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Parte

Introduccion

1. Introduccion

Estas directrices constituyen un esfuerzo hecho por INAPI con el fin de hacer publicas

y homogenizar las practicas internas de resolucion de solicitudes de patente.

INAPI tiene una doble condicién relacionada con las funciones administrativas y
jurisdiccionales que desempefia. De esta forma, junto con ser un servicio descentralizado, a
cargo del registro de derechos de propiedad industrial, es también el tribunal de primera

instancia en los juicios de oposicion y de nulidad de patentes.

Estas directrices se encuentran divididas en dos grandes secciones:

o Presentacion de solicitudes de patente y procedimiento de tramitacion; y
. Examen de fondo.

La primera secciéon se refiere a los requisitos de presentacién de las solicitudes de
patente y el procedimiento de tramitacién, incluyendo el examen de forma y el procedimiento

contencioso.

La segunda seccién trata el examen de fondo de las solicitudes, desarrollando los

criterios aplicables a la revision de los requisitos sustantivos de patentabilidad.
2. Exencién de responsabilidad

El presente documento recoge los criterios generalmente aplicados por INAPI para el
examen de las solicitudes de patente, pero no constituye, ni constituird, una fuente propia de

derecho y no deroga ni modifica las disposiciones legales o reglamentarias que regulan los

derechos de propiedad industrial. En este sentido, el presente documento busca proporcionar
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lineamientos generales, no vinculantes, para ser tenidos en cuenta al momento de presentar

una solicitud de registro.

Toda solicitud de patente o anotacién sera analizada caso a caso, de acuerdo a su propio
mérito y los antecedentes acompafiados en el expediente respectivo, conforme a la ley de
propiedad industrial (LPI), su Reglamento y normas vigentes que sean aplicables a cada

solicitud en particular

INAPI esta exento de toda responsabilidad por los errores u omisiones que se puedan
encontrar en estas directrices y de los perjuicios que eventualmente pudieran ser alegados

fundados en el uso de la informacion contenida en este documento.

El acceso y uso de estas directrices esta sujeto a los términos ya expresados y su

utilizacidon es de exclusiva responsabilidad del usuario.

3. Abreviaciones

Para facilitar la lectura de estas directrices, se han utilizado las siguientes abreviaciones

con su correspondiente significado:

CC: Codigo Civil

CCOM: Codigo de Comercio

CPC: Codigo de Procedimiento Civil

COT: Codigo Organico de Tribunales

DFL: Decreto con Fuerza de Ley

DL: Decreto Ley

DNI: Director Nacional de INAPI

DPI: Departamento de Propiedad Industrial
INAPI: Instituto Nacional de Propiedad Industrial
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LBGAE: Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del

Estado.
LOC: Ley Organica Constitucional
LOM: Ley Organica Constitucional de Municipalidades
LPI: Ley de Propiedad Industrial
RAE: Real Academia Espafiola
RLPI: Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
RUT: Rol Unico Tributario
TGR: Tesoreria General de la Republica
PCT: Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
TDPI: Tribunal de Propiedad Industrial
UTM: Unidad Tributaria Mensual
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Parte Il

Legislacion Aplicable

1. Legislacion

La solicitud y registro de patentes en Chile se encuentra regido por la LPI publicada en
el Diario Oficial de 25 de enero de 1991, modificada por la Ley N° 19.996 del afio 2005, Ley N°
20.160 del ano 2007, y la Ley N° 20.569 del afio 2012 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo del Ministerio de Economia N° 236 del afio 2005. Ambos cuerpos normativos se
encuentran disponible en el sitio www.inapi.cl, seccién Legislacion.

Por otro lado, nuestro pais ha suscrito multiples tratados bilaterales y multilaterales
que tienen normas de propiedad industrial, especificamente de patentes. Entre los tratados
que rigen podemos mencionar el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

Industrial y el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT).

2. INAPI

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de caracter técnico y
juridico encargado de la administracion y atencién de los servicios de la propiedad industrial,

creado por la Ley N° 20.254, publicada en el Diario Oficial el 14 de abril del afio 2008.

INAPI se encuentra encargado, de acuerdo el art. 3° de la Ley N° 20.254, de todas las
actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la proteccion registral
otorgada por la ley a la Propiedad Industrial, correspondiéndole, entre otras, las funciones de
elaboracidn, mantencién y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; emision de
titulos y certificados; y, conservacion y publicidad de la documentacién de patentes, cuando

sea procedente.

Funciones de INAPI:

e Funcién administrativa.
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e Funcion jurisdiccional.

La funcién administrativa consiste en la tramitacién de la solicitud de patente desde su
presentacidn hasta su registro, en aquellos casos que no hay oposicién. Por otro lado, INAPI
tiene funciones jurisdiccionales en el caso que existan controversias, es decir, en aquellos

casos en los cuales la patente ha sido objeto de demanda de oposicién y nulidad.

3. Subdireccion de Patentes

La Subdirecciéon de Patentes se encuentra encargada de conocer los procedimientos
relativos a la concesion de patentes de invencién, modelos de utilidad, dibujos industriales,
disefios industriales y esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados y proponer
al Director Nacional la concesion o rechazo de las solicitudes respectivas. Por otra parte, le
corresponde autorizar el registro de las solicitudes de anotaciones marginales referidas a
transferencias de dominio, licencias de uso, prendas, cambios de nombre y cualquier otro

gravamen que pueda afectar al registro de una patente.

Asimismo, la Subdireccion de Patentes asesora al Director Nacional, en conjunto con
su Departamento Juridico, en la tramitacién de los juicios de oposicién y nulidad, relacionados

con solicitudes o registros de patente.
4. Tribunal de Propiedad Industrial

El art. 17 bis C LPI sefiala que el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), es un 6rgano
jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y
econdmica de la Corte Suprema.

El TDPI funciona como tribunal de alzada y tiene, entre otras funciones, la de conocer

de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas e

interlocutorias dictadas por el Director Nacional de INAPI.

15



5. Corte Suprema
La Corte Suprema, segun el art. 17 bis B LPI, conoce de los recursos de casacién en el

fondo interpuestos en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia. También

conoce de la queja disciplinaria interpuesta en contra del TDPI, de acuerdo al art. 544 COT.
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Parte 111

Procedimiento

1. Introduccion

El procedimiento de patentes es el conjunto de fases sucesivas destinado a la
obtencion de un registro de patente. Por lo tanto, se compone de varias etapas que comienzan
con la presentacion de la solicitud y finaliza con una Resolucién Definitiva que pone término
al procedimiento (Figura 1), como por ejemplo con la Concesidn de la invencidn si se cumple
con todos los requisitos técnicos y legales, o con la Resoluciéon de Rechazo en caso que no se

cumpla con dichos requerimientos.

2. Etapas del procedimiento de patentes

En el procedimiento de tramitaciéon de una patente, se pueden distinguir claramente

las siguientes etapas:

o Presentacidn de la solicitud

o Examen preliminar

o Publicacién en el Diario Oficial
o Pago del arancel pericial

. Nombramiento del perito

o Analisis pericial

o Etapa resolutiva

o Pago de tasas
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Seccion 1

Presentacion de la solicitud

El procedimiento de tramitacién de una solicitud de patente se inicia al momento
de la presentacidn de la solicitud en INAPI. El art. 11 RLPI sefiala que una solicitud de patente
de invencion se debe presentar en un formulario “Solicitud de Registro de Patentes FPI 40”
(Figura 2) y Hoja Ficha FPI 41 (Figura 3) que contendr4 las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razoén social, RUT, si tuviere, correo electronico y domicilio del
interesado e igual informacién sobre su apoderado o representante, si lo hubiere. A
eleccién del solicitante podra, ademas, indicar el nimero de su cédula nacional de
identidad y el de su apoderado o representante, o

b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio;

c) Titulo del invento;

d) Numero, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la
hubiere;

e) Declaracién formal de novedad, propiedad y utilidad de la invencidn, segun el art.
44 dela LPI;

f) Firma del solicitante o de su apoderado, o representante, si lo hubiere.
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FIGURA 3
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1. Documentos

a) Documentos obligatorios a todas las solicitudes de invenciones y Modelos de
Utilidad.

e Formulario pre-impreso en duplicado, Figura 2, (art. 5 RLPI).

e Unresumen, en formulario de Figura 3, (art. 43 LPI).

e Una memoria descriptiva (art. 43 LPI).

e Pliego de reivindicaciones (art. 43 LPI).

e Comprobante de pago de derechos (art. 11 RLPI).

b) Documentos obligatorios a todas las solicitudes de Dibujos y Disefios
Industriales, asi como Esquemas de Trazado.

e Formulario pre-impreso en duplicado, Figura 2 (art. 5 RLPI).

e Una memoria descriptiva (art. 64 y 80 LPI).

e Dibujos (art. 64 LPI).

e Comprobante de pago de derechos (art. 11 RLPI).

2. Fecha de presentacion

La fecha de presentacion es importante porque fija la fecha de prioridad de la
solicitud!. En efecto, el dia de presentaciéon determina la preferencia que tiene la solicitud
respecto de las solicitudes posteriores y fija el estado de la técnica, en el caso que no sea

reivindicada una prioridad anterior.2

Las solicitudes pueden presentarse en INAPI en soporte papel o electrénico:

a) Solicitudes en formulario pre-impreso (Figuras 2 y 3)

' La fecha de presentacion en Chile coincide con la fecha de depésito de la solicitud.

2 Art. 2° RLPI: “Prioridad: El mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una
solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicacién de la
prioridad es el derecho que asegura, a quién tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla
también en Chile, dentro del plazo que la LPI o un tratado internacional ratificado por Chile establezca.”
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i) Las solicitudes son presentadas en duplicado ante el Instituto
asignandoseles fecha y hora de ingreso; y un nimero correlativo que
individualizara la solicitud durante su tramitacién (art. 52 RLPI).

ii) En casos especiales las solicitudes pueden ser presentadas a través del
buzén especialmente habilitado en INAPI, ubicado en Av. Libertador
Bernardo O’Higgins 194, piso 13. Por ejemplo, cuando el ultimo dia del
vencimiento del plazo de prioridad o del vencimiento del plazo de
entrada en fase nacional de PCT, no se pudo ingresar la solicitud

presencialmente y se utiliza el Buzén hasta las 23:59 hrs. de dicho dia.

b) Solicitudes electrénicas

i) Las solicitudes de patente pueden presentarse en forma electrénica a

través de www.inapi.cl y el vinculo “Solicitud y pago en linea” de Patentes.
3. Tipos de solicitud
Los tipos de solicitudes son los siguientes:

e Patentes de invencién

e Modelos de utilidad

e Disefios industriales

e Dibujos industriales

e Esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados
4. Titular de la solicitud y de la patente

4.1 Conceptos

Al respecto es necesario definir los siguientes conceptos:

3 La Resolucién Exenta N2 302 de fecha 17 de junio de 2011, autoriza la presentacién via buzén,
exclusivamente de solicitudes, escritos y documentos relacionados con actuaciones jurisdiccionales y
administrativas que no pudieren presentarse el dltimo dia de vencimiento del plazo en la Oficina de
Atencion de Usuarios durante el horario de atencién de publico, en cuyo caso, pueden presentarse a
través del buzén entre 14:00 y 23:59 horas. Véase la RE N° 302 en www.inapi.cl
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e Solicitante
e Inventor
e Representante

e Titular de la patente

Solicitante: Es la persona que solicita el otorgamiento de la patente a su nombre y puede o no

coincidir con la persona del inventor.

Inventor: Es la persona que realiza la actividad creativa que da como resultado una

invencion.

Representante: Es la persona que presenta a nombre de otro una solicitud de patente o

comparece en su hombre durante el procedimiento.

Titular de la patente: Es la persona que en definitiva es duefia de la patente, después que

INAPI aprueba la concesién y se acredita el pago de los derechos respectivos.

4.2 Solicitante

El solicitante puede ser una persona natural o juridica. La LPI no establece requisitos para

ser solicitante.

No existe obligacion de actuar representado por un agente o representante, salvo que se
trate de personas naturales o juridicas residentes en el extranjero (art. 2 LPI), o de dos o mas
solicitantes, sean personas naturales o juridicas (art. 16 RLPI). Asimismo, en los
procedimientos de oposicién y nulidad, se debe comparecer patrocinado por abogado

habilitado (art. 5 inc. final LPI)
4.2.1 Individualizacion del solicitante

Los solicitantes que sean personas naturales deben identificarse con sus nombres y
apellidos y RUT. En el caso de las personas juridicas, deben identificarse con su razén social o

nombre de fantasia que se consigne en la escritura de constitucion.
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4.2.2 Tipos de solicitantes

Las personas que se encuentran habilitados para presentar una solicitud de patente

son:

a) Personas naturales

i) Persona natural en forma individual
El solicitante individual debe indicar obligatoriamente, como ya se sefial6, su nombre

completo, domicilio y RUT.

No podran utilizarse como sustitutos del nombre expresiones tales como seuddnimos,
apodos u otras denominaciones que no correspondan al nombre tal como se consigna en la
cédula de identidad. Los nombres extranjeros que en su idioma original se escriban en otro

tipo de alfabeto deben ser transliterizados al alfabeto latino espafiol.

ii) Dos 0 mas personas naturales en conjunto
En el caso que dos o mas personas, ya sea naturales o juridicas, soliciten una patente
de invenciéon en conjunto, deben comparecer obligatoriamente representados por un
mandatario comun (art. 16 RLPI). Ademas, en la solicitud debe individualizarse a cada uno de

los solicitantes y consignar un domicilio comun.

iii) Solicitante incapaz

El art. 1.447 del Codigo Civil distingue entre incapacidades absolutas y relativas:

e Incapaces absolutos

Son aquellos que no pueden expresar una voluntad juridica. El art. 1.447 del CC,

dispone que son incapaces absolutos los dementes, los impuberes y los sordos o sordomudos

que no pueden darse a entender claramente.
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Respecto de los incapaces absolutos, las solicitudes deben ser presentadas por el

ministerio de otra persona, ya sea un tutor o curador.

e Incapaces relativos
Son aquellos que si bien tienen voluntad juridica, esta no es suficiente para obligarlos
por si solo. El Cédigo Civil establece que son incapaces relativos los menores adultos y los

disipadores que se hallen bajo interdiccién de administrar lo suyo.

Los incapaces relativos pueden presentar las solicitudes por si mismo con
autorizacion de su representante juridico, que en el caso de los menores de edad son sus

padres.

b) Personas Juridicas

i) Sociedades comerciales

ii) Corporaciones y fundaciones
iii) Organismos estatales

iv) Municipalidades

v) Universidades

vi) Sucesiones

vii) Asociaciones gremiales

i) Sociedades comerciales
En el caso de las sociedades comerciales, estas deben individualizarse por su razén

social o nombre comercial, tal cual se consigna en su escritura de constitucion.

En el caso de las sociedades comerciales extranjeras debe tenerse presente que se

respeta la forma social que poseen en su pais de origen, sin necesidad de traduccion.
Es importante destacar que las personas juridicas con domicilio en el extranjero por

regla general carecen de RUT en Chile. Es por esta razon que se acepta que utilicen el RUT del

representante en los tramites que deban realizar ante INAPI.
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ii) Corporaciones y fundaciones
Las corporaciones y fundaciones deben mencionar, al igual que las sociedades

comerciales, su nombre tal como fue aprobado en sus estatutos por el Ministerio de Justicia.

iii) Organismos estatales
La Administracién del Estado esta constituida por los Ministerios, las Intendencias, las
Gobernaciones y los 6rganos y servicios publicos creados para el cumplimiento de la funcién
administrativa, incluidos la Contraloria General de la Republica, el Banco Central, las Fuerzas
Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica, las Municipalidades y las empresas

publicas creadas por ley.

El art. 25, LOC de Bases Generales de la Administracion del Estado, establece que los
“servicios ptblicos son érganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas,
de manera regular y continua. Estardn sometidos a la dependencia o supervigilancia del

Presidente de la Reptiblica a través de los respectivos Ministerios.”

El art. 28 LOC establece que los servicios publicos estan a cargo de un Jefe Superior,
denominado Director, quien es el funcionario de mayor jerarquia dentro del respectivo

servicio.

iv) Municipalidades
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades, la administracién local de cada comuna o agrupaciéon de comunas reside en

una municipalidad.

Las municipalidades son corporaciones auténomas de derecho publico, con
personalidad juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participacién en el progreso econdmico, social y cultural de las

respectivas comunas.
V) Universidades

Por otra parte, la Ley N° 18.962 distingue dos tipos de universidades:

e Universidades estatales; y
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e Universidades privadas.

Las universidades estatales s6lo pueden crearse por ley. En cambio, las universidades

privadas corresponden a corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro.

En virtud de lo dispuesto en el art. 70 de la LP], en el caso de las universidades e
instituciones de investigacion incluidas en el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, la facultad de
solicitar el respectivo registro asi como los eventuales derechos de propiedad industrial
derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas por dichas
instituciones en una relacion dependiente o independiente, pertenecen a las universidades e
instituciones de investigacion citadas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que sus
estatutos regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios

obtenidos por su trabajo.

vi) Sucesiones
Para que una sucesion pueda tener el caracter de solicitante, debe presentar la
resolucion que declara la posesion efectiva conforme a las normas generales y que reconozca
la calidad de herederos a determinadas personas. En este caso, la solicitud debera
individualizar a todos los herederos, quienes tendrdn la calidad de solicitantes como

comunidad hereditaria.

vii)  Asociaciones gremiales
En virtud del art. 1° del DL 2.757 de 1979, son asociaciones gremiales las
organizaciones que retinan personas naturales, juridicas, o ambas, con el objeto de promover
la racionalizacion, desarrollo y proteccion de las actividades que les son comunes, en razén de
su profesion, oficio o rama de la producciéon o de los servicios, y de las conexas a dichas

actividades comunes.

4.2.3 Domicilio del solicitante

Los solicitantes deben designar un domicilio en Chile. Si estd domiciliado en el

extranjero, debe designar un representante que tenga domicilio en Chile (art. 2° LPI).
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Este requisito es relevante, ya que la LPI establece que determinadas resoluciones se
notifican en el domicilio del solicitante. Asi por ejemplo, el art. 22 RLPI dispone que la
resolucién que autoriza la inscripcién de cualquier derecho de propiedad industrial se
notificard por carta certificada en la direccién que figure en la solicitud o caratula del

expediente o en la base de datos computacionales en el momento de su emision.

En el evento de producirse un cambio de domicilio, serd responsabilidad del solicitante
hacerlo presente por escrito a INAPI y solicitar la correccién de la direccion en la base de

datos, caratula o solicitud respectiva. (art. 22 RLPI

En cuanto al nimero de teléfono y el correo electrénico, si bien no es obligatorio
incluirlos en la solicitud, es recomendable que el solicitante los sefiale para eventuales

comunicaciones.

4.2.4 Rol Unico Tributario (RUT)

Todos los solicitantes deben indicar en la solicitud su RUT.

En caso que el solicitante sea extranjero y no posea RUT, INAPI autoriza que se
indique el RUT del representante en Chile para los efectos de acreditar el pago de ingresos

fiscales ante la Tesoreria General de la Republica.

4.3 Derecho a la patente: inventor

En nuestra legislacion la persona que tiene el derecho originario a la invencidn es el
verdadero creador. En efecto, el art. 3 de RLPI establece: “La facultad para requerir un

derecho de propiedad industrial pertenecera a su verdadero creador o inventor.”

Si bien el derecho originario a la patente pertenece a su verdadero creador, esto puede
ser alterado por norma legal o contractual; legal en el caso de las invenciones de servicio y
contractual en el caso de la cesidn de derechos. Lo anterior es ratificado por el art. 11 RLP], el

cual establece que “si el solicitante es diferente al inventor se debe acompafiar una cesién de
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derechos”, lo cual debe ser realizado al momento de la presentacion de la solicitud. Ademas, el
art. 50 LPI establece como causal de nulidad “Cuando quien haya obtenido la patente no es el

inventor ni su cesionario.”

Por ultimo, la persona a quien se transfiere la solicitud de patente puede ser una

persona natural o juridica.

4.4 Representante 456

La LPI establece que las solicitudes podran presentarse personalmente por el
solicitante o mediante apoderado (representante), es decir, un tercero facultado por el
solicitante a través de un documento denominado Poder para realizar los tramites ante INAPI

(arts. 2° inc. primero, 3° inc. segundo, 15 LPI y 11 RLPI).

No obstante, para la presentaciéon de la solicitud basta con que el representante
indique en ella el nombre del solicitante por quien actuard. En estos casos, el Instituto
conferira mediante resolucidén notificada por el estado diario un plazo de 30 dias a los
residentes nacionales y de 60 dias a quienes son residentes en el extranjero para acompafiar
el poder respectivo, conforme a la Circular N° 4 del 2012. Vencidos estos plazos, en caso de no

acompanarse el poder se tendra por abandonada la solicitud.

A diferencia del procedimiento no contencioso, la designacién de un representante
que sea abogado, es obligatoria en los procedimientos con demanda de oposicion a la solicitud

de patente y de nulidad del registro, como se vera a continuacion.

4.4.1 Caracteristicas segun tipo de procedimiento

Las caracteristicas de la representaciéon varian segin se trate de un procedimiento

contencioso o no contencioso.

a) Procedimiento no contencioso

4Véase Anexo I con Tabla sobre representantes.
5 Véase Anexo Il Poder para tramitaciéon no contenciosa.
6 Véase Anexo III Poder para tramitacién contenciosa y no contenciosa.
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El procedimiento no contencioso es aquel en que no existe controversia entre el
solicitante y terceros interesados debido a la interposiciéon de una oposicién a la solicitud o

una demanda de nulidad contra el registro.

En el procedimiento no contencioso es voluntario por parte del solicitante designar un
apoderado o representante, salvo que actiien como solicitantes dos 0 mas persona naturales
y/o juridicas, en cuyo caso la representacion puede otorgarse tanto a un abogado como a una

persona que no tenga dicha calidad (art. 15 LPI).

b) Procedimiento contencioso

A contrario sensu, el procedimiento contencioso es aquel en que existe controversia
entre el solicitante o, el titular del registro, y terceros interesados, lo que se manifiesta en la
interposicién de una oposicién a la solicitud de patente o una demanda de nulidad contra el

registro.

A diferencia del procedimiento no contencioso, en el procedimiento contencioso es
obligatorio por parte del solicitante y del demandante de oposicién y/o nulidad, comparecer
representado a través de un abogado habilitado conforme a lo dispuesto por la Ley N° 18.120

(art. 5° inc. final LPI).

Por lo tanto, en un procedimiento contencioso se requiere constituir patrocinio y

poder, a fin de que el abogado pueda realizar los tramites que correspondan.

i) Patrocinio
El patrocinio es el acto por el cual una persona encomienda a un abogado la defensa de
sus derechos en un juicio. Sin embargo, no hay impedimento para conferir patrocinio a un

abogado en el procedimiento no contencioso.
El patrocinio se constituye “por el hecho de poner el abogado su firma, indicando

ademds, su nombre, apellidos y domicilio” en el escrito en donde se le designe abogado

patrocinante (art. 1° inc. final Ley N° 18.120).
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La sancién por la no constitucion correcta del patrocinio se sefiala en el mismo art. 12:
“Sin estos requisitos no podrd ser proveida (la demanda o escrito) y se tendrd por no presentada
para todos los efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no serdn susceptibles de

recurso alguno.” El paréntesis es nuestro.

Por su parte, el art. 2° inc. cuarto de la Ley N° 18.120 establece que: “Si al tiempo de
pronunciarse el tribunal sobre el mandato, éste no estuviere legalmente constituido, el tribunal
se limitard a ordenar la debida constitucién de aquél dentro de un plazo de tres dias.” Agrega el
mismo inciso que en caso de no constituirse legalmente dentro de los tres dias “se tendrd la
solicitud por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que se dicten sobre

esta materia no serdn susceptibles de recurso alguno.”

ii) Poder
El poder es el acto por el cual se confiere a una persona determinadas facultades para

que actte en representacion de otra.

En el procedimiento contencioso el poder se debe conferir a un abogado o habilitado
de derecho, conforme lo dispuesto en la Ley N° 18.120. Por otra parte, en el procedimiento no
contencioso el poder puede otorgarse tanto a un abogado como a una persona que no tenga

dicha calidad (art. 15 LPI).

Agencia Oficiosa

En todo caso, la Ley N° 18.120 en su art. 8° establece que: “Las normas de la presente ley
no modifican ni alteran las demds reglas contempladas en los Cédigos de Procedimiento
Civil, Procedimiento Penal, Orgdnico de Tribunales y otras leyes especiales sobre la
comparecencia en juicio y personeria o capacidad legal para interponer toda clase de
recurso por los interesados o quienes los representan”. Por lo que es plenamente aplicable

la institucién del agente oficioso, establecido en el art. 6° CPC.

Por otro lado, el art. 62 inc. final del CPC establece respecto al agente oficioso que: “Podrd,

sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en
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beneficio de otra, con tal que ofrezca garantia de que el interesado aprobard lo que se haya
obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la representacion, calificard las
circunstancias del caso y la garantia ofrecida, y fijard un plazo para la ratificacién del

interesado.

Los agentes oficiosos deberdn ser personas capacitadas para comparecer ante el respectivo
tribunal, en conformidad a la Ley Orgdnica del Colegio de Abogados, o, en caso contrario,

deberdn hacerse representar en la forma que esa misma Ley establece”.

Es decir, INAPI debera fijar un plazo para que ratifique el representado. No cumpliéndose

con este plazo, podra tenerse por no presentado el escrito respectivo

4.4.2 Formalidad en el otorgamiento del poder

El art. 15 LPI establece que el poder puede otorgarse de forma distinta segin se

extienda en Chile o en el extranjero:

a) Poderes otorgados en Chile:
. Instrumento privado
. Escritura publica
. Instrumento privado firmado Notario o ante un Oficial de Registro Civil

competente, en aquellas comunas que no sean asiento de notario

b) Poderes otorgados en el extranjero:

e Instrumento privado
e Instrumento otorgado ante el Cénsul de Chile en el extranjero

e Instrumento otorgado en la forma establecida en el art. 345 del CPC
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4.4.3 Facultades

El poder debe contener tantas facultades como sean necesarias para realizar las

actuaciones del procedimiento y dar curso a la tramitacién.

Entre las principales facultades que puede contener el poder cabe destacar las

siguientes:
. Presentar solicitudes;
. Designar abogado patrocinante y conferir poder;
. Presentar escritos y documentos;
. Acreditar el pago de derechos;
. Interponer recursos;
. Solicitar titulos y certificados; y
. En general, realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro.

No obstante, la facultad para desistirse de una solicitud o para renunciar a un registro
debera conferirse expresamente, de lo contrario se entendera que se excluye de las facultades

del representante (art. 15 LPI).
4.4.4 Casos en que es obligatorio la designacion de representante

a) Solicitud conjunta de mas de un solicitante

En el caso que dos 0 mas personas naturales y/o juridicas soliciten en forma conjunta
una patente, deberdn comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en
comun (art. 16 RLPI).

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud se regula por las reglas
generales del derecho comun, pudiendo existir pacto de indivisiéon u otra convencién que se

podra anotar en forma marginal al registro.

b) Personas naturales o juridicas con domicilio en el extranjero
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Las personas naturales o juridicas residentes en el extranjero deberan, para los

efectos de esta LPI, designar un apoderado o representante en Chile (art. 2° LPI).

4.4.5 Representante segin tipo de persona

a) Persona natural

Como ya se indico, la regla general en materia de representacién se encuentra
establecida en el art. 3° LPI, que sefiala que: “Las solicitudes podrdn presentarse personalmente
o mediante apoderado”. Es decir, comparecer representado es un acto completamente
voluntario, salvo que el solicitante sea mas de una persona natural. En este ultimo caso, se

debera designar un mandatario o apoderado comun (art. 16 RLPI).

En el caso que una persona natural decida comparecer representada por un

apoderado, el poder podra constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el art. 15 LPL

b) Persona juridica

Las personas juridicas consisten en entes ficticios que s6lo tienen vida en el mundo del
derecho. Por esta razén, siempre actiian por medio de sus representantes legales al momento
de manifestar su voluntad. A su vez, las personas juridicas pueden comparecer ante INAPI
representados por un tercero debidamente facultado para ello, salvo que el solicitante sea
mas de una persona juridica, o una o varias personas juridicas con unas o varias personas
naturales, en cuyo caso sera obligatorio designar un mandatario o apoderado comun (art. 16
RLPI).

4.4.6 Personeria

Cuando el representante de una persona juridica designe un apoderado o
representante para los efectos de tramitar el registro, renovacién o anotacién de derechos de
propiedad industrial ante INAPI, bastard que se indique en el mismo poder que el signatario
comparece en representacion de la persona juridica. Esta exigencia se entenderd también
cumplida si el Notario deja constancia de este hecho en el caso de los poderes otorgados por

escritura publica o cuando autorice las firmas.
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Al respecto, debe tenerse también presente que el poder otorgado en el extranjero se
regira por el principio “locus regit actum”, en virtud del cual un acto tendra validez en cuanto a
su aspecto formal si se han respetado las solemnidades establecidas por la ley del lugar en que
se celebrd, debiendo éste encontrarse firmado y extendido en idioma espafiol. En caso de

estar expedido en un idioma diferente, debera ser acompanado con una traduccién simple.”

Para efectos de la personeria, es importante distinguir de qué tipo de persona juridica
se trata.
a) Sociedades comerciales
b) Corporaciones y fundaciones
c) Organismos gubernamentales
d) Universidades
e) Sucesiones

f) Asociaciones gremiales

a) Sociedades comerciales

En el caso de las sociedades comerciales se pueden distinguir varios tipos de éstas:

i) Sociedades anénimas
La Ley N°18.046 de sociedades anénimas le otorga al Directorio la representaciéon
judicial y extrajudicial de la Sociedad (art. 40). Sin embargo, el Directorio puede delegar en el
Gerente o Gerente General (art. 49) la representacion judicial y extrajudicial de la sociedad,

estando investido de pleno derecho de las atribuciones contenidas en el art. 72 del CPC.

ii) Sociedad colectiva
La sociedad colectiva, por regla general es representada por cada uno de sus socios y
por los delegados nombrados para ello (art. 385 CCOM). Por esta razon, en primer lugar debe
revisarse la escritura social, con el fin de establecer si se designa un delegado para
representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, quien podra ser un socio o una

persona externa a la sociedad.

7 Véase Circular N° 04 de 09 de noviembre de 2012 “Sobre forma de comparecer ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial”.
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En caso que no se designe en la escritura social a alguien en particular como delegado
para representarla, se entendera que cualquiera de los socios puede representar a la sociedad

por si solo (art. 386 CCOM).

iii) Sociedad por acciones
En este tipo de sociedades, la escritura social debe expresar quien la representara (art.

425 CCOM), sea un socio o un tercero.

iv) Sociedad en comandita simple y por acciones
Segun lo dispuesto por los arts. 474 y 491 del CCOM, estas sociedades se rigen en

cuanto a la representacion, por las normas de la sociedad colectiva.

V) Empresas Individuales de responsabilidad limitada
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 9° de la Ley N° 19.857, estas sociedades son

representadas por su titular.

b) Corporaciones y fundaciones

El Reglamento sobre Concesiéon de Personalidad Juridica a Corporaciones y
Fundaciones establece en sus arts. 11 y 30 que el Presidente del Directorio lo sera también de
la corporacién y fundacion, la representara judicial y extrajudicialmente y tendra las demas

atribuciones que los estatutos sefialen.

c) Organismos gubernamentales
En el caso de los organismos gubernamentales es necesario distinguir entre servicios

publicos centralizados y descentralizados.

En cuanto a los 6rganos que conforman la administracién centralizada, en especial los
Ministerios, Subsecretarias y servicios dependientes, éstos actian bajo la personalidad
juridica y con los bienes y recursos del Fisco, por lo que la representacidn la ejerce, por regla
general, el Subsecretario como Jefe de Servicio, o quien haga sus veces en los servicios

dependientes.
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En el caso de los servicios publicos descentralizados, la persona habilitada para
presentar una solicitud es el Jefe Superior del Servicio de acuerdo a lo dispuesto por el art. 31
de la LBGAE.

d) Universidades
En el caso de las universidades publicas y privadas el representante es el Rector, segin
lo expresan los estatutos de las universidades privadas y las leyes que regulan las

Universidades del Estado.

e) Sucesiones

Para que una sucesion pueda tener el caracter de solicitante, debe presentar la
resolucién que declara la posesion efectiva conforme a las normas generales y que reconocera
la calidad de herederos a determinadas personas. En este caso, la solicitud debera
individualizar a todos los herederos, quienes tendran la calidad de solicitantes como
comunidad hereditaria y, por tanto, deberan designar un mandatario o apoderado comun (art.

16 RLPI).

f) Asociaciones gremiales
En el caso de las asociaciones gremiales, la representacion para todos los efectos legales
y judiciales corresponde al Presidente del Directorio, de acuerdo al art. 92 del Decreto Ley N°

2.757 de 1979.

4.5 Titular de la patente

La LPI sefiala en su art. 2° que: “Cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, podrd gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitucion

Politica, debiendo obtener previamente el titulo de proteccién correspondiente.”

Por lo tanto, nuestra legislacién no establece limitaciones en cuanto a quienes pueden
ser sujeto o titular de un derecho de propiedad industrial, pudiendo tener esta calidad:

e Personas naturales;

e Personas juridicas;

e Instituciones gubernamentales en todas sus formas;
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e Nacionales;y

e Extranjeros

5. Prioridad

La prioridad consiste, segun el art. 22 del RLPI, en “el mejor derecho que un peticionario
pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en
el extranjero.”

En otras palabras, la prioridad consiste en el mejor derecho que tiene el solicitante
para obtener el registro por haber presentado primero una solicitud en Chile o en el

extranjero.

a) Prioridad dentro de plazo

En el caso que la solicitud nacional reivindique como prioridad una solicitud
extranjera, se debera verificar que ésta ultima no tenga mas de un afio contado desde la fecha
de la solicitud presentada en Chile. En efecto, el art. 34 de la LPI sefala que: “En caso que una
patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrd prioridad por el
plazo de un aifio, contado desde la fecha de su presentacion en el pais de origen, para presentar

la solicitud en Chile.”

Es importante destacar que la solicitud nacional podra invocar mas de una prioridad

nacional o extranjera, en cuyo caso el plazo del afio se calcula desde la prioridad mas antigua.

La prioridad deberd ser invocada al momento de la presentaciéon de la solicitud de
patente en Chile, indicando en el formulario el nimero, fecha y pais de origen de la

prioridad (art. 60 RLPI)

No se aceptaran prioridades reivindicadas en otro momento que no sea la

presentacidn de la solicitud.
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El certificado de prioridad original extendido por la Oficina de Patentes correspondiente
debe ser acompafiado al momento de presentar la solicitud o dentro de los 90 dias

siguientes (art. 60 RLPI)

En el caso de las solicitudes PCT presentadas en fase nacional, se entendera que este
requisito se cumple si la prioridad fue presentada durante la tramitaciéon de la fase
internacional. INAPI podra acceder a dicha prioridad por medio de las herramientas
disponibles del PCT en la pagina web de la OMPI, como es el caso del Patentscope. En
casos en la prioridad no fuere aportada en Fase Internacional, el solicitante se debera

ajustar en Fase Nacional al art. 60 RLPI.

Sin perjuicio de lo anterior, INAPI podra requerir la traduccién de dicha prioridad de ser
necesario para el analisis de la solicitud, conforme a lo establecido en la Circular N° 5 del

2010.

b) Pérdida de prioridad

El art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI del afio 1991, permitia obtener
proteccién como patente de invencién en Chile para invenciones ya patentadas o bien, cuya
solicitud se encontrara en tramite en el extranjero y que fueran presentadas en Chile después
de un afio contado desde la fecha de la primera presentacién; en consecuencia, se permitia
presentar solicitudes que habian perdido el derecho de prioridad establecido en el art. 34 del

texto original de la LP], disposicién que fue derogada por la Ley N2 19.996 del afnio 2005.

Con el fin de precisar a qué solicitudes se aplicaba el art. 39 inc. segundo del texto
original de la LPI, se dict6 la Circular N2 05 de fecha 31 de agosto de 2009 8, que establecid lo

siguiente:

a) Las patentes solicitadas en Chile hasta el 30 de noviembre del afio 2005, para
inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en tramite en el extranjero, que al
momento de realizar la presentaciéon nacional declaren una patente otorgada o la respectiva
solicitud en tramite en el extranjero, de acuerdo al art. 12 del Reglamento de la LP], seran, si

tanto el alcance de las reivindicaciones como el contenido de la presentaciéon nacional es

¥ Véase el texto integro de la Circular N° 05 de fecha 31 de agosto 2009 en www.inapi.cl.
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menor o igual que el de la patente otorgada o la respectiva solicitud en tramite en el

extranjero.

b) En las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del afio 2005,
para inventos ya patentados en el extranjero, reguladas conforme lo dispone el art. 39 inc.
segundo, del texto original de la LPI, el estado de la técnica comprendera el periodo anterior a
la fecha de la(s) prioridad(es) de la patente otorgada que se declare y también quedara
comprendido en el estado de la técnica, todo lo que haya sido divulgado a nivel nacional antes
de la fecha de presentacion de la solicitud en Chile, inclusive el contenido de las solicitudes
nacionales presentadas antes de la fecha de presentacién de la solicitud en Chile y publicadas

en esa fecha o en una posterior.

) Tratandose de las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del
afio 2005, para inventos cuya solicitud se encuentra en tramite en el extranjero, reguladas
conforme lo dispone el art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI, se considerara como
estado de la técnica el periodo anterior a la fecha de la presentacion de la solicitud en Chile y
también quedard comprendido en el estado de la técnica, el contenido de las solicitudes
nacionales presentadas antes de la fecha de presentacién de la solicitud en Chile y publicadas

en esa fecha o en una posterior.

d) En el caso de las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del afio
2005, para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en tramite en el extranjero,
reguladas conforme lo dispone el art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI, no sera
considerado para efectos de determinar la novedad de la invencién ni el nivel inventivo el
contenido de solicitudes en tramite o patentes otorgadas que compartan al menos una de la(s)
prioridad(es) de la solicitud en Chile y donde el contenido no considerado corresponde

exclusivamente al divulgado en la(s) prioridad(es) en comun.
e) Las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del afio 2005,

reguladas conforme lo dispone el art. 39 inc. segundo del texto original de la LPI, se otorgaran

por el periodo dispuesto en dicha norma.

41



Finalmente, la Circular sefiala que no podra aplicarse de forma de contravenir lo
dispuesto en el art. 12 transitorio del texto original de la LPI, en los casos que se cumplan los

supuestos del art. 39 inc. segundo del citado cuerpo legal.

6. Titulo o materia de la solicitud

El titulo de la invencién debera ser breve claro y preciso, de tal modo que cualquier
persona versada en la técnica pueda formarse una idea de cudl es el problema técnico que

resuelve la invencidn y de la forma que éste se soluciona.

En ningin caso se admitiran palabras de fantasia que no tengan un significado

claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate.

En efecto, el art. 36 RLPI sefiala que: “Toda invencion deberd tener un titulo
determinado inicialmente por el solicitante, el que deberd ser claro y preciso, de modo tal que
cualquiera persona versada en la técnica o arte pueda formarse una idea de cudl es el problema

técnico que resuelve y de la forma que éste se soluciona.

En ningtin caso se admitirdn palabras de fantasia o que no tengan un significado

claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate.”

7. Clasificacion

La Clasificaciéon de Patentes es una descripcién alfa numérica que permite identificar
el Ambito técnico y caracteristicas técnicas de la invencién o modelo de utilidad que se recoge
en la solicitud. Si bien el solicitante podra sugerir una Clasificacion, sera INAPI quien
determinara la Clasificaciéon que mejor represente los contenidos técnicos sobre los que se

solicita proteccidn en la solicitud.
La clasificacién debe especificarse en la hoja técnica y exige que se indique la clase,

segun el “Clasificador Internacional de Patentes, establecido por el Arreglo de Estrasburgo del

24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.”
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En el link que se indica se podra encontrar mas informacion acerca de la clasificacion
internacional de patentes:

http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html

8. Firma de la solicitud

La firma de la solicitud por parte del solicitante o su representante es la forma como el

acto de presentacién se perfecciona.

Para los efectos de presentar la solicitud, bastara con que el representante indique en
ella el nombre del solicitante por quién actuard. En consecuencia, no sera necesario que el
solicitante firme la solicitud. Sin embargo, INAPI conferird mediante resolucién notificada por
el estado diario un plazo de 30 dias a los residentes nacionales y 60 dias a los residentes en el

extranjero para acompaifar el poder respectivo (art. 15 LPI).

9, Documentos de la solicitud

Ingresada la solicitud a INAPI se debera verificar que se hayan acompafiado los
siguientes documentos (art. 43 LPI):
e Hoja técnica o resumen de la invencion
e Memoria Descriptiva
e Pliego de Reivindicaciones

e Dibujos, cuando procediera

9.1 Hoja técnica o resumen de la invencién
El solicitante debe presentar una hoja técnica con un resumen de la invencién (art. 38

RLPI). La hoja técnica se puede presentar en un formulario en papel, a la venta en el Instituto,

o en formato electrénico y en forma gratuita, a través del sitio web www.inapi.cl.
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El solicitante debe completar la hoja técnica con su nombre, el nombre del inventor,
representante, si lo hubiera, direcciones de cada uno, titulo de la invencién y resumen del

invento.

El resumen debe contener una sintesis de la invencién y una indicacién del campo
técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicacién, no debiendo superar los
1.600 caracteres. Se deben evitar expresiones del tipo "la invencién se refiere a" o "la
invencién definida en la memoria", etc. Siempre que sea necesario, debera contener la formula

quimica principal y un dibujo reducido que mejor represente a la invencién.

El resumen debera permitir la comprensién esencial del problema técnico que se
resuelve, de su solucion y de su aplicacion, pero no tendra efectos en la determinacién del

alcance de la invencion.

9.2 Memoria descriptiva

La memoria descriptiva de la invencion se debera presentar en texto formando cuerpo
aparte e incluird una descripcién de lo conocido en la materia, una descripcién de los dibujos
(si los hay), una descripcion detallada de la invencién y un ejemplo de aplicacién, cuando

corresponda (art. 39 RLPI).

