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{Qué es “propiedad intelectual”?

La propiedad intelectual com-
prende todos los derechos relati-
vos a las obras literarias, artisticas y
cientificas, las interpretaciones de
los artistas intérpretes, las ejecu-
ciones de los artistas ejecutantes,
los fonogramas y las emisiones
de radiodifusion, las invenciones,
en todos los campos de la activi-
dad humana, los descubrimientos
cientificos, los dibujos y modelos

industriales, las marcas comer-

- ol

:q?} ,|

1+8i

ciales, en todas sus formas, las
variedades vegetales, asi como a
los nombres y denominaciones
comerciales, nombres de domi-
nio y, en general, todos los demas
derechos relativos a la actividad
intelectual en los terrenos indus-
trial, cientifico, literario y artistico
amparados y/o reconocidos por
las leyes y los tratados internacio-

nales.

{Quién es duefio de lo que yo creo?

La propiedad depende del esta-
tus contractual del creador de la
obraintelectual y del uso que éste
haga de los recursos que pertene-
cen a la Universidad de los Andes.
Estas consideraciones compren-
den:

» Fuente de financiamiento o de

recursos empleados para producir
la obra.

« Estatus contractual del inventor
al momento de producir la inven-
cion.

+ Términos de los convenios re-
lacionados con la creaciéon de la

obra intelectual.




Las obras intelectuales e invencio-
nes resultan, en este caso, de una
relacién propia de una comunidad
académica, donde se retinen el im-
pulso y la iniciativa personal, con
los medios y el entorno brindado
por la Universidad. La Institucién
hace posibles muchas de las inno-
vaciones en tanto realiza impor-

tantes aportes para su desarrollo

y facilita el acceso a instalaciones,

edificios, laboratorios, personal, fi-
nanciamiento, etc. Es por ello que
conforme al Reglamento de Pro-
piedad Intelectual de la Univer-
sidad de los Andes, y como regla
general, la Universidad es titular
de los derechos de propiedad in-
dustrial de las innovaciones y de
los derechos patrimoniales de las
obras realizadas por sus miembros

(tanto empleados como alumnos).

;Quién posee los derechos sobre las invenciones realizadas

durante una asesoria externa?

La propiedad intelectual sobre las invenciones realizadas en el transcur-

so de una asesoria externa dependera de los términos del contrato de

asesoria con la compaiiia. Es importante definir con claridad el alcance

del trabajo en el contrato de asesoria, para minimizar cualquier conflic-

to con inventos provenientes de investigacion de la Universidad de los

Andes. Ante cualquier consulta, la Direccién de Desarrollo e Innovacion

esta disponible para brindarle asesoramiento informal.

;Qué es un invento?

La ley de propiedad industrial define invencién como toda solucién a un

problema de la técnica que origine un quehacer industrial.
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Quedan comprendidos en el concepto de solucién, los productos, mé-

todos, usos o el estar relacionada con ellos; ademas, se reconocen las

invenciones relativas a medicamentos y procedimientos biotecnolégi-

cos, siempre que retnan los requisitos de patentabilidad que establece

la ley.

{Qué es una patente?

Una patente es un derecho exclu-
sivo que concede el Estado para
la proteccion de un invento que
es reivindicado por el solicitante
del derecho y que es reconocido y
otorgado por la Oficina de Propie-
dad Industrial respectiva, es decir,
en Chile, el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI) o, en
el extranjero, la Oficina de Paten-
tes de un pais o de un grupo de
paises en los que se ha presentado
la solicitud de registro de la patente.

Una vez otorgada, la patente im-
pide que terceros distintos del
titular fabriquen, usen o vendan

el invento reivindicado por un

tiempo determinado en el territo-
rio donde fue concedida. El plazo
de duracién varia segun el pais
donde se haya realizado el regis-
tro. Por ejemplo, en Chile el plazo
de proteccion de una patente de
invencion es de 20 afos.

Esto significa que el titular de la
patente de invencidn puede usar,
en forma exclusiva, la solucién
o invencion reivindicada ante la
Oficina de Patentes, una vez regis-
trada o solicitada, dependiendo
de la jurisdiccién en que se pida, o
bien permitir que otros la utilicen
a través de acuerdos de licencia o
transferencia tecnolégica.




a. Debe ser novedosa.

Una invencion se consi-
dera novedosa cuando
no existe con anterio-
ridad en el estado de
la técnica. Esta com-
prende todo lo que
haya sido divulgado
o hecho accesible al
publico, en cualquier
lugar del mundo,
mediante una publi-
cacién en forma tan-
gible, la venta o co-
mercializacion, el uso
o cualquier otro me-
dio, antes de la fecha
de presentacion de la

solicitud de patente.

