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Derechos de Propiedad Intelectual en Chile 
I. 1.- PATENTES 

I.1.1.- Requisitos básicos para presentar una solicitud de patente de invención  en Chile

Para presentar una solicitud de patente en Chile independiente de la categoría, es decir, producto o procedimiento, se requiere presentar un formulario (solicitud ficha) que se adquiere en la Oficina de Patentes, ubicado en Moneda N° 970, piso 10, Santiago, Chile.

Asimismo una solicitud de patente se puede presentar vía Internet, en la pagina  Web del Departamento de Propiedad Industrial www.dpi.cl
La solicitud ficha debe incluir la siguiente información:

1. Nombre y domicilio del solicitante.-

2. Nombre, dirección y nacionalidad del inventor (en caso que sea diferente del solicitante).-

3. Copia del texto con las especificaciones, reivindicaciones, resumen y dibujos de la invención.-

4. Titulo de la Invención.-

5. Documento de Poder, que en el caso de inventores nacionales podrán otorgarse por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento del notario.
6. Documento de Cesión firmado por el inventor y el solicitante ante notario publico.

7. Número de la solicitud o de patente de la prioridad si la hay ( patente previa sobre la misma materia); fecha de su presentación y el país de origen de la misma.-

8.- Copia certificada de la prioridad autorizada por la autoridad competente en su caso.-

9.- Informe de búsqueda de la solicitud previa ( prioridad si la hay) y copia de los documentos mencionados en dicho informe.

Al momento de presentar la solicitud se debe contar  con la información detallada en los numerandos 1, 2, 3, 4 y 7 (7 sólo en el caso que tenga prioridad extranjera).- Los documentos mencionados en los demás numerandos pueden ser acompañados después de la presentación de la solicitud de patente y durante la tramitación de la misma.- 

 En el caso de tener prioridad extranjera, el solicitante deberá acompañar  la copia certificada de la prioridad dentro del plazo de 90 días hábiles, contados desde la fecha de la presentación en Chile de la respectiva solicitud.- Si no se certifica la prioridad dentro de dicho plazo, no será considerada en el expediente.-

I.1.2.-  Normas Comunes a las Patentes de Invención
El Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción es la entidad encargada de la  tramitación de una solicitud de patente, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la Propiedad Industrial. Las solicitudes pueden  presentarse personalmente o por apoderado.
La Ley  19.039 contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de Propiedad Industrial, entre ellos las patentes de Invención.

Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.

Una vez que se presenta la solicitud de patente en el Departamento de Propiedad Industrial, y posterior al examen preliminar, en el caso que la solicitud cumpla con todos los requisitos formales exigidos (que más adelante en este informe se explican detalladamente) la solicitud una vez aceptada a tramitación, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, de forma y fondo como lo determine el examinador a cargo de la solicitud de patente. 

Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de patente  dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto.

Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de la patente de invención con el objeto de verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32 de la Ley 19.039. En este informe pericial, se verificara si la solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

En el caso de que exista oposición a la solicitud de patentes de invención, se dará al solicitante traslado de la oposición por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos.

Ordenada la práctica de un informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá ampliarse hasta por otros 120 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, así se requiera.

El informe del perito será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días, contados desde la notificación, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez, a solicitud del interesado hasta por 120 días.

El costo del peritaje comprenderá los honorarios de quién los realiza y los gastos útiles y necesarios para su desempeño, los que serán de cargo del solicitante de la patente de invención. 

Los plazos de días establecidos en esta ley son fatales y de días hábiles, teniéndose para estos efectos, además, como inhábil el día sábado.

La concesión de patentes de invención, esta sujeta al pago de un derecho equivalente a 1 UTM (Unidad Tributaria Mensual) por cada cinco años de concesión del privilegio. Las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 15 años, a contar de la fecha en que se concede el registro .

I.1.3.- Requisitos exigidos para las patentes de invención 
Antes de entrar en el tema especifico de las patentes en el área de la biotecnología es conveniente mencionar algunos conceptos comunes para cualquier tipo de solicitud de patente, de acuerdo a la Ley 19.039 y su Reglamento.

Que es una invención

Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Este privilegio se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día que en que expire el plazo de concesión de la patente.

Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y debe anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del privilegio. Solamente se exceptuarán de esta obligación los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

Requisitos de patentabilidad

Una invención será patentable cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, ( Articulo 32 de La Ley 19.039). 

Novedad

Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. ( Art. 33 de Ley 19.039)

Estado de la técnica 

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Departamento cuya fecha de presentación fuese anterior a la de la solicitud que se estuviere examinando.

En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile. (Convenio de Paris)

Nivel inventivo

Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica. ( Art. 35 de Ley 19.039)

Aplicación Industrial

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. (Art. 36 de la Ley 19039).-  Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.

Exclusión  de Patentabilidad:

No se considera invención y quedan excluidos de la protección por patente de esta ley: 

(a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

(b) Las variedades vegetales y las razas animales.

(c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

(d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

(e) El nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquél o con su utilización se resolviere un problema técnico que antes no tenía solución equivalente.

I.1.4.- Documentación relativa a la presentación de una solicitud de patente 

Ingresada la solicitud en el Departamento de propiedad Industrial se practica un examen preliminar, en el cual se verifica que se acompañen, a lo menos, los siguientes antecedentes :

- Un resumen del invento.

- Una memoria descriptiva del invento.

- Pliego de reivindicaciones.

- Figuras del invento, cuando procediere.

La memoria descriptiva debe ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Pliego de reivindicaciones, consiste en un grupo de peticiones ordenadas y enlazadas definiendo la materia que será objeto de protección. Estarán precedidas de un número arábico y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención.

Las figuras son  la representación gráfica de una invención e incluyen esquemas, diagramas de flujo y gráficos. Deberán realizarse en trazado técnico, en color negro debiendo omitir todo tipo de rótulo y marcos.

Si los antecedentes que se han acompañado no están completos, podrá  subsanarse la falta, dentro de 40 días de notificada la resolución de observaciones, la que normalmente se realiza aproximadamente entre 6 a 8 meses, contados desde que se presenta una solicitud de patente. En este caso, valdrá como fecha la de la solicitud inicial. En caso contrario se tendrá por no presentada y se considerará como fecha de la solicitud aquélla de la corrección o nueva presentación. 

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo. En este caso el solicitante podrá requerir el desarchivo de la solicitud dentro de los 120 días, contados desde la fecha de abandono, sin perder la fecha de prioridad de la solicitud.

I.2.- PATENTES BIOTECNOLÓGICAS

I.2.1 Requisitos de patentabilidad 
Los requisitos exigidos para una solicitud de patente de invención del área biotecnológica, son los mismos que para cualquier solicitud de patente, Es decir, las invenciones biotecnológicas pueden ser objeto de protección mediante patente en Chile si reúne los requisitos mencionados en el punto I. 1. 3. es decir, debe tener novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial, además de cumplir con los requisitos formales exigidos, es decir, la invención debe ser clara y reproducible.  

Una sustancia que aparece libremente en la naturaleza es un nuevo descubrimiento y por lo tanto no patentable. Sin embargo, si una sustancia  encontrada en la naturaleza debe ser primero aislada de su medio desarrollándose un procedimiento para su obtención, dicho procedimiento es patentable. Además si la sustancia puede ser caracterizada adecuadamente ya sea por su estructura, por su procedimiento de obtención o por otros parámetros y si es nueva en el sentido de no haberse reconocido antes su existencia, entonces la sustancia “per se” puede ser patentable. En otras palabras, para que un producto de la naturaleza pueda ser patentable es necesario que exista una intervención técnica para obtenerlo y tener un uso o función ensayada y probada.

I.2.2 Deposito de material biológico

Uno de los requisitos de patentabilidad es la suficiencia en la descripción (Artículo 43 del Reglamento de la Ley 19.039), con la que, debe garantizarse la reproducibilidad de la invención. En las invenciones que implican microorganismos a los que el público no tiene acceso, la descripción de la invención puede resultar insuficiente, es por esto que se exige no solo la descripción escrita del material biológico  sino también el depósito del material biológico en cuestión, en una institución de depósito reconocida internacionalmente, debiendo indicarse al momento de presentar la solicitud de patente la  institución y número de registro respectivo, en el caso, que el solicitante de una patente no cuente con estos antecedentes al momento de presentar la solicitud, se acepta, que durante la tramitación (antes del examen preliminar) se complete toda la información respecto del instituto que guarda los antecedentes del material biológico. 

De acuerdo a la normativa internacional del Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del deposito de microorganismos para fines de patentes, es menester mencionar que el papel de las Autoridades Internacionales de Depósito es aceptar y almacenar los cultivos de microorganismos depositados en ellas, con el objeto de poder ofrecer muestras de los mismos a terceros.  Podemos informar que Chile a pesar que no ha firmado dicho Tratado, el Departamento de Propiedad Industrial en el caso de tratarse de solicitudes que  involucren microorganismos, acepta que el microorganismo este depositado en cualquier institución internacional de deposito de microorganismos, entre ellas se puede mencionar a:

1.- Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), Universidad de Valencia

2.- Agricultural Research Service Culture Collection ( NRRL) U.S.A.,

3.- American Type Culture Collection (ATCC) U.S.A.,

4.- Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) Alemania.

I.2.3 Tarifas asociadas con el deposito de microorganismos

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), Universidad de Valencia

La tarifa para este tipo de depósito en CECT es de 550 EUR por cepa depositada. Para más detalles, se puede consultar el documento "Industrial Property", de la World Intellectual Property Organisation. Mayo de 1992, pg 63. 

Para el deposito, se debe incluir cinco copias de un cultivo puro del microorganismo a depositar junto con el formulario debidamente cumplimentado. No existen tasas adicionales, por mantenimiento del microorganismo.  El tiempo que demora en obtenerse el Número de Deposito puede variar entre 3 y 5 semana.

I.2.4  Tipos de invenciones biotecnológicas 

En Chile se puede proteger y distinguir tres grandes categorías de invenciones

biotecnológicas.

(a) Producto:  Invenciones relativas a Microorganismo o material biológico "per se".

(b) Procedimiento o métodos: Procedimientos para la obtención de microorganismos vivos o para la producción de material biológico y 

(c) Uso del propio microorganismo o material.

Ejemplos.

·  Procesos para preparar un microorganismo:  microorganismos obtenidos por ingeniería genética, aislamiento, mutación, fusión, transformación.

· Material biológico obtenido: bacterias, hongos, líneas celulares, virus.

· Proceso para usar el microorganismo: fermentación, preparación de plantas transgénicas (es decir, plantas modificadas genéticamente, para obtener de ellas resistencia y tolerancia a determinados factores).

· Procesos para preparar proteínas, genes, moléculas de DNA o RNA.

· Producto obtenido: aminoácidos, antibióticos, proteínas, anticuerpos monoclonales, genes.

· Uso del producto obtenido: médico, diagnóstico, agrícola.

· Productos usados para preparar un microorganismo transgénico: DNA, vectores.

· Alimentos modificado genéticamente ( no los que provengan de una semilla, por ejemplo una manzana). Se acepta alimentos por ejemplo, “Una composición alimenticia para peces que contiene una proteína X.”

Para proteger el microorganismo obtenido además de definirlo por su taxonomía  se exige indicar su aplicación y/o función.

DIAGRAMA DE FLUJO BASICO DE TRAMITACIÓN DE UNA PATENTE






I. 3 COSTOS ASOCIADOS 

En la tramitación de una solicitud de patente, y honorarios de Estudios Jurídicos especializados en Propiedad Industrial e Intelectual. Todas las cantidades están en dólares ( Calculados al 30 de abril de 2004, tipo de cambio: dólar 624,84 pesos; UF=16.867,89; UTM= 29.502)  

GESTIÓN
TASAS (US$)
HONORARIOS (US$)

Preparación de una solicitud de patente
----
1.225 

Sólo presentación de una solicitud de patente

405

Publicación diario oficial
Aprox. 32 a 40 (depende de la cantidad de palabras que contenga el extracto)
----

Pago de arancel pericial
Actualmente 512 


Notificación de acción oficial (Reporte informe perito)
----
Normalmente esta gestión se cobra por hora de trabajo 

135/ hora

Respuesta acción oficial (informe perito)  
----
Normalmente esta gestión se cobra por hora de trabajo 

135/ hora

Presentación de Escritos en el Departamento de Propiedad Industrial

40

Impuesto  del registro
142


Certificados
14


Preparación de  documentos de poder  y cesión

162

Nota: Se debe tener presente que en la tramitación de una solicitud de patente, normalmente hay entre 2 a 4 informe periciales, antes de tener una resolución definitiva.

I.4 SIMULACIÓN:

Simulación de la presentación de una solicitud de patentes en el área biotecnológica, en el Departamento de Propiedad Industrial,  cuya solicitud, contiene 20 reivindicaciones, sin oposición. ( ver solicitud en anexo).

ETAPAS
TASAS

(US$)
HONORARIOS (US$)
DURACION

Presentación de una solicitud de patente
--
1.215
 Inicio de la tramitación

Examen preliminar
--
--
  A los  7 meses se realiza el examen preliminar 

Publicación diario oficial
  48
--


Periodo de oposición 
--
--
60 días hábiles ( 3 meses)

Pago de arancel pericial
 512
--
10 días

Nombramiento de perito 
--
--
Variable 3 a 12 meses luego de pagar el arancel pericial

Perito entrega su

 informe  N° 1
--
--
A los 1 a 3 meses luego del nombramiento

Revisión del informe del perito, por el examinador de patentes
--
--
Variable entre 3- 18 meses después que el perito entregó el informe

 Respuesta informe  pericial N° 1, 
--
405


Variable entre 2 - 6 meses

Pasen al perito los antecedentes


1-2  mes

Perito entrega su informe 2,  
--
--
1 a 3 meses

Revisión del informe pericial, por el señor examinador de patentes
--
--
Variable entre 4 y 12 meses después que el perito entregó el informe N° 2

Respuesta al informe pericial N° 2
--
135 
Variable entre 2 y 6 meses

Pase al perito los antecedentes  
--
--
1-2 mes

Perito entrega

 Su informe 3,

 aceptada  
--
--
1 a 3 meses

Revisión del informe pericial, por el señor examinador de patentes
--
--
Variable entre 1- 4 meses 

Notificación, aceptada a tramitación




Pago de los derechos
142

1-2 meses

Titulo emitido


 

Certificado con el N° del Registro
14



TOTALES
716
1.755
Promedio  tramitación

Aprox,  4,7 años  

1.- Observaciones: Para calcular el tiempo promedio que demora en tramitarse una solicitud de patente, se realizo el siguiente calculo:

Años de la tramitación = (Tiempo mínimo + tiempo máximo) / 2( 12 meses

2.- Observaciones En esta simulación se consideró que en el informe 3 se concedía la patente.

II PROTECCIÓN DE SOFTWARE EN CHILE

II. 1.- Derecho de autor ( Ley 17.336)

De conformidad con las normas internacionales sobre protección de la propiedad intelectual, nuestra legislación otorga protección a las obras del dominio literario, artístico o científico. En efecto, como miembro del Convenio de Berna desde el 5 de Junio de 1970, la Ley Nº 17.336 señala expresamente en su artículo primero que:

“ La presente Ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de las obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión y los derechos conexos que ella determina” 

A continuación, se ocupa en el artículo 3º de establecer el catálogo de obras protegidas, indicando para tales fines que: 

“Art. 3. Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente Ley: 

1. Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase; 

2. Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas; 

3. Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra forma; 

4. Las composiciones musicales, con o sin texto; 

5. Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones correspondientes; 

6. Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza; 

7. Las fotografías, los grabados y las litografías; 

8. Las obras cinematográficas; 

9. Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas; 

10. Las esferas geográficas o armirales, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales; 

11. Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares; 

12. Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas; 

13. Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el bocetista; 

14. Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al patrimonio cultural común; 

15 Los videogramas y diaporamas, y 

16. Los programas computacionales. 

Por lo tanto podemos declarar que a través de la Ley de Derecho de Autor N° 17.336, y su Artículo 16, quedan protegidos los software.

II. 2.- Antecedentes generales

Qué se entiende por software o  programa de computación.

“Es un conjunto de instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidas en un cassette, diskette, cinta magnética u otro soporte material”.

II.3.- Documentación solicitada para  presentar la inscripción de un programa en el registro de Propiedad Intelectual 

Es necesario:


1.- Depositar un ejemplar del programa en el medio magnético en que se encuentre incorporado, bien sea diskette, cinta o cartridge.


2.- Se debe acompañar el manual de operación del programa ( ejemplo manual del usuario, manual de instalación, etc.)


3.- Breve escrito explicativo que indique el lenguaje utilizado y la versión del programa si es pertinente, salvo que ello conste en el manual de instalación.


4.- Se debe informar al registro lo siguiente:

· Nombre completo (nombres y apellidos) o nombre de la persona jurídica.

· Domicilio

· Cedula de Identidad o RUT.

II. 4.- Que normas Internacionales protegen al autor de un programa

El autor nacional y  el autor extranjero domiciliado en el país están protegidos fuera de Chile en los países miembros de los siguientes convenios Internacionales:

· Convención Universal sobre derecho de autor

· Convenio de Berna

Los autores extranjeros no domiciliados en el país, están protegidos en CHILE, por estas mismas convenciones y por la legislación nacional cuando proceda.

II.5.- Duración del Derecho de Autor

El derecho de autor dura toda la vida del autor y hasta cincuenta años después de su fallecimiento. Si al vencimiento de dicho plazo existiere cónyuge o hijas solteras o viuda o cuyo cónyuge se encuentre afectado por una imposibilidad definitiva para todo género de trabajo, el plazo de duración del derecho de autor se extiende hasta la fecha del fallecimiento del último de los sobrevivientes.

Las obras anónimas están protegidas por un plazo de cincuenta años contados desde la fecha de la primera publicación. No se contemplan reglas para la renovación del derecho de autor.

II. 6. Objeto de Protección

Cualquier creación original, sea literaria, artística, musical o cinematográfica (incluyendo grabaciones de video), cualquiera sea su forma de expresión, es susceptible de protección por el derecho de autor.

Para los efectos de depositar un libro en el Registro de Propiedad Intelectual se requiere tres ejemplares completo del libro, tal como va a salir a circulación o como será publicado. 

Se necesitan además todos los datos completos del autor, nombre completo, Rut. o cédula de identidad, dirección, profesión y el título de la obra.

En cuanto a los programas de computación, estos se extienden al programa fuente, programa compilado, configuraciones de pantalla, y a la estructura secuencia y organización. 

II. 7 Tarifas 

GESTION
TASAS (US$)
Honorarios (US$)

Presentación dela solicitud
9,4
175

II.8 SIMULACIÓN

ESTAPA 
TASAS
HONORARIOS
DURACION

Presentación de  la solicitud Software en el Derecho de Autor
9,4
175
El certificado se entrega en 10 a 15 días hábiles

III.- VARIEDADES VEGETALES EN CHILE

LEY 19.342 Regula los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades

Para mayor claridad del proceso de protección de obtentores se definen algunas términos, de acuerdo a lo citado en la Ley.

III.1.- Definiciones

a) Obtentor: La persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal.

b) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho del obtentor puede:

· definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos.

· distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos.

· considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

c) Material de Multiplicación: Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a la reproducción vegetal.

d) Ejemplar Testigo: La unidad más pequeña usada por el obtentor para mantener su variedad y de la cual procede la muestra representativa para la inscripción de la misma.

e) Departamento: El Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero. (S.A.G.)

f) Registro: El Registro de Variedades Protegidas.

g) Variedades Protegidas: Aquéllas inscritas en el Registro de Variedades Protegidas.

III. 2. Derechos del Obtentor

El derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva consiste en someter a la autorización exclusiva de éste a:

a) La producción del material de multiplicación de dicha variedad.

b) La venta, la oferta o exposición a la venta de ese material.

c) La comercialización, la importación o exportación del mismo.

d) El empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad.

e) La utilización de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que, normalmente, son comercializadas para fines distintos al de propagación, con vista a la producción de plantas ornamentales o de flores cortadas.

III. 4. Requisitos para obtener un Derecho de Obtentor

Para que se conceda en Chile un derecho sobre una Variedad Vegetal, la variedad deberá ser nueva, distinta, homogénea y estable.

Nueva

Se considerará que una variedad es nueva cuando no ha sido objeto de comercio en el país y aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Asimismo se considerará nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el país con consentimiento del obtentor pero, por no más de un año. Del mismo modo se considerará nueva aquélla que se ha comercializado en el extranjero con el consentimiento del obtentor pero, por no más de seis años tratándose de árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales y vides, y de cuatro años para las demás especies.

Distinta

Se considera que una variedad es distinta si puede distinguirse por uno o varios caracteres importantes de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la protección, sea notoriamente conocida. La presentación en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción de la misma en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho del obtentor o a la inscripción de esa variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.

Homogénea

Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

Estable

Se considerará que una variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones al final de cada ciclo.

III.4 Período de protección 

El plazo de protección, contado desde la fecha de inscripción del derecho del obtentor, será de 18 años para árboles y vides, y de 15 años para las demás especies.

No obstante, el derecho del obtentor sólo permanecerá vigente mientras éste pague las tarifas y costos para la inscripción y vigencia del derecho, en las oportunidades que señale el Reglamento.

Las variedades que hayan cumplido su período de protección o cuyo derecho haya caducado, serán consideradas de uso público.

III. 5. Pasos a seguir para tramitar una Variedad Vegetal ante el Organismo Regulador ( S.A.G.)

a) Presentar una solicitud escrita al Director del Departamento en la forma que determine el Reglamento.

b) Acompañar antecedentes y documentos que comprueben que la variedad por inscribir cumple con las exigencias que establece esta Ley y que acrediten, además, el origen de la variedad; descripción de las características botánicas, morfológicas y fisiológicas que permitan diferenciarla de cualquier otra variedad notoriamente conocida mencionando expresamente aquéllas que sean similares.

c) Hacer entrega al Departamento de una muestra representativa de la variedad cuya inscripción se solicita, en las cantidades que determine el Comité Calificador.

d) Comprometerse a mantener los ejemplares testigo correspondientes durante todo el plazo de vigencia de la inscripción, indicando la estación experimental o el lugar donde se mantendrán.

e) Pagar los costos y tarifas que demande la inscripción, así como los que deriven de la mantención anual de cada variedad.

El obtentor deberá proponer un nombre para la variedad, el que será su designación genérica. En particular, deberá ser diferente de cualquiera denominación que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante.

El nombre deberá ser suficientemente característico, no podrá componerse solamente de cifras; deberá impedir su confusión con el de otras variedades ya reconocidas y no podrá inducir a error acerca de las características de la variedad o de la identidad del obtentor.

III. 6.-Etapas

1.- Presentada una solicitud de reconocimiento del derecho del obtentor, el Director del Departamento deberá recibirla y numerarla correlativamente. Además examinará y comprobará todos los antecedentes agregados a ella y los que se presentaren con posterioridad por el interesado.

2.-Cada solicitud será elevada al Comité Calificador con un informe técnico en el que se recomendará su rechazo o aceptación. En este último caso, se propondrán las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan.

3.- Aceptada a tramitación una solicitud, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el reglamento, y habrá un plazo de 60 días, contados desde dicha publicación, para formular cualquier oposición.

4.- Si se formulare oposición a una solicitud de inscripción, el Director del Departamento dará traslado de ella al solicitante, por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos.

5.-Si no se hubiere formulado oposición o ésta se hubiere resuelto en forma favorable al solicitante, el Comité Calificador dispondrá que se efectúen las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan.

6.- Si el Comité Calificador resuelve que la variedad cuya protección se ha solicitado cumple con los requisitos indicados en esta Ley, dispondrá que el Departamento inscriba la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y otorgue el título correspondiente, previa cancelación de la tarifa que se haya fijado para tal efecto.

En la inscripción de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y en el

título correspondiente se dejará constancia, por lo menos, de las siguientes menciones:

a) Nombre de la variedad.

b) Nombre y domicilio del obtentor y de su representante, si lo hubiere.

c) Resolución del Comité Calificador que reconoce el Derecho y ordena la inscripción de la variedad y el otorgamiento del correspondiente título.

d) Si se trata de un título y de una inscripción definitiva o provisional.

e) Período de la protección, y

f) Las demás menciones que determine el Comité Calificador.

El Departamento publicará en el boletín del Registro de Variedades Protegidas una nómina de los títulos otorgados y de las inscripciones efectuadas.

Diagrama de tramitación básico para solicitar Derecho de Obtentor



III. 7 Tasas y Honorarios

De acuerdo al Reglamento de la Ley de semillas, al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a través de su unidad técnica de semillas, se deberán emitir los pagos de costos y derechos destinados a cubrir los gastos que originen las inspecciones, pruebas, ensayos, mantenciones, registros relativos a las protección de una variedad vegetal.

Todas las cantidades están en dólares ( Calculados al 30 de abril de 2004, tipo de cambio: dólar 624,84 pesos; UF=16.867,89; UTM= 29.502)  
Tasas

Respecto de los impuestos que se pagan  ante el Ministerio de Agricultura, corresponde precisar que estos son aproximadamente los siguientes:

Si se trata de árboles frutales o vides

Los impuestos iniciales asciende a  2.077 US$*

Por la manutención de la variedad :  260 US$* 

Derecho Anual  de la variedad vegetal  una vez registrada (anual): 24 US$.

· Siempre que el  previo se encuentre a una distancia entre 0 a 50 Kilómetros de Santiago: Esta cantidad, se verá incrementada, si el previo en el que se cultivará la especie esta más lejos.

Otras Especies ( Semillas y flores):

Los impuestos iniciales ascienden a 236 US$* 

Por la manutención de la variedad :  260 US$* 

Derecho Anual  de la variedad vegetal  una vez registrada (anual): 24 US$.

Honorarios: 1215 US$ por la tramitación

Estos honorarios no incluyen recursos de apelación en contra de la resolución de comité. 

III. 8 SIMULACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE UNA VARIEDAD VEGETAL (FLORES)

ETAPAS
TASAS (US$)
HONORARIOS

(US$)
DURACIÓN

Presentación de solicitud,  documentos fundantes de la   petición,  muestra representativa y pago costes inscripción.
236
1.215
Inicio 

Estudio antecedentes Departamento (SAG) 


Aproximadamente un mes desde le presentación 

Observación de oficina 


No hay plazo para contestar la observación de la oficina. 

Publicación de un extracto en el diario oficial. (días 1 o 15)
144

Aproximadamente nueve meses desde la fecha de la presentación dependiendo de las observaciones comunicadas por la oficina.  

Período de oposición  


60 días 

No hay oposición 




Inscripción  Provisoria (si es el caso)


Por el plazo y condiciones que el comité determine. 

Inspecciones pruebas y ensayos 


Aproximadamente dos períodos de floración

Inscripción definitiva




Concesión del Título de Obtención


Una vez finalizados los exámenes técnicos (mínimo 2 años)

Derecho Anual 
24 



Por la mantención de la variedad . 
260





ARGENTINA

I.- PATENTES  

I.1.1 Requisitos básicos para presentar una solicitud de patente de invención en Argentina

Para presentar una patente en Argentina independiente de la categoría, es decir, producto o procedimiento, se requiere lo siguiente: 

Una petición dirigida por el inventor a la Administración Nacional de Patentes, con el objeto de que se le conceda una patente, denominada  solicitud de patente. La solicitud debe contener los siguientes datos: 

1. Personales del solicitante, y en su caso, los de la persona a la que éste hubiese designado para gestionar la patente.

2. Acompañar la documentación probatoria de ese mandato.  

3. Título de la invención. El título debe designar la invención brevemente y con precisión técnica incluyendo todos los aspectos de la invención, así como los objetos accesorios de la misma, en caso de que los tuviera.  

4. Una memoria descriptiva. Comprende no sólo la descripción detallada de la invención sino también la descripción del estado de la técnica anterior, es decir los antecedentes y conocimientos existentes en que se funda la misma, y el avance que la invención supondría en adelante respecto de los citados antecedentes. 
5. Los dibujos explicativos que fueren necesarios. Deben describirse también los dibujos que se acompañan. Seguidamente, debe expresarse los objetivos que se desean alcanzar con la invención y describir sumariamente los dibujos acompañados. El artículo 21 de la Ley 24.481 establece que los dibujos o las descripciones deberán ser “suficientemente claros para lograr la comprensión de la descripción”. 

6. Las reivindicaciones:   Dan la definición del invento. Las reivindicaciones son importantes desde el punto de vista jurídico porque determinan el alcance de lo protegido por la patente. Están sujetas a una serie de formalidades y limitaciones en cuanto a su redacción, determinadas por la práctica administrativa y judicial. El artículo 22 de la ley 24.481 prescribe que deberán ser claras y concisas. Podrán ser más de una y deberán fundarse en la descripción sin excederla. La primera reivindicación se referirá al objeto principal debiendo las restantes estar subordinas a la misma. Hasta la sanción de esta norma la reglamentación Argentina se construyó sobre antecedentes extranjeros y la Disposición 10/64 de la Administración Nacional de Patentes. Las reivindicaciones constan de dos partes:  un "exordio" y una "parte característica".

El exordio comienza con el título de la invención.  En el mismo se da una idea global del objeto de la patente sin concretar lo que tiene de novedoso. Determina el estado de la técnica hasta el momento y el problema que el invento presentado viene a resolver, detallando los derechos absolutos, ajenos y previos, necesarios para la puesta en marcha de la utilización de la invención.

En la parte característica se expresa en qué consiste la novedad de la invención, lo que se considera patentable definido por sus partes estructurales sin incluir el efecto que motiven, es decir es inaceptable definir un invento por su función.

A la reivindicación principal, que describe el objeto del invento, pueden seguirle las reivindicaciones secundarias que bien describen las características subsidiarias a las mencionadas en la primera reivindicación, o bien añaden los objetos accesorios al principal. Las reivindicaciones secundarias tienen por objeto aclarar, concretar o limitar lo especificado en la primera. De ninguna manera pueden ampliar el alcance de lo expresado en la reivindicación principal, carecen de materia inventiva.

