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CONCEPTOS GENERALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¢QUE ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

Es el conjunto de normas que tienen por objeto proteger las creaciones del intelecto
humano, que poseen un cardcter intangible, y comprende invenciones, obras literarias y
artisticas, variedades vegetales, marcas comerciales y otros signos distintivos. Esta
expresién se divide en categorias, dependiendo del objeto protegido, en especifico,
Propiedad Industrial, derecho de autor y otras formas de proteccion de tipo sui generis,
como los derechos de obtentor.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

PROPIEDAD
INDUSTRIAL

DERECHO DE AUTORY

Patentes de invencion DERECHOS CONEXOS
Marcas comerciales Ob lit . tisti
Modelos de utilidad e

cientificas

Diseios Industriales
Secretos industriales
Signos Distintivos
Circuitos integrados

Programas computacionales
Obras cinematograficas
Composiciones musicales
entre otras..

PROTECCION DE
TIPO SUI GENERIS

NOMBRES DE
DOMINIO

Derechos de obtentor
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¢QUE ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Se refiere a los derechos de propiedad intelectual que sean susceptibles de aplicacion
industrial, comprendiendo dentro de ella toda la actividad productiva y comercial,
incluidos los servicios, que cuyos resultados sean novedosos y tengan nivel inventivo,
como asimismo, todos los signos distintivos protegidos por la ley. Quedan comprendidos
dentro de esta categoria de Propiedad Intelectual, las Invenciones, Modelos de Utilidad,
Dibujos o Disefos Industriales, Esquemas de Trazado o Topografia de Circuitos Integrados,
Secretos Empresariales e industriales, Marcas Comerciales, Indicaciones Geograficas y
Denominaciones de Origen y, en general, todos los demdas objetos de derechos de
propiedad industrial reconocidos por la ley o los tratados internacionales actuales o
futuros.

¢QUE ES EL DERECHO DE AUTOR?

Se refiere a derechos de propiedad intelectual, patrimoniales y morales, que adquieren los
autores o titulares originarios de obras de la inteligencia en los dominios literarios,
artisticos y cientificos, cualquiera que sea su forma de expresion, respecto de sus
creaciones, como asi también los intérpretes sobre sus respectivas interpretaciones.

Se incluye en este concepto a los programas computacionales.

A diferencia de los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor nacen con la
sola creacién de la obra, no siendo necesario que se registre, aunque usualmente es
recomendable su registro, para contar con evidencia.

De acuerdo a nuestra legislacidn interna, se habla indistintamente de Derechos de Autor o
Propiedad Intelectual.

¢QUE SON LOS DERECHOS CONEXOS?

Tipo de derecho patrimonial de autor y se refiere a los derechos que se concede a los
artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusién de sus producciones
o interpretaciones y percibir una remuneraciéon por el uso publico de las mismas, sin
perjuicio de las que corresponden al autor de la obra.

¢QUE SON LOS DERECHOS DE OBTENTOR?

Se refiere a una forma de propiedad intelectual de naturaleza especial o sui generis, cuyo
objeto de proteccién es la nueva variedad u obtencién vegetal (plantas, semillas, flores,
frutales, etc.).

¢QUE SON LOS NOMBRES DE DOMINIO?
Es una direccién mnemotécnica de internet expresada en palabras, secuencia de letras o
numeros, de manera simple, para facilitar al usuario de la red la asociacién con el nombre
o la marca correspondiente a una persona o empresa.
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Los nombres de dominio integran la subcategoria de signos distintivos, pero no se
encuentran regulados en la Ley de Propiedad Industrial, sino en un reglamento especifico
dictado por NIC Chile (Network Information Center Chile). Tienen una naturaleza juridica
distinta, no constituyen derechos reales.

NOTA:
¢CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL COMERCIO?
La Propiedad Intelectual se ha transformado en un significativo instrumento juridico-
econdmico de innovacion, desarrollo y competitividad. Como consecuencia de ello, los
Estados se han visto en la necesidad de proteger estos activos intangibles, generando asi
los incentivos para la creacion intelectual, los cuales contribuyen al desarrollo econédmico y
social de los paises.
De esta manera, en una sociedad globalizada, los derechos de propiedad intelectual
permiten que las empresas aumenten su competitividad en el mercado y puedan disefiar
estrategias empresariales que las posicionen en él y otorguen una ventaja comparativa
respecto de sus competidores.

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AMBITO UNIVERSITARIO

LA UNIVERSIDAD COMO ACTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION

Es indiscutible el rol que juegan las universidades en el sistema nacional de innovacion,
toda vez que interactlian tanto con el sector publico como con el sector privado,
concentrando la mayor cantidad de profesionales altamente calificados en las diversas
areas del conocimiento. Su principal contribucién al Sistema Nacional de Innovacion es
mediante la investigacion que se lleva a cabo en su interior y que, eventualmente, puede
transformarse en una innovacién.

Uno de los factores que inciden en este protagonismo, viene dado por la apropiabilidad de
los resultados de investigacién por las universidades y la posibilidad de que sean
transferidos a terceros. Sin estos incentivos, dificilmente podrian interactuar las
universidades con el sector productivo.

LA TERCERA MISION DE LAS UNIVERSIDADES

Las funciones tradicionales que han caracterizado a las universidades son la docencia e
investigacion. Sin embargo, durante las ultimas décadas se ha impulsado la necesidad de
gue el conocimiento creado en estas instituciones de educacién superior sea transferido,
para que sea transformado en nuevos bienes o servicios disponibles, beneficiosos para la
sociedad. En este sentido, las universidades no solamente son entes difusores del
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conocimiento, sino también creadores del mismo y, en muchas ocasiones, aplicadores de
los nuevos conocimientos generados, especialmente en el drea de las ciencias aplicadas.

APROPIABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION: TITULARIDAD DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
De acuerdo a la legislacion vigente en nuestro pais, los derechos de propiedad intelectual
o industrial sobre los resultados de investigacion perteneceran a las Universidades.
¢ Invenciones universitarias (art. 70 Ley de Propiedad Industrial): “... 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 en
una relacion dependiente o independiente, por universidades o por las
instituciones de investigacion incluidas en el decreto ley N2 1.263, de 1975,
perteneceran a estas ultimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que
los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o
creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo”.
e Obras creadas por funcionarios del Estado (art. 88 Ley de Propiedad Intelectual):
“El Estado, los Municipios, las Corporaciones oficiales, las Instituciones semifiscales
0 autonomas y las demas personas juridicas estatales seran titulares del derecho
de autor respecto de las obras producidas por sus funcionarios en el desempefio
de sus cargos”.

