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|. Aspecto economico de las patentes




Atributo de las patentes

EXCLUSIVIDAD

!

derecho de uso o
"monopolio” temporal de la
Invencion




Proposito de las patentes

Esfuerzo/creatividad Tiempo 5. Dinero

. Aplicacion de conocimientos . Desarrollo de la idea Asesoria tecnica

.
«  Utilizacién de experiencia «  Investigacién de productos *  Disefio de producto
practica «  Averiguacion de tramites y * Desarrollo de Prototipo
« Identificacién de una solucién procedimientos «  Validacion comercial
.

a un problema o necesidad

RECUPERACION DE
INVERSION

Tramite de patentes




Escenario con patente

Invento: X
Inversion: S/. 500,000
Precio producto: S/. 50

Mercado

(5,000 unidades de ventas Empresa
por afio) —  inventora

Recuperaciéon de lainversion en 2 afios




Escenario sin patente

Invento: X
Inversion: S/. 500,000
Precio producto: S/. 50

Empresa

Mercado Inventora

(5,000 unidades de ventas

por afio) p +

4 Empresas
copian

Recuperaciéon de lainversion en 10 afios




¢COomo se recupera la inversion? (l)

Opcion 1: Venta de la patente

* Cuando el inventor o institucion duena de la
patente no posee recursos ni interés por explotar

la invencion.

* Porlo general su labor acaba en la generacién del

conocimiento.

* El titulo (patente) deja de pertenecer al inventor.

* Elinventor obtiene los ingresos por la venta de la

patente

* Lainvencion debe contar con alto potencial para

generar beneficios comerciales.




¢COomo se recupera la inversion? (ll)

Opcion 2: Licenciamiento de la patente

Es un contrato para que un tercero

fabrique y/o comercialice el producto.

Cuando la invencidén cuenta con alto
potencial para generar beneficios

comerciales.

Se obtienen regalias periddicas en funcion

de los beneficios obtenidos (ventas).

()W




¢COomo se recupera la inversion? (ll)

Opcion 2: Licenciamiento de la patente

* Ellicenciamiento concluye cuando vence la
vigencia de la patente; luego de ello, el

producto sera de libre explotacion.

* En el Perd no existe una cultura y/o practica
de licenciamiento de patentes entre los

actores de invencion y el sector empresarial

* Ellicenciamiento deberia ser el esquema

mas explorado por parte de universidadesy

centros de investigacion en el Peru




¢COomo se recupera la inversion? (lll)

Opcion 3: Venta directa del producto patentado

* Cuando el inventor decide involucrarse en la

fabricacion y comercializacion del producto.

* Esto sdlo lo puede efectuar a través de la
constitucidon de una empresa o mediante un

negocio que ya esta en marcha.

* En este caso, se requiere inversion en

activos (personal, planta, mobiliario,

marketing, finanzas, entre otros)




¢COomo se recupera la inversion? (lll)

Opcion 3: Venta directa del producto patentado

* Obtendra ingresos por la venta del
producto de forma exclusiva hasta que

finalice el periodo de proteccidn.

* Unavez terminado el plazo de
exclusividad, el producto podra ser

comercializado por cualquier tercero.

* Eslaalternativa que (por descarte)

suelen utilizar los inventores peruanos

para comercializar una invencion




Il. Pasos para patentar en Peru




Y Decision 486
- [ Propiedad Industrial




Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias

Otorga y protege derechos relacionados con:

Patentes de Patentes modelo Disenos
Invencion de utilidad industriales

Circuitos Variedades Conocimientos
integrados Vegetales colectivos

La Comision de Invenciones y Nuevas Tecnologias (CIN) procesa:

» Oposiciones al registro
» Denuncias por infraccion,
» Nulidades de registro

» Apelaciones por denegatorias li



Etapas del tramite

1. Admisién a 2. Examen de
tramite forma

*Requisitos de
admisibilidad
(minimos)

(2 meses
prorrogables x 2
meses)

*Requisitos formales

Recursos
impugnativos

*Reconsideracion
0 apelacién
(Plazo 15 dias

habiles).