Criterios bdsicos

para que una invencion sea patentable

b. Debe tener nivel
inventivo.

Se considera que una
invenciéon tiene nivel
inventivo si, para una
persona normalmen-
te versada en la mate-
ria técnica correspon-
diente, ella no resulta
obvia ni se habria de-
rivado de manera evi-
dente del estado de la
técnica. En otras pala-
bras, el invento debe
producir un efecto
sorprendente para el

experto en la materia.

¢. Debe tener aplicacion
industrial.

Se considera que una
invencion es suscep-
tible de aplicacién
industrial cuando su
objeto pueda ser pro-
ducido o utilizado en
laindustria.Para estos
efectos, la expresion
industria se entien-
de en su mas amplio
sentido, incluyendo
a actividades tales
como: manufactura,
mineria, construccion,
artesania, agricultura,
farmacia, biotecno-
logia, silvicultura 'y
pesca.

Tenga presente que la Direccion de Desarrollo e Innovacion ofrece

asesoria sobre las posibilidades de patentamiento de su invencion.
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iQué es patentable?

Las invenciones patentables comprenden procesos, usos, maquinas,
compuestos, combinaciones de materias y métodos de manufacturas,

junto con mejoramientos novedosos a inventos existentes.

;Qué no es patentable?

No todo puede ser objeto de una solicitud de patente de inven-
cion. Asi la ley de propiedad industrial establece que NO son pa-
tentables en Chile:

a. Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

b. Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan
con los criterios basicos de patentabilidad. Tampoco son patentables los
procedimientos esencialmente biolégicos para la produccién de plan-
tas y animales, excepto los procedimientos microbiolégicos. Para estos
efectos, un procedimiento esencialmente biolégico es el que consiste

integramente en fenémenos naturales, como los de cruce y seleccion.

€. Los sistemas, métodos, principios o planes econémicos, financieros, co-
merciales, de negocios o de simple verificacion y fiscalizacién; y los refe-
ridos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias

de juego.

d. Los métodos de tratamiento quirlrgico o terapéutico del cuerpo hu-
mano o animal,asi como los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo
humano o animal, salvo los productos destinados a poner en practica

uno de estos métodos.




e. El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cam-
bio de proporciones o el cambio de materiales de articulos, objetos o
elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjui-
cio de lo anterior, podra constituir invencién susceptible de proteccion
el nuevo uso de articulos, objetos o elementos conocidos, siempre que
dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solucién previa equi-
valente, que sea nuevo, inventivo y con aplicacién industrial y requiera
de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales
del articulo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solucién
a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado debera acreditarse

mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

f. Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biolégicos naturales, el material biolégico existente en la na-
turaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplas-
ma. Sin embargo, serdn susceptibles de proteccion los procedimientos
que utilicen uno o mas de los materiales biolégicos antes enunciados
y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satis-
fagan la novedad, el nivel inventivo y la aplicacion industrial, y que el
material biolégico esté adecuadamente descrito y que la aplicacién

industrial del mismo figure explicitamente en la solicitud de patente.

g. Los inventos cuya explotacion comercial deba impedirse necesaria-

mente para proteger el orden publico, la seguridad del Estado, la moral y
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las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los anima-

les, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa
exclusién no se haga sélo por existir una disposicion legal o administrati-
va que prohiba o que regule dicha explotacién.Puede suceder que estas

causales no sean aplicables en el extranjero.

;Qué derechos confiere una patente?

La patente de invencion otorga un derecho exclusivo en el pais
donde se obtuvo la concesion para:

» Laproduccion y comercializacién exclusiva y excluyente del
objeto de la patente.

+ Laautorizacién a terceros (a través de Licencias) para su uso o
comercializacién.

+ El ejercicio de acciones civiles o penales para la incautacién y
destruccion de las mercaderias falsas.

» El ejercicio de acciones penales para la aplicaciéon de multas al
infractor.

+ El ejercicio de acciones civiles de indemnizacion de dafos y

perjuicios contra el infractor de la patente.

En caso de duda del pais en que se
pretende pedir la patente, puede
consultar a la Direccion de
Desarrollo e Innovacion de la
Universidad de los Andes




iQuién es responsable de patentar?

La Direccién de Desarrollo e Innovacién trabaja en forma conjunta con
asesores externos en materia de patentes, asegurando asi el acceso a
especialistas en diversas areas tecnoldgicas. A su vez, los inventores tra-
bajan junto al asesor para disefiar la presentacion ante las oficinas de

patentes de los paises donde se realice la solicitud.

iQué es el Tratado de Cooperacion en materia de patentes (PCT)?

