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1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene como objetivo fijar los lineamientos y estandarizar el
procedimiento de produccion de patentes que implementa la Universidad Privada Norbert
Wiener.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento es de aplicacion para los trabajos y proyectos de
investigacién, que poseen invenciones y que puedan ser protegidos mediante una
patente, de la Universidad Privada Norbert Wiener.

El alcance de este procedimiento para los trabajos de investigacion inicia con la
presentacion del proyecto o trabajo de investigacion, la evaluacién del proyecto o trabajo
de investigacion, la redaccion de los documentos técnicos y legales y la solicitud de
patente, la publicacion de la solicitud de la patente por INDECOPI, la realizacién del
examen de fondo o patentabilidad y la aprobacion o denegacion de la patente por parte
de la INDECORPI.

3. NORMAS Y REFERENCIAS

3.1. Reglamento General de la Universidad Privada Norbert Wiener.
3.2. Reglamento Académico General.
3.3. Reglamento de Registro Nacional de Trabajo de Investigacion (RENATI).
3.4. Reglamento de Investigacion de la Universidad Privada Norbert Wiener.
3.5. Reglamento de Derechos de Propiedad Intelectual.
3.6. Cadigo de Etica para la Investigacion.
3.7. Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial.
3.8. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC).
3.9. Decisién Andina 486: Régimen comun sobre propiedad industrial.
3.10. Tratado de cooperacion en materia de patentes (PCT).
3.11. Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
3.12. Decreto Legislativo 1075: Disposiciones complementarias a la decision andina 486.
3.13. Decreto Legislativo 1309 de simplificacion de los procedimientos administrativos en
materia de propiedad intelectual.
3.14. Decreto Supremo N° 059-2017-PCM (Reglamento del Decreto Legislativo N°1075, y
sus modificaciones)
3.15. Ley N° 29733 Ley de Proteccion de Datos Personales.

4. RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

4.1. DUENO DEL PROCESO:

» Vicerrector de Investigacion.

4.2. RESPONSABLES INVOLUCRADOS:

» Director de Desarrollo de la Investigacion.
Director del Centro de Investigacion.
Docente investigador.

Investigador de Patentes.

Especialista de Patentes.

YV V VYV
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5. DEFINICIONES

Para efectos del presente documento, se aplicaran las definiciones que se establecen en
los documentos normativos del INDECOPI y en las normas aplicables de patentes.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

UPNW: Universidad Privada Norbert Wiener.

Trabajo de Investigacion: Proceso de generacion de conocimiento en un
determinado campo de estudio. Supone rigurosidad y objetividad. Tiene un propdsito
claramente definido, se apoya en conocimiento existente, aplica una metodologia
determinada, aporta evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas y
racionales, y mantiene un espiritu autocritico (RENATI ,2016).

El término “trabajo de investigacion” se refiere indistintamente a la tesis, trabajo
académico, trabajo de suficiencia profesional y al propio trabajo de investigacion,
llAmese articulo, monografia, ensayo o cualquier otro trabajo que se genere dentro
de una investigacion (RENATI ,2016).

Proyecto de Investigacion: Es un conjunto organizado sistematico de acciones
planificadas y orientadas a la consecucion de grupos de investigacion, que vincula
recursos, actividades y tareas durante un periodo determinado (Reglamento
RENACYT,2019).

Propiedad Industrial: Es parte de la propiedad intelectual que engloba el conjunto
de derechos que puede poseer una persona natural o juridica sobre una invencién,
un disefio industrial, un signo distintivo (marca, lema o nombre comercial), entre
otros.

Titular: Es la persona natural o juridica que el estado reconoce como propietario de
una invencién, disefio industrial o marca, entre otros.

Invencién: Es una creacion novedosa que da una solucién técnica a un problema
técnico.

Investigador/Especialista de patentes: Es el encargado de dar soporte en
desarrollar, fomentar y gestionar los proyectos de investigaciones para la creacion
de patentes con el propdsito de incrementar el registro de patentes de la UPNW.

Inventor: Es la persona que realiza la invencion.

