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PRESENTACION

La Universidad Bernardo O'Higgins ha ido for-
taleciendo de forma sostenida su area de I+D+i
a través de los ultimos anos. Este crecimiento se
evidencia a través de diferentes iniciativas como la
contratacién de investigadores de primer nivel, la
creacion de centros de investigacion orientados a
solucionar problematicas criticas a nivel nacional e
internacional, el incentivo a las publicaciones cien-
tificas, el financiamiento interno de proyectos para
la investigacion, tanto basica como aplicada, entre
otros.

La creacion de la Direccion de Transferencia, Em-
prendimiento e Innovacién (DTEI) y la estructu-
racion en sus unidades, Unidad de Proyectos y
Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL)
responden directamente a la necesidad de seguir
creciendo y generando institucionalidad que nos
permita que este crecimiento sea organico y orde-
nado.

El compromiso de la DTEI es contribuir a la misién
de la Universidad Bernardo O’Higgins, agregando
valor al conocimiento creado mediante genera-
ciéon de politicas y reglamentos que favorezcan e
incentiven la innovacién dentro de la Universidad

y que finalmente genere un impacto en la socie-
dad. En este compromiso, hemos querido contri-
buir en la creacidon de este Manual del Inventor, en
donde se entrega informacion practica referente a
los procesos de apoyo entregado por la DTEI, como
la postulacion a fondos concursables, la proteccion
de los resultados de investigacion, el proceso de
patentamiento o de proteccion de la propiedad
intelectual, el proceso de transferencia tecnologi-
cay la creacién de empresas de base tecnolégicas
creadas al alero de la investigacién generada en la
Universidad. Todo lo anterior, enmarcado en politi-
cas y reglamentos internos, basados en recomen-
daciones internacionales que contribuyen a faci-
litar los procesos y el impacto de la investigacién
institucional.

Creemos fuertemente en que debemos seguir cre-
ciendo juntosy que esta iniciativa, en conjunto con
otras desarrolladas por esta Direccidn, contribuyen
fuertemente en esta importante causa.

PATRICIO FLORES

Director

Direccion de Transferencia,
Emprendimiento e Innovacion




La Propiedad Intelectual es clave al hablar de transferencia, ya que establece los derechos de proteccion de
las creaciones del intelecto humano, ya sea en los campos cientifico, literario, artistico o industrial, que son
sujetas a ser transferidas.

De esta forma, la Propiedad Intelectual transforma los derechos sobre las creaciones intelectuales en activos

inmateriales posibilitando la transferencia.

Propiedad sobre creaciones
intangibles del intelecto
humano

Es un derecho de cardcter legal, que es distinto en cada pais

Implica tener un reintegro monetario y/o reconocimiento

Esta propiedad intangible cuyo objeto pueden ser creaciones intelectuales, soluciones a problemas
técnicos o informacion técnica secreta, entre otros, puede ser usada, vendida o licenciada mediando un

precio por ella.

La Propiedad Intelectual comprende dos tipos de derechos:

Propiedad Industrial:

INAPI

Instituto Nacional
de Propiedad

Industrial

Incluye patentes deinvencion, modelos de utilidad,
marcas comerciales, colectivas, de certificacidon
e indicaciones geogréficas y denominaciones de
origen, entre otras.

En Chile, el organismo que tiene a su cargo el
Registro de los derechos de Propiedad Industrial,
a que alude la Ley N°19.039, y su Reglamento,
es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
conocido como INAPI.

Derechos de Autor:

El derecho de autor se aplica a las creaciones
artisticas como los libros, las obras musicales, las
pinturas, las esculturas, las peliculas y las obras
realizadas por medios tecnoldgicos como los
programas informaticos y las bases de datos
electronicas

En Chile, el organismo que tiene a su cargo el
Registro de los derechos de autor, y las demas
funciones que la Ley N°17.336, sobre Propiedad
Intelectual y su Reglamento, es el Departamento
de Derechos Intelectuales, dependiente de la
Direcciéon de Bibliotecas, Archivos y Museos, del
Ministerio de Educacion.
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Generalmente, al referirnos a Propiedad Intelectual
pensamos solo en Patentamiento. Sin embargo, exis- Invencién
ten varios tipos derechos de tipos de propiedad inte-

lectual que protegen a las creaciones se representan
a continuacion: -
Modelo de Utilidad

Diseno Industrial

== Dibujo Industrial

» Propiedad Industrial == Marcas
Ley 19.039 Esquema de
\ trazados y Circulos
Topograficos

== Derechos de Autor Sello de Origen

Ley 17.336

— Variedades vegetales & Una creacion o invencién puede estar
Ley 19.342 {. ! sujeta a distintos mecanismos de pro-
: Y teccion de propiedad intelectual de

Propiedad Intelectual

forma simultanea.