Si bien no existe una patente internacional, Chile esta suscrito a un con-
venio internacional conocido como Tratado sobre Cooperaciéon en ma-
teria de Patentes (PCT), que otorga un procedimiento de registro expe-

dito para la mayoria de las naciones industrializadas.

El Tratado P(T:

4 Establece un sistema internacional que permite realizar, ante
una sola oficina de patentes (Oficina Receptora), la presen-
tacion de una solicitud Unica, redactada en un solo idioma,
que tiene el efecto de una presentacion nacional regular en
cada Estado designado desde la fecha de presentacion in-
ternacional.

° Dispone que el examen de forma de la solicitud internacio-
nal sera realizado por una sola oficina de patentes, la Oficina
Receptora PCT.

®  Sobre la base del informe de busqueda internacional y la
opinién escrita sobre novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial, de caracter no vinculante, el solicitante puede
evaluar la probabilidad de obtener proteccion por patente.

° Establece la publicacién internacional centralizada de las so-
licitudes PCT que efectua la Oficina Internacional,en general
18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud
internacional.
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La solicitud al PCT debe mas tarde ser registrada en la oficina de
patentes de cualquier pais en el que el solicitante requiera pro-
teccion para su patente, normalmente dentro de los 30 meses de
la fecha mas temprana de registro de solicitud.

;Por qué es importante proteger la propiedad intelectual a
través de patentes?

Los socios potenciales para la comercializacién (licenciatarios) de unain-
vencién, con frecuencia requieren la proteccion mediante patente, para
resguardar de otros competidores las importantes inversiones que se
requieren para llevar la tecnologia al mercado. Debido a su alto costo,
la solicitud de patente no es aplicable a toda la obra intelectual o in-
vencion, por lo que es necesario examinar en forma previa y minuciosa
el potencial comercial de un invento antes de invertir en el proceso de

patentamiento.

Sin embargo, atendiendo que al proceso de iniciar una solicitud de pa-
tente normalmente precede el contar con un licenciatario, es preciso
buscar formas creativas y costo-efectivas para contar con proteccion

temprana para la mayor parte posible de inventos prometedores.
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iCudl es el costo de una solicitud de patente?

Una solicitud regular de patente en Chile, puede costar aproximadamen-
te entre US$5.000 y US$20.000.

La solicitud y obtencién de patentes en otros paises puede costar desde
US$ 10.000 o mas por cada pais. Adicionalmente, una vez que una paten-
te es concedida tanto en Chile como en otros paises, se requiere pagar
periddicamente ciertas tarifas anuales para mantener la vigencia de la

patente registrada.

{Qué es un derecho de autor y cudl es su utilidad?

El derecho de autor es una forma de proteccion provista por las leyes de
cada pais a los autores “de una obra de su autoria” Este incluye literatu-
ra, drama, musica, arte y otros trabajos intelectuales, asi como software
computacional y bases de datos. Esta proteccion esta disponible tanto
para trabajos publicados como no publicados. La ley de derecho de au-
tor otorga al titular el derecho exclusivo para hacer o autorizar varios
actos, incluyendo reproducciones, representaciones publicas y hacer tra-

bajos derivados.

El derecho de autor comprende aquellos derechos de propiedad inte-
lectual que por el solo hecho de la creacién, adquieren los autores o ti-
tulares originarios de obras de la inteligencia en los dominios literarios,
artisticos y cientificos, cualquiera que sea su forma de expresion. La Uni-
versidad de los Andes evaluara caso a caso la pertinencia de registrar

derechos de autor en las ocasiones que lo ameriten, conforme al Regla-

mento de Propiedad Intelectual.
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{C0mo individualizo un derecho de autor en un trabajo u obra
de la Universidad de los Andes?

Aunque una obra no requiere de una nota 0 marca expresa para ser
protegida por derecho de autor, nosotros recomendamos su inclusion.
Para trabajos pertenecientes a la Universidad de los Andes, se utiliza la
siguiente marca:

“© Universidad de los Andes — indicar el afio de la primera publicacién, por

ejemplo, 2012-. Todos los derechos reservados”

No es necesario depositar la obra en el registro de
derecho de autor para que la ley la proteja.

No obstante lo anterior, se recomienda su
registro para pre constituir un medio de prueba.

;Qué es una marca registrada o marca de servicio y cudl es su utilidad?

Una marca registrada es todo signo que sea susceptible de
representacion grafica capaz de distinguir en el mercado productos,

servicios o establecimientos industriales o comerciales.