Patente: Es el titulo de propiedad que otorga el estado al titular de una invencion
por un tiempo determinado para que pueda impedir que terceros comercialicen,
produzcan, vendan o importen su invento dentro del territorio nacional.

Modelo de Utilidad: Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma,
configuracién o disposicion de elementos, de algun artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un
mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacién del objeto que le incorpore
0 que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Disefio Industrial: Se considerara como disefio industrial la apariencia particular de
un producto que resulte de cualquier reunion de lineas o combinacién de colores, o
de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno,
configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho
producto.

Secreto Empresarial: Se considerard como secreto empresarial cualquier
informacién no divulgada que una persona natural o juridica legitimamente posea,
que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea
susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha informacién sea
secreta, tenga valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables tomadas
por su legitimo poseedor para mantenerla secreta.
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6. LINEAMIENTOS

6.1. Los proyectos de investigacion de fondo concursable llegan a solicitud de la direccién
de centros de investigacién, en caso de los trabajaos de investigacion estos llegarian
de parte del director de la facultad / EAP o los docentes investigadores.

6.2. El investigador de patentes y/o especialista identifica las invenciones que seran
patentadas, y decide si estas seran patentes de invencién o modelos de utilidad.

6.3. Se seguiran los lineamientos de la legislacion aplicable respecto al reconocimiento
de los inventores.

6.4. El investigador de patentes y/o especialista elabora los documentos técnicos y
legales para el registro de las patentes:

Documento técnico de patente

Declaracion jurada

Poder del representante

Otros inventores

Otros solicitantes

P20 To

6.5. Los costos del registro, mantenimiento y examen de fondo o patentabilidad de las
patentes las realiza la UPNW segun el tarifario publicado por INDECOPI.

6.6. El seguimiento del tramite, la subsanacién de observaciones, y la respuesta a
escritos hacia INDECOPI, los realiza el investigador de patentes y/ o especialista en
coordinacioén con los inventores si esto fuese necesario.

6.7. Sobre el examen de fondo o patentabilidad de INDECOPI:

6.7.1. El examen de fondo o patentabilidad, se refiere a la evaluacion que realiza la
INDECOPI de los requisitos de patentabilidad:
¢ Para patentes de invencién: novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial.
e Para patentes de modelo de utilidad: novedad y ventaja técnica

6.7.2. En caso la decisién de la primera instancia emitida por INDECOPI luego del
examen, no sea aceptada, se puede emitir una reconsideracion (si se tiene una
prueba nueva) o una apelacion para ir a la instancia superior y que se evalué lo
actuado por la primera instancia.

6.7.3. La apelacion o reconsideracion sera tramitada por el Vicerrectorado de
Investigacion a su discrecion.

6.7.4. Los procedimientos contenciosos seran resueltos por el Vicerrectorado de
Investigacion segun sea el caso.

6.7.5. La decisiébn de no continuar con el trAmite es decisién del Vicerrectorado de
Investigacion.

6.8. Los aspectos no previstos en el presente Procedimiento, seran resueltos por el
Vicerrectorado de Investigacion o quien esta designe.
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7. DESARROLLO
7.1. FLUIOGRAMA RESUMEN

FLWOGRAMA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE PATENTES

DCl / Director EAP-Facultad
/ D. Investigador

Investigador /
Especialista de Patentes

1. Presentar el
proyecta / trabajo de
investigacion al
investigador de
patentes

2_ Recibir y evaluar el
proyecto / trabajo de
investigacion

Proyecta / Trabajo
de Investigacion

3. jCumple con los

MO

requerimientos? <)

Investigador /

INDECOPI Especialista de Patentes

6. Realizar la

ublicacion de la
P 7. Pagar el examen de

fondo/patentabilidad

solicitud de la patente
en la Gaceta
electranica

F

Investigador /
Especialista de Patentes il

5. Jndecopl admitic

4. Redactar y subir |a solicitud?

las dacumento &, Realizar examen de

INDECOPI

9. ;Otorga patente?

w| 11. Otorgar patente o

técnicos a la mesa de
partes de INDECOPI

fendo/patentabilidad

MO INDECOPI

Dacumentos téonicos
vy legales y Solicitud
de patente

L
L patente en parte

3l

10. Denegar patente

INDECOPI
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7.2.FLUJOGRAMA DETALLE DEL PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE PATENTES

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE PATENTES

Director de Centros de Inv. / Director
de Facultad o EAP / Docente Inv.