. Publicacion 4. Examen de

patentabilidad

*Diario Oficial El
Peruano (30
dias habiles) dias)

*Notifica (60 dias
prorrogables x 30

2

5. Resolucion Solicitante
definitiva
*Resolucion que
pone fin a la

instancia
administrativa

*Respuesta a
Examen de
Patentabilidad




1. Admision a tramite

Cuando menos se entrega lo siguiente:
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e Descripciodn claray completa de la
invencion: documento técnico

Comprobante de pago de las tasas de
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2. Examen de forma

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

* Verifica entrega de documentacion
completa

 De existir observaciones, se notifica y el 7 %

solicitante tiene 2 meses (prorrogables - \
por el mismo tiempo) para subsanar
. * ¢ ot P .
o’
7 . .
* De no subsanar, se declara tramite en -
.

“abandono”




3. Publicacion

Pasados 18 meses (patente de invencidn)
y 12 meses (modelo de utilidad), la
solicitud pasa a tener caracter publico.

Indecopi notifica; dentro de un plazo de
30 dias se debe publicar un resumen en El
Peruano.

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

Cualquier interesado posee hasta 60 dias
(patente de invencion) o 30 dias (modelo
de utilidad), para OPONERSE.




4. Examen de patentabilidad

El solicitante cuenta con 6 meses
(patente de invencidn) o 3 meses
(modelo de utilidad), luego de |la
publicacion, para solicitar el
examen de fondo.

A través de dicho examen, el
Indecopi evalua la invencién en
funcion a los criterios de la DA486.

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”.




5. Resolucion definitiva

PATENTE

al
s
Ae 1a Propis dad Indus
i p de W
Registre | .




El periodo de vigencia de una
patente rige a partir de la fecha de
presentacion

Solo para patentes de invencion se
paga tasa anual de mantenimiento
de vigencia.

En caso el solicitante no cumpla
con dicho pago, la solicitud se
declara en estado “caduco”.




Inversion y duracidn

Conceptos Patente de Invencion Modelo de Utilidad

(S/.) (S/.)

Tasa de Presentacion 720 324

Publicacion (no pagadero en

Indecopi) 200 (+/-) 200 (+/-)

Examen de Fondo 550 280

Mantenimiento de Vigencia 150 )

Anual

Total aproximado 1,620 804

| [

+/- 40 meses +/- 28 meses




¢Quieres obtener tu patente en un plazo menor?

i) Indecor" | <
- < ll Indecopi

PATENTA UNIVERSIDAD 2016

F roc iSi tu institucion cuenta con una cartera de proyectos
]

Asesoria

de investigacion y quieres evaluarlos y/o protegerlos

I a ' ( por medio de las patentes, esta es tu oportunidad!

Capacditacion sobre el
Sistema de Patentes

- .57

Identificacion de
Materia Patentable

L J -

ol -‘, p)
=

.

— o= Redaccion del
valuacion preliminar Documento Técnico
Centros de Patentabilidad de Patente

académico:

de investiga

Contactanos a

Postula desde el: Inférmate aqui:
224 780( 1 5 19 www.indecopi.gob.pe/din/pu
Anexos 3816 y al
patenta@indecopi sl ——s 224-7800 arneson ?;3%8

www.indecopi.

encion

" .
« “ Radié™
. " N Irusecoqs Ofein o ° @ INDECOM
HOrano do Atencidn 5:30 am - 4:30 pen

patentaidindecop.got pe



¢Quieres acceder a financiamiento para la solicitud?

W indecopi T CNAPY Innévate? Rare
Postula al
XV Concurso
Nacional de Invenciones
.\ Premios
T
ler Puesto General $5500
Saca al INVENT OR 2do Puesto General $2 000
que LLEVAS dentro
y Premio al Invento Regional = S 800
VAL

Premio al Inventor Joven S 800

\‘{ ’4,/\\‘ Premio a la Diversificacion | S 500 + Laptop
. o

Productiva

Colabor; res . : " .
—olaboradores Cierre de inscripciones:

AAP. Asnearee BAT ceoec @PUCP T 135 30 de junio de 2016

Informes:

2247800 anexos 3816 - 3829 uercn wiscopionc. ()@ RS www.cnapi.pe/concurso

patenta@indecopi.gob.pe [ptivanios




lll. 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 .