\. Secreto Industrial

Los derechos de propiedad industrial son los siguientes:

PATENTES Patente de Invencién: Derecho exclusivo que concede el Estado
para la proteccién de una invencion y otorga un uso exclusivo y
excluyente para producir, vender o comercializar y, en general,
realizar cualquier tipo de explotacién del objeto protegido.

V Plazo de 20 arios no renovable, contados desde el
momento de la solicitud.

V Se otorga para en una zona geogrdfica determinada,
de acuerdo a la solicitud.

Para ser otorgado, la invencion debe cumplir con
V los siguientes requisitos (1) ser novedosa, (2) tener
aplicacion industrial, y (3) tener nivel inventivo.



no resulta obvia ni se habria derivado de manera
evidente del estado de la técnica.

Una invencion se considera novedosa, cuando
no exista con anterioridad en el estado de la
técnica. El estado de la técnica comprendera todo
lo que ha sido divulgado o hecho accesible al
publico, en cualquier lugar del mundo, mediante
una publicacion en forma tangible, la venta o
comercializacién, el uso o cualquier otro medio,

Se considerara que una invencién es susceptible
de aplicacion industrial cuando su objeto pueda,
en principio, ser producido o utilizado en cualquier
tipo de industria.

antes de la fecha de presentacién de la solicitud
de patente en Chile o de la prioridad reclamada en
virtud del Convenio de Paris o el PCT.

Se considerard que una invencion tiene nivel

inventivo, si para una persona normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, ella

En Chile, no se consideran patentables:

Los descubrimientos, las teorfas El nuevo uso, el cambio de forma, )
cientificas y los métodos mateméticos.J el cambio de dimensiones, el
cambio de proporciones o el
cambio de materiales de articulos,
aLas plantas y los animales, excepto objetos o elementos conocidos
los microorganismos que cumplan y empleados con determinados
las condiciones generales de fines. Sin perjuicio de lo anterior,
patentabilidad. Tampoco son podra constituir invencion
patentables los procedimientos susceptible de proteccion el
esencialmente bioldgicos para la nuevo uso de articulos, objetos
produccion de plantas y animales, o elementos conocidos, siempre
excepto los procedimientos que dicho nuevo uso resuelva un
microbiolégicos. Para estos efectos, problema técnico sin solucion
un procedimiento esencialmente previa equivalente, que sea nuevo,
bioldgico es el que consiste inventivo y con aplicacion industrial
integramente en fendbmenos y requiera de un cambio en las
naturales, como los de cruce y dimensiones, en las proporciones
seleccion. o en los materiales del articulo,
\. S objeto o elemento conocido para
obtener la citada solucién a dicho
Los sistemas, métodos, principios ) problema técnico. E,| nuevo uso
o planes econémicos, financieros, reivindicado debera acreditarse
comerciales, de negocios o de simple mediante evidencia experimental
verificacion y fiscalizacion; y los en la solicitud de patente.
referidos a las actividades puramente S
mentales o intelectuales o a materias
de juego. )
Los métodos de tratamiento )
quirurgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal, asi como los
métodos de diagnostico aplicados
al cuerpo humano o animal, salvo
los productos destinados a poner en
practica uno de estos métodos.
Y UB[]



aParte de los seres vivos tal como A GLOS inventos cuya explotacion A
se encuentran en la naturaleza, comercial deba impedirse
los procesos bioldgicos naturales, necesariamente para proteger
el material biolégico existente en el orden pubilico, la seguridad
la naturaleza o aquel que pueda del Estado, la moral y las buenas
ser aislado, inclusive genoma o costumbres, la salud o la vida de las
germoplasma. Sin embargo, seran personas o de los animales, o para
susceptibles de proteccion los preservar los vegetales o el medio
procedimientos que utilicen uno ambiente, siempre que esa exclusion
0 mas de los materiales bioldgicos no se haga sélo por existir una
antes enunciados y los productos disposicion legal o administrativa
directamente obtenidos por ellos, que prohiba o que regule dicha
siempre que satisfagan la novedad, explotacion.
el nivel inventivo y la aplicacion \. S
industrial, y que el material biol6gico
esté adecuadamente descrito y que
la aplicaciéon industrial del mismo
figure explicitamente en la solicitud
de patente.
Wy

Un inventor es alguien cuyas ideas y la experimentacion que efectua son responsables de la concepcién
de una invencién, o que haya contribuido intelectualmente de forma sustancial en la concepcién del
invento.

Una invencién puede tener varios inventores. En la universidad los inventores pueden incluir el miembro
de la Universidad en cuyo laboratorio se originé la Pl, los estudiantes que realizaron el trabajo en el
laboratorio, siempre y cuando hayan contribuido intelectualmente en el proceso de creacion y los
autores de los documentos relativos a la invencion.




{COMO SETRAMITA UNA PATENTE DE INVENCION
EN CHILE?

