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B
QUE SON LAS PATENTES?

* Las patentes protegen las invenciones

« Las patentes aplican pais por pais

 Concesion de derechos
gubernamental para excluir a otros de
hacer, usar, vender, manufacturar una
Invencion por un periodo de anos

—



B
QUE SON LAS PATENTES?

v Un contracto con el gobierno
v" Tu compartes una invencion — divulgar una invencion

v Tu recibes un MONOPOLIO de 20 afios (desde la fecha
de presentacion)

v Nueva: no puede ser conocido o utilizado por otros,
patentado, o descrito en una publicacion impresa.

v Util: debe tener un uso legal y practico para el mundo real.

v Actividad Inventiva: No puede ser deducible de forma
logica a partir del conocimiento de una persona experta
en el area en cuestion.

v' Forma: “enablement” o habilitamiento y mejor modo.

—




POS CONCESION DE PATENTE

* Recibir una patente no es el objetivo final — sino
el primer paso.

« El titular debe estar dispuesto a:

— Obtener reivindicaciones amplias y solidas para que
la patente pueda excluir a la competencia y ademas
no sea invalidada por una corte mas adelante.

— Hacer cumplir tus derechos.
— Litigar en contra de un posible infractor.




B
PATENTE CONCEDIDA
Nacional/ Internacional

SOLICITUD DE PATENTE Tramitacion patente
Fecha de Prioridad

Verde = Relvindicaciones

: amplias
Arte Previo P

Naranja = Reivindicaciones
estrechas

Capacidad de excluir a Menor capacidad de excluir a
terceros terceros

Costo elevado - SSS Econdmico - S

Proceso de tramitacion Proceso de tramitacion
complicado/ largo sencillo

Mayor dificultad de defender Facilidad de defender la
la patente ante el juzgado patente ante el juzgado




Sistemas Internacionales para la
Proteccion de Pl

RELACION CON EL
CONVENIO DE PARIS
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B
CONVENIO DE PARIS

El Convenio de Paris otorga un periodo de
gracia de 1 ano (derecho de prioridad)

r CONVENTION
LA PROTEC INDUSTRIELLE | |
|
" S 1883,
L LGIQU TEMALA,

El solicitante entrega la solicitud en el pais de origen

Esto comienza un periodo de 12 meses durante el cual se
puede entregar otras solicitudes en otros paises contratantes

El solicitante gozara de la fecha de prioridad de la primera
solicitud en todos los demas paises

—



.
LINEA DE TIEMPO — CONVENIO DE

PARIS

12 meses

Solicitudes
Internacionales

0 meses

Solicitud Pais
de Origen

Fecha de Prioridad Aplica a todos tipos de la propiedad
iIndustrial, incluyendo inventos, marcas,
disefos industriales, modelos de uso
practico, nombres comerciales,

_ denominaciones geograficas, etc.
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HISTORIA Y CONTEXTO DEL PCT

» Se firmo en Washington en el 1970; entro
en vigor en el 1978.

* Crea un procedimiento unico de solicitud
de patentes para proteger las invenciones
en todos los paises miembros.

 Actualmente cuenta con 148 contratantes.
e Chile se adhiri6 en el 2009.

—



MIEMBROS DEL PCT

Casi todos los contratantes al Convenio de Paris también han
firmado el PCT .

Exeepeiones pertinentes: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay
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LINEA DE TIEMPO — PCT

18 meses
Publicacion
Internacional

28 meses

22 meses

16 meses

(opcional)
Informe
internacional

(opcional) Solicitud

— Examen ne
Sl Informe de internacional preliminar de
Blsqueda preliminar patentabilidad

.. Internacional
0 meses gg?'t“d y opinién
escrita

Solicitud
Pais de
Origen

Fecha de Prioridad




—
VENTAJAS PRINCIPALES —

POR QUE USAR EL PCT

Retrasar la entrada en las fases de solicitud
nacional hasta 30 meses — posponer pago de
solicitud y concesion de la patente

Existe una busqueda preliminar del arte previo
y una opinidn escrita o informe preliminar.

Opinion previa de las posibilidades de
concesion permite un mayor marketing con
potenciales licenciatarios

—



TS
CONVENIO DE PARIS VERSUS PCT

« Ambos permiten la entrega de una unica solicitud

en el pais de origen mientras preservar derechos
en otros paises.

* Pero el PCT es expresamente equivalente a
entregar una “pre-solicitud individual” en cada uno
de los paises designados sin pagar los costos
asociados a cada solicitud.

« EI PCT también incluye un Informe de Busqueda
Internacional (para evaluar el arte previo).

—



Aplicacion Internacional de Patentes del
PCT

REQUISITOS DE
PROTECCION

—
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APLICACION INTERNACIONAL -

REQUISITOS DE PROTECCION

1. Materia Patentable (101)

2. Novedad (102)

3. Actividad Inventiva (103)

4. Aplicabilidad Industrial (101)
5. Forma (112)

—



B
MATERIA PATENTABLE

« Variable dependiendo del territorio.

