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Las patentes son titulos de propiedad que otorga el Estado a los
inventores, concediéndoles la posibilidad de explotar su invencién de
manera exclusiva. Este derecho de exclusividad permite al titular de
la patente vender, licenciar o transferir su invento, de la forma mas
conveniente para sus intereses de mercado.

Asimismo, el dueno de la patente puede excluir o prohibir a otras
personas la utilizacién de su invento. En efecto, si un tercero no cuenta
con la autorizacion o licencia expedida por el titular de la patente,
estaria cometiendo un acto de infraccién que es sancionado penal, civil
y administrativamente (multas, indemnizaciones y hasta privaciones de
libertad o carcel).

Por lo tanto, las patentes generan seguridad en las transacciones
comerciales de bienes intangibles y por su naturaleza publica permiten
que los agentes de mercado actien con mayor confianza.

Una de las caracteristicas mas importantes de esta herramienta de la
propiedad intelectual, es la territorialidad, lo que implica que los derechos
de exclusividad se van a limitar al pais en el que se obtiene la patente. Si
una patente es concedida en el Peru, tendra proteccion solo en territorio
nacional; del mismo modo, si una patente es concedida por una oficina de
patentes de algun otro pais, los derechos o beneficios de este titulo de
propiedad, no podran ser utilizados, reclamados o pretendidos en el Peru.
Por todo ello, se hace necesario tramitar la patente en cada pais de
interés, a efectos de ejercer el derecho respectivo en cada uno de ellos.

Si bien no existe la figura de la patente mundial, o de la patente
internacional, si existen algunos sistemas o mecanismos que los
inventores que deseen proteger sus inventos en el extranjero deben
conocer para que puedan hacer uso de los mismos.

El primero es el Convenio de Paris, que concede a los inventores que han
depositado una solicitud de patente en alguno de los paises miembros,
la posibilidad de reivindicar la prioridad o hacer valer la fecha de
presentacién de su primera solicitud, cumpliendo ciertas reglas.



El segundo mecanismo es el sistema internacional de presentacion
(no de concesion de derechos) de solicitudes de patentes, establecido
por el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, denominado
comunmente PCT por sus siglas en inglés (Patent Cooperation Treaty),
que constituye un acuerdo firmado por 152 Estados (hasta la fecha), el
cual permite que, a través de un solo procedimiento, se cuente con la
posibilidad de obtener tantas patentes como Estados miembros tiene
este Tratado.

La proteccion en el extranjero, similar a la proteccién nacional, se
persigue cuando se aspira a obtener la exclusividad de una invencion en
uno o varios paises. No obstante, es preciso senalar que a fin de decidir
proteger o no la patente en el extranjero, primero se debe analizar el
potencial de patentabilidad de la invencion (es decir, la posibilidad de que
la patente se otorgue), la viabilidad comercial de la misma (es decir, que
el invento tenga capacidad de demanda), la sintonia entre los mercados
tecnologicos que se han estudiado frente a la invencion desarrollada vy,
por supuesto, la comparacion costo/inversion versus el beneficio que
se obtendra de colocar la invencion en un determinado mercado. Si
este andlisis resulta positivo en términos generales, se definird que la
internacionalizacion de la patente es lo mas conveniente para el titular de
la misma.

Es importante tomar en consideracion que en la presente guia se
abordara la conveniencia y mecanismos para internacionalizar el
registro de la patente y no para internacionalizar el invento en si, pues
este segundo ejercicio se tendra que efectuar después de un plan de
negocio y de expansion comercial que considerara factores econdmicos
y comerciales, aspectos que escapan al alcance de este documento.







¢Qué es el Convenio de Paris?
Es un acuerdo firmado a nivel internacional, mediante el cual se
establecen ciertos principios y/o estandares comunes para la proteccién

de las invenciones y otras modalidades de propiedad industrial en los
Estados Miembros.

¢Cuantos paises miembros estan suscritos al Convenio?