Para que una patente de invencion en Chile se debe
registrar ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial.

Una serie de antecedentes entre los que se cuentan
el formulario INAPI de presentacion de patentes, el
comprobante de pago en tesoreria de la tasa inicial
de tramitacion, la memoria descriptiva y el pliego
de reivindicaciones.

Todo lo anterior asesorado por la DTEI,
destacan la memoria descriptiva y el pliego de
reivindicaciones.

La memoria descriptiva consiste en antecedentes
y caracteristicas técnicas suficientes sobre la
invencion que permitan entender y demostrar el
alcance de la misma, conforme a lo establecido
en el reglamento. La memoria descriptiva debe
apoyarse en al menos un ejemplo concreto o
una modalidad preferida de realizacion, que
deberd estar fundado en evidencias técnicas,
precisas y concretas, con el objeto de demostrar la
reproducibilidad y el alcance de la invencién.

Por su parte el pliego de reivindicaciones
constituye una lista de las denominadas
reivindicaciones o clausulas que definen Ia
materia para la cual se desea proteccion mediante
la patente. Las reivindicaciones deberan ser
claras, precisas y concisas, y estar enteramente
sustentadas en la memoria descriptiva.

Con dichos antecedentes se presenta la solicitud
de patente la que cumple diversas etapas:

01

Presentacion: Se presentan
los antecedentes al INAPI,
mas tasa de solicitud que
asciende a 1 UTM (aprox. 40
mil pesos)

Publicacion en el Diario
Oficial: Una vez emitida

la aceptacién formal un
resumen o extracto de la
solicitud se debe publica

en el Diario Oficial. Se debe
esperar 45 dias habiles para
que terceros se opongan a la
solicitud.

Informe pericial: El

perito que acepta el cargo,
acreditado el pago del
peritaje emite un informe
aceptando o rechazando

el cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad
delinvento alo queel
solicitante puede contestar.

02

Examen formal:

IANPI analiza si se

han acompafado en
debida forma todos los
antecedentes.

Nombramiento de perito:
Vencidos 45 dias hébiles de la
publicacién se deben pagar
los honorarios periciales.

Resolucion definitiva: Con
los informes, oposiciones y
contestaciones el INAPI, a
través del Director Nacional,
acepta o rechaza la solicitud
de patente. De dicha
resolucion se puede apelar
al Tribunal de Propiedad
Industrial y eventualmente
llegar a la Corte Suprema.



Pago de Presentacion de | €
Derechos Solicitud ]
5 . ro—
’ Examen M Notificacion
Preliminar —
Aceptada
3. - . Notificacion al
Publicacion Solicitud con Oposicion Solicitante
Diario Oficial
Pago de e Contesta
itai Oposicién
Pentaje SIN Oposicion B
4,
Nombramiento Prueba
de Perito
Nombramient
Perito
5. Informe
Informe Pericial
Pericial v
Proposicién Rechazada Recurso de A
de Fallo ﬁ Apelacion 4 Tnbu_nal de
Propiedad
6. . Aceptada J Industrial
Resolucion & , (TPI)
Definitiva ‘ Reboca Sentencia
Cumplase Registrese
Pago de é Aceptada
Derechos Confirma sentencia
Patente l'
Concedida

{QUE ES EL PCTY CUAL ES SU PROCEDIMIENTO?

El PCT (Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes) es un sistema de tramitacion internacional
de patentes de invencién y de modelos de utilidad.
Permite, mediante un procedimiento simplificado
de tramitacion de las solicitudes, ingresar a diversos
paises con una misma solicitud, manteniendo la
fechade prioridad.Son 152 los miembros del tratado
actualmente. La decisién final de aceptacién o no
al registro de una patente corresponde a cada pais
en particular, y la tramitacion de la solicitud puede
llevar de 3 a 7 anos.

Para los paises no miembros del PCT se aplica el
Convenio de Paris que reduce el plazo solamente
a 12 meses desde fecha de la solicitud de patente
original.

Rechazada

Cumplase
Archivese

En cuanto al procedimiento de tramitacion de la
fase internacional del PCT, es importante destacar
que este no termina en una patente internacional
sino que amplia el plazo de prioridad para entrar en
fase nacional, es decir, en incidir el procedimiento de
registro de una patente en el pais que nos interesa
obtener el registro.

Ademas de alargar el plazo de prioridad a 30 meses

desde la fecha de la solicitud de patente original, se
otorga un examen de patentabilidad o informe.

(il




DIAGRAMA DEL PCT

Primer depdsito

[[asasECT fecha de prioridad o
(i] Busqueda PCT
.............. N o — Informe de
busqueda
12
V) Modificacién de
Reivindicaciones
............... y =16
Publifacion de la
18 solicitud o
20 Fase nacional @
29 e Presentacion peticion
examen preliminar
interno (¥)
Periodo de dedicion
sobre la entrada en
la fase nacional
30

{QUE ESY EN QUE CONSISTE EL CONVENIO DE PARIS?

