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APRUEBA EL TRATADO DE COOPERA-
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2001; Y SU REGLAMENTO ANEXO.

SANTIAGO, diciembre 21 de 2006.-

MENSAJE N° 585-354/

Honorable Camara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra con-
sideracion el Tratado de Cooperacidon en
Materia de Patentes (PCT), elaborado en
Washington el 19 de Junio de 1970, enmendado
el 28 de Septiembre de 1979, modificado el 3
de Febrero de 1984 y el 3 de Octubre de 2001;
y su Reglamento anexo.

l. ANTECEDENTES.

El Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes (PCT), suscrito actualmente por mas
de 130 paises, es un acuerdo internacional
administrado por Qla Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI).

Desde su creacion, en 1970, el PCT se ha
convertido en una herramienta que ha facili-
tado tanto a inventores como a empresas la
obtencidn de patentes en varios paises, evi-
tando las dificultades propias de requerir la
proteccion de la invencion en cada pais de
forma particular.

Su principal objetivo es simplificar y
hacer mas econdémica, para creadores y titula-
res de iInvenciones, su proteccion simultanea
en varios paises.

El PCT crea una unidén para la coopera-
ciéon en la presentacion, busqueda y examen de



las solicitudes de proteccidén de invenciones,
que permite a los nacionales o0 residentes de
los Estados que son parte del acuerdo, solici-
tar la proteccion de una invencion simultanea-
mente en la totalidad o en algunos de los Es-
tados contratantes.

ElI PCT facilita la tramitacion de soli-
citudes, estableciendo un sistema por el que
la presentacion de una solicitud Unica produce
los mismos efectos que si dicha solicitud
hubiera sido presentada en cada uno de los
paises designados por los interesados.

No se trata de un procedimiento de con-
cesion de patentes ni tampoco sustituye los
registros nacionales, sino que es un sistema
de unificacion de la tramitacion previa a la
concesion, que sustituye la tramitacion pais
por pais y abarata costos.

En consecuencia, la competencia del De-
partamento de Propiedad Industrial Nacional no
se ve afectada pues la decision de conceder o
denegar el registro solicitado mediante la via
internacional del PCT, pues continla radicada
en cada una de las oficinas nacionales.

ElI sistema del PCT ha sido concebido pa-
ra los casos en que se desee obtener patentes
en varios paises. En consecuencia, soOlo es
ventajoso en términos econdmicos cuando se
pretenden patentes en una pluralidad de terri-
torios. En los demas casos, la opcion de soli-
citar el registro de acuerdo al procedimiento
del sistema nacional de patentes continlda
siendo mas ventajosa. Por lo tanto, es un sis-
tema complementario al sistema nacional de
propiedad industrial establecido en la ley N°
19.039.

Desde sus inicios, el PCT ha contado con
una gran aceptacion. A julio del ano dos mil
seis, ciento treinta y tres de los ciento
ochenta y dos miembros de la Organizacién Mun-
dial de la Propiedad Intelectual, son parte
contratantes del PCT. Esto significa que mas
de un setenta y tres por ciento de los miem-
bros de esta agencia especializada de Naciones
Unidas han habilitado este sistema para el re-
gistro de patentes.

En el contexto latinoamericano, el PCT
ha sido suscrito por Argentina, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.



Nuestros principales socios comerciales,
Estados Unidos, la mayor parte de los miembros
de la Unidn Europea y China, han adherido al
PCT. Asimismo, puede destacarse que paises con
desarrollos tan diversos como Australia, Nue-
va Zelanda, Canada, Sudafrica, Singapur, Nige-
ria, Egipto, Japon, Malasia e India son parte
del PCT.

De acuerdo a la reseia anual afio dos mil
cinco del Tratado de Cooperacidon en Materia de
Patentes, los principales usuarios del sistema
del PCT son residentes o nacionales de paises
desarrollados. Sin embargo, quienes han aumen-
tado en el uso del sistema PCT son los usua-
rios de paises en desarrollo; en particular de
la India, China y de la Republica de Corea.