Son 177 los paises miembros del Convenio de Paris.

¢Desde cuando Peru es miembro del Convenio de Paris?

El Peru es miembro del Convenio desde el 11 de abril de 1995.

;Qué derechos confiere a sus miembros?
Reivindicacion de prioridad

El principal atributo que se confiere a los miembros del Convenio
es el de reivindicar los derechos de la fecha de presentacion de
la primera solicitud o reivindicar prioridad, pero ello debe ser
realizado dentro de un plazo de 12 meses, desde la mencionada
fecha, para el caso de las patentes de invenciéon y modelos de
utilidad.




EJEMPLO

Si se presenta una solicitud de patente de invencion en el Pert con fecha 31
de enero de 2018, de acuerdo con el Convenio de Paris, el solicitante tendra
‘la prioridad” para iniciar la solicitud de patente en cualquier otro pais en el
mundo solo hasta el 31 de enero de 2019. Pasado este plazo, el solicitante
pierde el derecho de prioridad y no podra proteger su invencion en el
extranjero (tampoco podréa ser patentada por ningun tercero).

Trato nacional

Consiste en el beneficio de tener los mismos derechos y
prerrogativas que los nacionales de cualquiera de los Estados
Miembros. Esto garantiza que no haya discriminacion en la
obtencién de una patente a favor de un solicitante nacional y en
perjuicio de uno extranjero.

Autonomia

Implica que las oficinas nacionales de patentes actuan de forma
independiente, y, por lo tanto, no sujetan sus decisiones a las
tomadas por las demas oficinas. Esto quiere decir que un pais
puede conceder una patente y, para la misma invencién, otro pais
podria denegarla (en base a la aplicacion de su legislacion).

;Qué es el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes o PCT
(por sus siglas en inglés)?

El PCT es un acuerdo que permite a uno o mas solicitantes (ya sea el
inventor, grupo de inventores o una persona natural o juridica distinta)
acceder mediante la presentacién de una unica solicitud, a la posibilidad



de proteger su invento en los paises firmantes del Tratado (a la fecha son
152 paises).

En la practica es un mecanismo que facilita la internacionalizacion de una
patente, simplificando el procedimiento y uniformizando los requisitos
para la presentaciéon de solicitudes de patente en varios paises, sin
necesidad de ir directamente a cada uno de estos desde el inicio.

¢Cuales son las etapas o fases de la solicitud internacional PCT?
Fase internacional:

La fase internacional se inicia con la presentacion de la solicitud
internacional PCT ante la oficina receptora de los Estados Miembros,
(en el caso del Peru, a través de la Direccion de Invenciones y Nuevas
Tecnologias del INDECOPI).

Los hitos mas importantes de la fase internacional son los siguientes:

Presentacion: Es la etapa en la que se entrega a la Oficina
receptora, el petitorio o formato de solicitud internacional PCT,
el documento técnico que cumpla los requisitos del Tratado
(descripcion, resumen, dibujos y reivindicaciones), asi como el
comprobante de pago de las tasas establecidas por concepto de
transmision, presentacion internacional y busqueda internacional.
De cumplir con los requisitos, la Oficina receptora le otorga fecha
de presentacion internacional, la cual es valida en todos los paises
miembros del Tratado para todas sus futuras solicitudes nacionales.

Busqueda internacional y opinion escrita: es una etapa obligatoria
y la realiza una Autoridad de Busqueda Internacional (ISA, por sus
siglas en inglés) elegida por el propio solicitante dentro del listado
autorizado por su pais. En el caso de Peru, las autoridades de
busqueda y opinidn escrita autorizadas son las oficinas de patentes
de Estados Unidos, Corea del Sur, Austria, Oficina Europea de
Patentes, Espana, Brasil y Chile. Como resultado, la ISA identifica
los documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad
de la invencion y emitira una opinion escrita de la patentabilidad de
la invencion.




