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Seminario sobre el Tratado de

Cooperacion en materia de Patentes
(PCT).

Tema 4. El uso estratégico del Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes para la
presentacion de solicitudes en el extranjero.

Dra. Dénice Vazquez D’ Alvaré

Agente de Propiedad Industrial.
CUBA

CUESTIONES A VALORAR

Caracteristicas de la invencién
Seleccion de paises

Vias de protecciéon de las invenciones. Sus
caracteristicas técnicas y econdmicas

Conocimiento de la legislacion pertinente

Decisiones empresariales




OMPI/PCT/PAN/13/4

CARACTERISTICAS INVENCION

« Patentable.
+ Objeto inventivo de demanda.

« Dificil reproduccion.

SELECCION DE PAISES

- Sies de alta demanda la invencidn:
donde estén los competidores principales
donde exista posible comercializacion

en la mayor cantidad de territorios

- Si es de alta tecnologia: en paises desarrollados

- Si es simple o no requiere de muchos recursos

donde exista posible comercializacion

T
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VIAS DISPONIBLES PARA EL
REGISTRO

Via nacional/ pais-pais / Sistema

tradicional de patentes.
- Via regional

- Via internacional por el Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes

(PCT).

VIA NACIONAL

|- Uso del plazo de prioridad.

- Una solicitud para cada pais, supone

multiplicidad de:

requisitos formales, busquedas, publicaciones,
examenes

- traducciones
- Pago de derechos oficiales y honorarios.
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VIA NACIONAL

Presentacion
" de las
Om solicitudes
en otras
~ Oficinas
® Nacionales
VIA REGIONAL
- ARIPO
OAPI

OEP Convenio de Munich sobre concesion de la
Patente Europea de 5 de octubre de 1973. En
vigor 1978.

OEAP Convencidn sobre la Patente Furoasiatica

Patente Comunitaria (no vigor)

Cierta racionalizacion de los requisitos, a causa de
acuerdos regionales.
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VIA INTERNACIONAL
- PCT + Via EURO-PCT

El sistema PCT

Eftrada
ef fase
B nacional
(mekes) Publicacién
¥ . y
internaciona)
7 i "
Pregentacion Presentacién Informe Peticion de N\ o op c’f""’ .
de shlicitud de solicitud de blisqueda biisqueda Presentac‘lvonide s_ohcltud'de examen
nacional PCT internacional plementaria < internacional Entragla
{opcional 4 en fake

Y .
nacional
Examen 30
preliminar
internacional

PCT (I)

* 1970 (en vigor 1978) que busca “simplificar y
hacer mas econdmica la obtencién de
proteccién para las invenciones, cuando se
desee proteccién en varios paises”.

o Sistema PCT para “presentacion”  de
solicitudes, no un sistema de “concesién” de
patentes. No existe una “patente PCT”.

Tomado de OMPI, 2013
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PCT (1)

 La decisién de conceder patentes la toman
exclusivamente las Oficinas nacionales o
regionales en la fase nacional.

» Mediante el PCT, sélo es posible proteger las
invenciones solicitando patentes, modelos de
utilidad y titulos similares.

“Tonsado de OMPI, 2013

SISTEMA PCT

Solicitud de patente local, seguida a los 12 meses de una
solicitud

internacional segiin el PCT, que reivindica la prioridad del
Convenio de Paris, comenzando la “fase nacional” a los 30

meses:
— un so6lo conjunto de requisitos formales
— blisqueda internacional

— publicacién internacional

— examen preliminar internacional

— las traducciones y las tasas nacionales se exigiran a los 30
meses, y so6lo si el solicitante desea continuar la tramitacién

‘Tomado de OMPI 2013
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'BENEFICIOS I

« Unica solicitud en el pais de origen o en la
Oficina Internacional equivale a
presentaciones en cada uno de los paises
miembros.

« Se aplazan los costes principales de la
solicitud en varios paises al unisono.

« Menor coste, mayor rapidez y eficacia.

BENEFICIOS 11

» Mayor conocimiento al solicitante sobre la
patentabilidad

« Unico formulario de presentacion

« Mayor tiempo para decidir paises con
explotacién comercial
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DISPOSICIONES PCT

- Tratado

- Reglamento (el Gltimo en vigor es de
01.01.2013)

- Instrucciones Administrativas

Decisiones en el procedimiento PCT

Debo entrar en la fase naciona
en vista de:
(1) evaluacién de las posibliidades
de éxito comercial?

{2) polencialidad de que sea
concedida la patente?
En qué palses debo entrar e
fase nacional?

¢ Debo proteger
en el extranjero?
¢Debo usar el PCT?

¢ Debo depositar

Debo producir o
una sollcitud nacional?, ¢ i

transferir/iicenclar la
invencion?

¢ Puedo encontrar un

socio/comprador/

licenciatario2.

$

Pazode Publicacisn $$$555
(meses) @ prioridad (traducciones, tasas,
I > honorarios)
$$ Fase Internacional
e

- == -
e
e

Fase Nacional

2 Debo retirar la solicitud
para evitar la publicacién?
¢ Debo retirar fa
reivindicacion de prioridad
para relrasar la
publicacion?

¢Serla Utll pedir el examen
preliminar internacional para
tener la posibilidad de hacer

enmiendas en la solicitud antes

de entrar en fase nacional?,

Mayor informacidn sobre la patentabilidad
WIPOIPCT

gl S;ll"un:l Internacional
OMPL-35 Mayor informacién sobre las perspectivas comerciales o Fetentes

22.08.2013
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SOLICITUDES - CUBA OR
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PCT FN vs VIA TRADICIONAL CUBA

2013 sept |69 7

2012  |131

‘Tomado QCP! 7 de octubre del 2013,
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$ ¢Concesién dela
(meses) 0 12 / patente?

Tramite nacional Tasas de
(3-5 aiios) mantenimiento
(hasta el afio 20)
Presentaci6n de las $
solicitudes en el $
extranjero

$

Sistema tradicional de patentes
(Caonvenio de Paris)

“Tomado de: tlemdndez, Rolando, 2013,
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