1. Presentar el
proyecto/ trabajo de
investigacion al

investigador,
especialista de
patentes

Froyecto / Trabajo de
Investigacion

Documentos técnicos
y legales y Solicitud

de patente

Investigador de patentes / Especialista de patentes

2. Recibir y evaluar el

proyecto / trabajo de
investigacion

Proyecto / Trabajo de

Investigacidn

5. Realizar la
blsqueda de
antecedentes y evaluar

6. ;Cumple con los requisitos
de pantentabilidad?

L.

el cumplimiento de
requisitos de
patentabilidad

3. ;Es susceptible
de prateccian

NO

4. Indicar que el
proyecto/trabajo de
investigacian no es
susceptible a
proteccidn mediante
patente

mediante patente?

>

Al

7. Indicar que el
proyecto/trabajo de
investigacion no
cumple con los
requisitos de
patentabilidad

9. ;Se infringen derechos de
patente?

8. Realizar el andlisis
de libertad de accién

15. Redactar los
dacumento técnicos y

para evitar gue se
infrinja derechos autar
de terceros

10. Enviar analisis de
libertad de accion al
Vicerrectorado de
Investigacion

1 legales y elabaorar la
solicitud de patente

16. Realizar el page de
la tasa de presentacion
de |a solicitud de |a
patente

@

F

Correo
electrénico

Vicerrector de Investigacion

11. Recibir y revisar

analisis de libertad de
accion

14. Dar conformidad
para continuar con el
proceso

13. Indicar que no se
continuara con el
procesa

sl

MO

.
>

12, j5e continuara con el
proceso de patentes?
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Investigador de patentes / Especialista de patentes

— -~

S

= R’EB'S‘”}I"E Canstancia de solicitud

Mesa de patentamiento de registro de patente
FPartes |

17. Subir la solicitud
v los documentos
técnicos y legales a la
mesa de partes de
Indecopi

23. Elaborar la
constancia de solicitud
de registro de patente
y selicitar firma de YR|

22, Completar el
formate de Registre
de patentamiento

,f(_"_“\ Mesa de /':\I Mesa de ,‘@ Correo
Documentos téenicos \_HP//I partes \:‘/ partes \\_h_‘/' electronico

y legales v Solicitud

de patente e

27. Levantar
observaciones

/':_‘\ Correo
\\_“y electrénico
rs

Canstancia de
solicitud de registra
de patente

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE PATENTES

Vicerrectorade de Investigacion

24, Recibir y revisar
la constancia de
solicitud de registro
de patente

Caonstancia de
solicitud de registro

26, Indicar
ohservaciones

Sl

NO

28 Firmar la =\
constancia de solicitud
de registro de patente

i
Eal

25. ;Tiene observaciones?

INDECOPI

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: de patente
|
|
|
|
|
|
|
1
|
]

’
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

L

o 18, Recibir

— documentos técnico y U .
et legales y sclicitud de 21. Admitir solicitud 20, Rechazar solicitud

__Partes patentes

sl

NG

[
»

19. ;Los documentos seran
admitidos?
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PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE

PATENTES

El pago del
mantenimienta de la
solicitud solo aplica
para las patentes de

invenddn

31. Pagar examen de
fondo/patentabilidad y 35 Levantar
mantenimiento de T observaciones
solicitud {anual)

® acvine

Investigador de patentes / Especialista de
patentes

INDECOPI

34, Indicar
observaciones al
investigador
fespecialista de
patentes

37. Otargar patente o
patente en parte

O

|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

29. Realizar la
publicacion de la
salicitud de la patente

30. Hakilitar el pago
del examen de

32. Realizar examen de

-
>

-
fondo/patentabilidad Ll

en |la Gaceta
electronica

fondo/patentatilidad

33. ;Tiene observaciones? 36, jOtorga patente?
Se abre un plazo de Se evallan los
oposicion para que se requisitos de
otorgue la patente patentabilidad