Busqueda internacional suplementaria: es una etapa optativa,
en la cual el solicitante puede requerir a una o varias oficinas de
patentes especificas que hagan una busqueda adicional, concreta
y acotada, aplicando ciertas condiciones (por ejemplo, materia
técnica, idioma), con el objetivo de tratar de identificar de manera
mas minuciosa, publicaciones relacionadas con el objeto de la
invencion que no hayan sido detectadas.

Examen preliminar internacional: es una etapa optativa, que el
solicitante podria requerir a manera de una segunda evaluacién de
patentabilidad en caso el informe de busqueda y opinion escrita
haya arrojado antecedentes que podrian afectar la novedad
y/o el nivel inventivo. Permite, ademas, al solicitante formular
modificaciones a sus reivindicaciones luego del informe inicial y
conseguir un pronunciamiento especifico sobre dicho pliego de
reivindicaciones corregido y los argumentos de respuesta, previo al
ingreso a fase nacional.

Publicacion internacional: es la divulgacion del contenido de
la solicitud PCT que se realiza a los 18 meses de presentada
dicha solicitud. Ello se realiza en linea en la web de la OMPI, en la
secciéon PATENTSCOPE (www.wipo.int/patentscope/search/es/
structuredSearch.jsf).

Fase nacional:

Esta fase representa el momento en el que el solicitante pedira a las
oficinas nacionales de patentes de los paises de su interés que le
concedan una patente de invencién de modelo de utilidad, de acuerdo
con el procedimiento establecido por las normas internas de cada pais y
sobre la base de la informacion ya generada en la fase internacional.

En este caso, la decisidon de ingreso a fase nacional corresponde a una
decision informada, ya que se realiza luego de haber recibido el informe
de busqueda y opinion escrita de patentabilidad (de ser positivos, sus
posibilidades de obtener la patente son altas; caso contrario, puede
decidir no ingresar a fase nacional).
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El plazo regular para el ingreso en fase nacional es de 30 meses desde la
presentacion de la solicitud internacional o desde la prioridad (en caso se
reivindique), aunque para algunos paises el plazo se extiende hasta los 31
meses. Para tener claridad sobre esta informacion, la OMPI divulga en su
web los detalles aplicables a cada pais.

¢;Qué beneficios conlleva iniciar una solicitud PCT?

El solicitante presentara una sola solicitud para tratar de obtener
hasta 152 patentes. Serd considerada como una solicitud de
patente presentada en todos estos paises (aun cuando el tramite
por pais se hace por separado).

La inversion mas fuerte que debe realizar el solicitante se difiere
hasta el mes 30 (o 31 en algunos casos), que es cuando la solicitud
llegara a la fase nacional y no desde el inicio como en la conocida
via directa del Convenio de Paris. Esta inversion se relaciona
con traducciones, tasas de las oficinas designadas, abogados o
mandatarios locales, entre otros.

Los nacionales o residentes de cualquiera de los paises firmantes,
pueden utilizar la via PCT, pudiéndose acoger en muchos casos




a descuentos especiales en los costos aplicables Unicamente a
nacionales de paises como el Peru.

La decision de ingreso en cada pais de interés se extiende por mas
tiempo que en el mecanismo tradicional (Convenio de Paris) que
solo otorga 12 meses para tomar esta decision.

En todo caso, el ingreso en cada pais se hace teniendo ya un
informe de busqueda y patentabilidad lo que brinda mayor certeza
y eficiencia.

Al extenderse hasta 30 meses el tiempo de ingreso a fase
nacional, el solicitante tendrd un plazo mayor para relacionarse
con potenciales inversionistas o licenciatarios de la invencion
desarrollada para procesos de comercializacion y/o transferencia
tecnolégica, lo que contribuird con la decisidon de eleccién de los
paises en los cuales tramitara finalmente la patente.

El solicitante cuenta con una guia online para satisfacer sus
consultas o preguntas frecuentes en relacion con el sistema y su
tramite PCT: http:/www.wipo.int/pct/es/appguide/.