éCuando la Universidad es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial
sobre los resultados de investigacion?

i.  Cuando sean producto o consecuencia de la labor creativa o inventiva de personas
contratadas por la universidad, como por ejemplo un académico, investigador y/o
funcionario de la Universidad. En el caso de las universidades publicas es aplicable
a los contratados a honorarios.

ii.  Cuando se utilicen recursos de la Universidad o recursos obtenidos de concursos
en que la Universidad sea entidad beneficiaria o patrocinante, siempre que quien
produjo o colabord en la obtencidn de los resultados de investigacidon tenga un
vinculo contractual con la Universidad. En este caso, las bases de un determinado
concurso podrian establecer un régimen de apropiabilidad distinto, en cuyo caso
se estard a lo que dispongan las bases.
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¢COMO PROTEGER UN RESULTADO DE INVESTIGACION?

La identificacién del tipo de proteccién aplicable al resultado de investigacion, asi como el
objetivo que se busca alcanzar con dicha proteccidn, son elementos cruciales para
responder esta pregunta. Dicho en términos simples, se debe tener claridad respecto al
alcance del resultado de investigacién para determinar el mecanismo de proteccién
adecuado.

¢éProtejo la forma o el contenido del resultado de investigacion? ¢Hay alguna diferencia si
el resultado de investigacién resuelve un problema técnico? ¢ Qué ocurre si el resultado de
investigacion es mas bien estético? ¢Cual es el tipo de proteccion que mejor se ajusta al
modelo de transferencia del resultado de investigacidn?... Este tipo de interrogantes
deben ser consideradas al momento de proteger un resultado de investigacion mediante
derechos de propiedad intelectual o industrial.

Derecho de autor Modelos de utilidad
Patente de invencién Disefios industriales
Secretos industriales Topografias de circuitos integrados
Variedades vegetales Marcas comerciales

DERECHO DE AUTOR

¢éCOMO PROTEGER UNA TESIS, MONOGRAFIA, UNA PUBLICACION CIENTIFICA O UNA
COMPOSICION MUSICAL?

Cuando queremos proteger la forma de expresion de una idea y no su contenido, nos
encontramos en el mundo del DERECHO DE AUTOR, que tiene por objeto de proteccion a
la OBRA.

Caracteristicas de las obras para ser amparadas por derecho de autor:
e Originalidad. La obra debe diferenciarse de otra del mismo género.
e Evalia forma y no contenido. No se evalla el mérito artistico o cientifico de la
obra, sino la forma en que se expresa
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¢QUE ES UNA OBRA PROTEGIDA POR DERECHO DE AUTOR?

Se refiere a cualquier creacion original de naturaleza literaria o artistica, incluyendo libros,
articulos y otras obras escritas; obras dramdticas y dramadatico-musicales; pinturas,
esculturas, fotografias, obras audiovisuales y cinematograficas; planos de arquitectura,
programas computacionales y bases de datos.

NOTA
¢POR QUE LOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES SE PROTEGEN POR DERECHO DE
AUTOR?
De acuerdo a nuestra legislacion, los programas computacionales son obras escritas y, por
ende, quedan amparados por la Ley de Propiedad Intelectual (derecho de autor).
Excepcionalmente, éstos podrian protegerse como patente de invencion, cuando forman
parte integrante de un sistema, aparato, producto o procedimiento que reuna los
requisitos generales de patentabilidad. Asimismo, ciertas legislaciones como la
estadounidense, permiten el patentamiento de algunos programas computacionales.

¢QUIEN ES EL TITULAR DEL DERECHO DE AUTOR?
Por regla general, el titular del derecho de autor es la(s) persona(s) natural que participa
en la creacion de una obra (autor), salvo ciertas excepciones legales:

e Programas computacionales: Se debe distinguir: (i) programas computacionales
producidos por dependientes en el ejercicio de sus funciones: pertenecen al
empleador; (ii) programas computacionales producidos por encargo: pertenecen a
quien solicitd el encargo, salvo disposicién expresa en contrario.

e obras creadas por funcionarios del Estado: el titular del derecho de autor serd la
persona juridica estatal en la cual se crea o produce la obra (se aplica a las
universidades del Estado).

e Obras cinematograficas: Pertenecen al productor.

e Obras periodisticas: pertenecen a la empresa periodistica.

CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE AUTOR
e La obra se protege desde su creacidn y no requiere registro (sélo tiene efecto
como medio de prueba). Esta es una manifestacién del principio de proteccién
automatica.
e Es barato e internacional (también es una manifestacién del principio de
proteccién automatica de la obra).
e Laduracidn del derecho de autor (en Chile) es la vida del autor mas 70 afios.
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e En Chile, la inscripcidn voluntaria de una obra protegida por derecho de autor se
realiza en el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) de la Direccion de
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

¢QUE DERECHOS OTORGA LA PROTECCION MEDIANTE DERECHO DE AUTOR?
El derecho de autor concede dos tipos de derechos:

1. DERECHOS MORALES: Son aquellos que permiten mantener la relacién del autor
con la obra. Por esta razdon son perpetuos, inalienables, inembargables,
intransferibles, irrenunciables y, en consecuencia, siempre perteneceran a la
persona natural que cred la obra, es decir, al autor. Estos son:

e Paternidad (reclamar la paternidad de una obra y exigir que su nombre
aparezca en calidad de autor)

e Integridad (oponerse a transformaciones o mutilaciones de la obra que le
causen detrimento o dano moral)

e Anonimato (exigir que se respete la voluntad de que la obra se mantenga
como andnima)

e Conservar la obra inédita (evitar que la obra sea dada a conocer al publico)

2. DERECHOS PATRIMONIALES: Consisten en la facultad exclusiva del titular del
derecho de autor de aprovecharse y disponer econdmicamente de la obra. A
diferencia de los derechos morales, son temporales (sujetos a la regulacién de
cada pais), transferibles y renunciables. Los derechos patrimoniales consisten en la
potestad exclusiva del titular del derecho de autor de aprobar o no::

e La Distribucién (ponerla a disposicién del publico por cualquier medio)

e La Reproduccion (realizar copias de la obra)

e La Adaptacidn (facultad de transformarla y generar obras derivadas)

e LaTraduccién

e La Comunicacién publica (poner la obra al acceso de una pluralidad de
personas)

e Derechos conexos (tipo de derecho patrimonial de autor que se concede a
artistas, intérpretes y ejecutantes).