La principal limitación en cuanto a la redacción de las reivindicaciones, consiste en que en las mismas no se pueden incluir características de tipo funcional; sólo pueden mencionarse características constructivas o constitutivas que permitan dar una idea de la materialización de la invención definiéndola en forma estática. Tampoco pueden incluirse características opcionales, condicionales o negativas, las reivindicaciones deben entenderse por sí mismas, sin necesidad de recurrir a los dibujos o a la descripción de la invención.

Las reivindicaciones independientes, son aquellas elaboradas por cada elemento inventivo que una invención posee y la caracteriza, también sus combinaciones pueden permitir la redacción de reivindicaciones independientes.

Cuando se trate de invenciones de procedimientos, deben incluirse en el exordio de la primera reivindicación todas las etapas que integran el mismo, hasta la obtención del resultado, indicando en la parte característica la etapa que hace que ese procedimiento sea novedoso.

Por último, las reivindicaciones pueden ser agrupadas -de acuerdo al tipo de invento al que se refieran- en: mecánicas, químicas y eléctricas y electrónicas.
Como reglas de redacción las reivindicaciones deben ajustarse a las siguientes, elaboradas por la doctrina pero aceptadas, en general, por la práctica de los registros:
a) definir los medios del inventor y sus equivalentes;
b) no deben ser funcionales o acotar claramente estas referencias;
c) indicar la co-actuación de los medios para producir el resultado que se pretende patentar;
d) limitarse a la materia indicada en la memoria descriptiva; y
e) recordar que la protección alcanza exclusivamente a sus contenidos (no comprendiendo los de la memoria descriptiva).
I.1.2 Normas comunes a las Patentes de Invención
Para la obtención de una Patente de Invención o un Modelo de Utilidad, el interesado debe presentar una solicitud acompañada con sus documentos: 

Directamente en la Administración Nacional de Patentes, perteneciente al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) o: 

Por correo o en las delegaciones del interior del país, que se crearán a tal efecto. Debe formular una solicitud escrita, cuya fecha de presentación será la del día en que el solicitante entregue a la Administración: 

El formulario oficial de presentación por la que se solicita la Patente de Invención o el Modelo de Utilidad, con todos los datos que exige la legislación vigente, de acuerdo al presente pliego y firmado por el interesado o su representante legal, previo pago de las tasas correspondientes y

Una descripción (memoria descriptiva) y una o varias reivindicaciones aunque no cumplan con los requisitos formales exigidos por la Ley. 

Si los dibujos fueran imprescindibles para la divulgación de la invención y la descripción hiciera referencia a estos, deberán presentarse con la solicitud, aunque fueran informales. Para presentar los dibujos definitivos, el solicitante cuenta con los plazos indicados más adelante.   

Los datos y documentos citados son los mínimos indispensables para que la Administración Nacional de Patentes dé ingreso a la solicitud mediante la asignación de un número y una fecha de presentación. A efectos de cumplir con los requisitos formales mencionados en el punto b), la Ley y su Reglamento brindan al solicitante un plazo de noventa (90) días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud para que acompañe la totalidad de la documentación o aporte complementos, correcciones y modificaciones a la presentación inicial, a condición que ello no implique una extensión de su objeto o una ampliación de lo divulgado originalmente. Ningún derecho puede deducirse de la presentación posterior y tras ese plazo, sólo será autorizada la supresión de defectos puestos en evidencia por parte del examinador responsable. Transcurrido ese lapso sin que el solicitante complete la totalidad de la documentación, la solicitud se denegará sin más trámite, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

Vencido el plazo citado, la Administración someterá la solicitud a un proceso de admisión a trámite mediante un examen formal preliminar de la documentación. En caso de que la solicitud mereciera observaciones, la Administración requerirá al solicitante, mediante notificación fehaciente, que aclare lo que sea necesario o se subsanen omisiones, para lo cual contará con ciento ochenta (180) días corridos. De no cumplir el solicitante con ese requerimiento en dicho plazo, se considerará abandonada la solicitud. 

El examen preliminar tiene por objeto evaluar las cuestiones de forma de la solicitud independientemente de la materia patentable, que será analizada posteriormente en el examen de fondo. Cumplidos los requisitos formales de presentación y salvados los defectos en un plazo de 180 días corridos, la Administración Nacional de Patentes publicará la solicitud de Patente o de Modelo de Utilidad dentro de los 18 meses desde su fecha de presentación. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento de ese plazo, una vez aprobado el examen preliminar. En un lapso de 60 días hábiles desde la fecha de publicación, cualquier persona puede formular observaciones a la solicitud, fundadas en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión. Previo pago de la tasa correspondiente, aprobación del examen preliminar y efectuada su publicación, la Administración procederá a realizar el examen de fondo, que consiste en analizar, a partir de la publicación de la solicitud y de la búsqueda de antecedentes, la novedad, la actividad Inventiva y la aplicación industrial, así como todos los requisitos legales para su concesión. Si correspondiera, la Administración incluirá dentro del examen de fondo las observaciones presentadas por terceros. Si la solicitud presentara defectos, la Administración correrá traslado al solicitante de los reparos por un plazo de 60 días corridos desde la fecha de su notificación. Si dichos reparos fueran salvados correctamente, la Administración otorgará el título correspondiente. En caso contrario, la solicitud será denegada.

I. 1.3 Costos asociados en la tramitación de una solicitud de patente y honorarios de estudios Jurídicos especialistas en Propiedad Industrial e Intelectual.

1
Por presentación de solicitud de patente:
 US$ 

2
Hasta 10 reivindicaciones 
71

3
Por reivindicación excedente de 10
4

4
Pedido de publicación anticipada
25

5
Pedido de examen de fondo:


6
Hasta 10 reivindicaciones
106

7
Por cada reivindicación excedente de 10
4

8
Adicional por estudio en instalaciones propias del solicitante, más gastos de traslados a cargo del mismo
71

9 
Derecho a oposición u observación por parte de terceros
53

10
Contestaciones de Vistas:


11
Surgida del examen preliminar
11

12
Surgida del examen de fondo
21

13
Surgida por oposición de terceros
36

14
Pedido de extensión de plazos:


15
Primer pedido
14

16
Segundo pedido
28

17
Tercer pedido
53

18
Pedidos de paralización de trámite
35

19
Pedidos de reconsideración:


20
Contra resolución denegatoria
53

21
Contra resolución de abandono
28

22
Extensión del título de patente, con copia de documentación 


 23
Hasta 50 páginas
7

 24
De 51 a 100 páginas
14

 25
Más de 100 páginas
25

26 
Extensión de certificado de propiedad por Convenio de París
18

27
Extensión de certificado de prioridad fuera de convenio
14

28
Extensión de certificados de estado de trámite 
7

29
Transferencias de derechos 


30
En solicitud:
11

31
En patente
18

32
Contrato de licencia
18

33
Conversión de modelos de Utilidad a Patente y viceversa
71

34
Pedido de Examen de fondo realizado en Oficinas extranjeras, o de información a instituciones científico- tecnológicas, más costos resultantes de los mismos
71

35
Anualidades:


 36
1ro a 3er año , por año
35

 37
4to a 6to año , por año
50

 38
7mo año en adelante, por año
71

39
Los aranceles correspondientes a Modelos de Utilidad serán el 50% de los que se apliquen a Patentes de Invención


40
Las PYME e instituciones de finalidad no económica pagarán aranceles equivalentes al 50% de los aquí establecidos


41
Copia de documentos para tercero :


42
Fotocopias simples, hasta 10 páginas 
0.5

 43
Excedente de 10 páginas por página
0.1

44
Fotocopia autenticada, hasta 10 páginas
0.9

 45
Excedente de 10 páginas , por página
0.1

46
Recargo por incumplimiento en los plazos de pago de las anualidades : 30% sobre el valor del respectivo arancel 


47
Nuevos testimonios
18

Honorarios 


Por presentación de solicitud de patente:
 US$ 

2
Presentación solicitud  de patente de invención  
800

3
Por reivindicación de prioridad
55

4
Cada prioridad adicional 
25

5
Examen preliminar informar y contestar  (mínimo)
320

6
Pedido de publicación anticipada
70

7
Pedido de examen de fondo (antes de tres años de la presentación)
20

8
Informar y contestar Examen de fondo 
320

9
Aclaraciones previas a la resolución final , informar y contestar (mínimo)
320

10
Etapa final retiro y envío del título de patente  (mínimo)
110

11
Anualidades 1° al 20°
70

Todos los valores son en dólares (US$). Al rubro honorarios se deberá adicionar el IVA (21%).

1.1.4.-Requisitos exigidos para las patentes de invención 

Una invención es toda creación humana que permita   transformar   materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.

Una patente de invención puede ser un objeto, un procedimiento, un aparato para fabricar el objeto, un compuesto químico, un uso de un compuesto químico, un microorganismo, etc. 

En todos los casos, una patente de invención debe cumplir con los tres requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Requisitos de Patentabilidad 
La ley de patentes en vigencia establece en su art. 4° los tres requisitos básicos que debe reunir una invención para ser patentable: novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial. 
Novedad absoluta:

Significa que el objeto de invención a patentar no debe estar comprendido dentro del estado de la técnica conocido, entendiendo por estado de la técnica al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos tanto en el país como en el resto del mundo, antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión.   
Actividad inventiva:

Existe actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Esto significa que si la invención es una yuxtaposición de elementos conocidos con resultado predecible, la misma carece de actividad inventiva puesto que el resultado final al que se accede partiendo de lo conocido es obvio para cualquier persona del oficio de nivel medio.   
Aplicación industrial: 

Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo como industria todo aquello susceptible de ser fabricado o aplicado en serie o a escala industrial, en contraposición a una obra de arte por ejemplo, que es única e irrepetible. 
Exclusión de patentabilidad 

No se considerarán   invenciones :

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 

b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

c) Los planes, reglas y métodos para el   ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación; 

d) Las formas de presentación de información;

e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; 

f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos,   su   variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;

g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. 

Documentación relativa a la presentación de una solicitud de patente, 

El interesado deberá presentar dentro de los plazos estipulados por la legislación vigente la siguiente documentación:

1 - El Formulario de Presentación de la Solicitud firmado;

2 - La Carátula introductoria del Objeto de la Invención;

3 - La Memoria Descriptiva o Descripción Técnica de la Invención;

4 - El Pliego Reivindicatorio con una o más Reivindicaciones;

5 - Dibujos Técnicos para la comprensión de la Invención;

6 - El Resumen de la Descripción de la Invención;

7 - La Hoja Técnica con los datos bibliográficos;

8 - Documentación anexa (Documentos de Prioridad, de Cesión de Derechos, traducciones, poderes etc.).-

Diagrama de flujo relativa a la tramitación de una solicitud de patente




              







                                                                                                         

                                                                         

                                                                                                        

  

             

                                                                





I.2.- PATENTES BIOTECNOLÓGICAS

I.2.1 Requisitos de patentabilidad
Las disposiciones  de la Ley N° 24.481 modificada por  la Ley N° 24.572 (Anexo I del Decreto 260/96) sobre patentabilidad de las invenciones en el campo de la biotecnología se encuentran en los artículos 4, 6 y 7 respectivamente.-

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 

Artículo 4: Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

a) Se considerará invención a toda creación humana, que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.

b) Así mismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.

c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la piscicultura, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

I.2.2 Invenciones biotecnológicas

El principio general es el de la patentabilidad de toda invención técnica que cumpla los criterios expresados anteriormente, a menos que no se considere una invención de acuerdo con el artículo 6 y 7.

Las exclusiones a la patentabilidad relevantes para las invenciones biotecnológicas se encuentran en el artículo 6, inciso g) y el artículo 7, inciso b).

Dichos artículos se encuentran reglamentados en el artículo 6, Anexo II del Decreto 260/96. Otro artículo relevante es el 20 del Anexo I y II del Decreto 260/96. 

Según el artículo 6 del Anexo II del Decreto 260/96, que reglamente la Ley de Patentes, debe entenderse que la materia viva excluida de la patentabilidad se refiere a las plantas y animales. Un microorganismo no puede considerarse como una planta o animal y por lo tanto no se encuentra dentro de las exclusiones de la patentabilidad. Por otra parte, el artículo 20 del Anexo I del Decreto 260/96, el cual estipula las condiciones que debe reunir las invenciones relativas a microorganismos para cumplir con una divulgación suficiente, confirma que existe esta categoría de invenciones, así como la de procedimientos microbiológicos. Por otra parte el artículo 20 del Anexo II también expresa la existencia de solicitudes relativas a microorganismos. 

Es decir un microorganismo nuevo que se obtiene por un procedimiento microbiológico, el cual como veremos es patentable, puede considerarse como un producto obtenido por dicho proceso y asimilarse a los productos químicos aun cuando sea materia viva. Por lo tanto es patentable. Además el término microorganismo se entiende en un sentido amplio debido a la necesidad que tiene de adaptarse al desarrollo técnico en este campo, considerándose como tal a:

a)

 organismos celulares:

bacterias, hongos y levaduras, algas, protozoos, células animales y vegetales in vitro, hibridomas

b)

 organismos no celulares:

virus, fagos

c)

 derivados de microorganismos:

DNA, vectores, enzimas, etc.

Los problemas relacionados con los microorganismos tal como se encuentran en la naturaleza son similares a la patentabilidad de productos químicos naturales, es decir si se considera que reúne el requisito de novedad al ser material biológico existente en la naturaleza y si constituye un simple descubrimiento. Es aceptado que normalmente la forma en que se encuentra un microorganismo en la naturaleza no es la idónea para el uso que se le pretende dar. Probablemente no se podrá utilizar hasta que se haya aislado y posiblemente transformado y ya deja de ser igual a cuando se encontraba en la naturaleza.

En el caso de un microorganismo aislado habrá que evaluar si constituye un descubrimiento o cual es el grado de intervención humana que ha sido necesario para obtenerlo. Las técnicas de ingeniería genética son ejemplo de la intervención humana cuando se desea obtener una sustancia a partir de la naturaleza. Por esto, una secuencia de ADN puede ser objeto de protección por patente. Es decir el microorganismo aislado es patentable. El problema de la divulgación suficiente de los microorganismos se encuentra solucionado con la aceptación del depósito de muestras de los mismos en determinadas instituciones, establecido en el artículo 20, Anexo I y II del Decreto 260/96. De conformidad a la Ley de Patentes Argentina, se requiere el depósito de microorganismos antes de o el día de la primera solicitud. En resumen, podemos decir que la materia viva o componentes de la misma que puede reivindicarse en el campo de la microbiología es: microorganismos, considerados en un sentido amplio, tanto si han sido aislados de la naturaleza como los que han sido manipulados genéticamente.

Sin embargo la Oficina de Patentes Argentina ha adoptado una postura en lo referente a material aislado de la naturaleza (salvo microorganismos):

a)
 un material biológico aislado de su medio natural no es patentable y se considera un descubrimiento.

b)
 las plantas no son patentables, ni tampoco los son sus partes capaces de producir una planta.

c)
 los animales ni sus partes capaces de producir un animal no son patentables.

d)
 los genes y proteínas aisladas no son patentables.

I.2.2.1 Plantas

Las plantas son excluidas expresamente de la patentabilidad, tal como lo indica el artículo 6 del Anexo 1 y 11 del Decreto 260/96. El propósito es excluir de la protección por patente, materia que puede ser objeto de protección bajo otra legislación, como por ejemplo la Ley de Semillas y Creaciones fitogenéticas (Ley 20.247 y su Decreto 2183/919). La protección que confiere este régimen especializado abarca también a las plantas producidas utilizando las técnicas de ingeniería genética, ya que el origen de la planta es irrelevante. Debe tenerse en cuenta que cuando se menciona planta en el régimen de patentes, no se pretende referirse a un rango taxonómico específico. En esta situación corresponde también señalar que la Oficina de Patentes no acepta la doble protección de variedades vegetales. El 21 de Septiembre de 1994 se sanciona la ley 24.376, se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) del 23 de Octubre de 1978. Al momento de la sanción de la presente, conserva su total vigencia la Ley de Semillas 20.247 y su Decreto Reglamentario 2183/91, es decir que el Estado estaba en condiciones de otorgar protección suficiente a las variedades vegetales. La ley 20.247 y sus sucesivos decretos reglamentarios 1995/78 y 50/89 contemplaban gran parte de los temas sustantivos de la Convención UPOV del 61 y su revisión del 78. Posteriormente, la ley 20.247 y su nuevo Decreto 2183/91, se presentaron al Comité Consultivo de la UPOV, quien el 26 de Octubre de 1991 aprobó una resolución que consideraba a la legislación Argentina acorde con las disposiciones de la Convención. 

El artículo lº de dicho Convenio, dice:”El presente Convenio tiene como objeto reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva” y respecto de la forma de protección el apartado lº del art. 2º dice: “cada estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente” y continúa diciendo: “no obstante todo Estado de la Unión cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o a una misma especie botánica”.Ello quiere decir que el Estado opta en su legislación por otorgar patente o derechos al obtentor protegiendo especie y sus variedades de la misma forma, por un título de propiedad que lo proteja particular y exclusivamente: en Argentina esta protección se otorgada por la mencionada ley 20.247 y su Decreto Reglamentario. Es decir, está expresamente excluido el patentamiento de plantas.

Finalmente el último punto a analizar es que la exclusión de la patentabilidad no se aplica cuando se reivindican partes de las plantas que no puedan conducir su propia propagación, teniendo en cuenta que, la Ley de Semillas protege a toda “semilla o simiente”, entendiendo como tal en un sentido amplio a “toda estructura vegetal destinada a siembra o propagación” y por “creación fitogenética” a todo “cultivar obtenido por descubrimiento o por aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas”, y que la intención del artículo 7 es no otorgar una doble protección. De esta manera si se inventa un nuevo gen que es apropiado para incorporarlo en ciertas variedades para aumentar la resistencia contra una enfermedad viral, dicho material genético es patentable.

Las células o líneas celulares que tengan aplicaciones diferentes de la regeneración de plantas enteras son tratadas en forma semejante a los microorganismos y por lo tanto son patentables. Se requiere el depósito de muestras ante una institución especializada.

I.2.2.2 Animales

En este caso se tiene un criterio aun más restrictivo, dado que no es la misma situación que para plantas, donde existe un régimen especial de protección. La intención del artículo 7 es simplemente excluir de la protección al animal y entendiendo que en el concepto animal no se refiere a un rango taxonómico específico. En cuanto a las células o líneas celulares, al igual que en el caso de las plantas, que puedan tener varias aplicaciones como en la selección de medicamentos según sus efectos toxicológicos y parasitológicos; en la producción de vacunas virales y de productos químicos de interés económico, tales como interferón, enzimas, pigmentos vegetales, etc., son tratadas en forma semejante a los microorganismos. En consecuencia son patentables con el requerimiento del depósito de muestras ante una institución especializada.
I.2.2.3 Productos obtenidos a partir de organismos vivos o de material biológico
En este grupo figuran los productos finales obtenidos industrialmente. Nuevos productos, especialmente antibióticos, son obtenidos por fermentación de nuevos microorganismos, obtención de proteínas, enzimas, polipéptidos, vacunas y anticuerpos monoclonales mediante técnicas propias de la nueva biotecnología. Estas sustancias son patentables si cumplen con los requisitos de patentabilidad

I.2.2.4 Productos o composiciones que contienen organismos vivos o de material biológico

Este grupo incluye productos manufacturados de consumo final que contienen uno o más elementos de los mencionados, como ser: medicamentos, alimentos, vacunas, kits para diagnóstico, bioplaguicidas, biocatalizadores industriales. Todos ellos son patentables si cumplen con los requisitos de patentabilidad.

I.2.2.5 Procedimientos microbiológicos

Los procedimientos microbiológicos no son considerados procedimientos esencialmente biológicos y se los considera invenciones. Ejemplos de los campos en que se puede reivindicar y patentar son:

a)
procedimientos de producción en el campo tradicional de la fermentación

b)
procedimientos para aislar o seleccionar microorganismos existentes en la naturaleza.

c)
procedimientos de mutación y selección in vitro de microorganismos.

d)
alteración de microorganismos por técnicas de ingeniería genética tales como: cortado con enzimas de restricción, clonación, expresión de genes, métodos de transformación y transfección in vitro, etc.

I.2.2.6 Procedimientos biológicos

El artículo 7 del Anexo I excluye ”los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza” y el artículo 6 del Anexo II aclara “los procedimientos esencialmente biológicos”.

En el campo de la obtención de plantas, la frontera entre lo que es un procedimiento biológico o no biológico (es decir técnico) es decisiva para la patentabilidad. Hay que determinar si el procedimiento reivindicado está en el área de cruzado natural de animales o plantas o está determinado por la intervención humana. En este sentido cualquier método de ingeniería genética se considera que posee un carácter técnico.

Si en el proceso de obtención de plantas están presentes ambos elementos: biológicos y técnicos, se tiene que examinar donde está la innovación. Si la intervención humana juega la parte más importante en la determinación o control del resultado deseado, el procedimiento es patentable.

Esto se refiere, por ejemplo, a la producción de plantas utilizando técnicas de hibridación de células somáticas. Estas técnicas hacen uso de las leyes de la herencia y, por tanto tienen relación con el cruzamiento y la selección. Al evaluar la influencia de las fuerza biológicas con la de la intervención humana en el resultado final se considera si la intervención humana juega simplemente un papel de apoyo, o si sirve para producir un producto genético que no puede ser creado por la naturaleza. En el campo de los procedimientos para obtener animales la Oficina ha sostenido un criterio bastante estricto. Dado que la Argentina ha sido un país básicamente agrícola-ganadero, la política de la Oficina de Patente ha sostenido un criterio proteccionista de la agricultura y ganadería y por lo tanto consideró que el concepto de industria no abarcaba estos campos. Los avances en el campo de la biotecnología originó que se modificaran ciertos conceptos, con el fin de darle la protección adecuada basándose en la amplitud que la anterior legislación permitía. De esta forma los criterios sostenidos por la Oficina de Patentes sobre las alternativas de patentabilidad de microorganismo, proceso microbiológico, plantas, etc. eran similares al que se puede inferir con la actual legislación. Así pues, el concepto de actividad industrial fue comprensivo de la agricultura. Sin embargo, en el campo animal se mantuvo un criterio restrictivo. Apoyándose también en la jurisprudencia, que había considerado que la exclusión de la patentabilidad de las composiciones farmacéuticas abarcaba tanto al hombre como al animal se consideró que no se podía extender el concepto de actividad industrial al animal al asimilarlo al hombre.

Si bien el artículo 4, inciso e del Anexo I del Decreto 260/96, modifica el concepto adoptado anteriormente, entendiendo que la aplicación industrial comprende también la ganadería y las industrias de transformación propiamente dichas; habría que considerar si un procedimiento de obtención de un animal constituye o no un método de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicable al cuerpo humano y los relativos a animales y por lo tanto excluidos de la patentabilidad en los términos del artículo 6, inciso f del Anexo I del Decreto 260/96.

I.2.2.7 Usos

El uso considerado como aplicación es patentable siempre que no sea un método de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicable al cuerpo humano, tal como lo excluye de su patentabilidad el artículo 6, inciso f del Anexo I del Decreto 260/96.Ejemplos de los campos que se puede reivindicar son:

a)
procedimientos de análisis y diagnóstico en la agricultura,

b)
procedimientos de análisis y diagnóstico in vitro, es decir no aplicable al cuerpo humano o animal

c)
procedimientos de descontaminación, fertilización, control de plagas en la agricultura procedimientos biológicos para la extracción de petróleo, procedimientos de saneamiento ambiental.

d)
aplicaciones de microorganismos para obtención de productos medicinales, etc.

ANEXO A

Decreto 260/96

Anexo I (Ley de patentes 24.481)

Artículo 4

Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial

a)
A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana, que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.

b)
Así mismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.

c)
Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

d)
Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la fecha en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

e)
Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

Artículo 6

No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

e)
Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.

g)
Toda clase de materia viva y sustancias preexistente en la naturaleza.

Artículo 7

No son patentables

b)
La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza"

Artículo 20

En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, el producto a ser obtenido con un proceso reivindicado deberá ser descrito juntamente con aquel en la respectiva solicitud, y se efectuará el depósito de la cepa en una institución autorizada para ello, conforme a las normas que indique la reglamentación. El público tendrá acceso al cultivo del microorganismo en la institución depositante, a partir del día de la publicación de la solicitud de patente, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Anexo II

(Reglamento de la Ley de Patentes)

Artículo 6:

No se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción.

Artículo 20:

Cuando el objeto de una solicitud de patente sea un microorganismo o cuando para su ejecución se requiera de un microorganismo no conocido ni disponible públicamente el solicitante deberá efectuar el depósito de la cepa en una institución autorizada para ello y reconocida por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Esta obligación se dará por satisfecha cuando el microorganismo haya estado depositado desde la fecha de presentación de la solicitud, o con anterioridad a la misma. El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL reconocerá para recibir microorganismos en depósito, a los efectos de lo prescripto en el artículo 21 de la Ley, a instituciones reconocidas por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL o bien aquellas que reúnan las siguientes condiciones:

a)
sean de carácter permanente.

b)
no dependan del control de los depositantes;

c)
dispongan del personal y de las instalaciones adecuados para comprobar la pertinencia del depósito y garantizar su almacenamiento y conservación sin riesgo de contaminación;

d)
brinden medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del material depositado. En todo momento a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente, el público podrá obtener muestras del microorganismo en la institución depositaria bajo las condiciones ordinarias que rigen esa operación.

ANEXO B

A. Productos

I. Productos químicos: 

polipéptidos y fragmentos de los mismos; polisacáridos y fragmentos de los mismos; secuencias de DNA y RNA y fragmentos de las mismas; plásmidos, vectores; anticuerpos monoclonales; preparaciones con actividad biológica

II. Entidades vivas:

microorganismos; líneas celulares animales y vegetales; virus, fagos; líneas celulares de hibridoma 

B. Aparatos

PROCEDIMIENTOS

A. Procedimientos de obtención:

Procedimientos microbiológicos; Procedimientos no esencialmente biológicos para la obtención de plantas.

B. Utilizaciones:

Las que no sean terapéuticas, diagnóstico o quirúrgico realizadas sobre el cuerpo humano o animal (in vitro y no in vivo)

I.3. SIMULACIÓN  

Solicitud de Patente (20 reivindicaciones), valores en US$.
Etapas
Tasas
Honorarios
Duración

Presentación de solicitud
120
800
inicio

Reivindicar prioridad

Cada prioridad adicional

55

25


Examen preliminar:

Informar y contestar (mínimo)
12
320


Extensión de plazo:

1ª extensión

2ª extensión

3ª extensión
16

48

108

30 días corridos

30 días corridos

30 días corridos

Publicación


18 meses desde la presentación

Período de oposición


60 días de la publicación

Respondiendo una oposición
40
1300


Aclaraciones previas al Examen de fondo (el Perito puede no solicitarlas)

Informar y contestar (mínimo)

320
90 días corridos

Extensión de plazo:

1ª extensión

2ª extensión

3ª extensión
16

48

108

30 días corridos

30 días corridos

30 días corridos

Pedido de Examen de Fondo
160
200
Antes de 3 años desde la presentación

Informar y contestar Examen de Fondo (mínimo)

320
60 días corridos

Extensión de plazo:

1ª extensión 

2ª extensión

3ª extensión
16

48

108

30 días corridos

30 días corridos

30 días corridos

Aclaraciones previas a la resolución final:

Informar y contestar (mínimo

320
30 días hábiles

Extensión de plazo:

1ª extensión s

2ª extensión

3ª extensión
16

48

108

30 días corridos

30 días corridos

30 días corridos

Etapa final, retiro y envío del título de Patente (mínimo)
8
110


Anualidades (c/u):

1ª a 3ª

4ª a 6ª 

7ª a 20ª 
40

56

80
70

70

70


II. REGISTRO DE SOFTWARE EN ARGENTINA
II. 1. Derecho de Autor

El Art 1 de la ley 11.723 expresa: “A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos, y obras de arte o ciencias aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas; en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”.

Consecuentemente, al igual que en las legislaciones modernas, si bien los derechos de autor existen sin necesidad de registro, el depósito o registro de los mismos constituyen elementos de orden y seguridad jurídica para el interesado. De esta manera, si bien el depósito posee características meramente declarativas, cumple con las funciones básicas de seguridad y publicidad.

Con ello, la doctrina manifiesta que las características del registro en Argentina son: 

-. Legalidad: implica una calificación de la obra de la cual se solicita la inscripción.

-. Folio real: Se ingresan en los archivos del registro los datos necesarios para identificar la obra, sus autores y titulares.

-. Archivo: Depósito en la oficinas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y/o los Entes Cooperadores.

II.2 Obras extranjeras

Respecto de las obras extranjeras, Argentina adhirió a numerosas convenciones internacionales que vinculan al país con la mayoría de los países del mundo, en donde si bien no hay obligación de registrar la obra extranjera, el interesado puede efectuar el depósito al solo efecto de preconstituir una prueba en el país, máxime si la obra será difundida en el mismo.

La ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 adoptó un criterio amplio para la protección de obras extranjeras, ya que extiende a ellas todas sus disposiciones, siempre que pertenezcan a naciones que reconozcan el derecho de propiedad intelectual.

No obstante ello, Argentina ha adherido a las siguientes Convenciones:

Convención sobre Propiedad Literaria y Artística (1910) ley 13.585.

Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas ( Washington 1940) ley 14.186;

Convención Universal ( Ginebra 19529 decreto ley 12.088/57;

Convención de Berna (Acta de Bruselas, 1948) por ley 17251;

Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción No Autorizada de sus Fonogramas ( Ginebra, 1971) por ley 19963;

Convención Internacional sobre Artistas, Interpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los organismos de Radiodifusión ( Roma 1961) por ley 2392

Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (Ginebra, 1989) por ley 24039;

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; Marrakech, 1994) por ley 24425.