La descripcion de lo conocido en la materia comenzara introduciendo el campo de
aplicacion preferente de la invencion, citando el problema técnico que ésta aborda y hara una
referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo
mas cercanas y actuales posibles desde el punto de vista tecnolégico, destacando sus

inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripcion de la invencidn es una explicacién detallada y clara de la invencién en
referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo
suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector

industrial al que se refiera pueda "reproducir la invencién".
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En relaciéon con el ejemplo de aplicacion de la invencién, éste consistirda en una
exposicién detallada de, a lo menos, un modo de realizaciéon de la invencién, que podra
apoyarse o ilustrarse con la ayuda de los dibujos si los hubiere, que sirva para hacer

reproducible la invencidén (art. 39 RLPI).

Adicionalmente, la memoria descriptiva, al igual que los dibujos, servirdn para

interpretar las reivindicaciones (art. 49 LPI).

9.3 Pliego de reivindicaciones

El pliego de reivindicaciones es el conjunto de descripciones claras y concisas, de
estructura formal, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se

desea obtener proteccion.

Las reivindicaciones definirdn la materia que sera objeto de la proteccién y deberan
estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistiran exclusivamente en una descripcién

de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso.

El contenido de las reivindicaciones debera ser autosuficiente, es decir, no podran
hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente

necesario, lo que sera calificado por el perito o INAPI.

Estaran precedidas por un nimero arabigo y seran tantas como sean necesarias para

definir y delimitar correctamente la invencién (art. 41 RLPI).

El pliego de reivindicaciones se presentara en texto formando cuerpo aparte y debera
contener una primera clausula independiente que designe el objeto de la invencién y sus
caracteristicas principales que podran ser detalladas o caracterizadas en las siguientes
reivindicaciones. Es posible incluir tantas reivindicaciones independientes como objetos

tenga la solicitud, todos los cuales guarden unidad de invencién entre si.

El contenido de las reivindicaciones debera ser autosuficiente y, por consiguiente, no

podra hacer referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente
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necesario, circunstancias que seran calificadas en el respectivo peritaje de la invencién. Con
todo, el solicitante podra incluir en las reivindicaciones referencias numéricas a los dibujos
que se acompafien en la solicitud, lo cual también podra ser requerido por el perito en el

informe pericial si lo estimare pertinente.

Las reivindicaciones estaran estructuradas por un numero arabigo, un preambulo, la

expresion "caracterizado” y la caracterizacién de que se trata.

La primera clausula del pliego, llamada reivindicacion independiente o principal,
es aquella que designa el objeto de la invencién y sus caracteristicas principales (art. 2° RLPI),
es decir, debe contener los elementos esenciales de la invenciéon. Con la sola lectura de esta
clausula debera ser posible reproducir el producto, aparato o procedimiento que constituye la
invencién, sin perjuicio que la memoria descriptiva debera contener una descripcion

detallada y clara de la invencion que permita su reproducibilidad.

Las demas clausulas, llamadas reivindicaciones dependientes o accesorias, son
aquellas que comprenden caracteristicas de una o varias reivindicaciones anteriores de la
misma categoria, especificando y precisando los detalles o alternativas adicionales de la
invencion (art. 2° RLPI). Es necesario que cada una de estas clausulas se enlace correctamente

ala olas reivindicaciones independientes correspondientes.

Reivindicacion dependiente maultiple, es aquella que se refiere a mas de una

reivindicaciéon de numeracion anterior del mismo pliego (art. 2° RLPI).

Un pliego puede contener reivindicaciones independientes de distintas categorias, por
ejemplo “dispositivo, procedimiento o producto”, siempre que mantengan la unidad de
invencion, vale decir, que resuelvan un problema técnico mediante un concepto inventivo

comun o “Unico concepto inventivo general” (art. 40 RLPI).

No se aceptaran dentro de las reivindicaciones, frases del tipo "segun los dibujos

acompanados”, "de acuerdo a lo explicado en la descripcidn adjunta”, u otras similares.
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Su importancia radica en que el alcance de la proteccion otorgada por la patente o

solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones (arts. 44 RLPI y 49

LPI).

b)

d)

La estructura de las reivindicaciones conforme al art. 2° RLP], es la siguiente:
e Numero de las cldusulas
e Predmbulo
e Laexpresion "CARACTERIZADO"

e La caracterizacion.

Numero de las clausulas: Las clausulas deberdn numerarse en forma correlativa

utilizando niimeros ardbigos simples, es decir, 1, 2, etc.

Preambulo: Define la materia de la invencién con indicacién del problema técnico que
pretende solucionar. Esta parte de la clausula debe incluir los elementos comunes que
posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto no debe contener elementos

novedosos.

La expresion “CARACTERIZADO”: Este término debera estar siempre presente en cada
una de las clausulas, teniendo por objeto separar el preAmbulo de la caracterizacién para

poder distinguirlos. Debe estar destacado en negrilla o escrito con letras mayusculas.

La caracterizacion: Es la parte medular de una clausula por cuanto define los elementos,
combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituyen el aporte técnico que retne las
condiciones de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, por lo tanto el mérito para

otorgar una patente.

Es importante que esta caracterizacién sea consecuente con el preambulo. Asi por

ejemplo, si en el predmbulo se indica un procedimiento, en la caracterizacion deben

desarrollarse las fases del mismo y no la descripcién de aparatos, y viceversa.
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9.4 Dibujos
Se entendera por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los graficos (art. 46

RLPI).

Los diagramas de flujo podran contener palabras aisladas siempre que sean de uso

frecuente en la técnica, tales como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar u otras.

Los graficos deberan contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia,
simbolo, palabra o palabras del parametro fisico o quimico que represente el eje coordenado,
y simbolo de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta mas detallada de
los parametros y unidades en la memoria descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir
diferentes tramos de curvas del grafico, deberan sefialarse mediante referencias numéricas,

las que deberan ser descritas en la memoria descriptiva.

También, quedardn comprendidos en esta seccion las secuencias o listado de
secuencias de nucledtidos o aminodacidos, para el caso de solicitudes que requieran especificar
estos contenidos. De preferencia deberan ser presentados en el formato internacionalmente
establecido para estos fines en el marco del PCT, actualmente de acuerdo a la norma ST. 25 de

la OMPL

Las laminas de los dibujos deberan realizarse en papel blanco, resistente, no brillante,
con dimensiones “A4” o tamafio oficio. Su trazado debera ser técnico o convencional, en color
exclusivamente negro, no debiendo estar enmarcado o delimitado por lineas, y omitiendo

todo tipo de rotulos.

Cada lamina podra contener una o mas figuras, debiendo numerarse: Fig. 1, Fig. 2, etc.
Por otro lado, las partes o piezas incluidas en los dibujos deben numerarse de modo que un
mismo elemento tenga la misma numeracién cuando aparezca en dos o mas figuras, y se

conectaran a las partes o piezas mediante lineas cortas y curvilineas.

Los dibujos no deberdan contener textos explicativos de ningun tipo, ya que en la

memoria descriptiva se hara la descripcion de los elementos numerados.
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No se deberan acotar los dibujos, a menos que las dimensiones tengan una
importancia fundamental, de lo contrario el solicitante se limitard innecesariamente.
Asimismo, deberan guardar la debida proporcién y escala entre sus distintos elementos,

partes y piezas.

Seccion 2

Solicitudes PCT en Fase Nacional

El Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes, en adelante PCT, celebrado en
Washington el 19 de junio de 1970, y su Reglamento anexo, aprobado por el Congreso
Nacional segiin consta en Oficio N2 7.729, de 8 de octubre de 2008, de la Honorable Cdmara de
Diputados, entré en vigor en Chile el dia 2 de junio de 2009, en virtud de la publicacion en el
Diario Oficial del Decreto Supremo N2 52 de fecha 16 de marzo del 2009, del Ministerio de

Relaciones Exteriores que promulgé el PCT y su Reglamento anexo.

1. Fases PCT

El PCT es un medio alternativo de presentacion de solicitudes de patentes de
invenciéon y modelos de utilidad al régimen establecido en la LPI, que consta de una fase

internacional y una fase nacional:

. Fase internacional®: Sus principales etapas son: la presentaciéon de la
solicitud internacional, la budsqueda internacional, la publicacién internacional (la realiza

OMPI en su sitio web) y el examen preliminar internacional (que es opcional).

En esta fase, el procedimiento se desarrolla ante la oficina receptora (OR), la oficina
internacional de la OMPI, y la administraciéon encargada de la blisqueda internacional (ISA, en
inglés), y sélo eventualmente ante la administraciéon encargada del examen preliminar

internacional (IPEA, en inglés) (arts. 114 y 115 inc. primero y segundo LPI).

? Véase la fase internacional de PCT en detalle en Guia del Usuario PCT: INAPI como Oficina Receptora en
www.inapi.cl.
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o Fase nacional: En esta fase el solicitante acude directamente a las oficinas
nacionales designadas y/o elegidas, a las que en definitiva les corresponde conceder o
rechazar la solicitud de patente (art. 115 inc. final LPI). En esta etapa, las solicitudes se

someten a la Normativa y Practicas de las oficinas nacionales.

2. Fase Nacional19:

Luego de que en la Fase Internacional se emite el Informe de Bisqueda Internacional
(Capitulo I), se realiza la publicacion internacional, y opcionalmente, se solicita el Informe de
Examen Preliminar Internacional (Capitulo II), el solicitante puede decidir si contintia 0 no
con la tramitacion de la solicitud de patente o modelo de utilidad en la respectiva Fase

Nacional en las oficinas Designadas/Elegidas.

2.1 Plazo entrada en Fase Nacional

En caso de continuar con el procedimiento, el solicitante debe acudir directamente a
las oficinas nacionales designadas y/o elegidas, y entrar a la llamada “Fase Nacional”!!
(art. 115 inc. final LPI). En Chile el plazo de entrada de 30 meses, contado desde la fecha de
prioridad (art. 117 inc. primero LPI). Dicho plazo se aplica independientemente de demoras
en la fase internacional. La solicitud asi presentada, surtira los efectos de una presentacion

nacional regular en Chile desde la fecha de presentacidn internacional.

En caso de que se reivindiquen varias prioridades, el plazo de 30 meses se contara
desde la fecha de prioridad mds antigua. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna
prioridad, se podra ingresar en INAPI en fase nacional hasta antes del vencimiento del plazo

de 30 meses contado desde la fecha de presentacion internacional.

Sélo pueden entrar a fase nacional en Chile las solicitudes PCT que hayan sido
presentadas internacionalmente a contar del 02 de Junio del 2009, fecha en la que el PCT

entro en vigencia en nuestro pais.

10 Véase Circular N° 05 de 06 de diciembre 2010 que Informa Sobre Eficiente y Correcto Cumplimiento
de PCT en Fase Nacional en www.inapi.cl.

11 Para consultar sobre este plazo en otros Estados, se puede ingresar al capitulo nacional pertinente de
la Guia del Solicitante PCT (Fase Nacional) en http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html.
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Para ver mas detalles acerca de las funciones y tareas de INAPI como oficina receptora

se puede revisar la Guia INAPI como Oficina Receptoral?.

2.2 Entrada anticipada

Por regla general, ninguna oficina designada tramitara ni examinara la solicitud
internacional antes del vencimiento del plazo aplicable, segin lo dispuesto en el art. 22 del
PCT. Sin perjuicio de ello, cualquier oficina designada podra tramitar o examinar la solicitud
internacional en cualquier momento a peticidn expresa y por escrito del solicitante (arts. 13 y

23 del PCT).

2.3 Restablecimiento de derechos

En caso que haya vencido el plazo para la entrada de la solicitud internacional en fase
nacional en Chile, el solicitante podra requerir ante INAPI por escrito y junto con la

presentacion de la solicitud, el restablecimiento de los derechos (art. 117 inc. segundo LPI).

a) Causales
Las causales que habilitan la presentacién de la solicitud en INAPI encontrandose
vencido el plazo de 30 meses, consisten en que el incumplimiento del plazo no fue intencional

o ha ocurrido a pesar de la debida diligencia del solicitante.

b) Plazo para realiza la peticion

La peticion de restablecimiento debe realizarse en conjunto con la presentacion de
la solicitud, dentro del plazo que primero venza de los siguientes: dos meses posteriores a la
supresion de la causa de inobservancia o doce meses desde la fecha de vencimiento del plazo
de los 30 meses contado desde la presentacion de solicitud internacional. En la peticiéon debe
expresarse las razones del incumplimiento del plazo y aportarse las pruebas

correspondientes.

c) Tasa
La peticién de restablecimiento de derecho esta sujeta al pago de una tasa que se

encuentra fijado por Resoluciéon Exenta N2 171 de fecha 6 de abril de 201113 del Director

"2 Documento disponible en http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-1064_recurso_1.pdf
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Nacional. Su valor asciende, actualmente, al equivalente en pesos de USD 500 y su pago

debera acreditarse al momento de presentar la solicitud de restablecimiento.

d) Plazo de observaciones
En el caso que INAPI al analizar la peticién de restablecimiento de derechos,
evalle rechazarla, de acuerdo a la Regla 49.6 letra e) de PCT, debera emplazar al solicitante

para que realice sus observaciones dentro del plazo que se fije al efecto.
2.4 Disposiciones de forma

En cuanto a las normas relativas a los requisitos de forma de las solicitudes, se
aplicardn las disposiciones pertinentes de PCT, y de la LPI y su Reglamento, cuando
corresponda.

2.5 Idioma y tasas

Al momento de entrar en Fase Nacional, la solicitud debera ser presentada en INAPI en

idioma espafiol y estara sujeta al pago de las tasas previstas en la LPI (art. 118 LPI).

2.6 Publicacién y oposiciéon

Aceptada a tramitacion la solicitud, el solicitante debera publicar un extracto de ésta,
en virtud de lo dispuesto en el art. 4° LPI y art. 14 RLPI. La publicacién nacional marca el inicio
del plazo para que cualquier interesado se oponga a la solicitud conforme a lo establecido en

el art. 52 LPI.

2.7 Presentacion de documentos

a) Informe de busqueda

En las solicitudes presentadas en INAPI en fase nacional es facultativo para el

solicitante presentar el informe de busqueda internacional generado por la administraciéon

13 Véase la Resolucion Exenta N° 171 de fecha 6 de abril 2011 en www.inapi.cl.
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encargada de la busqueda internacional. Sin perjuicio de los requerimientos expresos que en

este sentido formule el Instituto, si lo estimare conveniente.

b) Certificado de prioridad

En los casos que el solicitante reivindique una prioridad, no estara obligado a
presentar el certificado correspondiente emitido por la oficina de origen de la solicitud. No
obstante, en caso que INAPI advirtiera alguna inconsistencia o disconformidad entre la
solicitud presentada en Fase Nacional y la solicitud internacional, podra requerir al solicitante
que acompaiie una copia de la prioridad. Asimismo, INAPI podra requerir excepcionalmente
una traduccién del documento de prioridad al solicitante cuando sea importante para la
validez de la reivindicacion de prioridad para determinar si la invencidén en cuestion es
patentable o, si la oficina receptora otorgé la fecha de presentacién internacional sobre la

base de incorporacion por referencia.

c) Poderes
Es aplicable a las solicitudes presentadas en INAPI como oficina designada y/o elegida,

la norma sobre poderes establecida en el art. 15 LPL

d) Cesiones de derechos
Respecto de las cesiones de derechos que se realicen de forma previa a la entrada de la
solicitud en fase nacional y que consten a través de declaraciones en la solicitud internacional,

se debe proceder de la siguiente forma:

i) Cesion del inventor al solicitante

INAPI no solicitara en fase nacional la cesién de la invencién, salvo que exista
una duda razonable acerca de la veracidad de la declaraciéon formulada al respecto en la
solicitud internacional o INAPI advierta alguna disconformidad entre la solicitud presentada

en fase nacional y la solicitud internacional.
ii) Cesion de la solicitud

INAPI no solicitara en fase nacional la cesién de derechos de la solicitud, salvo

que exista una duda razonable acerca de la veracidad de la declaracién formulada al respecto
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en la solicitud internacional o INAPI advierta alguna disconformidad entre la solicitud

presentada en fase nacional y la solicitud internacional.

2.8 Modificaciones de la solicitud

La solicitud puede ser modificada en las siguientes etapas:

a) Modificaciones a la solicitud PCT en Fase Internacional
En los casos que se efectien modificaciones de la solicitud PCT en la Fase

Internacional, de acuerdo a los arts. 19 o 34 de PCT, se procedera de la siguiente forma:

i) Modificaciones posteriores al informe de busqueda ante la oficina

internacional, segin el art. 19 PCT

Se debera presentar en INAPI la traduccion de las reivindicaciones como fueron
modificadas y como fueron presentadas originalmente conforme a la Regla 49 del Reglamento
del PCT. Asimismo, si el solicitante hubiere presentado ante la oficina internacional una
declaracién explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieran tener en la

descripcién y los dibujos, debera presentar en INAPI una traduccién de dicha declaracidn.

ii) Modificaciones presentadas ante la administracion encargada del examen

preliminar internacional, segiin el art. 34 PCT

Se debera presentar en INAPI la traduccion de la solicitud internacional tal como
fue modificada por los anexos del informe de examen preliminar internacional y una

traduccion de la solicitud internacional, tal como fue presentada originalmente.

Con todo, es responsabilidad del solicitante identificar claramente la version
modificada que se presentara para su andlisis y concesion en Fase Nacional para el tramite en
INAPI. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que no se identifique claramente lo que se
desea someter a analisis en INAPI, y en el entendido qué los antecedentes modificados en la
Fase Internacional del PCT corresponde al contenido de la descripcién, figuras y/o
reivindicaciones que el solicitante desea tramitar en la Fase Nacional en la oficina

designada/elegida; en el Examen Preliminar se aceptara a tramite el ultimo pliego, memoria o
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dibujos modificado de la Fase Internacional que se presenten en INAPI, lo que podra ser

verificado por el Examinador en Patentscope.

b) Modificaciones a la solicitud PCT en Fase Nacional

Una vez presentada la solicitud PCT en fase nacional, en conformidad a los arts. 28 y
41 de PCT y art. 49 del RLP], podran realizarse modificaciones, las cuales no podran ampliar el
campo de la invencién o de la divulgaciéon contenida en la solicitud internacional tal como
fuera presentada. Las modificaciones se podran presentar hasta antes de emitido el informe

pericial.

Por otro lado, no es posible adicionar una reivindicacién de prioridad en Fase Nacional
de una solicitud PCT. En efecto, la Regla 26 bis del Reglamento PCT sefiala que el solicitante
sélo podra corregir o afiadir una reivindicacién de prioridad al petitorio dentro de un plazo de
16 meses contados a partir de la fecha de prioridad o, cuando la correcciéon o adicidn
provoque la modificacién de la fecha de prioridad, de 16 meses contados a partir de la fecha

de prioridad modificada, segin qué periodo de 16 meses venza primero.

2.9 Restauracion del derecho de prioridad

a) Oficina receptora rechaza o no se pronuncia sobre restauracién

INAPI como oficina designada y/o elegida podra, a peticiéon expresa del solicitante,
restablecer la prioridad en caso que la solicitud de restauracion del derecho de prioridad haya
sido debidamente solicitada ante la oficina receptora y, no haya sido aceptada por ésta, o la

oficina receptora no hubiere emitido pronunciamiento al respecto (art. 116 LPI).

b) Causales

INAPI podra conceder la peticion de restauracion si comprueba que el incumplimiento
del plazo de prioridad ocurri6 a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o
que dicho incumplimiento no fue intencional. Para ello, el solicitante debera aportar junto con

su peticidn las explicaciones y pruebas correspondientes.

c) Tasa
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El valor de la tasa de restauracién de derecho de prioridad que cobrara INAPI como
oficina designada y/o elegida se encuentra fijado por Resoluciéon Exenta N2 171 de fecha 6 de
abril de 2011 del Director Nacional. Su valor asciende, actualmente, al equivalente en pesos de

USD 500 y su pago debera acreditarse al momento de presentar la solicitud de restauracion.

2.10 Disposiciones de fondo

En virtud de la naturaleza procedimental de PCT, a las solicitudes de patente de
invencién y modelos de utilidad presentadas en INAPI como oficina designada y/o elegida les
seran aplicables los requisitos de patentabilidad establecidos en la LPI. Asimismo, el examen
de fondo de las solicitudes se realizara de acuerdo a las Directrices de Examen del INAPI. (art.

120 LPI).

2.11 Plazovigencia de derechos

En virtud de lo establecido en el art. 39 LP], las solicitudes de patente de invencion que
se presenten en INAPI en Fase Nacional de PCT, se concederan por un periodo no renovable
de 20 afios, contado desde la fecha de presentacion internacional de la solicitud PCT (art. 121

LPI).

Por su parte, las solicitudes de modelos de utilidad que se presenten en INAPI en fase
nacional de PCT, se concederan por un periodo no renovable de 10 afios, contado desde la
fecha de presentacion internacional de la solicitud PCT, de acuerdo a lo establecido en el art.

57 LPI (art. 121 LPI).
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Seccion 3

Examen Preliminar

1. Introduccion

El procedimiento de tramitaciéon de patentes se encuentre regulado por la LPI y su
Reglamento, y es de naturaleza eminentemente registral, es decir, el derecho de propiedad
industrial sobre una invencidén no nace sino hasta la conclusiéon del procedimiento y la

obtencion del registro.

INAPI es la entidad con competencia en Chile para la administracion y atencion de los
servicios de la propiedad industrial. En este sentido, le corresponde recibir y resolver las
solicitudes de patente luego de practicar su examen de forma y de fondo (art. 2° Ley N°

20.254).

El Examen Preliminar esta destinado a comprobar que la solicitud de patente cumple
con los requisitos formales de presentacion. Es necesario destacar que en esta etapa del
procedimiento no se analizan aspectos sustantivos como las exclusiones de patentabilidad

establecidas en el art. 37 de la LPI.

2. Aspectos que evaluia el examen preliminar

En el examen preliminar se debe verificar o revisar el cumplimiento de un conjunto de

requisitos de tipo formal, que principalmente son los siguientes:

a) Verificar que se acompaifie el resumen de la invencién (hoja técnica), la
memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, en idioma espafiol, y los dibujos, cuando
procediera (art. 43 LPI y art. 11 RLPI).

b) Verificar que se acompaiie la cesion de la invencion, si fuere una persona
distinta del inventor, salvo en el caso de las solicitudes presentadas en fase nacional de PCT
(art. 11 RLPI).

) Verificar que se acompaiie el poder, si la solicitud designa un representante.

No obstante, si no se dispone del poder para los efectos de presentar la solicitud, bastara con

57



que el representante indique en ésta el nombre del solicitante por quién actuara. En este
evento, INAPI conferird un plazo de 30 dias a los residentes nacionales y 60 dias a los
residentes en el extranjero para acompaiar el poder respectivo (art. 15 LPI y art. 17 RLPI).

d) Se debera verificar si el solicitante reclamd haber efectuado divulgaciones
inocuas (art. 42 LPI y art. 37 RLPI)14 15,

e) Verificar que las solicitudes presentadas en INAPI en Fase Nacional de PCT
cumplan con los requisitos de forma para su presentacion, en especial, con el plazo de entrada

en fase nacional.

e Una vez cumplido los requisitos formales anteriormente sefialados, el Instituto
procederd a: revisar y/o asignar la correcta clasificacion de la invencién
realizada por el solicitante. En caso que ésta sea incorrecta, incompleta o se

omita, en esta etapa se asignara una clasificacion a la solicitud.

e Revisar el titulo de la solicitud o asignar uno nuevo, en caso que el titulo con

que se presentd la solicitud sea incorrecto o incompleto.

e Se debera indicar cudl es el dibujo mas representativo de la invencidn, a fin de
que una imagen de este sea incluida en la publicacion establecida en el art. 4°

LPI (art. 17 RLPI).

Adicionalmente, también se revisara:

. Que el formulario de la solicitud se haya completado en forma correcta, es
decir, que no se haya omitido algin dato, como la individualizacion del solicitante o del
inventor;

. Que el formulario de la solicitud se haya firmado, ya sea por el solicitante o el
representante, en su caso;

. Que se adjuntaron todos los documentos que la solicitud cita como

acompaifados, ademas de los indicados en el art. 43 de la LPI;

' Véase la Circular N° 1 de fecha 04 de febrero 2010 en www.inapi.cl.
' Esta materia se desarrolla en extenso en Parte 8 sobre Examen de Fondo, puntol.1
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. Que se acredito el pago de derechos por 1 UTM mediante el comprobante

respectivo y que el monto pagado es correcto (art. 18 LPI).

Finalmente, INAPI propondra un extracto de la solicitud para su publicacién en el
Diario Oficial (art. 4° LPI), debiendo el solicitante prestar su aprobacién del mismo. Con la

publicacién en el Diario Oficial de dicho extracto, el solicitante aprueba tacitamente su

contenido.
3. Etapas del examen preliminar
a) Poder

Para la presentacion de una solicitud de registro de derecho de propiedad industrial,
bastara que en la respectiva solicitud se indique el nombre del solicitante y el nombre del
representante, segiin corresponda. En estos casos, INAPI, mediante resolucién otorgara un
plazo para que se acompaiie el Poder; si el titular es un residente nacional, el plazo sera de 30

dias; si el titular tiene residencia en el extranjero, el plazo sera de 60 dias.

Vencidos estos plazos sin que se hubiere acompanado el Poder, la solicitud se tendra
por definitivamente abandonada, sin posibilidad de desarchivo dentro del plazo de 120 dias a
que alude el inciso segundo del articulo 45 de la Ley N° 19.039, respecto de las solicitudes de

patentes.

Se entendera que el poder no ha sido acompafiado, por ejemplo, en los casos de
presentarse en fotocopia simple, escaneados, si no vienen firmados, si no indica la

individualizacion del representado o del representante.16

b) Observaciones de forma
Si en el examen preliminar se detecta algiin error u omision, se apercibe al interesado
para que realice las correcciones, aclaraciones o acompafie los documentos pertinentes

dentro del término de sesenta dias, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.

1¢ Véase Circular N° 04 de 09 de noviembre de 2012 “Sobre forma de comparecer ante el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial en www.inapi.cl.
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Las observaciones de forma se notifican por el estado diario y deben subsanarse

dentro del plazo de 60 dias habiles (art. 45 inc. primero LPI).

La forma de cumplir con las observaciones de forma es mediante un escrito dirigido al

Conservador de Patentes corrigiendo los errores u omisiones.

De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo sefialado, la solicitud se

tendra por no presentada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 45 inc. primero de la LPI.

c¢) Aceptacion a tramitacion
Si no existen observaciones o éstas fueron subsanadas oportunamente, la solicitud es
aceptada a tramitacion. Posteriormente, el solicitante debe retirar en INAPI un extracto de la
solicitud y requerir su publicacién al Diario Oficial dentro del plazo de 60 dias habiles,
contado desde la fecha de aceptacién a tramite (art. 14 del RLPI). En el caso de no requerirse
oportunamente la publicacion del extracto en el Diario Oficial, la solicitud se tendra por

abandonada pudiendo requerirse su desarchivo conforme al inciso 2° del art. 45 LPI.

Seccion 4

Publicacion de Extracto en el Diario Oficial

Una vez aceptada a tramitacidn la solicitud de patente, INAPI prepara un extracto de
ésta que contiene el nimero de solicitud, nombre completo o razén social del solicitante,
extracto explicativo del contenido del derecho cuya proteccion se pretende y el dibujo mas

representativo de la solicitud (art. 17 RLPI).

Con el extracto en su poder, el solicitante debera requerir a su costa la publicacion del
extracto en las oficinas del Diario Oficial habilitadas en INAPI, dentro del plazo de 60 dias de
aceptada a tramite la solicitud (art. 14 RLPI). En el caso de no requerirse oportunamente la
publicacién del extracto en el Diario Oficial, la solicitud se tendrd por abandonada pudiendo

requerirse su desarchivo conforme al inciso 2° del art. 45 LPL
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Antes de requerir la publicacion en el Diario Oficial el solicitante tendra que verificar
la conformidad del extracto con los antecedentes de la solicitud, y debera requerir la emisién

de uno nuevo en caso que éste no refleje fielmente el contenido de la solicitud y sus datos.

Dentro del plazo de 45 dias contado desde la fecha que se publique un extracto de la
solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado puede interponer demanda de oposicion en
contra de la solicitud de patente de invencion, modelo de utilidad, disefio industrial, dibujo
industrial o esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, transformandose el

procedimiento en contencioso (art. 5° LPI).

Seccion 5

Pago del arancel pericial

1. Plazo acreditacion pago del arancel pericial

Vencido el plazo de 60 dias para formular oposicion, se inicia un nuevo plazo de 60
dias para que el solicitante acredite ante INAPI el pago del arancel pericial (art. 8° LPI y 80
RLPI). En caso de no acreditarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendra por
abandonada. En el caso de no acreditarse oportunamente el pago del arancel pericial, la
solicitud se tendra por abandonada pudiendo requerirse su desarchivo conforme al inciso 2°

del art. 45 LPI.

Al respecto, es dable destacar que el plazo para la acreditacion del pago del peritaje se
genera automaticamente una vez vencido el plazo para formular oposicion, de tal forma que

no se dicta resolucion que lo fije.

El valor del arancel pericial varia segtin el tipo de solicitud de derecho de propiedad
industrial en tramite, como se muestra en el Anexo IV. Sus valores fueron fijados por ultima

vez por Resolucidn Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre de 201117,

17 Véase la Resolucion Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre 2011 en www.inapi.cl.
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Seccion 6

Nombramiento del perito

Designacion del perito

Acreditado el pago del peritaje, la solicitud de patente queda en estado de que INAPI
pueda designar un perito (art. 6° LPI), esto es, una persona cuya idoneidad haya sido
previamente calificada por el Director Nacional de INAPI, y que debera estar incluido en un

registro especial llamado Registro de Peritos, que al efecto se llevara en INAPI (art. 79 RLPI).

Por Resolucién Exenta N° 35 de fecha 25 de enero de 201218, se actualiz6 el Registro
de Peritos. Dicha resolucion individualiza con su nombre completo, profesién y area de

especialidad técnica a la totalidad de los peritos que forman parte del Registro.

2. Aceptacion del cargo

El perito debe aceptar el cargo en el expediente respectivo dentro de un plazo de 20
dias contado desde su nombramiento. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entendera que
rechaza el cargo debiendo procederse a la designacién de otra persona quién gozara del
mismo plazo para su aceptacidon o rechazo. La no aceptacion del cargo debera ser fundada

(art. 81 RLPI).

Seccion 7

Etapa Pericial

La etapa pericial es la instancia dentro del proceso de analisis sustantivo de una
solicitud de patente donde se procede a confrontar y estudiar los antecedentes, asi como

definir la materia constitutiva de dicho analisis.

'8 Véase la Resolucion Exenta N° 35 de fecha 25 de enero 2012 en www.inapi.cl.
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1. Plazo para evacuar el informe pericial

El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 dias, contado desde la
aceptacion del cargo. El perito puede solicitar la ampliaciéon del plazo hasta por 60 dias,
peticién que debe ser fundada y que INAPI concederad si existen motivos justificados (art. 7°

LPI).

2. Funcion del perito

La labor del perito consiste en (art 82 del RLPI):

a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho,
sefalados en los arts. 32, 56,62y 75 de LPL

b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el
solicitante.

c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.

d) Confeccionar y entregar a INAPI el informe pericial.

Para los efectos de la Regulacion del Sistema de Peritos, consultar la Resolucion de

INAPI N° 202 del 201319,

3. Contenido del informe pericial

El informe pericial debe contener, segin la naturaleza del derecho en examen, lo

siguiente: (art. 83 RLPI)

a) Busqueda del estado de la técnica.

b) Anélisis de la novedad.

c) Analisis del nivel inventivo.

d) Analisis de la aplicacién industrial.

e) Andlisis técnico sobre la concurrencia de los demas requisitos establecidos en la LPI

y en el Reglamento.

' Resolucion N° 202 del 2013 que Regula el Sistema de Peritos,
http://www.inapi.cl/portal/normativa/603/articles-3435_recurso_1.pdf.
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Toda vez que los informe pericial son un antecedente para la resolucion del Director
Nacional, estos podran ser evaluados por los Examinadores para verificar y analizar los
conceptos evaluados y que se ha mantenido uniformidad con los criterios de INAPI y de estas

Directrices (art. 87 RLPI).

Respecto de lo anterior y la consistencia de la labor pericial con los criterios de INAPI

alo largo de toda la tramitacién, podra evaluarse el desempefio y calificacién de los peritos.

4. Observaciones al informe pericial

Notificado el informe pericial, el solicitante o las partes, en su caso, disponen de un
plazo de 60 dias para formular las observaciones que estimen convenientes al informe. El
interesado puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliacion del plazo

hasta por 60 dias para formular observaciones al informe pericial (art. 7° LPI).

De las observaciones del interesado o las partes, en su caso, se dara traslado al perito
para que, en un plazo de 60 dias, responda a dichas observaciones evacuando el informe

Respuesta del Perito (art. 7° LPI)?20.

5. Respuesta del Perito

El informe Respuesta del Perito debe contener, en cuanto corresponda, lo mismo que
se exige al Informe Pericial, y se basara en los antecedentes de la solicitud disponibles en el
proceso, principalmente en las observaciones al informe pericial entregadas por el solicitante,

cuando sean pertinentes.

Con la entrega a INAPI del informe Respuesta del Perito, concluye la Etapa Pericial,
con ello la instancia para definir la materia constitutiva de analisis. Notificado el informe
Respuesta del Perito, el solicitante o las partes, en su caso, disponen de un plazo de 60 dias
para formular las observaciones que estimen convenientes al informe, dicha respuesta no
debe cambiar la materia respecto de la que se realizé el informe Respuesta del Perito. En caso

que no se haya requerido prérroga por parte del interesado al Informe Pericial, éste podra

Pyéase la Circular N° 09 de 29 de agosto 2008 sobre Aplicacion de Normas de Procedimiento de Concesién
de Registros de Propiedad Industrial que Indica en www.inapi.cl.
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solicitar la ampliacién del plazo hasta por 60 dias para formular observaciones al informe

Respuesta del Perito.

6. Prorrogas

El interesado podra requerir, por una unica vez durante el procedimiento de analisis
pericial, prorroga por hasta 60 dias para formular sus observaciones a los informes periciales

(art. 7 LPI).

Por su parte, el perito, podra requerir prérroga por hasta 60 dias para evacuar cada

Informe que el Instituto le requiera.

En caso de concederse la prorroga, ésta se contabilizard inmediatamente a
continuacion del vencimiento del plazo original que se prorroga, independientemente de la
fecha de notificacion de la resolucién que la concede. No se podran ampliar los plazos que ya

hubiesen sido prorrogados.

Seccion 8

Etapa Resolutiva

La solicitud quedara en estado para dictar resolucién que la deja en Etapa Resolutiva
con la formulacion de observaciones a la Respuesta del Perito o por la inexistencia de

observaciones del solicitante a alguno de los informes periciales.?!

Decretado el Estado de Resolver, el examinador revisara la solicitud a fin de

determinar su curso progresivo, el que podra consistir en:

1. Aceptar la solicitud

21 Véase la Circular N° 09 de 29 de agosto 2008 sobre Aplicacion de Normas de Procedimiento de Concesién
de Registros de Propiedad Industrial que Indica en www.inapi.cl.
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El examinador recomendara la concesidn de la solicitud si constata que cumple con los
requisitos de patentabilidad contemplados en los arts. 33, 35 yv 36 de LPI y los demas
requisitos de fondo y forma establecidos por la Ley, en el caso de las patentes de invencién. El
examinador procedera de igual forma respecto de los demas tipos de derechos de propiedad

industrial, conforme a las normas legales aplicables a cada uno de ellos.

Si la solicitud cumple los requisitos legales pero presenta algiin defecto meramente
formal que no cambia el fondo de la misma, como errores tipograficos en la hoja técnica o en
la memoria descriptiva, la resolucién definitiva junto con conceder la patente podra corregir

de oficio tales errores.

2. Rechazar la solicitud

El examinador recomendara el rechazo de la solicitud de patente de invencién si
concluye que no cumple alguno de los requisitos de patentabilidad contemplados en los arts.
33,35y 36 LPI o los demas requisitos de fondo establecidos por la Ley, y que se desarrollan en
los capitulos siguientes. El examinador procedera de igual forma respecto de los demas tipos
de derechos de propiedad industrial, conforme a las normas legales aplicables a cada uno de

ellos.

3. Devolucion de la solicitud al perito

El examinador podra recomendar la devolucion de la solicitud al perito, en caso que el
andlisis pericial esté incompleto, requiriendo al efecto que emita un Informe Pericial
Complementario. Esto procedera por ejemplo, cuando omite pronunciarse sobre alguno de los
requisitos de patentabilidad, o no analizé antecedentes disponibles al momento de evacuar el

respectivo informe.
En estas circunstancias, se dicta una resolucién que ordenara al perito emitir un

informe pericial complementario dentro de un plazo determinado, la que ademas sefalara

taxativamente los puntos sobre los cuales se debe informar.
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Evacuado el informe pericial complementario, éste sera notificado al solicitante para
que formule las observaciones que estime pertinente. Tanto el perito como el solicitante,

podran requerir prérroga por hasta 60 dias para sus respectivas actuaciones.

Recibidas las observaciones del solicitante o constatada la inexistencia de éstas, los
antecedentes seran revisados por el examinador a objeto de decidir si con estos la solicitud es

susceptible de ser concedida o rechazada.

4., Correcciones de forma al solicitante

El examinador podra recomendar correcciones de forma al solicitante si, no obstante,
verificar que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y demas requisitos
legales, constata que presenta defectos formales, particularmente en la hoja técnica, memoria
descriptiva, pliego de reivindicaciones o figuras, que hacen imposible la concesién de la
misma. Para dicho efecto, se dicta una resolucién que junto con sefialar en forma expresa cada
uno de los defectos de que adolece la solicitud, fija un plazo al solicitante para subsanarlos, el

cual podra prorrogarse en casos debidamente fundamentados.

De conformidad a lo dispuesto en el art. 43 de la Ley N° 19.880, se conferira un plazo
de 30 dias para subsanar las observaciones. Vencido este plazo sin que conteste o corrija las
objeciones, se apercibira al solicitante por un nuevo plazo de 7 dias; si dentro de este nuevo

plazo no contesta, se procedera a declarar el abandono definitivo de la solicitud.

Recibidas las observaciones del solicitante los antecedentes seran revisados por el
examinador a objeto de decidir si con estos la solicitud es susceptible de ser concedida o

rechazada.
5. Correcciones de fondo bajo apercibimiento de rechazo.

El examinador podra recomendar que se formulen correcciones de fondo cuando la
solicitud no cumple uno o mas de los requisitos de patentabilidad establecidos en la LPI, o los

demas requisitos de fondo establecidos por la Ley, y que se desarrollan en los capitulos

siguientes, bajo apercibimiento de proceder a su rechazo. El examinador procedera de igual
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forma respecto de los demas tipos de derechos de propiedad industrial, conforme a las
normas legales aplicables a cada uno de ellos. La resolucién respectiva indicara cual es la
objecion de fondo y sus fundamentos, junto con conferir un plazo al solicitante para subsanar
la observacion en cuestidn, el cual podra prorrogarse en casos debidamente fundamentados.
De no evacuarse respuesta por el solicitante dentro del plazo asignado o, si ésta no corrige la

objecion, la solicitud sera rechazada.

6. Préorrogas

Los plazos establecidos por la Administracién en la Etapa Resolutiva, pueden ser
prorrogados si existen motivos fundados. En caso de concederse la prorroga, ésta se
contabilizard inmediatamente a continuaciéon del vencimiento del plazo original que se

prorroga, independientemente de la fecha de notificacidn de la resolucién que la concede.

Seccion 9

Cambio de Categoria del Derecho de Patente

En relaciona al tipo de solicitud de patente, se debe tener en cuenta que es el
solicitante quien al momento de ingresar una solicitud, selecciona el tipo de derecho que
desea proteger, conforme con las definiciones de cada uno de las categorias de derechos

establecidos en la Ley de propiedad industrial.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca
que el derecho reclamando corresponde a otra categoria, INAPI analizarda la solicitud
conforme a dicha categoria, conservando la prioridad adquirida (art. 45, inciso tercero, LPI y

art. 50 RLPI).

Asimismo, el solicitante tiene la facultad de pedir el cambio de derecho, hasta antes de
emitido el informe pericial, siempre que ello no implique una ampliacién del campo de la
invencidon o de la divulgaciéon contenida en la memoria descriptiva (art. 49, inciso primero,

RLPI).
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Si fruto del andlisis técnico se desprende que lo reivindicado corresponde mas bien a
una materia técnica distinta a la categoria de derecho solicitado, se debera realizar el analisis
sustantivo a la solicitud tal como fue presentada. Posteriormente, se debera realizar el analisis
sustantivo a la solicitud de acuerdo a la nueva categoria. Si en virtud de dicho anilisis se
concluye que a la solicitud le corresponde la nueva categoria, INAPI podra recomendar
expresamente el cambio de derecho. Esta recomendacién podra efectuarse en la Etapa Pericial

o Etapa Resolutiva.

Seccion 10

Pago de tasas

Las tasas corresponden a determinadas sumas de dinero que INAPI percibe con la

finalidad de solventar los servicios que presta.

1. Clasificacion de las tasas 22 23

Las tasas se pueden dividir en dos categorias:

a) Tasas fijadas por la LPI.

b) Tasas fijadas por el Director Nacional.
a) Tasas fijadas por la LPI
Las tasas fijadas por LPI, son aquellas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial y

dicen relacion con los tramites necesarios para la concesion del derecho (art. 18 LPI)24,

Conforme a la LP], los siguientes derechos deben pagar tasas:

22 Véase el Anexo IV sobre Resumen Costo de la Solicitud.

23 Véase Anexo V sobre Tasas Fijadas por el Director Nacional conforme a Resolucion Exenta N2 78 de
25 de febrero 2011.
#* Véase el Anexo IV sobre Resumen Costo de la Solicitud.
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e Patentes de invencion
e Modelos de utilidad
e Dibujos industriales
e Disenos industriales

e Esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados

La presentacion de las solicitudes correspondientes a estos derechos estd afecta al
pago del equivalente a 1 UTM. A su vez, la concesién de las patentes de invencion esta afecta al
pago del equivalente a 3 UTM y de 1 UTM en el caso de los modelos de utilidad, dibujos
industriales, disefios industriales, y esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados, por concepto de los primeros 10 y 5 afios de vigencia de los derechos,

respectivamente (art. 18 inc. primero LPI).