¢QUE DIFERENCIA EXISTE ENTRE COPYRIGHT Y EL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR?

A pesar de que en la actualidad ambos conceptos se utilizan casi indistintamente, en la
practica tienen diferencias sustantivas.

La principal diferencia entre ambos radica en que el COPYRIGHT (tradicion anglosajona)
tiene su centro u objeto en los derechos patrimoniales que se otorgan al titular del
derecho, toda vez que se centra en la explotacién de la obra. De esta manera, en el
COPYRIGHT no encontramos tan nitidamente la distincién entre derechos morales y
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patrimoniales de autor, razén por la cual es posible que el autor sea tanto una persona
natural como una persona juridica. En tanto, el Derecho de Autor, como su nombre lo
indica, se centra, mas que en la reproduccién de la obra, en los derechos que se le
confieren al titular de dicho derecho.

NOTA
¢A QUIENES PERTENECEN LAS TESIS O MEMORIAS DE GRADO GENERADAS POR
ESTUDIANTES?

Por regla general, el derecho de autor recae en el creador de la obra, es decir, el
estudiante.. En el caso de los estudiantes de la Universidad de Antofagasta no se aplica la
excepcion de obras creadas por funcionarios del Estado, toda vez que entre los estudiantes
y la Universidad no existe relacion laboral o de dependencia que justifique atribuir la
titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial a la universidad. Por lo
tanto, en el caso de los alumnos, dicha propiedad intelectual pertenecerd a ellos.

Ahora bien, en cuanto al contenido de las tesis o memorias de grado, por lo general ellas
se realizan en conjunto con académicos y/o investigadores de la Universidad. Por lo tanto,
si el contenido de la tesis da lugar a una patente de invencion u otro derecho de propiedad
industrial, al menos, la titularidad serd compartida, o bien podrd ser de la Universidad en
el caso que el alumno consienta someterse al Reglamento de Propiedad Intelectual e
Industrial de la casa de estudios, siempre que dicho Reglamento altere expresamente la
regla general sefialada.

PATENTE DE INVENCION

Aquellos resultados de investigacion que vienen a resolver un problema técnico, de
cualquier naturaleza (salvo los excluidos expresamente por la Ley) transformandose en
una creacion industrial y/o tecnoldgica, quedan amparados por el derecho de patentes, ya
sea por las patentes de invencion o por los modelos de utilidad, dependiendo del tipo de
resultado de investigacion.

¢PATENTAR O PUBLICAR?

Es la primera interrogante a la que se enfrenta un investigador cuando alcanza un
resultado de investigacidon que soluciona un problema técnico.

La respuesta a esta interrogante debe considerar diversos aspectos:

i. La publicacion previa a la solicitud de patente afecta la novedad de la invencién vy,
por regla general, impide su patentamiento (excepcidn: divulgacidén inocua): Se
debe compatibilizar la presentacidn de la solicitud de patente con la publicacién de
un articulo cientifico, toda vez con el objeto de no afectar el proceso de
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patentamiento, se puede publicar un articulo al dia siguiente de haber sido
presentada la solicitud de patente.

ii. La patente no sélo responde a aspectos técnicos: La decision de patentar debe
considerar aspectos legales (cumplimiento de requisitos legales de patentabilidad,
a saber, novedad, nivel inventivo y aplicacidn industrial) y comerciales (viabilidad
de explotacién, tamafio de mercado, existencia de barreras de entrada, entre
otras).

Si bien los aspectos comerciales no son relevantes para la obtencién de la patente
de invencién, no debe perderse de vista que la patente es un monopolio de
explotacién comercial.

iii. La patente es un monopolio de explotacién comercial, pero no un monopolio del
conocimiento: La patente otorga un monopolio de explotacion comercial, pero el
contenido de las patentes es publico, con el objeto de mejorar el acervo
tecnoldgico de la sociedad. De esta manera, el Derecho de Patentes busca el
equilibrio entre el interés privado (monopolio de explotacién comercial a favor del
titular de la patente) y el interés publico (patentes como fuente de informacion
cientifica y tecnoldgica para que todos puedan acceder).

CONCEPTO DE INVENCION

El concepto legal de INVENCION dice relacién con toda solucién a un problema de la
técnica que genere un quehacer industrial. En otras palabras, la invencion es el objeto de
proteccidon y su concepto comprende dos elementos esenciales:

e Debe ser un conocimiento técnico (no estético), novedoso, caracterizado por la
intervencién humana (los descubrimientos no son inventos).

e Debe originar una actividad productiva concreta, debe ser industrialmente
reproducible, y se refiere a un concepto amplio de industria que no guarda
relacion con la factibilidad econémica del invento (perfectamente puede existir un
invento que no es comercialmente rentable ni atractivo).

¢QUE ES UNA PATENTE DE INVENCION?
es el derecho exclusivo otorgado por el Estado para la explotacién de una invencién
durante un periodo de tiempo determinado.

Caracteristicas de las patentes de invencidn:
e Derecho exclusivo: Otorga al titular la facultad de usar y disponer de la invencion
en forma exclusiva.
e Derecho excluyente: Es la facultad del titular de la patente de impedir a terceros
ciertos usos y la explotacién comercial de la invencidn sin su autorizacién.
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Derecho limitado temporal y territorialmente: En el derecho de patentes prima el

principio de territorialidad y, por ende, no existe la “patente mundial”. Se debe
obtener la patente en todos aquellos paises de interés para el invento. En aquellos
paises donde no se protege la invencidn, ésta es de dominio publico.

En Chile, la proteccion dura 20 afios contados desde la fecha de solicitud de
patente.

Puede ser de producto, procedimiento o uso, incluyendo nuevos usos: La
diferencia radica en el dmbito de proteccién: Las patentes de productos se
reivindican (protegen) en base a sus componentes; las de procedimiento en base a
sus etapas y las de uso en base a su aplicacién (la proteccién de nuevos usos debe
cumplir con todos los requisitos de patentabilidad).

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Aplicacié
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NOVEDAD

e Lanovedad es un requisito objetivo y de caracter mundial.

e Es absoluto, en el entendido de que su andlisis es uno a uno (existe o no existe con
anterioridad en estado del arte), donde no se distingue si las diferencias son
pequenas o grandes. Si hay diferencias (aunque sean minimas) existe novedad.

e Para verificar si algo es novedoso, se debe revisar el Estado del Arte. El Estado del

Arte lo constituye todo lo que haya sido divulgado o puesto a disposicion del
publico de cualquier manera, en cualquier parte del mundo.
En relacién con la proteccién de resultados de investigacion, forman parte del
Estado del Arte: publicacion en la web; publicacién cientifica; presentacién en un
congreso o seminario; una tesis disponible en la biblioteca (aunque nadie la haya
retirado), entre otros.