» En EEUU materia patentable es un proceso, maquina,
manufactura o composicion de materia que sea nueva y
util.

Con la excepciones de NO ser materia patentable:

— Principios cientificos, descubrimientos matematicos y/o leyes de
la naturaleza

— Métodos puramente mentales
— Métodos de Negocios
— Cosas que aparecen en la naturaleza

« Consideracion importante especialmente para las

ﬂincmnes agricolas y biotecnologicas, y los programas
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APLICACION INTERNACIONAL -

REQUISITOS DE PROTECCION

1. Novedad

Una invencion es nueva Si ho esta incluida en el
estado de la técnica.

2 significados:
1. Novedad absoluta
2. Novedad técnica (periodo de gracia)

—



; B
APLICACION INTERNACIONAL -

REQUISITOS DE PROTECCION

2. Actividad Inventiva

Una invencion posee actividad inventiva
cuando no resulta evidente (obvia) la
combinacion del estado del arte para el
“experto en la materia”

3. Aplicabilidad Industrial

La invencidon patentada debe poder ser
utilizada o fabricada en cualquier tipo de
Industria.

—



Qué hacen las universidades e
Instituciones de investigacion?

ANALISIS Y REDACCION DE
PATENTES Y REIVINDICACIONES

—



ot PROkCTURS EL DESAFIO

 Toma de decisiones basadas en el conocimiento
y solicitud actual, sin embargo no se revisara la
solicitud hasta 5-6 anos (30 +30 meses) después
de gue presentes la solicitud original.

« Necesidad de mantenerse bien informado de
cualquier cambio legal que pueda afectar la
patentabilidad de tu invencion.




/—
IMPORTANCIA DE LA SOLICITUD
PRIORITARIA

« Cambiar el alcance de tus reivindicaciones en la
etapa de solicitud internacional puede resultar
en peérdida de prioridad.

* Modificaciones pueden implicar arte previo no
anticipado.

* Puede que necesitas ‘flexibilidad’ durante
tramitacion.

—



Perspectiva General de las Universidades

ESTRATEGIA DE PROTECCION
INTERNACIONAL

—



—
CONSIDERACIONES DEL TERRITORIO

— DONDE PROTEGER?

» Cudl es la geografia y el tamano del
mercado?

* Cual es la probabilidad de obtener un
licenciatario internacional si no tienes
uno?

* Donde se hace, manufactura y vende el
producto

—



COSTOS DE SOLICITUD INTERNACIONAL

Cuales son los costos de traduccidon? Se puede entregar la
solicitud en el mismo idioma que la solicitud prioritaria?

Pais

EE.UU.
Europa (EPO)
Chile

Japon

Canada
China
México
Corea del Sur
Brasil

Australia

Costo — Solicitud Fase Nacional

*Este costo presume
una solicitud de 100
paginas (en inglés) con
25 reivindicaciones --
No incluye costos de
estudio de abogado.




D
ASUNTOS ECONOMICOS

* El gol fundamental de una OTT es
convertirse en unidad sostenible.

* Por lo tanto, no se pueden proteger todas
las invenciones de la universidad.

— A menudo, es fundamental tener un
licenciatario identificado que pueda asumir los
costos de solicitud y mantenimiento.

—



Perspectiva Universidad California Davis

ESTRATEGIA Y DECISION DE
PROTECCION INTERNACIONAL

—
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Divulgaciones de Invenciones 2011
3.3 divulgaciones de invenciones/ $10 M

\
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INVENTIOMS DISCLOSED

1593 16%4 173% 1776

“UC researchers
submitted 1,727
new inventions—an
average of nearly five

FY03  FY10

FY¥1l

Y12  FY13

Patentes Activos, Aino Fiscal 2013

TOTAL ACTIVE PATENTS

3,696 3,659 3,729 3774

3,617 3,802 3300 4,118

Ff0% FY10 FY1l FY12 FY13

Total Active Foreign Patents
Total Active LLE. Patents

Figure does not include LBML

aday, 365 days a year.”

Ganancias y Regalias de Licenciamiento

L
'lnt“.oﬁ--'

(en Millones US$)

ROYALTY AMD FEE INCOME

$44 $87.5 350

s1016 #1063 4968 4584

F¥03 FYlD FYll FYlz FY13

Extraordirary Income
Crdinary Royalty and Fee Income

Extraordinary income includes income
from legal settlements in FY0% and FYL2,
and income from the prepayment of future
royalty income in FYLL

ROYALTY AMD FEE INCOME -
BY CAMPUS, 2013

{in millions)
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Esquema General del Flujo de la Pl Invenciones

Recibir la Divulgacion
de la Invencion

Repasar y Evaluar la

Tecnologia

m No Solicitud de
Patente

de Patente

Entregar la Solicitud X

En
Suspension

31 UCDAVIS

OFFICE oF RESEARCH




S
ESTRATEGIA — SOLICITUD DE EE.UU.