I1. EL PCT Y LOS COMPROMISOS DE CHILE EN MA-
TERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E [INDUS-
TRIAL.

De forma consistente con el desarrollo y
la importancia que ha adquirido la proteccion
de los derechos de propiedad intelectual a ni-
vel internacional, los Tratados de Libre Co-
mercio y Acuerdos de Asociacion que Chile ha
suscrito en los ultimos afios, contienen un am-
plia gama de disposiciones en materia de pro-
piedad intelectual e industrial.

En términos generales, estas disposiciones
tienden a nivelar la legislaciéon chilena con
los mas altos estandares internacionales de
Propiedad Intelectual, manteniendo el necesario
balance entre los legitimos intereses de los
titulares de derechos de propiedad intelectual
y los legitimos intereses de consumidores vy
usuarios.

El Tratado de Libre Comercio con los Es-
tados Unidos de Norteamérica, el Tratado de
Libre Comercio con la Asociacion Europea de
Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés)
y el Acuerdo de Asociaciéon entre Chile y la
Unidn Europea incorporan capitulos de propie-
dad intelectual en los que se establecen com-
promisos en esta materia, Yy especificamente
compromisos respecto a la adhesién o incorpo-
racion en la legislaciéon nacional del Tratado
de Cooperacidn en Materia de Patentes.



1. Tratado de Libre Comercio Chile-Estados
Unidos.

En las Disposiciones Generales del Capitu-
lo 17 de Propiedad Intelectual, las Partes se
han comprometido a ratificar o adherir a diver-
sos Tratados multilaterales de Propiedad Inte-
lectual, senalando en cada caso la fecha espe-
cifica en que dicha ratificacion o adhesion de-
be realizarse.

De esta forma, Chile se ha obligado a ra-
tificar o adherir, entre otros, a los siguien-
tes tratados: Convencion Internacional sobre la
Proteccion de Nuevas Variedades Vegetales
(1991); Tratado sobre Derechos de Marcas
(1994); Convenio sobre la Distribucion de Sefa-
les Portadoras de Programas Transmitidas por
Satélite ( 1974); Tratado de Cooperacion en Ma-
teria de Patentes.

Respecto al Tratado de Cooperacién en Ma-
teria de Patentes, Chile y Estados Unidos acor-
daron que su ratificacion o adhesidon debe rea-
lizarse antes del 1° de Enero de 2007.

2. Tratado de Libre Comercio Chile-EFTA.

En este Acuerdo, las Partes han reafirmado
sus obligaciones en virtud de los Tratados de
Propiedad Intelectual en que ambos son Parte,
por ejemplo, el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio de la OMC y el Convenio
de Paris para la Proteccién de la Propiedad In-
dustrial, y se han comprometido a realizar es-
fuerzos para hacerse Parte de determinados tra-
tados internacionales de los que no sean Parte.

En particular, existe el compromiso de
hacerse parte del PCT antes del 1° de Enero de
2007.

3. Acuerdo de Asociacion Chile - Unidn Euro-
pea.

De conformidad al Titulo VI, de “Derechos
de Propiedad Intelectual”, ambas Partes deben
asegurar una ejecucion adecuada y efectiva de
las obligaciones contenidas en el Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes antes del 1°
de Enero de 2007.



4. Ventajas del sistema de solicitud inter-
nacional via PCT.

ElI inventor puede retrasar el comienzo
de la tramitaciéon de su solicitud en cada una
de las oficinas designadas hasta por un plazo
adicional de 18 meses. Durante este plazo, el
solicitante puede valorar con mayor certeza la
trascendencia econémica y comercial de su iIn-
vencidén, nombrar agentes y representantes lo-
cales, preparar las traducciones.

Supone, asimismo, un ahorro sustancial
de los costos, en la medida que la solicitud
internacional produce los efectos de una soli-
citud nacional en los Estados designados, el
solicitante no tiene necesidad de iIncurrir en
los gastos derivados de la preparacion y pre-
sentacion de una solicitud por cada Estado en
que se desea obtener proteccién. Del mismo mo-
do, no precisa modificar su solicitud interna-
cional a objeto de cumplir con los requisitos
formales especificos de cada legislacién na-
cional.