De esta manera, a partir de la aprobación de la Convención Universal y la de Berna, Argentina se encuentra incorporada a un sistema universal de protección de las obras literarias y artísticas, apoyándose en los siguientes principios:

-. Tratamiento nacional

-. Protección automática

-. Independencia de la protección

-. Nivel mínimo de protección

-. Limitaciones convencionales.

Con lo expuesto precedentemente, la doctrina cree que las disposiciones de los tratados internacionales son auto-ejecutivas y de aplicación obligatoria para los tribunales nacionales.

Como elemento jurídico de interés, les comentamos que en un fallo plenario de la Cámara Nacional Criminal y Correccional en el caso “ Ferrari de Gnisi”, se ratificó que es requisito suficiente para brindar protección penal a una obra extranjera haber dado cumplimiento a lo dispuesto por la Convención Universal sobre Derecho de Autor, que requiere como única formalidad que la obra intelectual extranjera lleve consignada en sus ejemplares la reserva del derecho (copyright).

II.3 Procedimiento


El depósito de una obra se realiza ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, quien a su vez ha descentralizado la recepción de la obra a depositar en entidades llamadas ENTES COOPERADORES, quienes proporcionan los respectivos formularios y remiten lo recibido a la sede de esta Dirección. 

En el caso de obras de Software, las mismas son recibidas por la Cámara Argentina de Empresas de Software y Servicios Informáticos, “CESSI” (www.cessi.org.ar).
 

FORMALIDADES

(3a) “ OBRA INEDITA DE SOFTWARE”
Título de la obra: tal y como aparece en la pantalla del programa de computación y en el manual; asimismo deberá indicarse si la obra es original, si es una derivación de otra o bien una versión distinta de una anterior;

Sistema operativo.
Plataforma (indicar el lenguaje superior de programación utilizado);
Idioma en pantalla;
Aplicaciones que cubre (por ejemplo: antivirus, administración pública, bancos, etc.)

Si se acompañan manuales y/o documentación técnica o no;

Breve descripción de la obra;
Tasa Legal (en casos de obra inédita se abona solamente la cantidad de pesos $ 1)

Autores (Indicar el nombre -o seudónimo-, apellido, CUIT, CUIL domicilio, e-mail, teléfono, fax, si es titular o no.

Datos del titular (nombre, domicilio, CUIT, teléfono, fax, e mail, responsable firmante, CUIT, CUIL o CDI de esta persona, cargo que ocupa y firma –este último requisito en caso de que se trate de una obra en difusión-);

Datos de un responsable por la empresa titular (en caso de personas jurídicas extranjeras el apoderado)

Certificación de firmas (la certificación debe efectuarse en cada una de las copias –tres en total- del formulario)
Depósito de ejemplares: en el sobre debe colocarse un ejemplar de la obra (diskette, cd-rom u otro soporte). En el frente del sobre se debe colocar los datos del titulo de la obra, el autor y el titular; el sobre debe presentarse cerrado y con la firma cruzada de los autores en la solapa de cierre del mismo.
La obra inédita debe renovarse cada tres años.

“OBRA PUBLICADA DE SOFTWARE PARA COMERCIALIZAR”

-.Título de la obra: tal y como aparece en la pantalla del programa de computación y en el manual; asimismo deberá indicarse si la obra es original, si es una derivación de otra o bien una versión distinta de una anterior;

-.Lugar y fecha de edición; 

-.Sistema operativo 

-.Plataforma (lenguaje superior utilizado)

-.Idioma en pantalla;

-.Aplicaciones que cubre (por ejemplo: antivirus, administración pública, bancos, etc.)

Si se acompañan manuales y/o documentación técnica o no;

-.Breve descripción de la obra;

-. cantidad de ejemplares editados (es decir la cantidad de copias con que se cuenta al momento del registro);

-. Precio de venta (de lo que surgirá la tasa a abonar);

-. Tasa. La tasa a abonar surge de la formula que se detalle a continuación: 

PRECIO DE VENTA  POR LA CANTIDAD DE EJEMPLARES EDITADOS = -RESULTADO- POR 2, DIVIDIR POR 1000= TASA. Por ejemplo: 

$500 x2 = 1000 x 2 sobre 1000= $2 ( este es el valor de la tasa), todo resultado menor a 4,50 debe abonar la cantidad de pesos $ 4,50.

-. Autor datos personales de la persona física autora;

-. Datos del titular (nombre, domicilio, CUIT – dato impositivo., teléfono, fax, e mail, y datos del responsable firmante por la empresa, CUIT, CUIL o CDI de esta persona, cargo que ocupa y firma)

Si la obra fuera una derivación o versión, deberán indicarse los datos de la obra original;

-. Depósito de ejemplares: en el sobre debe colocarse un ejemplar de la obra (diskette, cd-rom u otro soporte). En el frente del sobre se debe colocar los datos del titulo de la obra, el autor y el titular. EL SOBRE DEBE IR ABIERTO SIN FIRMA.

II.4 Costos y tasas para efectuar el registro de software en Argentina

DERECHO DE AUTOR


   Tasas Oficiales
Honorarios








U$S

U$S

1) Búsqueda 



a) Por obra







5
56

b) Por titular







5
56





2) Depósito de obra inédita




6
120





3) Depósito de obra publicada





a definir*
144

(*) ver cálculo de tasa

II.5 SIMULACIÓN 

Software (valores en US$)

Etapas
Tasas
Honorarios
Duración

Software inédito
6
120
Depósito

Software publicado
A definir
144
Depósito 

En el caso de Software, una vez editado, se deberá efectuar el depósito de obra publicada y las tasas dependen del valor de la edición con un valor mínimo de U$ 1,5. 

Todos los valores son en dólares (U$). Al rubro honorarios se deberá adicionar el IVA (21%). 

III.- VARIEDADES VEGETALES (Ley 20.247)
Se define como Variedad Vegetal (también llamada cultivar en la ley Argentina) al conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos y pueda distinguirse de cualquier conjunto de plantas por la expresión de uno de esos caracteres por lo menos. 

Una variedad particular puede estar representada por varias plantas, una sola planta o varias partes de una planta, siempre que dicha parte o partes puedan ser usadas para la producción de plantas completas de la variedad.

Las Variedades vegetales se tramitan ante el Instituto Nacional de semillas (INASE) dependiente de la Secretaria de Agricultura y no ante la Oficina de Patentes. El trámite comprende presentar en primer término la documentación requerida es decir:

III.1 Procedimiento 

El trámite comienza con la presentación de la solicitud y los anexos. 

Procede el estudio de estos documentos y el poder para ver si cumplen con los requisitos formales.

Posteriormente se estudia el anexo II cotejando la información allí detallada así como el anexo III buscando diferencias entre la variedad propuesta y otras variedades de la misma especie ya conocidas para determinar la novedad.

Si la especie en cuestión es nueva y no se cuenta con información en la base de datos correspondiente solicita autorización al Solicitante para requerir esta información de la oficina del país de origen donde ya se haya hecho estudio de diferenciación. Con la autorización es el INASE quien solicita a sus pares en el país de origen copias de los estudios de diferenciación.

Si la variedad en cuestión no ha sido estudiada en ninguna parte del mundo y el INASE no cuenta con la base de datos, debe solicitar a otra oficina que cuente con la base de datos necesaria que haga el estudio, a costo del solicitante.

Habiendo determinado que la variedad es diferente a las conocidas y cumplidos todos los requisitos se ordena la publicación de la solicitud en al menos dos diarios. Esto lo debe hacer el solicitante y luego adjuntar copias de las publicaciones al INASE. Con estos elementos cumplidos y pasados 30 días de la publicación sin oposiciones   el expediente pasa a la CONASE (Comisión Nacional de Semillas) órgano asesor del Secretario de Agricultura quien recomienda (o no) su aprobación. Con esta recomendación favorable y previo pago de las tasa correspondientes se emite el título.

Lo anterior es para obtener un título de propiedad sobre una variedad nueva y que se inscribe en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares (RNPC).

Esto por si no autoriza a la comercialización de la variedad que es otro trámite.

De acuerdo con la ley 20.247 solo se podrá comercializar "semilla" (semilla de acuerdo a la definición de la ley es todo órgano capaz de reproducir la planta) de variedades inscriptas en Registro Nacional de Cultivares (RNC), conocido en otros países como "Lista Nacional". En este registro se inscriben las variedades cuya venta se autoriza independientemente de si tienen título de propiedad o no (variedades públicas). Este trámite lo debe hacer una persona física o jurídica que a su vez esté inscripta en el Registro de Comercio y Fiscalización de Semillas. 

III.2 Documentos legales exigidos

-. Formulario de Solicitud y sus 4 anexos. Los formularios y anexos deben ir firmados por el apoderado y por el técnico patrocinante quien debe ser un Ingeniero Agrónomo matriculado.  El anexo II varia de especie en especie y solicita los datos descriptivos de la variedad siguiendo los lineamientos de UPOV. 

-. Poder. 

III.3 Costos Asociados en la tramitación de una solicitud de Variedad vegetal 

1

Tasas Oficiales US$
Honorarios US$

1.1
Preparación y presentación solicitud
 
 1.500.-

1.2
Estudio de diferenciación (excepto variedades de flores)
40


2
Presentación tardía de documentos 

 100.-

3
Traducción publica 
30
 

3.1
Legalización firma traductor
7


3.2
Recolección do orden de publicación, efectuar publicación en el Boletín Oficial y dos diarios locales 

300


Publicación boletín oficial
20



Publicación Diario Clarín
25



Publicación Diario La nación 
31



Tramitación  (mínimo)

152


Anualidades
60
121


Solicitud de emisión del certificado de registro 
180
121


Pasos finales de la tramitación procesamiento de los detalles de la variedad emitida y certificado aeropostal

121

III.4  Simulación Variedades Vegetales (valores en US$)
Etapas
Tasas
Honorarios
Duración

Presentación de la solicitud

1500
Inicio 

Estudio de diferenciación
40

Tiempo dependerá de si existen datos sobre la variedad y se cuenta con la base de datos respectiva

Publicación (promedio 10 líneas)

Boletín Oficial 

Diario Clarín

Diario La Nación
20

25

31
300
30 días para que terceros puedan oponerse 

Estudio informe y contestación de vistas

(coste mínimo)

125


Gestionar el Certificado de Registro
180
121


Retiro y envío del Certificado de Registro

121


Anualidades (cada una)
60
121


BRASIL

I.- PATENTES 

I.1.1.- Requisitos básicos para presentar una solicitud de patente de invención  en Brasil

Una persona individual o un ente corporativo puede presentar una patente o un diseño industrial, mientras tiene la legitimidad de obtenerlo. 

La presentación de una solicitud de patente se efectúa en la recepción de la oficina central del INPI's en Río de Janeiro, en Praça Mauá no. 7, 20 083-900. También sus oficinas y representaciones regionales en otros estados o a través de una carta dirigida al Consejo de Patentes/SAAPAT y marcado con el código DVP (Acta Estándar127, ítem 4.2, 4.2.1 y 4.4).

Las solicitudes deberán ser pedidas a través de un formulario especial.

El INPI requiere que la documentación esté presente en tres copias, mientras el solicitante puede, si gusta, presentar 2 copias adicionales para su propio uso. 

Después de haber entregado la solicitud en la recepción y haber recibido un recibo provisional, el solicitante debería volver mas adelante para obtener una copia, un número de solicitud.

La solicitud debe contener:

· Una memoria descriptiva

· reivindicaciones

· Resumen 

· Recibo del pago de tasa (documento bancario del INPI), 

Otros documentos, si fueran necesarios (documento de cesión, poder de un abogado, documentación para el país de origen, etc)

I.1.2.-  Normas Comunes a las Patentes de Invención

Antes de aceptar la solicitud mencionada precedentemente, se efectuará un examen preliminar para ver si la solicitud cumple con los requisitos. Si no cumple, es posible solicitar que se completen dentro de 30 días, contando desde la fecha de presentación. Si no se cumple, en el tiempo indicado, la solicitud puede rechazarse y se devuelve la documentación.

Para iniciar el proceso de examinación de fondo se debe presentar una petición de examinación. 

Esta petición debe registrarse por el solicitante o por un tercero interesado dentro de los primeros 36 meses después de la presentación, en el caso contrario se abandonará. 

Después de la publicación terceros pueden presentar peticiones complementarias para la examinación técnica, destacando con argumentos o pruebas porque la patente no debería concederse. La examinación considerará toda la documentación presentada relevante para evaluar el otorgamiento de la patente. 

Después de la examinación, el examinador otorga una opinión técnica con sus conclusiones, cuales podrán ser:

· Aprobación (concesión de la patente) 

· La preparación de exigencias técnicas para la reformulación de la solicitud para que pueda obtener la patente (exigencias técnicas con un plazo de 90 días) 

· Informar el solicitante que la solicitud no cumple con los requisitos para la protección (respuesta del solicitante dentro de 90 días) 

· Rechazo de la solicitud (el solicitante puede apelar dentro de un plazo de 60 días). 

Si el examinador rechaza la solicitud, el solicitante tendrá la oportunidad de manifestarse ante una decisión final. Tal manifestación se depositará en la recepción del INPI (o en sus representaciones y oficinas) por escrito y acompañando el formulario adecuado (Formulario 1.02 "Peticiones") y del recibo para una tasa especifica para cada caso.

Cuando la solicitud se concede, la decisión será publicada en el PRI y el INPI esperará durante 60 días para el pago de la tasa y el recibo correspondiente para emitir el titulo. 

La decisión definitiva en general puede ser apelada. Si la decisión fue el rechazo de la patente, la apelación debe efectuarse dentro de un plazo de 60 días. 

I. 1.3 Costos asociados en la tramitación de una solicitud de patente, y honorarios de Estudios Jurídicos especialistas en Propiedad Industrial e Intelectual.

Gestión
Tasas US$
Honorarios US$

Presentación de una solicitud de patente
50
951

Traducción al Portugués por cada 100 palabras 

13

Typing por hoja

13

Reivindicar prioridad

48

Presentar documento de prioridad (junto con la solicitud)

38

Presentar documento de prioridad después de la presentación   
18
107

Presentar documento de poder (junto con la solicitud)

38

Presentar documento de poder después de la presentación   
18
107

Preparación resumen 

40

Preparación memoria y reivindicaciones 

100

Preparación de documentos formales

45

Rectificaciones técnicas de la memoria, reivindicaciones, dibujos o resumen 

18

Petición de examinación más de 5 reivindicaciones 
143
470

Cada reivindicación  adicional 
7
5

Anualidades/Quinquenios



Solicitud de invención  (3rd to 20th)
70
210

Solicitud de modelo de utilidad (3rd to 15th)
47
190

Solicitud de certificado de adición de certificado de invención  (3rd to 20th)
24
250

Patente de Invención  (3rd to 6th)
181
270

Patente of Invención (7th to 10th)
283
283

Patente of Invención (11th to 15th)
381
300

Patente of Invención (16th to 20th)
465
400

Patente de Modelo de Utilidad (3rd to 6th)
93
210

Patente of Modelo de Utilidad (7th to 10th)
186
210

Patent of Modelo de Utilidad (11th to 15th)
279
220

Adición Certificado (3rd to 6th)
56
320

Adición Certificado (7th to 10th)
84
330

Adición Certificado (11th to 15th)
111
340

Adición de certificado  (16th to 20th)
150
350

Quinquennium de Registro
93
360

I.1.4.- Requisitos exigidos para las patentes de invención
Antes de entrar en el tema especifico de las patentes en el área de la biotecnología es conveniente mencionar algunos conceptos comunes para cualquier tipo de solicitud de patente.

Que es una invención

Una patente es una propiedad temporaria relacionada con una invención o un modelo de utilidad concedida por el estado a los inventores, o autores o otros individuos o cuerpos cooperativos que tienen el derecho de la creación. 

Requisitos de patentabilidad

Las Patentes de invención, serán consideradas como tales -si las excepciones establecidas en los Artículos 10 y 18 del Ley no son invocadas,  y deben satisfacer los requisitos de: 

· Novedad

· Uso industrial de la invención

· Descripción suficiente y global 

· Adicionalmente a los requisitos anteriormente listados, los inventos deben tener nivel inventivo (Articulo 8 del LPI). 

Novedad 

Articulo 11 del LPI establece que invenciones novedosas son tales que no forman parte del estado del arte. 

El estado del arte se define como constituido por todo hecho accesible al publico antes de la fecha de presentación de la solicitud, sea en una descripción escrita o oral, o a través de otros medios, en Brasil o afuera, resaltando los contenidos de los Artículos 12, 16 y 17. 

Novedad en Brasil se considera de ser absoluta, es decir que la solicitud debe ser novedosa en el mundo entero. 

Periodo de Gracia

Artículos 12 y 96 de la Ley, establecen una garantía para la novedad de las invenciones, y siempre que su divulgación fuera promovida por el inventor o creador, o terceros basados en la información recibida por el inventor o el INPI, resultando una solicitud que fue presentada sin la libre voluntad del inventor. 

El período de gracia es de 12 meses.

Uso industrial o aplicación 

Articulo 15 del LPI define explícitamente la frase “susceptible de aplicación industrial” para patentar invenciones. 

Descripción suficiente/global

El requisito se refiere a que la invención o creación debe ser descrita de manera perfectamente clara y completa para permitir su reproducción por un especialista en el área.

Actividad inventiva 

Articulo 13 del LPI define una invención de tener nivel inventivo cuando un especialista en el área (alguien con experiencia y conocimiento promedio) no entienda de manera evidente u obvia la invención (no involucra la habilidad o capacidad del especialista).

-. Material no patentable 

Articulo 10 del LPI establece una serie de acciones, creaciones y actividades intelectuales que no se consideren invenciones o modelos de utilidad. Entre ellos están:

-. descubrimientos (revelación o identificación de fenómenos naturales). 

-. creaciones meramente intelectuales y abstractos 

-.  creaciones meramente artísticos o estéticos (creaciones que no involucran aspectos técnicos). 

-. la presentación de información.

Sin embargo, los siguientes objetos son materia patentable:

· Un aparato telegráfico con un sistema de codificación para representar caracteres.

· Un disco creado en una forma particular que permite grabaciones en estéreo; 

· Un computador para correr un programa especifico; 

-. Programas de computación en si son protegidos por Derechos de Autor. 

Asimismo, de acuerdo con el Articulo 18 del LPI, lo siguiente no es patentable:

-.Lo que es contra la moral y las buenas costumbres 

-.Material relacionado con la transformación de núcleos atómicos 

-.seres vivo, sea en parte o enteros, en relación a la condición de permisividad 

I.1.5.- Documentación relativa a la presentación de una solicitud de patente
Para preparar una solicitud de patente es necesario de cumplir con las siguientes etapas:

· Definir bien el objeto o el proceso materia de protección 

· Ser lo más amplio posible, hasta el limite permitido por la técnica. 

· Evitar coincidencias totales o parciales con características del estado del arte; 

· Titulo: debe ser claro y preciso, sin palabras irrelevantes y no necesarias.

· Descripción del objeto de la invención: dar una idea general del objeto que motivó la invención, indicando el sector técnico al cual pertenece. 

· Descripción del estado del arte: Es el material que facilita entender la invención y los documentos (patentes u otras fuentes bibliográficas) deberían citarse para aumentar el contenido informativo. 

· Descripción de los puntos deficientes del estado del arte. 

·  Definir los objetos de la invención: mencionar como la invención va a resolver un problema del actual estado del arte, destacando las ventajas de la solución propuesta, cubriendo el contenido inventivo, en otras palabras, destacando en detalle los requisitos de la novedad y del efecto técnico logrado (actividad inventiva).

· Listado de figuras de los diseños (figuras puede ser, texto no es muy elaborado)

· Descripción detallada de la invención: describir de manera detallada las características de manera que alguien de la misma área entienda, y pueda reproducir la invención, con referencia a los diseños (dibujos), si se aplica. 

Reivindicaciones:
· Tienen por objetivo de establecer y limitar los derechos del titular de la patente, apuntando a una protección mas amplia y efectiva.

· Deben estar completamente basadas en la memoria descriptiva.

· Pueden ser de una o más categorías, mientras que estén ligados por el mismo concepto inventivo, y son arreglados en la manera mas practica posible.

· Deben empezar con él titulo, o parte del titulo, correspondiente a la categoría respectiva y contener una sola expresión “caracterizado porque”.

Dibujos:

· Parte del documento para facilitar o permitir el entendimiento perfecto de la materia discutida en la memoria descriptiva. 
Resumen:

· Resumen de lo discutido en la memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos (50 a 200 palabras, preferentemente 20 líneas de texto). El sector técnico al cual pertenece la invención debe ser indicado. 

Plazo de protección 

· Una patente de invención será vigente por 20 años desde la fecha de presentación (articulo 40 del LPI).

Naturaleza de la protección 

El sistema brasilero permite las siguientes formas de protección a creaciones en el sector industrial como patentes,  la invención en si, el certificado de adición de la invención y como modelo de utilidad.  

I.2.- PATENTES BIOTECNOLÓGICAS

I.2.1 Requisitos de patentabilidad
Todo invento referente a la biotecnología es protegida a través del sistema de patentes. De acuerdo con la ley brasilera, microorganismos transgénicos y secuencia(s) de ADN modificadas son materias patentables.

Sin embargo, las células de animales y vegetales, aún funcionando como línea celular, no son patentables de acuerdo con el artículo 18 de la ley 9279 del 14 de Mayo de 1996. 

Art. 18 No son patentables

Párrafo único: para los fines de esta ley, microorganismos transgénicos son organismos, excepto el todo o parte de plantas o de animales, que expresen, mediante intervención humana directa en su composición genética, una característica normalmente no alcanzable por la especie en condiciones naturales.

Con respecto a la materia posible de protección a través del sistema de patentes de biotecnología, el artículo 10 norma lo siguiente:

Art. 10 – No se considera invención ni modelo de utilidad:

IX – el todo o parte de seres vivos naturales y materiales biológicos encontrados en la naturaleza, o de ella aislados, incluso el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural y los procesos biológicos naturales.

Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, aclaramos que la patente de biotecnología brasilera sigue el mismo patrón de las patentes en otras áreas, aunque, de acuerdo con el párrafo único del articulo 24 (por favor, ver abajo) de la ley de patente brasilera deberá ocurrir el deposito de material biológico en una institución autorizada por el  Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en adelante INPI.

A su vez, el artículo 24, establece que el  informe deberá describir clara y suficientemente el objeto, de manera a posibilitar su realización por un técnico especializado e indicar, cuando sea el caso, la mejor forma de ejecución.

En el caso de material biológico esencial para la realización práctica del objeto de la solicitud, que no pueda ser descrito en la forma de este artículo y que no sea accesible para el público, el informe será suplementado por el depósito del material en una Institución autorizada por el INPI o indicada en un acuerdo internacional.

Con respecto a la institución responsable por el depósito de microorganismos, en este momento no hay una institución brasilera que pueda realizarlo, por eso, el INPI acepta el depósito en las instituciones indicadas por el tratado de Budapest, a pesar de que Brasil no haya firmado dicho tratado.
Con respecto a las leyes vigentes en el país que afectan al sector biotecnológico se tiene la ley Nº 9279 del 14 de mayo de 1996 y la ley 10.196 del 14 de febrero de 1996.

Ahora bien, existen proyectos de ley que afectan directamente este sector, y son:

Proyecto de ley del Senado nº 3065 de 1995 y proyecto de ley 4751 de 1998.

Ley nº 9279 del 14 de mayo de 1996 – regula derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial.

Ley 10.196 del 14 de febrero de 1996 – altera y acrecienta un dispositivo a la ley n’ 9279 que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, y entrega otras disposiciones.

Proyecto de ley 4751/98 – proyecto presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de diputados que dispone sobre el acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados, la protección al conocimiento tradicional asociado a ellos  y entrega otras disposiciones.

Reglamenta el inciso II del § 1º  y el § 4º art. 225 de la Constitución, los artículos.  1º,  8º,  nueva línea que empieza con "j",  10, nueva línea que empieza con "e" e 15 de la Convención sobre Diversidad Biológica, dispone sobre el acceso al Patrimonio Genético y al Conocimiento Tradicional Asociado, sobre la repartición de beneficios derivados de su utilización, y entrega otras disposiciones.

Proyecto de Ley del Senado nº 3065 de 1995 - dispone sobre los instrumentos de control del acceso a los recursos genéticos del país y entrega otras disposiciones.

Con respecto a los tratados internacionales que afectan la patente de biotecnología, básicamente, son: 

· Convención de Paris (CUP) de 1883; 

· Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) del 19 de junio de 1970; 

· Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC – TRIPS) y la;

· Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) de 1992.

· Convención de Paris (CUP) -  fue elaborada de modo a permitir un grado razonable de flexibilidad a las legislaciones nacionales, desde que fuesen respetados algunos principios fundamentales. Tales principios son de observancia obligatoria por los países signatarios. Se crea un “territorio de la Unión”, constituido por los países contratantes, donde se aplican los principios generales de protección  a los Derechos de Propiedad Industrial, que son: tratamiento nacional, prioridad unionista, interdependencia de los derechos y territorialidad.

· Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) – posee la finalidad de desarrollar el sistema de patentes y de transferencia de tecnología. Prevé básicamente medios de cooperación entre los países industrializados y los países en desarrollo.

· Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC – TRIPS) – es un acuerdo complejo, no apenas por su contenido sustantivo y adjetivo, pero por el enfoque dado al tema, vinculándolo a la vida económica y comercial. Es un cambio en los estatutos de la propiedad intelectual, dándole otra interpretación. El acuerdo posee dos mecanismos básicos en contra las infracciones a la propiedad intelectual: la elevación del nivel de protección en todos los miembros y la garantía de la observación de los derechos de propiedad intelectual.

· El Acuerdo trata de los derechos de autor y similares, indicaciones geográficas, diseños industriales, patentes, topografías de circuitos integrados, protección del secreto del negocio y control de competencia desleal. Establece principios básicos, en cuanto a la existencia,  alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

· Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) – Prever, prevenir y combatir desde la fuente las causas de la significativa reducción o pérdida de la diversidad biológica, debido a su valor intrínsico y al valor de sus componentes a nivel ambiental, genético, social, económico, científico, educativo, cultural, recreativo y estético. Promover la cooperación internacional, regional y mundial entre los Estados, las organizaciones intergubernamentales y el sector no gubernamental.

Con respecto a los procedimientos y fases para la obtención de los derechos de propiedad intelectual para productos biotecnológicos, estos son los mismos de una patente en cualquier área.

En tanto, cabe resaltar que toda solicitud que describa una secuencia de nucleótidos o aminoácidos deberá contener, además del informe descriptivo, reivindicaciones, diseños (si los hay) y resumen, una sección separada llamada Lista de Secuencias, inmediatamente después de las reivindicaciones (Acto Normativo 127, ítem 16.3.1.1).

I.3 SIMULACIÓN  

Solicitud de patente con 20 reivindicaciones (CUP) Prioridad Chilena

ETAPAS 
TASAS (US$)
HONORA

RIOS (US$)
DURACION(*) 

Presentación de solicitud 
50,00
951,00
hasta 1 año de la fecha de prioridad

Examen Preliminar formal
-
-
30 días para cumplir de la fecha de la ciencia 

Publicación de la solicitud en la RPI 
-
-
18 meses hábiles desde que se acepta a tramitación o desde la fecha de la prioridad más antigua

Solicitación del examen técnico 
177,00
520,00
36 meses desde la fecha de presentación de la solicitud

Examen técnico


Desde 60 días del requerimiento del examen

Exigencia técnica del examinador interno (INPI) : (si la hubiera)


90 días para cumplir 

6.1 –acción oficial
31,00
444,00


7.1 – Manifestación
71,00
614,00


9.2 – Rechazo
147,00
690,00
60 días para presentar el recurso

Cuando la solicitud es concedida – se paga los derechos de concesión
34,00
345,00
60 días desde su aceptación + 30 días con multa

Retiro, revisión y envío de la Carta Patente
-
100,00


Tasas de manutención de la patente/solicitud (pago todo año)


Desde el 3º año de la fecha de la solicitud

Solicitud de patente (3 al 20 año)
70,00
210,00


Patente de invención (3 al 6 año) 
181,00
270,00


Patente de invención (7 al 10 año)
283,00
283,00


Patente de invención (11 al 15 año)
381,00
300,00


Patente de invención (16 al 20 año)
465,00
400,00


Obs. Plazo de validez de la patente es de 20 años desde la presentación de la solicitud o 10 años de la concesión. 

Obs. Las tasas oficiales están en Dólares. La acotación del dólar usada fue de $2,80.

II SOFTWARE 

II.1. Antecedentes

Un programa de computador es la expresión de un conjunto organizado de instrucciones en lenguaje natural o codificado, contenida en soporte físico de cualquier naturaleza, de empleo necesario en máquinas automáticas de tratamiento de información, dispositivos, instrumentos o equipos periféricos, basados en técnica digital o análoga, para hacerlos funcionar de modo y para fines determinados. 

Protección del software (derechos de autor y patente)

Las creaciones intelectuales de otras naturalezas del derecho de autor, constantes de un programa de computador, desde que constituyan con este un único producto y así sean comercializados, podrán ser objeto de un registro único, siendo suficiente para esto que, además de obedecer las disposiciones relativas al registro del programa de computador, cumplan las normas específicas definidas para el registro, para cada naturaleza adicional objeto de la protección.

La protección al nombre comercial del programa de computador puede ser obtenida simultáneamente con la disposición relativa al registro (Ley nº 9.610/98), siendo suficiente para ello que aquel sea informado como TITULO del programa en el acto de la presentación de la solicitud de registro.

Los programas de computador desarrollados estrictamente para funcionar en máquinas o equipos, pueden ser objeto de protección vía PATENTE. Desde que la diferencia de productividad entre el producto nuevo y los similares ofrecidos en el mercado se caracterice por la presencia del programa de computador, esta creación podrá ser objeto de protección bajo patente, obedecidas las prescripciones de la Ley nº 9.279/96.