Etapall

Pago de tasas, primer depdsito y fecha
de prioridad

Etapalll

Busqueda PCT: Analisis del arte previo

Etapallil

Informe de busqueda: Permitira
evaluar las posibilidades de proteccion
de lainvenciény el grado de
patentabilidad de la misma

Etapa IV

Modificacién de reivindicaciones:

Si el informe de busqueda es
desfavorable existe la posibilidad de
modificar las reivindicaciones o bien de
tomar la decisién de no continuar con
el procedimiento de proteccién

EtapaV

Publicacion de la solicitud: Es
efectuada a través de la Organizacion
MUndial de la Propiedad Intelectual

Etapa Vil

Fase Nacional: Tramitacion en cada
pais donde se requiere proteger

ETAPA ADICIONALY
OPCIONAL

Presentacion de peticién de examen
preliminar internacional

El Convenio de Paris es un tratado que permite que el solicitante de una solicitud de patente de invencion
en alguno de los paises contratantes, goce para efectuar el depésito en los otros paises, de un derecho
de prioridad. El derecho de prioridad consiste en que el solicitante puede reivindicar la prioridad de una
solicitud anterior respecto de solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero estas ultimas
deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentacion de la primera solicitud.

q)



Otros tipos de Propiedad Industrial son:

MODELO DE UTILIDAD: Son derechos que se
otorgan a instrumentos, aparatos, herramientas,
dispositivos y objetos o partes de los mismos, en
los que se reivindica su forma en su aspecto externo
como en su funcionamiento, ya que se observa una
utilidad que antes no tenia.

v
v

v

Plazo de 10 arios no renovable, contados
desde el momento de la solicitud.

Se otorga para en una zona geogrdfica
determinada, de acuerdo a la solicitud.

Para ser otorgado, el modelo de utilidad
debe cumplir con los siguientes requisitos
(1) ser novedosa, y (2) tener aplicacion
industrial.

DISENOS INDUSTRIALES Son derechos que se
otorgan sobre formas tridimensionales asociada
0 no con colores, y cualquier articulo industrial o
artesanal que sirva de patrén para la fabricaciéon de
otras unidades y que se distinga de sus similares,
sea por su forma, configuracion geométrica,
ornamentaciénounacombinaciénde éstas, siempre
que dichas caracteristicas le den una apariencia
especial perceptible por medio de la vista, de tal
manera que resulte una fisonomia nueva.

v
v

v

Plazo de 10 arios no renovable, contados
desde el momento de la solicitud

Se otorga para en una zona geogrdfica
determinada, de acuerdo a la solicitud.

Para ser otorgado, el disefio debe
cumplir con los siguientes requisitos
(1) ser novedoso, y (2) tener aplicacion
industrial.

DIBUJOS INDUSTRIALES Son derechos que
se otorgan sobre la disposicion, conjunto o
combinacién de figuras, lineas o colores que se
desarrollen en un plano bidimensional para su
incorporacion a un producto industrial con fines de
ornamentacion y que le otorguen, a ese producto,
una apariencia nueva.

v
v

v

Plazode 10 anos no renovable, contados
desde el momento de la solicitud.

Se otorga para en una zona geogrdfica
determinada, de acuerdo a la solicitud.

Para ser otorgado, el disefio debe
cumplir con los siguientes requisitos
(1) ser novedoso, y (2) tener aplicacién
industrial.

ESQUEMAS DE TRAZADO O TOPOGRAFIAS DE

CIRCUITOS INTEGRADOS: Son derechos que se dan
sobre una disposicion tridimensional de elementos
que componen un circuito integrado destinado a
ser fabricado. Esa disposicion y orden de elementos
obedece a la funcién electrénica que dicho circuito
integrado va a realizar.
V Plazo de 10 anos no renovable, contados
desde el momento de la solicitud, o de
la primera explotacién comercial en
cualquier parte del mundo.

Se otorga para en una zona geogrdfica
determinada, de acuerdo a la solicitud.

v
v

Para ser otorgado, el esquema o trazado
debe cumplir con los siguientes requisitos
(1) ser novedoso, y (2) tener aplicacién
industrial.




MARCAS

Signos Distintivos que permiten identificar el origen J—
empresarial de productos o servicios, evitando la r
confusién en el mercado.

Pueden consistirenunapalabra(marcadenominativa)
o combinacion de palabras (marca mixta), cifras,
letras, simbolos, dibujos (marcas figurativas) y hasta
signos auditivos (marcas sonoras).

Denominativa Figurativa Mixta
PUMA \{ '
PUMA. -

Pueden inscribirse también las frases de propaganda
o publicitarias, siempre que vayan adscritas a
una marca registrada del producto, servicio o
establecimiento para el que se vaya a utilizar.