Concedida la patente debera acreditarse ante INAPI el pago de las tasas antes citadas
dentro del plazo de 60 dias. Si asi no fuere, se tendra por abandonada definitivamente la

solicitud, procediéndose a su archivo (art. 18 bis E LPI)25.

La vigencia del segundo decenio de las patentes de invencidn esta sujeto al pago de
derechos equivalentes a 4 UTM, en tanto que la vigencia del segundo quinquenio de los
modelos de utilidad, dibujos industriales, disefios industriales y esquemas de trazado o
topografia de circuitos integrados esta sujeto al pago del equivalente a 2 UTM (art. 18 inc.
segundo LPI), los cuales deberan acreditarse antes del vencimiento del primer decenio o

quinquenio, segin corresponda.

Con todo, el pago de los derechos correspondientes al segundo decenio o al segundo
quinquenio, segun corresponda, podra acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la
expiracién del primer decenio o quinquenio, con una sobretasa de 20% por cada mes o

fraccion de mes.

De no acreditarse el pago correspondiente al segundo decenio o al segundo
quinquenio, los derechos antes referidos caducaran (art. 18 inc. final LPI). Los derechos

establecidos en la LPI son a beneficio fiscal (art. 18 bis E LPI).

5 Circular N° 8 del 2008 sobre Acreditacion de Pago de Derechos en la Concesion de Patentes de Invencion.
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b) Tasas fijadas por el Director Nacional

Existen dos tipos de tasas fijadas por el Director Nacional:

i.  Aranceles periciales

ii.  Tasas por otorgamiento de ciertos documentos

i) Aranceles periciales
El arancel pericial corresponde a los honorarios percibidos por los peritos como

contraprestacion por la realizacion del informe pericial.

El costo de los examenes periciales es de cargo del solicitante. El arancel de dichos
examenes es fijado periddicamente mediante resolucion del Director Nacional. Los
solicitantes tienen un plazo de 60 dias segun el art. 8° LP], para acreditar en INAPI el pago del
arancel correspondiente, antes de procederse al nombramiento del perito que analizara la

solicitud (art. 80 RLPI).

ii) Tasas por otorgamiento de ciertos documentos26
Existen ciertas tarifas que pueden ser fijadas por los Jefes de Servicio, en nuestro caso
el Director Nacional, que estan destinadas a solventar los gastos en que incurra la

administracion en el otorgamiento de ciertos documentos.

Las tasas vigentes a la fecha de dictacion de las presentes Directrices se encuentran
establecidas en la Resolucion Exenta N2 78 de fecha 25 de febrero de 2011, disponible en
www.inapi.cl. Cabe destacar que de acuerdo al DL 2.136 del afio 1978 y su ultima
modificaciéon del 2009 que “Autoriza Cobro del Valor de Documentos que Indica,
Proporcionados por los Servicios Publicos”, las recaudaciones a este titulo corresponderan a

ingresos propios de la institucién recaudadora, en nuestro caso de INAPI.

2. Procedimiento de pago de las tasas fijadas por la LPI

26 Véase el Anexo V sobre Tasas Fijadas por el Director Nacional conforme a Resoluciéon Exenta N2 78
de 25 de febrero 2011.
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a) Si la tramitacién es presencial
El pago de los derechos se debe realizar mediante el Formulario 10 de la Tesoreria
General de la Republica, el cual se puede solicitar directamente ante dicho Servicio, ante INAPI

o descargarse desde el sitio electrénico de la Tesoreria.

El pago de dichos derechos puede realizarse en cualquier banco de la plaza o en la

Tesoreria General de la Reptblica, en este ultimo caso en forma presencial o via internet.

Finalmente, se debe acreditar ante INAPI el pago de los derechos acompainando el
respectivo comprobante. Si se trata de los derechos exigidos para la presentacion de la

solicitud, no se le dara tramite si no se acreditan dichos derechos (art. 18 inc. primero LPI).

b) Si la solicitud es electrénica
En el caso que la solicitud se presente a través www.inapi.cl, el pago de los derechos se

puede efectuar via internet.

3. Fecha del Pago

En relacién al pago de los derechos si la tramitacidn es presencial, es dable distinguir

tres fechas:

a) Fecha de la orden de pago
La fecha de la orden de pago corresponde a la fecha de su emision. La principal
caracteristica es que esta orden de pago expresa el valor en UTM por su equivalente en pesos

al mes correspondiente a la emisién de la orden de pago.

b) Fecha del pago

La fecha de pago de los derechos corresponde al dia en que los derechos son
cancelados en la instituciéon financiera respectiva o en la Tesoreria General de la Republica.
Esta fecha debe coincidir con el mes de emision de la orden de pago, ya que el valor de la UTM

se modifica todos los meses.

c) Fecha de acreditacion del pago
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La fecha de acreditacion de pago corresponde al dia en que se presenta el
comprobante de pago en INAPI. Esta fecha no es critica en el pago de los derechos para la
presentacién de la solicitud, debido a que el comprobante de pago se debe acompafiar al
momento de depositar la solicitud en INAPI, no existiendo plazo fatal para ello (sin perjuicio

del plazo de prioridad).

En cambio, en el caso de los derechos finales, correspondientes a la concesion de la
patente, es esencial que se acredite el pago en INAPI dentro del plazo de 60 dias, contado
desde la fecha en que se notifica la resolucion de concesion por estado diario para solicitudes
Ley N° 19.039 de 1991, o contado desde tercero dia del envio de la carta certificada que
notifica la resoluciéon de concesion de conformidad al inciso final del art. 22 del Reglamento
para solicitudes Ley N° 19.039 de 2005. De no acreditarse dentro de plazo el pago, la solicitud

se tendra por abandonada definitivamente, procediéndose a su archivo (art. 18 bis E LPI).

No basta con realizar el pago de la concesion, sino que es necesario que el solicitante
lo acredite dentro del plazo de 60 dias en INAPI, adjuntando el comprobante del

mismo, de lo contrario se tendra por abandonada la solicitud.

4. Diferir el pago de tasas - Solicitantes carentes de medios econdmicos

Los solicitantes de patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos industriales,
disefios industriales, y esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados que
carezcan de medios econdémicos, pueden diferir el pago de los derechos establecidos en la LPI
hasta después de la concesion siempre que se cumplan determinados requisitos (art. 18 bis A

LPI).

Segun el art. 18 bis A LPI se puede diferir el pago de:

a) Las tasas mencionadas en el art. 18 LPI

b) Los aranceles periciales
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Los aranceles periciales sefialados en el art. 80 RLPI pueden, igualmente, diferirse. En
este caso, el Director Nacional debe nombrar un perito segiin un sistema de turno creado para
este efecto. El perito esta obligado a aceptar el cargo bajo sanciéon de ser eliminado del
registro, a la vez que debe desempeiiarlo con la debida diligencia y prontitud (art. 18 bis A

LPI).

a) Forma de solicitarlo
Este beneficio debe solicitarse al momento de presentar la solicitud acompafiando los

siguientes documentos:

i.Declaracion jurada de carencia de medio econémicos (art. 18 bis A LPI)
ii.Otros documentos que acrediten la carencia de medios econdémicos, tales como:

informe social y certificados de renta (art. 21 RLPI).

Si el solicitante no consigue acreditar la carencia de medios econdémicos, INAPI
resolvera exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 dias (art.

21 RLPI).

Si se concede el beneficio, se deben pagar las tasas diferidas dentro de los dos afios
siguientes a la concesién del registro, pudiéndose solicitar prérroga por dos afios mas antes

del vencimiento del plazo original (art. 21 RLPI).

b) Efectos de diferir el pago

Se debe anotar en el registro respectivo el aplazamiento y la obligacién de pagar los
derechos, como asimismo, el nombre del perito que evacu6 el informe y los honorarios
devengados, los que deberan ser pagados por el titular del registro. Esta obligacion recaera

sobre quienquiera que sea el titular del registro. (art. 18 bis A LPI).

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, se

declarara la caducidad de la patente.

Si concedido el beneficio establecido en el art. 18 bis A LP], la solicitud se tiene por

abandonada definitivamente o desistida, en la misma resolucion INAPI ordenara
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fundadamente el pago dentro de 30 dias de todas las cantidades diferidas, lo que no sera

aplicable si la solicitud del art. 18 de la LPI, fuere definitivamente rechazada (art. 21 RLPI).

5. Procedimiento de reembolso o devolucion de tasas

El art. 18 LPI establece el principio basico de los reembolsos o devoluciones de tasas.
En efecto, el articulo antes sefialado establece que: “Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad
pagada quedard a beneficio fiscal’. En definitiva, la LPI establece que las tasas quedan a

beneficio fiscal cuando la patente es aceptada y cuando es rechazada.

Respecto de los Arancel Periciales , cabe sefialar que si el solicitante se desiste de la
solicitud antes que se practique el nombramiento del perito, o habiéndose efectuado el
nombramiento éste no fuere aceptado, se podra solicitar la devolucién del respectivo arancel

(Resolucién Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre de 2011)27.

El desistimiento de la patente consiste en la renuncia voluntaria de la solicitud de

patente.
6. Apelaciones

La presentacion del recurso de apelacion esta afecto a una consignacion de 2 UTM,
debiendo acompafiarse el comprobante de pago respectivo al momento de la presentacién del
recurso. En el caso que la apelacién sea acogida, el recurrente podra solicitar la devolucion de
la consignacidn. Por otro lado, si la apelacién es rechazada y la resolucion o sentencia apelada
es confirmada, el dinero de la consignacién quedara a beneficio fiscal (art. 18 bis C LPI).

7. Otras inscripciones

La LPI establece que se encontraran sujetas al pago de 1 UTM, la inscripcién de los

siguientes actos que se anotaran al margen del registro de patente (art. 18 bis D LPI)z28:

. Transferencias de dominio

27 Véase la Resolucion Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre 2011 en www.inapi.cl.
8 Esta materia se desarrolla en extenso en Parte 7 sobre Procedimiento de Anotaciones.
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Licencias de uso

Prendas

Cambios de nombre

Prohibicién de celebrar actos y contratos

Cualquier otro tipo de gravimenes, como por ejemplo, embargos

La no inscripcién de estos actos los hace inoponibles frente a terceros.
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Parte IV

Procedimiento de oposicion

Dentro del plazo de 45 dias contado desde la fecha que se publique un extracto de la
solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado puede interponer demanda de oposicion en
contra de la solicitud de patente de invencién, modelo de utilidad, disefio industrial, dibujo

industrial o esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados (art. 5° LPI).

La demanda de oposicion debe ser patrocinada por abogado habilitado conforme a lo

dispuesto en la LPI.

1. Etapas del procedimiento de oposicion

El procedimiento de oposicidn consta de las siguientes etapas:

a) Interposicion y notificacién de la demanda de oposicion
b) Contestacion de la demanda de oposiciéon

c) Prueba

d) Nombramiento de perito

e) Etapa pericial

f) Pase a Examinador para Informe Técnico del Examinador

g) Sentencia (Fallo)

a) Interposicion y notificacién de la demanda de oposicion

La demanda de oposiciéon debe cumplir con los requisitos del articulo 254 del Cédigo
Procedimiento Civil, esto es,, 1° La designacién del tribunal ante quien se entabla; 2° El
nombre, domicilio y profesion u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y
la naturaleza de la representacion; 3° El nombre, domicilio y profesién u oficio del
demandado; 4° La exposicidn clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya;
y 5° La enunciacién precisa y clara, consignada en la conclusién de las peticiones que se

sometan al fallo del tribunal.
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En consecuencia, la omisiéon o defecto del cumplimiento de algin requisito formal
puede significar no dar curso a la misma, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 256 del
CPC. Lo anterior es sin perjuicio ademas, de las excepciones que el demandado pudiera

interponer a este respecto.

La notificacidn al solicitante de la patente de la demanda de oposicién se practica por
carta certificada que se expide al domicilio que éste haya indicado en el expediente. Al
respecto, la notificacion de la oposicidn se entendera efectuada tres dias después que la carta

sea depositada en el correo (art. 13 LPI).

La carta certificada incluye el envio de copia integra de la oposicién y su proveido.

b) Contestacion de la demanda de oposicion
A contar de la notificaciéon de la demanda de oposicidn, el solicitante de la patente y

demandado dispone de un plazo de 45 dias para contestar la oposicion (art. 9° LPI).

c) Prueba
Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre la solicitud de
patente y la demanda de oposicion, se recibe la causa a prueba por el plazo de 45 dias (art. 10

LPI).

El término probatorio podra prorrogarse en casos calificados por 30 dias a peticién de

cualquiera de las partes en el litigio.

La documentacién que se acompaiie durante la fase de prueba debe presentarse en

espafiol o debidamente traducida, si INAPI asi lo exigiere (art. 10 bis LPI).
En el procedimiento contencioso las partes pueden hacer uso de todos los medios de

prueba habituales en este tipo de materias, y los establecidos en el Cédigo de Procedimiento

Civil, con exclusion de la prueba testimonial (art. 12 LPI).
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Citadas las partes a oir sentencia no se admiten escritos ni pruebas de ninguna
especie, excepto aquellos referentes a la cesion de la solicitud, avenimientos o limitaciones de

la solicitud (art. 10 bis LPI).

d) Nombramiento del perito

Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que
se aboque al examen de fondo de la solicitud. A partir de la designacién del perito, las etapas
del procedimiento contencioso son las mismas del procedimiento no contencioso, con la tinica
diferencia que el primero finaliza con una resolucidon definitiva denominada “Fallo” o
“Sentencia”, en tanto que el procedimiento no contencioso termina con una “Resolucién

Definitiva”, ambas dictadas por el Director Nacional.

e) Etapa pericial

El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 dias, contado desde la
aceptacion del cargo. El perito puede solicitar la ampliacién del plazo hasta por 60 dias,
peticion que debe ser fundada y que INAPI concedera si existen motivos justificados (art. 7°

LPI).

Notificado el informe pericial, las partes disponen de un plazo de 60 dias para
formular las observaciones que estimen convenientes al informe. Cualquiera de las partes
puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliacién del plazo hasta por 60

dias para formular observaciones al informe pericial (art. 7° LPI).

De las observaciones de las partes se dara traslado al perito para que, en un plazo de
60 dias, responda a dichas observaciones evacuando el informe denominado Respuesta del
Perito (art. 7° LPI). Notificado el informe Respuesta del Perito, las partes disponen de un plazo
de 60 dias para formular las observaciones que estimen convenientes a la Respuesta del

Perito.

f) Pase a Examinador para Informe Técnico del Examinador - ITE
El expediente y sus antecedentes seran puestos en conocimiento del examinador para
que emita un informe técnico, también denominado ITE, que oriente y sirva de apoyo a la

sentencia.
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Este informe técnico del examinador serd puesto en conocimiento de las partes a fin

de que éstas puedan emitir sus observaciones.

Al igual que en la Etapa Resolutiva de las solicitudes no contenciosos, el ITE podra
recomendar la aceptacion, rechazo, devolucion al perito, correcciones de forma y correcciones
de fondo bajo apercibimiento de rechazo. Para estos efectos nos remitimos a lo expuesto en
dicho capitulo en relacién a los aspectos técnicos, ya que en lo procedimental la resolucién

definitiva del Director Nacional se emitira a través de una Sentencia.

g) Sentencia (Fallo)
El procedimiento contencioso finaliza con la dictacién del fallo del Director Nacional,
el que serd fundado y deberd atenerse en su forma a lo dispuesto en el art. 170 del Codigo de

Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente (art. 17 LPI).

En contra del fallo procede el recurso de apelacion, que debe interponerse dentro del
plazo de 15 dias contado desde su notificacion, para ser conocido por el Tribunal de
Propiedad Industrial. El recurso de apelaciéon se concede en ambos efectos y procede en
contra de las resoluciones que tengan el caracter de definitivas (que es el caso de la que

resuelve el juicio de oposicion) e interlocutorias (art. 17 bis B LPI).
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Parte V

Procedimiento de nulidad

La LPI establece que cualquier persona interesada podra solicitar la nulidad de un

registro de derecho de propiedad industrial (art. 18 bis G LPI).

Al igual que en el procedimiento de oposicidn, la demanda de nulidad debera ser

patrocinada por abogado habilitado conforme lo dispuesto en la Ley N° 18.120.

1. Plazo de prescripcion de la accion de nulidad

La accion de nulidad de una patente de invencion prescribe en el término de cinco

afios, contado desde el registro de la misma (art. 50 LPI).

2. Requisitos de la demanda

La demanda de nulidad debera contener, al menos, los siguientes antecedentes (art. 18

bis G LPI):

a) Nombre, domicilio y profesion del demandante.

b) Nombre, domicilio y profesién del demandado.

¢) Numero y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualizacion del derecho
respectivo.

d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda, con

indicacidn precisa y clara de causales de nulidad invocadas.
En el caso de patentes de invenciéon y modelos de utilidad, la nulidad podra ser

solicitada respecto de todo el registro o de una o mas de sus reivindicaciones (art. 18 bis H

LPI).
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3. Causales de nulidad

La declaracién de nulidad de una patente de invencién procedera por alguna de las

siguientes causales (art. 50 LPI):

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesién se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente

deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad

y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta LPL.

4. Etapas del procedimiento

El procedimiento de nulidad consta de las siguientes etapas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Interposicion y notificacion de la demanda de nulidad
Contestacion de la demanda de nulidad

Pago del arancel pericial

Prueba

Nombramiento del perito

Tacha del perito

Informe pericial

Sentencia (Fallo)

a) Notificacion de la demanda de nulidad

La notificacion de la demanda de nulidad se practicara de acuerdo con lo dispuesto en

los arts. 40 y siguientes del Co6digo de Procedimiento Civil.

Para estos efectos, los solicitantes extranjeros deben fijar un domicilio en Chile.

Tratdndose de una persona sin domicilio ni residencia en Chile, la demanda se

notificard al apoderado o representante a que se refiere el art. 22 LPI (art. 13 LPI).
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b) Contestacion de la demanda de nulidad

A contar de la notificacién de la demanda de nulidad, el titular del registro y

demandado dispone de un plazo de 60 dias para contestar la demanda (art. 18 bis I LPI).

c) Pago del arancel pericial

El pago del arancel pericial a cargo del demandante de nulidad, debe acreditarse ante

INAPI dentro del plazo de 60 dias de notificada la demanda de nulidad (art. 8° LPI).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 letra h) de la Ley N2 20.254, que crea
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es competencia del Director Nacional, entre
otras fijar periédicamente el arancel establecido en el articulo 82 de la Ley N2 19.039, respecto

de los juicios de nulidad.

Conforme a lo anterior, el Director periddicamente, mediante Resolucion fijara el
arancel pericial en los procedimientos de nulidad de registro de patentes de invencidn,
modelos de utilidad, dibujos industriales, disefnos industriales, esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados. Actualmente el valor del arancel pericial en los
procedimientos de nulidad corresponde al doble del arancel total fijado para el analisis de una

solicitud de registro.
d) Prueba

Vencido el plazo para contestar la demanda y en base a su mérito, si hubiere hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibira la causa a prueba por el plazo de 45 dias

(art. 18 bis K LPI).

El término probatorio puede prorrogarse por Unica vez, en casos calificados, por 45

dias a peticidn de cualquiera de las partes en el litigio.
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La documentacién que se acompaiie durante el término probatorio debera
presentarse en espafiol o debidamente traducida, si INAPI asf lo exigiere (arts. 18 bis M y 10

bis LPI).

En el procedimiento de nulidad las partes podran hacer uso de todos los medios de
prueba habituales en este tipo de materia, y los establecidos en el Codigo de Procedimiento

Civil, con exclusién de la prueba testimonial (arts. 18 bis My 12 LPI).

En este procedimiento la prueba se apreciara segun las reglas de la sana critica (arts.

18 bis My 16 LPI).

e) Nombramiento del perito

Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que
se aboque al examen de las causales de nulidad. El perito serd designado de comun acuerdo
por las partes en un comparendo. A falta de acuerdo o si el comparendo no se celebra por
cualquier causa, el perito serd designado por INAPI, procurando de no nombrar al mismo
perito que participé en el andlisis pericial original. Lo anterior es sin perjuicio de que, el
Director Nacional en cualquier momento y como antecedente para mejor resolver, podra
escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro. (art.

18 bis ] LPI).

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del articulo 81 del Reglamento de la Ley, la

no aceptacion del perito del nombramiento pericial en una solicitud, debe ser fundada.

A este udltimo respecto, cabe seflalar que de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 9 de la Ley N° 20.254, los peritos estan sujetos, en cuanto les sean aplicables, a las
causales de implicancia o recusacion establecidas en los articulos 196 y 197 del Cédigo

Organico de Tribunales.

f) Tacha del perito
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Las partes podran tachar al perito dentro del plazo de 5 dias a contar de la notificacion
de la resolucion que lo designa, exclusivamente por una o mas de las siguientes causales (art.

18 bis K LPI):

a) Por haber emitido ptublicamente una opinién sobre la materia.

b) Por relacion de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes.

c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su
consideracion.

d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a
alguna de las partes, en los dltimos cinco afos o por haber tenido una relacién

econdmica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

La tacha tendra un procedimiento incidental consistente en que se dara traslado a la
otra parte por 20 dias y con su respuesta o en su rebeldia, se resolvera el incidente sin mas

tramite.

g) Informe pericial

i. Plazo para emitir el informe pericial
El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 dias, contado desde la
aceptacion del cargo. El perito puede solicitar por una unica vez la ampliacion del plazo hasta
por 60 dias, peticion que debera ser fundada y que INAPI concederd si existen motivos

justificados (art. 7° LPI).

ii. Contenido
El informe pericial constituye un pronunciamiento técnico que debera
circunscribirse a la materia litigiosa, es decir, a los hechos discutidos por la partes y a los
puntos de prueba fijados en la resolucién respectiva. Es decir, este informe no tiene por
finalidad evaluar los requisitos de patentabilidad en el contexto de la solicitud de registro. Por
lo que el perito no debera pronunciarse sobre materias que no se hayan establecido en la

demanda de nulidad.

iii. = Observaciones al informe pericial
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Una vez notificadas, las partes disponen de un plazo de 60 dias para formular sus

observaciones al informe pericial, término que es improrrogable (art. 18 bis K LPI).

Sin perjuicio de lo anterior, si una de las partes se sienta agraviada por el informe
evacuado por el perito, podra pedir un segundo informe, en cuyo se procedera en la forma

antes indicada en cuanto al pago y nombramiento pericial.

iv. Modificacion de las reivindicaciones. Nulidad Parcial.

En el evento excepcional que en la demanda de nulidad se solicite la nulidad parcial de
una patente de invencién o modelo de utilidad (art. 18 bis H LPI) y en la contestacion de la
demandada el demandado acompafie un nuevo pliego de reivindicaciones que modifica el
pliego protegido por la patente impugnada, el informe pericial debera constatar si el nuevo
pliego se encuentra sustentado en la memoria descriptiva, no incurre en ampliaciéon de
contenido, ni incurre en las causales de nulidad invocadas por el demandante y, en definitiva,

cumple los requisitos legales y reglamentarios.

h) Sentencia (Fallo)

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, INAPI se pronunciara sobre la
nulidad solicitada mediante la dictacion de un fallo del Director Nacional, el que sera fundado
y debera atenerse en su forma a lo dispuesto en el art. 170 del Cédigo de Procedimiento Civil,

en lo que sea pertinente (arts. 18 bis Ky 17 LPI).

En el evento que se acoja la demanda de nulidad, el registro que fuere declarado nulo,
total o parcialmente, se tendra como sin valor desde la fecha en que la patente inici6 su

vigencia (art. 18 bis N LPI).

Que a este respecto la declaracion de nulidad parcial de un registro de patente, no
podra significar que el alcance del pliego modificado se extienda a un ambito diferente y/o
mayor que el del pliego originalmente concedido, asi no se podrd modificar o alterar el
alcance del derecho exclusivo concedido en virtud del problema de la técnica originalmente

presentado y que originaba el quehacer industrial descrito. (art. 31 LPI)
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Adicionalmente, la sentencia que acoja la nulidad del registro deberd anotarse al

margen de la respectiva inscripcion para efectos de publicidad (art. 18 bis N LPI).

En contra del fallo procedera el recurso de apelacién, que debera interponerse dentro
del plazo de 15 dias contado desde su notificacién, para ser conocido por el Tribunal de
Propiedad Industrial. El recurso de apelacion se concedera en ambos efectos. (art. 17 bis B

LPI).
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Parte VI

Recursos

La LPI contempla el recurso por errores de hecho y el recurso de apelacién, para
impugnar las resoluciones dictadas por INAPI tanto en procedimientos contenciosos
(oposicién y nulidad) como aquellas dictadas en procedimientos no contenciosos (sin
oposiciéon o nulidad). A su vez, en contra del fallo de segunda instancia del Tribunal de

Propiedad Industrial puede interponerse el recurso de casacion en el fondo.

Conforme al art. 5° de la Ley N° 20.254, contra las resoluciones dictadas por el
Director Nacional que sean apelables ante el Tribunal de Propiedad Industrial, no procederan
los recursos administrativos contemplados en la Ley N2 18.575, sobre Bases Generales de la
Administraciéon del Estado, ni en la Ley N2 19.880, sobre Bases de los Procedimientos

Administrativos, que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion del Estado.

Los recursos contenidos en la Ley N° 19.039 que proceden en contra de las

resoluciones dictadas por el Director Nacional son:

1. Recurso por errores de hecho

2. Recurso de apelacion

3. Recurso de casacion en el fondo
1. Recurso por errores de hecho

Este recurso tiene por objeto solicitar la correccidon de “errores de hecho”. La LPI no
define lo que debe entenderse por error de hecho. Sin embargo, la Ley N° 19.880 que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado (art. 62), coincide con el Cédigo de Procedimiento Civil (art. 182),
en que éstos son aquellos que consisten en errores de copia, de referencia o de calculos
numéricos, es decir, errores de tipo material que aparecen de manifiesto en el acto

administrativo.

88



Por otra parte, sin perjuicio que el recurso puede ejercitarse tanto por el interesado o
las partes, - segln se trate de un procedimiento contencioso como no contencioso -, la LPI
faculta a INAPI para actuar de oficio rectificando los errores de hecho que detectare durante el

curso del procedimiento.

En resumen:

a) Procedimiento con oposicion:
Dentro del plazo de 15 dias contados desde la fecha de su notificacién, tanto en
primera como en segunda instancia, podran corregirse, de oficio o a peticion de parte, las
resoluciones dictadas en procedimientos con oposiciéon que contengan o se funden en

manifiestos errores de hecho (art. 17 bis A LPI).

b) Procedimiento sin oposicién:
Tratandose de resoluciones recaidas en procedimientos en los cuales no se haya
interpuesto oposicion, éstas podran corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo
establecido para la apelacién de la resolucién que pone término al procedimiento de registro

(art. 17 bis A LPI).

2. Recurso de apelacion

El recurso de apelacién tiene por objeto que una segunda instancia, en este caso el
Tribunal de Propiedad Industrial, revise la resolucién impugnada y en definitiva confirme la

resolucién, la modifique o la deje sin efecto.

El recurso de apelacién puede interponerse en el procedimiento contencioso y no
contencioso en contra de las resoluciones dictadas por INAPI que tengan el caracter de
definitivas o interlocutorias, dentro del plazo de 15 dias contado desde la notificacién de la

resolucién respectiva (art. 17 bis B LPI).

En consecuencia, el recurso se interpone ante INAPI para ser conocido por el Tribunal

de Propiedad Industrial. La presentaciéon del recurso estid afecta al pago de un derecho
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equivalente a 2 Unidades Tributarias Mensuales, cuyo comprobante de pago debera

acompanarse al momento de presentar el recurso.

Proveido el recurso, INAPI remitira el expediente a la segunda instancia para el

conocimiento y resolucién de la apelacién por el Tribunal de Propiedad Industrial.

El recurso de apelacion se concederd en ambos efectos (suspensivo y devolutivo) y,

por tanto, suspendera la tramitacion de los autos ante INAPIL.

En el evento de ser acogido el recurso la suma consignada sera devuelta por el TDPI al

apelante (art. 18 bis C LPI).

3. Recurso de casacion en el fondo

El recurso de casacién en el fondo es aquel que tiene por objeto que la parte que se
considera agraviada por la resolucidon definitiva dictada por el Tribunal de Propiedad
Industrial pueda obtener su invalidacién o anulacion, si ha sido dictada con infraccién de ley y
siempre que esta infraccién haya influido sustancialmente en lo resolutivo del fallo (art. 17 bis

B LPI).

Por resoluciéon dictada con infracciéon de ley entendemos, por ejemplo, que la
resolucién impugnada hizo una errénea interpretacion de la ley, la norma legal se aplic6 a
casos para los cuales no estaba prevista o se prescinde de ella en casos para los cuales fue

dictada.

El recurso de casacion en el fondo se interpone ante el Tribunal de Propiedad
Industrial dentro del plazo de 15 dias de notificada la resolucién impugnada, para

conocimiento y resolucién de la Corte Suprema (arts. 770y 771 CPC).
Tratandose de un recurso de derecho estricto, en su interposicién deben observase

rigurosamente determinadas formalidades, so pena que se declare inadmisible (arts. 764 y

siguientes CPC). Asi, el recurso debe sefialar expresamente (art. 772 CPC):
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i.El o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida
ii.De qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo

del fallo

Los recursos previstos en la LPI se interpondran y tramitaran de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones pertinentes del Cédigo Organico de Tribunales y del
Codigo de Procedimiento Civil (art. 17 bis B LPI)

Para su presentacion es necesario comparecer patrocinado por abogado habilitado
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Parte VII

Procedimiento de anotaciones

La LPI establece que las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas, cambios
de nombre y cualquier otro gravamen que puedan afectar a una patente de invencién, modelo
de utilidad, dibujo industrial, disefio industrial, esquema de trazado o topografia de circuito

integrado, deben inscribirse en INAPI para que sean oponibles a terceros (art. 18 bis D LPI).

La no inscripcion de una transferencia, por ejemplo, no significa que el acto o contrato
no sea valido o no produzca validamente efectos entre las partes que lo otorgaron, sino que no

producira efectos respecto de terceros en tanto no se practique su anotacion.

a) La presentacion de la solicitud de anotacion se debe hacer a través del
formulario correspondiente, adjuntando el documento que acredite la transferencia del

registro, cambio de nombre o lo que corresponda (art. 18 bis D LPI).29

b) INAPI revisara los antecedentes a objeto de determinar si los documentos
fundantes de la peticiéon de anotacién acreditan conforme a derecho el cambio de propiedad

del registro, por ejemplo.

) Si la solicitud se encuentra ajustada a derecho, se dictara una resoluciéon que
autorizara la anotacidn, previa acreditacion del pago de derechos por el equivalente a 1 UTM,

dentro del plazo de 60 dias (art. 18 bis D LPI).

Acreditando el pago del derecho dentro de plazo INAPI practicara la anotacién

respectiva.

d) Si en opinion de INAPI la peticién de anotacion adolece de algin defecto, se

dictara una resolucién haciendo la observacién respectiva.

¥ Véase Circular N° 04 de 9 de noviembre de 2012 “Sobre forma de comparecer ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial en www.inapi.cl.
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En caso que la observacion formulada por INAPI no sea subsanada dentro del plazo

otorgado al efecto, la solicitud de anotacion sera rechazada.

e) Finalmente, en caso que INAPI autorice la inscripciéon de la anotacidn, sin
embargo, no se acreditare el pago de los derechos dentro del plazo de 60 dias contado desde
la notificacion de la resoluciéon que lo autoriza, la solicitud se tendra por abandonada (art. 18

bis E LPI).
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Parte VIII

Plazos y Prorrogas

Los plazos en el contexto de la tramitacion de un derecho de propiedad industrial,
constituyen el término fijado por la ley, o por la Administracién, para el ejercicio de una

facultad, o para la realizacion de una actuaciéon procesal.

Conforme a lo anterior, los plazos pueden ser:
a) Plazos legales: Son la regla general y son de caracter fatal e improrrogables.
Excepcionalmente, sélo la ley puede contemplar expresamente la prérroga de un plazo

legal.

Se dice que un plazo es fatal cuando se extingue, por la sola llegada del plazo. En este
caso la autoridad estd llamada a hacer cumplir la ley y no tiene facultades para
prorrogarlo. En efecto, el art. 11 LPI establece que los plazos establecidos en la Ley y

sus normas reglamentarias, son fatales y de dias habiles.

Ejemplo de plazos legales contemplados en la Ley N° 19.039:

- Art. 5° LPI, contempla el plazo de 45 dias para interponer demanda de oposiciéon
en contra de una solicitud de registro de patente de invencién, modelo de utilidad,
dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados.

- Art. 7° LP], contempla el plazo de 60 dias, contados desde la notificaciéon del
informe pericial, para que el solicitante formule sus observaciones al mismo.
Respecto de este plazo de caracter legal, 1a ley establece expresamente la prérroga
del mismo, por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado,

hasta por 60 dias.
b) Plazos fijados por la Administracién: A diferencia del caso anterior, estos plazos no
son de caracter fatal y en general, existiendo motivos fundados la autoridad previo

analisis de los antecedentes podra prorrogarlos. Se dice que un plazo no es fatal,
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cuando se requiera de una resolucion de la autoridad que acuse el vencimiento del
plazo y la circunstancia que se encuentra extinguida la facultad para realizar la

determinada actuacion.

Contabilizacién de los plazos. Los plazos de dias establecidos en la LPI y sus normas

reglamentarias, son fatales y de dias habiles. Para estos efectos, se considera inhabil, el

sabado, domingo y feriado (art. 11 LPI).

Prérroga de los Plazos. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 20 del Cédigo Civil, las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, seglin el uso general de las
mismas palabras. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola, entiende por
prorroga, el plazo por el cual se continia o prorroga algo; la continuaciéon de algo por un

tiempo determinado.

Las prérrogas basicamente deben cumplir con los principios expresados en los articulos 67 y
68 del C.P.C.:

- Deben solicitarse por escrito.

- Deben solicitarse antes del vencimiento del plazo cuya prérroga se solicita.

- Y en caso que se requieran a la autoridad respecto de plazos no fatales, se debe

fundamentar la peticién de proérroga.

Conforme a lo anteriormente expuesto, concedida una prorroga, ésta ha de contabilizarse
inmediatamente a continuacion del vencimiento del plazo original que se prorroga,
independientemente de la fecha de notificacion de la resolucidon que concede la prérroga de

plazo.
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Parte IX

Examen de fondo

Como parte del examen de fondo de la solicitud de patente se deben analizar tres

materias:
1. Divulgaciones inocuas
2. Caracter técnico de la invencion

3. Analisis de la(s) prioridad(es)

1.1 Divulgaciones inocuas

a) Concepto de divulgacion inocua

Las divulgaciones inocuas (DI) se encuentran consagradas en el art. 42 de la LPI y
fueron incorporadas a la LPI en virtud de las modificaciones aprobadas por la Ley N° 19.996
del afio 2005, que reemplaz6 el art. 42 de la LPI del afio 1991, que establecia la patente
precaucional. Posteriormente, la Ley N° 20.160 del afio 2007 modific6 parcialmente el citado

art. 42.

La circular de INAPI N° 001 de fecha 4 de febrero de 201039, precis6 el alcance de las
normas sobre DI, la que debera tenerse en consideracién al momento de examinar esta

materia.

Al amparo de las normas sobre DI se podra reclamar que las divulgaciones efectuadas
dentro de los doce meses anteriores a la presentacién de la solicitud, no seran consideradas
para efectos de determinar la novedad de la invencién ni el nivel inventivo, si la divulgacion

publica:

a) Fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o

30 Véase la Circular N° 01 de fecha 4 de febrero 2010 en www.inapi.cl.
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b) Ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y practicas desleales de las que

hubiese sido objeto el solicitante o su causante (art. 42 LPI).

De acuerdo a la definicion del “estado de la técnica” establecido en el art. 33 LPI, por
“divulgacién”, debe entenderse todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al publico,
en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacién en forma tangible, la venta o
comercializacién, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacién de la

solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada segtn el art. 34 LPI.

La finalidad de las DI es permitir al solicitante divulgar la invencién en un periodo de
tiempo limitado, dentro del cual pueda determinar la viabilidad técnica o comercial de la
creacion, sin por ello perder la oportunidad de presentar una solicitud de patente y obtener el

registro correspondiente, cumpliéndose los requisitos legales.

b) Fecha inicio de vigencia de la DI en Chile

En virtud de la dictacién de la Ley N° 19.996, que entrd en vigencia el 1° de diciembre
de 2005, las solicitudes de patente presentadas a contar de dicha fecha y hasta el 25 de enero
de 2007, podian invocar como DI las publicaciones realizadas dentro de los 6 meses

anteriores a la presentacion de la solicitud.

Luego, la Ley N° 20.160, que entrd en vigencia el 26 de enero de 2007, modifico el art.
42 aprobado por la Ley N° 19.996, ampliando de 6 a 12 meses el periodo dentro del cual las
divulgaciones se consideran inocuas. Por tanto, las solicitudes de patente presentadas a
contar del 26 de enero de 2007, pueden invocar como DI las publicaciones realizadas dentro

de los 12 meses anteriores a la presentacién de la solicitud

En consecuencia, para estos efectos, la fecha de prioridad no serd considerada para

contabilizar dicho periodo, aunque la prioridad sea valida.
Finalmente, en caso de solicitudes de patente que comprendan contenidos con mas de

una fecha de presentacidn, el plazo de DI se considerara respecto de la fecha de presentacion

de cada contenido.
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c) Oportunidad para reclamar y acreditar la DI

De acuerdo con lo establecido en el art. 37 del Reglamento de la LPI, el solicitante que
reclame haber efectuado una DI, debera acompaiiar a su solicitud de patente los documentos
que acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones senaladas en el art. 42 de la

LPL

El art. 58 inc. segundo del Reglamento complementa la citada disposicion al establecer
que el solicitante deberd alegar la existencia de las divulgaciones inocuas junto con la
presentacidn de la solicitud, acompafiando un escrito en el cual sefialara cuales son y en que
consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentacién correspondiente que

esté disponible al momento de la presentacion.
En consecuencia, INAPI deberda verificar inmediatamente después de presentada la
solicitud y, en todo caso, en forma previa a realizar el examen de fondo, si el solicitante

reclamd la existencia de la DI al tiempo de depositar la solicitud.

a) En caso que el solicitante no alegue la existencia de la DI junto con la presentacién de

la solicitud de patente sino en fecha posterior al deposito de la solicitud, INAPI rechazara la

peticion mediante resolucion fundada.

b) En caso que el solicitante alegue la existencia de una DI junto con la presentacién de la
solicitud de patente, se deberd verificar que los documentos respectivos se encuentran

materialmente acompafiados en la solicitud. En este evento, atendido el mérito de los
antecedentes presentados, INAPI podra acoger o denegar la peticidn de declaraciéon de DI

mediante resolucién fundada:

i) Si se acoge la peticion, los documentos respectivos - que serdn identificados en
la resolucién que los declare como constitutivos de DI - , no podran utilizarse en la
solicitud para determinar la novedad y nivel inventivo.

ii) Si por el contrario se rechaza la peticién, los documentos en cuestién se
consideraran parte integrante del estado de la técnica de acuerdo con lo dispuesto en

el art. 33 de la LPI y podran utilizarse en la etapa de examen de fondo para interferir la
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solicitud por falta de novedad o nivel inventivo, siempre que ello fuere procedente de

acuerdo a su mérito.

d) Calificacion de la reclamacion de una DI
Reclamacién conforme a lo dispuesto en el articulo 42 letra a)
El art. 42 letra a) de la LPI, establece que constituyen DI aquellas que fueron

realizadas, autorizadas o derivan del solicitante de la patente.

En este caso, INAPI hara una calificacion de tipo juridica, basada en los antecedentes
acompafados y su mérito, y que se reflejara en una resolucién fundada que acoja o rechace la

peticion, la que sera impugnable de acuerdo a las normas generales.

Reclamacién conforme a lo dispuesto en el art. 42 letra b)

Por otra parte, la causal del art. 42 letra b), dice relaciéon con actos de terceros, es
decir, la divulgacién fue realizada con motivo o deriva de abusos y practicas desleales de las

que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.

En este caso, serd esencial que el solicitante pueda demostrar a través de los
antecedentes que acompaiie con la presentacion de la solicitud que la divulgacién se origina

en abusos y practicas desleales.

Al momento de ponderar la aplicacion de esta causal, se debera considerar la
eventualidad que terceros puedan llegar por sus propios medios y de manera independiente a

los mismos resultados que el solicitante divulga en su solicitud de patente.

Finalmente, y al igual que en el caso de la letra a), INAPI calificara juridicamente la
procedencia de la declaracién de DI, basado en los antecedentes acompafiados y su mérito, lo
que se plasmara en una resolucién fundada que acoja o rechace la peticién, la que sera

impugnable de acuerdo a las normas generales.
e) Solicitudes presentadas en fase nacional de PCT

Lo expuesto anteriormente es plenamente aplicable a las solicitudes de patente y

modelo de utilidad presentadas en INAPI como oficina designada y/o elegida de PCT, es decir,
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en fase nacional, ya que en virtud de la Regla 4.17 de PCT, a los efectos de la legislacion
nacional aplicable a uno o mas Estados designados, el petitorio podra contener una
declaracién sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad
como se menciona en la Regla 51bis.1.a)v). En efecto, esta Regla establece que la legislaciéon
aplicable por la oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 del PCT,
podra exigir al solicitante que proporcione cualquier prueba relativa a divulgaciones no
perjudiciales o excepciones a la falta de novedad, como divulgaciones resultantes de abusos,
divulgaciones con ocasidén de ciertas exposiciones y divulgaciones por el solicitante que hayan

tenido lugar durante cierto periodo.