EXCEPCIONES A LA NOVEDAD

Considerando el alcance del requisito de novedad, se reconocen ciertas excepciones en
virtud de las cuales, a pesar de que la invenciéon ya ha sido divulgada o puesta a
disposicion del publico, se permite su proteccion (en la medida que cumpla los otros
requisitos de patentabilidad). Estas excepciones son:

a. DERECHO DE PRIORIDAD: Surge como consecuencia de la inviabilidad temporal de

presentar solicitudes de patente simultaneas en distintos paises sin afectar la
novedad.
En base a esta excepcidn se otorgan 12 meses, contados desde la primera solicitud
de patente (prioridad), para presentar otras solicitudes de patente en todos
aquellos paises que sean miembros del tratado, sin que la primera solicitud afecte
la novedad de las otras.

b. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT): Es un tratado
internacional, de caracter procedimental, que no redunda en la concesién de
patentes.

En base a esta excepcidn, se otorgan hasta 30 meses para presentar solicitudes de
patente en aquellos paises miembros del Tratado, sin que se afecte la novedad de
dichas solicitudes.

c. DIVULGACION INOCUA: Sélo se reconoce en algunos pocos paises (Chile la
reconoce) y consiste en la facultad de presentar una solicitud de patente dentro de
12 meses (en algunos paises sélo son 6 meses, por ejemplo, China), contados
desde la divulgacidn previa de la invencién. Esta divulgacion debe cumplir ciertos
requisitos: (i) haber sido realizada por el solicitante de la patente o con su
autorizacion; o (ii) sea producto de abusos o practicas desleales.
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el efecto practico de la divulgacién inocua es que dicho documento no sera
considerado para determinar la novedad y nivel inventivo de la solicitud de
patente.

NIVEL INVENTIVO
e Dice relacién con la no-obviedad de la solucidn al problema técnico, desde el
punto de vista de un experto en la materia. Es decir, la solucidon podria tener
Novedad, pues no existia, pero era desprendible del Estado del Arte, en cuyo caso
adolece de Altura Inventiva.
e Obliga a la comparacion de mas de un documento para determinar si el resultado
alcanzado es o no evidente o derivable.

APLICACION INDUSTRIAL
e Se considera industria en sentido amplio que incluye, la manufactura, mineria,
construccion, agricultura, silvicultura, pesca, entre otros.
e Tiene relacién con la reproducibilidad del invento, esto es, la capacidad de que sea
replicado.
e No tiene relacion con la viabilidad econdmica del invento
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EXCLUSIONES LEGALES DE PATENTABILIDAD
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SECRETOS INDUSTRIALES O EMPRESARIALES

Los resultados de investigacion muchas veces se traducen en un conjunto de técnicas y
conocimientos sobre productos o procesos industriales, que no ha sido conocida por
terceros y tiene un valor comercial para una empresa, pues le otorga a quien la posee, una
ventaja competitiva. Esta informacion se conoce como Secretos Industriales o
Empresariales.

¢POR QUE NO PATENTAR ESTA INFORMACION?
En primer lugar, cuando hablamos de secretos industriales o empresariales, nos referimos
a informacién que es valiosa en el proceso productivo de una empresa o en el desarrollo
de productos. Por lo tanto, la razén de no patentar se explica por dos razones:
1. Lainformacion no cumple con los requisitos generales de patentabilidad.
2. La estrategia de transferencia tecnoldgica requiere que dicha informacion no se
haga publica (toda patente de invencién debe publicarse).

CARACTERISTICAS DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES O EMPRESARIALES

e No se registra, ya que el registro implicaria la divulgacién (publicacién) del secreto.
Algunos optan por realizar un depdsito notarial, como medida de resguardo vy
seguridad.

e No tiene plazo de proteccién, ya que su duracién esta condicionada a que la
informacidn se mantenga en secreto.

e Es mas riesgos y mas dificil acreditar el uso ilicito de la informaciéon que comprende
el secreto.

¢COMO SE PROTEGEN LOS SECRETOS EMPRESARIALES O INDUSTRIALES?
Adoptar las medidas de seguridad y control que sean necesarias para evitar que el secreto
se haga publico:
e Limitar la cantidad de personas que tienen acceso a la informacion;
e Parcializar la informacion que comprende el secreto; entre otras medidas.
e Suscripcidon de convenios de confidencialidad con todas aquellas personas que
pueden llegar a tener acceso a la informacion.
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VARIEDADES VEGETALES

¢QUE ES UNA VARIEDAD VEGETAL?
Es el conjunto de plantas del taxdon mas bajo conocido, que sean iguales entre si y
transmitan sus caracteres a los descendientes. Es la ultima subdivision del reino vegetal.

¢CUAL ES EL TIPO DE PROTECCION APLICABLE A LAS NUEVAS VARIEDADES VEGETALES?
Cuentan con un mecanismo especial de proteccion denominado DERECHOS DE
OBTENTOR, que otorgan derechos exclusivos a los obtentores.

El derecho de obtentor buscan incentivar la creacién de nuevas variedades de plantas,
recompensando los largos y costosos procedimientos que permiten obtener nuevas
variedades.

REQUISITOS DE PROTECCION DE LAS VARIEDADES VEGETALES

eNovedad comercial.
La variedad no debe
haber sido
comercializada

previo a la
proteccion, salvo
excepciones legales.

( eLa variedad debe
mantenerse uniforme
en el tiempo

HOMOGENEIDAD

eLa variedad debe
distinguise
claramente de otra,
basado en sus
caracteres
importantes

permanecer N\
conforme a su

definicién luego de
multiples
reproducciones

e La variedad debe

SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE LAS VARIEDADES VEGETALES ¢ QUE ES EL
CONVENIO UPOV?

Es el tratado multilateral que regula los derecho de obtentor sobre nuevas variedades.
Existen diversas versiones del Convenio, siendo las mas importantes la del afio 1978 y
1991. Nuestro pais adhirié al Convenio UPOV 78 y, por ende, la legislacién interna se
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adapta a dicho tratado. Chile se obligé, en Tratados de Libre Comercio, a adoptar la
version 1991, pero estd en incumplimiento de dicha obligacién.