Las principales diferencias entre este tipo de protección y aquel  concedido a los programas de computador “en si”, son la duración (en el caso de las patentes, un máximo de 20 años) y el alcance (solamente en el territorio nacional, para patentes), en tanto el software, el reconocimiento del registro es internacional. Así, los programas extranjeros no tienen la necesidad de ser registrados en Brasil, salvo, para garantía de las partes involucradas, en los casos de cesión de derechos – y, de la misma manera, los nacionales no necesitan ser registrados en los demás países, desde que dicho registro se encuentre en el INPI (Tratado sobre Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio Internacional – TRIPs; Ley nº 9.609/98, art. 2º, párrafo 4º)

El sistema de protección a la propiedad intelectual por patentes difiere de los derechos de autor, ya que exige que el bien protegido pueda ser inserto en un proceso industrial y también porque garantiza más derechos a los titulares de la protección.

Al iniciarse la búsqueda por una manera de proteger los programas de computador, el sistema  de patentes fue, sin duda, el más requerido, aunque no se haya logrado el éxito. Como consecuencia de ser una materia totalmente nueva para el derecho, los ordenamientos jurídicos no preveían nada al respecto de la patentabilidad de programas de computador, dejando la ley de regulación de la materia a cargo de doctrinadores y aplicadores. 

No fue necesario mucho tiempo para el rechazo a esa manera de protección. Uno de los fuertes argumentos en contra del patentar el software fue que el programa de computador en si escapa de la idea de industria, ya que la maquina realiza el proceso productivo y el programa solamente lo conduce. Si no esta inserto en un proceso industrial, no puede ser patentado. Según la interpretación de los tribunales, no se puede proteger con patentes lo que no esta inserto en un proceso productivo. Algunos doctrinadores brasileros mencionan que diversos programas huyen totalmente a la idea industrial, como por ejemplo, un banco de datos de decisiones jurisprudenciales, donde el sistema de patentes no seria aplicable de ninguna manera.

De ahí se desprende que el software es pura información y por eso no puede ser patentable, “la invención preferible no es la programación en si, sino más bien su resultado”.

La ley de Propiedad Industrial brasilera en lo que respecta a las patentes (Ley nº 9.279/96) expresa la prohibición del patentar programas de computador (art. 10, V).

II.2 Legislación Nacional

Ley de Programa de Computador nº 9.609/98

Promulgada el 19/02/98 reemplaza la ley 7646/87, entró en vigencia en la fecha de su publicación, dispone sobre la protección de la propiedad intelectual de programa de computador y su comercialización en Brasil.

Ley de derechos de autor nº 9.610/98

Decreto Nº 2556, del 20 de abril de 1998

Regulación o registro previsto en el art. 3º de la ley nº 9.609, del 19 de febrero de 1998.

Resolución CNDA Nº 057, del 05 de diciembre de 1998

El Consejo Nacional del Derecho de Autor, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el articulo 4º de la Ley nº 7.646, del 18 de diciembre de 1987 y el articulo 7º, ítem IV, del Decreto nº 96.036, del 12 de mayo de 1988.

Resolución 58 del 14/07/98

Establece normas y procedimientos relativos al registro de programas de Computador


Resolución INPI Nº 59, del 14/07/98

Establece los valores de las retribuciones por los servicios de registro programas de computador.

II.3 Tratados Internacionales

Desde el punto de vista internacional, las directrices jurídicas seguidas por la protección a los programas de computador se encuentran establecidas por la Convención de Berna, relativa a los derechos de autor, y por las disposiciones del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relativos al Comercio – TRIPs firmado en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio – OMC (antiguo GATT – Acuerdo General de Tarifas y Comercio).

II.4 Procedimiento para el registro

En primer lugar, el interesado debe adquirir el Manual del Usuario en la sede del INPI – Registro de Programas de Computador.

Informaciones y documentación necesarias para la instrucción formal de la solicitud.

Registro a nombre de Persona Jurídica

-
Declaración del “Lenguaje” utilizado para la confección del Software;

-
Copia de la Tarjeta CNPJ;

-
Copia del Contrato Social;

-
Poder notarial;

-
Término de Cesión;

-
Contrato de Trabajo de los programadores (si existe)

-
Impresión de las principales ventanas del software (opcionalmente puede escribir comentarios sobre dichas impresiones)

-
Fuente del Software (impresión)

Registro a nombre de Persona Jurídica

-    Declaración del “Lenguaje” utilizado para la confección del Software

-
Copia de la Tarjeta CGC/MF

-
Copia del Contrato Social

-
Poder Notarial

-
Termino de Cesión;

-
Contrato de Trabajo de los programadores (si existe)

-
Impresión de las principales ventanas del software (opcionalmente puede escribir comentarios sobre dichas impresiones)

-
Fuente del Software (impresión)

2.- Número de envoltorios especiales para acondicionar los documentos del programa.

El interesado debe dirigirse al INPI para conocer el valor de la retribución debida por el depósito y guarda de los documentos referentes al registro, recibiendo, en este acto, la Guía de Recogimiento para ser pagada en el Banco do Brasil.

A través de la presentación de la guía debidamente legalizada, serán entregados por el INPI, el formulario propio para la solicitud de registro y los envoltorios especiales en la cantidad requerida.

Una vez examinados los aspectos pertinentes, se preparará un Certificado de Registro dentro de un plazo de 90 (noventa) días, se le hará llegar al interesado toda la información durante la tramitación del proceso, vía correo.

Cada sobre entregado por el INPI admite como máximo 07 hojas A4 que pueden ser impresas por ambos lados y divididas en columnas, desde que no afecte la estructura del software. Generalmente el primer sobre se reserva para los documentos formales (formularios y documentación del titular/autor).

II.5 Tasas y honorarios 

ETAPAS
TASAS  

US$
HONORÁRIOS 

US$

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD*
A) HASTA 5 SOBRES:

139.00

B) DE 6 A 15 SOBRES:

278.00

C) DE 16 A 50 SOBRES:

696.00
A) HASTA 5 SOBRES: 745.00

POR CADA SOBRE ADICIONAL  80.00

Examen Preliminar Formal (No Hay Examen Material)
--
--

Formulación De Exigencias A Respecto De La Documentación Formal Presentada
--
--

Cumplimiento De Exigencia Por El Pleiteador
37.50
450.00

Rechazo – 

Notificado Al Pleiteador Por Correo

Aceptación – Publicado En El Diario Oficial
--
--

Recurso Contra El Rechazo ( Por El Pleiteador ) 

Recurso Contra La Aceptación ( Por Un Tercero)
114.00
610.00

Expedición De Certificado De Registro
--


--



Renovación Del Sigilo
A) HASTA 5 SOBRES:

46.00

B) DE 6 A 15 SOBRES:

92.00

C) DE 16 A 50 SOBRES:

232.00
A) HASTA 5 SOBRES:

320.00

POR CADA SOBRE ADICIONAL  40.00

II.6 SIMULACION

Presentación solicitud  

REGISTRO DE SOFTWARE EN BRASIL

ETAPAS
TASAS  

US$
HONORÁRIOS 

US$
DURACION

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD*
A) HASTA 5 SOBRES:

139.00

B) DE 6 A 15 SOBRES:

278.00

C) DE 16 A 50 SOBRES:

696.00
A) HASTA 5 SOBRES:

745.00

POR CADA SOBRE ADICIONAL  80.00
--

Examen Preliminar Formal (No Hay Examen Material)
--
--
NO HAY PLAZO PARA EL EXAMINADOR TAMPOCO ESTIMATIVA DE TIEMPO

Formulación De Exigencias A Respecto De La Documentación Formal Presentada
--
--
90 DIAS 

DE LA SOLICITUD

Cumplimiento De Exigencia Por El Pleiteador
37.50
450.00
60 DIAS 

DE LA RECEPCIÓN DE EL CORREO

Rechazo – 

Notificado Al Pleiteador Por Correo

Aceptación – Publicado En El Diario Oficial
--
--
NO HAY PLAZO PARA EL EXAMINADOR TAMPOCO ESTIMATIVA DE TIEMPO

Recurso Contra El Rechazo ( Por El Pleiteador ) 

Recurso Contra La Aceptación ( Por Un Tercero)
114.00
610.00
60 DIAS 

DE LA RECEPCIÓN DE EL CORREO

60 DIAS 

DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO

Expedición De Certificado De Registro
--


--


APROXIMADAMENTE 3 AÑOS

Renovación del siglo
A) HASTA 5 SOBRES:

46.00

B) DE 6 A 15 SOBRES:

92.00

C) DE 16 A 50 SOBRES:

232.00
A) HASTA 5 SOBRES:

320.00

POR CADA SOBRE ADICIONAL  40.00
(CONT.)

OBS.:

1. * El valor cobrado por el INPI a título de tasas varía conforme el número de paginas del código-fuente. el INPI utiliza un sistema de sobres. Cada sobre compuesta hasta 7 páginas.

2. El plazo de validez de un registro de software es de 10 años desde la presentación de la solicitud. 

3. Las tasas oficiales están en dólares. La acotación del dólar usada fue de $2,80.

4. La estimativa de tiempo para obtención del certificado de registro de software desde la presentación de la solicitud es de 3 años (fuente: examinador del inpi)  

III.Variedades Vegetales

III. 1 Antecedentes

La solicitud de protección de variedades vegetales es un asunto muy reciente en Brasil. La ley brasilera (9456/97) fue dictada en 1997 con base en el UPOV de 1978, de la cual Brasil es signatario. 

Por lo tanto, esta sujeto a protección un nuevo cultivo o un cultivo esencialmente derivado de cualquier género o especie vegetal. Hasta el momento las siguientes especies pueden ser protegidas: piña, lechuga, algodón, amarilis, arroz, Aster, avena, plátano, papa, Brachiaria brizantha,  B. decumbens, B. ruzizienses e híbridos, Brachiaria humidícola,  B.  dictyonera  e híbridos,  Begonia elatior, bromélia, café, kalankoe,  caña de azúcar, pasto colonião((, pasto elefante((, zanahoria, cebada, clavo,  crisantemo, estatice(, eucalipto, porotos, gerbera, césped esmeralda y santo agostinho((,  guandu(,  hibisco,  hipérico,  lírio,  manzano, manzano  porta injerto,  macrotyloma(, mango, Milheto(tipo de maiz) (, choclo, frutilla, peral europeo, peral porta injerto, quiabo(, rosa, soja, Solidago, sorgo, trigo, triticale, vid y violeta.

La nueva variedad vegetal es aquella que no haya sido ofrecida a la venta en Brasil hace mas de 12 meses con respecto a la fecha de la solicitud de protección y que, observado el plazo de comercialización en Brasil, no haya sido ofrecida a la venta en otros países, con el consentimiento del obtentor, hace mas de 6 años para especies de árboles y  arbustos, y más de 4 años para las demás especies.

La variedad vegetal esencialmente derivada es aquella esencialmente derivada de otra especie vegetal si, acumulativamente sea:

Predominantemente derivada de la variedad vegetal inicial o de otra variedad vegetal esencialmente derivada, sin perder la expresión de las características esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad vegetal de la cual derivó, excepto en lo que dice respecto a las diferencias resultantes de la derivación.

Claramente distintas de la variedad vegetal de la cual derivó, por margen mínima de descriptores de acuerdo con criterios establecidos por el órgano competente.

También son posibles de protección las variedades vegetales  que si bien no encuadran en lo dispuesto anteriormente  han sido ofrecidas a la venta hasta la fecha de la solicitud, siempre que se cumplan las siguientes condiciones acumulativas:

· que la solicitud de protección sea presentada hasta 12 meses después de la divulgación de las especies vegetales y respectivos descriptores mínimos necesarios a la apertura de pedidos de protección por el órgano responsable; que la primera comercialización de la variedad vegetal haya ocurrido en como máximo, 10 años desde la fecha de la solicitud de protección;

· la protección producirá efectos tan solamente para los efectos de utilización de la variedad vegetal para obtención de variedades vegetales esencialmente derivadas;

· la protección producirá efectos tan solamente para los efectos de utilización de la variedad vegetal para obtención de variedades vegetales esencialmente derivadas;

· la protección será concedida por el periodo que resta de los plazos previstos, considerada, para tanto, la fecha de la primera comercialización.

En Brasil existen dos tipos de instrumentos legales.

1. El Certificado de Protección de Variedad Vegetal que asegura al titular el derecho a la reproducción comercial en el territorio brasilero, vetando a terceros, durante el plazo de protección, la producción con fines comerciales, ofrecimiento a la venta o la comercializaron del material de propagación de la variedad vegetal, sin su autorizaron.

2.
El Registro Nacional de Variedad Vegetal que asegura al titular, que es responsable por disponer de cierta cantidad de la variedad vegetal registrada, el derecho de explotar comercialmente la variedad vegetal registrada, el derecho de explotar comercialmente la variedad vegetal y en el caso de que la variedad vegetal este protegida será necesaria la autorización del titular del Certificado.

La protección de la variedad vegetal regirá, a partir de la fecha de la concesión del Certificado Provisorio de Protección, por el plazo de quince años, exceptuados los arbustos, los árboles frutales, los árboles forestales y los árboles ornamentales, incluso, en cada caso, si tiene injerto, para los cuales la duración es de 18 años.

III.2 Legislación Nacional

Ley 9456/97 – instituye el derecho de protección de variedades vegetales y establece que ese derecho se hace efectivo mediante la concesión del Certificado de Protección de Variedad Vegetal;

Decreto 2366/97 – regulariza la Ley 9456/97

Ley 6507/77 – dispone sobre la inspección y la fiscalización de la producción y del comercio de semillas y reposiciones.

Decreto 81771/78 – regulariza la Ley 6507/77

Ley 10711/03 – dispone sobre el Sistema Nacional de Semillas y Reposiciones.

Como ya citamos anteriormente el Tratado Internacional que afecta esta categoría es la UPOV de la cual Brasil es signatario.

III.3 Procedimiento para Solicitud de Protección

La solicitud será formalizada mediante requerimiento específico y protocolo correspondiente en la institución competente. Además del requerimiento, deberán ser presentados los siguientes documentos:  Descriptores Mínimos de la Especie, formulario de solicitud de Denominación de Variedad Vegetal, Informe Técnico Descriptivo, Declaración de Existencia de la Muestra Viva en Brasil, Declaración Jurada, Comprobante de pago de tarifa y Poder Notarial legalizado.


La solicitud será analizada y la institución responsable tendrá 60 días para publicarla, formular exigencias o denegar.

-
Una vez publicada la solicitud, correrá el plazo de 90 días para la presentación de eventuales impugnaciones, haciéndole saber al requirente.

-
La exigencia no cumplida o no contestada en el plazo de 60 días llevara al archivo de la solicitud, dando por terminada la instancia administrativa.

-
Cabrá recurso dentro del plazo de 60 días a contar de la decisión que niegue o difiera la solicitud.

-
Interpuesto el recurso, la institución competente tendrá el plazo de 60 días para tomar una decisión.

-
Una vez publicada la solicitud de protección será concedida sujeta a modificaciones.

-
El Certificado Definitivo de Protección de la Variedad Vegetal será inmediatamente expedido después de cumplido el plazo de recursos, si se interpuso, luego de la publicación oficial de su decisión. Para retirar el Certificado Definitivo deberán ser presentadas semillas o mudas de la variedad vegetal, de acuerdo a cada caso.

III.4 Procedimiento para registro

· Deberá ser presentado formulario propio e informaciones técnicas sobre la variedad vegetal.

·  La institución responsable se pronunciará en 15 días, formulando exigencias, prorrogando o no la solicitud.

III.5 Tasas y honorarios

Variedad vegetal

ETAPAS 
TASAS (US$)
HONORARIOS (US$)

Presentación de solicitud para protección de nuevas variedades vegetales
70,00
900,00

Cumplimiento de la exigencia
-
400,00

Concesión del Certificado de protección provisorio 
210,00
500,00

Concesión del Certificado de protección definitivo
-
250,00

Entrega de las semillas para los testes de laboratorio
20,00
250,00

Tasas de manutención 
140,00
300,00

Transferencia de titularidad


210,00
350,00

Otras modificaciones en el Certificado de Registro
70,00
120,00

Otros Certificados
20,00
100,00

Costes con el viaje para Brasilia para actuar junto al Ministerio de la agricultura

450,00

Consultoría



150.00/por hora

Solicitación del registro Comercial de la variedad vegetal

450,00

III.6 SIMULACION  

Solicitud para la protección de nuevas variedades vegetales
ETAPAS 
TASAS (US$)
HONORARIOS (US$)
DURACION(*)

Presentación de solicitud para protección de nuevas variedades vegetales
70,00
900,00


Cumplimiento de la exigencia
-
400,00
60 días para cumplir

Concesión del Certificado de protección provisorio 
210,00
500,00


Concesión del Certificado de protección definitivo
-
250,00


Entrega de las semillas para los testes de laboratorio
20,00
250,00


Tasas de manutención 
140,00
300,00
Pago todo el año desde la fecha de concesión del Certificado de Registro Definitivo

Transferencia de titularidad


210,00
350,00


Otras modificaciones en el Certificado de Registro
70,00
120,00


Otros Certificados
20,00
100,00


Costes con el viaje para Brasilia para actuar junto al Ministerio de la agricultura

450,00


Consultoría



150.00/por hora


Solicitación del registro Comercial de la variedad vegetal

450,00
15 a 30 días

Obs. Plazo de validez de la protección es de 15 -18 años desde la concesión del Certificado de Registro provisorio. (El tiempo de protección dependerá de la especie protegida).

Obs. Las tasas oficiales están en Dólares. La acotación del dólar usada fue de $2,80.

Obs. No hay una estimativa de tiempo para obtención del certificado de protección para las variedades vegetales.
CANADA

I.1-PATENTES

I.1.1 Requisitos básicos para presentar una solicitud de patente en Canadá

La presentación de una patente en Canadá se hace en la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (OPIC) o un establecimiento designado por la misma. La solicitud debe dirigirse al “Comisionado de Patentes”.

Para obtener una fecha de presentación, la solicitud debe incluir:

· Un formulario de petición de derecho de patente en Canadá, escrito en inglés o francés;

· El nombre del solicitante;

· La dirección del solicitante o del agente;

· Un documento que describe la invención de tal manera que es operable, controlable y reproducible por terceros, escrito en inglés o francés;

· La tasa de presentación.

El formulario antemencionado exige la siguiente información: 

· Nombre y dirección del solicitante

· Titulo de la invención

· Si se trata de una divisional de una patente: el número de solicitud de la original y su fecha de presentación

· Nombre y dirección del inventor

· Prioridad (país, número solicitud, fecha presentación)

· Nombramiento de un agente legal en Canadá con nombre y dirección

· Poder 

· Hojas formales de dibujos

· Si se reivindica prioridad, es necesario indicar el número de la prioridad y su fecha de presentación. Por regla general, no se requiere acompañar copia certificada de la prioridad, salvo que sea solicitada expresamente por el Examinador, lo que ocurre rara vez. La fecha de prioridad  debe ser reclamada dentro del plazo de 4 meses siguientes a la presentación de la solicitud de patente en Canada. Una vez transcurrido dicho plazo, no será posible reclamar priodad. 

El Solicitante de una patente de invención puede ser considerado  como una  “entidad pequeña” siempre que sea una empresa de 50 empleados o menos o bien sea una universidad. Sin embargo no incluye una entidad que:

a) haya transferido o licenciado o que tenga la obligación legal y/o contractual de transferir o licenciar algún derecho en la invención a una entidad distinta de una universidad que tenga mas de 50 empleados o

b) haya transferido o licenciado o tenga la obligacion legal y/o contractual de transferir o licenciar algún derecho en la invención a una entidad que tenga 50 empleados o menos o que sea una universidad y tenga conocimiento de una siguiente transferencia o licencia o de alguna obligación legal y/o contractual vigente de transferir o licenciar algún derecho en la invención a una entidad distinta de una universidad que tenga mas de 50 empleados
Dentro de 15 meses de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad, la solicitud se debe complementar con los siguientes documentos:

(a) Una petición de examinación;

(b) Un resumen del invento;

(c) Un listado de secuencia, en el caso de que la invención describa una secuencia de nucleótidos o amino ácidos y una copia del listado de secuencia en forma digital;

(d) Un pliego con una o más reivindicaciones;

(e) Dibujos, si hay referencia en la memoria descriptiva;

(f) El nombramiento de un agente de patentes;

(g) El nombramiento de un agente de patentes asociado;

(h) El nombramiento de un representante.

Si a los 15 meses los antecedentes aún no están completos, se mandará una nota al solicitante quien tendrá tres meses adicionales para complementar la solicitud. Tras recibir dicha nota, se debe pagar una tasa adicional y presentar los documentos faltantes; en el caso contrario, se abandona la solicitud.

La examinación de fondo se realiza a petición del solicitante, a un plazo máximo de 5 años después de la fecha de presentación. En el caso de una patente divisional, se cuentan 5 años después de la presentación de la solicitud parental, o 6 meses después de presentar la patente divisional. Estos plazos no son extensibles. Si el solicitante no pide la examinación de fondo, la solicitud se abandonará. La Oficina de Patente tomará aproximadamente entre 32 y 42 meses para la examinación.

I.1.2 Requisitos de Patentabilidad 

Una invención será patentable en Canadá si cumple con los prerrequisitos de la novedad, nivel inventivo y con aplicación práctica en la industria o comercio. 

Novedad

Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. Como estado de la técnica se considera todo lo que se haya hecho disponible al público en Canadá o en el mundo antes de la fecha que se reivindica, es decir la fecha de presentación en Canadá o la fecha de prioridad en Canadá u otro país.

Nivel inventivo

Se rechazará una solicitud de patente si la invención resulta obvia al momento de la fecha de que se reivindica la prioridad para un técnico calificado en el arte. 

Adicionalmente se requiere que el invento cumpla con la “unidad de invención”. Se consideran las siguientes combinaciones de reivindicaciones de distintas categorías:

· Un producto y un proceso para fabricar el producto;

· Un producto y el uso del producto;

· Un producto, un proceso para fabricar el producto y el uso del producto;

· Un proceso y un aparato especialmente adaptado para realizar este proceso;

· Un producto, un proceso y un aparato especialmente adaptado para realizar este proceso;

· Un producto, un proceso, un aparato especialmente adaptado para realizar este proceso y el uso del producto.

Utilidad 

Una invención deberá ser “útil”. Esto significa que efectivamente la invención tiene que tener aplicación industrial. Si la invención no comprende dicha aplicación no será considerada como una materia objeto de protección vía patente de invención.

i.1.3 Prioridad interna 

La prioridad debe reivindicarse dentro de 4 meses de la presentación de la solicitud.

La ley canadiense permite usar una solicitud como base para solicitudes posteriores. La presentación de la solicitud posteriores debe efectuarse dentro de 12 meses desde la fecha de solicitud de patente canadiense anterior.

Las tasas asociadas al tramite de patentamiento en Canadá están diferenciadas según el tamaño de la empresa solicitante. “Small entity”, como se indicó se refiere a universidades y a empresas con menos de 50 empleados y las tasas correspondientes son un 50% menor que por las empresas con más de 50 empleados (“large entity”). 

La solicitud se hará pública 18 meses después de la presentación y será accesible en la página Web de la OPIC.

Hay que considerar que se debe pagar anualmente tasas de mantenimiento para conservar el derecho de patente. No hay extensión de la fecha de pago, se deben pagar el mismo aniversario del  otorgamiento del registro. Sin embargo, existe la posibilidad de pagar por adelantado. 

I.4 Tasas y honorarios (en US$)

ETAPAS
TASAS 

(pequeña empresa)
TASAS 

(gran empresa)
HONORARIOS

Presentación de solicitud 
175
350
500

Solicitud de examen (junto a solicitud)
325
650
250

Solicitud de examen posterior a solicitud 


325
650
350

Pago del impuesto final
121
242
350

Reivindicar primera prioridad


110

Reivindicar cada prioridad adicional 


77

Presentación de declaración sobre “pequeña entidad”


178

Reporte de examinación y preparación y presentación de respuesta 


450

Anualidades
Año 2, 3 y 4:   41

Año 5,6,7 y 8:   80,5

Año 10,11,12,13,14: 101

Año 15,16,17,18 y 19: 181,5
Año 2, 3 y 4: 82

Año 5,6,7 y 8: 161

Año 10,11,12,13,14: 202

Año 15,16,17,18 y 19: 363
150

DIAGRAMA DE FLUJO EN LA TRAMITACIÓN DE UNA PATENTE



I.2 PATENTES BIOTECNOLOGICAS

I.2.1 Requisitos de patentabilidad

La Ley de patentes opera bajo los mismos principios legales que en otras áreas. Sin embargo en el campo de la biotecnología surgen temas únicos. Secuencias de genes, proteínas y microorganismos que ocurren naturalmente pueden ser patentados si fueron recientemente descubiertos, tienen una utilidad y son reivindicados como producto aislado y purificado. DNA, RNA y proteínas se consideran como compuestos químicos y no como materia viva. También se conceden patentes reivindicando el uso de productos biológicos incluyendo el uso nuevo y no obvio de productos conocidos. 

Según la sección 2 del Acta Canadiense de Patentes se excluyen organismos multicelulares diferenciados (como animales, plantas y semillas), métodos que ocurren según la ley de la naturaleza sin la menor intervención humana, y métodos de tratamiento medico o quirúrgico de seres humanos o animales, incluyendo métodos de medicina preventiva, pero excluyendo métodos no cirujanos como diagnósticos o proveen un beneficio económico de un animal sano (por ejemplo aumentar la producción de leche de una vaca).

Ejemplos de invenciones patentables son:

a) Productos

· DNA, RNA y oligonucleótidos, naturales o sintéticos, genes modificados, vectores de expresión y sondas;

· Proteínas: proteínas modificadas, enzimas, anticuerpos monoclonales y receptores;

· Otros compuestos químicos tales como moléculas orgánicas chicas;

· Formas de vida unicelulares (bacterias, levaduras y hongos, células transformadas y hibridomas) y virus;

· Métodos diagnósticos y kits; 

· Medios de cultivo celular.

b) Métodos

· Procesos para preparar, aislar modificar o manipular productos biotecnológicos y material vivo, incluyendo plantas y semillas, siempre que el proceso exija una intervención human significante;

· Procesos que se basan en material vivo, incluyendo procesos que usan microorganismos para producir productos novedosos y procesos donde organismos vivos son usados para la bioremediación o el control de enfermedades agrícolas;

· Aparatos diseñados para efectuar procesos biológicos o de aplicación médica.

Formas de vida complejas como plantas genéticamente modificadas o animales no son patentables en Canadá. Las variedades de plantas producidas por métodos tradicionales son protegidas bajo el Acta de Derechos de los Cultivadores de Plantas.

I.2.2 Deposito del material biológico

La memoria descriptiva de una patente debe contener una descripción completa de la invención para posibilitar a una persona habilitada en el arte la preparación y el uso de la invención. Si se trata de material biológico, una descripción puede ser insuficiente, por lo tanto hay que proveer acceso público al material. El material biológico se considera públicamente accesible si se puede obtener comercialmente o si puede prepararse o aislarse de forma reiterada desde material disponible. De acuerdo con el Tratado de Budapest, se requiere un deposito en una Autoridad Internacional de Depósito.

El deposito de material biológico debe efectuarse antes o el mismo día que se presenta la solicitud de patente en una Autoridad Internacional de Depósito. En el formulario de presentación se declara el nombre de la institución, la fecha del deposito y el número de acceso del material biológico. Existe la posibilidad de la llamada “solución de experto”, donde la muestra se entrega a un experto independiente, nominado por el Comisionado.

Según la normativa internacional, el depositante no puede retirar una muestra depositada en una Autoridad Internacional de Depósito durante 30 años desde la fecha de deposito y por lo menos 5 años desde la última solicitud de compra del material por terceros.

I.2.3 Listado de secuencias de nucleótidos y amino ácidos

Secuencias de nucleótidos y amino ácidos se deben entregar en forma escrita y digital, en un juego estándar de símbolos y en un formato definido. Cada secuencia debe ser definida con identificador tal como "SEQ ID NO:1", "SEQ ID NO:2", el cual se puede usar en el resumen, en la descripción, las reivindicaciones o dibujos para referirse a la secuencia. En una hoja aparte, se define el identificador con el listado de secuencia.

Una secuencia de nucleótidos se presenta en la dirección 5' a 3' de una single hebra. Nucleótidos de una región no codificante son listados en grupos de 10 con un máximo de 60 nucleótidos por línea; las secuencias codificantes se agrupan en codones, máximo 16 codones por línea. Si una secuencia de nucleótidos contiene una o más regiones codificantes, se presenta la secuencia amino ácidica directamente bajo el codon correspondiente. 

La versión digital debe entregarse con la información necesaria sobre el formato del disquete, tipo de computador y sistema operativo usado para generar el archivo, fecha y nombre del solicitante.

I.3. SIMULACIÓN (en US$)

ETAPAS
TASAS

(pequeña empresa)
TASAS 

(gran empresa)
HONORARIOS
DURACION

Presentación de solicitud 
175
350
500
inicio

Examinación Formal



2 meses

Publicación 



18 meses

Solicitud de examen (junto a solicitud)
325
650
250


Solicitud de examen posterior a solicitud 


325
650
350
Máximo 5 años desde la presentación

Examinación de fondo 



32-42 meses 

Informe pericial 





Argumentación o enmienda 


450
Seis meses para contestar desde la notificación 

Aceptación 





Aceptación y pago del impuesto final
121
242
350
6 meses para pagar desde la aceptación  

Extensión de título 





Anualidades
Año 2, 3 y 4: 41

Año 5,6,7 y 8: 80,5

Año 10,11,12,13,14: 101

Año 15,16,17,18 y 19: 181,5
Año 2, 3 y 4: 82

Año 5,6,7 y 8: 161

Año 10,11,12,13,14: 202

Año 15,16,17,18 y 19: 363
150


II SOFTWARE

II.1 Antecedentes

Generalmente, software no es una materia estatutariamente patentable bajo el Acta Canadiense de Patentes, sino está protegido principalmente bajo la ley de derechos de autor. 