En este caso, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente, asi como el punto séptimo de la Circular N° 1/2010, en el caso de solicitudes
presentadas en Fase Nacional del PCT, la reclamaciéon de una DI se debera realizar al
momento de ingresar la correspondiente solicitud en INAPI como oficina designada y/o
elegida. Sin perjuicio de lo anterior, se tendran en consideracién en Fase Nacional, las
declaraciones formuladas en el petitorio a que alude la Regla 4.17, entre las que se cuentan las

divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad o Divulgacién Inocua.

El plazo de 12 meses establecido en el art. 42 de la LPI, se contara a partir de la fecha
de la presentacién internacional de la solicitud de patente en Fase Nacional que ingrese a

INAPI como oficina Designada/Elegida.

f) Conciliacion de las DI con las publicaciones de patente
Segun se informé en la Circular N2 1 de 4 de febrero de 20103!, puesto que no se
encuentran expresamente exceptuadas, el art. 42 LPI sobre divulgaciones inocuas es

plenamente aplicable a las publicaciones de patente.

g) Divulgaciones inocuas y otras categorias de derechos de propiedad industrial
El beneficio de las divulgaciones inocuas podra ser reclamado para los modelos de
utilidad, disefios industriales, dibujos industriales y los esquemas de trazados o topografias de

Circuitos Integrados, ya que los arts. 55, 63 y 83 de la LPI establecen que las normas del Titulo

3! Véase la Circular N° 1 de fecha 4 de febrero 2010 en www.inapi.cl.
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III correspondiente a las invenciones, son aplicables a dichas categorias, en cuanto
corresponda. En efecto, todas las categorias citadas anteriormente comparten con las patentes
de invencién el requisito de “novedad”, en virtud de lo cual les son aplicables las
Divulgaciones Inocuas, salvo a las topografias de circuitos integrados, cuyo requisito

equivalente es la “originalidad”.

1.2 Caracter técnico de la invencion

En el analisis pericial, en forma previa a realizar el examen de los requisitos de
patentabilidad establecidos en el art. 32 de la LP], se verificard que el objeto de la solicitud de
patente sea una invencién. Al respecto, el art. 31 de la LPI establece que “Se entiende por
invencién toda solucién a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La

invencién podra ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.”

En consecuencia, una invencién debe ser una solucién técnica a un problema de tipo
técnico sin solucién previa equivalente en el estado del arte, donde las caracteristicas que
describen y diferencian dicha soluciéon deben ser de indole técnica y estar descritas en
términos técnicos. Asi, si del andlisis de la solicitud se concluye que la totalidad o parte de la
materia cuya proteccién se reclama en el pliego de reivindicaciones no es una solucién
técnica, se debera sefialar en forma expresa los fundamentos y argumentos que llevan a
concluir que la solicitud en su conjunto, o determinadas reivindicaciones, que se especificaran,
no corresponde a una invencién por falta de caracteristicas técnicas. En esta situacion, podria

no realizarse la evaluacién de patentabilidad para dicha materia.

En este sentido, la doctrina sefiala que los conocimientos abstractos o las teorias
cientificas no se las considera invenciones porque no tienen una aplicacion “técnica”, que
implica la solucién de un problema productivo determinado o el logro de un resultado

material concreto.32

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud comprende elementos técnicos en la
memoria descriptiva y/o figuras, que permitan subsanar el problema de las reivindicaciones,

asi debera indicarlo explicitamente, de modo que el informe respectivo sefialara al solicitante

32 yéase “Derecho de las Patentes de Invencién / 17, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Edit. Heliasta,
2004, Cap. “El concepto de invencion”, pags. 678 y ss.
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cudl sera la materia que sera sometida a analisis. Entonces, el analisis pericial se realizara

sobre la invencion que resulte mas representativa de lo divulgado en la memoria descriptiva.

1.3 Analisis de la(s) prioridad(es)

En el analisis pericial, se debe establecer el estado de la técnica aplicable a la solicitud
en examen, el cual estd determinado por la fecha de presentacion de la solicitud de patente en
Chile o, en su caso, por la fecha de su(s) respectiva(s) prioridad(es) en el extranjero, de

acuerdo con lo dispuesto en el art. 34 de la LPI.

En caso que se reivindique una o mas prioridades se debera proceder a la validacion
de la(s) prioridad(es) reclamada(s) por el solicitante, debiendo verificarse el cumplimiento

copulativo de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho de prioridad fue invocado al momento de presentar la solicitud en
Chile citando en forma expresa en el formulario de la solicitud el nimero, fecha y pais en que
se presentd la solicitud cuya prioridad se invoca.

b) Que la solicitud de patente nacional que reivindique la(s) prioridad(es), fue
presentada dentro del plazo de un afio establecido en el art. 34 de la LPI, o de 6 meses para los
disefios y dibujos industriales.

c) Que el respectivo certificado(s) de prioridad(es) emitido por la autoridad competente
del pais de origen, fue presentado en INAPI dentro del plazo de 90 dias, contado desde la fecha
de presentacion de la solicitud en Chile, debidamente traducido al espaio], si fuere el caso.

d) Que la materia de la solicitud esté sustentada en la(s) prioridad(es) reclamadas por el

solicitante, indicando en cada caso aquellas materias no sustentadas en la(s) prioridad(es).

Para las materias de la solicitud que cumplan con los puntos anteriores, es decir estén

sustentadas en la(s) prioridad(es), el estado de la técnica no comprenderd las divulgaciones

realizadas entre la fecha de las(s) prioridad(es) analizadas y la fecha de presentacion de la
solicitud en INAPI, pero si comprendera las divulgaciones anteriores a la fecha de prioridad
respectiva. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la declaracién de DI que haya realizado el
solicitante al momento de presentar la solicitud en INAPI, siempre que esta sea finalmente

acogida como tal.
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Consecuentemente, se deberd analizar la materia divulgada en la memoria descriptiva,
en el pliego de reivindicaciones y en los dibujos y/o figuras, segin corresponda, en relacién
con el contenido de cada una de las prioridades, de manera de determinar si la solicitud se
beneficia o no de la(s) prioridad(es) declarada(s). A este respecto, es necesario hacer presente
que, en el evento que sdlo parte de la solicitud nacional posea sustento en la o las
prioridad(es) reivindicada(s), solamente la parte sustentada se beneficia de la(s)
prioridad(es). En tanto que, respecto del contenido no sustentado, el estado de la técnica
comprendera todo lo divulgado o hecho accesible al publico hasta la fecha de presentacién de

dicho contenido no sustentado en la solicitud en INAPI, y no hasta la fecha de la prioridad.

Por tanto, en el evento que la solicitud no reclame prioridad, o ésta no haya sido
considerada valida por no cumplir alguna de las condiciones indicadas precedentemente en
las letras a), b), c) o d), el estado de la técnica comprendera todo el periodo de tiempo anterior
a la fecha de la presentacion de la solicitud en INAPI o de dicho contenido ante INAPI en caso

de presentaciones posteriores al ingreso de la solicitud.

En el caso que la(s) prioridad(es) o algin miembro de familia de dicha prioridad
disponga de una busqueda del estado de la técnica asociada a la misma, ésta serd un
antecedente que podra apoyar pero en ningdn caso eximir la busqueda de anterioridades de
la solicitud en examen en INAPI, responsabilidad que recae en el analisis pericial respectivo

(art. 82 y 83 RLPI).

En cuanto a la copia certificada de prioridad, indicada en el art. 60 RPLI, debe ser
aportada dentro del plazo ahf establecido, para todas las solicitudes que declaren basarse en
una prioridad. Sin perjuicio de lo anterior, tratandose de solicitudes presentadas en INAPI en
Fase Nacional del PCT, no tienen la obligacién de aportar copia certificada de prioridad, toda
vez que dicho documento fue adjuntado en la Fase Internacional del proceso PCT. Entonces,
dicho documento deberia encontrarse disponible en el Web de OMPI, lugar donde deben

acceder los peritos para ejecutar el analisis de sustento en la prioridad.
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Sin embargo, si no se acompaiié copia de la prioridad en Fase Internacional del PCT, y
por tanto no se tiene acceso al documento en la pagina Web de OMP], se debera cumplir con el

art. 60 RLPI, en concordancia con lo establecido en el Tratado y su Reglamento.

Conforme al art. 60 RLPI, la traduccién de la Prioridad debera ser aportada por el
solicitante a peticiéon de INAPIL Cuando la prioridad estd en un idioma diferente al espafiol o
inglés, disponer de la traduccién de la prioridad es fundamental para establecer el sustento y

el estado de la técnica.
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Parte X

Suficiencia de la Descripcion

1. Introduccion

Toda solicitud de patente debe incluir una descripcién de la creaciéon que la divulgue
completa y claramente a fin de que el publico comprenda lo que se pretende proteger y
permita reproducirla. En efecto, los solicitantes de patentes deberdn suministrar los detalles
técnicos de la creacidn y objeto de la solicitud, en la misma solicitud al momento de ser esta
presentada en INAPI (art. 43 bis LPI y art. 39 RLPI afno 2005; art. 43 LPI y art. 43 RLPI ano
1991). De esta forma el sistema de patentes favorece la divulgacién y difusiéon de informacién

tecnoldgica y el acceso a los conocimientos contenidos en las solicitudes de patente.

Por lo tanto, la suficiencia de la descripcion (descripciéon suficiente o suficiencia
técnica) implementa el principio segun el cual una patente debe describir la tecnologia que se
busca patentar, mediante una adecuada descripcién técnica de la invenciéon que posibilite su
puesta en practica a fin de promover el progreso tecnolégico y desarrollo de la técnica, como

contraparte al derecho excluyente que es otorgado.

En consecuencia, la divulgacién hecha en la solicitud debe permitir a un experto en la
materia técnica correspondiente reproducir la invencién sin ningin esfuerzo inventivo en
relacion con las habilidades ordinarias de dicha persona. Por lo tanto, cuando un solicitante
no describe adecuadamente la invencién en términos que permitan reproducirla y la
informacion omitida no puede ser suplida por el conocimiento general del experto en la
materia, se considerara que la invencion no fue suficientemente descrita. Ello ocurrira si la
divulgacién hecha en la solicitud carece de cualidades como claridad, caracteristicas
esenciales, concision, reproducibilidad o todas estas. En definitiva, la solicitud carecera del

sustento técnico requerido para constituir una invencidn.

El requisito de suficiencia de la descripcion se debe evaluar caso a caso por un experto

en la materia, quien debe ser capaz de comprender lo que esta descrito en la solicitud en su
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conjunto. Ciertamente este requisito debe ser evaluado considerando la solicitud como un
todo, es decir, incluyendo la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos o figuras si

los hubiera, tal como dicha solicitud fue aceptada a tramitacién.

A estos fines, se considera que “el experto en la materia” es el técnico comin que tiene
conocimiento para comprender no sélo sobre las ensefianzas de la solicitud y las referencias
mencionadas en ella, sino también sobre lo que es de conocimiento general comun en la
técnica a la fecha de presentacién de la solicitud. Se asume que tiene a su disposicién los
medios y la capacidad para el trabajo y la experimentacién de rutina, que son normales dentro

del campo técnico respectivo.

Dado que el andlisis de suficiencia permite entender la creaciéon divulgada en la
solicitud, entonces el experto en la materia a cargo del andlisis podrd determinar, luego de
examinar la suficiencia, si parte de la creacion o la solicitud en su conjunto, corresponde o no
a una invencién y, en consecuencia, la procedencia de efectuar los andlisis establecidos en la

LPL

2. En cuanto a la memoria descriptiva

Como se sefialé precedentemente, el requisito de la suficiencia de la descripcién debe
ser evaluado en la solicitud como un todo y en este sentido la memoria descriptiva tiene un rol

fundamental.

El art. 2° del Reglamento de la LPI dispone:

“Memoria descriptiva: documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma
clara y detallada su invencion, modelo de utilidad, dibujo o disefio industrial, esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados y, ademds, el estado de la técnica relacionado con

dicho derecho.”
El art. 43° bis LPI dispone:

“... La memoria descriptiva deberd 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.”
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De manera equivalente al art. 43 Bis de la LPI del afio 2005, el art. 45 RLPI del afio 1991,

establece los mismos requisitos para la materia divulgada en la memoria descriptiva.

Asi pues, se exige que la memoria descriptiva posea un contenido técnico minimo y
una estructura particular en orden a cumplir dicho requisito. De este modo la memoria

descriptiva debe incluir:

2.1 Una descripcion de lo conocido en la materia,
2.2 Una descripcion de los dibujos y/o figuras, si los hubiere,
2.3  Unadescripcion técnica adecuada y suficiente de la invencién,

2.4 Al menos un ejemplo de aplicacién, cuando corresponda.

21 Descripcion de lo conocido en la materia

La descripcién de lo conocido sirve para contextualizar la invencién, ubicandola
dentro del campo técnico al cual pertenece. Por lo tanto, resulta importante mencionar todo el
estado de la técnica relevante que sea conocido por el solicitante y que pueda ser considerado
como util para la adecuada comprensién de la invencion y su relacién con la técnica anterior.
Preferentemente debera incluir la identificacion de todo documento que refleje el estado de la
técnica, en especial los documentos de patentes. Esto se aplica particularmente al estado de la
técnica que corresponde a la secciéon de preambulo o exordio de la(s) reivindicacion(es)

independiente(s).

Incluso, cuando fuera necesario, con el fin de colocar la invencién en la perspectiva
adecuada, se podra requerir la insercién en la memoria descriptiva de referencias a la técnica
anterior, tales como la cita de documentos identificados en la bisqueda. Por ejemplo, si bien la
descripcion de la técnica anterior presentada inicialmente podria sugerir que el inventor ha
desarrollado la invencién a partir de cierto punto, los documentos citados podrian demostrar
que algunas etapas, o aspectos, de ese supuesto desarrollo ya se conocian. En tal caso, se
debera solicitar la inclusiéon de referencias a dichos documentos y un breve resumen del

contenido mas relevante de los mismos.

2.2. Descripcion de los dibujos y/o figuras, si los hubiere

107



Corresponde a una descripcion técnica de los dibujos y/o figuras, si los hubiere, donde
se indica qué representa cada uno de ellos. La descripcién de los dibujos y/o figuras debe
guardar concordancia con las distintas partes del objeto de la invencion, pues los dibujos y/o
figuras y su descripcién en combinacién con la descripciéon de la invencién ayudan a
comprender el invento. La descripcion técnica de los dibujos y/o figuras apoya la invencion y

por ello, en principio, formaria parte de la parte caracterizante de la misma.

La descripcion de los dibujos y/o figuras, puede ser detallada o meramente
descriptiva, y podra ser modificada para una mejor comprensiéon durante la tramitacién. Sin

embargo, dichas modificaciones no podran implicar ampliacién de contenido.

2.3 Descripcion técnica adecuada y suficiente de la invenciéon

La descripcién de la invencidn corresponde a una explicacién detallada, clara y
completa de la invencidn y permite que cualquier experto en la materia en el sector de la
industria al que se refiere pueda “reproducir la invencion” (art. 43 bis LPI y art. 39 RLPI). La
descripcién podra incluir referencias a los dibujos y/o figuras, si se hubieren presentado. Por
otro lado, hay que tener presente que las reivindicaciones han de fundarse en la descripciéon

de la invencién o memoria descriptiva (art. 43 bis LPI).

La invencidon deberd ser divulgada de manera tal que ensefie él o los problemas
técnicos que resuelve. A fin de cumplir con este requisito, se deberan describir todas aquellas
caracteristicas que sean necesarias para definir la invencién y permitan comprender la
solucién propuesta, asi como todas las modalidades incluidas en las reivindicaciones, ya que
éstas no podran amparar aspectos que escapan a las caracteristicas técnicas expuestas en la

descripcién de la invencion.
En consecuencia, si algiin elemento o etapa es critica para el entendimiento de la

invenciéon entonces dicho elemento o etapa debe aparecer explicitamente en la memoria

descriptiva y no puede ser omitido ni incorporado por referencia a una publicaciéon.
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Después que la solicitud sea aceptada a tramite, las caracteristicas esenciales y criticas
que para un experto en la materia no aparecieren en forma explicita en el pliego no podran
ser incorporadas a la descripcién, pues en este caso su inserciéon en la solicitud sera

considerada ampliacién de la misma.

Sin embargo, evidencias comparativas o confirmatorias que demuestren las cualidades
criticas de las caracteristicas técnicas fundamentales de la invencion, que sean aportadas de
oficio por el solicitante durante la tramitacién o a requerimiento de INAPI, no seran
consideradas como parte de la descripcion de la invencion, podran ser consideradas como
apoyo y complemento a dicha descripcién siempre que no incurran en ampliacién. Por
ejemplo, es el caso de las tablas comparativas que el solicitante acompafia para apoyar una
defensa ante un rechazo por falta de nivel inventivo, donde dichas tablas se aportan como
parte del escrito respuesta que puede ayudar a salvar dicho rechazo, pero estas no pasan a
formar parte de la descripcion de la solicitud lo que implica que no genera ampliacién del

contenido.

Existen solicitudes en las cuales se presenta una insuficiencia fundamental en la
descripcién en el sentido que un experto en la materia no podria reproducirlas, lo cual se
refleja en reivindicaciones carentes de suficiencia técnica, ya que toda reivindicaciéon ha de
estar fundada en la memoria. En ese caso, no se cumple con lo dispuesto en los arts. 31 y 43
bis de la LPI y art. 43 RLPI del afio 2005, asi también en los arts. 31 LPI y 43 RLPI del afio
1991, lo cual es esencialmente insalvable. Dicha informacion faltante es critica para el
entendimiento y reproducibilidad de la creacién y, conforme a lo sefialado anteriormente, la
incorporacion de la misma no podra ser autorizada ni considerada. Este sera el caso en que
por ejemplo, el desempefio exitoso de la invencién depende de la probabilidad, es decir,
cuando el experto en la materia, siguiendo las instrucciones para la realizacién de la
invencién, descubre que los supuestos resultados de la invencién son irrepetibles o que el
éxito para obtener dichos resultados se logra de una manera poco confiable. Un ejemplo de lo
expuesto, consiste en un proceso microbiolégico que comprende mutaciones las cuales no

pueden ser reguladas en nimero, ubicacidn, incidencia o presencia, entre otras.

El caso deberad diferenciarse, en primer término, de aquel donde se garantizan

repetidos aciertos en la obtenciéon de los resultados, aunque esté acompafiado por una
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proporcion de fallas, como puede ocurrir por ejemplo, en la fabricaciéon de pequefios nicleos
magnéticos o componentes electrénicos. En este tltimo caso, no se infringen las disposiciones
citadas, siempre que las partes satisfactorias puedan ser rapidamente clasificadas mediante

un procedimiento de prueba no destructivo.

Considerando que la memoria descriptiva debera ser clara, el uso de términos técnicos
reconocidos es aceptable, y frecuentemente serd recomendable. Los términos técnicos poco
conocidos o formulados especialmente pueden permitirse siempre que sean definidos
adecuadamente y que no exista para ellos un equivalente reconocido corrientemente. Este
criterio también es aplicable a los términos extranjeros cuando no exista un equivalente en

idioma espafiol.

No se permitira el uso de términos con un significado ya establecido para que
expresen otro diferente si esto fuera a generar confusion. Sin embargo, pueden existir

circunstancias en las cuales se podra utilizar un término tomado de una técnica analoga.

La terminologia y los signos empleados deben ser uniformes en toda la solicitud. En
resumen, se deberan utilizar los términos técnicos, signos y simbolos aceptados generalmente
en el campo técnico respectivo, para lo cual debera tenerse especialmente presente las reglas

establecidas en el art. 35 del Reglamento de la LPIL.

Por mucho que sean conocidos por el experto en la técnica, no es recomendable la
utilizacién de nombres propios, denominaciones discrecionales, marcas o nombres
registrados o palabras similares para referirse a materiales o articulos cuando dichas palabras
indican el origen, cuando se relacionen a una gama de productos diferentes o cuando dicho

elemento resulta critico en la ejecucion, reproducibilidad y entendimiento de la invencion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las invenciones biotecnolégicas que
comprendan material biolégico, podria ser necesario para su cabal reproducciéon y
descripcidn, el depésito de dicho material conforme establece 1a normativa nacional en el art.
39 del Reglamento de la LPI. Entonces, la denominacién del material biolégico en la solicitud
para efectos de identificar y caracterizar la invencién se hard de acuerdo al certificado de

depdsito de dicho material ante una Autoridad de Depdésito internacionalmente reconocida
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para estos efectos (art. 39 del Reglamento de la LPI)33. En efecto, al ejecutar el deposito del
material biologico se asignara una denominacién particular al mismo junto con asignarle un
ndmero de inscripcién indicado en el Certificado de Depdsito respectivo. En consecuencia,
cuando la invencién contenga material bioldgico y éste haya sido correctamente depositado,
se deberd emplear el ndmero de depoésito indicado en el Certificado correspondiente para
describir la invencidn, si no existe otra manera técnicamente adecuada de acuerdo al experto

en la materia técnica.

2.4 Ejemplo de aplicacion

Como se sefialé anteriormente la descripcion de la invenciéon debe ser lo
suficientemente completa como para permitir que cualquier persona normalmente versada
en la materia técnica correspondiente o “experto en la materia”, pueda “reproducir la

invenciéon”.

En este sentido la solicitud debe comprender al menos un ejemplo de aplicacién de la
invencién, que consiste en una descripcion detallada de, a lo menos, un modo de realizacién
de la invencién, de acuerdo a lo establecido en el art. 39 del Reglamento de la LPIL. Sin
embargo, dado que la evaluacién de la suficiencia debe ser hecha por un experto en la materia,

podria no ser necesario que se den los detalles de las caracteristicas auxiliares conocidas.

Una invencién puede ser, en principio, suficientemente descrita exponiendo a lo
menos una forma de realizacion detallada (un ejemplo) que habilite a un experto en la materia
técnica correspondiente llevar a efecto la invencion. Si este es el caso, la falta de ejemplos
relativos a algunas variantes particulares de la invencién no resulta relevante en la evaluacion
de la suficiencia, siempre y cuando, dichas variantes resulten conocidas para la persona
normalmente versada en la materia por medio de la descripcion contenida en la solicitud o el
conocimiento comun general. Es decir, el o los ejemplos deben permitir abarcar todo el rango
técnico legalmente reclamado en las reivindicaciones, con expectativas razonables que la

solucién propuesta se pueda obtener para todo el rango reivindicado.

33 Para estos efectos la Autoridad de deposito internacionalmente reconocida se refiere a las indicadas
conforme al Tratado de Budapest
(http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/idalist.pdf).
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Sin embargo, la descripcién de una forma detallada de llevar a efecto la invencion
(ejemplo) no significa automaticamente que la solicitud cumple con el requisito de suficiencia.
Esto debe determinarse evaluando la informacién contenida en los ejemplos como también en
otras partes de la solicitud a la luz del conocimiento general que tiene un experto en la

materia en la fecha relevante.

En efecto, la descripcién de una forma de ejecutar la invencién sélo es suficiente y
representa a las reivindicaciones, si permite que la invencién sea llevada a efecto en todo el
rango reivindicado y no solamente de algunos miembros de las especies reivindicadas. La
suficiencia de la descripcién por lo tanto, presupone que un experto en la materia puede
obtener substancialmente todas las modalidades comprendidas dentro del ambito de las
reivindicaciones. No obstante, tratandose de reivindicaciones de un ambito amplio, podria ser
necesario la inclusién de mas de un ejemplo y detalles técnicos adicionales en orden a
soportar este tipo de clausulas. Esto debe ser ponderado caso a caso, no obstante la
incorporacidn de detalles técnicos o ejemplos que apoyen el amplio alcance de lo reivindicado
no podra dar lugar a ampliacion de contenido, ya que dicha incorporacién podria ser objetada

por esta razoén, al igual que la solicitud.

Por lo tanto, la memoria descriptiva debe permitir a un experto en la materia técnica
correspondiente llevar a efecto, al menos, una forma de la invencién sobre todo el dambito

reivindicado.

En muchos casos, bastara con un tnico ejemplo o modo de realizacién. Sin embargo,
cuando las reivindicaciones abarcan un campo amplio, la memoria descriptiva debera aportar
un nimero de ejemplos, modos de realizacién alternativos, o variaciones que sean suficientes
para cubrir el area protegida por las reivindicaciones. En caso contrario, parte de la invencion
o toda la invencidn podria considerarse que no cumple con el requerimiento del ejemplo de

aplicacion.

No obstante, se debe prestar atencién a cada caso en particular ya que existen algunos
en los cuales se ilustra un campo técnico de un modo muy amplio por medio de un limitado
numero de ejemplos o inclusive un sélo ejemplo. En estos dltimos casos, la solicitud debe

contener, ademas de los ejemplos, informacién suficiente que permita al experto en la
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materia, mediante los conocimientos generales comunes, realizar la invencidn en toda el area
reivindicada sin que requiera un esfuerzo indebido y sin la necesidad de ejercitar la actividad

inventiva.

2.5 Casos Especiales

Es oportuno explicitar algunos lineamientos especificos respecto de invenciones, en

atencidn a sus cualidades técnicas:

- En el caso de los nuevos usos, si bien estdn considerados entre las materias
excluidas de patentabilidad, es posible su protecciéon en cuanto se refieren a
nuevos usos médicos especificos. Estos quedaran suficientemente descritos si
existen evidencias pertinentes en la memoria descriptiva que, de manera clara e
inequivoca, den cuenta que el nuevo uso se refiere a un producto perfectamente
definido que se orienta a una patologia especifica. Por otro parte, no dan
descripcién suficiente a lo reivindicado, evidencias en relacién a mecanismos de
accion, interaccion molecular, afinidad u otros antecedentes no concluyentes de su
contribucion terapéutica.

- En relacién con los polimorfos, conformaciones moleculares especificas y
especiales de productos conocidos, que solucionan un problema técnico especifico
que no tiene relaciéon con la obtenciéon de la forma cristalina, las evidencias
técnicas deben apoyar la solucién de un problema farmacolégico, de estabilidad, o
de formulacidn, entre otras. En este caso la mera obtencion de la forma cristalina
como evidencia técnica para describir el producto no es valida, no obstante podria
apoyar un procedimiento de obtencion del polimorfo, en coherencia con el
problema técnico. Se considera que solamente la Difraccién de rayos X de polvo y
Difraccién de rayos X de Monocristal, son técnicas analiticas adecuadas para
caracterizar el polimorfo, que deben identificar un minimo de tres sefiales para
considerar que existe una descripcion adecuada de la forma cristalina. Otras
evidencias analiticas para definir el polimorfo no son aceptadas ya que no serian
especificas para caracterizar y diferenciar adecuadamente una forma cristalina de
otra.

- En cuanto a los anticuerpos, son polipéptidos especiales con cualidades

estructurales, funcionales, de especificidad y de selectividad caracteristicas. Si
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bien, como en todo péptido, la evidencia técnica minima es la descripcion de su
secuencia, es posible describirlos con pequefios fragmentos estructurales que
apoyan funcionalidad, especificidad, afinidad y selectividad, entre otras. Es asi que
las evidencias técnicas deben apoyar clara, inequivoca y ampliamente la
descripcién estructural que se haga del anticuerpo en el pliego de

reivindicaciones.

Si bien, es ampliamente reconocido en la técnica que la descripciéon de un
anticuerpo por sus regiones variables o sus 6 CDR es técnicamente la
caracterizacion mas adecuada y reproducible, no hay que desconocer que también
existen casos especiales en el estado de la técnica. En dichos casos especiales, se
puede describir técnicamente un anticuerpo con menos de 6 CDR. Sin embargo, no
es posible generalizar dicho comportamiento particular y restringido para todos
los anticuerpos. Es decir, la posibilidad de descripcién estructural en base a 3 CDR,
0 menos, no es una norma y se permitira dependiendo del estado de la técnica, las
evidencias experimentales de la memoria descriptiva y de la suficiencia técnica

que la invencidn exponga.

3. Requerimientos del informe pericial

Luego de analizar la solicitud como un todo, el perito o examinador debera determinar
si las divulgaciones hechas en la solicitud permiten entender la contribucién a la técnica que
ha realizado el inventor y a la vez aseguran que un experto o perito en la materia pueda poner

en practica la invencion que se pretende patentar.

Cuando la informacién contenida en la solicitud (memoria descriptiva, pliego y
figuras) no permite a un experto en la materia reproducir el invento y/o entender la
contribucion técnica que ha realizado el inventor, entonces corresponderda recomendar un
rechazo a la solicitud. Dicho rechazo debe ser razonado y légico, exponiéndose las razones por
las cuales se arrib6 a dicha conclusién. Ademas, se indicara en el informe que atendida la falta
de suficiencia en la descripcion, la solicitud careceria del sustento técnico requerido para
cualquier invencién que solucione un problema de la técnica y en consecuencia no podra

practicarse el analisis de fondo.
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Sin embargo, si la deficiencia surge sélo con respecto a algunos modos de realizacion
de la invencién y no a otros, ello se podra remediar restringiendo las reivindicaciones a los
modos de realizacion suficientemente descritos. En este caso, se procedera con el analisis de
las materias suficientemente descritas, quedando igualmente la solicitud con recomendacién

de rechazo.
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Parte XI

Unidad de invencion

1. Introduccion

La LPI establece un conjunto de requisitos para el otorgamiento del derecho exclusivo
que confiere una patente. Estos corresponden a los requisitos de patentabilidad que todas las
solicitudes de patente deben cumplir para obtener el registro, los cuales estan establecidos en

el art. 32 de la LPI de Propiedad Industrial.

Adicionalmente, el art. 31 de la LPI establece que una patente es un derecho exclusivo
para la protecciéon de una invencion. Lo anterior es complementado por el art. 40 del
Reglamento que dispone que una solicitud de patente s6lo puede referirse a una invencién o a
un grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invencién, es decir, se encuentren
relacionadas de tal manera entre si que conformen un Unico concepto comun inventivo

general.

2. El concepto comin inventivo

Cuando un pliego de reivindicaciones posee un grupo de invenciones, el requisito de
unidad de invencién se cumple siempre que entre las invenciones reivindicadas exista un
unico concepto comun inventivo que las agrupe, que esta relacionado con el problema técnico
y la solucién que la invencién propone a dicho problema. El concepto comun inventivo puede
estar vinculado con un aspecto conceptual asociado a la solucién técnica, como también puede
estar relacionado a un componente material que se encuentra en el pliego de reivindicaciones.
En ambos casos, el concepto comtn inventivo corresponde a una relacién técnica, entre el
problema planteado y la solucién propuesta, materializada en uno o varios elementos técnicos
particulares idénticos o correspondientes que el grupo de invenciones comparte. Por ello, no
siempre el concepto comun inventivo figura aisladamente reivindicado en el pliego. Sin
embargo, es necesario que en el andlisis de unidad de invencidn se determine cual es el

concepto comun inventivo que entrega unidad de invencion a las reivindicaciones analizadas.
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Se entiende por elementos técnicos particulares, los elementos que determinan la
contribucién de la invencién o cada una de las invenciones al estado de la técnica. Cada
elemento técnico o elementos técnicos combinados, pasan a ser elementos técnicos
particulares, siempre y cuando en ellos resida la novedad y el nivel inventivo de la invencion

en estudio.

La contribucién al estado de la técnica existe cuando las ensefianzas técnicas dadas
por los elementos técnicos particulares permiten distinguir la invencién con respecto a lo ya
conocido, de una manera no obvia. Asi, esta contribucién se puede manifestar como un efecto
técnico nuevo y no obvio; como caracteristica(s) técnica(s) que producen un efecto técnico
nuevo y no obvio; y como caracteristica(s) técnica(s) nuevas y no obvias que conducen a un

efecto técnico conocido.

En conocimiento de que solamente se puede proteger una sola solucién basica a un
problema de la técnica en una misma solicitud, es necesario que cada una de las clausulas
converja a la o a las reivindicaciones independientes mediante enlaces apropiados, que
pueden ser formales o de fondo, siempre que éstas tengan unidad de invencién. De este modo,
un pliego de reivindicaciones puede comprender multiples clausulas de producto y/o proceso,
o estar relacionado con ellas. A la vez, que algunas reivindicaciones pueden ser amplias, y no

por ello comprender miultiples invenciones sin un inico concepto comun inventivo.
3. Analisis de unidad de invencidon

El andlisis de unidad de invencién esta constituido por las siguientes etapas:
Etapa 1: En primer lugar se debe determinar cudl es el concepto comun inventivo que existe
entre las diversas reivindicaciones independientes. Para ello hay que analizar las
reivindicaciones e identificar a priori las diferentes invenciones, considerando también lo

divulgado en el resto de la solicitud para identificar las caracteristicas técnicas (memoria

descriptiva y dibujos).
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Etapa 2: En virtud de dichas caracteristicas técnicas identificar el documento mas cercano del

estado de la técnica.

Etapa 3: Determinar, con respecto a las diferencias con el documento del estado de la técnica
identificado en la etapa anterior, el problema técnico a resolver por cada una de las

invenciones establecidas en el pliego de reivindicaciones.

Etapa 4: Analizar las soluciones al problema técnico ofrecidas por cada invencién, -
consistentes en caracteristicas técnicas iguales o correspondientes entre las reivindicaciones
independientes - , y después determinar si estas caracteristicas técnicas (el concepto comuin
inventivo) o conjunto de caracteristicas técnicas especiales, realizan una contribucién a la

invencién o no, considerando la solucién técnica que la invencién propone.

Etapa 5: Establecer la existencia de unidad de invencién, tomando como base los resultados
obtenidos en la etapa anterior. Si las caracteristicas técnicas especiales son iguales o

correspondientes, entonces se cumple con el requisito de unidad de invencioén.

En caso contrario, habra tantos inventivos como soluciones técnicas al problema o
caracteristicas técnicas especiales se identifiquen. Se debe tener presente que las
caracteristicas técnicas especiales no siempre constituyen en si mismas una invencién, pero

contribuyen a definir la invencidén en combinacién con otras caracteristicas.

4. Unidad de invencidn a priori/posteriori

Como se sefialé6 anteriormente, la unidad de invencion de un pliego de
reivindicaciones se determina en base a los elementos técnicos particulares, los que permiten
distinguir la invencidn con respecto a lo ya conocido. En consecuencia, el analisis de unidad de
invencién debe ser practicado en relacion con el estado de la técnica. Al respecto, es posible

considerar dos instancias de evaluacion de unidad de invencion:
a) Unidad de invencidn a priori

Esta se determina a partir de la sola lectura del pliego de reivindicaciones, sin

necesidad de recurrir a las ensefianzas del estado de la técnica. Asi, se considera que una
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solicitud posee falta de unidad de invencion a priori, si no es posible encontrar un nexo comun
que englobe el grupo de invenciones (reivindicaciones independientes), es decir, no se puede
definir un dnico concepto comtn inventivo, o bien, porque ese concepto comin no es nuevo

de manera obvia para un técnico normalmente versado en la materia.

b) Unidad de invencion a posteriori

Esta se determina cuando el analisis de unidad de invencion considera las ensefianzas
del estado de la técnica. Entonces, en el evento que para un pliego de reivindicaciones se
hubiera identificado un concepto Unico basado en determinados elementos técnicos, el cual al
ser confrontado con el estado de la técnica muestra que el/los elementos técnicos que
constituyen el nexo de unién entre los grupos de invenciones ya eran conocidos, es decir, no
son nuevos y/o inventivos, no existird unidad de invencion. Por lo tanto, existird falta de
unidad de invencién a posteriori cuando considerando lo divulgado en el estado de la técnica el

concepto comun inventivo ya era conocido.

5. Reivindicaciones independientes y dependientes

El criterio de unidad de invencién se debe aplicar solamente a las reivindicaciones
independientes y no a las reivindicaciones dependientes. Si las reivindicaciones
independientes satisfacen la exigencia de unidad de la invencién, no se puede reclamar falta
de unidad respecto de las reivindicaciones dependientes, siempre que exista adecuada ligazén
entre ellas, considerando ademas las caracteristicas técnicas que comparten asociadas ala ala

solucién del problema técnico.

En el caso que se reivindiquen formas alternativas de una invencién, ya sea en
reivindicaciones independientes (modalidades) o en una GUnica reivindicacion
(opcionalidades), se deben aplicar los mismos criterios indicados precedentemente para

determinar si se cumple el requisito de unidad de invencidn.

Es esencial que un tnico concepto comun inventivo general enlace las reivindicaciones
en las diferentes categorias. La presencia en cada reivindicacién de expresiones tales como
« . » “ 1: ~ P » . . 7 .
adaptado especialmente” o “disefiado especificamente”, no implicara necesariamente que un

Unico concepto comun inventivo general esté presente.
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Esto implica que la relacién debe darse en el fondo y no so6lo en la forma de las
reivindicaciones, relaciondndolas por el concepto comun inventivo, ya sea porque son
complementarias en sus caracteristicas especialmente adaptadas (es decir, las caracteristicas
de una estan adaptadas segun las caracteristicas de la otra, en su funcionalidad) o, comparten

la caracteristica técnica especial que soluciona el mismo problema técnico objetivo en ambas.

6. Compuestos intermediarios

Existe unidad de invencién en el d&mbito de los productos intermediarios y finales

donde:

a) Los productos intermediarios y finales tienen el mismo elemento estructural
esencial, es decir, sus estructuras quimicas bdasicas son las mismas o sus
estructuras quimicas estan estrecha y técnicamente relacionadas incorporando el
intermediario un elemento estructural esencial dentro del producto final; y

b) Los productos intermediarios y los productos finales estan técnicamente
interrelacionados, significando esto que el producto final se prepara directamente
a partir del intermediario o se separa de él mediante un nimero determinado de

intermediarios, conteniendo todos el mismo elemento estructural esencial.

Los distintos productos intermediarios usados en procesos diferentes para la
preparacién de un producto final podran reivindicarse siempre que tengan el mismo
elemento estructural esencial. El intermediario y el producto final s6lo se deberan separar en
el proceso que conduce uno al otro, por otro intermediario nuevo, ya que bastard que un
intermediario sea conocido para que no exista unidad de invencion entre éste intermediario y

el producto final. En esta circunstancia se produce falta de unidad a posteriori.

Es decir, s6lo se podra reivindicar un intermediario que tenga relacion estructural con
una parte del producto final. Ademas, cuando sean reivindicados distintos intermediarios
para partes estructurales diferentes del producto final, no debera realizarse el andlisis de

unidad de invencidon entre dichos intermediarios.
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En caso que los intermediarios y los productos finales correspondan a familias de
compuestos, cada compuesto intermediario deberd corresponder a un compuesto
reivindicado en la familia de los productos finales. Sin embargo, alguno de los productos
finales podrd no tener un compuesto correspondiente en la familia de los productos
intermediarios, de tal forma que las dos familias no necesitardn ser absolutamente

congruentes.

El solo hecho de que, ademas de la capacidad de usarse para producir los productos
finales, los intermediarios también exhiban otros efectos posibles o actividades, no debera
perjudicar la unidad de invencidn. Sin embargo, dichas cualidades adicionales no deberian ser
reivindicadas porque en dicho caso solucionan un problema técnico diferente y dicha cualidad

adicional careceria de unidad de invencion.

7. Reivindicaciones de miiltiples alternativas, ejemplo del tipo Markush

Cuando una reivindicacién Unica (quimica o no quimica) defina multiples alternativas,
tal como ocurre con el llamado agrupamiento Markush, existe unidad de invencién cuando las

alternativas son de naturaleza similar, tanto en lo funcional como en lo estructural.

Cuando el agrupamiento Markush es para alternativas de compuestos quimicos,

deberan considerarse que son de naturaleza similar cuando:

a) Todas las alternativas tienen una propiedad o actividad comun, y
b) Existe una estructura comun, es decir, un elemento estructural significativo es
compartido por todas las alternativas, o todas las alternativas pertenecen a una clase

de compuestos quimicos reconocida en el arte, al cual pertenece la invencion.

Un “elemento estructural esencial estd compartido por todas las alternativas” cuando
los compuestos comparten una estructura quimica comin que ocupa una parte importante de
sus estructuras o, en caso de compuestos que tienen en comun s6lo una pequeia parte de sus
estructuras, la estructura comtiinmente compartida constituye una porcién estructuralmente
distintiva en vista del arte previo existente. El elemento estructural puede ser un componente

Unico o una combinacién de componentes individuales enlazados. Las alternativas pertenecen

121



a una “clase reconocida de compuestos quimicos”, si se espera por el conocimiento en el arte
que los miembros de la clase se comportaren de la misma manera en el contexto de la
invencidn reivindicada, es decir, que cada miembro puede sustituirse uno por el otro, con la
expectativa de que el mismo resultado pretendido pueda ser alcanzado. Si pudiera
demostrarse que al menos una alternativa de Markush no es nueva, la unidad de invencién
debe ser reconsiderada. Sin embargo, al excluir de la Markush aquellos radicales no
novedosos la unidad de invenciéon se podria recuperar. No obstante, en el caso de tratar
alternativas multiples funcionales, por ejemplo compuestos flavonoides, antioxidantes,
agonistas de un receptor, entre otros, la exclusiéon de las opciones no novedosas podria no ser

suficiente para restituir la unidad de invencién.

8. Procedimiento de analisis

Si luego del andlisis de unidad de invencién, tanto a priori como a posteriori, se
determina que no existe un concepto comun tnico e inventivo en el pliego de reivindicaciones,
en el respectivo examen de patentabilidad se debera constatar dicho analisis de la siguiente

manera:

a) Realizar un razonamiento fundado de las reivindicaciones que se encuentran
afectadas por unidad de invencién. Dicho razonamiento deberad quedar claramente expresado

en el examen pericial.

b) Determinar los grupos de invenciones, sefialando las cldusulas que comprende cada
grupo.
c) Pronunciarse sobre la suficiencia técnica de cada grupo de invenciones, considerando

la presencia de al menos un ejemplo para cada invencién, seflalando qué invencion tiene o no

suficiencia técnica y ejemplo de realizacién.

d) Para efectos de andlisis de fondo de la solicitud, argumentar razonadamente la
seleccién de una invencién que se encuentra suficientemente descrita y ejemplificada de
acuerdo a lo senalado anteriormente y proceder con los restantes analisis de dicha invencién.

Si existe mas de una invencidn sustentada, escoger la invencién mas representativa incluida
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en el pliego de reivindicaciones. Debe quedar claramente establecido en el respectivo examen

de patentabilidad qué reivindicaciones seran consideradas en el analisis.

e) Solicitar explicitamente que las reivindicaciones relacionadas, o parte de ellas,
referidas a las otras invenciones identificadas y que no fueron analizadas, sean eliminadas del

pliego de reivindicaciones de la solicitud en anélisis.

