?

* ¢Hay un mercado para la invencion?
éCual es la dimensidon del mercado?
Donde esta el mercado?

» ¢Sera facil detectar una infracciény
hacer valor los derechos de la patente
en dicho mercado?

* ¢Qué tan rapido se podra introducir la
invencion en el mercado y bajo qué
mecanismos?




4. Cuidado con “matar” la novedad
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2.583 visualizaciones

* Evita dar a conocer o divulgar una invencién previo a la solicitud de patente

* Salvo cuando se tenga seguridad que la solicitud se tramitara dentro del afio de gracia que
concede la Decision Andina 486




5. Identifica mecanismos de apoyo disponibles para el patentamiento

Analisis de Documentacion Tramite de Gestion de
novedad técnica patente patentes

* Requiere e Requiere habilidad * Requiere conocer * Requiere
conocimientos para plasmar las etapas del conocimentos de
para el manejoy contenido técnico de tramite de valorizacion de
busqueda de base la invencién en un patentes intangibles
de datos de documento
patentes * Requiere * Requiere

* Requiere buen capacidad para capacidades de

* Requiere expertise conocimiento de responder a las gestion,
para interpretar lenguaje y formatos observaciones comercializacion
informacion de documento de formuladas por la tecnoldgica

técnica patentes oficina de patentes
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http://www.indecopi.gob.pe/din
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Servicio de Asesoria de Marcas y Patentes

Horario de Atencion: L —V de 8:30am a 4:30pm
Calle de la Prosa 104 — San Borja




GRACIAS!!!

Subdireccion de Promocion al Patentamiento
Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias —
DIN

calvarado@indecopi.gob.pe

patenta@indecopi.gob.pe
www.indecopi.gob.pe/din
WWW.chapi.pe
www.facebook.com/concursodeinvenciones
Teléfonos: 2247777 - 2247800
Anexo: 3816 — 3829 — 3805 - 3806 li
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