El Acta Canadiense de Patentes establece que no se concede una patente para el mero principio científico o teorema abstracto, lo cual aplica a algoritmos. Formulas matemáticas sin aplicación se consideren equivalentes a principios científicos o teoremas abstractos que no son patentables de acuerdo con la sección 27(3) del Acta Canadiense de Patentes. También se consta que la presencia de un computador programado de función general o de un programa para tal computador no otorga ni resta patentabilidad a un aparato o a un proceso. En consecuencia, procesos nuevos y útiles que incorporan a un programa computacional o un aparato que incorpora un computador programado, son sujeto patentable si el computador ha sido integrado en otro sistema practico que es tradicionalmente patentable, pero no el software en sí. 

El software se presenta y registra en la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual como creación literaria. El derecho de autor se adquiere automáticamente cuando se crea una obra, pero solamente con el registro y el certificado asociado es posible de tomar acciones legales contra una violación del derecho. Una solicitud presentada bajo el Acta de Derechos de Autor es directa y no incluye ningún procedimiento de evaluación. El proceso de registro toma 4 semanas y la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual entrega un certificado de registro.

El pago de la tasa que se indica a continuación incluye la revisión de la solicitud y la entrega del certificado. En el caso de software, el autor recibe el derecho de vender su software a terceros. El derecho de autor dura toda la vida del autor más cincuenta años adicionales. 

II.2 Tasas y honorarios (en US$)

ETAPAS
TASAS
HONORARIOS

Presentación de solicitud y petición de certificado
55
250

II.3 SIMULACIÓN (en US$)
ETAPAS
TASAS
HONORARIOS
DURACION

Presentación de  solicitud
55
250


Otorgamiento de registro
-
-
Aproximadamente 4 semanas desde la presentación

III. VARIEDADES VEGETALES

Variedad vegetal se refiere principalmente a variedades de plantas las cuales generalmente no caen dentro de la definición de una materia patentable bajo el Acta Canadiense de Patentes. Las variedades están protegidas en Canadá por el Acta de Derechos de los Cultivadores de Plantas. 

En efecto, "Variedad de plantas", significa cualquier cultivo, clon, línea mejorada o híbrido de una categoría preescrita de una planta que puede ser cultivada. 

De conformidad con el acta indicada, los solicitantes podrán requerir protección  para nuevas variedades de plantas que se reproducen sexuada y asexuadamente, por un período de 18 años. Solo es posible solicitar protección para las especies cuya protección está específicamente prescrita.

III.1 Requisitos para obtener protección 

Una variedad podría ser protegida si se demuestra que cumple con siguientes requisitos: 

· Nueva 

· Distintiva

· Uniforme

· Estable 

Nueva

Una categoría prescrita respecto de la cual las regulaciones hayan estado vigentes por más de un año:

Una variedad no puede ser vendida en Canadá sin antes haber solicitado protección.

· Se exceptúan de la disposición indicada vides, árboles y rizomas, que no han sido vendidas en el extranjero cuatro años antes de la fecha de presentación de la solicitud  y 

· Variedades de vides, árboles y rizomas no pueden haber sido vendidas en el extranjero 6 años antes de la presentación de la solicitud.   

Para categorías prescritas respecto de la cual las regulaciones han sido efectivas por menos de un año:

· Las variedades deben haber sido vendidas en Canadá después del 1 de Agosto, 1990 antes de presentar la solicitud, y 

· Variedades que han sido vendidas en el extranjero después del 1 de agosto de 1984, para vides, árboles y sus raíces después del 1 de agosto del año 1986, para todas las demás plantas antes de la presentación de la solicitud. Solicitudes deben ser presentadas dentro de un año desde la fecha en que la categoría entró en efecto. 

Distintiva 

Una variedad debe ser claramente distinguible de otras variedades, las que han sido cultivadas y explotadas para objetivos comerciales en Canadá y otras variedades descritas en publicaciones disponibles al público en el tiempo de la presentación de la solicitud. 

Uniforme

Cualquier variación de la planta debe ser previsible, capaz de ser descrita por el criador  y comercialmente aceptable. 

Estable 

Una variedad debe mantenerse fiel a su descripción, a pesar de las reproducciones continuas. 

III.2 Presentación de solicitud 

Una solicitud puede ser presentada por el criador, su empleador, o su representante legal. 

El solicitante debe ser un ciudadano o residente o tener una oficina en Canadá  o en algún país miembro de UPOV. Se requiere una dirección en Canadá para enviar toda la correspondencia.  

La solicitud completa, junto con la correspondiente tasa de presentación debe ser depositada en la Oficina de Derechos de los Criadores (PBRO), en adelante. Un solicitante puede invocar la prioridad basada en un país miembro de UPV:

La siguiente información debe ser proveída:

· Una denominación de la variedad;

· Descripción del origen y la historia de la crianza de la variedad;

· Establecimiento de la uniformidad y estabilidad;

· Distintividad;

· Ejemplo de material propagado;

· Método de manutención de la variedad;

· Previa comercialización /protección;

· Verificación de la propiedad de la variedad;

· Evidencia de la calidad de representante legal (si procede);

· Autorización del agente (si procede).

Durante el plazo de protección, es menester mantener ejemplos del material propagado, los que pueden ser solicitados e inspeccionados por el Comisionado. 

Concerniente a solicitudes presentadas bajo el Acta de Derechos de los Cultivadores de Plantas, existe también un procedimiento de evaluación que comprende "pruebas y ensayos" bajo la Sección 23 (2) del Acta de Derechos de los Cultivadores de Plantas, la que señala: 



23 (2) "Para el propósito de determinar si la variedad de planta es una variedad nueva a la cual se refiere una solicitud de acuerdo a la subsección (1), el perito requerirá tales pruebas y ensayos con la variedad de planta, bajo tales condiciones, que el perito estime necesarios o expedientes". Tales “pruebas y ensayos” debieran ser conducidos en Canadá en un período de al menos 2 años.”

Finalmente el procedimiento implica una publicación  en el “Plant Varieties Journal”. Personas interesadas pueden objetar la publicación o descripción si consideran que los requerimientos del acta no han sido cumplidos. 

III.3 Tasas y honorarios (en US$)

ETAPAS
TASAS
HONORARIOS

Presentación de la solicitud y reclamación de la prioridad
229
1.339

Solicitud de examinación
574
239

Pruebas y ensayos 
El solicitante elige el criadero y paga su labor
N/A

Objeciones a la concesión
153
478

Concesión y certificado
382
378

Tasas anuales
229
234

III.4 SIMULACIÓN (en US$)
ETAPAS
TASAS
HONORARIOS
DURACION

Presentación de la solicitud y reclamación de la prioridad
229
1339
inicio

Solicitud de examinación
574
239


Examinación
N/A
N/A


Publicación
N/A
N/A


Pruebas y ensayos
El solicitante elige el criadero y paga su labor
N/A


Objeciones a la concesión
153
478
Dentro de los 6 meses de la presentación

Concesión y certificado
382
378


Tasas anuales
229
234
Durante 18 años

IV. Acuerdos internacionales vigentes en Canadá que afectan o rigen los asuntos de patentes, variedades vegetales y software.

Canadá es miembro de:

1. Convención de París (Unión Internacional) 1883 – 1967 (Canadá está ligado por los artículos substantivos (Artículos 1 a 12) del texto de Estocolmo de 1967 como del 26 de Mayo de 1996;

2. Convención internacional para la protección de nuevas variedades de plantas 1961 – 1978 (Convención UPOV; Canadá es un miembro de esta Convención desde el 4 de Marzo de 1991);

3. Convención de establecimiento de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Convención OMPI) 1967;

4. .Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) 1970 (con vigencia desde el 2 de enero de 1990);

5. Arreglo de Estrasburgo referido a la clasificación internacional de patentes (Unión CIP) 1971 (vigente desde el 11 de enero de 1996);
Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, 1977 (vigente desde el 21 de septiembre de 1996).

estados Unidos

I.- Tipos de patentes
La Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) otorga protección a distintos tipos de patentes: patente de utilidad, de diseño y de plantas. En el caso de las patentes de utilidad y de plantas se pueden presentar solicitudes provisionales o definitivas. 

I. 1 Patente provisional
La patente provisional permite la presentación sin reivindicaciones, juramento (oath) o declaración o alguna declaración sobre el arte previo. Provee una presentación simplificada a un costo inicial menor con una protección de 12 meses. Se suma que la invención se mantiene confidencial por un año adicional. El año de prioridad de acuerdo con la Convención de Paris cuenta desde el momento de presentación de la patente provisional. Otra ventaja es que permite la presentación de múltiples solicitudes que se pueden consolidar en una sola solicitud no-provisional; también permite agregar o eliminar a petición a nombres de inventores.

El periodo de 12 meses no se puede extender. La solicitud se abandona de manera automática, por lo tanto hay que presentar una solicitud definitiva antes del termino del plazo. 

Sin embargo, las patentes provisionales no son examinadas tan explicitas como una solicitud definitiva. Los beneficios de una patente provisional no pueden reivindicarse después del vencimiento de la fecha de límite de 12 meses, tampoco se pueden reclamar los beneficios de una solicitud anteriormente presentada, sea nacional o internacional. Invenciones de diseño son excluidas de una patente provisional.

Una patente provisional solamente se transforma en una patente definitiva si uno de los siguientes eventos ocurre dentro de los 12 meses después de la presentación provisional:

· se presenta una solicitud definitiva que reivindica el beneficio de la solicitud provisional.

· una petición para convertir la solicitud provisional en una definitiva

Así, se concede una fecha de presentación si la solicitud contiene: 

Una descripción escrita de la invención, que cumple con todos los requisitos de 35 U.S.C. §112  1 y cualquier dibujo necesario para entender la invención de acuerdo con 35 U.S.C. §113. La solicitud se completa con la tasa de presentación y una hoja de presentación con la siguiente información:

· La solicitud para una patente provisional;

· Nombres de todos los inventores; 

· Residencia de los inventores; 

· Nombre de la invención; 

· Nombre y número de registro del agente legal. 
· Dirección de correspondencia; y

· Cualquier agencia gubernamental estadounidense que pueda tener interés de propiedad en la solicitud. 

I. 2. Patente de Utilidad definitiva 

La patente definitiva concede por un tiempo limitado el derecho de excluir a terceros de fabricar, usar, ofrecer, vender o importar el objeto de la invención. 

Para presentar una solicitud, el texto debe ser escrito en ingles o acompañado de una traducción convalidada. La solicitud debe acompañarse de: 

· Formulario de Solicitud que identifica el nombre del solicitante, direcciones de domicilios, dirección de correo y ciudadanía, el tipo de solicitud, el título de la invención y los documentos anexos.

· Formulario de tasa y la tasa correspondiente. 

Las tasas se calculan según el estatus del solicitante, entidades pequeñas y universidades,  pagan una tasa diferente que las entidades grandes, en general un 50% menos. Se considera como empresas grandes aquellas que tienen un numero superior a 50 empleados. 

· Memoria descriptiva con por lo menos una reivindicación

La memoria descriptiva como la descripción y el procedimiento de fabricar y usar la invención, debe ser tan precisa y exacta que permita a una persona versada en el arte de reproducir el invento. El titulo de la invención debe ser corto y especifico, se debe indicar las solicitudes relacionadas y material anexo entregado en forma digital, sea programas de computación o listados de secuencias bioquímicas. Con respecto a invenciones financiadas por programas gubernamentales, es necesario de incluir una declaración al respecto. Se continúa con los antecedentes de la invención, citando la clasificación estadounidense; seguido por un breve resumen de la invención que señala las ventajas de la invención y como resuelve un problema existente. También se adjunta una breve descripción de los dibujos. La descripción detallada de la invención debe distinguir la invención de otras y del arte previo debe describir completamente el proceso, el aparato, la fabricación, la composición o el mejoramiento reivindicado. La formulación de las reivindicaciones es especialmente importante porque influyen en gran medida si se concede el derecho de patente. El número de reivindicaciones presentadas determina parcialmente el costo de la solicitud. 

·   Resumen, se debe indicar en forma narrativa la novedad de la invención presentada con un máximo de 150 palabras. 

·   Dibujos (si  es necesario) .

·   Finalmente, se exige una Declaración de Revelación de Información (Information Disclosure Statement, IDS) de parte de los inventores, o solicitantes, si están en conocimiento de cualquier material relativo a técnicas previas. 

I. 2 .1 Patente de diseño

En términos generales, una patente de utilidad protege la manera como un articulo funciona y se usa, mientras que una patente de diseño protege el aspecto del articulo. En consecuencia, los dibujos y fotografías son primordiales y se aconseja de presentarlos en la más alta calidad posible  y de acuerdo con los requisitos. 

La solicitud de una patente de diseño incluye los siguientes elementos:

(1) Un preámbulo, nombre del solicitante título del diseño y una breve descripción del tipo y uso intencionado del articulo reivindicado. 

(2) Descripción de los dibujos; 

(3) opcionalmente una descripción de las características; 

(4) Una sola reivindicación; 

(5) Dibujos y fotos; 

(6) Juramento o declaración;

(7) y la tasa de presentación de la solicitud. 

I. 2. 2 Proceso de examinación de una patente de diseño 
Después de haber presentado y pagado la tasa correspondiente, la solicitud recibe un numero de solicitud y una fecha de presentación. Después se nombra un examinador, quien realiza inicialmente una examinación formal. Posteriormente procede a comparar el objeto reivindicado con el arte previo. Si el sujeto se considera patentable, el solicitante recibirá instrucciones para pagar la tasa y así recibir la patente. 

En el caso contrario, se emite una acción oficial que detalla el rechazo y discute los asuntos que impiden la patentabilidad. Este documento también puede contener sugerencias para la enmienda de parte del solicitante.

Si tras recibir la acción oficial el solicitante decide proceder con la solicitud, debe someter una respuesta dentro de un plazo determinado. La respuesta generalmente incluye una petición de reconsiderar o reexaminar la solicitud, junto a las enmiendas requeridas, discutiendo cada rechazo o argumentación del examinador.

La reconsideración y reexaminación de la solicitud tomará en cuenta los argumentos del solicitante. El examinador decidirá de retirar la objeción y de conceder el derecho de patente,  o en el caso que los argumentos no lo hayan convencido, repetirá el rechazo de manera final. En el ultimo caso, el solicitante puede apelar ante el Consejo de Apelación de Patentes.

i. 2. 3 Condiciones para obtener una patente. Novedad , Nivel inventivo y Utilidad. 

Para ser patentable, una invención debe ser novedosa, por lo tanto no puede ser conocida o de uso público en EEUU o patentado o descrito en una publicación escrita o a la venta en otro país por más de un año antes de presentar la solicitud en EEUU. 

Además aplica el criterio del nivel inventivo: el objeto de la invención debe ser no obvia a una persona con educación media en el área tecnológica  correspondiente. 

Finalmente la  invención que se pretende proteger debe  ser útil  para un  propósito particular (aplicación industrial). 
1.2.4. Materia no Patentable 
-. Leyes de la naturaleza, fenómenos naturales e ideas abstractas.

-. Nuevos minerales descubiertos en la tierra, o nuevas plantas encontradas en la naturaleza.

-. Principios científicos.

1.2.5  Disclosure document  

Un servicio otorgado por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos  (USPTO) es la aceptación y preservación  por dos años de los “Disclosure Documents” o documentos revelados  como una evidencia de la concepción de una invención. 

Un documento revelando una invención  y firmado por el inventor e inventores debe ser presentado ante la USPTO, por el inventor  o uno de éstos, por el dueño de la invención, por el abogado o agente del inventor o del dueño. 

El documento revelado  podrá ser retenido por dos años  y posteriormente será destruido a menos que una solicitud de patente de invención haya sido presentada   en el plazo de dos años indicado precedentemente. 

El documento revelado no es una solicitud de patente. El día de su recepción no será considerado como fecha de presentación de la solicitud de patente respectiva.

El objetivo buscado es proveer evidencia creíble respecto de  la creación de una invención. 

Contenido del Documento revelado

Se recomienda fuertemente que el documento contenga una clara y completa explicación de la manera  y el proceso de hacer y usar la invención en detalle suficiente para permitir a una persona  que tiene un conocimiento común en el campo de la invención  hacer y usar la invención. Cuando la naturaleza del invento lo permita un dibujo o esquema deberá ser incluido. El uso o utilidad de la invención deberá ser descrita especialmente en invenciones químicas. 

Formalidades 

Un formato estándar del documento revelado es facilitada por la USPTO . El interesado debe además pagar el “impuesto” de US$ 10  al Comisionado de patentes, al momento de solicitar el “disclosure document”. 

1. 3. PATENTES BiotecnologICAS

Las solicitudes de patentes en el área de biotecnología deben cumplir con todas las exigencias realizadas para una solicitud de patente referida a cualquier área de la técnica. Es decir, debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y además debe contener una descripción suficiente de la invención que permite a una persona versada en el arte de preparar y usar la invención. 

Cuando la invención incluye material biológico, muchas veces la sola descripción es insuficiente para reproducir el invento. En consecuencia se debe dar acceso público al material para satisfacer los requisitos de patentabilidad de acuerdo con la ley 35 U.S.C. 112, siempre que el material no sea accesible sin efectuar ninguna experimentación.

Estados Unidos firmó el tratado de Budapest, por lo tanto reconoce material biológico depositado en una Autoridad Internacional de Depósito acreditado por la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) (por ejemplo ATCC, DSMZ) que permite el acceso durante la vigencia de la patente. El depósito se requiere antes de la presentación de la solicitud de patente. El material debe ser viable y capaz de reproducirse al momento y durante el periodo de deposito. 

Como material biológico se entiende material que es capaz de autoreplicarse, sea de manera directo o indirecta. Ejemplos representativos son:

· Bacterias, hongos incluyendo levaduras, algas, protozoos, células eucariotas, líneas celulares, hibridomas, plasmidios, virus, líneas celulares de plantas, líquenes y semillas. Virus, fagos, vectores, organelos y otro material que existe y se replica dentro de una célula, estos últimos deben depositarse dentro del huésped. 

En el caso de moléculas bioquímicas, la solicitud debe acompañarse de un listado de secuencias. Ese último requiere el uso de símbolos y de un formato estándar, y cada secuencia se debe designar con un identificador numérico (SEQ ID No X.). Adicionalmente hay que entregar la secuencia en forma digital. 

En relación a variedades vegetales existe la posibilidad de patentar plantas (ver capitulo de patentes de Plantas).

I. 3 Diagrama de Flujo.


















I.4 TASAS Y HONORARIOS

ETAPAS
TASAS Entidad grande
TASAS Entidad pequeña
HONORARIOS


DURACION

Declaración de Revelación de Información


350-770


Presentación de la solicitud en la USPTO
770
385
1.100-3.000


Presentación Documento de prioridad


200


Examinación formal





Examinación de fondo



9-12 meses

Respuesta a Acción Oficial


1.000-1.900


Extensión plazo respuesta –1 mes
110
55
125


Extensión plazo respuesta –2 meses
420
210
125


Extensión plazo respuesta –3 meses
950
475
125


Extensión plazo respuesta –4 meses
1480
740
125


Extensión plazo respuesta –5 meses
2010
1005
125


Publicación
300


A los 18 meses

Extensión titulo
1330
665
500
A los 24 meses

Mantenimiento 

-3.5 años
910
455
425


Mantenimiento 

-7.5 años
2090
1045
500


Mantenimiento 

-11.5 años
3220
1610
625


SIMULACIÓN DE PATENTE

Simulación de la presentación de una solicitud de patente en la oficina de patentes en estados Unidos. USPTO

El caso se ha realizado para una solicitud de patentes con 20 reivindicaciones (VER ANEXO 1)

SIMULACIÓN   (en US$)
ETAPAS
TASAS Entidad grande(eg)
TASAS Entidad pequeña (ep)
HONORARIOS


DURACION

Presentación de la solicitud en la USPTO
770
385
1.100-3.000


Examinación formal





Examinación de fondo



9-12 meses

Respuesta a Acción Oficial


1.000-1.900


Publicación
300


A los 18 meses

Extensión titulo
1.330
665
500
A los 24 meses

Mantenimiento 

-3.5 años
910
455
425


Mantenimiento 

-7.5 años
2.090
1045
500


Mantenimiento 

-11.5 años
3.220
1610
625


TOTAL
8.620
4.160
4.150(ep)-6.950(eg)


II. PROTECCION DE SOFTWARE

II.1 Antecedentes

Es posible proteger software ya sea bajo leyes de derecho de autor o leyes de patentes en EEUU.

Casi todo el software puede ser protegido bajo la ley de derecho de autor de EEUU, pero esta protección sólo protegerá contra la copia del programa computacional. Es mucho más difícil proteger software bajo la ley de patentes de EEUU (el invento debe ser novedoso, útil y “no obvio”), pero tal protección será probablemente más amplia y sería más efectiva incluso contra alguien que no haya copiado físicamente el software, sino que creó independientemente la misma invención, o practicó el proceso llevado a cabo por el software sin usar el mismo programa computacional.

No se puede patentar software per se, y tampoco formulas matemáticas o teoremas abstractos que uno seguirá para resolver un problema matemático. Sin embargo, si se trata de procesos que incorporan a un programa computacional o un aparato que incorpora un computador programado, son sujeto patentable si el computador ha sido integrado en otro sistema practico que es tradicionalmente patentable. 

II.2 Derecho de Autor

El software se registra en la Oficina del Derecho de Autor(Copyright Office). Como regla general, el registro es voluntario. La protección del derecho de autor existe desde el momento en que la obra es creada. El registro es recomendable si se desea tener evidencia tangible de su derecho de autor. También, en el caso en que sea infringido el derecho de autor, el titular de ese derecho tiene como requisito haber efectuado el registro. El requisito del registro debe cumplirse si la persona afectada decide radicar una acción en el tribunal de justicia de los EE.UU. 

Para poder registrar una obra, hay que enviar lo siguiente a la Oficina del Derecho de Autor:

a) El formulario correspondiente a la obra debidamente completado.

b) Un pago no-reembolsable de $30.00.

c) La copia o copias de la obra no sujeto a devolución.

El registro del derecho de autor se considera efectuado el día en que se reciben debidamente todos los documentos requeridos. Se debe esperar un promedio de 26 semanas para que sea procesada la solicitud de registro. La Biblioteca del Congreso recibe un deposito, es decir una copia de la obra, y dicho depósito pasará a ser propiedad de la Biblioteca del Congreso.

Los Estados Unidos tiene acuerdos con relación al derecho de autor con más de 100 países a través del mundo, es por ello que el derecho de autor es validado en otros países. No obstante es importante recordar que no todos los países son parte de éste acuerdo. La protección persiste durante la vida del autor más 70 años adicionales.

II.2 Tasas y Honorarios 

ETAPAS
TASAS
HONORARIOS

Presentación de la solicitud en la Oficina del Derecho de Autor
30
300

Emisión registro
20
300

II. 3  Patentes de Software

El  tema de patentes para software en relación a una invención,  es una materia muy técnica y complicada. De hecho aún existe mucha discusión y debate sobre la conveniencia de utilizar el sistema de patentes para proteger software. Esto resulta especialmente cierto a la luz de los recientes desarrollos en  la ley de “copyright o derecho de autor” que han sugerido que los software computacionales no encontrarían real protección  bajo la Ley de derecho de autor. 

Si bien el  acta de patente es muy clara en este sentido y en la sección 25 (2) (f) establece que los programas computacionales no son patentables, la sección 25 (3) de la misma acta deja la puerta abierta para su patentamiento en ciertos casos. 

Ahora bien,  y a fin de facilitar la comprensión de este tema, nos permitimos precisar que existe una diferencia conceptual entre “software” y “programas computacionales”. Estos últimos pueden ser considerados como una serie de instrucciones y declaraciones para ser usadas directa o indirectamente en un computador con el objetivo de obtener un determinado resultado. Software es un término más amplio que incorpora programas computacionales, bases de datos y utilidades.   

La jurisprudencia en relación con estos temas resulta gravitante al momento de poder establecer las posibilidades de obtener patente  de invención  en relación a estas  invenciones. Dicha jurisprudencia nos permite entregar ciertas pautas  que si bien servirán de guía no podrán ser entendidas como un imperativo respecto del patentamiento definitivo de este tipo de invenciones. 

Consecuente con lo señalado y en relación a la posibilidad de presentar una solicitud de patente de invención  es dable tener presente lo siguiente : 

No serían patentables 

1. Algoritmos matemáticos por si mismos. 

2. Algoritmos que se han expresado como fórmulas matemáticas.

3. Algoritmos que aparecen como replicaciones de habilidades humanas  de hacer decisiones.

Serían patentables  

1. Algoritmos computacionales no relacionados con matemáticas. 

2. Algoritmos computacionales que pertenecen a operaciones de hardware.

3. Procesos y aparatos que usan un programa computacional como un componente  o parte de un conjunto que corresponde a la invención. 

II.3 SIMULACIÓN DE UN SOFTWARE (derecho de autor)

ETAPAS
TASAS
HONORARIOS
DURACION

Presentación de la solicitud en la Oficina del Derecho de Autor
30
300


Emisión registro
20
300
26 semanas

III. PROTECCION DE VARIEDADES VEGETALES

III.1 Patente de plantas 

Una patente de plantas se concede a un inventor quien ha inventado o descubierto y asexualmente reproducido una nueva variedad de planta distinta a las conocidas. El derecho de patente, que durará 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, protege el derecho del inventor de excluir a terceros de reproducir, vender o usar la planta reproducida de tal manera. La patente de planta se considera limitada a una sola planta o genoma. 

Esta protección está limitada a plantas en el sentido: 

· De un organismo vegetal vivo que expresa una serie de características determinadas por su genotipo, el cual puede ser duplicado a través de reproducción asexual, pero no puede ser generado  por otros métodos; 

· Se comprenden mutantes, híbridos, y plantas transformadas; los mutantes pueden ser espontáneos o inducidos. Híbridos pueden ser naturales, de un programa de mejora o somáticos. Mutaciones pueden haber ocurrido naturalmente, sin embargo las plantas deben haberse descubierto en un área de cultivo.

· Mientras que algas y macro hongos se consideran como plantas, bacterias son excluidas de la definición. 

III.2 Patentabilidad

La patente de plantas está limitada a plantas asexualmente reproducidas, pero también debe cumplir los requisitos generales de patentabilidad. El objeto de la invención seria una planta desarrollada o descubierta por el solicitante, que se encontró estable por reproducción asexual. Para ser patentable, también se debe cumplir con: 

· La planta fue inventada o descubierta y, en el último, el descubrimiento se hizo en una monocultura de una variedad conocida o en un programa de mejora.

· No se trata de una planta excluida por definición, donde parte de la planta usada para la reproducción no es un tubérculo alimenticio, como en el caso de la papa o del topinambur.

· El solicitante debe ser la misma persona que ha inventado o descubierto la planta reivindicada.

· La planta no ha sido vendida o presentada en Estados Unidos en los últimos 12 meses antes de la fecha de presentar la solicitud. 

· La planta no se encuentra a disposición publica, es decir que no fue publicada en forma escrita en EEUU con una oferta de venta o introducir la planta sobre el mercado estadounidense durante el año antes de presentar la solicitud a la USPTO. 

· La planta tiene una o más características estables que la distinguen de otras plantas relacionadas, y la característica no está causada por crecer la planta en condiciones distintas, con distintos niveles de fertilizante o por una enfermedad o infección, sino por un cambio del genotipo de la planta.

· La invención no es obvia por una persona habilitada en el arte al momento de inventar. 

Los modos aceptables de reproducción asexual serian, sin limitarse a:

Esquejes de raíz
Injerto 
Apomixis 
Bulbos
División 
Slips 
Acodo 
Rizomas 
Poliembrionía (o embrionía nuclear)
Cormos 
Cultivo de tejidos 


El propósito de reproducir asexualmente la planta es de establecer la estabilidad de la planta. Por lo tanto, la estabilidad de la planta debe ser comprobada con anterioridad para poder asegurar que las generaciones posteriores son genéticamente idénticas a la planta original. 

III.3 Solicitud de una Patente de Plantas

La solicitud se constituye de:

a) Titulo de la invención que debe incluir el nombre de la planta reivindicada, de acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura para las Plantas Cultivadas de 1980. 

b) Descripción botánica de la planta: Especificación del genero, especie, el hábito de crecimiento como la forma de la planta madura, y la forma de ramas; características como el comportamiento de dormancia, forma de hojas, flor y frutos; fragancia, sabor, resistencia a enfermedades, productividad.

La descripción debe ser suficientemente detallada para prevenir que terceros quieran patentar la misma planta en el futuro. Por lo tanto la planta debe ser observada durante por lo menos un ciclo de crecimiento y las observaciones deben anotarse lo mas detallado posible. 

· Genero y especie 

· Habito de crecimiento 

· Nombre del cultivar 

· Vigor 

· Productividad 

· Precocidad (si corresponde) 

· Características botánicas de las estructuras de la planta (es decir brotes, follaje, flores, frutas, etc.) 

· Fertilidad (Fecundidad) 

· Otras características que distinguen la planta tales como resistencia a enfermedades, sequía, heladas etc.; fragancia, coloración, cantidad y calidad de extractos, raíces, duración de la floración etc. 

c) La patente de planta está limitada a una sola reivindicación que describe la planta de manera global en una sola frase y hace referencia a sus características únicas. No se pueden reivindicar partes o productos de la planta. 