» 38 Denegar patente
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7.3.MATRIZ DE

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE

PATENTES
N° | RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO
Director de Centros Trapajo fj,e
S . . o Investigacion /
de Investigacion / Presentar el proyecto o trabajo de investigacion al
) . . o ; Proyecto de
1 Director de EAP o investigador/especialista de patentes via correo C
2 Investigacion /
Facultad / Docente | electrénico.
. Correo
Investigador L
electronico
Investigador de Recibir y evaluar si el proyecto o trabajo de Trab_ajo _d’e
Patentes / . N ) -, : Investigacion /
2 s investigacion es susceptible a protecciéon mediante
Especialista de Proyecto de
patente. L
Patentes Investigacion
Investigador de ¢El proyecto o trabajo de investigacién es
3 Patentes / susceptible a proteccién mediante patente? i
Especialista de De ser si, continuara la actividad 5.
Patentes De ser no, continuara la actividad 4.
Investigador de Indicar que el proyecto o trabajo de investigacion
4 Patentes / no es susceptible a proteccion mediante patente Correo
Especialista de via correo electronico. electrénico
Patentes Finalizar el proceso.
Investigador de Realizar la busqueda de antecedentes de la
Patentes / . ; e
5 - materia patentable identificada y evaluar el -
Especialista de o L -
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.
Patentes
Investigador de ¢El proyecto o trabajo de investigacion cumple con
6 Patentes / los requisitos de patentabilidad? i
Especialista de De ser si, continuara la actividad 8.
Patentes De ser no, continuard la actividad 7.
Investigador de Indicar que el proyecto o trabajo de investigacion
7 Patentes / no cumple con los requisitos de patentabilidad via Correo
Especialista de correo electrénico. electrénico
Patentes Finalizar el proceso.
Investigador de
8 Patentes / Realizar el andlisis de libertad de accion para evitar i
Especialista de gue se infrinja derechos autor de terceros.
Patentes
Investigador de ¢ El proyecto o trabajo de investigacion se infringen
9 Patentes / derechos de patente? i
Especialista de De ser si, continuara la actividad 10.
Patentes De ser no, continuara la actividad 15.
Investigador de
Patentes / Enviar el analisis de libertad de accion via correo Correo
10 o L ' o o
Especialista de electronico al Vicerrectorado de Investigacion. electronico
Patentes
11 V|cerr¢ctor. ge Recibir y revisar el andlisis de libertad de accion. -
Investigacion
¢, Se continuard con el proceso de patentes del
12 Vicerrector de proyecto o trabajo de investigacion? i