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

 Descripcion, reivindicaciones, resumen vy |

dibujos cumpliendo con los requisitos del

PCT.

Efectuar el pago de las tasas transmision,
presentacion

y busqueda
internacional al momento de presentar la

solicitud y adjuntar el comprobante de pago.

Formato de petitorio PCT

internacional |




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 dblares americanos

90% de descuento para personas naturales

136.3 ddlares americanos

- Pago por busqueda internacional




2. Busqueda internacional

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

patentes (ISA) ‘ e USPTO * INAPI

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

invencién (definido por el PCT) * KPO

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

de patentabilidad acerca de la invencién

I
* LaISA debe entregar la busqueda en el ' - ! hasta USS 2,100,con

descuentos segun tipo de
solicitante

mes 16




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

finm
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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 la

solicitud internacional.




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 difusiony
busqueda de posibles inversionistas.




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
gue 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 investigacion o invencidon 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 invencion 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 afos

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?

e ¢Hay un mercado para la invencion?
éCudl es la dimension del mercado?
Donde esta el mercado?

» ¢Sera facil detectar una infracciony
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

ElComereip rounca  Economa OPNON  SOCEDAD MUNDG  TEC YoulTR* A BT

Los secretos del panel
publicitario que convierte la
humedad del aire en agua
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* Evita dar a conocer o divulgar una invencion 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. Decide momento iddneo para patentar

Idea o fase inicial Proceso de desarrollo Producto terminado
>
* Se va contando con proteccion para los avances * La solicitud correspondera al

e del desarrollo del producto producto final con sus caracteristicas
.S L .
© * Cuando vaya ajustandose el producto la solicitud técnicas bien definidas
% podria abandonarse e iniciarse otra adaptada al
= producto avanzado

“ ” . ,
& * Seencuentra en una fase muy “gaseosa * Otro inventor podria patentar antes
— * Alta probabilidad que el producto y sus un producto similar
e caracteristicas vayan variando conforme se
G>J avanza en la investigacion o desarrollo
9 * No se ha validado funcionamiento del producto
) * No se conoce viabilidad comercial

* Incurre en mayores costos




Analisis de
novedad

Requiere
conocimientos
para el manejoy
busqueda de base
de datos de
patentes

Requiere
expertise para
interpretar
informacidén
técnica

Documentacion

técnica

Requiere habilidad
para plasmar
contenido técnico de
la invencién en un
documento

Requiere buen
conocimiento de
lenguaje y formatos
de documento de
patentes

Tramite de

patente

Requiere conocer
las etapas del
tramite de
patentes

Requiere
capacidad para
responder a las
observaciones
formuladas por la
oficina de
patentes

6. Identifica mecanismos de apoyo disponibles para el patentamiento

Gestion de
patentes

Requiere
conocimentos de
valorizacion de
intangibles

Requiere
capacidades de
gestion,
comercializacidn
tecnolégica




Mayor informacion

www.andecopLgo

- 3

la PROTECCION
de las INVENCIONES

A

1247800 snanns 3816 - 329
PIATOER (3 INB0Ce0L LoD pe

Inicio

Informacion

Fotos

Eventos

Opniones Ny < Omganizacion gubemamental - Lima
Me gusta 17 Rkdkok A

Videos

Publcaciones

| Croas e phfou |

¥ Bl Indecopl a traves de la Direccion de Invenciones y Nuavas
Tecnologias, organzanm la "Il Fena de Proveeds >
en & marco de la Convencion Nacional Anual de Patentes &
Invenciones 2016
En esta feda <= difundirdn servcios de dis=iio desarollo de protolipos
financiamiento, asescramiento jJundico, entre otros
_# Ciene de niscripciones de proveedorss: 3 de sefiembre del 2016
Mayor informacidn aqui: & hitp: licnapl pe/feda

Postula a la ll Feria de
Proveedores de Serviclos 0 e sk b 32k 17 e
al Inventor 2016 Cores Comrwmid Peza Mots

www.indecopi.gob.pe/din https://www.facebook.com/cnapi.pe



http://www.indecopi.gob.pe/din
https://www.facebook.com/cnapi.pe

Servicio de Asesoria de Marcas y Patentes

Horario de Atencidon: 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

mosorio@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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