III.4 La examinación 
· La solicitud pasa primero por una examinación formal, para posteriormente –si se cumplieron los requisitos formales- pasar a la examinación de fondo. Esta considera principalmente si la descripción botánica es tan completa que permite la identificación de la planta y demuestra por lo menos una característica que distingue la planta reivindica de sus pares. En cuanto a la novedad, se compara la planta con la planta mas cercana del arte previo. También se evalúa si el invento es no-obvio. Una vez admitido por el examinador, se concede el derecho de patente y se publica la solicitud tras pagar la tasa de expedición del documento. 

III.5 Tasas de mantenimiento
Tres veces durante la vigencia de una patente se deben pagar tasas de mantenimiento 

3 a 3  años y medio después de la fecha de concesión; 

7 a 7  años y medio después de la fecha de concesión; 

11 a 11 años y medio después de la fecha de concesión; 

Hay un plazo de 6 meses de gracia por cada pago, si la tasa no se paga, la patente vence a los 4, 8 o 12 años, respectivamente, después del otorgamiento del derecho de patente. 

III.6 Tasas y Honorarios

ETAPAS
TASAS Entidad grande
TASAS Entidad pequeña
HONORARIOS



Declaración de Revelación de Información


350-770

Presentación de la solicitud en la USPTO
530
265
1.100-2.500

Presentación Documento de prioridad


200

Examinación formal




Examinación de fondo




Respuesta a Acción Oficial


1.100-1.900

Extensión plazo respuesta –1 mes
110
55
125

Extensión plazo respuesta –2 meses
420
210
125

Extensión plazo respuesta –3 meses
950
475
125

Extensión plazo respuesta –4 meses
1.480
740
125

Extensión plazo respuesta –5 meses
2.010
1.005
125

Publicación
300
300


Extensión titulo
640
320
500

Mantenimiento 

-3.5 años
910
455
425

Mantenimiento 

-7.5 años
2.090
1.045
500

Mantenimiento 

-11.5 años
3.220
1.610
625

III.7 SIMULACIÓN DE VARIEDADES VEGETALES   (en US$)
ETAPAS
TASAS Entidad grande ( eg)
TASAS Entidad pequeña (ep)
HONORARIOS


DURACION

Declaración de Revelación de Información


350-770


Presentación de la solicitud en la USPTO
530
265
1.100-2.500


Presentación Documento de prioridad


200


Examinación formal





Examinación de fondo



9-12 meses

Respuesta a Acción Oficial


1.100-1.900


Publicación
300
300

A los 18 meses

Extensión titulo
640
320
500
A los 24 meses

Mantenimiento 

-3.5 años
910
455
425


Mantenimiento 

-7.5 años
2090
1045
500


Mantenimiento 

-11.5 años
3220
1610
625


TOTAL
7.690
3.995
4.450(ep)-6.650(eg)


IV. VARIEDADES VEGETALES

Mientras que plantas generadas por vías vegetativas son protegibles mediante una patente de plantas (ver capítulo anterior), las variedades vegetales propagadas de manera sexuada se protegen bajo UPOV en la Oficina de Protección de Variedades Vegetales (Plant Variety Protection Office (PVPO)), administrada por el Ministerio de Agricultura de EEUU. 

La PVPO provee una protección legal a plantas que fueron propagadas de manera sexuada, es decir mediante semillas o tubérculo. El plazo de la protección son 20 años para la mayoría de los cultivos y 25 años para árboles, vides y arbustos. Bacterias y hongos son excluidos de la protección, que confiere al propietario el derecho exclusivo de multiplicar y vender las semillas de la variedad en EEUU.

Los requisitos para una solicitud son los siguientes:

· El solicitante debe indicar su nombre, dirección y representante legal; 

· El género de la planta, la especie, el nombre y la designación temporaria de la variedad nueva;

· Una descripción objetiva de la variedad;

· La genealogía, los métodos de cultivo y los criterios de selección usados para desarrollar la variedad;

· La prueba que la variedad es distinta a variedades ya conocidas, uniforme y estable, es obligación del solicitante:

· Una variedad se considera nueva si el material de propagación o de cosecha no fue vendido o hecho disponible de otra manera a terceros para fines de explotación de la variedad, por mas de 1 año dentro de EEUU o más de 4 años fuera de EEUU. 

· Describir la variedad más cercana a su juicio y describir como la nueva variedad difiere de esta; enumerar un grupo de variedades a las cuales la variedad es parecida y describir las diferencias al grupo; o describir como la variedad difiere de todas las otras variedades conocidas. 

· Una declaración sobre la propiedad y una explicación quien tiene derecho a la propiedad a la variedad;

· Una muestra con por lo menos 2500 semillas sin tratamiento y viables, capaces de propagar la variedad; para una variedad propagada por medio de tubérculo un certificado de deposito que un cultivo celular viable está depositada y mantenida en una colección pública autorizada; 

· Un cheque sobre la tasa actual de US $3,652 (tasa de presentación y examinación), al nombre de "Treasure of the United States"; y

· Información adicional si existente.

IV. Tasas de la Oficina de Protección de Variedades Vegetales (PVPO) 

El costo total de la protección es actualmente US$ 4,084. El valor incluye US$ 3652 para la presentación y examinación; más la tasa para la otorga del certificado de US$ 432.

Acción
Tasa en US$

Presentación de la solicitud y publicación
432

Examinación
3.220

Otorga del certificado y publicación
432

Honorarios 

Acción
US$

Presentación de la solicitud 
3.000

Japón
I.1 Patente

I.1.1 Procedimiento de Tramitación de una Patente

(1) Presentacion  de patentes en japon

No importa que tan buena una invención pueda ser, el derecho de patente obviamente no se puede obtener a menos que se solicite. Una solicitud requiere que uno llene los formularios obligatorios en las ordenanzas relevantes y presentarlos a la Oficina de Patentes de Japón (JPO). 

Además debe incluir: 

· Una solicitud ficha;

· La descripción;

· Figuras necesarias;

· Resumen.

La solicitud puede presentarse en Inglés, sin embargo dentro de 2 meses después de la fecha de presentación debe entregarse la respectiva traducción al Japonés. La descripción de la invención tiene que incluir el título de la invención, una breve descripción de las figuras, una descripción detallada de la invención y las reivindicaciones. 

Para extranjeros no residentes en el país, es necesaria la representación por un abogado con domicilio en Japón. La presentación no se puede hacer por Internet. Además, las tarifas asociadas a la presentación se pagan a través de un sistema de bonos, por lo cual es recomendable actuar mediante un abogado de patentes. 

Japón ha adoptado el sistema “first-to-file”, es decir el principio que si dos partes solicitan una patente por el mismo invento, se le otorga la patente al primero en solicitarla. En consecuencia, es recomendable de presentar lo mas temprano posible después de inventar. También es recomendable de no publicar el invento antes de presentar una patente.

(2) Examinacion Formal y publicación

Documentos de solicitud presentados a la JPO serán revisados si están en el formato prescrito. Luego de la examinación formal, la JPO publicará el contenido de una solicitud en el Boletín oficial 18 meses después de la fecha de presentación.

(3) PETICIÓN de Examinacion 

Solicitudes de patentes no son necesariamente examinados. Una examinación de fondo se efectuará solamente para aquéllas solicitudes para cuales el solicitante o un tercero ha presentado una petición de examinación y ha pagado las tasas asociadas. El periodo para pedir dicha examinación son 3 años desde la fecha de presentación de la solicitud. Cualquier solicitud para la cual una petición de examinación no fue presentada dentro del plazo, será automáticamente considerada como abandonada y a partir de entonces no podrá ser patentada.

(4) Examinacion de fondo

La examinación será efectuada a cabo por examinadores de la JPO, quienes deciden si o no una invención reivindicada debiera ser patentada. Una examinación revisará primero si la solicitud cumple los requisitos prescritos por la ley, es decir si hay o no alguna razón para rechazarla. Estos requisitos incluyen lo siguiente:

· Si la invención reclamada está basada en una idea técnica que utiliza una ley de la naturaleza;

· Si tiene alguna aplicabilidad industrial;

· Si la idea técnica existía antes de presentar la solicitud vigente;
· Si el invento reclamado hubiera sido fácilmente alcanzado por una persona calificada en el arte;

· Si el solicitante fue el primero en postular;

· Si la invención reivindicada puede violar el orden público o moral, y 

· Si las descripciones en la especificación cumplen exactamente con los requisitos de patentabilidad.

Analizando lo anterior, se resume que la JPO exige que la invención cumple con los requisitos de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Asimismo, la descripción detallada debe ser clara y permitir la reproducción de la invención.

Excluidos de la patentabilidad son: 

· Leyes de la naturaleza como tales;

· Descubrimientos, ya que no son una creación. Sin embargo, un microorganismo aislado de manera artificial de su hábitat o el aislamiento de una sustancia químico se consideran estatuario;

· Invenciones que no usan leyes de la naturaleza. Esto se refiere a leyes económicas, arreglos arbítrales (por ejemplo reglas de juegos), métodos matemáticos, actividades mentales, o usar solamente estas leyes (por ejemplo métodos para hacer negocios como tales).

· Invenciones cuya solución al problema técnico claramente no es factible, como por ejemplo prevenir la explosión en un volcán pelotas recubiertas con una sustancia de alto punto de fusión que absorben neutrones y que se tiran al cráter;

· Métodos para el tratamiento quirúrgico, terapéutico, diagnostico o cosmético del cuerpo humano;

· Sí son patentables los instrumentos o aparatos involucrados en el uso de tales métodos. También se excluyen métodos de contracepción;

· Métodos para el tratamiento de muestras que fueron sacados del cuerpo humano (sangre, orina, tejidos o pelo) también son patentables. Sin embargo si estos métodos se llevan a cabo con la intención de devolver dicha muestra al cuerpo humano (tratamiento de sangre o diálisis por ejemplo), serán excluidos de la patentabilidad. 

(5) Notificacion de razones De rechazo 

Si el examinador encuentre razones para rechazar la patente, se mandará al solicitante una nota a éste efecto. 

(6) Argumentacion escrita o enmienda 

A un solicitante que ha recibido una notificación de rechazo, se dará la oportunidad de someter una argumentación escrita reclamando que la invención difiere del arte previo a la cual se refiere la Notificación de Razones de Rechazo, o una enmienda de las reivindicaciones en el caso que esto anulara las razones de rechazo.

(7) Decision de otorgar una patente / Decision De Rechazo 

Como resultado de una examinación, el examinador tomará la decisión de otorgar una patente como evaluación final de la tramitación si no se encontraron razones para rechazarla. El examinador también tomará la misma decisión si las razones de rechazo han sido eliminadas por una argumentación o enmienda.

Por otro lado, si el examinador considera que las razones de rechazo no han sido eliminadas, una decisión de rechazo (la evaluación final de la tramitación) se tomará.

Si el examinador encuentra razones de rechazo, se mandará al solicitante una notificación para informar sobre estas razones.

(8) Registro 

Siempre que el solicitante haya pagado las tasas de patente, una vez que la decisión de otorgar el derecho de patente fue tomada, el derecho de patente nace cuando entra en el registro de patentes. Recién en este momento la invención recibe un número de patente. Después de haber hecho el registro del derecho de patente, un certificado de patente se emitirá al solicitante. 

El derecho de patente dura por un periodo de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, sin posibilidad de renovarlo. Aproximadamente cada 3 años hay que pagar anualidades para mantener la patente.

(9) Publicacion de la Patente

El contenido del derecho de patente tal como inscrito en el registro será publicado en el Boletín oficial.

(10) Oposicion y apelacion

El sistema de oposición está intencionado de incrementar la confianza pública en patentes, en permitir la presentación de una oposición a una patente otorgada y publicada en el Boletín oficial; la JPO reexaminará si su decisión de otorgar fue apropiada y remediará cualquier error que podría descubrirse.

Cualquier persona puede presentar una oposición a la otorga de una patente dentro de 6 meses de la publicación en el Boletín oficial donde la patente otorgada aparece.

La examinación de una oposición escrita al otorgamiento de un derecho de patente se lleva a cabo por un grupo colegial de tres a cinco examinadores de apelación. Si los examinadores de apelación consideran que no hubo error en la decisión de otorgar la patente, decidirán de mantener la patente. Sin embargo, si consideran que la decisión de otorgarla fue errónea, la JPO informará al licenciatario las razones de la revocación y escucharan su opinión. Si aún consideran que las razones de la revocación no fueron eliminadas, ellos tomarán la decisión de revocar el derecho de patente.

Si hay una objeción a la decisión de mantener, la decisión de revocar o la decisión de denegar, el solicitante o otra persona interesada puede presentar una apelación a la OPJ o entablar una demanda ante la corte Suprema de Tokio.

TRÁMITE DE UNA SOLICITUD DE PATENTE EN JAPÓN























I.1.2 Tasas y Honorarios

Presentación y Prosecución de Solicitudes de Patente

(por medio de la Convención de Paris)

Procedimiento de presentación
Tarifa oficial
Tarifa abogado

Preparar y presentar la Solicitud de patente
195
1820

Preparar dibujos, tablas, formulas, fotografías, u otra información grafico 

70/hora

Traducción del texto, ingles a japonés 

0.4/palabra

Traducción del texto, alemán o francés a japonés 

0.5/ palabra

Composición, papel A4, 40 caracteres por 50 líneas

32/ página

Reclamar prioridad por la convención o prioridad nacional

95

Transmisión electrónica de la solicitud
-
100

Cobros adicionales para preparar y presentar una solicitud escrita en ingles
130
440

Procedimiento de Examinación



Petición de presentación para examinación de fondo
770 + 19 por reivindicación
160

Análisis de acción oficial (a petición)
-
230/hora

Preparar y presentar argumentos y enmienda

230/hora

Entrevista o entrevista telefónica con examinador
-
230/hora

Petición de presentación para extensión de tres meses para responder a la acción oficial
20
115

Ejemplo de Costos de:


Tarifa oficial
Tarifa abogado

Presentar solicitud de patente en japonés, traducida de 5.000 palabras del ingles, reclamando prioridad por la convención


195
4.350



Total:
4.545


Tarifa oficial
Tarifa abogado

Presentar solicitud de patente en japonés, traducida de 5.000 palabras del alemán / francés, reclamando prioridad por la convención
195
4.865



Total:
5.060


Tarifa oficial
Tarifa abogado

Presentar solicitud de patente en ingles, traducida de 5.000 palabras, reclamando prioridad por la convención con entrega posterior de la traducción japonesa


320
4.790



Total:
5.110

Las tarifas están calculadas en base al cambio del 28.04.04 (1000 JPY = 9.11 USD), y los honorarios corresponden a los honorarios netos cobrados por un agente en Japón.

I.2 PATENTES BIOTECNOLÓGICAS

I.2.1 Ley de aplicación
Según el artículo 2 de la Ley de patentes, el objeto de protección de ésta son las patentes. El propósito de esta Ley es proteger un alto nivel de creatividad en conceptos tecnológicos que utilizan leyes y reglas naturales. Por esta razón, los descubrimientos no son protegibles.

El elemento crucial es si el objeto de la invención fue en alguna manera cambiada por intervención humana de la sustancia que ocurre naturalmente. Por ejemplo, genes y secuencias regulatorias se obtienen de fuentes naturales, pero el aislamiento del ADN de su hábitat natural y juntándolo con otras secuencias de ADN cumple con el requisito de la intervención humana.

Las invenciones biológicas que manipulan genes de manera artificial por ingeniería genética, mediante recombinación o fusión celular por ejemplo, se refieren a genes, vectores, vectores recombinantes, transformantes, células fusionadas, proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales etc.
Sin embargo, la ley japonesa protege también a microorganismos, animales y plantas. En la práctica, los organismos están clasificados en uno de los tres grupos siguientes:

· El grupo "microorganismo" se refiere a levaduras, hongos, bacterias, actinomycetes, algas unicelulares, virus, protozoos etc. Asimismo, se incluye a líneas celulares animales o vegetales no diferenciadas y cultivos de tejidos animales o vegetales. 

· En cuanto a animales, el grupo corresponde a animales per se, a partes de animales, procesos para crear animales y el uso de animales. Se excluyen a seres humanos. Células animales no diferenciadas y cultivos de tejidos son tratados como microorganismos. 

· “Plantas” incluye a partes de plantas (por ejemplo frutas), procesos para crear o usar plantas, etc. Tal como en el caso anterior, líneas celulares vegetales no diferenciadas y cultivos de tejidos son tratados como microorganismos.

La definición japonesa de material patentable excluye procedimientos en los campos de la medicina, del diagnóstico, de la terapia y de la farmacología donde el cuerpo humano es un elemento indispensable. Ciertas invenciones microbiológicas se pueden excluir si es probable que afectan la salud publica. En el caso de que la invención infringe con el orden público o la moral, se niega el derecho de protección a la invención. El mero descubrimiento de una planta o de un animal no es protegible.

Se aplican los mismos requisitos de patentes de utilidad (novedad, nivel inventivo, unidad inventiva) a las patentes de biotecnología; respecto a la aplicación industrial, debe demostrarse en la memoria descriptiva de la solicitud. También deben elucidarse el campo técnico al cual la invención pertenece, el problema técnico que resuelve y su solución. El nivel inventivo está dado por ejemplo si las características taxonómicas son sorprendentemente distintas a las de una especie conocida; o si la invención que involucra a un organismo que tenga características taxonómicas parecidas a una especie conocida, pero produce un efecto ventajoso que una persona capacitada en el área no podía prever.

Cada organismo deber describirse por sus características taxonómicas. En el caso de moléculas, se pide su secuencia. El método para crear el organismo debe describirse de tal manera que una persona entrenada en el área es capaz de reproducir la invención. El método se refiere a métodos para hacer screening, mutagénesis, recombinación etc. 

En el caso de que un organismo especifico es necesario para reproducir la invención o si su reproducción significaría una cantidad demasiado grande de experimentos, el organismo debe depositarse en una Autoridad Internacional de Deposito reconocida por la OMPI antes de presentar la solicitud. 
I.3 Simulación Patente Japón con 20 reivindicaciones

Etapa
Tasa
Honorario
Duración

Preparación y presentación de solicitud de patente
195
1820
En caso de reivindicar prioridad, la presentación debe realizarse antes de cumplir los 12 meses de la 1ª presentación de solicitud

Preparación de dibujos, tablas, formulas químicas, fotografías, etc.

70/hora


Traducción del texto del inglés al japonés 

0.4/palabra


Traducción del texto del alemán/francés al japonés 

0.5/palabra


Reivindicación de prioridad

95


Publicación de la solicitud


18 meses tras la presentación de la solicitud

Solicitud de Examen
770 + 19 por reivindicación
160
36 meses tras la presentación de la solicitud

Acciones oficiales (en caso de haber) 

230/hora


Concesión de la patente




Publicación de la concesión




Posible oposición por parte de terceros


Una vez publicada la concesión de la patente

Decisión de mantener o no la patente


Dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la concesión

II. SOFTWARE

II.1 Antecedentes

La Ley de patentes protege conceptos tecnológicos que utilizan leyes y reglas naturales. Por esta razón, los métodos de cálculo que se basen en reglas arbitrarias no son protegibles. En 1993 se establecieron directrices para invenciones relacionadas con la computación. Según estas directrices, se pueden patentar:

a) El uso de leyes naturales en el procesamiento de información ejecutado por software (por ejemplo el control computacional de aparatos usados para otros fines, operaciones controlando el computador en sí, procesamiento de imágenes de video, detección de errores de transmisión, métodos de generar y de visualizar ciertos símbolos).

b) Invenciones que usan hardware (ejemplos incluyen métodos de convertir caracteres fonéticos japoneses en caracteres chinos, o un método de entrada de comandos por medio de la selección de un menú de mayor jerarquía)

En contra, métodos aritméticos o de estimación de ventas no son patentables. El nivel inventivo es otro criterio esencial a considerar. Si el software es la simple aplicación de procedimientos o medios para realizar funciones de otra invención, la simple adición o reemplazo por medios sistemáticos, la simple realización de funciones en hardware por el software o la simple computación de trabajos administrativos en sistemas de trabajo, no es patentable. Además, las directrices indican que los lenguajes de programación tampoco se consideran patentable.

Sin embargo, el software puede protegerse de acuerdo con la convención de Berna bajo la ley de Derechos de Autor. El Software Information Center SOFTIC está encargado del registro de programas de computación. 

Al titular se le conceden derechos que protegen intereses morales y económicos. Los “derechos morales” son exclusivamente del autor y son intransferibles, como el derecho de divulgar la obra y de ser siempre indicado como autor del trabajo, aunque haya transferido los derechos económicos. 

Los derechos económicos se transfieren parcialmente o totalmente por venta o línea de sucesión etc. El asignado será el dueño del Derecho de autor, mientras que el autor continúe de ser el “autor” con los derechos morales asociados. Los derechos económicos comprenden el derecho de reproducir, de transferir la propiedad de copias de su trabajo, de arrendar su obra, y de controlar la adaptación de la obra, sea por traducción o transformación. Los derechos económicos continúen de ser vigentes hasta 50 años después de la muerte del autor; en el caso de un cuerpo cooperativo, 50 años después de publicar el trabajo. 

II.2 Tasas y honorarios (en US$)

ETAPAS
TASAS
HONORARIOS

Presentación de solicitud
Variables, mínimo 25 
530

Concesión de la inscripción
No hay
No existe

III. VARIEDAD VEGETAL

III.1 Ley de aplicación
Ley Nº 83 de protección de variedades vegetales, de 29 de mayo de 1998.

El propósito de esta Ley es promover la obtención de variedades vegetales y la distribución racional de las semillas y plantas mediante regulaciones relacionadas con un sistema de registro para la protección de nuevas variedades vegetales y con el etiquetado de las semillas y plantas designadas, así como contribuir al desarrollo de la agricultura, silvicultura y pesca.

III.2 Definiciones

Variedad:

Conjunto vegetal (“plant grouping”) que puede distinguirse de cualquier otro conjunto vegetal por todas o parte de las características importantes y que puede propagarse manteniendo intactas todas sus características.

Semillas y las plantas:

Plantas enteras o partes de plantas utilizadas para la reproducción o propagación”.

Semillas y las plantas designadas:

Aquellas semillas, esporas, tallos, raíces, plantas de semillero, árboles jóvenes, injertos, esquejes, patrones o micelios -excluyendo las semillas y plantas de árboles forestales- designados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por requerir la entrega de cierta información por medios visibles en el momento de la venta, para facilitar la identificación de la calidad”. 

III.3 Requisitos para obtener un Derecho de Obtentor

Una solicitud de registro se puede presentar por una variedad vegetal generada por variación artificial o natural. Sin embargo, extranjeros no residentes en Japón, pueden acceder a un registro si el país donde reside es uno de los estados miembros de la UPOV. Se respeta el derecho de prioridad dentro de un año desde la fecha de primera presentación en un Estado miembro de la UPOV. 

El registro no se podrá solicitar si la planta o parte de la planta han sido comercializados dentro de Japón antes de la fecha de presentar la solicitud o fuera de Japón por más de cuatro años (seis años en el caso de una variedad perenne de uso agrario, forestal o acuático).

La solicitud debe incluir:

· Nombre de la persona natural o legal y su dirección;

· El tipo de semillas o planta

· Cualquier información requerida

· Una descripción completa de la planta o una fotografía. 

· Cesión (en el caso de que la nueva variedad fue desarrollada por un empleado de una empresa u otra institución, bajo forma de un contrato, el empleado tiene que ceder sus derechos al empleador).

El Ministro de Agricultura, Silvicultura y Piscicultura puede exigir todos los materiales que sean necesarios para examinar la variedad a proteger. También puede solicitar ensayos o inspecciones de campo por parte de organizaciones gubernamentales relacionadas, centros de educación superior o personas considerados calificados.

III. 4 El registro

Si la solicitud cumple con todos los requisitos legales establecidos, se concede la protección y la variedad entra al Registro de Variedades Vegetales, con su denominación, características el periodo efectivo del registro, nombre y dirección del obtentor del derecho. El registro será publicado.

El periodo de protección se extiende a 20 años, o 25 años en el caso de una variedad perenne de uso agrario, forestal o acuático. 

El registro concede el derecho exclusivo de 

· Producir

· Vender

· Ofrecer para la venta

· Exportar

· Importar

· Almacenar

tanto el material de propagación como el material cosechado. Sin embargo, para proteger los intereses de los agricultores, la ley les permite usar los productos de la cosecha que han obtenido tras plantar la variedad vegetal sobre sus propias tierras, para fines de propagación exclusivamente sobre sus propias tierras.

III.5 Tasas y honorarios (en US$)

ETAPAS
TASAS
HONORARIOS

Presentación de solicitud y tramitación
430
5.540

Concesión de la inscripción (anualidad por cada año del registro)
330


TRÁMITE DEL REGISTRO DE LAS VARIEDADES VEGETALES







La Patente Europea 

I.1.1 observaciones generales

El Convenio sobre la Patente Europea (EPC) de 1973 establece las bases para la Patente Europea, una patente regional que se obtiene mediante una tramitación centralizada ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) y que, una vez concedida, puede generar derechos de patente nacionales en uno o varios de los países designados, a la elección del solicitante. A continuación, resumiremos algunos datos básicos relativos a la Patente Europea.

La ventaja principal de la Patente Europea tal vez sea el que permita obtener una patente que surta efecto en un gran número de países, mediante una tramitación centralizada ante una sola Oficina de Patentes. Por otra parte, la tramitación de la solicitud se lleva a cabo en un solo idioma (normalmente, el inglés), con lo cual los gastos de traducción a otros idiomas no se producen hasta que no se haya concedido la patente (momento en el que la misma debe “validarse” en los países designados en los que el titular desea que dicha patente surta efectos). Esto representa una ventaja importante desde un punto de vista económico y financiero. Además, si la patente no llega a concederse, no se producen gastos de traducción (salvo los eventuales gastos de traducción a un idioma oficial de la EPO). 

El sistema diferido de examen, que comprende una primera fase, en la que la EPO realiza una búsqueda de antecedentes y emite el Informe de Búsqueda, y una segunda fase (a saber, el “examen de fondo”), en la que la EPO evalúa la patentabilidad de la invención frente a los antecedentes detectados, permite al solicitante analizar el estado de la técnica antes de abonar la tasa de examen.

La EPO dispone de una plantilla de examinadores altamente cualificados y especializados en diferentes campos técnicos, lo cual implica que las búsquedas suelen tener una buena calidad (lo cual reduce el riesgo de que posteriormente se detecten documentos más relevantes que puedan afectar negativamente a la validez de la patente que eventualmente se conceda) y que el examen de fondo suele ser llevado a cabo de forma rigurosa, aplicándose los criterios de patentabilidad de forma coherente. Esto reduce el riesgo de que se concedan patentes que posteriormente puedan ser declaradas nulas.

i.1.2 Alcance
Los estados contratantes de la Organización de la Patente Europea son actualmente 27, a saber: Alemania (DE), Austria (AT), Bélgica (BE), Bulgaria (BG), (la parte griega de) Chipre (CY), Dinamarca (DK), Eslovaquia (SK), Eslovenia (SI), España (ES), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Hungría (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), Luxemburgo (LU), Mónaco (MC), los Países Bajos (NL), Portugal (PT), el Reino Unido (GB), la República Checa (CZ), Rumania (RO), Suecia (SE), Suiza+Liechtenstein (CH/LI) y Turquía (TR). Una solicitud de Patente Europea puede designar uno o varios de dichos estados (Suiza y Liechtenstein se designan siempre de forma conjunta) y la patente concedida correspondiente puede generar derechos nacionales en los estados designados.

En adición a los estados contratantes, también existen los llamados estados de extensión, a saber, estados que no pertenecen a la Organización de la Patente Europea, pero a los que una Patente Europea puede ser extendida, según acuerdos bilaterales establecidos entre dichos estados y la Organización. Actualmente, los estados de extensión son cuatro (4), a saber: Albania (AL), Letonia (LV), Lituania (LT), así como la Ex-República Yugoslava de Macedonia (MK).

I.1.3 Requisitos de patentabilidad
Los requisitos básicos de patentabilidad que establece el EPC son semejantes a los de la mayoría de los estados contratantes. Por ejemplo, para que una invención sea patentable, se exige que cumpla con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. El requisito de novedad implica, básicamente, que la invención (tal y como se reivindica) debe ser nueva frente a todo lo que se haya divulgado -en cualquier lugar, y por cualquier medio- antes de la fecha de presentación de la solicitud (o, si dicha solicitud reivindica prioridad de una solicitud anterior, antes de la fecha de prioridad).

Por otra parte, el EPC establece que la solicitud de patente debe cumplir los requisitos de claridad y de suficiencia descriptiva, lo cual implica, entre otras cosas, que las reivindicaciones deben definir la invención de forma clara y sin ambigüedades, y que la memoria descriptiva debe describir la invención de forma que pueda ser llevada a cabo por un experto en la materia, sin que éste tenga que realizar un trabajo inventivo.

i.1.4 Documentos necesarios
Una solicitud de patente europea debe incluir una memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y, si procede, dibujos. En algunos casos y dependiendo del tipo de invención, puede ser necesario incluir otros documentos, como por ejemplo, si se trata de una invención biotecnológica relativa a secuencias de aminoácidos o de nucleótidos, hay que aportar en formato electrónico especial, definido en la norma ST. 25 de OMPI, dichas listas de secuencias.

Además, 

· si el solicitante no es el único inventor, debe presentarse un documento de designación del inventor, en el que se indica quiénes son los inventores y cómo el solicitante ha adquirido sus derechos sobre la invención de los inventores.

· si el solicitante está representado por otra persona, puede ser necesario presentar un documento de poder de representación.

· si se reivindica prioridad de una solicitud anterior, se debe presentar una copia certificada de la solicitud de la que se reivindica prioridad.