Las principales diferencias entre UPOV 78 y UPOV 91 se refieren a que este ultimo se
acerca los derechos de obtentor al sistema de patentes.
De esta manera, algunas de las diferencias entre UPOV 78 y UPOV 91 son las siguientes:

e UPOQOV 78 impide la doble proteccién de las variedades vegetales. Una variedad no
puede ser objeto de proteccién mediante patente de invenciéon y derecho de
obtentor.

e UPOQOV 78 limita los derechos exclusivos del obtentor sélo a fines comerciales.

e UPQV 78 Tiene un plazo de proteccién menor que UPOV 91.

e Las excepciones al derecho de obtentor se encuentran mas limitadas en UPOV 91.

TABLA COMPARADA ENTRE PATENTES DE INVENCION Y DERECHOS DE OBTENTOR

Objeto de Invencion

proteccion

Variedad vegetal

(i) Novedad comercial; (ii)
Homogeneidad; (iii) Distintividad;
(iv) Estabilidad

Requisitos de
proteccion

(i) Novedad; (ii) Nivel
inventivo; (iii) Aplicaciéon
industrial

Alcance de la

proteccion

Cualquier uso de la invencion
requiere autorizacion del
titular del derecho, salvo

ciertas excepciones legales

Limitado a fines comerciales y
solo respecto al material de
reproduccidon o multiplicacién
vegetativa (Convenio UPQV 78).
En el Convenio UPOV 91, el
alcance de la proteccidn es mas
amplio y similar a las patentes de
invencion

Duracion de la
proteccion

20 afos contados desde la
fecha de solicitud

Convenio UPQV 78: En el caso de
vides, arboles forestales, frutales
y ornamentales (18 afios). Para el
resto de variedades (15 afios)
Convenio UPOV 91: 25 afios para
arboles y vides; 20 afios resto de
variedades.

Ddénde se protegen INAPI SAG (Servicio Agricolay
(Chile) Ganadero)
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MODELOS DE UTILIDAD

Se refiere a aquellas creaciones tecnolégicas menores que mejoran la utilidad de un
producto o articulo tridimensional ya conocido. Si bien inicialmente estuvo pensada en los
paises con escaso avance cientifico y tecnolégico, en la actualidad también es utilizado en
paises tecnolégicamente avanzados, ya que brinda una alternativa de proteccién mas
simple y menos costosa. La diferencia con los inventos es que solamente se exige Novedad
y Aplicacion Industrial. No se requiere Altura Inventiva.

Algunos paises que contemplan los modelos de utilidad como tipo de proteccién son:
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, Eslovaquia, Espafia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japdn,
Malasia, México, Paises Bajos, Peru, Polonia, Portugal, Republica Checa, Republica de
Corea, Rusia, Turquia, Ucrania, Uruguay y Uzbekistan.

¢QUE ES UN MODELO DE UTILIDAD?

“Instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en
los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su
funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la funcion
a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenia” (Definicion
legal)

CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

e Por lo general, corresponden a resultados indirectos de investigacion, pasando
incluso desapercibido para los investigador

e Se protege el objeto por su cambio de forma, en la medida que dicha modificacién
le otorgue una nueva utilidad o beneficio adicional. Siempre es un objeto
tridimensional.

e Como todos los derechos de propiedad industrial son territoriales y no todos los
paises aceptan este tipo de proteccion.

e Otorga los mismos derechos que una patente de invencion: derecho exclusivo y
excluyente.

e Menores requisitos de proteccién: Sélo se debe acreditar novedad y aplicaciéon
industrial. no aplica el requisito de nivel inventivo.

e Menor plazo de proteccion: En nuestro pais es de 10 afios contados desde la
solicitud.
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menor costo de solicitud y tramitacién. se registran en INAPI, al igual que las
patentes de invencién y los otros privilegios industriales, salvo los secretos
empresariales.

DISENOS INDUSTRIALES

Los disefios industriales dicen relacién con aquellas CREACIONES ESTETICAS NOVEDOSAS
gue tienen una aplicacién industrial. En otras palabras, se trata de innovaciones estéticas
de un producto industrial que no resuelvan un problema de la técnica.

CONCEPTO DE DISENO INDUSTRIAL

Desde el punto de vista legal el disefio industrial “comprende toda forma tridimensional
asociada o no con colores, y cualquier articulo industrial o artesanal que sirve de patron
para la fabricacion de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma,
configuracion geométrica, ornamentacion o una combinacion de éstas, siempre que dichas
caracteristicas le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal
manera que resulte una fisonomia nueva”

CARACTERISTICAS DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

No son resultados esperados de investigacion, y tienen especial relevancia en la
comercializacion de productos.

Se protege el objeto por su forma, la que debe ser ornamental o estética. Si el
cambio de forma otorga una funcionalidad al objeto, constituye causal de
irregistrabilidad.

Debe ser novedoso y el plazo de proteccién es de 10 afios contados desde la
solicitud de registro.

Se protegen en INAPI

TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

¢QUE SE ENTIENDE POR TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS?

Se refiere a productos capaces de desarrollar una funcidén electrénica, constituidos por un
conjunto de elementos, de los cuales al menos uno es un semiconductor. La proteccién
recae en el mapa del semiconductor y no el software que incorpora.
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FUNDAMENTO DE LA PROTECCION

Los tipos de proteccién tradicionales, tales como patentes o secretos industriales no dan
respuesta a este tipo de innovaciones tecnolégicas. En el caso de las patentes de
invencion, por lo general, no logran superar el requisito de nivel inventivo. Por otra parte,
la facilidad de copia de estas innovaciones impide que sean protegidos mediante los
secretos industriales.

CARACTERISTICAS
e Deben ser originales
e El plazo de proteccion es de 10 afios contados desde la solicitud de registro o de la
primera explotacion comercial en cualquier parte del mundo.

MARCAS COMERCIALES

En el contexto econémico global, las marcas comerciales son activos intangibles muy
importantes para las empresas, y en algunos casos puede significar que el valor de una
compaiiia dependa esencialmente de sus signos distintivos.

Las marcas comerciales también tienen relacion con el proceso de investigacion vy
desarrollo, ya que si bien no son resultados directos de investigacién, juegan un
importante rol en el proceso de comercializacion de una tecnologia, donde un producto
y/o servicio debe diferenciarse de otro.

Dentro de los activos intangibles mds importantes de una empresa, se encuentran los
signos distintivos o marcas comerciales, pues éstas permiten al oferente del producto o
del servicio, diferenciarse de otros oferentes, bajo el “paraguas” de un signo que el
publico relevante identificard con su producto o servicio, y no con el de otros oferentes de
opciones semejantes, equivalentes o sucedaneas.