V Plazo de 10 arios renovables indefinida-
mente por periodos iguales.

< N
V Se otorga para en una zona geogrdfica ’
determinada, de acuerdo a la solicitud. -
V Para ser otorgada, la marca debe (1) ser
susceptible de representacion grdfica, y -
(2) tener cardcter distintivo. N\ 4

SELLO DE ORIGEN

Este programa es una iniciativa entre el Ministerio
de Economia, Fomento y Turismo e INAPI con
el objetivo de fomentar el adecuado uso de las
herramientas de la propiedad industrial para el
reconocimiento y la proteccion de los productos
chilenos a través del registro de Indicaciones
Geograficas (1.G.), Denominaciones de Origen (D.O.),
Marcas Colectivas y de Certificaciéon, con el fin de
impulsar el emprendimiento y desarrollo productivo
de comunidades de nuestro pais.

Las .G, D.O., Marcas Colectivas y de Certificacion,

son derechos de propiedad industrial contemplados

en la Ley N° 19.039 y su reglamento. Dichas

herramientas impulsan la preservacién y estimulo de

formas particulares de manufactura y/o produccién

tradicional, a la vez que potencian la unién en las

comunidades territoriales de origen, favoreciendo el

desarrollo econémico de los pequerios productores a ”[j[]
lo largo de nuestro pais.



DERECHOS DE AUTOR

® Son el conjunto de normas legales que
se conceden a los autores, artistas y otros
creadores proteccion a sus creaciones u obras
intelectuales (obras) literarias y/o artisticas.

@ Estas creaciones u obras del intelecto pueden
serlibros, software y/o bases de datos, proyectos
arquitectonicos, conferencias y discursos,
composiciones musicales, obras teatrales, obras
cinematogréficas, entre otros.

@® También protege a los denominados titulares
de derechos de autor, vale decir cényuge
sobreviviente, herederos, cesionarios 'y
legatarios.

® En la Ley se contemplan distintos tipos de
derechos

Los Derechos Morales son personales,
irrenunciables e intransferibles. Estos
otorgan al autor las facultades de

reivindicar la paternida.d, de la Qpra, SECRETO INDUSTRIAL
oponerse a toda deformacién, mutilacion u

otras modificaciones hechas sin su expreso
y previo consentimiento, mantener la obra
inédita, autorizar a terceros a terminar la

® Son el conjunto de normas legales que

obra inconclusa, exigir que se respete su
voluntad de mantener la obra anénima o
seuddénima mientras esta no pertenezca al
patrimonio cultural comun.

V Los Derechos  Patrimoniales  son
transferibles y otorgan al autor la facultad
de utilizar directay personalmente la obra,
transferir totalmente sus derechos sobre
ella, autorizar su utilizacién por terceros.

V Los Derechos Conexos son los derechos
de los artistas intérpretes o ejecutantes
de obras sobre sus interpretaciones o eje-
cuciones, los derechos de los productores
de fonogramas sobre sus grabaciones y
los derechos de los organismos de radio-
difusion sobre sus programas de radio y
television.

se conceden a los autores, artistas y otros
creadores proteccion a sus creaciones u obras
intelectuales (obras) literarias y/o artisticas.

® En Chile la proteccion de los secretos

empresariales de se encuentra regulada en la
Ley de Propiedad Industrial, como parte de las
disposiciones especificas sobre la proteccién de
la informacién confidencial.

@ Los requisitos que se deben cumplir para ser

aplicables:

La informacidn debe ser secreta, es de-
cir, no ser conocida ni de fdcil acceso
para personas introducidas en los circu-
los en que normalmente se utiliza el tipo
de informacion en cuestion.

V Debe tener un valor comercial.

V Debe haber sido objeto de medidas

razonables para mantenerla secreta,
como, por ejemplo, mediante acuerdos
de confidencialidad.

il




RESUMEN

{Qué . .. Doénde
protege? Requisitos Duracion Derechos tramitar
PATENTEDE Soluciéna Novedad 20 afios A excluir a otros del uso,
INVENCION YN problema Altura inventiva desde la fabricacion, venta, ofrecer INAPI
técnico Aplicacion industrial solicitud para la venta e importacién
MODELODE Soluciona Novedad 10 afos A excluir a otros del uso,
UTILIDAD un problema Aplicacién industrial desde la fabricacion, venta, ofrecer INAPI
técnico P u solicitud para la venta e importacion
DISENO . 10 anos A excluir a otros del uso,
Efectivo )
Y DIBUJO estético Novedad desde la fabricacion, venta, ofrecer INAPI
INDUSTRIAL solicitad para la venta e importacién
. . A Impedir el uso de signos
Signos susceptibles de 10 ahos S o
Signos o . renovables idénticos o similares en
MARCA distintivos re.pltes‘er?taaon grafica + indefinida- comercio cuando haya pro- INAP!
distintividad mente blemas de conclusién
Libros, dia- Vida del
rios, mapas, ) ) autor +70 R ducirla. ad |
DERECHO peliculas, Expresion deunaidea  afos; 70 éproduciria, a Iap,tgg.a' oD
DE AUTOR pinturas, original afios desde cpmunlclacgqn a.bpl.J I Ico,
esculturas, la publica- ejecutaria, distribuiria
software cién
Ideas que Mientras se Mo se rel-
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD BERNARDO O HIGGINS