Como cada solicitud internacional se pu-
blica junto con un informe de buUsqueda inter-
nacional, cualquier tercero estd en mejores
condiciones de Tformarse una opinion fundada
sobre la posible patentabilidad y preparar
adecuadamente eventuales posteriores oposicio-
nes.

Ademas, alivianay fortalece la labor de
busqueda y examen de las oficinas nacionales
de patentes gracias al informe de busqueda in-
ternacional, el dictamen escrito y, cuando
proceda, el informe de examen preliminar sobre
la patentabilidad que acompafan a la solicitud
internacional.

Finalmente, favorece la creacion de una
base de datos de invenciones y nuevos desarro-
Ilos, facilmente accesible y catalogada, en
beneficio del publico en general y estimula el
fortalecimiento del dominio publico.

Por otra parte, el sistema del PCT favo-
rece la estandarizacion internacional de los
requisitos formales que las oficinas naciona-
les de patentes pueden solicitar y contempla
una publicacion internacional.

En este sentido, la ley nacional no pue-
de exigir que la solicitud internacional cum-
pla en cuanto a su forma o contenido con re-
quisitos diferentes de los previstos en el



Tratado o en su Reglamento o con requisitos
adicionales a éstos.

Otra ventaja del PCT es que establece la
posibilidad de sanear los errores, indicando
gue en ningun caso puede ser rechazada una so-
licitud internacional por el motivo de que no
cumple con los requisitos del PCT o su Regla-
mento o con la legislacion nacional sin antes
dar oportunidad al solicitante de corregir di-
cha solicitud, en la medida y de conformidad
con lo previsto por la ley nacional para si-
tuaciones 1idénticas que se presenten en la
tramitacion de solicitudes nacionales.

111. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LA PA-
TENTE REGULADO EN EL PCT.

Para el otorgamiento de patentes via
PCT, intervienen tres instituciones distintas.
Una oficina receptora de la solicitud, que re-
cibe la solicitud, otorga fecha de presenta-
cion internacional y examina los aspectos for-
males de la documentacion; la Oficina Interna-
cional de la Organizacién Mundial de la Pro-
piedad Intelectual; y la Administracién encar-
gada de la busqueda internacional para el co-
rrespondiente Informe sobre las anterioridades
que afecten a la solicitud.

El procedimiento que establece el PCT
consta de dos fases fundamentales:

- Fase Internacional, que se lleva a ca-
bo ante la Oficina Receptora, la Oficina In-
ternacional de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual y la Administracion en-
cargada de la busqueda internacional y del
examen preliminar internacional.

A la vista del informe, el solicitante
podra continuar la tramitacion en las oficinas
nacionales de cada Estado designado en la so-
licitud.

- Fase Nacional, que tiene lugar ante
las Oficinas nacionales designadas.

1. Fase Internacional.

El Capitulo I del PCT regula la presen-
tacion de la solicitud y la busqueda interna-
cional

Todas las solicitudes pueden ser presen-
tadas tanto en papel como en formato electro-



nico, via e-mail o mediante soportes digita-
les. La presentacion de solicitudes en formato
electrénico conlleva la reducciéon en el Impor-
te de la tasa Iinternacional. Los programas
computacionales para la presentacién en forma-
to digital de las solicitudes de patentes uti-
lizando el PCT es proporcionado de forma gra-
tuita por la Organizacion Mundial de la Pro-
piedad Intelectual.

Chile, como todos los paises que son
miembros de la Unién PCT, estard habilitado
para actuar como oficina receptora de solici-
tudes de patentes PCT. Recibida la solicitud,
la Oficina receptora otorga una fecha de pre-
sentacion y comprueba si la solicitud cumple
con los requisitos del Tratado y su Reglamen-
to. Tras ello remite el original a la Oficina
Internacional de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual y la copia de busqueda a
la Administraciéon de busqueda internacional.