¢QUE ES UNA MARCA COMERCIAL?
La ley defina la marca comercial como todo signo susceptible de representacién grafica
capaz de distinguir en el mercado productos o servicios.

Una marca puede consistir en una palabra, un conjunto de letras, de nimeros, en un
simbolo o logo, o en una combinacidn de ellas.

Avda. Angamos 601 e e Instituto Antofagasta 3° piso® Campus Coloso 20
Fono (55) 2 513753 —(55) 2 513503
Antofagasta e Chile



OTL&UA

Universidad
de Antofagasta

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
OFCINA DE TRANSFERENCIA'Y LICENCIAMIENTO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO

La ley también permite la proteccién de marcas sonoras, precisamente porque ellas son
también signos distintivos que permiten distinguir productos o servicios, y son
susceptibles de representacion grafica.

CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS COMERCIALES
e Su principal funcién es distinguir. Por ello, deben ser distintivas, es decir, no
descriptivas, indicativas, genéricas.
e Deben ser nuevas
e Su duracién es de 10 anos desde su inscripcidon, pero es el Unico derecho de
propiedad industrial renovable.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE RESULTADOS
DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

' Proteccion del
- resultado de
. Decision investigacion

. Evaluaciéndela
OTL-UAy la
Comision de
’ Propiedad
" Envio de Intelectual
antecedentesa
Secretariode
Investigacion

de Facultad
“*Formulario

de
Divulgacion

TODO COMIENZA CON EL RESULTADO DE INVESTIGACION
Y SU COMUNICACION INTERNA

¢QUE ES UN PROYECTO DE INVESTIGACION?

Conjunto de actividades metddicas que tienen por objeto la generacién de nuevo
conocimiento o resultado de investigacion, tales como: proyectos financiados por fondos
publicos o privados de investigacion; los seminarios o memorias de titulo u otras
actividades curriculares de investigacion, incluyendo, entre otras, a las memorias de
pregrado y las tesis de postgrado; o cualquier otra actividad inventiva o creativa dirigida
por algln académico, investigador u otro miembro de la comunidad universitaria.

De la ejecucidon de un proyecto de investigacidn, pueden surgir nuevos conocimientos o
resultados de investigacion.
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¢ES SUSCEPTIBLE DE PROTECCION EL RESULTADO DE INVESTIGACION?

Para evaluar el potencial de proteccion de un resultado de investigacion, los miembros de
la comunidad universitaria de la Universidad de Antofagasta deben completar y enviar el
FORMULARIO DE DIVULGACION DE RESULTADO DE INVESTIGACION o de Disclosure al
Secretario de Investigacion de la Facultad respectiva.

¢éQUE ES Y CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL FORMULARIO DE DIVULGACION DE
RESULTADO DE INVESTIGACION?

Es el documento que da cuenta de una visién general de un resultado de investigacion. Al
mismo tiempo, le permite a la universidad tomar conocimiento de un resultado de
investigacion y evaluar su potencial de proteccion, mediante derechos de propiedad
intelectual o industrial.

Es muy importante darle a este documento el caracter de confidencial y se restrinja su
circulacion, hasta que se determine si lo divulgado podria o no ser patentable.

Objetivos del Formulario de Divulgacion de resultados de investigacion:
1. Determinar si se estd frente a una idea (desarrollo mental) o un desarrollo
concreto.
2. Revelar el problema técnico que el resultado de investigacion resuelve.
3. Revelar como el resultado de investigacion resuelve dicho problema técnico.
4. Asistir a la identificacion del tipo de proteccion mas adecuado.

¢QUE DEBE CONTENER UN FORMULARIO DE DISCLOSURE?

e Descripcién del resultado de investigacién, incluyendo los elementos técnicos
principales que componen el resultado y cémo éstos se relacionan para solucionar
el problema planteado.

e Resumen de desarrollos mas cercanos conocidos, incluyendo las publicaciones
cientificas de los inventores.

e Ejemplo practico y datos experimentales

CUAL ES EL ROL DE LA OTL EN LA PROTECCION Y GESTION DE RESULTADOS DE
INVESTIGACION DE LA UA

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL) de la Universidad de Antofagasta es la
unidad dependiente de la Vicerrectoria de Investigacidon, Innovacion y Postgrado, que esta
encargada de la proteccidn, gestion y comercializacion de los resultados de investigacién.
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¢CUALES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA OTL?

e Fomentar la proteccion y transferencia de los resultados de investigacion de la
Universidad.

e Evaluar, en conjunto a la Comisién de Propiedad Intelectual, o los asesores en la
materia, si no existiere tal Comision, la viabilidad de proteccién de los resultados
de investigacion.

e Definir la estrategia de proteccién de los resultados de investigacidn.

e Gestionar el proceso de proteccidn de los resultados de investigacion, articulando
con los diversos actores que intervienen en el proceso.

e Gestionar el portafolio de tecnologias de la Universidad.

e Realizar gestiones tendientes a la comercializacion de los resultados de
investigacion.

PATENTES DE INVENCION Y ESTRATEGIA DE PROTECCION

¢QUE DEBEMOS CONSIDERAR AL MOMENTO DE PATENTAR UN RESULTADO DE
INVESTIGACION?

e Las patentes de invencion son activos intangibles de gran valor para una empresa o
institucién. Sin embargo, la definicién inadecuada de la estrategia de proteccion
y/o una mala gestién, pueden transformarla en un mero gasto.

e La decision de proteger no sélo debe considerar aspectos técnicos y legales
(cumplimiento de requisitos de patentabilidad), sino también aspectos
comerciales, tales como existencia de mercado, estado de desarrollo, bienes
sustitutos, existencia de barreras legales de entrada.

e Los derechos otorgados por las patentes de invencidn son territoriales y, por ende,
la estrategia de proteccion debe estar estrechamente relacionada con la estrategia
comercial.

e La tramitacién de patentes de invencidn es un proceso largo, que requiere del
soporte de los inventores.

¢QUE ENTENDEMOS POR ESTRATEGIA DE PROTECCION?