La constatacién y pronunciamiento explicito de falta de unidad de invencién, indica
que existe mas de una invencion en el pliego de reivindicaciones sometido a analisis. En estas
circunstancia, y mientras la solicitud original se mantenga pendiente (es decir, no se haya
notificado una resolucién definitiva), el solicitante podra presentar solicitudes divisionales
para aquellas invenciones NO analizadas en la solicitud original (art. 31 LPI y arts. 40, 44 y 50
RLPI). Entonces, si en una solicitud analizada en la Etapa Pericial o en la Etapa Resolutiva del
Examinador presenta mas de una invencidn, y el solicitante desea que se someta a andlisis una
invencion diferente a la examinada durante el procedimiento, podria requerir la

correspondiente solicitud divisional mientras la solicitud original se mantenga pendiente.

Se hace hincapié en que efectuar la sugerencia del punto 6 sobre compuestos
intermediarios junto con la instruccién del punto 5 sobre Reivindicaciones independientes y
dependientes permitird que en la solicitud en andlisis se prosiga el estudio de sélo una
invencion como establece la LPI y Reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, la sugerencia del
punto 6 de ninguna manera asegura o compromete el éxito de las posibles solicitudes

divisionales que se puedan generar.

Dado lo anterior, se desprende que en el examen pericial siempre se debera contar con
un andlisis de unidad de invencidén del pliego de reivindicaciones, incluyendo aquellos pliegos
que contienen so6lo una reivindicacién independiente, debido a que puede existir mas de una
invencién en una misma clausula.

9. Pronunciamiento pericial de rechazo por falta de unidad de invencion

En la Etapa pericial, cuando se objete la solicitud en estudio por falta de unidad de

invencidn, correspondera un pronunciamiento final de rechazo para la solicitud, sin perjuicio
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de las demas objeciones que se constaten. Dicho rechazo se formulara en los siguientes

términos:

10.

“De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha en la solicitud N2 XXXX-XX y sin
perjuicio de la resolucién definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el
perito que suscribe recomienda rechazar el derecho solicitado toda vez que no retine
el(los) requisito(s) establecido en el(los) art.(s) 31 de la LPI, en relacién con los arts.

40, 44 y 50, seglin corresponda, del Reglamento de la LPL”

Pronunciamiento final de rechazo por falta de unidad de invencién

“En virtud de lo dispuesto en los arts. 40, 44 y 50 del Reglamento, en el caso que al

menos una reivindicacién o una parte de ella se encuentre afectada con falta de unidad

de invencion, la solicitud deberi ser rechazada basado en el art. 31 de la LPL.”
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Parte XII

Solicitudes divisionales

1. Introduccion

Conforme al art. 31 de la LPI, en relacion a los arts. 40, 44 y 50 del Reglamento, se
entiende que una patente es un derecho exclusivo para la proteccién de una tnica invencion, o

aun grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invencién.

En el evento que la solicitud en estudio contenga dos o mas soluciones a un problema
técnico, es decir, presente falta de unidad de invencién, el solicitante podra superar dicha
objeciéon separando una parte de la invenciéon de la solicitud de patente original para
presentar una o varias solicitudes divisionales. Conforme lo establecen los arts. 49 y 50 del
Reglamento, las solicitudes divisionales podran ser presentadas a iniciativa del propio
solicitante hasta antes de que se emita el informe pericial o, ante un requerimiento de INAP],

en cualquier momento del procedimiento.

Sin embargo, las solicitudes divisionales deben ser presentadas oportunamente y no
deben incurrir en ampliacién de contenido respecto de las divulgaciones efectuadas en la
solicitud original. En caso contrario, la solicitud no se beneficiard del tratamiento de una
solicitud divisional, consistente en que para efectos del procedimiento y andlisis respectivo, la

divisional conservara la prioridad local de la solicitud original.

Las directrices sobre solicitudes divisionales seran aplicables a las restantes
categorias de derechos de propiedad industrial, como patentes de modelos de utilidad,
topografia de circuitos integrados, disefios industriales y dibujos industriales, en lo que fuere

pertinente.
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2. Presentacion de solicitudes divisionales

El Reglamento de la LPI establece dos oportunidades para presentar las solicitudes

divisionales:

a) En primer lugar, el art. 49 dispone que el solicitante por iniciativa propia podra

presentar una solicitud divisional hasta antes de emitido el informe pericial.

b) En segundo lugar, el art. 50 del Reglamento faculta a INAPI para requerir una
modificaciéon o divisién de una solicitud en cualquier momento del procedimiento. Este
requerimiento se comunicara al solicitante en el informe pericial, la respuesta del perito o en
la opinién técnica del examinador, quién dispondra de un plazo de 60 dias para contestarlo,

todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7° de la LPL

A partir de lo anterior se desprende que una solicitud sera tratada como una divisional

siempre que:

a) La solicitud divisional sea presentada por el solicitante por iniciativa propia antes de
la emisién del informe pericial, y la solicitud original se encuentra pendiente de resolver. De
esta forma, se aceptara la presentacion de una solicitud divisional por iniciativa del solicitante
sélo en el caso de que la solicitud original no haya sido analizada e informada por el perito

designado por INAPI; o

b) La solicitud divisional sea presentada por el solicitante después que el informe pericial
observa la solicitud original por presentar falta de unidad de invencidn. Al igual que en el caso

anterior, la solicitud original se debe encontrar pendiente de resolucion definitiva por INAPI.

Cabe sefialar que constatada la falta de unidad de invencién en el examen de una
solicitud, es INAPI quien determina qué invencién se analiza en la solicitud original. En el
evento que el solicitante quiera someter a examen otra de las invenciones de la solicitud
original y que no ha sido analizada en ésta, el solicitante queda facultado para presentar las
invenciones observadas por falta de unidad de invencidn en las solicitudes divisionales a que

hubiere lugar.
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En el evento que el solicitante deseche presentar una solicitud divisional, puede
continuar la tramitacion de la solicitud original eliminando del pliego de reivindicaciones los
contenidos carentes de unidad de invencion. De no hacerlo, y sin perjuicio que los contenidos
carentes de unidad de invenciéon no seran analizados, el informe pericial recomendara el

rechazo de la solicitud.

En el evento que una solicitud pudiere dar origen a mas de una solicitud divisional, se
verificard que la solicitud original no se encuentre con resoluciéon definitiva emitida por
INAPI. En caso contrario, aquella(s) no podran beneficiarse del tratamiento de una solicitud
divisional e INAPI dispondra de la correcciéon de la base de datos eliminando la mencién

“divisional”.

En consecuencia, la presentaciéon de sucesivas solicitudes divisionales tiene como

limitacién que la solicitud original no tenga resolucién definitiva emitida por INAPI.

La presentacion de la solicitud divisional debera comprender exactamente la misma
divulgacién de contenidos de la solicitud original, tanto en relacién con la memoria
descriptiva como con las figuras de dicha solicitud. Es decir, la solicitud divisional en ningdn
caso podra incurrir en ampliacién o limitacion de contenido de la memoria descriptiva y

figuras de la solicitud original aceptadas a tramite.

3. Analisis de las solicitudes divisionales

La solicitud divisional estara sujeta a las mismas normas de forma y de fondo que se

aplican a todas las solicitudes de patente. De lo anterior se desprende que:

a) El solicitante no puede presentar una solicitud divisional después de emitido el
informe pericial si éste no objeta la solicitud por falta de unidad de invencién. En este
caso, dicha solicitud no serd reconocida como divisional y, en consecuencia, no se

beneficiara de su tratamiento.

b) En caso que una solicitud divisional se presente contraviniendo lo expuesto en la letra

anterior, podria ocurrir que la solicitud original pasare a ser parte del estado de la
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técnica para dicha solicitud divisional. Es decir, si la solicitud divisional no es
presentada correctamente, la divisional no sera considerada como tal y la solicitud

original podra afectarla como documento del estado de la técnica.

c) En caso que en una solicitud divisional se constate la falta de unidad de invencién, el
solicitante podra presentar nuevas divisionales, y estas seran reconocidas como tal,
solamente si la solicitud original se encuentra pendiente de resolucién definitiva por

INAPL

En cuanto a los requisitos establecidos en la LPI y el Reglamento, se reitera que todos
ellos deben ser analizados como en cualquier solicitud de patente. Al respecto, se debe tener

especialmente presente en el andlisis de la solicitud divisional lo siguiente:

a) Se debe constatar que la solicitud divisional haya sido presentada en tiempo y forma.
En particular, debe verificarse que la solicitud divisional se presenté oportunamente, esto es,
antes del informe pericial conforme lo dispuesto en el art. 49 del Reglamento o después de

éste, de acuerdo al art. 50 de dicha normativa.

b) De acuerdo con lo establecido en el articulo 50 del Reglamento de la Ley 19.039, una
solicitud divisional conservara la prioridad local de la solicitud original. Lo anterior significa,
por una parte, que se entiende que la divisional fue presentada en la misma fecha de la

solicitud original.

Por otra parte, como una consecuencia de lo anterior, el reconocimiento de la
prioridad de la solicitud original implica establecer el contenido y la fecha del estado de la
técnica para los efectos del analisis sustantivo de los requisitos de patentabilidad de la
solicitud divisional, de tal forma que la definicion y alcance del estado de la técnica que se
realice para la solicitud original de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley N°

19.039, sera el mismo para la solicitud divisional.

c) Por lo anterior, cuando una solicitud divisional es presentada no es necesario

acompafiar nuevamente el documento de prioridad.
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d) Sin perjuicio de lo anterior, en el examen de patentabilidad debera verificarse el

sustento de la solicitud divisional en la prioridad de la solicitud original.

e) Cabe sefialar que al momento de presentar la solicitud divisional el solicitante debe
indicar claramente su condicién de divisional al final del titulo de la solicitud en el formulario

habilitado al efecto, citando el nimero de la solicitud original.

f) Adicionalmente, se debe verificar que los contenidos presentados en la memoria
descriptiva de la solicitud divisional correspondan a los contenidos que fueron aceptados a

tramite en la solicitud original.

g) También se debe verificar que las reivindicaciones sélo se refieran a alguno de los
conceptos inventivos observados por falta de unidad de invencion en la solicitud original, si la
divisional se presenta después de emitido el informe pericial. Sin perjuicio de lo anterior, es
posible incorporar materias asociadas al concepto inventivo presentado en la divisional,
siempre y cuando se encuentren debidamente sustentados en la memoria descriptiva,

cumplan con el requisito de suficiencia técnica y no correspondan a una ampliacién.

h) Se debera analizar si la busqueda efectuada para la solicitud original es pertinente
para la solicitud divisional o, por el contrario, se debera realizar una nueva bisqueda que
contemple los contenidos no considerados en la busqueda asociada a la solicitud original,
respetando las fechas de busqueda, de acuerdo a lo establecido en los arts. 49 y 50 del

Reglamento.

i) En el examen sustantivo de la solicitud divisional se deberan realizar los analisis que
establece la normativa vigente para toda solicitud de patente, no obstante que se hayan

realizado en la solicitud original.

i) En este orden, se deberd ejecutar un andlisis de unidad de invencién, aunque la

solicitud divisional tenga sélo una reivindicacion independiente.

k) Se debera ejecutar un andlisis de doble protecciéon con la solicitud original, otras
divisionales de dicha solicitud original y aquellas solicitudes que posean la misma fecha de

presentacion o de prioridad, segin sea el caso, toda vez que una patente es un derecho
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exclusivo para la proteccion de una unica invencién. En el evento que las materias
reivindicadas entre solicitud original y divisional se solapen y no exista una clara diferencia de
sus pliegos, de manera tal que no se puedan constituir como derechos exclusivos y
excluyentes, se formularan las observaciones respectivas. En caso de no subsanarse se

procederd al rechazo de las solicitudes afectadas por doble proteccion.

4. Vigencia de las solicitudes divisionales

De acuerdo a los fundamentos expuestos precedentemente, en cuanto la solicitud
divisional se separa de la solicitud original, para efectos de su examen y conserva la misma
prioridad, se les aplican en consecuencia las mismas normas para determinar su vigencia. En
efecto, para determinar la vigencia de la solicitud divisional se estard a la fecha de término de
vigencia de la solicitud original. Sin embargo, se deja expresa constancia que para el evento
que la patente original obtuviere una extensién en el plazo de vigencia en virtud de las
normas sobre Protecciéon Suplementaria, arts. 53 Bis 1 y siguientes de la Ley 19.039 , dicha
extension no serd aplicable a la(s) solicitud(es) divisional(es) de la solicitud original, ya que la
alegacién de eventuales demoras injustificadas dice relacién con las particularidades de la
tramitacion y, en ese contexto, con el requerimiento que se formulare y concediere, si fuere el

caso, por el Tribunal de Propiedad Industrial.

En caso de no concederse la solicitud original, la vigencia de la solicitud divisional se
regird por la normativa legal que se le hubiere aplicado a la solicitud original en el evento que

ésta ultima se hubiere otorgado.

5. Tasas

Dado que la solicitud divisional se separa de la solicitud original para efectos de su
examen y conserva la misma prioridad de ésta ltima, consideramos que se aplican a las
divisionales las mismas normas de la solicitud original para los efectos del pago de tasas. En
consecuencia, se estara a la fecha de término de los quinquenios o decenios de la solicitud
original. En caso que la tramitacién de la solicitud divisional demore mdas de un quinquenio o
decenio contados desde la solicitud original, segiin sea el caso, se habran de pagar ambos

periodos juntos, una vez que se conceda la solicitud divisional.

130



Parte XIII

Exclusiones de patentabilidad

Descubrimientos, teorias cientificas y métodos matematicos

Sistemas, métodos, principios o planes econémicos, financieros, comerciales, de

negocios o de simple verificacion y fiscalizacion; y los referidos a las actividades

puramente mentales o intelectuales o a materias de juego

1. Introduccion

Como hemos sefialado en capitulos anteriores, en virtud de lo dispuesto en el art. 32
de la LPI, los productos y procedimientos pertenecientes a todos los campos de la tecnologia,
que cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, pueden

protegerse por una patente de invencion.

No obstante, la LPI establece que no toda materia es protegible como derecho de
propiedad industrial. Al respecto, el art. 37 de la LPI define ciertas materias que se encuentran
excluidas de patentabilidad por no constituir una invencién. En consecuencia, constatadndose
en el examen de fondo que el objeto de la solicitud no es susceptible de patentarse pues se
configura a su respecto alguna de las exclusiones establecidas en el art. 37 de la LPI, no
corresponderd practicar los andlisis y pronunciamientos de novedad, nivel inventivo y
aplicacion industrial. En este evento, el examen debera dejar constancia expresa de las

exclusiones de patentabilidad aplicables y sus fundamentos.
2. Articulo 37 letras a) y ¢)
El art. 37 letra a) de la LP], establece:
“Art. 37.- No se considera invencion y quedardn excluidos de la proteccién por patente de
esta Ley:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matemdticos.”
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El art. 37 letra c) de la LPI, establece:

“Art. 37.- No se considera invencion y quedardn excluidos de la proteccion por patente de
esta Ley:

c) Los sistemas, métodos, principios o planes econémicos, financieros, comerciales, de

negocios o de simple verificacién y fiscalizacién; y los referidos a las actividades

puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.”

3. Marco Técnico

Sin perjuicio de lo expuesto, constatamos que la LPI o su Reglamento no definen las
materias excluidas de patentabilidad enumeradas en el art. 37 letras a) y c), de tal forma que
se hace necesario entregar una aproximaciéon conceptual para su adecuada comprensién y la

correcta interpretacion de la LPI en este punto.

Las exclusiones se aplican sobre aquellas materias que se describen en el pliego de

reivindicaciones, ya sea que:

a) Lo reivindicado consiste s6lo en la descripcion de la materia sujeta a exclusion;
b) Lo reivindicado combina la descripcion de materia excluida y materia fisica accesoria,
excluida o no, siendo dicha materia accesoria sélo soporte necesario para implementar la

materia excluida.

Conforme a lo anterior, creaciones que comprendan materia excluida de
patentabilidad, para que sean consideradas invenciones, ademas deberan describir aspectos
relacionados con materias fisicas, donde estas materias tengan una descripcién en términos
técnicos, y que adicionalmente entreguen una contribucién técnica mas alla del mero hecho
de implementar la materia excluida. Entonces, en caso que lo anterior no se cumpla, la materia
reivindicada quedara excluida de patentabilidad.

De tal manera, resulta necesario entregar una aproximacion conceptual a las materias
que se consideran exclusiones, para asi poder realizar un andlisis mas objetivo sobre las

mismas.
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3.1 Definiciones
3.1.1 Descubrimientos: Corresponden al hallazgo y descripciéon de un fenédmeno fisico,
quimico o biolégico, un elemento o conjunto de elementos presentes en la naturaleza como

tal, y sus interacciones.

La mayoria de las veces no se describe aplicacién particular alguna para dicho
descubrimiento, ya que no ha sido aplicado a un problema de la técnica particular. Sin
embargo, el hecho que se describa alguna aplicacién para el mismo no significa que pierde la
categoria de descubrimiento, quedando por lo tanto excluido de patentabilidad. No obstante,
no hay que perder de vista que la divulgacion de un descubrimiento podria dar lugar a la
identificacion de productos o procesos que se beneficien de él, donde estos nuevos productos

y/o procesos si podrian ser patentables.

3.1.2 Teorias cientificas: Se trata de aquellos planteamientos, propuestas o definiciones
que proporcionan una explicacion de un comportamiento de la naturaleza, de materias
descubiertas o conocidas. Por ejemplo, una teoria cientifica puede referirse a la explicaciéon

sobre el origen o comportamiento de un descubrimiento.

Claramente, ni la descripcién del fenémeno o la explicaciéon del mismo seran objeto de
patente. La mayoria de las veces las teorias cientificas no describen aplicacién particular
alguna ya que no han sido aplicadas a un problema de la técnica especifico. Sin embargo, el
hecho que se describa aplicacién para el mismo no le resta la categoria de teoria cientifica,

quedando por lo tanto excluido de patentabilidad.

3.1.3 Meétodos matematicos: Son aquellos que corresponden a la aplicacion de operaciones
o légica matematica sobre variables algebraicas, para explicar, ejecutar, predecir o solucionar

alguna situacion.

En algunas oportunidades, estos métodos contienen algoritmos matematicos o
computacionales. La mayoria de las veces dichos métodos no describen aplicacién particular
alguna ya que no han sido aplicados a un problema de la técnica especifico, quedando por lo

tanto excluido de patentabilidad
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Adicionalmente, los métodos matematicos se consideran actividades puramente
mentales, por tanto, también se encuentran excluidos de patentabilidad acuerdo al art. 37

letra c).

3.1.4 Sistemas: Corresponde a un grupo de componentes, aparatos, dispositivos u objetos
organizados y complejos, dindmicamente relacionados, que en conjunto conforman un todo
unitario y dan curso a una actividad que tiene un propdsito, donde dicho sistema y
componentes actian sobre elementos fisicos, quimicos o biolégicos (datos, materia o energia,

entre otros) para lograr el propdsito y entregar un resultado.

3.1.5 Meétodos: Corresponden a una sucesion ordenada de etapas, pasos, instrucciones o
reacciones causa-efecto, que permiten pasar de una instancia inicial a una instancia final, de

acuerdo a un propésito.

3.1.6 Principios: Corresponden a una idea, fundamento, verdad o maxima, que orienta o
explica las consideraciones u operacion de las cosas, comportamientos, sistemas, reacciones,

etc.

3.1.7 Planes econdmicos: Son aquellos que se refieren a la actividad econémica global o a
la de un sector o empresa. A su vez, el término Plan, corresponde a un programa, planificacion,
procedimientos, conjunto de acciones, etapas o instrucciones, que permiten llevar a efecto un

proposito.

3.1.8 Planes financieros: Se refieren a la Hacienda Publica, a las cuestiones bancarias,

transaccionales y bursatiles, o a los grandes negocios mercantiles.

3.1.9 Planes comerciales: Se refieren al comercio o a los comerciantes, al intercambio de

bienes por divisas.

3.1.10 Planes de negocios: Son aquellos referidos a la forma de hacer, guiar o conducir una

transaccion comercial, es decir, el modo de hacer o implementar un determinado negocio, asi
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como a la secuencia de procesos abstractos, que tienen un caracter netamente comercial,

donde la transaccidn puede ser de bienes, divisas o de ambas.

Algunas de las multiples modalidades que presentan las exclusiones anteriormente
sefialadas, son las siguientes: 1) Administracién de empresas, incluyendo situacion financiera;
manejo contable y gestion de operaciones; 2) Procesamiento de informacién relacionada al
mercado financiero; 3) Calculo de precio o costo, ya sea presente o a futuro, para bienes y
servicios; 4) Mercadotecnia, entendiéndose ésta de acuerdo a la definicién de la RAE como:
“Conjunto de principios y prdcticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la

demanda y el estudio de los procedimientos y recursos tendientes a este fin.”

3.1.11 Actividades puramente mentales o intelectuales: Son aquellas referidas a
actividades llevadas a efecto en la mente y referidas al entendimiento. Es decir, dicen relaciéon
principalmente con elementos abstractos, sin materializacién, incapaces de resolver algin
problema técnico. Sin embargo, también alcanza a materias referidas a descubrimientos,

teorias cientificas y métodos matematicos.

3.1.12 Materias de juego: Se refiere a la accion y efecto de jugar, el establecer un propésito
incierto, dependiente de los participantes y el camino que toman las acciones en cada ocasion.
Estos consideran reglas de juego las cuales se aplican a un ente abstracto que es el juego. El
Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término “juego” como “Ejercicio
recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde.” Como ejemplos cita: juego de
naipes, de ajedrez, de billar, de pelota. A su vez, los “juegos de suerte”, son definidos como
“Cada uno de aquellos cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de los jugadores,
sino exclusivamente del acaso o la suerte; p. ej.,, el del monte o el de los dados.” Sin embargo, un

aparato para jugar si podria constituir una materia patentable.

4, Analisis

Una reivindicacién se excluye cuando se reivindique como tal una creacién que

corresponda a las materias excluidas. Por ejemplo, estara excluido de patente cuando se

intente proteger explicitamente como categoria un producto de programa computacional
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(software), o un método matematico o un algoritmo que ejecuta sus procesos, o también lo

anterior cuando se implementan en un sistema computacional convencional.

Por otro lado, una reivindicacidn podria comprender una materia excluida y
elementos técnicos como parametros de operacién o componentes; donde dichos elementos
adicionales deben constituir las caracteristicas técnicas del producto o procedimiento
reivindicado. En este escenario, la reivindicaciéon podria no estar excluida. Sin embargo, los
requisitos de implementacidn, instrucciones o cualidades de seleccion, entre otras, podrian no
ser caracteristicas técnicas del producto o procedimiento reivindicado, con ello no contribuir

a subsanar la exclusion de la materia reivindicada.

Cuando se ejecuta el andlisis de patentabilidad, se debera hacer un pronunciamiento
en relacién a si todas o alguna de las reivindicaciones del pliego comprende materia excluida
de patentabilidad, si dispone de materias fisicas adicionales, si estas aportan caracteristicas
técnicas, asi como si dichas reivindicaciones estdn excluidas conforme a la interpretaciéon

dada a las reivindicaciones a la luz del art. 37.

Se mencioné con anterioridad que “las materias excluidas de patentabilidad, por no
considerarse invenciones, quedardn excluidas de la proteccién por patente y no corresponderd
analizarlas respecto de los requisitos de patentabilidad que la Ley establece”. Lo anterior
ocurrira cuando aun considerando las evidencias y/o caracteristicas técnicas contenidas en la
descripcién de la solicitud, no se pueda definir una creaciéon que supere las exclusiones. En
este escenario, incluso puede ser probable que no se pueda establecer materia técnica sobre
la cual establecer una busqueda o clasificaciéon. En caso contrario, se debera ejecutar la
busqueda y clasificaciéon correspondiente, asi como definir las materias técnicas disponibles
en la memoria descriptiva para definir una invencién que subsane las exclusiones y pueda ser

analizada.

Entonces, si la invencién descrita en el pliego de reivindicaciones incluye materia
excluida de protecciéon por patente, se debera considerar las evidencias y/o caracteristicas
técnicas contenidas en la descripcion de la solicitud para realizar el correspondiente analisis
de patentabilidad. En los casos en que dicha exclusion de patentabilidad no puede ser

superada con la informacion disponible tanto en la hoja técnica, memoria descriptiva, pliego
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de reivindicaciones y figuras, se entendera a la solicitud como excluida de protecciéon de
manera no subsanable. Sin perjuicio de lo anterior, se podria establecer una comunicacién con
el solicitante para aclarar las evidencias y/o caracteristicas técnicas de la solicitud, en caso

que ayude a la interpretacion de la solicitud en su conjunto.

Con el animo de orientar en la determinacion del mérito técnico de los componentes o
caracteristicas que la solicitud disponga, en conjunto con la materia excluida, se proponen los

siguientes pasos, lo que se reflejan en la figura 4.

Etapa 1: Identificacion de caracteristicas técnicas en las reivindicaciones.

Evaluar las reivindicaciones e identificar si existe en alguna de ellas elementos que se
vean afectados con las exclusiones de patentabilidad. Una vez identificados y definidos los
elementos que por si solos se encuentran excluidos de patentabilidad, estos se indican
explicitamente, para asi poder determinar la contribucién de las materias excluidas para la

resolucion del problema técnico planteado.

Si las materias excluidas se encuentran en la reivindicaciéon principal o en alguna
reivindicacion independiente, se debera evaluar si los elementos descritos en el resto de las
reivindicaciones corresponden a caracteristicas técnicas suficientes para superar la exclusion
de dichas reivindicaciones objetadas. De ser necesario, se solicitara readecuar las
reivindicaciones de manera que la reivindicacién principal contenga dichas caracteristicas
técnicas que permitan solucionar el problema técnico. Asf se procede a ejecutar el andlisis de

dichas reivindicaciones de manera habitual.
Sin perjuicio de lo anterior, correspondera rechazar la solicitud (las reivindicaciones
afectadas) conforme al art. 37de la LPI, sefialando claramente cual(es) reivindicacion(es) se

encuentra(n) afectada(s) por la exclusién correspondiente, que debera citarse expresamente.

En caso de no identificar elementos asociados con las exclusiones de patentabilidad, se

procede a ejecutar el analisis de dichas reivindicaciones de manera habitual.

Etapa 2: Determinar la contribucion técnica de los contenidos de la solicitud.
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En el evento que no se identifiquen elementos técnicos en el pliego de
reivindicaciones, se procedera a identificar caracteristicas técnicas, de acuerdo al problema
técnico planteado, en la memoria descriptiva y otros componentes de la solicitud. Para ello se
procederd conforme a lo establecido en las Directrices referentes a Suficiencia en la

Descripcion.

Encontrandose informacién técnica en la memoria descriptiva, hoja técnica o en las
figuras que colabore en definir correctamente la invencion, se considerara dicha informacién
técnica para ejecutar el andlisis de patentabilidad. Ademads, se solicitard readecuar las
reivindicaciones de manera que la reivindicacién principal contenga dichas caracteristicas
técnicas que permitan solucionar el problema técnico y sobre las cuales se ejecutd el analisis

de patentabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, correspondera rechazar la solicitud (las reivindicaciones
afectadas) conforme al art. 37 de la LP], sefialando claramente cual(es) reivindicacion(es) se

encuentra(n) afectada(s) por la exclusién correspondiente, que debera citarse expresamente.

Si, por el contrario, no existen indicios en la solicitud que permitan considerarla una
invenciodn, la solicitud no sera analizada y sera rechazada en virtud de lo dispuesto en el art.

31 dela LPL

Entonces, si ejecutadas las correcciones a las reivindicaciones por parte del solicitante,
se establece que la materia excluida de patentabilidad, en conjunto con elementos técnicos
identificados en la solicitud, entregan herramientas utiles que permitan determinar las
caracteristicas técnicas del producto o procedimiento que se desea proteger en la clausula
principal, y ademas, se determina que dicha descripciéon colabora en la resolucién del
problema técnico objetivo, se podria concluir que lo reivindicado corresponde a una
invencion y, por lo tanto, no se ve afectada con lo dispuesto por la respectiva exclusion
establecida en el art. 37 de la LPI. Sin perjuicio de lo anterior, la concesién de la patente esta

sujeta a que la misma cumpla con los otros requisitos que la LPI establece.

Etapa 3: Pronunciamiento final
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El pronunciamiento final para el analisis realizado por los peritos, en caso de rechazo

de al menos una reivindicacion del pliego sera el siguiente:

“De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha en la solicitud N2 XXXX-XX y sin
perjuicio de la resolucidn definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el
perito que suscribe recomienda rechazar el derecho solicitado toda vez que la materia
cuya proteccion se solicita no se considera invencién quedando excluida de proteccién

por patente conforme lo dispone el art. 37 letra x) de la LP1.”
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FIGURA 4

Método de Analisis e Identificacion de Materia
Excluida de Patentabilidad Art. 37 a), 37 c)
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Parte XIV

Exclusiones de Patentabilidad

Biotecnologia

El art. 37 letras b) y f) de la LPI, establece:

“Art. 37.- No se considera invencion y quedardn excluidos de la proteccion por patente de
esta Ley:

b) “Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones
generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sélo gozardn de proteccion de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas
Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente
biolégicos para la produccion de plantas y animales, excepto los procedimientos
microbiolégicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente bioldgico es el que

consiste integramente en fenémenos naturales, como los de cruce y seleccion.”;

f) “Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biolégicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza o aquel que pueda
ser aislado, inclusive genoma y germoplasma. Sin embargo, serdn susceptibles de
proteccion los procedimientos que utilicen uno o mds de los materiales biolégicos antes
enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los
requisitos establecidos en el articulo 32 de la presente Ley, que el material bioldgico esté
adecuadamente descrito y que la aplicacion industrial del mismo figure explicitamente

en la solicitud de patente”.

Las citadas disposiciones establecen materias excluidas de patentabilidad, sin

embargo, ambas normas, - en la forma de contraexcepciones -, definen elementos que pueden

protegerse, como los microorganismos (letra b), los procedimientos que utilicen material

biolégico y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que se cumplan

determinados requisitos (letra f).
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1. Las plantas y los animales (art. 37 letra b)

En cuanto a las exclusiones contenidas en la letra b), “Las plantas y los animales”, no
podran ser patentables, sin importar la forma en que se describan, el beneficio que entreguen
o el aporte técnico que ello pueda implicar. Incluida en esta exclusiéon se entienden los

materiales de reproduccién vegetal como las semillas.

Sin embargo, “los microorganismos” si podran ser patentados en la medida que

cumplan con los requisitos de patentabilidad que establece la LP1I.

Podria ser necesario solicitar el depdsito del microorganismo en una institucién
reconocida internacionalmente para este fin, lo que permitiria tener certeza de la

reproducibilidad de la invencidn.

En el caso de Chile, se reconoce a las autoridades de depédsito establecidas en el
Tratado de Budapest como las autoridades facultadas para extender certificados que

acrediten el depdsito de la invencién.34

En virtud de la legislacién nacional no es obligaciéon que el certificado de depdsito
tenga fecha anterior a la fecha de la solicitud de patente, ya que éste se podra presentar

cuando INAPI lo requiera (art. 39 inciso 4° del Reglamento).

Por otra parte, la Ley N° 19.342 que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas
Variedades Vegetales, permite la proteccién de las variedades vegetales, siempre que se

cumpla con los requisitos establecidos en dicho cuerpo legal.

2. Procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas y

animales (art. 37 letra b)

34 Para estos efectos la Autoridad de deposito internacionalmente reconocida se refiere a las indicadas
conforme al Tratado de Budapest, en Chile el INIA
(http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/idalist.pdf)
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El art. 37 letra b), también excluye “los procedimientos esencialmente biolégicos para

“rs

la produccién de plantas y animales”, que son aquellos que consisten “integramente en

fendmenos naturales, como los de cruce y seleccion.”

Cuando exista alguna intervencién técnica por parte del hombre, el procedimiento

dejara de ser esencialmente biolégico y, por lo tanto, sera patentable.

El articulo 37 letra b) establece una contraexcepciéon en relacion con los
procedimientos microbiolégicos para la produccién de plantas y animales, los que en

consecuencia son patentables.

3. Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
bioldgicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza o aquel que

pueda ser aislado, inclusive genoma y germoplasma (art. 37 letra f)

a) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza (art. 37 letra f)
Este concepto incluye partes de plantas, como raices, tallos; y partes de animales,
desde o6rganos y tejidos hasta extremidades, materia que se encuentra excluida de

patentabilidad.

b) Procesos bioldgicos naturales (art. 37 letra f)

En el caso de “los procesos bioldgicos naturales”, aplican las mismas consideraciones
expuestas con anterioridad en relacién con los “procedimientos esencialmente biol6gicos para
la produccion de plantas y animales”. Es decir, es factible la proteccion de procedimientos
biologicos donde la descripciéon técnica del proceso involucre un aporte técnico o una
intervencion tecnoldgica que cumple los requisitos legales de patentabilidad. En
consecuencia, no pueden patentarse los procedimientos biolégicos tal como se manifiestan en

la naturaleza, es decir, sin intervencién humana.

c) El material biolégico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado,
inclusive genoma o germoplasma (art. 37 letra f)
Se encuentra excluido de patentabilidad el material biolégico existente en la

naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.
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No obstante, el art. 37 letra f) establece que sin embargo, serdn susceptibles de
proteccién “los procedimientos que utilicen uno o mds de los materiales biolégicos antes
enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los
requisitos establecidos en el art. 32 de la presente Ley, que el material bioldgico esté
adecuadamente descrito y que la aplicacién industrial del mismo figure explicitamente en la

solicitud de patente.”

En consecuencia, las secuencias nucleotidicas son patentables si existe un
procedimiento técnico que permita obtenerlas de manera independiente de la fuente de
origen, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 37 letra f) segunda parte. En este caso la aplicacion
industrial debe figurar explicitamente en la solicitud de patente. Es decir, la utilidad de las
secuencias debe estar claramente establecida en la memoria descriptiva. Por ello, una
secuencia de acidos nucleicos sin indicaciéon de una funcién no es patentable. Sin embargo,
una secuencia de ADN que si tenga indicada una funcién concreta que le otorga aplicacion

industrial, se considera patentable.

También son patentables las secuencias aminoacidicas que cumplan los requisitos

anteriormente descritos para las secuencias nucleotidicas.

Asimismo, es posible la proteccidon de “los procedimientos que utilicen” uno o mas de
los materiales biol6gicos enunciados, es decir, que utilicen “Parte de los seres vivos... y el
material biolégico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma

y germoplasma”.

En relacién con las solicitudes correspondientes a procedimientos de obtencidon de
secuencias nucleotidicas y aminoacidicas, se debe considerar que se requiere de un
procedimiento técnico de obtencién de las mismas. Por tanto, estos procedimientos son
patentables en cuanto incluyan técnicas desarrolladas por el hombre y no consistan en
procesos biolégicos naturales tal y como se encuentran en la naturaleza, a la luz del art. 37

letra f), segunda parte.
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A su vez, seran susceptible de proteccion “los productos directamente obtenidos por
ellos”, es decir los productos directamente obtenidos por los procedimientos que utilicen uno
o mas de los materiales biolégicos antes enunciados. Por lo tanto, los productos
biotecnolodgicos directamente obtenidos por los procesos factibles de proteccidn, también
podran ser protegidos. Lo anterior implica que las solicitudes de patente referidas a
productos biotecnoldgicos, deberan divulgar los procesos a través de los cuales se obtienen

los productos a reivindicar.

Sin embargo, tanto los productos y procedimientos mencionados en los parrafos
anteriores que si pueden ser protegidos por patentes, deberdn cumplir adicionalmente con los
siguientes requisitos:

i) satisfacer los requisitos establecidos en el art. 32 de la LP;
ii) que el material biolégico esté adecuadamente descrito; y

iii) que la aplicacién industrial del mismo figure explicitamente en la solicitud de patente.

En efecto, a la luz de las exclusiones, se requiere que los productos biotecnoldgicos
reivindicados y descritos en la solicitud de patente comprendan evidencia técnica en los
siguientes términos:

i) se describe un procedimiento de obtencién del producto biotecnoldgico;

ii) la obtencién del producto biotecnoldgico no depende del continuo uso del material
biolégico de origen existente en la naturaleza;

iii) el producto biotecnolégico puede ser descrito en virtud de cualidades técnicas propias
del producto; y

iv) la aplicacién industrial se encuentra explicita en la solicitud.

4. Glosario
Con el propdsito de facilitar el andlisis de esta materia y establecer una base

conceptual, a continuacién se definen algunos términos utilizados en este campo:

a) Animal: Organismo eucariota, pluricelular y heterétrofo. Pertenece al reino Animalia.
b) Célula: Una unidad auténoma, con capacidad de autorreplicarse que existe como una
unidad de vida funcionalmente independiente (como en el caso de los organismos

unicelulares), o como una subunidad en los organismos multicelulares (como en plantas y
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animales) la cual estd especializada en llevar a cabo las funciones particulares que genera un
organismo como un todo.
c) Célula Madre: Célula progenitora, autorrenovable, capaz de regenerar uno o mas

tipos celulares diferenciados.

d) Genoma: Totalidad de la informacién genética pertenecientes a una célula o un
organismo.
e) Germoplasma: Variabilidad genética total disponible para una poblacién

determinada de organismos, representada por el caudal de células germinales (células
sexuales, esperma o huevo) o semillas vegetales.

f) Material bioldgico: Cualquier material que contenga informacién genética capaz de
reproducirse o ser reproducido en un sistema bioldgico.

g) Microorganismo: Incluye bacterias y otros organismos generalmente unicelulares,
organismos con dimensiones por debajo de los limites de la visién, que se puede reproducir y
manipular en un laboratorio, incluidos los pldsmidos y los virus y los hongos unicelulares
(incluyendo las levaduras), algas, protozoos y, por otra parte, células vegetales y animales.

h) Planta: Organismo eucariota, multicelular y que obtiene la energia para crecer y
realizar sus actividades de la luz del sol, energia que toman a través del proceso de
fotosintesis. Pertenece al reino Plantae.

i) Procedimiento esencialmente bioldgico: Procedimiento que consiste integramente
en fendémenos naturales como el cruce y la seleccién. Cuando haya alguna intervencion técnica
por parte del hombre deja de ser esencialmente biolégico.

j) Procedimiento microbiolégico: Procedimiento que utiliza una materia
microbiolégica, que incluye una intervencién sobre la misma o que producen una materia
microbioldgica.

k) Secuencia aminoacidica: Fragmento completo o parcial de proteinas, comprendan
ellas aminoacidos naturales o no naturales.

1) Secuencia nucleotidica: Concatenaciéon de bases nucleotidicas, como fragmentos
completos o parciales de ADN o ARN .

m) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxdn botanico del rango mas bajo
conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la
concesion de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresiéon de los caracteres
resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinacién de genotipos, que es

distinguible de cualquier otro conjunto de plantas por la expresién de uno de dichos
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caracteres por lo menos, y que se considera como una unidad, habida cuenta de su aptitud a

propagarse sin alteracion.
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Parte XV

Exclusiones de patentabilidad

Nuevos Usos

Introduccion

El art. 37 letra e) de la LPI, establece:

“Art. 37.- No se considera invencion y quedardn excluidos de la proteccion por patente de
esta Ley:

“El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones
o el cambio de materiales de articulos, objetos o elementos conocidos y empleados con
determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrd constituir invencion susceptibles
de proteccion el nuevo uso de articulos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho
nuevo uso resuelva un problema técnico sin solucion previa equivalente, cumpla con los
requisitos a que se refiere el articulo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en
las proporciones o en los materiales del articulo, objeto o elemento conocido para
obtener la citada solucion a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberd

acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.”

Aplicacion

Con la finalidad de evitar que se concedan patentes para creaciones carentes de

actividad inventiva, la primera parte de la disposicion excluye de la proteccién por patentes el

nuevo uso de un producto, un mero cambio en su forma, dimensiones, proporciones o de sus

materiales.

Sin embargo, la segunda parte de la letra e) establece una contraexcepcion, en virtud

de la cual se permite el patentamiento de los nuevos usos, siempre que se cumplan los

siguientes requisitos:
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a) Elnuevo uso debe corresponder a productos conocidos;

b) el nuevo uso debera resolver un problema técnico sin solucién previa equivalente;

c) elnuevo uso debera reunir los requisitos establecidos en el art. 32;

d) dicho nuevo uso deberd incluir un cambio en las dimensiones, proporciones o en los
materiales del articulo, objeto o elemento conocido; y,

e) se deberd acreditar el nuevo uso mediante evidencia experimental.

Se debe considerar que los requisitos adicionales establecidos en la contraexcepcién
de la exclusion, deberan estar contenidos explicitamente, ya sea en las reivindicaciones o en la
descripcion. Sin embargo, el aporte técnico que caracteriza al nuevo uso y le confiere mérito
para ser patentable, deberd estar incluido en las reivindicaciones. El aporte técnico es aquello

que deja adecuadamente descrito lo que se quiere reivindicar.

3. Patentabilidad del nuevo uso médico

La LPI permite la protecciéon de los nuevos usos médicos, entendiendo como tal el
nuevo uso o la aplicaciéon encontrada para un producto, en este caso para una molécula o una
substancia ya conocida o incluso patentada, diferente al uso divulgado en el estado de la
técnica para dicho producto, siempre que dicho uso o aplicaciéon se relacione con una
patologia o trastorno especifico o una familia de patologias relacionadas, lo que debe estar
suficientemente descrito y soportado a partir de las evidencias técnicas divulgadas en la

memoria descriptiva.