Cada Estado miembro del PCT determina
cual es la oficina receptora competente. La
solicitud debe redactarse en castellano en el
caso de Chile. Asimismo, la publicacion de la
solicitud del informe de busqueda internacio-
nal se realizara en castellano.

La cobertura geografica de la solicitud
dependerda de los Estados en que se desee obte-
ner la proteccion.

Los solicitantes PCT generalmente pagan
tres tipos de tasas: una tasa de presentacion
internacional, una tasa de busqueda, y una pe-
quefia tasa de transmision que varia en funcion
de la oficina receptora. Estas tasas abarcan
la presentacion, la busqueda y la publicacion
de la solicitud internacional, y se deben abo-
nar en la moneda aceptada por la oficina re-
ceptora.

La Administracién de busqueda realiza un
informe, llamado de “busqueda internacional”,
que tiene por objeto descubrir documentos
existentes en el estado de la técnica que pu-
dieran ser relevantes para determinar la nove-
dad y actividad inventiva de la invencidén ob-
jeto de una solicitud internacional. Esta se
realiza sobre la documentacién minima recogida
en la regla treinta y cuatro del PCT que com-
prende mas de veinte millones de documentos de
literatura de patente y no patente.

Este informe puede ser realizado por al-
guna de las siguientes oficinas nacionales de-



signadas por los Estados contratantes del PCT,
que actualmente son: Australia, Austria, Ca-
nada, China, Espafia, Estados Unidos de Améri-
ca, la Federacion Rusa, Finlandia, Japon, la
Republica de Corea y Suecia, y la Oficina Eu-
ropea de Patentes. La disponibilidad de una
Administracion encargada de la busqueda inter-
nacional viene determinada por la oficina re-
ceptora de la solicitud. Algunas oficinas re-
ceptoras ofrecen mas de una opcion.

Al mismo tiempo que elabora el informe
de busqueda internacional, la Administracion
encargada de la busqueda formula un dictamen
escrito preliminar y no vinculante sobre si la
invencion parece cumplir los criterios de pa-
tentabilidad teniendo en cuenta los resultados
de la busqueda. Ese dictamen se envia al soli-
citante y a la Organizaciéon Mundial de la Pro-
piedad Intelectual junto con el 1informe de
busqueda internacional. Los solicitantes pue-
den responder este dictamen.

Si el solicitante no pide que se lleve a
cabo el examen preliminar internacional, este
dictamen escrito sirve de base al informe pre-
liminar internacional sobre la patentabilidad
que la oficina iInternacional de la Organiza-
cion Mundial de la Propiedad Intelectual comu-
nicara a todas las oficinas de patentes de los
Estados contratantes del PCT que lo soliciten.
Este informe se pone a disposicion del publico
una vez transcurridos treinta meses contados
desde la fecha de prioridad.

La publicacidéon internacional, por su
parte, tiene por objeto divulgar internacio-
nalmente la solicitud presentada junto con el
informe de busqueda internacional. Esta publi-
cacion ocurre poco después de transcurridos
dieciocho meses desde la fecha de prioridad;
si bien el solicitante puede pedir que su so-
licitud sea publicada en cualquier momento an-
tes de la expiracion de dicho plazo. Los idio-
mas de publicacién son el aleman, chino, espa-
fiol, francés, inglés, japonés y ruso.

ElI Capitulo 11 del PCT regula el Examen
preliminar internacional que se elabora por
las oficinas autorizadas para hacer este ana-
lisis y cuyo resultado es un “informe prelimi-
nar internacional sobre patentabilidad”. Las
oficinas autorizadas son las mismas que han
sido autorizadas para hacer los iInformes de
busqueda internacional.