Tales signos podran consistir en palabras, incluidos los nombres de
personas, letras, nimeros, elementos figurativos tales como imagenes,
graficos, simbolos, combinaciones de colores, sonidos, asi como también

cualquier combinacion de estos signos.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no

serd en ningun caso obstaculo para el registro de marca.
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;Qué es transferencia tecnoldgica?

La transferencia tecnoldgica consiste en el traspaso de conocimiento al

publico general.

Puede ocurrir mediante publicaciones, ingreso de nuevos profesionales
a la fuerza laboral, intercambios y pasantias, conferencias y relaciones

con la industria.

Para los propésitos de esta guia, transferencia tecnolégica se refiere al
traspaso formal de una determinada tecnologia o invento a terceras par-
tes mediante licenciamiento, bajo la tutela de profesionales empleados
por universidades, centros de investigaciéon y empresas, en departamen-

tos orientados a dichas actividades.
;Cémo se transfiere la tecnologia?

La instrumentacion de la transferencia de tecnologia se realiza normal-
mente mediante un acuerdo en el cual la Universidad le concede a una
tercera parte una licencia para explotar los derechos de propiedad inte-
lectual sobre la tecnologia en cuestion. Las condiciones de la concesion
se analizan en forma particular, y pueden incluir aspectos territoriales,
exclusividad total o parcial, temporalidad, entre otros. El licenciatario (la
tercera parte que obtiene el derecho de explotacién de la tecnologia)
puede ser una compania establecida o un nuevo negocio o emprendi-
miento (start-up). Las licencias incluyen términos que requieren que el
licenciatario deba cumplir cierto desempeiio y que haga pagos finan-
cieros a la Universidad. Estos pagos son compartidos con los inventores
y también con las escuelas, decanatos y centros de investigacion que
contribuyeron a la investigacion, educacién y proceso de transferencia

tecnoldgica.

14



iCudles son los pasos involucrados en la comercializacion de
una tecnologia?

1. Investigacién: Generacion de
conocimientos mediante la ex-
perimentacién y observacion, los
cuales pueden llevar a descubri-

mientos e invenciones.

2. Involucrar a 14+D: Contacto tem-
prano con la Direcciéon de Desa-
rrollo e Innovacion para discutir la
eventual invencion y los mecanis-
mos de la Universidad respecto a

la proteccion intelectual.

3. Declaracion de la Invencién: Noti-
ficacion escrita del inventor a la Di-
reccién de Desarrollo e Innovacién
mediante un formato predefinido y
confidencial, el cual documenta en
forma completa la invencién a fin de

evaluarla técnica y comercialmente.

4. Evaluacion: Proceso en el cual la
Direccion de Desarrollo e Innova-
cién revisa (con ayuda del inven-

tor) la declaracion de invencion,
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realiza busqueda de arte previo
(BAP) con oficinas juridicas espe-
cializadas, patentes relacionadas
y analiza el mercado y competido-
res, a fin de determinar el poten-
cial comercial. El proceso de eva-
luacién guiard la estrategia para
definir la conveniencia de licencia-
miento a una compafia existente
o la creacién de un nuevo negocio

mediante un start-up.

5. Proteccién: Proceso mediante el
cual se persigue la autoria legal y
propiedad de la invencién, con el

fin de fomentar el interés de ter-

ceras partes en su explotacion co-

mercial. Uno de los modos mas di-
fundidos es elevar una solicitud a
una oficina de patentes en el pais

de interés, o via PCT.

6. Marketing: Una vez que se ha so-
licitado la proteccién intelectual, la
Direccién de Desarrollo e Innova-
cién iniciara un proceso de promo-
cién y marketing a fin de difundir
su potencial y buscar candidatos
licenciatarios. La participacién del
inventor en este proceso es crucial

para reforzar este proceso.

7. Modelo de Negocios: Se evaluara

el licenciamiento de la tecnolo-




gia a un negocio existente con
presencia y experiencia en el
mercado, o en su defecto, a un
nuevo emprendimiento (start-up)
creado especialmente para la ex-
plotacion comercial de la tecno-

logia.

8. Licenciamiento: Un acuerdo de li-
cenciamiento es un contrato entre
la Universidad y un tercero, en el
cual los derechos de la Universidad
sobre una tecnologia son licencia-
dos con fines financieros o de otro

tipo, sin renunciar a la propiedad.

9. Comercializacién: El licenciatario

continua el desarrollo tecnolégico
y realiza otras inversiones a fin de
desarrollar productos o servicios
comercializables. Este proceso
puede conllevar desarrollo adicio-
nal, obtencién de certificaciones y
aprobaciones regulatorias, ventas
y marketing, capacitaciéon y otras

actividades.