En efecto, un nuevo uso médico de un producto o agente activo conocido y de
actividad terapéutica conocida, debe resolver un problema técnico que antes no tenia solucién
equivalente, o sea, debe corresponder a una nueva actividad terapéutica, que ademas no tenga
relacién o no se pueda inferir de la actividad terapéutica ya conocida, entendiendo actividad
terapéutica como la prevencidn, el diagndstico o el tratamiento satisfactorio de enfermedades
o trastornos fisicos y mentales, el alivio de los sintomas de las enfermedades y la modificacion

o regulacion beneficiosa del estado fisico y mental del organismo.
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Al ponderar los requisitos de novedad y de nivel inventivo de un nuevo uso médico, es
relevante definir lo que se entiende por inferir la invencién desde la actividad terapéutica ya
conocida, pues en determinadas situaciones es posible derivar directa e inequivocamente a
partir de un Unico documento la actividad que se pretende proteger. Asi, una objecién por
novedad podria formularse si razonablemente es posible determinar que mediante el primer
uso médico se logra arribar directa e inequivocamente al nuevo uso médico, ya sea porque
comparten el mecanismo fisiopatologico, o bien porque es posible considerar que el nuevo

uso pudiese estar implicito dentro del primer uso ya descrito.

El s6lo hecho de describir, con las evidencias experimentales correspondientes, que un
tratamiento es efectivo o es mas efectivo en un grupo particular de pacientes, no confiere
novedad a la solicitud si el agente activo ya ha sido utilizado en el estado de la técnica para
tratar a un grupo de pacientes donde dicho subgrupo podria estar incorporado explicita o
implicitamente, ya que se considera que el nuevo uso sélo corresponde al descubrimiento de
una propiedad ventajosa y evidente del uso ya descrito. Ademas, la situaciéon anteriormente
descrita corresponde a la selecciéon de un grupo particular, es decir corresponde a una
declaracidn restrictiva para la invenciéon que no tiene ninguna caracteristica técnica asociada
al uso del producto. Sin embargo, caracteristicas técnicas del producto asociadas a dicha
seleccion, podrian dotar a la invencién de los méritos para ser considerada un nuevo uso

meédico.

Por otro lado, invenciones relacionadas con nuevos usos médicos pueden referirse a
materias contenidas en otras exclusiones. Es el caso de invenciones donde la descripcién de la
misma, asi como las evidencias experimentales estan dirigidas a explicar y/o describir un
mecanismo de accion, genérico o especifico. Es decir, la invencion divulga el cdmo, cuando,
con qué y/o por qué dicho producto conocido interacciona con otros productos o con material
biolégico in vivo, ex vivo o in vitro, asi como la forma en que esta interaccién modifica a
dichos elementos y su entorno. Lo anterior no constituye un nuevo uso médico sino que
corresponde a un descubrimiento de la interaccion del producto o de propiedades inherentes
al producto. En consecuencia, este tipo de solicitudes debieran ser rechazadas de acuerdo con

el art. 37 letra a) por referirse a un descubrimiento.
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Sin embargo, no hay que perder la perspectiva que la divulgaciéon de un mecanismo de
accion podria dar lugar a la identificacion de nuevos productos y/o nuevos usos médicos para
productos conocidos, donde estos nuevos usos si podrian ser patentables en caso que
entregaran evidencia técnica adecuada para asociar el nuevo uso a una patologia especifica o

familia de patologias relacionadas, conforme se ha indicado anteriormente.

Con este objetivo, para que la exposiciéon de las caracteristicas técnicas resulten
consistentes, se aceptara la redacciéon de la reivindicaciéon principal en los siguientes
términos: “Uso de X CARACTERIZADO porque sirve para preparar un medicamento util para
tratar la enfermedad Y ...” (redaccidén tipo Suiza) donde X es el producto e Y una patologia
especifica o familia de patologias relacionadas y suficientemente descritas y soportadas a

partir de las evidencias experimentales y la descripciéon técnica exigida.

4. Evidencia experimental

«

El art. 37 letra e), parte final, establece que “...El nuevo uso reivindicado deberd
acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente”. Al respecto, resultan
absolutamente relevantes dos aspectos. Primero, al momento de presentar la solicitud se debe
acompafiar la evidencia experimental, es decir debe ser oportunamente aportada. Segundo,
dicha evidencia experimental no puede ser meramente especulativa o apoyarse en
expectativas, sino que por breve, simple y cualitativa que esta sea, debe entregar evidencias
precisas y claras en cuanto al proposito o efecto a lograr en relacién a una determinada
patologia, es decir, debe ser consistente. De esta forma un experto en la materia podra

reproducir el invento y llegar a los resultados indicados sélo a través de los antecedentes

expuestos en la memoria descriptiva.

Por tanto, para permitir la reproducibilidad de la invencioén, la evidencia experimental
debe aportar informacién y datos de tipo experimentales que demuestren de manera directa e
inequivoca que una enfermedad especifica se puede tratar con un producto o principio activo

determinado, donde el producto o principio activo es conocido.

Se considerard como evidencia experimental valida para acreditar el nuevo uso

médico, a lo menos las pruebas preclinicas que contengan resultados directos e inequivocos.
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La mera afirmacién en la descripciéon de que se han llevado a cabo pruebas, sin indicar el
resultado obtenido respecto de la patologia especificamente tratada, no es suficiente como
evidencia experimental. Por lo tanto, no serdn aceptados resultados especulativos. Sin
embargo, en casos excepcionales se podran aceptar otro tipo de pruebas - como en lineas
celulares - cuando éstas sean conocidas en la técnica como una prueba valida que permita
acreditar el uso reivindicado, y de esta forma sea comparable la invencién con el estado de la

técnica.

Se entiende por pruebas preclinicas “el conjunto de estudios realizados con el producto
o principio activo conocido en animales de laboratorio, al menos, donde se vincule el producto
con el efecto en la patologia especifica; o, en forma excepcional, sistemas que la técnica
acredite y reconozca claramente como validos e inequivocos para asociar el producto con el

efecto en una patologia especifica”.

Se menciond que la evidencia experimental debe ser oportunamente entregada con la
solicitud y que ésta no debe ser especulativa. No obstante, las evidencias experimentales que
se aportan con la solicitud podran ser cualitativas, es decir, ejecutadas en un grupo o nimero
reducido de pruebas y no disponer de un protocolo clinico o preclinico. Sin embargo, siempre
deberan disponer de un claro propdsito, resultado y efecto en relacion a la patologia que el
uso resuelve, por lo que no se aceptardn evidencias relacionadas con meras expectativas de

éxito del producto conocido, el nuevo uso o el efecto en determinadas patologias.

Aportar evidencias experimentales, con posterioridad a que la solicitud sea aceptada a
tramite, para divulgaciones, o materias que tenian un nivel especulativo, general o meramente
descriptivo en la memoria descriptiva, pero que con dichos antecedentes se vuelven concretas
y con un propdésito, no seran aceptadas y la solicitud se rechazara conforme al art. 37 letra e).
Con todo, en caso que se ejecute el examen de fondo de los requisitos de patentabilidad para
dicho nuevo uso - es decir, se considere que el nuevo uso es una invencion, ya que no esta
excluido, y puede ser analizado - , se podran aportar evidencias de mayor formalidad y
profundidad con posterioridad a la aceptacion a tramite, siempre que éstas tengan el mismo
sentido, propoésito y efecto en relaciéon a la patologia que las evidencias experimentales

originales.
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5. Consideraciones del nuevo uso médico.

La evidencia experimental sera analizada de la misma forma tanto para las solicitudes
de patentes ingresadas al amparo de la LPI del afio 1991, como para las solicitudes
presentadas bajo la vigencia de las modificaciones aprobadas por la Ley N° 19.996 del afo

2005 y siguientes.

En efecto, la modificacién legal aprobada en el afio 2005 s6lo dejo explicito, en cuanto
a la evidencia experimental, las cualidades que el ejemplo de aplicaciéon de la invencion debia
tener para este tipo de invenciones. Es decir, la solicitud presenta falta de reproducibilidad de
la invencién. Lo anterior, ya sea porque las evidencias son insuficientes, especulativas o
inapropiadas para el propdsito que la invencién de nuevo uso médico se debiera referir, debe
conducir al rechazo de la solicitud. Con la consideracién anteriormente expuesta, siempre se
debera exigir que las evidencias que acrediten el nuevo uso se encuentren presentes al
momento de ingresar la solicitud a INAPI, para cumplir asi con el requisito de

reproducibilidad.

Con todo, frente a invenciones referidas a un nuevo uso donde la evidencia
experimental no permita soportar el propésito de la invencion conforme se ha explicado en el

presente documento, se sugiere ejecutar los siguientes pronunciamientos finales:

a) Solicitudes LPI afio 1991
Rechazar en virtud de lo dispuesto en los arts. 31 y 43 LPI y art. 43 RLP], por falta de
reproducibilidad de la invencién reivindicada, como podria acontecer por la falta de al menos

un ejemplo de aplicacién.

b) Solicitudes LPI afio 2005
Rechazar en virtud de lo dispuesto por el art. 37 letra e) de la LPI, por falta de

evidencia experimental que apoye el nuevo uso reivindicado.
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Lo anterior no obsta a que, concurriendo la falta de reproducibilidad de la invencion
reivindicada, como podria acontecer por la falta de al menos un ejemplo de aplicacidén, se

rechace la solicitud en virtud de lo dispuesto en los arts. 31 y 43 bis LPI y art. 43 RLPIL.
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Parte XVI

Exclusiones de patentabilidad

Métodos de Tratamiento Terapéutico, Diagnéstico y Quiridrgico

1. Introduccion

En general la proteccion de las invenciones podra efectuarse para creaciones en un
amplio sentido, es asi como nuestra legislacién recoge estas consideraciones en el Art. 31 de la
Ley N° 19.039 indicando que invencion es “toda solucién a un problema de la técnica que

origine un quehacer industrial”

Asimismo, seguin el Art. 32 de la Ley, “las patentes podran obtenerse para todas las
invenciones, sean estas productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnologia,

siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

En concordancia con los articulos 31 y 32, las materias patentables pueden ser
productos o procesos siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad. Sin embargo,
encontramos que la Ley N° 19.039 establece excepciones a la patentabilidad de ciertas
creaciones en la figura de las exclusiones. En consecuencia, materias que no se consideren

invencion, no podran ser objeto de proteccidon por patente.

Particularmente, en el Art. 37 letra d), se indica que no se considera invencién y
quedaran excluidos de la proteccidon por patente: “Los métodos de tratamiento quirtrgico o
terapéutico del cuerpo humano o animal, asi como los métodos de diagndéstico aplicados al
cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en prdctica uno de estos

métodos”.

La exclusién de estos métodos se ha basado tradicionalmente en razones de orden

publico, como también en la falta de aplicacién industrial que ellos poseen.
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Es importante sefialar que esta exclusiéon no comprende a los productos empleados en

estos métodos, ni a los aparatos o instrumentos para la puesta en practica de los mismos.

2. Método de tratamiento terapéutico

Método de tratamiento terapéutico se refiere al procedimiento destinado a curar y/o
prevenir enfermedades, a aliviar o disminuir sus sintomas, como también al procedimiento

destinado a prevenir o reducir la posibilidad de contraerlas en un individuo.

En este sentido, un procedimiento podra ser considerado un método de tratamiento
terapéutico, en caso que el propoésito o efecto al cual éste conduce es curar y/o prevenir
enfermedades, aliviar o disminuir sus sintomas, prevenir o reducir la posibilidad de
contraerla, o cualquier objetivo de disminuir total o parcialmente algin trastorno o patologia,
o la posibilidad que este afecte a un humano o animal, independiente si el método es llevado a
cabo por un médico o por otro profesional. En estos casos, dicho método reivindicado sera
afecto a la exclusion, es decir, no sera considerado una invencién, por ello no sera sometido al

analisis de los requisitos de patentabilidad establecidos en el articulo 32 y sera rechazado.

En algunos casos no es facil distinguir técnicamente el propésito o efecto al cual un
método conduce tal y como se describe en las reivindicaciones. En estos casos, la informacion
divulgada en la memoria descriptiva sera considerada para discernir dicho propoésito. Con
todo, podria llegar a ser necesario incorporar dichas cualidades técnicas de la memoria
descriptiva en las reivindicaciones, para una definicidn y alcance preciso de la invencién. En
este caso, las nuevas reivindicaciones deberan ser evaluadas si corresponde a un método de

tratamiento terapéutico, y por cierto cumplir con los otros requisitos que la Ley exige.

Sin perjuicio de lo anterior, en oportunidades, con la informacién divulgada en la
memoria descriptiva, serd posible discernir que el propésito de la materia divulgada en la
solicitud corresponde completa e inequivocamente a un método de tratamiento terapéutico.
En estas circunstancias no hay forma de corregir las reivindicaciones y se estaria frente a una

exclusion insalvable.
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En otros casos, es técnicamente dificil distinguir el propésito de la invencién porque el
propésito o finalidad divulgado para la invencion corresponde tanto a aspectos terapéuticos
como a no terapéuticos, pudiendo ser dificilmente distinguibles una de la otra. Incluso, podria
resultar casi imposible realizar una distincién técnica respecto si un método es terapéutico o
no terapéutico, ya que la obtencién de uno de ellos involucra indistintamente la obtenciéon del
otro, dada la naturaleza de la materia técnica involucrada. Cuando esta situaciéon ocurre, no
serd posible despejar el alcance de la divulgacién, ni el propésito del método, mediante
declaraciones restrictivas para la invencién en predmbulo o caracterizado (disclaimer),
excepto si aquellas precisiones corresponden a caracteristicas técnicas que se relacionan con
las etapas del método. Asi pues, dichas declaraciones restrictivas no seran consideradas al

momento de evaluar los méritos del método terapéutico.

Conforme a lo anterior, para resolver la concurrencia de esta exclusidn, se tendra que
observar si la finalidad que se divulga, asi como las caracteristicas técnicas del método en siy
sus efectos en humanos o animales, involucra una actividad terapéutica. En el caso que el
método involucre, directa o indirectamente, un efecto terapéutico, la invencion quedara

rechazada conforme a la presente exclusion.

Tal es el caso de los métodos para erradicar parasitos, donde la capacidad patogénica
del mismo resulta clave para distinguir el objetivo del mismo. Es asi como se considera no
patentable aquel método que, desde un punto de vista médico, involucre un parasito que
supone un peligro para la salud, es decir, que la presencia del parasito pueda producir
patologias en el hospedero. Ahora bien, si el parasito no significa un riesgo para la salud del
hospedero, el método que considere su erradicacion es considerado no terapéutico y por lo
tanto susceptible de patentabilidad. Asimismo, el caso de los métodos en los que se incluye un
alcance cosmético y terapéutico a la vez y donde dichos efectos no pueden distinguirse uno de
otro, se considera no patentable. A la vez, tratamientos de animales de produccién con
finalidad industrial, donde el beneficio industrial de dicho método es consecuencia de una
mejoria en el estado de salud del animal, el método es considerado terapéutico y por lo tanto

no patentable.

De forma equivalente a cémo se describe en la directriz de Suficiencia Técnica en la

descripcién, en oportunidades se podrad estar frente a un método que involucre materias
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patentables como no patentables, donde se hard necesario realizar readecuaciones
conducentes a limitar el alcance del pliego de reivindicaciones y asi solo dejar materia
susceptible de patentabilidad en el mismo. Dicha limitacién, como se mencion6
anteriormente, debera estar sustentada adecuadamente en la memoria descriptiva. Entonces,
si a la luz de los antecedentes técnicos de la memoria descriptiva la materia contenida en el
pliego es esencialmente no patentable, una readecuacién no serd posible y la exclusiéon

resultara insalvable.

Se debe tener presente, que las reivindicaciones de uso, corresponden a categoria de
reivindicaciones de procedimiento, por ello también podran estar sujetas a objecién por
“método de tratamiento terapéutico”. Sin embargo, también se debe considerar que readecuar
reivindicaciones de procedimiento a uso, en algunas oportunidades, podria ser un mecanismo
por el cual recoger las caracteristicas técnicas divulgadas en la memoria descriptiva de forma
que superen las objeciones por “método de tratamiento terapéutico”. En caso que se readecue
las reivindicaciones de método a uso, se debera considerar la readecuacion de la redaccion de
la siguiente manera “Uso de X CARACTERIZADO porque sirve para preparar un medicamento

util para tratar la enfermedad Y”.

Los métodos de contracepcidon no son considerados terapéuticos y por lo tanto son
patentables, ya que el embarazo no es una enfermedad, por lo que su prevenciéon no es
considerada una terapia. Sin embargo, si se reivindica datos de frecuencia o dosificacion
diaria, la contracepcion puede ser considerada como una materia de uso privado, la que no
tendria aplicacion industrial. En este caso, sera objeto de rechazo en virtud que una aplicacién

industrial no puede ser reconocida, quedando rechazado por el articulo 36 de la Ley.

Por otro lado, los métodos de aborto, interrupcion del embarazo o induccién de las
labores de parto, poseen un claro propoésito terapéutico y/o quirdrgico. Es asi, que dichos
métodos serian rechazados por el articulo 37 d) y no aplicaria realizar andlisis de novedad,

nivel inventivo y aplicacion industrial.

3. Método de diagndstico
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Método de diagnéstico se refiere al método destinado a conocer la naturaleza de una
enfermedad, patologia o un trastorno que experimenta un individuo, mediante la observacién
de sus sintomas y signos, en un cuerpo humano o animal, incluso en conjunto con

evaluaciones ejecutadas ex vivo a muestras bioldgicas del cuerpo humano o animal.

Es asi, como un método de diagnéstico serd rechazado cuando incluya al menos una
etapa que involucre la observacidn, registro o constatacién de un sintoma o signo en un
cuerpo humano o animal in vivo. Mientras que la ejecuciéon del método, en el amplio alcance
de la descripcion y de las reivindicaciones, se desarrolla integramente independiente del
cuerpo humano o animal, ya sea en una condicién ex vivo o in vitro. En consecuencia, un
método de diagndstico no se excluye per se, sino cuando se asocia, total o parcialmente, a una

aplicacion en un cuerpo humano o animal.

En general, un método de diagnéstico podria involucrar las siguientes etapas o

resultados:

i) Fase de examinacién y recoleccion de antecedentes
ii) Comparacidén con valores de referencia
iii) Identificacion de cualquier desviacion significativa

iv) Atribuir dicha desviacién a un cuadro clinico determinado

Sin perjuicio de lo anterior, en oportunidades algunas de dichas etapas o resultados
podrian no encontrarse explicitamente descritas en las reivindicaciones, no siendo un motivo
suficiente para no considerar a dicho método como un método de diagndstico. En efecto, a la
luz de lo divulgado en la memoria descriptiva, el paso faltante se podria encontrar implicito en
las etapas restantes. Esta situacion es el fundamento al momento de justificar el rechazo por

exclusion de patentabilidad, lo cual debera exponerse razonadamente fundado en el examen.

Considerando las posibles etapas involucradas en un método de diagndstico, no todas
se consideran de naturaleza técnica, ya que las etapas ii), iii) y iv) anteriormente descritas
s6lo son el resultado de un ejercicio intelectual, convirtiéndose la etapa i) del método
relevante en la decision sobre si el método de diagnostico es o no llevado a cabo en un cuerpo

humano o animal. Adicionalmente, dichas etapas no técnicas, podrian no ser consideradas al
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momento de evaluar los méritos del método de la invencion. Incluso, si en ellas radicara el
mérito de la invencion rechazarse en virtud de la letra c) del art. 37 de la Ley, al referirse a

“actividades puramente mentales o intelectuales”.

4. Método quirirgico

Método de tratamiento quirturgico es aquel método de tratamiento en el cual
intencionalmente se interviene o perturba la estructura del cuerpo humano o animal, ya sea
con fines terapéuticos como no terapéuticos, independiente si el método es llevado a cabo por

un médico o por otro profesional.

Sin perjuicio de lo anterior, en general, toda intervenciéon en el cuerpo humano o
animal que requiera de la experiencia o conocimiento de un cirujano o de otro practicante de

la medicina es considerada quirdrgica, sea o no terapéutica la finalidad de ésta.

En este sentido, un método donde al menos una de sus etapas, se interviene o perturba
la estructura del cuerpo humano o animal, podra ser rechazado por tratarse de un método
quirargico. Ademas, podria ser considerado un método quirdrgico si se interviene o perturba
la estructura de una parte del cuerpo humano o animal ya sea in vivo o ex vivo, ya que para
llegar a dicha condicién el método necesariamente contempla intervenir o perturbar la

estructura del cuerpo humano o animal.

Para estos efectos se considera ex vivo como aquel método que se realiza fuera del
organismo, sobre estructuras bioldgicas vivas en un entorno artificial donde se replica con
minimas alteraciones las condiciones naturales. Ademads, en dichas intervenciones en

oportunidades la estructura bioldgica podria ser re-incorporada al organismo de origen.

En los casos en que se determine que la solicitud presenta falta de suficiencia en la
descripcién y/o exclusion de patentabilidad, INAPI no realizara el analisis de los requisitos

de patentabilidad establecidos en el art. 32 LPI, y procedera al rechazo de la solicitud.
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Parte XVII
Novedad

1. Introduccion

De acuerdo a nuestra legislacion, es requisito para conceder una patente que el

producto y/o procedimiento para el cual se solicita proteccién sea nuevo.

El art. 33 de la LPI establece que una invencion se considera nueva, cuando no existe
con anterioridad en el estado de la técnica. La misma disposicion agrega que el estado de la
técnica comprenderd todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al publico, en
cualquier lugar del mundo, mediante una publicacién en forma tangible, la venta o
comercializacién, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacién de la

solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada segun el art. 34.

El inciso segundo del art. 33 de la LPI establece que también quedara comprendido
dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes de
invencion o modelos de utilidad, tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya
fecha de presentacion sea anterior a la sefialada en el parrafo precedente y que hubieren sido

publicadas en esa fecha o en otra posterior.

2, Consideraciones que intervienen en el analisis de novedad

2.1 Alcance y particularidades del estado de la técnica

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 33 antes citado, el estado de la técnica comprende

todo lo que haya sido “divulgado” o “hecho accesible” al publico, es decir, toda informacién que

se haya puesto a disposicion del publico en cualquier lugar del mundo.
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Al respecto, una divulgacidn se considera como “accesible al publico” si, en la fecha
respectiva, era posible para el publico tomar conocimiento del contenido del documento y no
habia ninglin obstaculo por razones de confidencialidad u otras, que restringiese el acceso,
divulgacidén o uso de la informacién, sin perjuicio de lo establecido en las excepciones del art.

42 dela LP], en relacion con las divulgaciones inocuas.

Asi, la divulgacién podra realizarse, por ejemplo, en la forma de un documento escrito,
a través de la venta o comercializacién de un producto o procedimiento, su uso o utilizacion, la
presentacién en una exposiciéon o feria, y aun a través de Internet. Tratdndose de una
divulgacién oral, uso, utilizacién, exposiciéon o feria, e Internet, ésta sera admitida en la
medida que exista una confirmacion escrita de la misma. En el caso de una divulgacién oral, la
fecha de la divulgacién escrita sera aquella que se considerara como la fecha valida para los

efectos de definir el estado de la técnica.

Estas directrices se encuentra en perfecta concordancia con la Regla 33.1 b) de PCT,
que establece que las divulgaciones orales seran admitidas en la medida que se encuentren

respaldadas por un medio escrito.

Por otra parte, no existe ninguna limitacién en relaciéon con el lugar geografico o
idioma en que la informacién respectiva puede ser divulgada o quedar accesible al publico.
Tampoco existe limitacion en cuanto a la data de los documentos, por mas antigua que ésta
sea, sin perjuicio que el documento respectivo debe dar plena certeza en cuanto a su fecha de

publicacién.

En el examen del requisito de novedad se podran citar los documentos respecto de los
cuales no esté del todo claro el hecho de haber sido divulgados o puestos a disposicion del
publico, basado en la fecha de su publicacién. Sin embargo, si antes del término de la etapa de
examen de la solicitud el solicitante demuestra que el documento fue efectivamente divulgado

en una fecha que no forma parte del estado de la técnica, el documento no sera considerado.

2.1.1 Revistas cientificas o de divulgacion cientifica.
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Respecto a las revistas cientificas o de divulgacion cientifica cabe sefalar que ellas
pueden declarar distintas fechas3s. Para los efectos del examen de fondo de la solicitud la
fecha de publicacion sera la fecha en que efectivamente el documento se dio a conocer por

primera vez a la luz publica.

Se hace presente que, dependiendo de la editorial, las revistas cientificas o de
divulgacidn cientifica pueden tener dos fechas de publicacién. Una de ellas corresponde a la
fecha de publicacion en su version online, y la otra es la fecha de publicacién en formato papel.
En estos casos, se debe considerar como fecha en que el documento fue divulgado la fecha de
publicacién que sea mas antigua entre ambas. En estos casos se debera verificar si las revistas

en estudio poseen o no una fecha de publicacion online.

2.1.2 Recursos de Internet

En cuanto a los sitios electréonicos (paginas Web), también son considerados como
parte del estado de la técnica cuando han sido accesibles por el publico antes de la fecha de
presentacidon de la solicitud de patente en Chile, o bien de la prioridad reclamada, segiin
corresponda. Para verificar la fecha efectiva de publicacion de las paginas web debe

ingresarse a wwwe.archive.org3e.

2.1.3 Tesis de grado

35 Fechas declaradas en una revista cientifica:

a) Fecha de Recepcidn: fecha en la cual se recibe el documento en una revista determinada para ser
sometida a revision por el comité arbitral de la misma. El documento no es publico.

b) Fecha de Aceptacién: fecha en la que el comité arbitral acepta el documento para ser publicado en la
revista cientifica. Para algunas revistas, la “fecha de aceptacidn” coincide con la “fecha de publicacién
online”, por lo cual en ellas ésta seria la fecha que se debe considerar. Sin embargo, para otras revistas,
esta “fecha de aceptacién” no es coincidente con la “fecha de publicacién online”, por lo cual no
necesariamente la fecha de aceptacion seria valida.

c) Fecha de Publicacién Online: fecha en la que el documento esta disponible via Internet al publico, por
lo que esta fecha seria valida para efecto del analisis de una solicitud de patente. Esta fecha no existe
para todas las publicaciones, ya que no todas las revistas cientificas poseen sitio web.

d) Fecha de Publicacién: fecha en la que el documento esta disponible para todo el publico en su
version en papel.

36 Esta pagina web a su vez posee una base de datos de 85 mil millones de paginas web, en ella se indica
la fecha de todas las actualizaciones realizadas, almacenando sistematicamente copias de estas paginas.
Para realizar las consultas, www.archive.org dispone del buscador WayBack Machine donde el usuario
introduce la direccion de la pagina web y se despliega una pagina con los afios y las fechas en que se
tomaron copias de dicha pagina.
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En cuanto a las tesis de grado, se debe considerar como fecha de publicacién el
momento en que ésta fue divulgada o accesible al publico a través de un sitio electrénico o
fisicamente en una biblioteca. La fecha de defensa o presentacién de la misma en el marco del
proceso de titulaciéon, no debe ser considerada para efectos del examen de novedad, excepto si
un extracto o transcripcion escrita de dicha exposicion fuese encontrada disponible. En tal
evento, la fecha de divulgacién serd aquella en que se encontré disponible el extracto o
transcripcién escrita y no la de defensa de la misma. Si la institucién académica donde se
encargbd la tesis tiene una politica, reglamento o instrucciones particulares sobre la
divulgacidén de tesis, por ejemplo instrucciones de confidencialidad, prohibicién de exponer o
memorandos de envio, entre otros, se deberan acompariar estos antecedentes al expediente
de la solicitud como evidencia para confirmar la fecha de la publicacién y asi poder establecer

si el documento es o no parte del estado de la técnica.

2.1.4 Uso publico previo

También forma parte del estado de la técnica el uso publico previo cuando dicho uso
implique que la invencién cuya proteccion se pide, esta abierta a la inspeccién de terceros. En
consecuencia, en la medida que se demuestre que el publico tuvo un acceso no restringido a

dicha informacién, podra considerarse que el uso previo forma parte del estado de la técnica.

2.2 Respecto de los documentos del estado de la técnica

Debe hacerse notar que en el andlisis de novedad no corresponde combinar
documentos separados del arte previo. Sin embargo, si un documento cita explicitamente a
otro documento para proporcionar informacién mas detallada sobre ciertos aspectos, la
divulgacién de este ultimo podra considerarse como incorporada en el documento que
contiene la referencia, en la medida que el documento citado estuviese disponible al publico

en la fecha de publicacion del documento en el que se encuentra la cita.
También serd valido utilizar diccionarios o documentos técnicos con el fin de

interpretar un término especifico usado en el documento bajo examen, por ejemplo en el caso

de términos cientificos.
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Un documento afectard la novedad de cualquier materia de la solicitud en estudio si se
deriva directa e inequivocamente de dicho documento, incluyendo cualquier caracteristica
que para una persona experta en la materia esta implicita en el documento del estado del arte.
Por ejemplo, el citado documento describe expresamente el uso del caucho, encontrandose
implicita en la descripcion sus propiedades elasticas. Atin cuando no se declare explicitamente
las propiedades elasticas del caucho, se podra utilizar dicho documento para afectar por falta
de novedad la solicitud en relacion al uso del caucho como elastico. En este caso, es
importante recalcar que el examen de fondo deberd sefialar en forma taxativa cual es la
materia que se deriva directa e inequivocamente del estado de la técnica, ya que por regla
general cuando se pondera la novedad, no es correcto interpretar las ensefianzas de un
documento involucrando equivalentes conocidos que no sean descritos expresamente en el

documento, por cuanto esta es una cuestion relativa al nivel inventivo.

De manera similar, en la determinacién de novedad del objeto propuesto en las
reivindicaciones, se debe recordar que cuando las reivindicaciones estan dirigidas a una
entidad fisica, es decir a un producto, no deberdn considerarse como distintivas las
caracteristicas de un uso propuesto. Por ejemplo, una reivindicacién de un compuesto A o
composicion que contiene A para uso como catalizador, no serd considerada nueva si el

mismo compuesto o composicién son conocidos como colorante.

Por otra parte, en el andlisis de novedad los documentos tienen que ser leidos tal como
lo hubiese hecho una persona normalmente versada en la materia técnica, en la fecha de
publicacién de dicho documento. Es decir, no es correcto ejecutar una evaluaciéon de la
materia técnica de dichos documentos de manera retrospectiva, esto es, una vez conocida la

materia de la solicitud en evaluacion.

2.3 Fecha de inicio del estado de la técnica

La determinacion de la fecha cierta de inicio del estado de la técnica resulta

fundamental para ejecutar un adecuado examen de los antecedentes técnicos divulgados con

anterioridad a la solicitud de patente en estudio.
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La busqueda del estado de la técnica se debe realizar a partir de la fecha de
presentacién en la solicitud de los contenidos aceptados a tramite o desde la fecha de su
prioridad, en los casos que la solicitud pueda beneficiarse de ella. Sin embargo, cuando una
prioridad se abandone o bien por alguna razén pierda sus efectos, la bisqueda se realizara a
contar de la fecha de presentacién de la solicitud. Por ejemplo, para un caso donde la
prioridad es valida y divulga A, mientras que la solicitud nacional divulga A y B; la fecha del
estado de la técnica para A serd la de la prioridad, pero la fecha del estado de la técnica para B
sera la fecha en que el contenido B se presenté por primera vez en INAPI, que en

oportunidades podria ser posterior a la fecha de presentacion de la solicitud en INAPI.

En el caso que una solicitud invoque prioridades de distinta fecha, el estado de la

técnica corresponderd a la prioridad mas antigua que contenga la materia reivindicada.

Por otra parte, si la solicitud contiene materia no incluida en la o las prioridades, la
fecha del estado de la técnica para dichas materias correspondera a la fecha en que fueron
incorporadas a la solicitud. En este evento, es decir, modificacién de la solicitud incluyendo
materia no contenida en la o las prioridades, se procedera de la forma antes sefnalada s6lo en
el supuesto que dicha modificacién sea previamente aceptada por INAPI, por ejemplo, por no

constituir ampliacion.

En el caso de una solicitud que reivindique mas de una prioridad, si los documentos
del estado de la técnica relevantes para su examen estuvieren divulgados antes de la fecha de
prioridad méas antigua, entonces no es necesario asignar fecha de inicio del estado de la
técnica de acuerdo a la prioridad de cada materia reivindicada, ya que dichos documentos del

estado del arte son anteriores a todos los contenidos de dichas prioridades.

En el caso de una solicitud que reivindique mas de una prioridad, o incorpore materia
adicional a la incluida en las prioridades, un documento podra ser estado del arte para los
contenidos de una prioridad o la nueva materia incorporada, si la fecha de divulgacién del

documento es anterior a dicha prioridad o materia incorporada.

24 Alcance e interpretacion de las reivindicaciones
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No se debe olvidar que el contenido de las reivindicaciones determina el alcance de la
proteccion conferida por la patente (art. 49 inciso tercero LPI). Por ello, al analizar la novedad,
las reivindicaciones se deben interpretar en un sentido amplio. Por tanto, es importante que
las reivindicaciones sean claras, concisas, autosuficientes y que tengan sustento en la
memoria descriptiva. El alcance de las reivindicaciones estara limitado y debera restringirse
en atencion al estado de la técnica y la suficiencia técnica que estas y que la memoria

descriptiva puedan entregar a la invencion. Ver Suficiencia en la descripcion.

Se debe tener presente que en la redaccion de las reivindicaciones se puede aceptar la
utilizaciéon de ciertos términos particulares, asi como también, terminologia habitualmente
aceptada en el area técnica respectiva. En efecto, a primera vista puede que ciertas
descripciones o formas de referirse a la invencién resulten poco claras o imprecisas. Sin
embargo, ello sera aceptado si al abordar los documentos del estado de la técnica es posible
constatar que en el drea técnica respectiva es comun y habitual ocupar una terminologia

técnica particular.

No obstante, es muy importante tener presente que una invencién no puede
caracterizarse como “un poco nueva” o “muy nueva’ o “parcialmente nueva”, sino que
simplemente es nueva o no lo es. Entonces, dichas expresiones deben evitarse tanto en la
descripcién de la invencidén propuesta, asi como en los pronunciamientos que se realicen

durante el andlisis.

Al realizar el analisis de novedad se debe considerar el significado que se otorga a las
expresiones “comprende” y “consiste en”. “Comprende” y términos similares como “teniendo”
y “conteniendo”, indican que pueden estar incluidas caracteristicas adicionales a las descritas.
Asi, una reivindicaciéon de una composiciéon que comprende los componentes A, By C, podria
también cubrir una composicién A, B, C y D. Conforme al alcance de estas expresiones, una
reivindicacion dirigida a un vehiculo “teniendo” tres ruedas esta anticipada por un vehiculo de
cuatro ruedas. Sin embargo, una reivindicacion de un producto que “consiste en” los
componentes A, B y C estd estrictamente limitada a esos tres componentes, los cuales deben
suponer el 100% del producto. Otros términos como “consiste en”, “son:”, “compuesto de” y
“constituido por”, deben ser considerados de forma limitada a las caracteristicas o

componentes expresamente descritos.
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2.5 Particularidades de las reivindicaciones

2.5.1 Generaly especifico

Se debe tener presente que una descripcion genérica del arte previo normalmente no
afecta la novedad de una modalidad especifica de la invencion, esto a pesar que dicha
modalidad especifica esté incluida dentro de los términos de la divulgacién genérica, siempre
y cuando dicha modalidad especifica no se encuentre explicitamente mencionada en el estado
de la técnica. Por el contrario, una descripciéon especifica afecta la novedad de una
reivindicacion genérica que abarca la descripcion especifica. Por ejemplo: una descripcion de
“cobre” afecta la novedad de “metal” como un concepto genérico, pero no la novedad de
cualquier otro metal distinto de cobre; asi como una descripcién de “remaches” afecta la
novedad de “medio de sujecién” como concepto general, pero no la novedad de cualquier otro

medio de sujecion.

2.5.2 Seleccion

Un caso particular en relacion a las invenciones mencionadas precedentemente son las
invenciones de seleccion, por ejemplo de intervalos de valores, esto es, aquellas cuyo objeto
consiste en una eleccion dentro de lo ya conocido. Por ejemplo, en un documento del estado
de la técnica se define un procedimiento quimico que puede llevarse a cabo en un intervalo de
temperatura comprendido entre 102 y 1002C, que incluye ejemplos que tienen lugar a 209,
409, 602 y 802C. Mas tarde se descubre que entre 682y 72°C el proceso es, inesperadamente,
mucho mas eficiente, produce mejor rendimiento, emite menos contaminantes u otro
beneficio técnico. Si se presenta una solicitud reivindicando el procedimiento entre 682 y
72°C, es decir, selecciona un intervalo dentro del intervalo de temperaturas que ya se
encontraba divulgado, sin embargo dicho intervalo seleccionado no fue explicitamente
descrito en el documento del estado de la técnica, para evaluar la novedad se debe interpretar
la divulgacién del estado del arte en forma limitada, como un proceso que se lleva a cabo en
forma normal entre 102 y 1002C y a temperaturas intermedias de 209, 402, 602 y 80°C. En
consecuencia, atendido que el documento del estado de la técnica no divulga especificamente

que el proceso opera de distinta forma a otra u otras temperaturas (dentro o fuera del
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intervalo descrito), - en este caso un procedimiento entre 682 y 72°2C - , los valores

reivindicados no se consideraran divulgados y la invencidn tendra novedad.

Otro tipo de invenciones de seleccion son aquellas que corresponden a la eleccién de
dos listas, es decir, en un documento se divulgan dos listas de elementos, y ambas listas
contienen cierto nimero de especificaciones o componentes. Una invencidén que consista en
una combinacién arbitraria de elementos de ambas listas no se considerara que haya sido
divulgada previamente, siempre y cuando no exista en el documento del arte previo
explicitamente una combinacién que se encuentre comprendida en dicha seleccién de la

invencién cuya proteccion se reclama.

2.6 Evaluacion de la novedad

2.6.1 Ejecucion del analisis

Vistas las consideraciones que se deben tener en cuenta para la realizacién del analisis
de novedad, nos referiremos ahora a los pasos a seguir para llevar a cabo dicho andlisis. A
pesar que muchos de estas etapas se derivan de lo expuesto precedentemente, para dar

mayor claridad a la metodologia del andlisis a continuacién se explican cada una de ellas.

El analisis de novedad es un proceso que basicamente consiste en comparar la
invencién reivindicada con el estado de la técnica, motivo por el cual, el primer paso del

analisis consiste en:

a) Determinar si la divulgacién de la cual se dispone para hacer la comparacién forma
parte del estado de la técnica, es decir, habia sido divulgado o era accesible al publico, antes de
la fecha de presentacidn de la solicitud de patente en Chile o de su prioridad.

Si la respuesta es afirmativa, entonces el citado documento serd considerado estado de la

técnica para la solicitud en examen.

b) A partir de este punto, el andlisis de la novedad es estricto. Es decir, se debe

determinar si en la divulgacién del estado de la técnica estan descritas todas y cada una de las

caracteristicas técnicas de la reivindicacién independiente.
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Si todas las caracteristicas técnicas de la reivindicacion independiente en estudio se
encuentran divulgadas en el mismo documento del estado de la técnica, entonces dicha
reivindicacion independiente carece de novedad. En cambio, si una caracteristica de la
reivindicacion independiente, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el documento
del estado de la técnica para una persona experta en la materia, ya sea explicita o

implicitamente, entonces la reivindicacién independiente es novedosa.

) Una vez analizada la primera reivindicacién independiente, se examinaran las

reivindicaciones dependientes en el mismo orden sucesivo en que estén redactadas,

evaluando si las caracteristicas que describen se encuentran divulgadas o no en el documento

utilizado para analizar la novedad de la reivindicacién independiente.

d) En caso que se encuentre que la primera reivindicacién dependiente no posee
novedad al igual que la reivindicacién independiente, se continuara el examen sucesivamente
con las reivindicaciones dependientes restantes, hasta que se encuentren caracteristicas
novedosas, si es que existen. Sin perjuicio de lo anterior, se debe analizar la novedad de todas

las reivindicaciones del pliego, por cuanto las reivindicaciones dependientes posteriores a

aquella primera reivindicacién novedosa no necesariamente dependen de la reivindicacion

novedosa, y en consecuencia, eventualmente, ellas podrian no tener caracteristicas novedosas.

Es importante mencionar respecto del andlisis de novedad que este se refiere a una

evaluacion de caracteristicas o elementos técnicos relevantes, evidencias que no_se

representan o desprenden de solamente un resumen del documento del estado de la técnica.

Por lo tanto, al hacer e andlisis de novedad, se debe realizar una descripcion de caracteristica
técnicas relevantes del documento que soporten la comparacién con los elementos técnicos

de las reivindicaciones.
2.6.2 Categorizacion de documentos
Cuando se determine que un documento del estado de la técnica afecta la novedad de

la solicitud, se debera categorizar en el informe como documento “X” (documento relevantes

por si solo), procediendo luego a plasmar en éste el andlisis de novedad de acuerdo a los pasos
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indicados anteriormente. Al respecto, se debera sefialar expresamente las caracteristicas
conocidas en el estado de la técnica, con sus referencias correspondientes, ya sean numéricas
con los dibujos, o con los parrafos correspondientes de la memoria descriptiva, en virtud de
las cuales se concluye que la divulgacién previa afecta o no por novedad a la solicitud de

patente en examen.
En caso que ninguna reivindicacion se vea afectada por falta novedad, él o los
documentos mas cercanos del estado de la técnica se deberan categorizar en el informe como

“A”, dejando expresa constancia del analisis que fundamenta dicha categorizacién.

2.7 Esquema representativo del analisis

INICIO

¢Hay una divulgacién
disponible antes de la
fecha de la solicitud o
fecha de prioridad?

A 4 A 4

Identificar las
caracteristicas
tal como
aparecen en la
reivindicacion

S

A 4

Identificar las
caracteristicas
técnicas en la
divulgaciéon
que son
comunes a la
reivindicacion

La divulgacion
no es estado
de la técnica

;Idénticas?

NO NUEVO

NUEVO
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Parte XVIII

Nivel inventivo

1. Introduccion

De acuerdo a nuestra legislacién, es requisito para otorgar una patente que la
invencién que se solicita proteger no resulte obvia ni pueda derivarse de manera evidente del
estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica
correspondiente. En consecuencia, solamente productos y/o procedimientos que involucren
actividad inventiva, es decir, que no se deriven de manera obvia del estado de la técnica,

pueden ser objeto de proteccion por patente de invencion.

En efecto, el andlisis de nivel inventivo corresponde a un requisito sustantivo de
patentabilidad establecido en los arts. 32 y 35 de la LPI. Al respecto el art. 35 establece que “Se
considera que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habria derivado de manera

evidente del estado de la técnica.”