Este examen es una segunda evaluacion de
la posible patentabilidad de 1la invencion.
Consiste en un dictamen sobre el cumplimiento
de los criterios de patentabilidad, que debe
ser considerado por las oficinas pero no re-
sulta vinculante sobre el alcance de la iIn-
vencion reivindicada en cuanto a su novedad,
nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

Se trata de una etapa facultativa y no
obligatoria dentro del PCT. Por lo tanto, la
solicitud de este examen es una decision que
queda entregada al solicitante y esta sujeta
al pago de dos tasas: la tasa de tramitacion y
la tasa de examen preliminar. La ventaja de
solicitar este examen es que le permite pospo-
ner la entrada nacional hasta los treinta me-
ses, que de otro modo deberia ocurrir hasta el
mes veinte contado desde la fecha de priori-
dad. Ello siempre y cuando la decisién de so-
licitar el examen preliminar sea informada an-
tes de que transcurran los primeros diecinueve
meses.

La utilidad de este iInforme radica en
que sirve para dar una indicacion certera de
la viabilidad de la invencidon que se desea pa-
tentar. En caso que el informe sea desfavora-
ble, el solicitante tiene la oportunidad de
modificar Qlas reivindicaciones e, 1incluso,
puede decidir no continuar con los procedi-
mientos nacionales ante las oficinas designa-
das en la solicitud, con lo que evita costos
de preparacion de copias, con su traduccion
para iniciar los correspondientes procedimien-
tos ante las oficinas nacionales.

2. Fase Nacional

En esta etapa, cada una de las oficinas
nacionales designadas pasa a analizar la con-
cesion de la patente. Para ello previamente el
solicitante, a la vista del informe de busque-
da i1nternacional y del examen preliminar, si
fue solicitado, debera dar inicio a la fase
nacional.

Esta fase se inicia después que el soli-
citante haya decidido si desea continuar la
tramitacion de la solicitud, mediante las si-
guientes actuaciones: presentacién en cada una
de las oficinas nacionales designadas en las
que se desee perseverar, de una traduccion de
la solicitud internacional en el 1idioma del
Estado; abono de la tasa correspondiente esta-
blecida por cada oficina para una solicitud
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nacional; y dar cumplimiento a las normas que
cada Estado tenga establecidas sobre represen-
tacion o nombramiento de un mandatario.

En la mayoria de las oficinas de paten-
tes, esas operaciones deben realizarse antes
de finalizar el trigésimo mes contado a partir
de la fecha de prioridad, de lo contrario ce-
saran los efectos, lo cual equivaldria a una
retirada de la solicitud por la parte solici-
tante.

Durante la fase nacional, el proceso por
el cual se tramitara la solicitud internacio-
nal es el procedimiento ordinario aplicable a
las solicitudes nacionales previsto en nuestra
Ley 19.039 de Propiedad Industrial. Esta le-
gislacion determina el estado anterior de la
técnica, nivel inventivo, aplicabilidad indus-
trial y demas requisitos de patentabilidad.
Asimismo, puede establecer la exigencia de una
serie de requisitos de orden formal respecto
de las solicitudes PCT (exigencia de actuar
mediante mandatario, proporcionar la identidad
del 1inventor, etc.). Por lo que respecta al
plazo para cumplimentar las exigencias deriva-
das de la ley nacional, el Tratado PCT no con-
templa el plazo que debe ser otorgado al soli-
citante, pero establece que debera ser, en to-
do caso razonable.

IV. REGLAMENTO.

El Tratado contiene un Reglamento Anexo,
el cual, segun el articulo 58, consigna todas
las cuestiones o procedimientos administrati-
vos necesarios para la ejecuciéon de las dispo-
siciones del presente Tratado.

V. RESERVAS.

Al tenor del Articulo 64 el Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes admite re-
servas. Se ha decidido formular reservas a di-
cho instrumento internacional, las que seran
informadas a ese H. Congreso Nacional oportu-
namente.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
tengo el honor de someter a vuestra considera-
cion, el siguiente



11

PROYECTO D E ACUERDDO

"ARTICULO UNICO.- Apruébanse el “Tratado de Cooperacidon en
Materia de Patentes” (PCT), elaborado en Washington el 19 de
junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado
el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001; y su Reglamen-
to anexo.".

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la Republica

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO
Ministro de Relaciones Exteriores

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI
Ministro de Economia, Fomento
y Reconstruccion