¢Cuantos y cuadles de los principales paises son miembros del
Tratado? ;Desde cuando Peru es miembro del PCT?

A noviembre de 2017 los Estados Miembros del PCT son 152 paises,
dentro de los cuales se encuentran los mas importantes: Estados
Unidos, Brasil, Corea del Sur, Japén, China y la mayoria de paises
europeos. En el caso de los paises sudamericanos, conviene considerar
que no son parte de este Tratado Venezuela, Bolivia, Argentina,
Uruguay y Paraguay. El Peru es miembro del PCT desde el aino 2009 al
igual que Chile.




¢Cuanto debe pagar un inventor para presentar una solicitud
internacional PCT?

Concepto Inversion

Tasa de transmision* S/.233.35

Tasa de presentacién US$ 1,366.00
internacional*

Tasa con descuento para US$ 136.70 (-90% a la
personas naturales de paises tasa regular)
como Peru*

* Tasas vigentes al 20/02/2018

A estas tasas se debe agregar el costo correspondiente al informe de
busqueda y opinidn escrita que dependera de la ISA elegida.

;Qué es una ISA? ;Qué ISA puede elegir un inventor peruano?

La ISA es la Autoridad de Busqueda Internacional encargada de
identificar los documentos publicos y bibliografia técnica relativos a
una invencién que pueden afectar la patentabilidad de la misma. Con
dicha informacion, emite un informe de busqueda internacional y una
opinion escrita de patentabilidad que puede ser favorable o desfavorable
y es el insumo mas importante para el solicitante en su busqueda por
internacionalizar su patente.

El sistema PCT permite, de manera optativa solucionar o enmendar las
observaciones que haya hecha una ISA en la fase internacional, aunque
también resultara valido esperar a efectuarlo en la fase nacional, de
acuerdo con las legislaciones de cada pais en el que se solicite la patente.

El Perd ha definido determinadas ISA para que los solicitantes
nacionales, que inicien una solicitud internacional PCT, tengan la
posibilidad de escoger la que mas les convenga, de acuerdo con
criterios de costos del examen, idioma, por calidad técnica del examen
y por estrategia de patentabilidad y comercial (0 por una combinacién




de dos o mas de estos elementos). Como ya fuera mencionado, las
siete Autoridades de Busqueda Internacional (ISA) disponibles para los
inventores peruanos son:

Tasa con descuento

ISA Tasa
para peruanos
US$ 520 micro
Estados Unidos US$ 2,080 empresa
US$ 1,040 pequena
empresa
Oficina Europea de
Patentes US$ 2,202 N/A
""""""""""""" US$1,134eninglés | ..
Corea del Sur US$ 393 en coreano N/A
Austria US$ 2,202 N/A
Espafa US$ 2,202 US$ 550.5
T T T T T T T T $400 persona natural
Chile US$ 2,000 $300 universidades
US$ 319.6 (personas
Brasil US$ 799 natur.ales, pequeia o
mediana empresa o
institucion)

* Tasas vigentes al 20/02/2018







En la presente seccidon, se brindan algunas consideraciones a tomar en
cuenta al analizar la proteccién de una invencion via PCT.

Se recomienda optar por el PCT en los siguientes escenarios:

Cuando se haya analizado la viabilidad de patentabilidad de
una invencién con una busqueda de antecedente (y haya
resultado favorable);

Cuando se haya realizado un andlisis de los mercados reales
o potenciales en los que la invencidén podria tener éxito
comercial. De esta manera se conocera qué paises serian
aquellos relevantes para proteccion;

Cuando después del ejercicio anterior se considera
que el invento debe obtener proteccidn en tres o mas
paises, especialmente si son de regiones distintas y con
legislaciones diferentes por sus requisitos de patentabilidad
(por ejemplo: Peru, Estados Unidos y Japén, o tal vez Peru,
Espafa y China);