La correcta ejecucion del andlisis de nivel inventivo involucra dos conceptos. El
primero, se refiere a la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente,
que en adelante denominaremos el “experto en la materia técnica”. El segundo, dice relaciéon
con la obviedad de la creacién. Adicionalmente, siempre se debe tener presente que el analisis
de este requisito no puede hacerse en forma retrospectiva, es decir, una vez conocida la
invencién en analisis. Es decir, la lectura de la solicitud en andlisis no debe orientar los
caminos de solucién, derivacion o la obviedad de la materia, sino que el estado de la técnica

por si solo debe ensenar o motivar a dichas alternativas.

La metodologia que se usard para el examen del nivel inventivo sera el Método
Problema -Solucién (MPS), que conduce el examen en esta materia de manera sistematica y
ordenada, de tal forma que la exposicion de antecedentes, razonamiento y pronunciamiento

respecto del nivel inventivo sea claro, objetivo, coherente y explicito.
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Esta metodologia tiene como objetivos uniformar la practica general de analisis del
requisito de nivel inventivo, otorgando una adecuada flexibilidad de acuerdo con los
requerimientos de cada campo técnico, permitiendo la reproducibilidad y permanencia en el
tiempo de los criterios de evaluacion, y fijando reglas claras y conocidas a las que deban
cefiirse quienes han de realizar el andlisis, evitando de esta forma juicios subjetivos o

retrospectivos de las invenciones en estudio.

Con esta metodologia se pretende realizar una evaluacién madas objetiva de este
requisito, ya que quienes estan encargados de realizar el examen deben ajustarse a ciertas
reglas de procedimiento, evitando de esta forma cualquier grado de discrecionalidad en sus
juicios, junto con dar mayor certeza acerca de sus pronunciamientos a quienes son usuarios

de INAPIL
2. Método Problema - Solucion (MPS)37
2.1 Consideracion preliminar

A continuacién se desarrolla el Método Problema-Solucién (MPS), que consiste en una
metodologia de andlisis de nivel inventivo que se utilizard como procedimiento estandar de
andlisis de este requisito de patentabilidad, adecuando algunas de sus etapas a la actual
practica de INAPI.38

2.2 Algunos conceptos

Previo al desarrollo del MPS, estableceremos las siguientes definiciones que ayudaran

a la exposicion posterior:

2.2.1 Estado de la técnica: Se define en el art. 33 de la LPI y en sintesis corresponde a:

37 Fueron consultados para la redacciéon de este capitulo los siguientes documentos: Curso de
“Apreciacién de la Novedad y Actividad Inventiva en el Examen de patentes”, de la OEPM y Fundacién
CEDDET; “Inventive Step. The Problem and Solution Approach” y “European Patent Academy Seminar
14-2007” de la EPO; “Manual of Patent Examining Procedure” (MPEP) de la USPTO.

38 El método base que se presenta corresponde a la practica de la EPO ajustado en algunos aspectos
segun la practica de la USPTO.
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a) todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al ptblico en cualquier parte
del mundo,
b) las solicitudes nacionales de patentes, de depdsito anterior a la solicitud en

estudio, tal como hubiesen sido originalmente presentadas.

2.2.2 Experto en la materia:3® Se trata de una figura de la que se vale el MPS a fin de
realizar una evaluacion objetiva de la actividad inventiva. Al mencionado experto se le

atribuyen las siguientes cualidades:

a) Se trata de una persona ficticia, por lo que naturalmente no corresponde al
encargado de realizar el examen pericial o al inventor.

b)  Tiene el conocimiento para comprender todo lo que se ha divulgado o hecho
accesible al publico en el estado de la técnica con anterioridad al depésito de la
solicitud o a la prioridad reclamada, en su caso.

c) Tiene las competencias normales de un profesional del arte o ciencia en
cuestion.

d)  Si bien no realiza ninguna actividad inventiva, tiene la creatividad ordinaria
esperable de toda persona versada en la materia técnica respectiva, pues de lo
contrario se trataria de un autémata sin relacién con un profesional normal. La
creatividad ordinaria, podria referirse a que puede motivarse con las ensefianzas del
estado de la técnica para conjugarlas y progresar, sin agregar conocimiento no

conocido para cuando la invencidn fue concebida.

2.3 Vinculacion problema técnico y solucion propuesta

En nuestra legislacion se establece que una invencion es “toda solucion a un
problema de la técnica que origine un quehacer industrial”’, segin lo dispone el art. 31 de la

LPI de Propiedad Industrial.

De lo anterior queda de manifiesto que debera existir una vinculacion directa entre el
problema técnico que se pretende abordar y la solucién que se propone a tal problema,

debiendo ambos elementos tener un caracter industrial. Entonces, una invencion reivindicada

39 Se utiliza este término a fin de simplificar la expresion, haciendo presente que la LPI lo denomina
“persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente”.
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que no pueda dar cuenta de la soluciéon planteada al problema técnico, no podra ser
considerada que tenga altura inventiva. Por ejemplo, si la solucién planteada indica que un
procedimiento se ejecuta con mayor eficiencia, no basta que se demuestre en la descripcion
que el proceso es factible de ejecutar, sino que se debe existir evidencias en la descripcion que
demuestren dicha mayor eficiencia, incluso en la magnitud de eficiencia que se declaré. En

algunos casos, lo anterior incluso podria conducir a determinar falta de suficiencia técnica.

El Método Problema - Solucion (MPS)

A fin de dar certeza y objetividad al examen de la actividad inventiva, el MPS establece
una serie de etapas que, seguidas en un orden sucesivo, permiten descartar el estado de la
técnica irrelevante, dirigir el andlisis a la relacién objetiva entre el problema y la solucién
técnica divulgada, y principalmente evitar un andlisis retrospectivo una vez conocida la
ensefianza de la invencidon en analisis (ex post facto), es decir, aquel en que la invencién
aparece como obvia después que quien realiza el andlisis ya ha incorporado el conocimiento

que la propia solicitud aporta al estado de la técnica.

Otro elemento central del MPS corresponde al antes mencionado “experto en la
materia”, que como se ha dicho tiene las competencias normales y la creatividad ordinaria de

cualquier persona versada en la materia en que se desarrolla la invencion en andlisis.

Las competencias normales del experto corresponden al conocimiento que se espera
tendria cualquier experto o profesional del area técnica respectiva en relacién con las
reivindicaciones en estudio, al momento en que fue concebida, es decir al momento de la

presentacidn de la solicitud o prioridad reclamada, en su caso.4?

Por su parte, lo que se considera la creatividad ordinaria del experto se refiere a
aquellas capacidades que son inherentes a cualquier persona con formacién cientifico técnica,

a partir de las cuales es capaz de entender los principios expuestos en la solicitud de patente

40 Esta materia se desarrolla en extenso en “Inventive Step. The Problem and Solution Approach”, EPO
paginas 27 a 29.
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como asimismo las ensefianzas del estado de la técnica, teniendo en cuenta la técnica conocida

al momento de presentacién de la solicitud o prioridad reivindicada, en su caso. 4!

31 Etapas del Método Problema - Solucion (MPS)

El Método Problema - Solucidn se estructura en tres etapas basicas, para lo cual se
vale de cinco preguntas estandar que se aplican a todos los campos técnicos, con la légica

flexibilidad que es necesaria para cada area técnica especifica.

Etapa I: Determinacion del estado de la técnica mas cercano

;Cudl es el estado de la técnica mds cercano?

El estado de la técnica mas cercano esta integrado por todos los documentos que,
como resultado del examen de novedad, se determina que tienen el mayor nimero de
caracteristicas, elementos y efectos técnicos comunes con la invencion tal cual ésta ha sido

reivindicada.

De acuerdo al MPS, en esta etapa y las siguientes, se debe evaluar si un experto podria
alcanzar los mismos efectos técnicos de la solicitud de patente, de la misma forma en que lo
hace la invencidn en estudio, si tuviese como punto de partida el documento del estado de la
técnica mas cercano, valiéndose para ello de las competencias y grado de creatividad del
experto en la materia técnica, y todas las ensefianzas del estado de la técnica, al momento de
presentacion de la solicitud o prioridad reivindicada, en su caso, como se ha sefialado

anteriormente.

Etapa II: Establecimiento del problema técnico que se resuelve

¢Cudl es la diferencia, expresada en términos de caracteristicas técnicas

reivindicadas, entre la invencion reivindicada y el estado de la técnica mds préoximo?

41 Respecto de la referida creatividad del experto, se acepta como criterio basico las directrices del
“Manual of Patent Examining Procedure” de la USPTO, capitulo 2100, paginas 126 a 142, 153 a 154 y
241 a 248, en todo aquello que no sea contrario a la normativa nacional.
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Corresponde precisar de manera explicita cuales son las caracteristicas técnicas, ya
sea estructurales o funcionales*?, que hacen la diferencia entre la invencién reivindicada y el

estado de la técnica mas cercano.

Las caracteristicas o elementos novedosas de la solicitud se deberan determinar de
manera precisa a fin de delimitar lo mas posible el ambito de proteccién que en principio se
esta solicitando, y seran interpretadas técnicamente en un sentido no restrictivo sino que

amplio.

¢ Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

Luego, se debe precisar cudl es el efecto o resultado que es directamente atribuible a
las caracteristicas que diferencian al invento en estudio del estado de la técnica mas cercano.
Para ello, no puede asignarse arbitrariamente un efecto a los elementos novedosos de forma

aislada, sino que entendiendo la reivindicacién en su conjunto, como un todo técnico.

Es posible que ciertas caracteristicas que sean consideradas novedosas no tengan
ningun efecto técnico, por ser solamente de tipo ornamental o corresponder a resultados que
no sean comparables con el estado de la técnica. En este caso se deberan excluir del analisis

para continuar con aquellos elementos que tengan efecto técnico.

Por otro lado, puede suceder que no sea posible determinar un efecto técnico o que

dicho efecto no sea claro. Esta situacion es abordada en la etapa siguiente del método.

¢Cudl es, en consecuencia, el problema técnico objetivo (PTO) subyacente en la

invencion reivindicada?

En esta etapa es necesario diferenciar entre el problema técnico que el solicitante dice
resolver, que denominamos el Problema Técnico Subjetivo, y el problema técnico que resulta

efectivamente resuelto a partir de las caracteristicas novedosas de la solicitud en estudio,

“1,as caracteristicas técnicas “estructurales” se refieren a elementos concretos, en cambio las
caracteristicas “funcionales” dicen relaciéon con su funcionamiento. Por ejemplo: un elemento
estructural serad la estructura de una molécula o una pieza de un motor, en cambio un elemento
funcional sera un paso o etapa de un procedimiento, por ejemplo, elementos definidos como “medios de
amplificaciéon” o “un solvente”.
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denominado el Problema Técnico Objetivo. Sera este ultimo el que permitira realizar la

comparacion de manera efectiva y mas objetiva con el estado de la técnica.

Se requiere entonces formular el Problema Técnico Objetivo a partir de la funcion
técnica que se ha atribuido a las caracteristicas novedosas. En este ejercicio, el Problema
Técnico Objetivo podra coincidir con el problema planteado por la solicitud o Problema
Técnico Subjetivo, ser mas especifico o uno distinto. Sin embargo, se debe cuidar de no
proponer un Problema Técnico Objetivo que incluya los elementos de la soluciéon que se
quiere proteger, pues ello evidentemente no corresponde al problema que se aborda sino que

ala solucién propuesta.*3

En caso de no ser posible formular un efecto técnico a partir de las caracteristicas
novedosas o que dicho efecto no sea claro, entonces se presume que lo que se busca, aunque
no lo diga el solicitante, es una nueva alternativa a la técnica conocida. Lo anterior, debido a
que es posible que en todo campo técnico cualquier experto esté interesado en encontrar

soluciones alternativas a las ya conocidas.

Etapa III: Andlisis de Obviedad de la Invencién Reivindicada

El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de los conocimientos
recogidos en el estado de la técnica y sin emplear en ningiin momento capacidad
inventiva alguna, ;hubiese reconocido dicho problema, resolviéndolo de la manera

indicada?

Las etapas anteriormente expuestas del MPS permiten preparar los antecedentes
técnicos a fin de poder resolver de manera objetiva si la invenciéon es o no obvia, centrandose
en las caracteristicas técnicas y en los efectos que ellas producen, ya sea que se divulguen en

la propia solicitud en estudio o en el estado de la técnica.

En esta etapa corresponde hacer la comparacién del problema técnico objetivo que
aborda la solicitud en estudio con los distintos problemas técnicos que a su vez son resueltos

en el estado de la técnica conocido a la fecha, incluido el documento mas cercano.

# Sobre esta materia se puede consultar “Inventive Step. The Problem and Solution Approach” paginas
10, 18 y 19, ademas de “Inventive Step” Lesson 4, ambos de la EPO.
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Se trata de saber si en el estado de la técnica en su conjunto existe un conocimiento
que hubiera inducido al experto a adaptar, modificar o combinar el documento mas cercano
permitiéndole alcanzar los mismos efectos y de la misma forma que lo hace la invencion

evaluada.

Asi entonces, se divide esta pregunta en dos preguntas complementarias entre si:

a) El experto en la materia, ; hubiese reconocido el mismo problema técnico objetivo?

La busqueda inicial se centra en determinar si en la totalidad del estado de la técnica,
incluido el documento mas cercano, se revela la intenciéon de resolver el mismo Problema

Técnico Objetivo.

En caso de no haber ningin documento que resuelva el mismo Problema Técnico
Objetivo, entonces se entiende que la invencion no es obvia, pues el sélo planteamiento del
problema a resolver no es obvio, aun cuando su solucién si pueda ser obvia a la vista del

experto. Este tipo de invenciones se denominan “invenciones de problema”.

Por otra parte, si en el estado de la técnica si se revela la intencién de resolver el

mismo Problema Técnico Objetivo, entonces correspondera contestar la siguiente pregunta:

b) El experto en la materia ;hubiese resuelto el mismo problema técnico objetivo de

la manera indicada en la solicitud?

Conocido que en el estado de la técnica se resuelve el mismo problema técnico, queda
entonces saber si hay enseflanza o motivacion para resolverlo usando las mismas

caracteristicas que se han considerado como novedosas.

En otras palabras, si teniendo como base el documento mas cercano y sabiendo que se
resuelve el mismo problema técnico objetivo, existe alguna ensefianza, sugerencia o
motivacién en el estado de la técnica en su conjunto que hubiera inducido al experto a

adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica mas cercano a fin de alcanzar los efectos
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técnicos que se logran en la solicitud. En caso de existir tal ensefianza, sugerencia o

motivacion, la solicitud sera considerada obvia, y por tanto sin nivel inventivo.

Por otro lado, si resulta que no existe la mencionada ensefianza que induzca al experto
a adaptar, modificar o combinar el estado de la técnica mas cercano, entonces la invencion se

considerara como no obvia, y por tanto con nivel inventivo.

Precisamente, es en el razonamiento que se realiza para contestar estas dos ultimas
preguntas donde se fundamenta la conclusion sobre la existencia de nivel inventivo. Es decir,
en la forma en que se realiza efectivamente la adaptacién, modificacion o combinacién del
estado de la técnica mas cercano, ya sea con otro documento o con el conocimiento del
experto, en cuyo caso dicho experto se valdra de su competencia y creatividad normales en el

campo técnico.

4 Requerimientos del examen pericial

Conforme a la metodologia antes expuesta, el examen debera incluir, a lo menos, los

siguientes aspectos:

a) Describir la solicitud con sus principales caracteristicas y elementos técnicos y los

efectos técnicos relevantes que de lo reivindicado resulten.

b) Identificar aquel antecedente del estado de la técnica mas cercano a la invencién

propuesta, indicando sus principales caracteristicas, elementos y resultados técnicos.

c) Sefialar en forma explicita las diferencias técnicas de la invencién en estudio y el
documento mas cercano identificado en el punto anterior, ademas de los resultados que la
invencién alcanza a partir de tales diferencias y el problema técnico que, en consecuencia, se

resuelve.

d) Exponer una explicacién razonada de por qué o como, las ensefianzas del estado de la
técnica, en conjunto con el documento mas cercano, sugeririan a un experto en la materia -
evitando un andlisis retrospectivo -, tener la motivacién para adaptar, modificar o combinar

el estado de la técnica mas cercano y de esta forma resolver el problema técnico expuesto
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mediante la invencién que se propone. Alternativamente, en el caso que los antecedentes
conduzcan a concluir que el invento posee Nivel Inventivo, se debera exponer la explicaciéon

razonada que permiti6 llegar a dicha conclusion.

e) Formular una conclusién que resulte del razonamiento anterior.

Si se afecta el nivel inventivo en base sélo a un documento, éste debera ser
categorizado como “X” (documento relevante por si solo). En cambio, si el ataque se realiza en
base a la combinacion de dos documentos, éstos deberan ser categorizados como “Y”

(documento relevantes en combinacién con otro).

5 Consideraciones finales

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del art. 33 referido al estado de la
técnica, se debe tener presente que el analisis de nivel inventivo no se debe realizar utilizando
documentos del estado de la técnica cuya publicacién sea posterior a la presentaciéon de la
solicitud en evaluacién o a la fecha de prioridad, segiin corresponda. Es decir, este andlisis no
puede hacerse con los siguientes documentos:

a) Con un documento que afecta a la invencién por doble proteccion.

b) Con un documento P, es decir, que tiene prioridad anterior a la prioridad de la

solicitud y publicacion posterior a la prioridad de la solicitud.

¢) Con la presentacion nacional de un documento P, es decir, documento presentado

en Chile equivalente a un documento con prioridad anterior a la prioridad de la

solicitud y publicacion posterior a la prioridad de la solicitud.

El caracter inesperado de un resultado o efecto sorprendente corresponde a un indicio de
nivel inventivo, y no es un sustituto del analisis de nivel inventivo. Por lo tanto, el analisis de
nivel inventivo no podra fundarse en la busqueda de dicho resultado inesperado, ni debera
usar como sinénimos efecto sorprendente y nivel inventivo.

De forma equivalente, no debe buscarse el nivel inventivo en la concurrencia de otros indicios
de nivel inventivo como el quiebre de un paradigma de la técnica, impedimento instrumental,
doble seleccién. El andlisis de nivel inventivo, debe dar cuenta de la obviedad o no obviedad de
derivaciéon que tiene la solucidn al problema de la técnica en virtud de la motivacion que
entrega el estado de la técnica mas cercano para adaptar, modificar o combinar sus

ensefanzas.




12ETAPA

22 ETAPA

METODO PROBLEMA SOLUCION - Modificado

Apartir del andlisis de Novedad se ha
determinado que hay un documento que es
el mas cercano, es decir, aquel que tiene el
mayor niimero de caracteristicas y/o
efectos técnicos comunes con la invencion
reivindicada.

Se establecen explicitamente las
caracteristicas novedosas tal cual han sido
reivindicadas.

Si se trata efectivamente de caracteristicas
técnicas entonces deben necesariamente
producir un efecto también técnico.
Debiendo existir una relacién causal
directa entre las caracteristicas novedosas
y el efecto que se les reconoce (causa -
efecto)

A partir de esta etapa ya no se
consideraran en el andlisis las
caracteristicas que no producen ningin
efecto técnico.

Considerando el efecto técnico atribuido a
las caracteristicas novedosas se debe
redactar el problema técnico que
objetivamente se resuelve a la luz del E.T.
més cercano, y que puede ser distinto del
indicado en la solicitud.

(modificar, adaptar o combinar)

Se busca si en alguno de los documentos
del E.T. (incluido el documento mas
cercano) se describe que se intenta
resolver el mismo PTO.

Habiendo un documento en el E.T que
resuelve el mismo PTO, entonces se busca
si en dicho documento se indica que es
posible de resolver dicho PTO usando las
caracteristicas consideradas novedosas.
Para ello utiliza indicios de obviedad y la
creatividad normal de un experto.

32 ETAPA

|( EXPERTO EN LA MATERIA: Tiene las
| siguientes caracteristicas:

: 1) Es una figura ficticia

I2) Tiene las competencias normales del drea
| correspondiente.

'3) Conoce todo lo que se ha hecho publico en el
mundo en el &mbito de su especialidad, o sea,
:todo el estado de Ia técnica.

¢ Cuélesel
E.T. mas
cercano?

|4) Tiene la creatividad ordinaria de un experto en
|\Ia ciencia o arte.

N e~

Caracteristicas
Novedosas

¢ Qué Efecto
Técnico
Producen?

No es claro .
- am Cuando el efecto técnico o el PT no

son claros entonces se presume que el
‘ PTO a resolver es la biusqueda de una
alternativa al E.T actual.

¢Cualesel
P.T.
Objetivo?

La presuncién anterior seria razonable
si se considera que la bisqueda de
alternativas a lo conocido siempre seré
de interés para un experto en
cualquier area técnica especifica.

PTO.= solucién
“alternativa”

NO

[{ ia N\
del ET?

¢El Experto
lo

1Si no es posible reconocer en el ET
lque se resuelve el mismo PT
lentonces se trataria de una “Invencion
lde Problema”, que tiene nivel
inventivo debido a que se ha
planteado un PT que ni siquiera ha
| sido planteado antes, por lo que no
|Seria obvia la solucién propuesta.

N S

N _
¢Lo habria
resuelto N\ N ¢ _
igual que en e \
la solicitud? [ Tiene Nivel Inventivo puesel ET.,en |

su conjunto, no ensefia (no indica) |
que el PTO pueda ser resuelto usando!
\Ias caracteristicas novedosas.

(ES OBVIO) NO ES OBVI§
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Parte XIX

Aplicacion industrial

1. Introduccion

De acuerdo a nuestra legislacidn, es requisito para otorgar una patente que el
producto o procedimiento que se solicita proteger tenga aplicacion industrial. En efecto, el art.
32 de la LPI establece que “Las patentes podran obtenerse para todas las invenciones, sean de
productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,

tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.”

El analisis de aplicacion industrial corresponde a la evaluacion del requisito sustantivo
de patentabilidad establecido en los arts. 32 y 36 de la LPI. Este ultimo dispone que “Se
considera que una invencién es susceptible de aplicacién industrial cuando su objeto pueda,
en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la
expresion industria se entendera en su mas amplio sentido, incluyendo a actividades tales

como: manufactura, mineria, construccion, artesania, agricultura, silvicultura, y la pesca.”

2. Descripcion

Cabe sefialar que el término “industria” se refiere al ejercicio de cualquier actividad
que pertenece al dominio de las artes aplicadas, en contraposicién al de las bellas artes. Estas
ultimas son aquellas que tienen por finalidad expresar la belleza, como la pintura, la escultura
y la musica, y que pueden protegerse a través de las normas de derecho de autor. No obstante,
es posible amparar como una invencién una técnica, maquina o producto utilizado en las

bellas artes.

La susceptibilidad de aplicacién industrial de una invencién no involucra
necesariamente el uso de una mdaquina o la fabricaciéon de un articulo. También puede
atribuirse a un procedimiento, el cual podria ser utilizado en la mejora o control de un

producto, dispositivo o procedimiento que es en si mismo susceptible de aplicacién industrial.
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Otro aspecto importante relacionado con la aplicacién industrial, en un sentido muy
amplio, es que se cumple este requisito cuando una invenciéon puede producirse o utilizarse
en cualquier tipo de industria. En otras palabras, el objeto de la invencién debe ser susceptible
de realizarse en el marco de las actividades técnicas, es decir, debe ser factible y reproducible.
En este sentido, la invencion es factible si alcanza el objetivo reivindicado. Asimismo, es
reproducible si logra el mismo resultado cada vez que se realiza o lleva a efecto la invencién.
Al respecto, es necesario que, al menos, exista una posibilidad teérica de aplicar la invencién

en el marco de las actividades técnicas.

Uno de los ejemplos tipicos de invencién que no cumple con el requisito de aplicacion
industrial, es el de una maquina o aparato que funciona de manera manifiestamente contraria
a las leyes de la naturaleza, por ejemplo, un mecanismo de movimiento perpetuo. En este caso,
la objecién por falta de aplicacién industrial se basara en que la invencién no da cuenta de su
funcién o propoésito, ya que éste ultimo es insostenible. Aun en el caso que se solicitara
proteccién para un movil perpetuo definiendo sélo las caracteristicas particulares de
construcciéon del aparato, sin especificar la funcién imposible del mismo, ni que se pueda
fabricar, la invencién no podria ser patentable, ya que el aparato no podria funcionar, es decir,

no tendria aplicacion industrial.
Por lo tanto, a fin de cumplir con el requisito de aplicacién industrial, el experto en la

materia debera verificar que dicha aplicacion esté descrita en forma explicita o implicita en la

solicitud.
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Parte XX

Doble proteccion

1. Introduccion

La LPI establece que una patente es el derecho exclusivo que concede el Estado para la
proteccion de una invencion. Por tanto, la proteccidon conferida a un producto, a un proceso o
a materias relacionadas con estos, no debera solaparse con materia reivindicada en otras

solicitudes en tramite.

El objetivo de realizar un andlisis de doble protecciéon es evitar que se ampare o
proteja la misma invencién en mas de una patente, es decir, que dos o mas solicitudes
amparen una misma materia y, en consecuencia, prevenir una superposicion de derechos. Sin
perjuicio de esto, dos o mas solicitudes podran contener total o parcialmente la misma
memoria descriptiva, y/o ejemplos, y/o dibujos, siempre que las reivindicaciones se

diferencien en su dmbito, dirigiéndose a inventos distintos.

La prohibicién de doble proteccién encuentra su fundamento en el art. 31, inc.

segundo de la LP], el cual establece que:
“Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccién
de una invencion. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente estdn

determinados por esta Ley.”

También sirven de fundamento los arts. 33 y 35 de la LPI que establecen los requisitos

de novedad y nivel inventivo.

2. Analisis de doble proteccion

El andlisis de doble proteccion no es equivalente al analisis de novedad en al menos

dos aspectos, seglin se indica a continuacién:
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21 Requisitos de las solicitudes

En el analisis de novedad se consideran aquellas solicitudes del estado de la técnica

que tengan prioridad anterior a la solicitud en analisis.

En la doble proteccion, el andlisis se deberad practicar sélo cuando concurran las

siguientes circunstancias:

a) Existen dos o mas solicitudes nacionales que invocan una o mas prioridades, donde al
menos una de ellas tiene la misma fecha. En el caso de solicitudes sin prioridad se considera la

fecha de presentacién nacional.

b) Que dichas prioridades sean validas, es decir que la(s) prioridad(es) declaradas no
hayan sido abandonadas, que no tengan presentaciones anteriores o la solicitud nacional haya
perdido prioridad. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las solicitudes nacionales, las
solicitudes en conflicto deben estar publicadas y en tradmite. Las solicitudes desistidas o
abandonadas definitivamente no seran consideradas para efectos del andlisis de doble

proteccién.

c) Que la materia técnica a que se refieren las solicitudes nacionales en controversia sea

equivalente, de manera que no se distingue una de otra.

2.2 Examen de las solicitudes

En cuanto al examen de las solicitudes, mientras en el analisis de novedad se considera
el documento del estado de la técnica en forma completa con el objetivo de evaluar si lo
reivindicado en la solicitud en andlisis esta previamente contenido en dicho documento, en el
caso del analisis de doble proteccion s6lo se evalua el contenido de los respectivos pliegos de

reivindicaciones.

Tratandose de solicitudes que presenten mas de una prioridad, se deberan analizar
para efectos de doble proteccién los contenidos que estan sustentados en la(s) prioridad(es)

de igual fecha. Si hay contenidos comunes originados en distintas fechas de prioridad, impera
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el mejor derecho de la prioridad mas antigua, constituyéndose ésta en estado de la técnica

para la materia de fecha posterior.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar el art. 5° del RLPI, ya que el orden

correlativo de presentacion en INAPI establece el mejor derecho de una solicitud.

3. Respecto de la biisqueda.

En orden a prevenir una eventual doble proteccion, la bisqueda nacional se debera

realizar conforme a lo siguiente:

a) En el caso de una solicitud que se beneficia de una(s) prioridad(es), la busqueda
nacional comprendera el plazo durante el cual la solicitud en estudio goza del derecho de
prioridad. Para solicitudes de patente de invencién y modelos de utilidad dicho plazo es de 12

meses, mientras que para solicitudes de disefio o dibujo el plazo es de 6 meses.

- -- - memm- =
Riasaueda
UU\JWUUUM
Prioridad Solicitud
Presentacién Nacional
S TToToToooe Plazode ~~° T °° Mac
Prioridad
b) En el caso de una solicitud que no se beneficia de una prioridad, puede corresponder

a los casos cuando no se invoca prioridad o, la solicitud se encuentra con pérdida de prioridad,
la busqueda nacional se extendera hasta 12 meses después de su fecha de presentacidon, para
solicitudes de patente de invenciéon y modelos de utilidad y 6 meses para solicitudes de disefio
o dibujo industrial. Esta busqueda se fundamenta en el hecho que una solicitud puede tener

fecha de prioridad igual a la fecha de presentaciéon de aquella que no se beneficia de su

prioridad.
SRR L LR BlUsqueda ----------------3>
4, Categorlzggfg#u%e documentos y pronunciamientos
Presentacién Nacional
T oommmmmooeee Plazo de -----=-------=-2>>
Prioridad
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Una vez practicada la busqueda, el perito debera citar en el item 9 del informe pericial
para patentes de invenciéon o modelos de utilidad o en el item 5 del informe pericial para
disefios y dibujos industriales, segiin corresponda, los documentos que considere cercanos y
pertinentes en esta materia. Los documentos se deberan categorizar como “W” en el caso que
se estime que no son relevantes para la doble proteccién y “D” si se considera que si lo son,
indicando en la columna “Reivindicaciones afectadas” como “Ninguna”, o indicando las
clausulas que quedan atacadas por doble proteccién, respectivamente, y segiin corresponda

(invenciones, modelos, disefios o dibujos).

En el item 15 del informe pericial para patentes de invencién y modelos de utilidad y
en el item 8 para disefios y dibujos industriales, el perito debera realizar el resumen del(los)
documento(s) y el andlisis respectivo bajo el subtitulo “Andlisis de doble proteccién”,
exponiendo brevemente los motivos por los cuales es necesario realizar este andlisis y por

qué fueron considerados o desestimados los documentos identificados anteriormente.

Luego, en caso que al menos una reivindicaciéon esté afectada por doble proteccion, se
debera fundamentar por qué dichas reivindicacién esta afectada, lo que debera quedar en

forma explicita en el informe pericial.

Para este efecto, las reivindicaciones se deberan interpretar en los términos mas
amplios posibles, es decir, no restrictivamente, sino incluyendo todo aquello que pudiese
estar comprendido en la protecciéon solicitada. Al respecto, el andlisis debe realizarse

considerando todas las reivindicaciones de los pliegos en cuestion.

Para el caso de solicitudes que reivindiquen compuestos quimicos también se debera

considerar los ejemplos especificos expuestos en la memoria descriptiva.

Las solicitudes que sean cercanas, por ejemplo divisionales, no podran reivindicar la
misma materia, esto significa que no deberdn contener reivindicaciones respecto de materia
técnica sustancialmente idéntica, ni ain usando términos diferentes. La materia reivindicada
en cada solicitud debera ser claramente distinguible.

El andlisis de doble proteccién se debe practicar en ambas solicitudes afectadas por

dicha condicion, es decir, si para una primera solicitud se considera que una segunda solicitud
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es relevante conforme a los criterios anteriormente expuestos, para dicha segunda solicitud la
primera también lo serd, por tanto, ambas solicitudes deberan incorporar el analisis de doble
proteccién. Si en este andlisis se constata que existe doble proteccidn entre las solicitudes en

estudio, se rechazaran todas las solicitudes consideradas con doble proteccién.

Sin perjuicio de lo anterior y aunque la solicitud en estudio presente doble proteccion,
se deberdn practicar los andlisis de novedad, nivel inventivo y aplicaciéon industrial, de

acuerdo con lo dispuesto en los arts. 33, 35 y 36 de la LPL

En el caso de rechazos por doble proteccién, las materias objetadas deberdn ser
eliminadas de la solicitud impugnada y podran permanecer exclusivamente en un tinico pliego
de reivindicaciones, lo cual no significa que las mismas deban ser eliminadas de la respectiva

memoria descriptiva.

Excepcionalmente, constatada la doble proteccion, se podria ejecutar la fusién de
solicitudes conforme se indica en el art. 50 del RLPI de 2005 o art. 54 del R LPI de 1991. Sin
perjuicio de lo anterior, la fusion de solicitudes de debera ejecutar en tiempo y forma, es decir,
en la instancia de analisis o resoluciéon que constaté dicha inconsistencia de las solicitudes, ya
que la mantencién del rechazo por doble proteccién en andlisis sucesivos podra conducir al
rechazo definitivo de las solicitud. La fusién es responsabilidad del titular de la solicitud, sera
ejecutada mientras la solicitud se encuentre en tramitacion, a la vez, los contenidos de la
presentacion fusionada no deben incurrir en ampliacién de contenido respecto de las
correspondientes solicitudes originales. Sera INAPI, en la instancia que corresponda, quien

constatara que lo anterior asi se cumpla.

Las observaciones por doble proteccion pueden ser superadas mediante las siguientes

acciones:

a) Preferentemente limitando el campo reivindicado de las solicitudes en conflicto a
través de exclusiones (disclaimers). En otras palabras, el alcance de una reivindicaciéon que
contiene un elemento claramente definido por caracteristicas técnicas, podra excluirse

expresamente de la proteccion reivindicada por medio de una caracteristica negativa o
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exclusion. Si esto ocurre, se deberd analizar nuevamente la solicitud considerando las

modificaciones practicadas al pliego de reivindicaciones.

b) Limitando el campo reivindicado del pliego de reivindicaciones de la solicitud en
conflicto mediante un reordenamiento el pliego, es decir, limitando el alcance de la materia
protegida incorporando en la reivindicacion principal contenidos de una clausula dependiente
que no presenta observaciones de doble proteccién. Luego de esto, se debera analizar
nuevamente la solicitud considerando las modificaciones practicadas al pliego de

reivindicaciones.

) De acuerdo al art. 50 inc. segundo del RLPI, se podra realizar una fusidon entre las
solicitudes en conflicto, es decir, cuando dichas solicitudes planteen una solucién técnica que
por separado no tienen consistencia o sean mutuamente dependientes una de otra,
produciendo el mismo resultado. La fusiéon debera ser requerida al momento de formular
observaciones al informe pericial que objete la solicitud por doble proteccién. Por otra parte,
no procedera en caso que los contenidos de la presentacién fusionada incurran en ampliacién

de contenido respecto de las correspondientes solicitudes originales.
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Parte XXI

Estandar del analisis pericial

1. Marco legal

La LPI y su reglamento contemplan la normativa legal aplicable a la labor pericial. En
efecto, el Titulo XV del Reglamento de la LPI, Decreto Supremo 236, de 25 de agosto de 2005,
establece las normas aplicables a la labor que desempefian los peritos, bajo el epigrafe “DE

LOS PERITOS Y DE LOS INFORMES PERICIALES.”

El art. 82 de dicho reglamento establece que:

“La labor del Perito consistird en lo siguiente:

a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, sefialados
en los articulos 32, 56, 62 y 75 de la Ley.

b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el
solicitante.

c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.

d) Confeccionary entregar al Instituto el informe pericial.”

Por su parte, el art. 83 dispone:

“El informe pericial deberd contener, segtin la naturaleza del derecho en examen:

a) Busqueda del estado de la técnica.

b) Andlisis de la novedad.

c¢) Andlisis del nivel inventivo.

d) Andlisis de la aplicacién industrial.

e) Andlisis técnico sobre la concurrencia de los demds requisitos establecidos en la Ley y

en el reglamento.”

Por otra parte, el art. 87 establece:
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“El Instituto estudiard el informe del perito para verificar y analizar los conceptos
evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de
criterio con el Instituto.

Los informes periciales serdn considerados como un antecedente para la resolucion del

Director Nacional del Instituto.”

Por tanto, una vez que el perito acepta el cargo de acuerdo con lo dispuesto en el art.
81 del RLPI, deberd abordar el andlisis técnico de manera tal de dar cumplimiento a las
normas legales y reglamentarias, con total compromiso de realizar un trabajo oportuno y de
calidad, recabando para ello toda la informacién que sea necesaria para emitir un informe

pericial completo, con todos y cada uno de los pronunciamientos que sean necesarios.

En consecuencia, el informe pericial debera contener un pronunciamiento sobre todos
los requisitos legales y reglamentarios referidos a la aptitud de una solicitud para obtener la
concesion del derecho de propiedad industrial, de manera de dar a conocer al solicitante y al
INAPI en forma clara y precisa el analisis técnico respecto a la concurrencia de los requisitos

de patentabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el informe pericial constituye s6lo un antecedente para la

resolucién del Director Nacional, por tanto en ningin caso resulta vinculante para el INAPIL.

2. Marco técnico

El examen pericial de una solicitud de patente de invencion comprende, a lo menos,
analizar todos los documentos presentados junto con la solicitud; establecer si la solicitud
tiene suficiencia técnica en su descripcion; practicar una busqueda del estado de la técnica;
realizar andlisis de novedad; andlisis de nivel inventivo y aplicacién industrial; determinar si
la materia reivindicada se encuentra o no excluida de patentabilidad; establecer si el pliego es
claro y conciso; establecer si existe unidad de invencion; y realizar correcciones formales de la

solicitud, entre otros aspectos.
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Tratdndose de modelos de utilidad, el examen incluye determinar si el modelo en
estudio es novedoso, susceptible de aplicacion industrial y ademas produce una utilidad que

antes no tenia.

2.1  Suficiencia en la descripcion

Para verificar el cumplimiento de este requisito, el perito debe analizar la solicitud en
su conjunto, esto es, la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones y dibujos y/o figuras,
si los hubiere. Respecto de esta exigencia se debera determinar si las divulgaciones hechas en
la solicitud permiten:

a) comprender la contribucion a la técnica que ha realizado el inventory,
b) que un experto o perito en la materia pueda poner en practica la invencién que se pretende

patentar.

El no cumplimiento del requisito de suficiencia de la descripcion en relacién con la materia de
al menos una reivindicaciéon dara lugar al pronunciamiento pericial final de rechazo de la

solicitud por falta de suficiencia técnica.

2.2. Exclusiones de patentabilidad

El perito debe pronunciarse acerca de si todas o algunas de las clausulas del pliego de

reivindicaciones comprenden materia excluida de patentabilidad.

En el evento que el pliego de reivindicaciones incluya materia excluida de proteccién
por patente de conformidad con lo dispuesto en el art. 37 de la LPI, el perito sefialara
expresamente en el informe por qué las reivindicaciones respectivas no constituyen una
invencién susceptible de proteccidn legal. En consecuencia, no debera realizar andlisis de los
requisitos de patentabilidad a la materia que no considere invenciéon por estar excluida de
proteccion. Excepcionalmente, en aquellos casos en que la objecion por exclusion de
patentabilidad pueda ser superada adaptando las reivindicaciones observadas, el perito
debera realizar el analisis de los requisitos de patentabilidad en el momento de formular la

respectiva objecidn.

193



El analisis de la exclusidon, se deberd realizar en base a las evidencias y/o
caracteristicas técnicas contenidas en la descripcién de la invencién. En dicho andlisis el
perito no podra atribuir a las reivindicaciones un ambito de aplicacién u objeto de proteccion
diferente al expuesto por el solicitante. Es asi como el perito no podra modificar las
reivindicaciones a un tipo diferente de invencién en la misma categoria - como de producto a
composiciéon o de método a sistema - ; hacer un cambio de categoria - como de producto a
proceso o uso - ; o, hacer un cambio de invento, como método para usar un producto a método
para usar una combinacién o un producto diferente al inicial, ya que dichas opciones
modifican el objeto de proteccién reivindicado por el solicitante, sin perjuicio que las mismas

puedan estar adecuadamente expuestas en la memoria descriptiva.

Con todo, en aquellos casos en que la objecién por exclusion de patentabilidad pueda
ser superada adaptando las reivindicaciones observadas, como puede ser tratindose de
reivindicaciones de método de tratamiento quirtrgico o terapéutico que pueden modificarse a
clausulas de uso (siempre que exista suficiencia técnica), el perito o examinador debera
indicar en su informe cuales son los elementos técnicos presentes en la memoria descriptiva
que se tuvo en consideracion para modificar dichas reivindicaciones. A continuacién debera
realizar un andlisis exponiendo los fundamentos del pronunciamiento que modifica dichas
reivindicaciones. Lo anterior permitira que el solicitante conozca qué evidencia e informacion
técnica existente en la solicitud permite realizar un andlisis de patentabilidad en caso que

exista dicha informacion.

En los casos que la invencién en su conjunto (la solicitud) no disponga de evidencia
técnica necesaria para adaptar las reivindicaciones observadas, se debera desarrollar los
fundamentos que llevan a dicha conclusién. Asimismo, se debera indicar que dichas
reivindicaciones no admiten readecuacion posible con la informacién disponible en el resto de
la solicitud. En conclusién, el contenido de dichas reivindicaciones sera rechazado por

exclusion de patentabilidad

Si el solicitante no puede readecuar la reivindicaciéon o a pesar de ser readecuada no
supera la objecion, el perito debera fundamentar dicho pronunciamiento indicando que es
insalvable. En caso de que dicha reivindicacién pueda ser adecuada con informacidn técnica

disponible en la solicitud que permita superar la objeciéon por exclusion, el perito debera
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indicar explicitamente que las reivindicaciones deberan ser readecuadas con dichas

caracteristicas técnicas y que en caso contrario se rechazaran.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el pliego de reivindicaciones contemple
conjuntamente materias inequivocamente excluidas de proteccién conforme a las
consideraciones precedentemente expuestas, y materia no excluida, el perito o examinador

deberd analizar esta ultima materia.

Basta que al menos una reivindicacién esté objetada por exclusidon de patentabilidad

para que el pronunciamiento final corresponda al rechazo de la solicitud.

2.3. Unidad de invencion

El requisito de unidad de invencién consiste en que las reivindicaciones se deben
relacionar de tal forma que constituyan un Uinico concepto comun e inventivo, de acuerdo al

art. 40 del RLPI44,

2.4. Andlisis de la(s) prioridad(es)

Continuando con el analisis pericial, se debe establecer el estado de la técnica aplicable
a la solicitud, el cual esta determinado por la fecha de presentacion de la solicitud en Chile o

de su respectiva(s) prioridad(es) en el extranjero.