Investigacion

De ser si, continuara la actividad 14.
De ser no, continuaréa la actividad 13.
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Indicar que el proyecto o trabajo de investigacion
Vi no continuard con el proceso de patentes al
13 icerrector de investigador o especialista de patentes via correo Correq
Investigacion o electronico
electrénico.
Finalizar el proceso.
. Dar conformidad para continuar con el proceso de
Vicerrector de ; . N Correo
14 S patentes al investigador o especialista de patentes o
Investigacion : L electrénico
via correo electronico.
Investigador de - chur_nentos
Patentes / Redactar los docum_entos técnicos y legales de técnicos y
15 o acuerdo a la normativa de patentes y elaborar la legales /
Especialista de S e
solicitud de patente. Solicitud de
Patentes
patente
Investigador de
Patentes / Realizar el pago de la tasa de presentacion de la
16 o Y -
Especialista de solicitud de la patente.
Patentes
. Documentos
Investigador de . -~ L.
Subir los documentos técnicos y legales y la |técnicos y legales
Patentes / L o
17 - solicitud de patentes a la mesa de partes de / Solicitud de
Especialista de
INDECOPI. patente / Mesa
Patentes
de partes
Documentos
- o técnicos y legales
18 INDECOPI Re_(:l_blr los documentos técnicos y legales vy la / Solicitud de
solicitud de patentes mediante la mesa de partes.
patente / Mesa
de partes
¢ Los documentos seran admitidos?
19 INDECOPI De ser si, continuara la actividad 21. -
De ser no, continuard la actividad 20.
20 INDECOPI R.echazar la solicitud de patentes. Mesa de partes
Finalizar el proceso.
21 INDECOPI Rechazar la solicitud de patentes. Mesa de partes
. Completar el formato de Registro de patentamiento
Investigador de . . S
con el titulo de la invencién presentada y con las .
Patentes / o Registro de
22 L caracteristicas de las patentes (este formato se .
Especialista de o patentamiento
actualizara de acuerdo a las etapas para lograr el
Patentes .
otorgamiento de la patente).
Investigador de Constancia de
9 Elaborar la constancia de solicitud de registro de solicitud de
Patentes / - . X )
23 . patente y solicitar firma de Vicerrector de registro de
Especialista de SRR b
Investigacion via correo electronico. patente / Correo
Patentes -
electrénico
Constancia de
o Vicerrector de Recibir y revisar la constancia de solicitud de Srg;?;ttl:g gee
Investigacion registro de patente patente / Correo
electrénico
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¢ Tiene observaciones de la constancia de solicitud
o5 Vicerrector de de registro de patente? i
Investigacion De ser si, continuara la actividad 26.
De ser no, continuara la actividad 28.
. Indicar observaciones de la constancia de solicitud
Vicerrector de : i . L Correo
26 . de registro de patente al investigador o especialista L
Investigacion . - electrdnico
de patentes via correo electrénico.
Investigador de . . Constancia de
Levantar las observaciones de la constancia de o
Patentes / L X solicitud de
27 Especialista de solicitud de registro de patente. reqistro de
P Volver a la actividad 23. 9
Patentes patente
Constancia de
Vicerrector de Firmar la constancia de s_,oI|C|tud de registro de sollpltud de
28 L patente y enviarla al investigador o especialista de registro de
Investigacion . L
patentes via correo electrénico. patente / Correo
electrdnico
Realizar la publicacion de la solicitud de la patente
en la Gaceta electronica, se abre un plazo de
oposicién junto con la publicacion, con una i
29 INDECOPI duracion de 60 dias habiles para Patentes de
Invencibn y 30 dias hébiles para Patente de
Modelos de Utilidad.
30 INDECOPI Habilitar _ .el pago del examen de fondo o i
patentabilidad.
Invsz't[giggr/de Pagar el examen de fondo o patentabilidad y el
31 - mantenimiento de la solicitud, este es un pago -
Especialista de . -
anual, solo para patentes de invencion.
Patentes
Realizar el examen de fondo o patentabilidad,
donde se evallan los requisitos de novedad, nivel
32 INDECOPI inventivo y aplicacién industrial para patentes de -
invencion, y los de novedad y ventaja técnica para
modelos de utilidad.
¢ Tiene observaciones?
33 INDECOPI De ser si, continuara la actividad 35. -
De ser no, continuara la actividad 37.
34 INDECOPI Ind|ca_r _ observaciones ] al mvestlggd.or o] Cor(eq
especialista de patentes via correo electrénico. electrénico
|nv§;§$2r/de Levantar las observaciones indicadas por
35 Especialista de INDECOPI. i
P Volver a la actividad 33.
Patentes
¢ Otorgaran la patente?
36 INDECOPI De ser si, continuara la actividad 38. -
De ser no, continuara la actividad 39.
Otorgar la patente (o la otorga en parte) si esta
37 INDECOPI cumple todos los requisitos de patentabilidad. -
Finalizar el proceso
38 INDECOPI Denegar la patente, ver lineamiento 6.7.2. i

Finalizar el proceso.
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)‘v CODIGO:
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE PATENTES UPNW-ESS-PRC-013

Universidad .

Nglr\f;ﬂv?liener VERSION: 01

8. CONTROL DE VERSIONES
No aplica.

9. REGISTROS

9.1. UPNW-EES-FOR-082 Constancia de Solicitud de Registro de Patente.
9.2. UPNW-EES-FOR-083 Registro de Patentamiento.
9.3. Solicitud de patente.

10. ANEXOS

No aplica.
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