Conforme a las ley de Propiedad Intelectual Ley N°17.336 y la ley de Propiedad Industrial Ley N°19.030, se ha
redactado y aprobado el Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnolégica de la

Universidad Bernardo O Higgins.

Este reglamento tiene por objeto definiry regular los derechos y obligaciones, que asisten a los diferentes actores
de la comunidad universitaria, incluidos alumnos, docentes, profesores, investigadores, sean contratados o
visitantes, nacionales o extranjeros, respecto de los Resultados de Investigacion, las obras o invenciones, u otros
activos susceptibles de ser protegidos mediante propiedad intelectual que se desarrollen en la Universidad, o
con la concurrencia de la Universidad, sea patrocinando o colaborando en su produccion o desarrollo.

Entre los puntos mas importantes de este Reglamento se destaca:

El deber de informar a la Direccion de Transferencia,
Emprendimiento e Innovacién por parte de cualquier
miembro de la comunidad universitaria que en el curso de
sus responsabilidades, o con un uso significativo de medios
proporcionados por la Universidad realice cualquier Resultado de
Investigacion, creacion, descubrimiento o invencion, patentable
o protegible intelectual o industrialmente, para su revision con
la finalidad de precaver o evitar el conocimiento publico de
informacion potencialmente protegible.
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La Universidad resguardard los derechos que por el solo hecho
de su creacién adquieren los autores de obras de la inteligencia,
en los ambitos literarios, artisticos y cientificos, cualquiera sea su
forma de expresién, obligdndose a reconocer el derecho moral
comprendido, que por ley les pertenece.
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Los derechos Patrimoniales, establecidos en virtud de la
ley de Propiedad Intelectual pertenecerdn a la Universidad,
siempre y cuando el autor haga uso significativo de los medios
proporcionados por la Universidad, para la creacién de la obra,
o cuando el resultado suceptible de proteccién, sea producto
de un trabajo o investigacion para cuyo fin la persona haya sido
especificamente contratada por la Universidad, o bien, cuando el
resultado suceptible de proteccién sea desarrollado en el marco
de un convenio o contrato entre la Universidad y terceros, en que
se contemple expresamente la asignacién de los derechos de la
propiedad intelectual a la Universidad.

Los derechos de propiedad industrial, como marcas, patentes de
invencién, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales,
los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,
o cualquier otro que pudiera existir, derivados de las invenciones
desarrolladas por académicos, docentes, estudiantes de pre
y postgrado, administrativos o cualquiera otra persona que
participe en programas o proyectos de la Universidad en cualquier
régimen, incluidos los académicos y los alumnos visitantes y/o
de intercambio, o haga un uso significativo de recursos de la
Universidad seran de propiedad de la Universidad.

La Universidad garantiza a los autores o inventores, que éstos
recibiran parte del beneficio financiero que la Institucion obtenga
por lacomercializacién de latecnologiaasociadaasusinvenciones
u obras. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a la Politica de
Incentivos de la Universidad, se establece en la reglamentacién
respectiva el pago de un incentivo por las solicitudes de patente
y por los patentamientos que sean fruto del trabajo inventivo de
los miembros de la comunidad universitaria.




@ La DTEl apoya en todo el proceso de gestién de la transferencia de tecnologias, abarcando el apoyo
inicial a la postulaciéon y adjudicacién de fondos concursables, la identificacion de resultados de
investigacion, la validacién y valuacién de ellos, la definicién de una estrategia de proteccidn de estos
resultados, mediante derechos de propiedad intelectual o industrial, la prospeccién comercial, y la
gestion de la transferencia, todas etapas que se muestran en el siguiente esquema.
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GESTION DE PROYECTOS I+D

@ La Unidad de Proyectos apoyara la gestion de acciones para la preparacion y ejecucion de proyectos
de I+D.

@ Los proyectos de I+D principalmente que postulen y ejecuten proyectos con fondos externos, deben
seguir los procedimientos definidos en el Manual de Procedimientos para la Operacién con Fondos
Concursables de la Vicerrectoria de Administracion y Finanzas del afio 2017.