Se refiere a la identificacién de un mecanismo de proteccién, mediante derechos de
propiedad intelectual y/o industrial, para un resultado de investigacion. Asimismo,
comprende todas las actividades conducentes para la obtencién de un derecho de
propiedad intelectual o industrial, ante los organismos nacionales o internacionales que
sean competentes.
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IDENTIFICACION DE RESULTADOS PATENTABLES

¢COMO SABER S| EL RESULTADO DE INVESTIGACION ES PATENTABLE? LA IMPORTANCIA
DEL ESTUDIO DE ARTE PREVIO

Una vez concluido que estamos frente a una solucién de un problema técnico, y que ella
es potencialmente patentable, debe realizarse un Estudio de Arte Previo o Busqueda del
Estado del Arte, que permitira identificar el potencial de proteccidon de un resultado de
investigacion mediante patente de invencion. También es util para identificar la viabilidad
de proteccién de otros derechos de propiedad industrial como modelo de utilidad o
disefo industrial.

De esta manera, el formulario de divulgacion de resultados de investigacion es el principal
insumo para la confeccién del Estudio de Arte Previo. Si la informacién proporcionada en
él es insuficiente, el Estudio de Arte Previo no podra cumplir su objetivo: Evaluar si el
resultado de investigacién cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién
industrial para convertirse en una solicitud de patente de invencion.

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE ARTE PREVIO:

1. Contener todos los objetos de proteccidn (producto, proceso o aplicaciéon/uso).

2. Usar descriptores generales (pero ajustados al resultado de investigacion a
evaluar), y también, particulares. Esto permite confirmar el alcance de la
proteccion.

3. Usar multiples bases de datos y no sélo bases de datos de patentes

4. Usar clasificadores: Clasificador Internacional (IPC), Clasificador U.S. (U.S.
classification), Clasificacion Cooperativa de Patente (EPC) , Clasificacion Japonesa
(F1), entre otros.

5. Incluir lista de documentos de arte previo encontrados cercanos y relacionados.

6. Indicar si se detectan diferencia con el arte previo (novedad), y si las diferencias
detectadas son un aporte a la técnica (nivel inventivo).

7. Incluir las debilidades detectadas en la descripcion de la tecnologia y como reparar
o fortalecer tales debilidades, en caso de ser posible.

Usualmente la busqueda e investigacion del Arte Previo, es realizada por asesores
externos a la Universidad; especialistas en Propiedad Industrial.
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REDACCION DE SOLICITUDES DE PATENTE

¢CUAL ES LA ESTRUCTURA DE UNA SOLICITUD DE PATENTE?
Toda solicitud de patente debe contener lo siguiente:
1. Formulario solicitud de patente.
Formulario hoja técnica.
Memoria descriptiva.
Pliego de reivindicaciones.
Dibujos.

vk wnN

¢QUE DEBE CONTENER LA MEMORIA DESCRIPTIVA?

e Indicacion del problema técnico que resuelve la invencion.

e Alternativas existentes con anterioridad.

e Descripcion detallada del invento, identificando el objetivo protegido (aparato,
procedimiento, uso o combinacién de uno o mas de éstos), asi como los elementos
esenciales y opcionales que lo componen.

e Selecciones para elementos esenciales y opcionales (en caso de ser posible).

e Figuras que asistan a la comprensién del invento.

e Ejemplos.

¢QUE DEBE CONTENER EL PLIEGO DE REIVINDICACIONES?

e Tantas reivindicaciones independientes como objetivos de proteccidon (aparato,
procedimiento, uso o combinacién de uno o mds de éstos) hayan sido identificados
en la memoria descriptiva.

e Tantas reivindicaciones dependientes como selecciones posibles se hayan descrito
para sus elementos esenciales.

e Tantas reivindicaciones dependientes como elementos opcionales se hayan
descrito.

e Las selecciones pueden ser funcionales o estructurales.

e Laredaccion siempre debe ser realizada de lo general a lo particular (cobertura).

¢COMO PATENTAR EN CHILE?

En nuestro pais, las solicitudes de patente de invencién se protegen en INAPI (Instituto
Nacional de Propiedad Industrial) y la tramitacién dura entre 4-5 afios aproximadamente.
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¢COMO ES EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION DE UNA SOLICITUD DE PATENTE DE

INVENCION EN INAPI?
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¢QUE ES EL EXAMEN PRELIMINAR?
Tras la presentacién de una solicitud de patente, INAPI revisa si dicha solicitud cumple con
todas las formalidades exigidas por la ley. Estas formalidades son las siguientes:
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e Nombre completo o razén social, RUT y domicilio del interesado e igual
informacién sobre su apoderado o representante legal si lo hubiere.

e Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio.

e Numero, lugar y fecha de primera solicitud presentada en el extranjero, si la
hubiere,

e Declaracién formal de novedad, propiedad y utilidad de la invencidn.

e Firma del solicitante y/o su representante.

e En caso de existir apoderados o representante, el respectivo poder.

e En caso que el solicitante sea diferente al inventor, se debe acompaiiar la
respectiva cesién derechos.

e Comprobante de pago de los derechos respectivos.

e Resumen del invento, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones y dibujos
cuando procediere.

¢QUE ES LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL?

Si la solicitud de patente cumple con todas las formalidades, se procedera a la publicacién
en el Diario Oficial del titulo de ella, con el objeto de que cualquier tercero que se sienta
afectado por la solicitud de patente pueda acercarse al INAPI a revisar el contenido de la
Solicitud, y si estima conveniente, oponerse a la misma, en un plazo de 60 dias habiles
contados desde la fecha de publicacion.

Desde el momento de la publicacién de la solicitud de patente, ésta pasa a formar parte
del Estado del arte.

¢QUE ES EL EXAMEN DE FONDO?

Es un documento escrito, emitido por un perito designado por la Oficina de Patentes, que
contiene el andlisis técnico respecto al cumplimiento o no de los requisitos de
patentabilidad de la solicitud de patente (Novedad, Nivel Inventivo y Aplicaciéon
Industrial).

El solicitante (titular) de la patente tiene un plazo de 60 dias habiles para contestar el
informe pericial.

¢QUE ES LA RESOLUCION DEFINITIVA?
Es la resolucion dictada por el Director Nacional, en virtud de la cual se acepta o rechaza la
solicitud de patente.
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iCOMO PROTEGER  INTERNACIONALMENTE  UNA
INVENCION?

Tal como se ha sefialado, las patentes de invencion gozan de proteccién sélo en aquellos
paises donde ha sido efectivamente solicitada y concedida. En el resto de los paises, la
invencién sera de dominio publico.

En razén de lo anterior, acuerdos internacionales como el Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes (PCT) se transforman en herramientas muy Utiles para la protecciéon
de resultados de investigacion a escala internacional.

¢QUE ES EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)?