Estos documentos pueden ser presentados después de la presentación de la solicitud propiamente dicha. Concretamente, 

- el documento de designación del inventor tiene que ser presentado dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad (o, si la solicitud no reivindica prioridad, desde la fecha de presentación); y

- la copia certificada de la solicitud de la que se reivindica prioridad tiene que ser presentada dentro de un plazo de 16 meses desde la fecha de prioridad;

- no hay ningún plazo establecido para la presentación del documento de poder de representación (sin embargo, la EPO puede emitir una Acción Oficial estableciendo un plazo para su presentación).

i.1.5 Idiomas
Los idiomas oficiales de la EPO son inglés, alemán y francés. Una solicitud de patente debe presentarse en uno de dichos idiomas. Bajo ciertas condiciones, un solicitante de un estado contratante con otro idioma oficial (por ejemplo, España) puede presentar la solicitud en un idioma oficial de dicho estado; sin embargo, en tal caso, el solicitante debe luego aportar una traducción de la solicitud a uno de los idiomas oficiales de la EPO.

Igualmente, si se reivindica prioridad de una solicitud anterior que no esté en uno de los idiomas oficiales de la EPO, se debe certificar que la solicitud de patente europea es una traducción completa de dicha solicitud anterior o aportar una traducción de dicha solicitud anterior a uno de los idiomas oficiales de la EPO.

i.1.6 Tramitación de la solicitud de patente
La tramitación de una solicitud de Patente Europea incluye las siguientes fases principales:

(a) Presentación: la solicitud de Patente Europea debe presentarse ante la EPO o ante una Oficina de Patentes nacional competente. Cuando se presenta la solicitud, se abonan las tasas de presentación y de búsqueda. Si se desea reivindicar prioridad de una solicitud anterior, la solicitud de Patente Europea debe presentarse dentro de un plazo de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior. (La solicitud de Patente Europea también puede presentarse como fase regional de una solicitud PCT (EURO-PCT), en cuyo caso el procedimiento defiere algo del que se escribe en esta nota; por ejemplo, cuando se presenta una solicitud EURO-PCT, las tasas de designación y de examen se abonan junto con la presentación de la solicitud).

(b) Examen formal: una vez presentada la solicitud de Patente Europea, la misma será sometida a un primer examen de forma. La EPO puede comunicar ciertos defectos al solicitante y establecer un plazo para que se subsanen.

(c) La solicitud se publica una vez vencido un plazo de 18 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

(d) Una vez superado el primer examen de forma, la EPO realiza una búsqueda de antecedentes y emite el Informe de Búsqueda, el cual es enviado al solicitante. Dicho Informe de Búsqueda incluye una lista de antecedentes que la EPO ha detectado y que, en su opinión, pueden ser relevantes para determinar la patentabilidad de la invención. El solicitante puede analizar dichos antecedentes, con el fin de intentar determinar si su invención es patentable frente a lo expuesto en los mismos. Además, como un servicio adicional, para solicitudes de patente europea que no reivindiquen prioridad y que se presenten a partir del 1 de julio de 2003, el informe de búsqueda irá acompañado por una primera opinión escrita sobre la patentabilidad de la invención. Esta opinión escrita servirá, en un principio, como borrador para la primera Acción Oficial que se emita si el solicitante decide seguir adelante con la solicitud. De esta forma, el solicitante conocerá la opinión del examinador acerca del texto original de la solicitud, antes de abonar la tasa de examen y antes de que venza el año de prioridad. 

(e) Posteriormente, el Informe de Búsqueda se publica (junto con la solicitud o más tarde, dependiendo de cuánto haya tardado la EPO en realizar la búsqueda). Una vez publicado el Informe de Búsqueda, se abre un plazo de seis (6) meses para abonar la tasa de examen, las tasas de designación para los países que se desea designar y las tasas de extensión, si de desea extender la Patente Europea a uno o varios de los países de extensión.

(f) Una vez pagada la tasa de examen, la EPO realiza un Examen de fondo de la solicitud, incluyendo un examen de la patentabilidad de la invención frente a los antecedentes que se conocen (incluyendo los que se citan en el Informe de Búsqueda; sin embargo, durante el examen también pueden citarse otros antecedentes). Si la EPO considera que la patente no puede concederse en base a la solicitud en su estado actual, la EPO emite una Acción Oficial en la que indica las deficiencias detectadas e invita al solicitante a aportar enmiendas y/o argumentos. Durante el examen de fondo, pueden emitirse una o varias Acciones Oficiales.

(g) Si la EPO considera que la solicitud (tal y como fue presentada o después de una o varias enmiendas) cumple con los criterios establecidos para la concesión de la Patente Europea, la EPO lo comunica al solicitante y se pasa a la fase de concesión, durante la cual el solicitante debe abonar las tasas de publicación y presentar traducciones de las reivindicaciones a los otros dos idiomas oficiales de la EPO. 

(h) Una vez cumplidos estos trámites, la EPO publica la concesión en el Boletín Europeo de Patentes. 

(i) A partir de dicha publicación se abren dos plazos:

1) En primer lugar, un plazo de tres (3) meses para validar la patente en uno o en  varios de los estados designados o de extensión. La validación es actualmente necesaria para casi todos los estados y suele implicar la presentación de una traducción de la Patente Europea a un idioma oficial del estado, así como el pago de tasas oficiales. Si la Patente Europea no se valida dentro del plazo establecido al efecto, no surtirá efectos en el estado en cuestión.

2) En segundo lugar, un plazo de nueve (9) meses durante el cual terceros pueden presentar oposición contra la Patente Europea. Si se presenta oposición dentro de dicho plazo, el procedimiento de oposición se llevará a cabo ante la EPO.

i.1.7 Mantenimiento
Para mantener la (solicitud de) Patente Europea en vigor, es necesario abonar tasas de mantenimiento todos los años; el primer pago corresponde a la tercera anualidad, la cual debe ser abonada dentro de un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Durante la tramitación de la solicitud, las tasas se abonan ante la EPO; una vez concedida la patente, las tasas se abonan ante las Oficinas de Patentes nacionales en los estados en los que se desea mantener en vigor la patente.



I.2 PATENTES DE BIOTECNOLOGÍA

I.2.1 Antecedentes

Los Estados miembros protegerán las invenciones biotecnológicas mediante el Derecho nacional de patentes, que adaptarán, si fuere necesario, para tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1998. La Directiva no afecta a las obligaciones de los Estados miembros que se deriven de los acuerdos internacionales y, en particular, del Acuerdo ADPIC y del Convenio sobre la diversidad biológica.

Materia patentable

Son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice la materia biológica.

La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, puede considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. En este caso, la aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Materia no patentable

· Las variedades vegetales y las razas de animales

No obstante, son patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

· Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.

Esto no afecta a la patentabilidad de invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido a través de dichos procedimientos.

· La invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad. Por esta razón, no son patentables, en particular:

· Los procedimientos de clonación de seres humanos; 

· Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano; 

· Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales; 

· Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

· El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

I.2.2 Documentación relativa a la presentación de una solicitud

Los requisitos de documentación son parecidos a una patente de utilidad. Adicionalmente, se requiere el deposito en una Institución de Deposito Autorizada por la OMPI, tal como establecido en el Tratado de Budapest para asegurar la disponibilidad del material biológico al publico, lo que es necesario para cumplir con la suficiencia descriptiva. La solicitud presentada debe contener los datos relevantes como las características del material biológico, el nombre de la institución de deposito y el numero de acceso. El acceso al material debe ser garantizado durante la vigencia de la patente. 

El período de protección es en función de las distintas legislaciones nacionales.

I.2.3 Tasas y honorarios
(I) COSTOS RELATIVOS A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD
Concepto
Tasas Oficiales (US$)
Honorarios (US$)

Preparación y presentación de la solicitud, incluyendo  el pago de la tasa de presentación y  tasa de búsqueda; incluye recibo del Informe Europeo de Búsqueda y envío del mismo al cliente
9.65
1.335

Reivindicación de  prioridad, por  cada prioridad
-
150

Si hay más de diez (10) reivindicaciones: tasa por reivindicación adicional a partir de la undécima, por reivindicación
50
15

(II) COSTOS RELATIVOS A LA TRAMITACION DE LA SOLICITUD

Concepto
Tasas Oficiales (US$)
Honorarios (US$)

Pago de la tasa de examen
1.695
590

Pago de las tasas de designación, por cada país contratante hasta siete (7)
90
40

Pago de las tasas de designación, por cada  país contratante adicional
-
0

Pago de tasas de extensión por cada "país de extensión" 
120
55

(III) COSTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONCESION

Concepto
Tasas Oficiales (US$)
Honorarios (US$)

Pago de la tasa de concesión, incluyendo tasa de impresión hasta 35 páginas, y presentación de la traducción de las reivindicaciones a los otros dos idiomas oficiales de la EPO (excluyendo los gastos de traducción)
850
595

Pago de la tasa de publicación por cada página adicional a las 35 primeras páginas (por página)
12 
45

Traducción de las reivindicaciones del inglés al francés (por cada 100 palabras)
-
40

Coste adicional por el estudio de la memoria descriptiva para la traducción de las reivindicaciones del inglés al francés
-
135

Traducción de las reivindicaciones del inglés al alemán (por cada 100 palabras)
-
45

Coste adicional por el estudio de la memoria descriptiva para la traducción de las reivindicaciones del inglés al alemán
-
135

(IV) COSTOS ADICIONALES

Concepto
Tasas Oficiales (US$)
Honorarios (US$)

Presentación posterior de documentos (por envío)
0.-
225

Obtención de prórroga de plazo
0,-
225

(V) ANUALIDADES (durante la tramitación ante la EPO)

Concepto
Tasas Oficiales (US$)
Honorarios (US$)

Por el 3er año
450
150

Por el 4º año
480
150

Por el 5º año
510
150

Por el 6º año
845
225

Por el 7º año
875
225

Por el 8º año
905
225

Por el 9º año
1150
225

Por el 10º año  y por cada siguiente año
1208
225

(VI)  OBSERVACIONES ADICIONALES

(a) Las Acciones Oficiales, estudios técnicos, etc., se facturan según el tiempo profesional empleado.

(b) Una vez otorgada la patente Europea, el solicitante deberá validar la patente en todos los países de la Unión Europea que desee. En los países que la patente no sea validada, y no se paguen las tasas correspondientes, la patente europea no tendrá ningún efecto.

EJEMPLO DE COSTES DE VALIDACIÓN DE LA PATENTE EUROPEA PARA ALGUNOS PAISES.

PATENTE EUROPEA – PRESUPUESTO COSTE DE VALIDACIÓN 

(I) PAÍSES CONTRATANTES DEL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA

País
Código
Importe US$

Alemania
DE
3.500

Bélgica
BE
1.200

España
ES
2.500

Francia
FR
3.400

Grecia
GR
3.000

Irlanda
IE
1.000

Italia
IT
3.400

Reino Unido
GB
1.100

Suiza+Liechtenstein
CH+LI
1.400

Turquía
TR
5.400

 (II) PAÍSES DE EXTENSIÓN

País
Código
Importe (EUR)

Albania
AL
1.700

Letonia
LV
1.100

Lituania
LT
1.400

Macedonia (Ex-República Yugoslava de) 
MK
1.700

Comentarios:

· Es probable que los importes cambien a lo largo de los próximos años ( la solicitudes tardan aproximadamente  un par de años en concederse). Los costes incluyen tasas oficiales y honorarios básicos, pero no gastos de envío y tampoco eventuales gastos de urgencia.

· En lo que se refiere a una gran parte de los países, los costes elevados de la validación se deben a la traducción del texto íntegro de la patente a un idioma oficial local, algo que está previsto en el Artículo 65 del Convenio sobre la Patente Europea (EPC).

· Existe un “Acuerdo sobre la aplicación del Artículo 65 EPC” que implica que los países firmantes del acuerdo, básicamente, deben renunciar a la traducción del texto íntegro al idioma oficial local, lo cual, en algunos casos, implicaría una reducción sustancial de los costes de la validación. Actualmente, el acuerdo ha sido firmado por diez (10) de los países del EPC, concretamente, por Alemania, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Mónaco, Los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza+Liechtenstein, pero todavía no ha sido ratificado por los mismos  y, por tanto, no ha entrado en vigor. Es probable que entre en vigor en los próximos años.

· A partir de la concesión de la Patente Europea, las tasas de mantenimiento se pagan ante las Oficinas de Patentes nacionales.

I.2.4. Simulación de una patente EU con 20 reivindicaciones (en US$)
ETAPAS
TASAS
HONORARIOS
DURACIÓN

Preparación y presentación de la solicitud, incluyendo el pago de la tasa de presentación y la tasa de búsqueda (en patentes BT de producto, referidas a secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos habrá que presentarlos en formato definido en la norma ST. 25 de OMPI)
935
2.295
En caso de reivindicar prioridad, la presentación debe realizarse antes de cumplir los 12 meses de la 1ª presentación de solicitud

Reivindicación de prioridad, en caso de haber  (por cada prioridad)

90


Obtención y preparación del documento de prioridad para memorias de hasta 10 reivindicaciones
30


105


Obtención y preparación del documento de prioridad para memorias  con más de 10 reivindicaciones (tasa por reivindicación adicional)
50
25


Publicación de la solicitud europea


A los 18 meses de la primera presentación de solicitud

Publicación del Informe de Búsqueda


Puede publicarse a los 18 meses junto con la publicación de la solicitud europea, o a partir de esta fecha

Pago de tasas de Examen
1.355
795
Dentro de los 6 meses siguientes a la publicación del Informe de Búsqueda

Pago de tasas de designación de países contratantes (hasta 7 países)
90
110
Dentro de los 6 meses siguientes a la publicación del Informe de Búsqueda

Pago de tasas de extensión, por cada país de extensión
120
115
Dentro de los 6 meses siguientes a la publicación del Informe de Búsqueda

Examen con eventuales acciones oficiales

(precio/hora)
Sin plazo

Envío de texto y planos aprobados por la EPO, para su aceptación por parte del solicitante


Sin plazo

Aprobación de texto y planos por parte del solicitante, pago de tasas de concesión, y aportación de traducción  de reivindicaciones a los otros dos idiomas oficiales de la EPO.


Dentro de los 4 meses siguientes al envío, por parte de la EPO, del texto y planos para su aprobación.

Pago de tasas de concesión, que incluye tasa de impresión hasta 35 páginas (excluyendo los gastos de traducción)
850
570
Dentro de los 4 meses siguientes al envío, por parte de la EPO, del texto y planos para su aprobación.

Pago de la tasa de publicación  por cada página adicional de las 35  primeras páginas
12
3
Dentro de los 4 meses siguientes al envío, por parte de la EPO, del texto y planos para su aprobación.

Publicación de la decisión de la concesión


Sin plazo

Eventual presentación de oposición por parte de terceros


Dentro de los 9 meses siguientes a la publicación de la concesión

Presentación de las fases nacionales


Dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la concesión

II. SOFTWARE 
II.1 Antecedentes

El artículo 52, del EPC establece que lo siguiente no se considera como invención:

(a) descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos; 

(b) creaciones estéticas; 

(c) esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o hacer negocios, y programas de computación; 

(d) presentaciones de información. 

1. En primer lugar, en invenciones que podrían corresponder a lo que se suele llamar “computer implemented invention” / “business method”, muchas veces resulta más complejo patentar este tipo de invenciones dentro del marco de la Patente Europea (que, en un principio, requiere que la invención tenga un “carácter técnico”) que en Estados Unidos.

Un gran número de solicitudes en este campo ha llegado a la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, y el estudio de las resoluciones de dicha Cámara de Recursos puede servir como guía cuando uno intenta determinar si una invención en concreto es susceptible de ser patentada en el marco de la Patente Europea.

A modo de ejemplo, le podemos mencionar las resoluciones:

T-854/90 (http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t900854ep1.htm)

T-769/92 (http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t920769ex1.htm)  

T-931/95 (http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t950931eu1.htm)

2. Una de las conclusiones que pueden derivarse de, por ejemplo, las decisiones T-854/90 y T-931/95, es que un método puede ser considerado como “no técnico” (y, en consecuencia, no patentable en el marco de la Patente Europea) a pesar de que el método incluya el uso de medios “técnicos” (por ejemplo, un computador), si estos medios “técnicos” se usan exclusivamente para fines no técnicos (por ejemplo, para manejar datos económicos).

Puede ocurrir, por ejemplo, que una reivindicación pueda dar problemas si, según esté redactada, no defina más que unos pasos aparentemente convencionales y, lo único “técnico” parezca ser que se empleen determinados medios informáticos que, a la postre, no constituyan algo mucho más “técnico” que utilizar otros medios más “convencionales”.

3. Otro problema podría producirse en relación con el análisis de la “actividad inventiva”: básicamente, habría que convencer al examinador de que lo que se reivindica no es una mera automatización “obvia”. De todos modos, para el análisis de la actividad inventiva influirá el tipo de antecedentes que la Oficina Europea de Patentes encuentre durante su búsqueda (el Informe de Búsqueda puede recibirse unos 10-24 meses a partir de la fecha de presentación de una solicitud).

Sin embargo, el software se puede proteger bajo los Derechos de Autor (Copyright). El copyright de software se refiere a los programas de computación, entendidos como “toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”. Este concepto abarca también la documentación preparatoria para su elaboración, así como la documentación técnica y los manuales de uso del programa.

El copyright está regulado internacionalmente por el Convenio de Berna, en virtud del cual la protección de los derechos de autor no se circunscribe a los territorios nacionales sino que se extiende a todos los países que hayan firmado dicho convenio. Los programas de computador se asimilan a las obras  objeto de protección (en concepto de “obra literaria”) en el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WTC). De acuerdo con la normativa aplicable en el ámbito de la UE, los Estados miembros protegerán mediante el derecho de autor los programas de computador como obras literarias, tal como se definen en el Convenio de Berna. 

Los derechos exclusivos del titular incluyen la facultad para realizar o autorizar la reproducción; la traducción, adaptación o cualquier otra transformación; y cualquier forma de distribución pública. Se establecen varias excepciones a esta regla general (correcciones del programa, copia de salvaguardia, y verificación del funcionamiento).

Para establecer la titularidad sobre derechos de autor no será preciso atender a ningún formalismo como puede ser la inscripción en algún Registro de la obra: el programa de computador se protegerá si es una obra original (en el sentido de creación intelectual propia de su autor). La Directiva especifica que “no se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección”. No obstante, hay países en los que existen organismos oficiales donde pueden inscribirse estos derechos, y de esta forma se preconstituye prueba de la titularidad de los mismos.

Duración de la protección: la vida del autor más 70 años después de su muerte. En el caso de personas jurídicas, esta duración se computará desde el día 1 de enero del año siguiente al de su puesta a disposición del público.

II.2 Tasas y honorarios

ETAPAS
TASAS
HONORARIOS
DURACIÓN

Presentación de la solicitud
Variables, mínimo 25 S$ 
670 US$


Concesión de la Inscripción
No hay
No existe


III. Variedades vegetales

III. 1 Protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

El Reglamento( CE) N° 2100/94 del Consejo de la Unión Europea establece un sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma de protección comunitaria de la propiedad industrial para las variedades vegetales. 

La protección comunitaria de las obtenciones vegetales producirá efectos uniformes dentro del territorio de la Comunidad y los derechos sólo podrán concederse, transmitirse o extinguirse en dicho territorio de modo uniforme. Las disposiciones del Reglamento se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de conceder derechos de propiedad nacionales sobre las variedades vegetales, condicionado a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. 

Podrán ser objeto de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales las variedades de todos los géneros y especies botánicos, incluidos, entre otros, los híbridos de géneros o de especies. 

Para estos efectos, se entiende por «variedad» un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda: 

1. definirse por la expresión de los caracteres(*) resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, 

2. distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. 

Un conjunto de plantas está formado por plantas enteras o por partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras, y ambas se denominan «componentes de una variedad». 

(*) La expresión de los caracteres podrá ser invariable, o podrá variar de unos componentes del mismo tipo de una variedad a otros siempre que el grado de variación sea asimismo resultado del genotipo o de la combinación de genotipos. 

III.2 Presentación 

La solicitud se puede presentar en uno de los 11 idiomas oficiales de la Unión Europea y existe un plazo de 12 meses para reivindicar prioridad.

La solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal debe ser presentada, a elección del solicitante: 

a) directamente en la Oficina; o

b) en algunos de los servicios u organismos nacionales, establecidos o encargados, con arreglo al apartado 5 del artículo 30 del referido reglamento, siempre que el solicitante envíe notificación de dicha presentación a la Oficina directamente dentro de las dos semanas siguientes a la presentación. 

La omisión del envío de la notificación de una solicitud a la Oficina, no afectará a la validez de la solicitud si ésta llega a la Oficina dentro del mes siguiente a la presentación en el servicio u organismo nacional. 

En caso que la solicitud se presente en uno de los organismos nacionales contemplados en la letra b), dicho organismo nacional adoptará todas las medidas necesarias para que la solicitud sea transmitida a la Oficina en el plazo de dos semanas a partir de su presentación. 

Los organismos nacionales podrán exigir a los solicitantes el pago de una tasa que no deberá exceder del importe de los gastos administrativos ocasionados por la recepción y transmisión de la solicitud. 

III.2.1 Requisitos

La solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal debe contener por lo menos: 

a) una petición de concesión de protección comunitaria de obtención vegetal; 

b) la identificación del taxón botánico; 

c) datos que identifiquen al solicitante o, en su caso, a los solicitantes conjuntos; 

d) el nombre del obtentor y la garantía de que, según el leal saber del solicitante, ninguna otra persona ha intervenido en la obtención o descubrimiento y desarrollo de la variedad; si el solicitante no fuere el obtentor o no fuere el único obtentor, deberá justificar cómo ha adquirido el derecho a la protección comunitaria de obtención vegetal, suministrando la documentación complementaria que sea necesaria; 

e) una denominación provisional de la variedad; 

f) una descripción técnica de la variedad; 

g) el origen geográfico de la variedad; 

h) los poderes del representante legal, si lo hubiere; 

i) precisiones sobre cualquier comercialización anterior de la variedad; 

j) precisiones sobre cualesquiera otras solicitudes que se hubieren causado con relación a la variedad. 

El solicitante debe asimismo proponer una denominación de la variedad que podrá acompañar a la solicitud. 

III.2.2 Derecho de prioridad (artículo 52)

La anterioridad de una solicitud esta determinada por la fecha de recepción de la misma. Cuando se trate de solicitudes con la misma fecha, la anterioridad se determinará conforme al orden en que hayan sido recibidas, si es posible establecerlo. Si ello no es posible tendrán la misma anterioridad. 

Si el solicitante o su causante hubiere solicitado ya un derecho de propiedad para la variedad en un Estado miembro o en un Estado miembro de la Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales, y la fecha de presentación se sitúe en un período de doce meses siguientes a la presentación de la primera solicitud, el solicitante gozará de un derecho de prioridad por la primera solicitud en cuanto a protección comunitaria de obtención vegetal, siempre que la primera solicitud subsista en la fecha de presentación. 

El derecho de prioridad significa que la fecha de presentación de la primera solicitud se considerará como fecha de solicitud de la protección comunitaria de obtención vegetal a efectos de los artículos 7, 10 y 11. 

Lo anterior se aplica también respecto de las solicitudes anteriores presentadas en otro Estado miembro, siempre que en la fecha de solicitud de la protección comunitaria de obtención vegetal se cumpla en lo que se refiere a dicho Estado, la condición establecida en la segunda parte de la letra b) del apartado 1 del artículo 12. 

Todo derecho de prioridad anterior se extinguirá si el solicitante no presenta en la Oficina, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de solicitud, copias de la solicitud anterior certificadas por las autoridades responsables de la misma. Si la solicitud anterior no se hubiere redactado en una de las lenguas oficiales de las Comunidades Europeas, la Oficina podrá exigir, además, la traducción de la solicitud anterior a una de dichas lenguas. 

III.3. Proceso de Examinación

III.3.1 Examen formal de la solicitud

La Oficina examina: 

a) si la solicitud ha sido presentada efectivamente ante las autoridades correspondientes y cumple con los requisitos legales

b) en su caso, si la reivindicación de un derecho de prioridad se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento; y

c) si se han pagado dentro del plazo señalado por la Oficina las tasas respectivas. 

Si la solicitud, aunque cumpliendo las condiciones a que se refiere el artículo 51, no cumpliere los requisitos legales establecidos en el artículo 50, la Oficina ofrecerá al solicitante la oportunidad de subsanar cualquier irregularidad que puede haberse observado. 

Si la solicitud no cumple las condiciones y/o requisitos legales, la Oficina informará al solicitante o, cuando esto no resulte posible, procederá a la publicación de dicha información de acuerdo con el artículo 89.

III.3.2 Examen de fondo de la solicitud

La Oficina examinará:

a) Si la variedad puede acogerse a la protección comunitaria de obtención vegetal.

b) Si la variedad es nueva. 

c) Si el solicitante tiene derecho a presentar una solicitud con arreglo al artículo 12. 

d) Si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 82.( Quienes no tengan su domicilio o su sede o un establecimiento en territorio de la Comunidad, únicamente pueden intervenir como parte en los procedimientos ante la Oficina previa designación de un representante legal que tenga su domicilio o su sede o un establecimiento en territorio de la Comunidad).

e) La Oficina comprobará también si la denominación de variedad propuesta es admisible con arreglo al artículo 63. A tal fin, podrá recurrir a los servicios de otros organismos. 

Se presumirá que el primer solicitante tiene derecho a la protección comunitaria de obtención vegetal con arreglo al artículo 11. 

No habrá tal presunción si antes de resolver sobre la solicitud le consta a la Oficina, o se desprende de una resolución definitiva respecto de una reivindicación de titularidad con arreglo al apartado 4 del artículo 98, que el derecho a la titularidad no asiste, o no asiste exclusivamente, al primer solicitante. 

Si está determinada la identidad de la persona con derecho exclusivo o de la otra persona con derecho a la titularidad, dicha persona o dichas personas podrán intervenir en el procedimiento como solicitante o solicitantes. 

Si nada se opone a la concesión, la OCVV efectúa las diligencias pertinentes para organizar la realización del examen técnico de la variedad candidata.

III.3.3 Examen técnico de la solicitud

Si una vez realizado el examen de forma y fondo,  la Oficina no advierte ningún impedimento para la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal, se dispondrá de lo necesario para que se realice el examen técnico relativo al cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 7, 8 y 9 por la oficina u oficinas competentes en adelante denominadas «Oficinas de examen», por lo menos en uno de los Estados miembros, facultadas por el consejo de administración para el examen técnico de variedades de las especies de que se trate. 

Cuando no exista ninguna de las Oficinas de examen la Oficina podrá, con el consentimiento del consejo de administración, confiar a otros organismos apropiados la realización de dicho examen o crear sus propios servicios para ello. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, dichos organismos o servicios se considerarán oficinas de examen. Podrán utilizar instalaciones puestas a su disposición por el solicitante. 

La Oficina remitirá a las Oficinas de examen copias de la solicitud tal como establezcan las normas de desarrollo contempladas en el artículo 114. 

La Oficina determinará, a través de normas generales o por vía de requerimiento en casos individuales, la fecha y el lugar donde ha de presentarse el material para el examen técnico y las muestras de referencia, así como su cantidad y calidad. 

Cuando el solicitante reivindique un derecho de prioridad con arreglo a los apartados 2 o 4 del artículo 52, presentará el material necesario y los demás documentos exigidos en un plazo de dos años contados desde la fecha de solicitud de acuerdo con el artículo 51. Si antes de finalizar ese plazo la primera solicitud fuere retirada o denegada, la Oficina podrá requerir al solicitante que presente en un plazo especificado el material o cualquier otro documento exigido. 

Realización de los exámenes técnicos

1. Salvo que se disponga un sistema diferente de examen técnico relativo al cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 7 a 9, las Oficinas de examen cultivarán la variedad o emprenderán cualquier otra investigación que sea necesaria, a efectos del examen técnico. 

2. La realización de los exámenes técnicos deberá ajustarse a las directrices para las pruebas que hubiere dictado el consejo de administración y a las instrucciones dadas por la Oficina. 

3. A efectos del examen técnico, las Oficinas de examen, con la aprobación de la Oficina, podrán utilizar los servicios de otros organismos técnicamente cualificados y tener en cuenta los resultados obtenidos por éstos. 

4. A menos que la Oficina disponga lo contrario, cada Oficina de examen iniciará el examen técnico, a más tardar, en la fecha en que habría dado comienzo un examen técnico motivado por una solicitud de un título nacional de propiedad presentada en la fecha en que la Oficina de examen recibió la solicitud enviada por la Oficina. 

5. En el caso del apartado 5 del artículo 55, cada Oficina de examen iniciará el examen técnico, a menos que la Oficina disponga lo contrario, a más tardar, en la fecha en que habría dado comienzo un examen técnico de acuerdo con una solicitud de un título nacional de propiedad, siempre que se hayan presentado en esa fecha el material necesario y los demás documentos exigidos. 

6. El consejo de administración podrá decidir que el examen técnico de las variedades de vides y especies arbóreas dé comienzo en una fecha posterior. 

El objeto del Examen Técnico es comprobar que la variedad cumple con los requisitos exigidos internacionalmente, que son, distinción, estabilidad y homogeneidad. Dichos exámenes son realizados por Organismos Competentes de los Estados Miembros.

III.4 Requisitos para la protección solicitada

A continuación desarrollaremos cada uno de los conceptos que debe reunir una variedad vegetal para ser objeto de protección:

A) Carácter distintivo : 

Se considera que una variedad presenta un carácter distintivo si es posible diferenciarla claramente, por la expresión de las características resultantes de un genotipo en particular o de una combinación de genotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoria en la fecha del depósito de la solicitud .

La existencia de otra variedad se considerará notoria, en particular, si en la fecha de depósito de la solicitud: 

i) dicha variedad es ya objeto de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales o está inscrita en un registro oficial de variedades vegetales, en la Comunidad o en cualquier Estado, o en cualquier organización intergubernamental con competencias al respecto; 

ii) ya se ha cursado una solicitud para que se le conceda la protección comunitaria de las obtenciones vegetales o para su inscripción en un registro oficial de variedades, siempre y cuando, entretanto, dicha solicitud haya dado lugar a la concesión o a  la inscripción. 