Algunas recomendaciones para realizar una propuesta exitosa a un Fondo Concursable son:

Revisar difusién de Revisar las bases :
concursos en la pagina del concurso para Entender las Preparar y coordinar
web de la DTEI: www. ver factibilidad de prioridades del Fondo reunién con la DTEI

ubo.cl/dtei presentacion

Armar un equipo de Trabajar en una

propuesta de valor

Verificar condiciones de trabajo disponible y
postulacién ganador

Verificar fechas claves




@ La DTEl genera procesos claros y calendario @ La DTEl no realiza criticas al proyecto sino
de apoyo a la postulacién para concursos mas recomendaciones que pueden ser o0 no
importantes a nivel nacional. No obstante, acogidas y solicitudes de cambios si se detecta
TODA postulacion, sea o no necesario el una no conformidad con los reglamentos
patrocinio por escrito o firmado por nuestro internos, bases del concurso o disposiciones
representante legal, deben pasar por esta generales.

Direccién para ser autorizada y registrada.
La DTEl realiza una revisién de forma y el @ La funcion de la DTEl no es redactar los

cumplimiento de los reglamentos internos de la
UBO junto con la pre-admisibilidad de acuerdo
a las bases de concurso.

proyectos, sino apoyar en el proceso de
postulacion.

PREPARACION Y ENTREGA DE LA DECLARACION
DE INVENCION

® Un RESULTADO DE INVESTIGACION es un @ Posterior a la entrega de la Declaracion de

conocimiento resultante de la ejecucién de un
Proyecto de I+D que pueda madurar en una
Tecnologia, Producto o Servicio.

La DECLARACION DE INVENCION es el
mecanismo por el cual, el Investigador,
entrega informacion sobre su Resultado de
Investigacion para que sea analizados por la
DTEI

Todo investigador que considere que tiene
un conocimiento con potencial comercial
y/o de aplicacion en alguna innovacién,
debe completar y enviar el FORMULARIO
DE DECLARACION DE INVENCION antes de

invencion y habiendo entregado todos los
antecedentes que respalde la informacion
declarada, la DTEl iniciara proceso de validacion
el cual se analiza la informacion entregada en
tres areas:

Propiedad Intelectual
Mercado

Tecnologia

En base a este andlisis se determinard si es
posible proteger, el mecanismo de proteccion y
su potencial valor comercial.

difundirlatecnologia, yaseaenunapublicacion @ La Valorizacién por su parte, consiste en

cientifica, una tesis, exposicion o poster en la estimacion del valor econémico de la

seminarios y congresos, entrevista o cualquier tecnologia desarrollada, entendiendo sus

otra forma de difusion. ventajas y debilidades para un posterior
proceso de transferencia tecnoldgica o para la

De acuerdo a nuestro Reglamento de Propiedad busqueda de otros mecanismos de apoyo para

Intelectual, Industrial yTransferenciaTecnoldgica, la continuidad del desarrollo tecnologico.

el inventor debe seguir el procedimiento general

para entregar la Declaracion de Invencion, el cual g EJ investigador debe participar activamente en

se resume a continuacion:

v
v

El investigador debe completar el For-
mulario disponible en la pdgina web de
la DTEI: www.ubo.cl/dtei

La DTEl entregard respuesta en un tiem-
po prudente, en el cual el investigador
no podrd realizar ninguna accién de di-
fusién a la espera de la respuesta.

Durante este plazo el Investigador debe-
rd entregar mayores antecedentes que
le serdn solicitado por la DTEI via e-mail.

esta etapa para lo cual de forma conjunta con la
DTEl acordaran un Plan de Trabajo.
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DETERMINACION DE LA ESTRATEGIA DE
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Comoresultado delaValidacion, se definira cual
es la estrategia de Proteccion de la Propiedad
Intelectual mas adecuada.

Si como resultado del analisis de la estrategia,
resultase en la decisién de iniciar un proceso
de proteccién por cualquiera de las vias
mencionadas en el punto |, la DTEI le solicitara
al investigador comprometerse a entregar
toda la informacion requerida y a cumplir
los procedimientos solicitados, segun la
planificacién y plazos acordados por ambas
partes y normados en nuestro Reglamento de
Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia
Tecnoldgica.

El investigador debe participar en esta etapa
entregando los antecedentes técnicos.

GESTION DE LA TRANSFERENCIA

La DTEl en conjunto con el investigador,
busca la mejor forma de llevar los Resultados
de Investigacion junto con sus derechos de
propiedad intelectual e industrial al mercado,
generando redes de trabajo con empresas,
instituciones, emprendedores e inversionistas
que potencialmente estén interesados en
dichos Resultados y derechos.

En algunos casos, el proceso de transferencia se
facilita cuando la empresa se involucra desde
un inicio en la investigacion que lleva a la
obtencion del Resultado de Investigacion.