Es un tratado internacional, de caracter procedimental, suscrito por mas de 150 paises,
cuyo objetivo principal es simplificar el proceso de protecciéon internacional de una
invencion.

EL TRATADO PCT Y LA “PATENTE MUNDIAL”

Es importante sefialar que no existe la patente mundial. El Tratado PCT es meramente
procedimental y no otorga patentes, sin embargo, simplifica la tramitacién internacional
de las patentes de invencion, toda vez que en base a una sola presentacién en algun pais
miembro del tratado puedo llegar a obtener proteccidén de una invencién en todos los
paises que formen parte de él.

éPOR QUE ES CONVENIENTE PRESENTAR UNA SOLICITUD PCT SI QUIERO PROTEGER
INTERNACIONALMENTE UNA INVENCION?

e Simplifica el proceso de proteccidn internacional.

e Brinda informacion sobre las fortalezas y debilidades de la invencion (Informe de
Busqueda Internacional y Examen preliminar de patentabilidad.

e Retrasa por hasta 30 meses (contados desde la fecha de la primera solicitud de
patente) los gastos asociados a la presentacién, tramitaciéon y obtenciéon de
patentes de invencidn en los paises miembros del tratado. De esta manera, se
otorga un plazo mayor para: (i) definir los mercados donde quiero solicitar
proteccién; (ii) buscar inversionistas o socios comerciales; y (iii) evaluar la
conveniencia de continuar con el proceso de proteccion, en vista del informe de
busqueda internacional.
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¢COMO ES EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION DE UNA SOLICITUD PCT?
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(por ejemplo,
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Mes 22
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Mes 18
Publicacién

internacional
de la solicitud
de patente

¢QUE ES EL INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL?
El Informe de Busqueda Internacional o International Search Report es emitido por una
Oficina de Patentes designada (Autoridad Internacional de Busqueda) que identifica
documentos mas cercanos a la invencion y cdmo éstos podrian afectar la novedad y/o
nivel inventivo de la invencion.

Mes 30
Entrada en
Fases
nacionales

¢QUE ES EL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL DE PATENTABILIDAD?
Es un documento donde se emite una opinién preliminar y no vinculante respecto al

cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invencién.

¢QUE ES LA PRESENTACION DE FASES NACIONALES?
Como el tratado PCT no otorga patentes, se requiere la presentacion de solicitudes de
patente en aquellos paises miembros del tratado, con el objeto de obtener proteccion de

la invencion.
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TRANSFERENCIA TECNOLOGICA: IDENTIFICACION DE
CONVENIOS RELEVANTES

Desde una perspectiva amplia, se entiende por transferencia tecnoldgica el proceso
mediante el cual se transfiere conocimiento de una organizacion o persona a otra persona
u organizacion. Esta transferencia de conocimiento puede adoptar variadas formas
(licencia, cesidn, creacion de empresa de base tecnolégica), y por lo general comprende
dos componentes: conocimiento (intercambio de informacién, resultados de
investigacion, know how) y propiedad intelectual.

De esta manera, tanto en el proceso de [+D como al momento de explotar o comercializar
un resultado de investigacidon, nos enfrentamos a diversos contratos que repercuten en el
proceso de transferencia tecnoldgica. Algunos de estos contratos son los siguientes:

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA, “NON-
DISCLOSURE AGREEMENT")

Este tipo de contratos tiene por objeto regular el intercambio de informacién entre dos o
mas partes. Son muy utilizados cuando la informacion intercambiada tiene valor para
alguna de las partes, o bien su divulgacion puede afectar eventuales derechos de
propiedad intelectual o industrial.

¢QUE DEBE CONTENER UN NDA?
Todo NDA debe regular, al menos, los siguientes aspectos:
e Identificacién de la informacion que quedara amparada por la confidencialidad.
e Los mecanismos de intercambio de dicha informacién.
e Las personas habilitadas para tener acceso a dicha informacion.
e Los estdndares de almacenamiento, cuidado, comunicacién y destruccion.
e Las excepciones de la informacidn confidencial.
e Clausulas penales (esto se debe analizar caso a caso)

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES, (MTA,
“MATERIAL TRANSFER AGREEMENT”)

Los MTA son contratos muy habituales en materia de investigacién y desarrollo, y tienen
por objeto regular la entrega de materiales de investigacion tangibles de una institucién a
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otra. Este material se entrega para fines limitados y determinados que deben fijarse en el
propio contrato.

Generalmente, esta mas asociado a la transferencia de materiales bioldgicos, aunque
podria aplicarse a materiales de otro tipo.

¢QUE DEBE CONTENER UN MTA?
Todo MTA debe contener, al menos, los siguientes aspectos:
e Definicién del material transferido.
e Uso permitido del material (finalidad)
e Elprecio (si lo hubiere)
e Regulacién de la responsabilidad por los dafios a terceros que pueda provocar el
receptor del material por uso inadecuado.
e Clausula de confidencialidad.
e C(Clausula de propiedad intelectual (a quien perteneceran los resultados derivados
del uso del material)

CONTRATO DE BROKERAGE

El Brokerage es un contrato mediante el cual una parte (broker) actia como intermediario
entre quien ofrece una tecnologia y quien la recibe por medio de algun instrumento de
transferencia, normalmente cobrando una comision.

¢QUE DEBE CONTENER UN CONTRATO DE BROKERAGE?
Todo Contrato de Brokerage debe contener, al menos, los siguientes aspectos:
e Definicidn del encargo y su duracién.
e Exclusividad o no del encargo.
e Facultadesy prohibiciones del agente intermediario.
e Facultad de representacion (por lo general las universidades no otorgan facultades
de representacion al broker)
e Comision.
e Plan de trabajo y/o actividades que debe realizar el broker.

CONTRATO DE LICENCIA

Es un contrato de transferencia tecnoldgica que recae sobre bienes intangibles y, en
particular, sobre derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

En virtud de este tipo de contratos el titular de un derecho de propiedad intelectual y/o
industrial autoriza a un tercero a utilizar dicha propiedad intelectual, sin que exista una
transferencia de los derechos de propiedad.
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¢QUE DEBE CONTENER UN CONTRATO DE LICENCIA?
Todo Contrato de Licencia debe contener, al menos, los siguientes aspectos:

Identificar los activos intangibles licenciados.
Definir el &ambito de aplicacion.

Usos autorizados.

Territorio.

Plazo.

Exclusividad o no.

Regalias.

Mejoras de la tecnologia.

Ante dudas por favor comunicarse con la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, al
correo electronico: otl@uantof.cl
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