Cuando la estrategia comercial vinculada a la invencién aun
no esta definida y se desea seguir valorando oportunidades
para abarcar otros mercados, pues con la presentacion PCT
se contara hasta con 30 meses para analizar si conviene
obtener patente en alguno de los paises del Tratado;

Cuando, siendo probable que vaya a pretender patentes en
varios paises, aun no se cuenta con los fondos suficientes
para iniciar solicitudes independientes, pues ganara varios
meses para tratar de identificar financiamiento;

Cuando queden dudas razonables sobre la factibilidad de
cumplir con los requisitos de patentabilidad y sea preferible
esperar al examen internacional para avalar la siguiente
decision;




Cuando se ambiciona llegar a obtener patentes en paises
que manejan idiomas distintos al espanol y se requiera
seguridad en el examen de patentabilidad antes de efectuar
la inversion en traducciones y abogados en los distintos
paises.

Si bien el sistema PCT consiste en una via que facilita y simplifica
la tramitacion de patentes a nivel internacional, su uso debe estar
previamente definido por la estrategia que se desea desplegar y los
objetivos a alcanzar.

Un error muy comun que se observa en la practica, es acudir al sistema PCT
cuando el mercado de interés de la invencion o la expansion proyectada
de la patente solo va a alcanzar a dos paises vecinos. En ese caso, quizas
convenga evaluar que sera mas eficiente ir directamente a estos paises y
no activar todo el mecanismo PCT asumiendo los costos y tiempos que ello
conlleva.

La definicion de la ISA a elegir también debera considerar un analisis de los
mercados potenciales, el tipo de tecnologia, el idioma, la experiencia en la
evaluacion, los costos involucrados, entre otros criterios, sin olvidar que en
caso se desee optar por alguna ISA que no trabaje en castellano, se tendra
que considerar de inicio los gastos de traduccion.

La utilizacion estratégica del PCT permite también que el plazo maximo de
ingreso en fase nacional sea aprovechado debidamente por los solicitantes,
no soélo para diferir su decision, sino principalmente para desplegar un
esquema que vincule la proteccion, y su extension territorial, con la
estrategia comercial previamente disenada.

De esta manera, sera posible que se establezca un mecanismo de ingreso
en fase nacional escalonado que considere en un primer momento los
mercados indispensables para la patente y se difiera para un momento
posterior el ingreso en otros paises cuya relevancia dependera de los
acuerdos o negociaciones que se logren consolidar para dichos mercados.




Esta estrategia podrd contemplar también que el financiamiento para el
ingreso en fase nacional venga de la mano del aporte de inversionistas,
distribuidores, licenciatarios o socios por cada pais de interés.

Las bondades del sistema PCT permiten su utilizacion también como
herramienta para la proteccion regional de un producto patentado y
no necesariamente como medio para su globalizacion, lo que puede
validamente suceder respecto a tecnologias con mucho potencial para
satisfacer necesidades propias de paises de una region determinada.

La obtencion de patentes en algunos paises importantes como Estados
Unidos, Europa (como bloque), Japon o China, puede resultar en si mismo
un proyecto muy costoso, principalmente para inventores independientes
O pequenas empresas de paises como el Peru, que decidan ir por la via
tradicional. Sin embargo, en estos casos el sistema PCT podra significar
una plataforma que permita llegar también a dichos paises sin la carga
econdmica excesiva que implica presentar una patente nacional desde el
inicio.

Adicionalmente, se puede utilizar el sistema PCT también como un
mecanismo que permita que un inventor pueda contar, en un plazo muy
reducido (6 meses), con un informe de busqueda y opinidn de patentabilidad
oficial, emitido por una autoridad internacionalmente reconocida, y que
pueda servir como insumo o elemento de apoyo de mucho valor en
estrategias de transferencia de tecnologia o negociacién del intangible.
Qué duda cabe que la posicion del inventor en la negociacién tendra mayor
solidez y relevancia en caso pueda contar con una opinion favorable a la
patentabilidad emitida bajo el esquema del sistema PCT, lo que incluso
resultara determinante en el monto a negociar.
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