Los mecanismos paratransferirlosresultadosde
investigacion mas frecuentes es la negociaciéon
de un contrato de licencia a una empresa
interesada o a una nueva empresa creada para
continuar el desarrollo de la tecnologia y su
posterior comercializaciéon. De esta forma se
entiende por:

Licencia:

Es un contrato se permite a terceros la utili-
zacion de las tecnologias a cambio del pago

de regalias, estableciéndose cldusulas de con-
fidencialidad, temporalidad, territorialidad,
propiedad intelectual derivada, resolucion de
conflictos y cldusulas de salida, entre otras.

Empresas de base tecnoldgica uni-
versitaria (EBTU) o Spin Off:

La Universidad Bernardo O’Higgins cuenta
con una normativa interna, correspondien-
te al Reglamento sobre Empresas de Base
Tecnoldgica Universitaria, que regula esta
alternativa de transferencia tecnoldgica. Se
entiende por empresa de base tecnoldgica
universitaria a aquella unidad de negocios

constituida como persona juridica distinta a
la Universidad y autorizada previamente por
ésta, en cuya creacion participan miembros
de la comunidad universitaria, y en la que se
utiliza conocimiento o tecnologia generada
en la misma, se encuentre o no protegida, y
cuya finalidad principal es la explotacién co-
mercial de dichas tecnologias en el mercado,
sea por la via de la produccion de bienes o la
prestacion de servicios.

Previo a la creacion de una EBTU, serd necesa-
rio obtener la autorizacién de la Universidad.
Para ello se deberd presentar una propuesta
inicial dirigida a la Direccion de Transferencia,
Emprendimiento e Innovacion, con copia a la
Direccion de las unidades a las cuales los so-
licitantes pertenecen, la que deberd acompa-
Aarse de los siguientes documentos:

Solicitud de creacion de la EBTU, visada
por la Direccién de cada una de las Unida-
des de las cuales dependen los solicitantes.
Esta solicitud debera hacer referencia a la
necesidad de usos de espacios fisicos de la
Universidad y a la solicitud o no de partici-
pacion de la UBO en este nuevo emprendi-
miento

Plan de Negocios de la EBTU: La DTE| podrd
guiar y entregar los requerimientos mi-
nimos de este plan de negocios para que
posteriormente sea presentado, junto con
todos los antecedentes a la Vicerrectoria de
Administracién y Finanzas, quien junto con
el Rector tendrdn la decison final de apoyar
o no esta iniciativa, junto a sus condiciones.




La Universidad Bernardo O’Higgins ha definido una
serie de incentivos relacionados con la gestion de la

propiedad industrial.

INCENTIVO AL PATENTAMIENTO

@ Seestablecen enlaResolucién delaVicerrecto- @ Por cada solicitud de patente de invencién

ria de Vinculacion con el Medio e Investigacion aceptada a tramitacién por INAPI, el investiga-
N°4000/006/19, de fecha 12 de julio de 2019: dor percibird un incentivo de $1.200.000 brutos
“Dispone pago de incentivo por solicitudes de y por la inscripcion $2.800.000 brutos.

patentamiento y otorgamiento de las mismas”.

INCENTIVO POR LA COMERCIALIZACION Y
TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

® De acuerdo al Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnolégica de la Uni-
versidad, los beneficios econémicos que pueda percibir la Universidad como producto de la comer-
cializacion o explotacién de los derechos de propiedad intelectual del licenciamiento o de cualquier
otra forma de comercializacion de los derechos de propiedad industrial se distribuirdn de la siguiente
forma:

*10%

45%
90% 3%
m =2 m "2

10% Gastos obtencidn titularidad y procesode  45% Beneficio neto percibido para autor (es),
transferencia y/o comercializacion Inventor(es)

90% Resto de ingresos netos por transferencia  55%  beneficios netos para la Universidad (50%
y/o comercializacion a ser distribuido segun el para la(s) Unidad(es) o Centro(s) de origen de él o
siguiente esquema. los inventores y un 50% para fondos centrales de

la Universidad)

* Segln el articulo 39 del Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y
Transferencia Tecnolégica, la distribucion de las regalias se realizara una vez
descontados los gastos incurridos en la obtencién, mantencion y gestion del B ﬂ[]
titulo de proteccion respectivo, asi como los gastos incurridos en el proceso de IJ
transferencia y/o comercializacion de la tecnologia, los que corresponderan,
como minimo, a un 10% de los ingresos brutos derivados de la
comercializacion o explotacion comercial de los resultados de la investigacion.


Patricio Flores Moraga
*

Patricio Flores Moraga
*

Patricio Flores Moraga
Según el artículo 39 del Reglamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Transferencia Tecnológica, la distribución de las regalías se realizará una vez descontados los gastos incurridos en la obtención, mantención y gestión del título de protección respectivo, así como los gastos incurridos en el proceso de transferencia y/o comercialización de la tecnología, los que corresponderán, como mínimo, a un 10% de los ingresos brutos derivados de la comercialización o explotación comercial de los resultados de la investigación.�
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