PATENTE PROVISIONAL
UCDAVIS Wit

* Realiza un analisis « Entrega solicitudes
preliminar antes de provisionales para todas
solicitar. sus divulgaciones de

— Costo: US$1300 iInvencion.
 Raramente redacta * No incluye

reivindicaciones finales reivindicaciones en esta

con el apoyo de un etapa.

abogado. - Costo: $300

— Costo: US$10-12,000

—
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VENTAJAS — SOLICITUD DE EE.UU.
PATENTE PROVISIONAL

Vel

« Mas costoso al principio, « Menos costo al principio,
pero mas eficiente al largo pero necesidad de redactar
plazo. las reivindicaciones para la

solicitud completa.

« Andlisis preliminar es
posible dado a un volumen « Mejor estrategia cuando el
de divulgaciones mas volumen de divulgaciones
pequeno. es grande.

—



I
ESTRATEGIA DE UC DAVIS

 En el 95% de los casos, empieza con una
solicitud provisional (equivalente a solicitud
nacional en Chile/ Espafa/ México..)

* Después de un afo (Convencion de Paris)
decide:
— Entregar solicitud PCT?
— Entregar solicitudes PCT y EE.UU a la vez?
— Entregar solo solicitud EE.UU ?
— Abandonar tramitacion?

—




B
ESTRATEGIA DE UC DAVIS

 Factores a considerar:

— Existen limitaciones a la materia patentable
en territorios deseables?

— Se cumple con el requisito de novedad
absoluta

— Existe un licenciatario en el territorio
relevante? (factor mas importante)

« Quien toma la responsabilidad de pagar los costos
de tramitacion y mantenimiento?

—



S
ESTRATEGIA DE UC DAVIS

Caso A (raro) Caso B (comun)

« Entregar solicitudes de « Entregar solicitud de PCT.

PCTyEE.UU.alavez. .« Egperar los resultados del
Informe internacional de

. Tipicamente cuando busqueda y informe preliminar
existe un licenciatario en de patentabilidad
EE.UU.  Dependiendo de los resultados

y existencia de licenciatario,
entregar solicitud en EE.UU/
otras geografias.

—
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VENTAJAS DE CADA ESTRATEGIA

Caso A Caso B
* Examen temprano, tasas e« Informe internacional
tempranas. preliminar de patentabilidad
te permite hacer una
* Mejor cuando quieres iInversion informada.
salir al mercado lo antes
posible.

* Menor inversion temprana

 Inversion de capital ($$)
en etapas tempranas de ¢ Pero hay que esperar 30
la invencion meses.

—



Los “Blockbuster” de UC Davis
CASOS DE ESTUDIO

—



_ LA
OPTICAL NETWORK SWITCH: LIONS

Tecnologia de hardware (interruptor optico) para
mejorar el funcionamiento de sistemas grandes de
computacion.
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S
OPTICAL NETWORK SWITCH: LIONS

« Se patentdé en EE.UU. en el 1997.

» Se decidio solicitar solo patente en EEUU
tras aplicacion PCT porgue no existia
ningun licenciatario en ese momento.

« 2 anos después, apareciod un licenciatario
asiatico.

* Pero UC Davis quedaba sin Pl en
Asia/Europa

—



S
OPTICAL NETWORK SWITCH: LIONS

» Hasta hoy dia, la tecnologia ha traido
US$10M a UC Davis, solo a traves de las
regalias de ventas en EE.UU.

* Pero la universidad ha perdido la
posibilidad de captar regalias de las
ventas en Asia/ Europa.

« UC Davis podria haber ganado 10 veces
mas!

—
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OPTICAL NETWORK SWITCH: LIONS

Fue una buena decision no entregar la
solicitud PCT?

Por que?

—
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RENAISSANCE YEAST

Composiciones y metodos para reducir los niveles
de H,S en bebidas fermentadas, utilizando
levaduras mejoradas.

A leader in the development of
classical crossbred HyS-preventing wine yeasts

RENAISSANCE L
YEAST (/ oace

\,i» m‘ m .




RENAISSANCE YEAST

Solicitud
Provisional, Fase
EE.UU. Nacional

Solicitud Concesion de la
Patente EE.UU.

ESTRATEGIA DE PROTECCION INTERNACIONAL
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RENAISSANCE YEAST

Se solicito proteccion en casi todos los
territorios productores de vino en el
mundo...

...excepto Chile y Argentina.

Por que?

—



B
RENAISSANCE YEAST

» Costos de proteccion
— Inversion total en tramitacion de 1 patente:

* Al menos $320,000, sin contar los costos de mantenimiento de las
patentes concedidas en cada territorio!

* Patentes concedidas: EU, LATAM, AU,NZ, CN, JP, GE, SP, IT, FR,
IN

» Aplicaciones pendientes: CA, BR, Indonesia

— La Universidad es libre de proteger en los
territorios gque el licenciatario no esta interesado

—
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