En caso que se reivindique una o mas prioridades, el perito debera proceder a la
validacién de la prioridad reclamada por el solicitante, debiendo verificar el cumplimiento

copulativo de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho de prioridad fue invocado al momento de presentar la solicitud en
Chile dejando expresa constancia de ello en la hoja solicitud, con indicacién del ntimero, fecha

y pais en que se presento la solicitud cuya prioridad se reclama.

* Esta materia se desarrolla en extenso en Parte X1 sobre Unidad de invencion.
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b) Que la solicitud nacional que reivindica la(s) prioridad(es) de una solicitud extranjera

fue presentada en INAPI dentro del plazo de un afio establecido en el art. 34 de la LPL

c) Que el respectivo certificado(s) de prioridad(es) emitido por la autoridad competente
del pais de origen, fue presentado en INAPI dentro de plazo de 90 dias contado desde la fecha

de presentacion de la solicitud en Chile, debidamente traducida al espafiol, si fuere el caso.

d) Que la materia de la solicitud esta sustentada en la(s) prioridad(es) reclamadas por el

solicitante.

Cuando la solicitud cumpla lo sefialado en las letras a), b) y c) precedentes, el perito

debera determinar si la solicitud esta sustentada en la(s) prioridad(es).

En efecto, el perito debera analizar la materia divulgada en la memoria descriptiva, en
el pliego de reivindicaciones y en los dibujos y/o figuras, segiin corresponda, respecto de cada
una de la(s) prioridad(es), de manera de determinar si la solicitud se beneficia o no de la(s)
prioridad(es) declarada(s), es decir, el perito debera revisar el contenido de todas las

prioridades.

De ser asi, el estado de la técnica comprende todo el periodo de tiempo anterior a la
fecha de la(s) prioridad(es). En este caso, la solicitud se beneficiara de la(s) prioridad(es)
reclamadas, puesto que la buisqueda no comprendera el periodo entre la prioridad y la
presentacién en Chile, ya sea que ingrese via Convenio de Paris o como una entrada en fase

Nacional del PCT.

A este respecto, es necesario hacer presente que en el evento que sélo parte de la
solicitud nacional posea sustento en la o las prioridad(es) reivindicada(s), solamente la parte
sustentada de la solicitud nacional se beneficiara de la(s) prioridad(es), en tanto que respecto
del resto de la solicitud, el periodo de estado de la técnica estara determinado por la fecha de

presentacién en Chile, y no por la fecha de la prioridad.

Consecuentemente, en el evento que la solicitud no reclame prioridad, o ésta no haya

sido considerada valida por el perito por no cumplir algunos de los requisitos indicados
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precedentemente, el estado de la técnica comprendera todo el periodo anterior a la fecha de la

presentacidn de la solicitud en Chile.

En el caso que la(s) prioridad(es) o algiin miembro de familia disponga asociada una
busqueda del estado de la técnica, ésta podra ser un antecedente para el trabajo pericial que
no exime de la ejecucion del trabajo de busqueda encomendado al perito. En este escenario, se
deberan validar dichas busquedas en cuanto a la fecha del estado de la técnica y contenidos
contemplados en la misma. Dicho pronunciamiento debera registrase explicitamente en

conjunto con el de prioridad.

2.5. Anadlisis de ampliacién con respecto al contenido divulgado originalmente

Frecuentemente, el solicitante realiza modificaciones al pliego de reivindicaciones,
memoria descriptiva, dibujos y/o figuras y/o secuencias, ya sea, antes de la emisidon del
informe pericial, o bien posteriormente. En estas circunstancias se requiere que el perito
realice un minucioso estudio en orden a determinar si dichas modificaciones amplian o no el
contenido de la solicitud divulgado originalmente. Para ello, el perito debera verificar que las
modificaciones practicadas estdn sustentadas en el contenido divulgado originalmente. En
caso que los cambios realizados se encuentren sustentados en alguna parte de los contenidos
divulgados originalmente, se debera considerar que no existe ampliacién del contenido. Por
tanto, todo elemento no divulgado originalmente deberad ser considerado ampliacion del
contenido y, en consecuencia, serd objetado por el perito por esta circunstancia y no sera
analizado. Para efectos de este andlisis se entiende que los contenidos divulgados
originalmente son aquellos incluidos en la solicitud aceptada a tramite, cuyo extracto se

publica en el Diario Oficial.

Excepcionalmente, sera posible aceptar la incorporacién de materia que no se
encuentre sustentada en los contenidos divulgados originalmente cuando se estime que dicha
modificacion tiene por objeto subsanar un error de indole formal como, por ejemplo, un error

tipografico.

Pronunciamiento pericial
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a) Si el perito concluye que existe ampliacion de los contenidos divulgados
originalmente, deberd indicar en el item explicativo del informe pericial aquella materia que
en su opinion excede de la divulgacion original. Dicha materia no debera ser considerada en
los andlisis restantes.

b) Atendido que el solicitante puede modificar su solicitud al formular observaciones al
informe pericial y, si bien es responsabilidad del perito analizar y determinar si las
observaciones realizadas por el solicitante al informe pericial poseen sustento o no en la
divulgacidn original, - y en consecuencia amplian o no el contenido de la solicitud en estudio -,
a efectos de facilitar la labor pericial, el perito podra incluir en el informe pericial respuesta

del perito el parrafo que se indica a continuacién en caso que no tenga certeza de su sustento:

“En orden a facilitar el examen de la solicitud se invita al solicitante a exponer
claramente las modificaciones que se han practicado y los pasajes de la solicitud en los que

dichas modificaciones se encuentren sustentadas.”

Ampliacion y fecha del estado de la técnica

Finalmente, si bien los contenidos divulgados originalmente son aquellos incluidos en
la solicitud aceptada a tramite, y que INAPI ordena publicar en extracto en el Diario Oficial,
podria existir mas de un ingreso de informacion en la forma de memoria, reivindicaciones,
figuras y/o dibujos y/o secuencias, entre la fecha de depoésito de la solicitud en Chile y la
aceptaciéon a tramitacion. En estos casos, y en el evento que se verifique que existen
contenidos técnicos que han sido aportados en forma progresiva y que constituyen
ampliacion del contenido técnico anterior, la fecha del estado de la técnica correspondiente
para cada contenido técnico, sera aquella correspondiente a la fecha de presentacién de dicho
contenido en INAPI. Lo anterior es equivalente al caso que una solicitud invoque mas de una
prioridad y dichas prioridades sean complementarias en contenidos, donde en conjunto
definen el contenido de la solicitud nacional. En estos casos, la fecha del estado de la técnica
para dichos contenidos en la solicitud nacional correspondera al de aquella prioridad donde

se declaren por primera vez dichos contenidos.

2.6 Clasificacion de la solicitud
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Una vez precisado el alcance y campo/ambito de la invencidn que se pretende
registrar, el perito deberd realizar la clasificacién técnica definitiva de la solicitud, indexando
las materias reivindicadas al Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacién Internacional
de Patentes (CIP). Dicha clasificacion reemplazara y/o complementara la clasificacion

preliminar realizada por el examinador interno en su informe de examen preliminar.

La clasificacion definitiva efectuada por el perito debera quedar consignada por
escrito en el informe pericial respectivo. Considerando que la clasificacién da cuenta de los
contenidos de las reivindicaciones, ésta podra variar en la medida que el analisis sustantivo

progrese y los contenidos del pliego de reivindicaciones se modifiquen.

2.7 Divulgaciones inocuas

En el evento que el solicitante requiera que ciertas divulgaciones previas no sean
consideradas para efectos del examen de la solicitud, conforme a lo dispuesto en el art. 42 de
la LPI, INAPI en forma previa al nombramiento del perito debera resolver si los antecedentes
invocados constituyen divulgaciones inocuas. Si asi se determina, no podran ser utilizados por

el perito para impugnar la solicitud por novedad o nivel inventivo*s.

2.7.1 Procedimiento para resolver la condicion de DI

Si el perito constata que una solicitud reclama la declaracién de DI, respecto de la cual
no existe pronunciamiento por parte de INAPI, los antecedentes deberan ser entregados a
INAPI para su inmediata resolucién, previo a cualquier analisis de parte de los peritos o

examinadores. En el caso de los peritos, se debera gestionar esta accién por medio de UGP.

En consecuencia, el perito debera tener en consideracion lo que se resuelva por INAPI

en esta materia para los efectos de su analisis.

2.7.2 Patentes y documentos PCT como DI

Conforme al punto Cuarto de la Circular N° 1 del 04/02/2010 sobre DI, se reconoce

que el art. 42 LP], es plenamente aplicable a las publicaciones de patentes.

45 Esta materia se desarrolla en extenso en el “Examen de Fondo”.
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En efecto, las publicaciones efectuadas por las oficinas designadas/elegidas en Fase
Nacional derivadas de la solicitud internacional PCT seran consideradas DI, siempre que dicha
publicacién en Fase Nacional cumpla con haber sido realizada dentro de los 12 meses
anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud nacional. Por lo tanto, es responsabilidad
del perito verificar si en el estado de la técnica determinado para la solicitud en analisis, se

encontrarian solicitudes de patentes a las que se refiere la anterior indicacion.

Por otro lado, respecto de las publicaciones de solicitudes de patentes presentadas via
convenio de Paris y que se relacionan con una solicitud PCT reclamada como DI, a diferencias
de las solicitudes de Fase Nacional, no se benefician del reconocimiento de DI realizado para
la solicitud PCT equivalente. Es mds, individualmente deben ser reclamadas como DI y
cumplir con los requisitos de la Ley y Reglamento. El perito debe estar consciente de esta

situacién al momento de realizar su bisqueda del estado de la técnica y el respectivo analisis.

2.8 Busqueda del estado de la técnica

Conforme a lo dispuesto en los arts. 82 y 83 del RLP], el perito debe practicar la
busqueda del estado de la técnica. En efecto, el perito debera verificar el estado del arte en el
campo técnico a que se refiere la solicitud, consignando el resultado de dicha biisqueda en el

informe pericial.
2.8.1. Parametros de la bisqueda

El perito debera realizar la busqueda del estado de la técnica considerando, entre
otros, los siguientes criterios: fecha de publicacion, clasificacion internacional de patentes,
fecha de prioridad, palabras claves, solicitante, inventor, nimero de publicacién extranjera,
ndmero de solicitud, nimero de prioridad, fecha de publicacién nacional y/o extranjera, y

revision del comercio.

2.8.2. Bases de datos
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A efectos de verificar el estado de la técnica, el perito podra ingresar a los siguientes
sitos electrénicos comunmente utilizados para realizar busquedas en materia de patentes:
e www.inapi.cl
e http://ep.espacenet.com
e http://www.epoline.org/portal/public/registerplus
e http://patft.uspto.gov

e http://Ip.espacenet.com/

e http://www.jpo.go.jp/index e/patents.html

Asimismo, considerando el area técnica de la invencidn, el perito también podra

acceder a los sitios web de libre acceso que se indican a continuacién:

a) Bases de datos del area farmacéutica
e http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus

e http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

o www.freepatenstonline.com
e http://highwire.stanford.edu/

e http://www.fda.gov

e http://www.ispch.cl

b) Bases de datos del area quimica

e http://www.uchile.cl/uchile.portal? nfpb=true& pageLabel=biblio

e http://www.biblioteca.usach.cl/index.php?id=1070

e http://www.impi.gob.mx

e http://www.oepm.es

c) Bases de datos del area biotecnologia

o www.highwire.org

e http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Busqueda de secuencias:

e http://www.wipo.int/pctdb/en/sequences/

e http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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e http://www.uniprot.org/

Alineamiento multiple de secuencias:

e http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw/index.html.
e http://www.alanwood.net/pesticides

e http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus

e http://www.cas.org/

d) Bases de datos del area mecanica

e http://catalogo.uchile.cl/web2 /tramp?2.exe/log in?setting key=bello
e http://152.74.16.31:8991/F

e http://158.170.105.150/ALEPH

Sin perjuicio de lo anterior, el perito podra realizar buisquedas en otros sitios
electronicos que considere relevantes, debiendo indicar en este caso el(los) campo(s) de la

busqueda en el informe pericial.

2.8.3. Busqueda asociada a una solicitud equivalente

Conforme lo dispone el RLPI, es labor del perito revisar el estado de la técnica. Sin
embargo, las busquedas realizadas a solicitudes equivalentes (incluidas las busquedas
complementarias y documentos citados por examinadores de otras oficinas), constituyen un

antecedente relevante para el desarrollo de la labor pericial.

Por lo tanto, en aquellos casos que la solicitud en estudio tenga asociada una buisqueda
practicada por alguna de las autoridades internacionales de bisqueda conforme al Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), como por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes
(EPO), la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (OEPM), o la Oficina Norteamericana de
Patentes y Marcas (USPTO), el perito debera analizar los documentos citados en dicha

busqueda.

2.8.4. Ponderacion de la busqueda asociada a la solicitud equivalente
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Para que el perito pueda considerar la bisqueda asociada a una solicitud equivalente,
el andlisis pericial debe establecer que la materia sobre la cual se practicd la busqueda
asociada a la solicitud equivalente es la misma que la que se reivindica en la solicitud nacional
en analisis. Por tanto, en aquellos casos en que la busqueda asociada a la solicitud equivalente
no contemple toda la materia reivindicada, o difiera de ella, o se circunscribe a un
determinado grupo de reivindicaciones o a un concepto inventivo en particular del pliego, el
perito deberd practicar la busqueda sobre la materia no incluida en dicha busqueda, sin

perjuicio del respectivo analisis de unidad de invencion.

2.8.5. Antecedentes relativos al examen practicado por oficinas extranjeras

Los pronunciamientos o informes que hubieren emitido oficinas extranjeras en
materias de la misma especie a las contenidas en solicitudes de patente presentadas en Chile,
constituyen antecedentes relevantes para el desarrollo de la labor pericial, de acuerdo al art.
46 de la LPL En este sentido, los examenes sustantivos de patentabilidad de oficinas
extranjeras son antecedentes relevantes pero no vinculantes para el examen vy

pronunciamientos definitivos de INAPI respecto de la patentabilidad de una invencién.

Por otra parte, la circunstancia que la solicitud no tenga materialmente acompafiados
todos o algunos de los documentos citados en la busqueda asociada a una solicitud
equivalente, no exime al perito del cumplimiento de la labor pericial. Por tanto, en estos casos
el perito deberd rescatar via internet él o los documentos faltantes a objeto de dar
cumplimiento a la labor pericial. Asimismo, podra requerir al solicitante o a su representante
que acompafie dicha documentaciéon dentro del plazo legal para informar. Habiéndose
efectuado el requerimiento respectivo sin que el solicitante haya dado respuesta oportuna al
mismo, el perito debera dejar constancia de dicha circunstancia en su informe, adjuntando

copia de las comunicaciones realizadas con el solicitante.
Con todo, los efectos del incumplimiento de la obligacién que el art. 46 de la LPI
establece para los peticionarios de patentes, sera de exclusiva responsabilidad de éstos

altimos.

2.9 Consideraciones relativas al analisis en el informe pericial
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El perito debera consignar en el informe pericial el resultado de la bisqueda del
estado de la técnica, citando los documentos de la biisqueda nacional e internacional mas

proximos a la materia reivindicada en la solicitud en estudio.

Luego, debera desarrollar con detalle el andlisis de todos los documentos que afectan
o interfieren la novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial de la solicitud. Dicho analisis
debe comenzar exponiendo los antecedentes técnicos relevantes de cada documento en base a
los cuales se realizard el pronunciamiento respectivo, luego el razonamiento o

fundamentacién y finalmente la conclusién.

En aquellos casos en que el documento no afecte la solicitud, no serd necesario que el
analisis quede plasmado en el informe pericial, bastando sélo el respectivo pronunciamiento

justificado.

Novedad: En el caso que ninguno de los documentos de la biisqueda afecten la novedad, se
debera incluir un resumen y analisis del estado de la técnica mas cercano relativo a este
requisito.

Nivel inventivo: En materia de nivel inventivo, aunque ninguno de los documentos de la
busqueda afecte a la solicitud, se requerird la ejecucién del andlisis respectivo que apoye
dicho pronunciamiento.

Aplicacion industrial: En este caso el andlisis no se ejecuta en base a los antecedentes del
estado del arte, sino en virtud de las caracteristicas técnicas expuestas en la solicitud y las

consideraciones de suficiencia.

Por ultimo, si de la busqueda pericial surge un documento relevante y dicho
documento no ha sido citado en la bisqueda asociada a una solicitud equivalente, el perito
debera adjuntar al informe pericial copia de, a lo menos, las partes relevantes de dicho

documento.

2.10 Individualizacién y categorizacién de documentos
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Como se sefial6 precedentemente, el perito deberd consignar el resultado de la
busqueda en el informe pericial, citando los documentos o las referencias del estado de la
técnica, individualizdndolos como D1, D2, D3, y asi sucesivamente, sin necesidad de hacer
distincion entre documentos nacionales o internacionales. Esta denominacién debera ser

conservada durante todo el procedimiento.

Asimismo, luego de analizar cada uno de los documentos se deberan categorizar como

se indica a continuacién:

X: Documento relevante por si solo: Un documento categorizado como X podra ser utilizado
para afectar novedad y/o nivel inventivo. En caso que afecte nivel inventivo, se entendera que
las ensefianzas del documento se combinaron con el conocimiento de un técnico de nivel
medio en el estado de la técnica, resultando relevante.

Y: Documento relevante en combinacién con otro: Los documentos categorizados como Y
indican que combinados con otro(s) documento(s) describen la solucién al problema de la
técnica de la solicitud.

A: Estado de la técnica.

C: Documento citado en la solicitud.

P: Documento con fecha de prioridad anterior a la fecha de prioridad de la solicitud y
fecha de publicacion posterior a la fecha de prioridad de la solicitud: Se debe buscar la
presentacién nacional equivalente, la cual solamente podra afectar la novedad de la solicitud
en estudio. No sera necesario detallar la razén de esta categorizacion en el item explicativo, a
menos que el solicitante lo requiera.

B: Otro tipo de divulgacion (concursos, folletos, ferias, entre otros).

M: Miembro de la misma familia de patentes.

0: Documento presentado por el oponente.
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D: Doble proteccidn.

I: Divulgaciones inocuas.

W: Ver item explicativo

El informe junto con indicar la(s) reivindicacién(es) o en su caso dibujos y/o figuras

afectadas también deberd incluir la(s) categoria(s) de cada documento.

2.11 Analisis del pliego de reivindicaciones

Ademas de los andlisis y consideraciones hasta aqui indicados, a saber, analisis de
prioridades, busqueda del estado de la técnica, analisis de novedad, nivel inventivo y
aplicacion industrial, entre otros, el informe pericial debe contener el andlisis técnico sobre la

concurrencia de los demas requisitos establecidos en la LPIy el RLPI.

Entre otros aspectos, el perito deberd pronunciarse si la dependencia de las
reivindicaciones es correcta; si existe unidad de invencidn; asi como las demas observaciones
que estime pertinente.

2.12 Aspectos formales relevantes

2.12.1 Informe pericial

a) Para la confecciéon de su informe, el perito debera utilizar el formato correspondiente a

“Informe pericial”, “Respuesta del perito” o “Informe complementario”, segin sea el caso.

b) Cada informe pericial debe consignar en los respectivos items el nimero de la
solicitud, la fecha de presentaciéon valida, el nombre del solicitante, el nombre del
representante, el nimero de expediente cuando la solicitud haya sido objeto de demanda de

oposicidn (solicitud contenciosa) y el nombre del perito.
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) Asimismo, debera indicarse la fecha de presentacion de la documentacién analizada, a
saber, de la hoja técnica, paginas de la memoria descriptiva, paginas del pliego de
reivindicaciones, de las laminas que contienen dibujos y/o figuras, y nimero de secuencias, si
fuere el caso. En consecuencia, no serd necesario citar documentacién antigua que haya sido

reemplazada por otra de fecha posterior.

d) En el item explicativo del informe pericial se debe incluir un resumen del invento
analizado. El resumen debe contener las representaciones que mejor reflejen la invencién en

analisis, tales como: formulas quimicas estructurales, figuras, esquemas.

e) El perito debera proponer un titulo para la solicitud de modo que refleje la materia
que constituye el contenido de la invencion, incluyendo terminologia valida en el estado de la
técnica. Excepcionalmente sera posible omitir del titulo la referencia a alguna(s) de las
reivindicacion(es) independiente(s), cuando por su nimero dificulten la descripcion de la

invencién revelada en la reivindicacién principal.

El titulo asignado debera quedar consignado en el correspondiente item del informe
pericial. Por tanto, no serd necesario que el perito reitere el titulo asignado a la solicitud en el

item explicativo.
f) Se debera clasificar la invencion de acuerdo a la Clasificacion Internacional de Patente,
que represente de la forma mas fiel posible la materia incluida reivindicada en el pliego de
reivindicaciones.
2.12.2 Hoja técnica

El perito debera efectuar siempre la revision de la hoja técnica, salvo que la solicitud
no redna alguno o todos los requisitos de patentabilidad, caso en el cual podrd quedar

pendiente.

Cuando el perito objete la hoja técnica debera solicitar en su informe los antecedentes

indicados en los items 43, 21, 22, 30, 54,57, 71, 72 y 74.
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2.12.3 Memoria descriptiva

El perito debera consignar en el item explicativo del informe pericial las observaciones

a la memoria descriptiva.

a) Errores formales: Las correcciones que se deban practicar por errores tipograficos y
de redaccién, en general de naturaleza formal, deberdn consignarse en el informe pericial. Sin
embargo, cuando esto sea poco practico debido a la cantidad o complejidad de dichas
observaciones, se podra dejar constancia de éstas materialmente en las paginas de la memoria
descriptiva solamente, indicandose en el informe pericial s6lo el nimero de pagina donde
existe una observacion de este tipo. Por tanto, no se podra hacer este tipo de observaciones en

el pliego de reivindicaciones o en los dibujos.

Alternativamente, el perito podra acompafiar al informe pericial fotocopias de las
paginas objetadas de la memoria que el solicitante deba corregir, indicando en las copias las
enmiendas que se deban practicar, citando en el informe pericial sé6lo el nimero de pagina

donde existe alguna observacion.
b) Observaciones de fondo: Las observaciones sustanciales referidas a los requisitos de

patentabilidad, exclusiones de patentabilidad y otros, deberan ser desarrolladas en el informe

pericial exponiendo en toda su extensién sus fundamentos.
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Parte XXII

MODELO DE UTILIDAD

1. Categoria del modelo de utilidad

El modelo de utilidad (MU) es una categoria de patentes que recoge la proteccidon
exclusivamente de productos, aparatos, herramientas, dispositivos, objetos o partes de ellos,
no siendo posible amparar como modelo de utilidad los procedimientos. Ademas, estas
creaciones deben cumplir con los requisitos de novedad y de utilidad o ventaja técnica,
asociado a un cambio de forma de los elementos descritos para el mismo. Lo anterior se

describe en el articulo 54 de la Ley N° 19.039.

Al igual que las patentes de invencidn, los modelos de utilidad deben ser novedosos y tener

aplicacién industrial, segin se encuentra indicado en el articulo 56, inciso 1°.

El modelo de utilidad presupone una configuracion espacial del objeto, por lo que no
debe recaer exclusivamente sobre una sustancia o un material, ya que éstas se definen por su
composicion y no por su configuracion, y en general a todas aquellas invenciones que no tienen

una forma reivindicable.

Alavez, la Ley de Propiedad Industrial en su articulo 55 establece que cuando existan
aspectos que sean comunes entre patentes de invenciéon y modelos de utilidad, dichos

aspectos seran tratados de la misma forma.

2. Requisitos de patentabilidad

2.1 Novedady aplicacion industrial

Como se menciond, el articulo 55 de la ley establece que aquellos requisitos comunes
entre invenciones y MU seran considerados de manera equivalente. En este sentido, los
requisitos de novedad y aplicacion industrial de los MU tienen un tratamiento y anadlisis

equivalente a las invenciones.
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2.2 Utilidad

La descripcién de utilidad presentada en el articulo 54 obliga a que el cambio de forma
reivindicado deba estar asociado tanto al aspecto externo del objeto de proteccién como a su

funcionamiento, de una o mas de sus partes o la disposicién o configuracion de dicho objeto.

El cambio de forma reivindicado debe corresponder al elemento novedoso y a su vez debe
aportar una utilidad o ventaja técnica claramente discernible y diferenciadora con respecto a
aquellas invenciones y modelos de utilidad anteriores a la solicitud en estudio. En el caso que
existan diferencias menores o secundarias que no aporten caracteristicas utilitarias, o que no
generen un cambio en el funcionamiento o en el resultado de éste, ain cuando éstas
caracteristicas sean novedosas, éstas no seran suficientes para obtener el derecho de

proteccion por modelo de utilidad, tal como se indica en el articulo 56, inciso 2°.

Se entiende por utilidad o ventaja técnica a una mejora técnica distinguible que signifique
un aporte a la funcién que se le da al aparato u objeto definido, o que genere mejoras en el
funcionamiento del objeto respecto del estado de la técnica mas cercano, entendiéndose
estado de la técnica bajo los mismos aspectos asociados a patentes de invencién segin el
articulo 55. La utilidad o ventaja técnica debe estar asociada al cambio de forma y

funcionamiento que poseian los objetos conocidos en el estado de la técnica.

Segun el articulo 33 de la ley, el estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
divulgado o hecho accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una
publicacién en forma tangible, la venta o comercializacién, el uso o cualquier otro medio,
antes de la fecha de presentaciéon de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad

reclamada segun el articulo 34.

También quedara comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las
solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente
presentadas, cuya fecha de presentacidn sea anterior a la sefialada en el inciso precedente y

que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.
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El articulo 56, inciso 3° introduce el término de objeto individual, el cual corresponde
al producto reivindicado que comprende el cambio de forma. A su vez, se entiende por
elementos o aspectos de dicho objeto individual a los elementos constituyentes de dicho

objeto que recogen el cambio de forma.

De lo anterior se entiende que dichos elementos o aspectos de dicho objeto individual
pueden ser reivindicados en cldusulas independientes, siempre y cuando cumplan con el

requisito de unidad de invencidn.

3. Unidad de invencion

Segun el articulo 56, inciso 3°, es posible reivindicar varios elementos o aspectos del
objeto individual, permitiendo incluir mas de una clausula independiente, donde el resto de
las clausulas independientes correspondan a un elemento o aspecto perteneciente a dicho
objeto individual. En el andlisis de unidad de invencién se debe verificar que el cambio de
forma descrito corresponda al mismo en cada una de las clausulas independientes y que a su

vez se traduzca en una misma utilidad o ventaja técnica.

4, Procesos o procedimientos y materiales

No se podran reivindicar mediante un MU los procesos o procedimientos, pues en su

descripcién no presentan una forma discernible.

No podran ser patentados mediante modelo de utilidad, aquellos aparatos u objetos
que so6lo presentan cambios relativos a los materiales con que se fabrican, o referentes a la
materia o color, y en general todos aquellos que no presenten el necesario cambio de forma
que aporte a la funcién a que son destinados. Sin perjuicio de lo anterior, podran ser descritos
los materiales que componen los elementos que son parte del aparato u objeto individual a
ser reivindicado. Sin embargo, la utilidad del modelo no puede estar determinada exclusiva y
solamente por el material, ya que dichos materiales y sustancias se definen por su

composicién y propiedades intrinsecas del mismo, no por su configuracion.

5. Categoria de “sistema” y equipos mecanicos
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La categoria de “Sistema” utilizada en patentes de invencion no podra ser
reivindicada en un modelo de utilidad cuando cumpla la funcién de describir la unién o
conexion con otros distintos dispositivos, equipos y aparatos, los cuales globalmente
conforman dicho sistema; y que a la vez no permiten identificar claramente un objeto

individual, como lo exige el articulo 56, inciso 3°.

Sin embargo, es posible reivindicar los equipos mecanicos, los cuales fisicamente y
funcionalmente relacionados definen un objeto individual, es decir, es posible reivindicar
aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o parte de los mismos, que estén comprendidos
por una serie de elementos que en conjunto forman un equipo definido por la funcién a la que

son destinados dichos aparatos.

6. Requerimientos para el analisis del modelo de utilidad

En relaciona al tipo de solicitud de patente, se debe tener en cuenta que es el
solicitante quien al momento de ingresar una solicitud, selecciona el tipo de derecho que
desea proteger, conforme con las definiciones de cada uno de las categorias de derechos

establecidos en la Ley de Propiedad Industrial.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca
que el derecho reclamando corresponde a otra categoria, INAPI analizard la solicitud
conforme a dicha categoria, conservando la prioridad adquirida (art. 45, inciso tercero, LPI y

art. 50 RLPI).

Asimismo, el solicitante tiene la facultad de pedir el cambio de derecho, hasta antes de
emitido el informe pericial, siempre que ello no implique una ampliaciéon del campo de la
invencién o de la divulgaciéon contenida en la memoria descriptiva (art. 49, inciso primero,

RLPI).
Si fruto del analisis técnico se desprende que lo reivindicado corresponde mas bien a

una materia técnica distinta a la categoria de derecho solicitado, se debera realizar el andlisis

sustantivo a la solicitud tal como fue presentada. Posteriormente, se debera realizar el andlisis
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sustantivo a la solicitud de acuerdo a la nueva categoria. Si en virtud de dicho andlisis se
concluye que a la solicitud le corresponde la nueva categoria, INAPI podra recomendar
expresamente el cambio de derecho. Esta recomendacién podra efectuarse en la Etapa Pericial

o Etapa Resolutiva.

6.1) Cuando se reivindican mas de una clausula independiente relacionadas a

método, proceso, procedimiento o sistema

Si el pliego de reivindicaciones expone una cldusula independiente que cumpla con el
articulo 54 de la ley, y ademas presenta otras clausulas independientes relacionadas con un
método, proceso, procedimiento o sistema; se deben realizar los pronunciamientos de
novedad, utilidad y aplicacién industrial solamente a la cldusula que cumpla con dicho
articulo, solicitando eliminar las otras clausulas por no cumplir con el articulo 56 incisos 2° y
3°, seglin corresponda, ya que éstas no presentan una forma discernible y se refieren a mas de

un objeto individual.

De esta manera el pronunciamiento definitivo de la solicitud serd de rechazo, en base

al articulo 54 de la ley.

6.2) Cuando se reivindican mas de una clausula independiente referida al

mismo objeto individual

Para el caso en que se reivindiquen mdas de una cldusula independiente, y éstas
cumplan con el articulo 54, es decir, correspondan a un modelo de utilidad, se debe realizar el
analisis de unidad de invencion. Si existe unidad de invencidn, se debe realizar el analisis de
fondo de novedad, utilidad y aplicacién industrial a cada una de las clausulas independientes,
considerando la suficiencia en la descripcién y la claridad del objeto que se pretende proteger.
Si no existe unidad de invencién, el solicitante podrd por voluntad propia o ante el
requerimiento de INAPI presentar una solicitud divisional de acuerdo a los criterios

establecidos en la directriz de Unidad de Invencién y el Reglamento vigente de la Ley.

7. Analisis de unidad de invencion
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Para analizar la unidad de invencion, se debe determinar el cambio de forma descrito
en la cldusula principal. Una vez identificado, se debe verificar que dicho cambio de forma
descrito corresponda al mismo en cada una de las cldusulas independientes y que a su vez se
traduzca en una misma utilidad o ventaja técnica. Si este es el caso, la solicitud tiene unidad de
invencién. En el caso de no cumplir con el requisito de unidad de invencioén, se debe proceder

tal como lo establece la directriz de Unidad de Invencién.

8. Analisis de novedad

Se debe realizar un resumen de cada documento relevante del estado de la técnica,
dejando explicitamente descritas las diferencias técnicas entre la solicitud y cada uno de
dichos documentos, concluyendo en base al articulo 33 de la ley, si el modelo es o no

novedoso con respecto al estado de la técnica (Ver directriz sobre Novedad).

9. Analisis de utilidad

De acuerdo al estado del arte mas cercano establecido en el analisis de novedad, se
debe realizar el correspondiente analisis y pronunciamiento de utilidad, interpretando la
utilidad como lo define la ley en el articulo 54. Por lo tanto, se debe establecer la utilidad como
una Unica ventaja técnica que el estado del arte mas cercano no poseia, donde dicha dnica
ventaja técnica se debe desprender de las caracteristicas novedosas asociadas directamente al
cambio de forma del instrumento, aparato, herramienta, dispositivo y objetos o partes de los

mismos.

Cuando la clausula principal o independiente(s) esté(n) rechazada(s) por novedad o

utilidad, se debera realizar los andlisis sustantivos a las clausulas dependientes.

En el caso que la solicitud de modelo de utilidad cumpla con los requisitos de novedad,
sin embargo si el o los elementos novedosos presentan diferencias menores o secundarias que
no aporten caracteristica utilitaria discernible, o claramente diferenciadora, con respecto a
invenciones o a modelos de utilidad anteriores, no cumpliendo con el articulo 56, inciso 2°, no

se concederd la proteccion, debiendo ser rechazada por el articulo 54.
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10. Analisis de aplicacion industrial

Se debe realizar el analisis de aplicacidn industrial de acuerdo a las directrices técnicas

de Examen de Patentes.
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Parte XXIII

Anexos

ANEXOI

Tabla sobre representantes

Solicitante

Representante legal
persona natural y

Representante ante INAPI

Solicitud sin

Solicitud con

juridica o o
oposicion oposicion y
juicios de
nulidad
Persona natural El mismo Cualquier Abogado
persona
legalmente capaz
Dos o mas personas | Cualquier persona, | Cualquier Abogado
naturales incluso uno de los | persona
solicitantes legalmente capaz
Sociedad Anénima Presidente del | Cualquier Abogado
Directorio y/o Gerente | persona
General legalmente capaz
Sociedad colectiva, | Tercero delegado, | Cualquier Abogado
Sociedad en comandita | socio  delegado, o | persona
por acciones y simple cualquiera de los | legalmente capaz
socios.
Sociedad por acciones | Quien establezca la | Cualquier Abogado
escritura social persona
legalmente capaz
Empresa Individual de | El titular de la E.L.R.L. Cualquier Abogado
Responsabilidad persona
Limitad legalmente capaz
Corporaciones y | Presidente del | Cualquier Abogado
Fundaciones Directorio persona
legalmente capaz
Ministerios y | Subsecretario Cualquier Abogado
Subsecretarias respectivo persona
legalmente capaz
Municipalidades Alcalde Cualquier Abogado
persona
legalmente capaz
Universidades Rector Cualquier Abogado
persona
legalmente capaz
Sucesiones Heredero delegado Cualquier Abogado
persona
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legalmente capaz

Asociaciones gremiales | Presidente del | Cualquier Abogado
Directorio persona
legalmente capaz
Personas naturales o | Cualquier persona con | Cualquier Abogado
juridicas con domicilio | residencia en Chile persona

en el extranjero

legalmente capaz
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ANEXO II
Poder para tramitacion no contenciosa

El documento que sigue es un ejemplo de poder que faculta al representante o mandatario

para realizar todos los tramites necesarios en un procedimiento no contencioso

El/los suscritos, Sr.(2)(€S) ceeoerrrrerrimiiemieniir e e e , RUT:
otorga(n) por el presente, poder al Sr.(a)(es) i —— RUT:
............................. , domiciliado en .......................... para que el(los) referido(s) mandatario(s)

actuando individualmente o de manera conjunta, personalmente o mediante personas
delegadas, estén habilitados para actuar con las facultades suficientes para que representen a
el(los) mandante(s) ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en cualquier solicitud,
gestion o tramite relacionado con el registro de derechos de propiedad industrial, tales como

patentes, modelos de utilidad, u otros.

Para dar cumplimiento a lo sefialado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

1. Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar
cumplimiento al mandato;

2. Requerir al INAPI el registro, cesion o transferencia, de cualquiera de sus derechos de
propiedad industrial;

3. Realizar convenciones tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de
solicitudes y registros, y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de
Propiedad Intelectual y/o Industrial como licencias.

4, Solicitar las anotaciones relativas a la inscripciéon de contratos de licencias,
transferencias o cesiones de derechos de Propiedad Industrial, cambios de nombres,

embargos, prendas y todo tipo de medidas precautorias;

5. Presentar solicitudes de registro y anotaciones;
6 Interponer reclamos;

7. Desistirse de los procedimientos;

8 Formular declaraciones simples y juradas;
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9. Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitacién de
la solicitud;

10. Pagar todas las tasas y derechos determinados por la LPI, y solicitar la devolucién de
los mismos si fuera necesario;

11. Solicitar copias autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;

12. Percibir;

13. Recibir los documentos y valores que correspondan;
14. Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;
15. Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;

Se entienden incorporadas al poder todas las demas facultades necesarias para realizar
tramites relativos a derechos de propiedad industrial ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial en procedimientos no contenciosos.

Otorgado y firmado en:

Firma Mandante Firma Notario

Ciudad:

Fecha:
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ANEXO III
Poder para tramitacion no contenciosa y contenciosa

Este poder se otorga para la representacion en aquellos procedimientos en los que existe
controversia y debe ser otorgado a un abogado habilitado de acuerdo al art. 5° inc. final de la

LPI

El/los suscritos, Sr.(@)(€S) iveerrrrirnnmiemisincses e e ess e essiee s , RUTii i
otorga(n) por el presente, poder al Sr.(a)(ES) e ————— RUT:
............................. , domiciliado en ...........cccccceeiveeeee., para que el(los) referido(s)

mandatario(s) actuando individualmente o de manera conjunta, personalmente o mediante
personas delegadas, estén habilitados para actuar con las facultades suficientes para que
representen a el(los) mandante(s) ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Tribunal
de Propiedad Industrial y la Corte Suprema, en cualquier solicitud, gestidn, tramite o litigio
relacionado con el registro de derechos de propiedad industrial, tales como patentes de

invencién, modelos de utilidad, u otros.

Para dar cumplimiento a lo sefialado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

1. Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar

cumplimiento al mandato;

2. Requerir al INAPI el registro, cesién o transferencia, de derechos de propiedad
industrial.
3. Realizar convenciones tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de

solicitudes y registros, y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de
Propiedad Intelectual y/o Industrial como licencias.

4, Solicitar las anotaciones relativas a la inscripcién de contratos de licencias,
transferencias o cesiones de derechos de propiedad industrial, cambios de nombres,

embargos, prendas y todo tipo de medidas precautorias;

5. Presentar Solicitudes de registro y anotaciones;
6. Presentar, proseguir y contestar demandas de oposicidn y nulidad;
7. Interponer recursos y reclamos, y las acciones que correspondan;
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8. Desistirse de los procedimientos y renunciar a las acciones y recursos;

0. Presentar pruebas;
10. Formular declaraciones simples y juradas;
11. Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitacion de

la solicitud;

12. Pagar todas las tasas y derechos determinado por la LPI, y solicitar la devolucién de
los mismos si fuera necesario;

13. Solicitar copias autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;

14. Percibir;

15. Recibir los documentos y valores que correspondan;
16. Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;
17. Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;

Se entienden incorporadas al poder todas las demas facultades necesarias para realizar
tramites relativos a derechos de propiedad industrial ante el Instituto Nacional de Propiedad

Industrial, Tribunal de Propiedad Industrial y Corte Suprema.

Otorgado y firmado en:

Firma Mandante Firma Notario

Ciudad:
Fecha:
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ANEXO IV

Resumen costo de la solicitud

FORMULARIO

*

DERECHO

PAGO
INICIAL

PUBLICACION
DIARIO
OFICIAL

PERITAJE

CONCESION

ler decenio

CONCESION
22

decenio

CONCESION
ler

quinquenio

CONCESION
29

quinquenio

$500

Patente

Invencién

1 UTM

Segln

extension de
extracto en
base a tarifa

fijada por D. O.

Total $ 473.000

3UTM

4UTM

No

No

$500

Modelo de
Utilidad

1 UTM

Segln

extension de
extracto en
base a tarifa

fijada por D. O.

Total $ 361.000

No

No

1UTM

2UTM

$500

Disefio

Industrial

1 UTM

Segun

extension de
extracto en
base a tarifa

fijada por D. O.

Total $ 301.000

No

No

1UTM

2UTM
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Segun

extension de

Dibujo
$500 1 UTM |extracto en| Total $301.000 No No 1UTM 2UTM
Industrial
base a tarifa
fijada por D. O.
Segun
Esquemas extension de
$500 Trazado o0|1UTM |extracto en| Total$301.000 No No 1UTM 2UTM
TCI base a tarifa

fijada por D. O.

* El formulario de presentacion de la solicitud de patente no tiene costo si se descarga en www.inapi.cl
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ANEXOV

Tasas fijadas por el Director Nacional conforme a Resolucién Exenta N2 78 de

25/02/2011
Tipo de Documento Valor en
Pesos
Formulario impreso de solicitud de patentes de invencién, modelos de
utilidad, disefios industriales, dibujos industriales, y esquemas de trazado o 500
topografias de circuitos integrados.
Formulario impreso de solicitud de anotaciones marginales de patentes de
invencion, modelos de utilidad, disefios industriales, dibujos industriales, y 500
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados.
Formulario de hoja técnica 500
Titulos de patentes de invencién, modelos de utilidad, disefios industriales,
dibujos industriales, y esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados. 200
Certificados de registro de patentes de invencién, modelos de utilidad,
disefios industriales, dibujos industriales, y esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados. °00
Certificados de anotaciones marginales de patentes de invencién, modelos
de utilidad, disefios industriales, dibujos industriales, y esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados. 200
Certificados de fallos de INAPI 500
Otras certificaciones relacionadas con los derechos de propiedad industrial. 500
Fotocopia del libro de registro, fotocopia simple de fallo de INAPI y del
Tribunal de Propiedad Industrial. 200
Fotocopia simple de solicitudes y antecedentes de patentes de invencidn,
modelos de utilidad, disefios industriales, dibujos industriales, y esquemas 200
de trazado o topografias de circuitos integrados.
Fotocopia simple de leyes, reglamentos y decretos relacionados con la
propiedad industrial. 200
Otras fotocopias no relacionadas con la propiedad industrial. 200

224