10. Ingresos: Los ingresos prove-
nientes de licenciatarios son distri-
buidos entre los inventores, depar-
tamentos y la misma Universidad,
de acuerdo al Reglamento de Pro-

piedad Intelectual vigente.
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iPodré publicar los resultados de mi investigacion y adn
proteger el valor comercial de mi invencién?

Atendiendo a que el dere-
cho de patentes puede verse
afectado por estas activida-
des, es mejor presentar

un formulario de Declaracién
de Invencién con anteriori-
dad a cualquier comunica-
cién publica o revelacién del

invento.

Una vez divulgada publica-
mente cualquier informacion
relacionada con la invencion,
puede afectar seriamente sus
posibilidades de proteccién

intelectual o patentamiento.

Asegrese de notificar a la
Direccién de Desarrollo e
Innovacién de la UANDES
de cualquier presentacion
previa o inminente, ya sea
como clase, poster, resumen,
descripcion en sitios web,

presentacion de propuesta
de investigacion, disertacion,
tesis de maestria, publica-
cién, seminario, congreso y/o
cualquier otra presentacion
publica del invento

iQué derechos tiene un patrocinador de investigacion ante
cualquier invento asociado con mi investigacion?

Puede concurrir como patrocinador, cualquier institucién publica o pri-

vada que financie total o parcialmente un proyecto de investigacion, en

base a un convenio suscrito para tal efecto. El Convenio sobre Investi-

gacion Patrocinada deberd especificar los derechos de Propiedad Inte-

lectual del patrocinador. La Universidad de los Andes sera titular de los

derechos sobre patentes y otras creaciones intelectuales que resulten
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de investigaciones patrocinadas.
Sin embargo, el patrocinador po-
dra adquirir derechos para obte-
ner una licencia sobre la creacién
intelectual que surja de la inves-
tigaciéon. A menudo, los contratos
de investigaciones patrocinadas
permiten al patrocinador un tiem-
po limitado para negociar una li-
cencia sobre cualquier patente o
derecho de propiedad intelectual
que surja como resultado de la in-
vestigacion.Aun asi,generalmente
el patrocinador no tendra dere-
chos contractuales sobre descu-
brimientos que estén claramente
fuera del alcance de la investiga-
cién (y aquellos que no empleen
fondos provenientes del convenio

de investigacion).

Es importante definir los derechos de

Propiedad Intelectual en los convenios

de investigacion con terceros.

iQué hay acerca de los conve-
nios de asesoria?

Cuando los investigadores reali-
zan convenios de asesoria (para

trabajo a realizarse sin uso de las
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instalaciones de la Universidad de

los Andes), deben considerar que
actuan fuera del ambito de su em-
pleo. Por lo tanto, estos convenios
no son negociados por la Universi-
dad de los Andes ni formalmente
revisados por la Direccién de De-
sarrollo e Innovacién. Recomen-
damos a los investigadores que
suscriban esta clase de convenios,
familiarizarse con las politicas de
la Universidad de los Andes rela-

tivas a las actividades de asesoria.

iQué es la Declaracion de la
Invencion?

También llamada Divulgacién de
Tecnologia o Declaraciéon de In-
vencion, es una descripcién de su
invento o desarrollo que se entre-
ga a la Direccion de Desarrollo e
Innovacién en un formato prees-
tablecido. La Divulgacion debera
listar todos los patrocinadores de
la investigacion, reales o poten-
ciales, debiendo incluir cualquier
otra informacién necesaria para
empezar a procurar la proteccion
y las actividades comerciales. Es
fundamental que anuncie la fecha
de cualquier préxima publicacion

u otra divulgacién publica que
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describa el invento. Para iniciar el
proceso contacte a la Direccién de
Desarrollo e Innovacién al correo
pi@uandes.cl. Un profesional de

esta Direccidon se pondra en con-

tacto con usted después de la pre-
sentacion de su divulgacion para
discutir el invento y sus potencia-

les aplicaciones comerciales.

;Cuando debo completar un formulario de Declaracion de

[nvencion?

Para la Declaracién de la Invencién, con la mayor anterioridad posible y

en forma previa a cualquier divulgacién, sea esta a través de ponencias,
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publicaciones, reuniones, conferencias, comunicados de prensa y/o cual-

quier otra forma de difusion.

Una vez divulgado publicamente el invento, puede tener un potencial

restringido o minimo de proteccion.
;Cdmo presento una Declaracion de Invencién?

Puede descargar tanto el formulario de Divulgacion como las instruc-

ciones para completarlo ingresando al sitio www.uandes.cl y buscar en

Direccién de Desarrollo e Innovacién.
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