B) Uniformidad: 

Una variedad se considera uniforme cuando, una vez hecha la abstracción de las variaciones que cabe esperar de las características específicas de su propagación, presente una uniformidad suficiente en la expresión de las características de la misma incluidas en el examen de su carácter distintivo así como en aquéllas que se utilicen en la descripción de variedad. 

C) Estabilidad:
Se considerará que una variedad es estable cuando la expresión de las características de la misma incluidas en el examen de su carácter distintivo así como aquéllas que se utilizan en la descripción de variedad no sufren alteración alguna tras una propagación reiterada o, cuando se dé un ciclo de propagación particular, al final de cada uno de dichos ciclos. 

D) Novedad: 

Para que una variedad se considere nueva, es preciso que, en la fecha de presentación de la solicitud, los componentes de la variedad o el material cosechado de dicha variedad no hayan sido vendidos o cedidos a terceros por el obtentor o con su consentimiento con arreglo al artículo 11, para fines de explotación de la variedad, con anterioridad a los siguientes períodos: 

a) un año antes de la fecha anteriormente mencionada, en el territorio de la Comunidad; 

b) cuatro años o, tratándose de árboles o vides, seis años antes de la fecha anteriormente mencionada, fuera del territorio de la Comunidad. 

La cesión de componentes de una variedad a un organismo oficial con fines reglamentarios, o a otros sobre la base de un contrato o de cualquier otra relación jurídica cuando se haga exclusivamente para fines de producción, reproducción, multiplicación, acondicionamiento o almacenamiento de dicha variedad, no tendrá la consideración de cesión a terceros en el sentido contemplado en el apartado 1, siempre que el obtentor se reserve el derecho de uso exclusivo de esos o de otros componentes de la variedad y no medie ningún otro tipo de cesión. 

No obstante, esta cesión de componentes de una variedad se considerará cesión en el sentido contemplado en el apartado 1 si tales componentes se utilizan reiteradamente en la producción de una variedad híbrida y si se procede a la cesión de componentes de la variedad o material cosechado de la variedad híbrida. 

Análogamente, la cesión de componentes de una variedad por parte de una sociedad o empresa, definida con arreglo al párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, a otra sociedad o empresa del mismo tipo tampoco se considerará cesión a terceros cuando una de las dos pertenezcan íntegramente a la otra o cuando ambas pertenezcan íntegramente a una tercera sociedad o empresa del mismo tipo, siempre que el adquirente no realice ninguna otra cesión. Esta disposición no se aplicará a las sociedades cooperativas. 

La cesión de componentes de la variedad o de material cosecha de dicha variedad producida a partir de plantas cultivadas con los fines a que se refieren las letras b) y c) del artículo 15 que no vuelva a utilizarse con fines de reproducción o multiplicación, no se considerará explotación de la variedad, salvo en caso de que se haga referencia a la variedad a efectos de dicha cesión. 

Análogamente, no se tendrá en cuenta ninguna cesión a terceros, si ésta se debe o resulta de hecho de que el obtentor haya exhibido la variedad en una muestra oficial u oficialmente reconocida de conformidad con la definición del Convenio sobre exposiciones internacionales, o en una muestra realizada en un Estado miembro, reconocida oficialmente como equivalente por dicho Estado miembro. 

Cuando los resultados de dichos Exámenes son concluyentes, la OCVV concede el Título Comunitario de Obtención Vegetal. La demanda de la protección es de 25 años, o 30 años en caso de variedades leñosas, vid y patata.

La OCVV publica bimensualmente un boletín que recoge toda la información que figura en el registro (solicitudes, concesiones, denegaciones, etc)

III.5 Repercusiones sobre otras legislaciones

III.5.1 Prohibición de la doble titularidad

Ninguna variedad objeto de una protección comunitaria de obtención vegetal puede ser objeto de una protección nacional de obtención vegetal ni de patente alguna para tal variedad. Ningún derecho que se conceda en contravención a lo dispuesto en el Reglamento tendrá efecto.

Si, antes de la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal, el titular se hubiere beneficiado de otro derecho para la misma variedad, dicho titular no podrá invocar los derechos conferidos por tal protección mientras siga vigente para esa variedad la protección comunitaria de obtención vegetal. 

III.5.2 Aplicación de la ley nacional

El ejercicio de los derechos conferidos por la protección comunitaria de obtención vegetal estará sometido a las restricciones impuestas por el Derecho nacional de los Estados miembros únicamente en la medida en que así lo disponga expresamente el presente Reglamento. 

Resumen de Etapas básicas en la Protección de las Obtenciones Vegetales 
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1. La solicitud se puede presentar en uno de los 11 idiomas oficiales de la Unión Europea. (12 meses para reivindicar prioridad)

2. La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales comprueba si la solicitud está completa y es admisible. Si nada se opone a la concesión, la OCVV efectúa las diligencias pertinentes para organizar la realización del examen técnico de la variedad candidata.

3. El objeto del Examen Técnico es comprobar que la variedad cumple con los requisitos exigidos internacionalmente, que son, distinción, estabilidad y homogeneidad. Dichos exámenes son realizados por Organismos Competentes de los Estados Miembros.

4. Cuando los resultados de dichos Exámenes son concluyentes, la OCVV concede el Título Comunitario de Obtención Vegetal. La demanda de la protección es de 25 años, o 30 años en caso de variedades leñosas, vid y patata.

5. La OCVV publica bimensualmente un boletín que recoge toda la información que figura en su registro (solicitudes, concesiones, denegaciones, etc)

III.6 Tasas y honorarios (en US$)


CONCEPTO




TASA OFICIAL

N/H


Presentación de Solicitud


1.070



890

Tramitación de Examen Técnico

1.250 a 1.450 

            445

(por año de examen)




(variable según especies)

Concesión del Título






             150

Mantenimiento o anualidades

            355



150


POSIBLES ACONTECIMIENTOS:

Reivindicación de prioridad
             
120



300

Cambio de denominación 


120 



220

(mínimo)


Cambio de Representante Legal

120



1.330

Inscripción de licencias explotación
             355



220

(mínimo)

III.7 Variedades vegetales: simulación de costos y de duración (en US$)
ETAPAS
TASAS
HONORARIOS
DURACIÓN

Presentación de solicitud 
1.070
890


Reivindicación de prioridad
120
300
En caso de reivindicar prioridad, la presentación debe realizarse antes de cumplir los 12 meses de la primera solicitud.

Comprobación de la solicitud


 "en el plazo que la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales determine"

Realización de exámenes técnicos de la variedad
1.250 a 1.450, variable según especie
445
No hay un plazo establecido. En la práctica, son necesarios al menos 2 años, según los distintos tipos de cultivo

Concesión del Título de Obtención

150
Una vez finalizados los exámenes técnicos (mínimo 2 años)

Solicitud PCT

Chile 

En primer término, nos permitimos precisar que Chile no ha suscrito el tratado “El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes”, PCT, por ende no es posible para una solicitante chileno, residente en Chile, presentar una solicitud PCT. 

De conformidad con la normativa pertinente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile antes de 1 de Enero de 2007, las partes deberán ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. 

Ahora bien, atendido lo dispuesto, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, para el año 1 de Enero del año 2007, Chile deberá convenir y asegurar una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de  una serie de convenios, entre los cuales está el Tratado de Cooperación en materia de patentes. 

Así, en la medida que el plazo indicado sea cumplido, será posible a partir de la fecha indicada que los nacionales –residentes Chilenos puedan presentar una solicitud PCT.

I. 1 Observaciones generales sobre PCT
(1) El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (“Patent Cooperation Treaty” – “PCT”). Está a cargo de la OMPI y fue concebido con el fin de simplificar y hacer menos costosa la obtención de patentes en el extranjero. Básicamente, se puede decir que la ventaja principal del PCT es que permite simplificar la tramitación y reducir los costes durante una fase inicial del proceso de obtención de patentes en múltiples países, mediante una primera “fase internacional” común, durante la cual el solicitante obtiene un “Informe de Búsqueda Internacional” y puede optar por un “Examen Preliminar Internacional”. Sin embargo, para finalmente obtener las patentes nacionales y/o regionales deseadas, siempre es necesario entrar en las “fases nacionales” o “regionales” ante las respectivas Oficinas de Patentes locales. 

El PCT no necesariamente implica una reducción de los gastos totales relacionados con la obtención de patentes (de hecho, muchas veces los gastos totales resultan mayores si se opta por el PCT que si se opta por solicitudes “directas” en los diferentes países), pero permite reducir los gastos en una fase inicial: se puede decir que una gran parte de los gastos relacionados con la presentación de solicitudes de patentes en el extranjero (gastos de traducciones, honorarios de agentes de patentes locales, tasas que deben abonarse a las Oficinas de Patentes nacionales y/o regionales, etc.) queda pospuesta; en lugar de producirse a los 12 meses desde la fecha de prioridad, dichos gastos se producen, en un principio: 

-
a los 20 (en algunos casos, 21) meses desde la fecha de prioridad, si no se solicita el Examen Preliminar Internacional; y

-
a los 30 (en algunos casos, 31) meses desde la fecha de prioridad, si se solicita dicho Examen Preliminar Internacional (dentro de un plazo de 19 meses desde dicha fecha de prioridad) 

(1.1) Obsérvese que en el otoño del 2001 la Asamblea del PCT decidió modificar, inter alia, el Artículo 22(1) del PCT, de modo que el plazo para entrar en las fases nacionales pasó a ser de 30 (en algunos casos, 31) meses para todas las solicitudes, independientemente de si se solicita o no el Examen Preliminar Internacional. La modificación entró en vigor el 1 de abril de 2002.

Ahora bien, la Asamblea también decidió que si a 3 de octubre de 2001 dicha modificación fuera incompatible con la legislación nacional de un país, el nuevo plazo no se aplicaría a dicho país mientras continuara la incompatibilidad y siempre que se comunicara tal circunstancia antes del 31 de enero de 2002. Según la información que actualmente obra en nuestro poder, la modificación no surte efectos de momento en los siguientes países:

Brasil,  Finlandia*, Luxemburgo*, Noruega, República Unida De Tanzania, Serbia y Montenegro, Suecia*, Suiza*, Uganda,  Zambia.

Por lo tanto, si uno desea disponer del plazo de 30 (en algún caso, 31) meses también para las fases nacionales en estos países, por ahora sigue siendo necesario solicitar el Examen Preliminar Internacional dentro del plazo de 19 meses a partir de la fecha de prioridad, también después del 1 de abril de 2002. (* En los países marcados con asterisco, es posible obtener protección a través de la Patente Europea; el plazo para entrada en la fase regional correspondiente es de 31 meses.)

(1.2) Por otra parte, la Oficina Europea de Patentes ya ha aplicado el cambio: según una modificación de la Regla 107(1) del EPC con efecto a partir del 2 de enero de 2002, el plazo máximo para entrar en la fase regional ante la Oficina Europea de Patentes será de 31 meses a partir de la fecha de prioridad para todas las solicitudes, independientemente de si se ha solicitado el Examen Preliminar Internacional o no. Esta nueva Regla se aplicará a todas las solicitudes en las que el plazo antiguo no haya expirado el 2 de enero de 2002.

(1.3) Es decir, con el PCT se consigue un aplazamiento de 8 (en algunos casos, 9) o 18 (en algunos casos, 19) meses de la mayor parte de los costes relacionados con la presentación de las solicitudes ante las Oficinas de Patentes locales y/o regionales, si se compara con la presentación de solicitudes nacionales y regionales de forma “directa” (los costes de las entradas en las fases nacionales y regionales de una solicitud PCT suelen ser parecidos a los costes que implicaría la presentación de las solicitudes “directas” correspondientes). Dicho aplazamiento puede ser ventajoso, por ejemplo:

· desde un punto de visto financiero;

· para disponer de más tiempo para analizar la viabilidad técnica y/o comercial de la invención antes de incurrir en todos los gastos relacionados con la presentación de solicitudes nacionales y/o regionales;

· para disponer de más tiempo para realizar estudios de mercado y para tomar una decisión acerca de en qué países merece la pena invertir en la protección de patente.

Además, el Informe de Búsqueda Internacional y, en su caso, el Informe sobre el Examen Preliminar Internacional, permiten al solicitante:

· realizar un estudio de la patentabilidad de la invención (frente a los antecedentes citados en el Informe de Búsqueda Internacional);

· establecer una estrategia de enmiendas;

· comprobar que el ámbito de protección que pueda obtenerse (frente a los documentos citados en el Informe de Búsqueda Internacional) es suficiente como para justificar los gastos relacionados con la obtención de patentes;

todo esto antes de incurrir en los gastos relacionados con la presentación de las solicitudes ante las Oficinas de Patentes nacionales y/o regionales.

Sin embargo, dicho “aplazamiento” tiene un coste, a saber, el coste propio de la presentación y tramitación de la solicitud PCT. En general, se puede decir que la vía PCT resulta especialmente ventajosa cuando se desea proteger una invención con patentes paralelas en un gran número de países.

I. 2- Documentación necesaria

1.- El solicitante debe tener derecho a presentar una solicitud ante la oficina receptora por motivo de domicilio o nacionalidad ( Regla 18 y 19).

2.- La solicitud debe presentarse en un idioma prescrito por la Oficina receptora ( Regla 12.1)

3.- La solicitud debe contener al menos:

· una indicación de la intención de presentar una solicitud en el marco del PCT ( Regla 4.2).

· La designación de un Estado contratante por lo menos en virtud de la Regla 4.9.a) (no se permiten designaciones ulteriores, pero si se permiten designaciones precautorias en virtud de la Regla 4.9.B).

· El nombre del solicitante ( Regla 4.5);

· Se debe  presentar una solicitud de patente. que debe contener el título de la invención, así como una indicación sobre su ámbito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones están acompañadas, generalmente, por materiales visuales como dibujos, planos o diagramas que contribuyen a describir más adecuadamente la invención. 

· La solicitud debe contener una o varias "reivindicaciones", es decir, información que determina el alcance de protección que concede la patente.

· En el caso de tratarse de microorganismos, se debe acompañar indicaciones relativas al deposito del microorganismo

· Lista de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos en el formato prescrito y en forma legible.

· Poder de representación

· Documento de prioridad cuando corresponda 

OBSERVACIONES: 

La memoria descriptiva y reivindicaciones: Puede presentarse ulteriormente sin que ello afecte la fecha de presentación internacional.

Los dibujos: La presentación tardía de dibujos da lugar, en ciertas condiciones, a una corrección de la fecha de  presentación internacional.

I. 3.- Que invenciones pueden ser protegidas 

Una invención debe, por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe tener uso práctico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama "estado de la técnica". La invención debe presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, su materia debe ser aceptada como "patentable" de conformidad a derecho. 

En numerosos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, no son patentables.

Por lo tanto, al momento de pasar a la fase nacional, el solicitante deberá someterse al análisis especifico de cada legislación.

1. 4.- ¿Quién concede las patentes?

Las patentes son concedidas por una Oficina nacional de patentes o por una Oficina regional que trabaja para varios países, como la Oficina Europea de Patentes y la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial. De conformidad con dichos sistemas regionales, un solicitante pide protección para la invención en uno o más países y cada país decide si brinda protección a la patente dentro de sus fronteras. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, estipula que se presente una única solicitud internacional de patente que tiene el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en los países designados. Un solicitante que desee protección puede presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países signatarios como sea necesario

I. 5.- Quien puede solicitar una patente PCT

1. El solicitante podrá ser cualquier persona natural o jurídica ( por ejemplo, el cesionario, el inventor).

2. Es posible indicar diferentes solicitantes para diferentes Estados designados .

3. Al menos uno de los solicitantes debe ser un nacional o un residente de un Estado contratante para que actúe la Oficina receptora.

4. Si se designa a los Estados Unidos de América, el ( los ) inventores (es) deberá (n) figurar como solicitante)s) para los Estados Unidos de América o, en caso de haber fallecido el inventor, su representante legal, sus herederos, etc.

I. 6.- Donde presentar la solicitud PCT ( Regla 19)

· Ante la oficina nacional del Estado contratante del que el solicitante (o al menos uno de los solicitantes) sea un nacional o un residente, o

· Ante la oficina Internacional de la OMPI, o,

Cuando proceda, ante una oficina que actúe por un Estado contratante, del cual el solicitante (o al menos uno de los solicitantes) sea un nacional o un residente (por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes para los Estados parte en el Convenio de Patente Europea (CPE)).

DIAGRAMA DE FLUJO; SOLICITUD PCT 

























(2) La tramitación de la solicitud PCT incluye las siguientes fases principales:
Plazo (a partir de la fecha de prioridad)
descripción de la incidencia / gestión

Capítulo I del PCT (para todas las solicitudes PCT)

12 meses
presentación de la solicitud PCT 

14-18 meses (aprox.)
emisión del Informe de Búsqueda Internacional (en ocasiones, la emisión del Informe de Búsqueda Internacional se puede demorar más); eventual presentación voluntaria de reivindicaciones modificadas 

18 meses
publicación de la solicitud PCT 

19 meses
fecha límite para solicitar el Examen Preliminar Internacional

20 meses

(en algunos casos, 21 meses) 
fecha límite para entrar en las fases nacionales y/o regionales ante las Oficinas de Patentes locales, en los países en los que no se aplique el nuevo Artículo 22(1) del PCT y si no se ha solicitado el Examen Preliminar Internacional (aquí termina la “fase internacional” de la solicitud PCT en el caso de no haberse solicitado dicho Examen Preliminar Internacional) 

Capítulo II del PCT (sólo para las solicitudes PCT en las que se ha solicitado el Examen Preliminar Internacional dentro del plazo de 19 meses)

22-28 meses

(aprox.)
i) 
(Sólo si el Examen Preliminar Internacional es “desfavorable”:) emisión de una “Opinión Escrita”; posible estudio de dicha “Opinión Escrita” y aportación de enmiendas voluntarias de reivindicaciones, memoria descriptiva y/o dibujos

ii)
(Siempre:) emisión del Informe sobre el Examen Preliminar Internacional

30 meses (en algunos casos, 31 meses) 
fecha límite para entrar en las fases nacionales y/o regionales ante las Oficinas de Patentes locales, en los países en los que se aplique el nuevo  Artículo 22(1) del PCT y en los demás países siempre que se haya solicitado el Examen Preliminar Internacional (aquí termina la “fase internacional” de la solicitud PCT en el caso de haberse solicitado dicho Examen Preliminar Internacional) (el nuevo Artículo 22(1) es aplicable a la fase regional ante la EPO a partir del 2 de enero de 2002).

(3) Actualmente, en la solicitud PCT, se pueden designar los siguientes 123 (a partir del 1/1/2004) países y patentes regionales:

Patentes regionales:

· PATENTE EUROPEA (EP) (abarca: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,  [la parte griega de] Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, Rumania, la República Checa; Suecia, Suiza+Liechtenstein y Turquía; puede extenderse a Albania, Letonia, Lituania, Rumania así como a la ex-república yugoslava de Macedonia, siempre que estos países se designen de forma directa en la solicitud PCT)

· PATENTE EUROASIÁTICA (EA) (abarca: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Kazakstán, Kirguistán, República de Moldova, Tayikistán, Turkmenistán)

· PATENTE ARIPO (AP) (abarca: Botswana (a partir del 30/10/03), Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Sudán, Swazilandia, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 

· PATENTE OAPI (OA) (abarca: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal, Togo) 

Países designables de forma directa (para los países que además pertenecen a convenios regionales, se indica el código de dos letras del convenio regional): 

· Albania (EP*); Alemania (EP); Antigua y Barbuda; Argelia; Armenia (EA); Australia; Austria (EP); Azerbaiyán (EA); Barbados; Belice; Bielorrusia (EA); Bosnia y Herzegovina; Botswana (a partir del 30/10/03); Brasil; Bulgaria (EP); Canadá; China; Colombia; Costa Rica; Croacia; Cuba; Dinamarca (EP); Dominica; Ecuador; Egipto (a partir del 6/9/03); Emiratos Árabes Unidos; Eslovaquia (EP); España (EP); Estados Unidos de América; Estonia (EP); Federación de Rusia (EA); Filipinas; Finlandia (EP); Gambia (AP); Georgia; Ghana (AP); Granada; Hungría; India; Indonesia; Islandia; Israel; Japón; Kazakstán (EA); Kenya (AP); Kirguistán (EA); Lesotho (AP); Letonia (EP*); Liberia; Liechtenstein (EP); Lituania (EP*); Luxemburgo (EP); (Ex República Yugoslava de) Macedonia (EP*); Madagascar; Malawi (AP); Marruecos; México; Mongolia; Mozambique (AP); Namibia (a partir del 1/1/04), Nicaragua (NI); Noruega; Nueva Zelanda; Omán; Papua Nueva Guinea; Polonia; Portugal (EP); Reino Unido (EP); República Checa (EP); República de Corea (“Corea del Sur”); República de Moldova (EA); República Popular Democrática de Corea (“Corea del Norte”); República Unida de Tanzania (AP); Rumania (EP); San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Serbia y Montenegro; Las Seychelles;  Sierra Leona (AP); Singapur; Siria; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán (AP); Suecia (EP); Suiza (EP); Tayikistán (EA); Trinidad y Tobago; Túnez; Turkmenistán (EA); Turquía (EP); Ucrania; Uganda (AP), Uzbekistán; Vietnam; Zambia; Zimbabwe (AP)

[(EP*): “País de extensión” de la Patente Europea; para que la solicitud de Patente Europea pueda extenderse a dicho país, el país se debe designar específicamente en la solicitud PCT.]

I.7 TARIFA PARA SOLICITUDES PCT 

(I) COSTES RELATIVOS A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD

Concepto
Tasas Oficiales (US$)
Honorarios (US$)

Presentación de la solicitud (incluye la tasa de transmisión, la tasa internacional básica y la tasa de búsqueda ISA=ES o EP)
1.720
1.550

Tasa suplementaria por cada hoja adicional a las primeras 30
12
3.5

Pago de tasa de designación, por cada país hasta 5
115
50

Pago de tasa de designación por cada país adicional a los primeros 5
0,-
0,-

Por cada prioridad (incluye la tasa que se paga a RO=ES por preparar la copia certificada en el caso de prioridad española)
30
120

(II) COSTES RELATIVOS AL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Concepto
Tasas Oficiales (US$)
Honorarios (US$)

Solicitud del Examen Preliminar Internacional (incluyendo las tasas de tramitación y de examen preliminar internacional) 

- Si IPEA=ES

- Si IPEA=EP
775

2000
830

830

(III) OTROS COSTES

Concepto
Tasas Oficiales (US$)
Honorarios (US$)

Presentación posterior de documentos (por envío)
0,-
180

Obtención de prórroga de plazo
0,-
180

(IV) OBSERVACIONES

(a) El coste de la presentación de la solicitud incluye el coste de la recepción del Informe de Búsqueda y de la comunicación del mismo al cliente, pero no el coste de un eventual estudio técnico-jurídico de los documentos citados en dicho Informe de Búsqueda.

(b) Igualmente, el coste de la solicitud del Examen Preliminar Internacional incluye el coste de la recepción del primer informe emitido en relación con dicho examen y la comunicación del mismo al cliente, pero no el coste de un eventual estudio técnico-jurídico de las cuestiones que se formulen en dicho informe y tampoco los costes relacionados con una eventual réplica al mismo. 

(c) El presupuesto no incluye los gastos correspondientes a las eventuales Acciones Oficiales que pudieran producirse (p.e., en el caso de una posible “falta de unidad de invención”, etc.).

(d) Las cantidades especificadas no incluyen el I.V.A.

I.8 SIMULACIÓN DE PATENTE PCT

ETAPAS CAPITULO I (para todas las solicitudes PCT)
TASAS

(US$)
HONORA-

RIOS (US$)
DURACIÓN

Presentación de la solicitud PCT, incluyendo la tasa de transmisión la tasa internacional básica y la tasa de búsqueda
1.140
1.470
En caso de reivindicar prioridad, la presentación debe realizarse antes de cumplir los 12 meses de la 1ª presentación de solicitud

Tasa suplementaria por cada hoja adicional a las 30 primeras
12
3.6


Por cada prioridad (incluye la tasa de obtención del documento de prioridad) (sólo para prioridades españolas)
30
75


Emisión del Informe de Búsqueda Internacional (en ocasiones, la emisión del mismo se puede demorar más); eventual presentación voluntaria de reivindicaciones modificadas


18 meses desde la presentación de la solicitud

Solicitud de Examen Preliminar Internacional, incluyendo tasas de tramitación y de examen preliminar internacional
1965
855
19 meses desde la presentación de la solicitud (fecha límite para solicitar dicho Examen)

Entrada en fases nacionales y/o regionales


20 meses (en algunos casos 21) como fecha límite, para entrar en fases nacionales y/o regionales ante las Oficinas de Patentes locales, en los países en los que no se aplique el nuevo Artículo 22(1) del PCT y si no se ha solicitado el Examen Preliminar Internacional (aquí termina la “fase internacional” de la solicitud PCT en el caso de no haberse solicitado dicho Examen Preliminar Internacional) 

ETAPAS CAPITULO II (para solicitudes PCT en las que se ha solicitado el Examen Preliminar Internacional dentro del plazo de 19 meses))
TASAS
HONORA-

RIOS
 DURACION

i)  (Sólo si el Examen Preliminar Internacional es “desfavorable”:) emisión de una “Opinión Escrita”; posible estudio de dicha “Opinión Escrita” y aportación de enmiendas voluntarias de reivindicaciones, memoria descriptiva y/o dibujos

ii) (Siempre:) emisión del Informe sobre el Examen Preliminar Internacional


22-28 meses 

fecha límite para entrar en las fases nacionales y/o regionales ante las Oficinas de Patentes locales, en los países en los que se aplique el nuevo  Artículo 22(1) del PCT y en los demás países siempre que se haya solicitado el Examen Preliminar Internacional (aquí termina la “fase internacional” de la solicitud PCT en el caso de haberse solicitado dicho Examen Preliminar Internacional) (el nuevo Artículo 22(1) es aplicable a la fase regional ante la EPO a partir del 2 de enero de 2002).


30 (en algunos casos, 31) meses

ACEPTACIÓN O RECHAZO





CONCESION PROVISORIA





Sin oposición





PUBLICACION EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL





ACEPTADA A TRAMITACION





PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD








Abandono





notificación





Presentación de la solicitud de patente





Examen preliminar





6-8 m





Publicación extracto





Nombramiento perito





Informe pericial





Revisión informe pericial examinador interno del DPI





Notificación





Respuesta





DPI concede privilegio?





Pago del derecho





Extensión del título





NO HAY PEDIDO DE EXAMEN DE  FONDO FONDO





RECHAZO





EXAMEN DE FONDO 





PEDIDO DE


EXAMEN DE FONDO





OBSERVACIONES


DE TERCEROS 





RECURSO DERECONSIDERACIÓN





RECHAZO





NOTIFICACION


DE OBSERVACIONES 





EXAMEN FORMAL RELIMINAR 





SOLICITUD


(SE OTORGA UN NUMERO A  LA  SOLICITUD)





Ensayos 





NO





SI





Con observaciones





Pago del derecho





Extensión del título











Extensión del título





NOTIFICACIÓN DE


OBSERVACIONES





PUBLICACIÓN


DE SOLICITUD 





DECISIÓN DE CONCEDER LA SOLICITUD 





RECHAZO





REGISTRO DE LA  PATENTE


(SE OTORGA UN NÚMERO DE PATENTE) 





RECURSO DE RECONSIDERACION





PUBLICACIÓN 


DE


PATENTE 











32-42 meses





no





si





6 meses





6 meses





Extensión del título





Pago de la tasa final





Notificación de la asignación





Apelación ante Corte federal





Rechazo





Argumentación o enmienda





Máx. 5 años después de la presentación





Abandono





Solicitud de reinstauración





Examinación de fondo





Informe pericial





Petición de examinación





Publicación





Examinación formal: antecedentes completo





Presentación Solicitud





2 meses





18 meses





3 meses





Examinación de fondo





Complementar





Abandono





Entre 30 días y 6 meses; generalmente 


3 meses





Argumentación o Enmienda





Decisión final





Rechazo





Asignación





Dentro de 3 meses





Pago Tasa





18 meses después de la presentación





Publicación





Extensión del título





Presentación





Examinación formal





Dentro de tres años





Ninguna petición de examinación





Publicación de una solicitud no-examinada





abandono





Peticicion examinación





Notificación de razones de rechazo





Examinación de fondo





Decisión rechazo  de la patente





Argumentación, Enmiendas





Decisión de otorgar la patente





Registro





Publicación de la patente





Dentro de seis meses





oposición





Derecho Protección


20 ó 25 años





Nulidad





Registro de la Variedad





Orden de modificación














SI





NO














Registro Solicitud








Rechazo





Comprobación


Solicitud





Carta de información





No cumple con los requisitos





Entrega de carta





Publicación en el Boletín





No cumple con los requisitos





No pago de tasas





Pago de tasa de registro





Orden de cambio 


denominación varietal





Solicitud





Creación de una nueva variedad




















1Presentación de solicitud en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales





2Comprobación de la solicitud





3Realización de Exámenes Técnicos de la variedad





4Concesión del Título de Obtención





5Publicación de la concesión














Presentación primera solicitud de patente





Expira Prioridad ( A LOS 12 MESES)





Publicación PCT ( A LOS 18 MESES)





Emisión de Informe de búsqueda ( A LOS 14 – 18 MESES)





Petición Examen preliminar ( A LOS  19 MESES)





Expira plazo entrada Fases nacionales y/o Regionales


A LOS 20 MESES ( Países de excepción)





CAP. I





Expira plazo entrada Fases nacionales y/o Región


A LOS 30 MESES





CAP. II





Fin fase Internacional





Comienza fase nacional





Tramitación





Rechazo





Concesión





Mantenimiento








(( N.T. : Variedades de pasto.


(   N.T :  No se encontró una variedad correspondiente en castellano.





PÁGINA  

