GUIA PRACTICA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL:
03. ASPECTOS DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

VINCULADQOS A LA
INVESTIGACION \

El propdsito de esta guia es orientar a la comunidad de académicos,
docentes, estudiantes y todos los involucrados en la produccion,
desarrollo y uso de materiales y recursos educativos, respecto a las
practicas, normas, regulaciones y prohibiciones relativas al derecho
de autor y propiedad intelectual a fin de promover los principales
conceptos asociados y resolver inquietudes que cominmente surgen
entorno a ésta tematicay aclarar las instancias para canalizar otras
eventuales inquietudes en la practica.
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\ ¢Qué podemos proteger a través de la
propiedad intelectual en relacion con
la investigacion que se desarrolla en la
Universidad?

A través de la propiedad intelectual se pueden proteger los resultados de
la investigacion y desarrollo producto de la actividad universitaria.

Tal como se senald en guias anteriores, las investigaciones pueden generar
obras amparadas por el derecho de autor, o bien resultados susceptibles de
protegerse através de la propiedad industrial, teniendo especial relevancia
las patentes de invencion.

\ {Qué es una patente de invencién y qué
requisitos debe reunir?

Una patente en un derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccién
de una invenciodn, la que a su vez constituye toda solucion a un problema
de la técnica que origine un quehacer industrial. La invencion podra ser un
producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.

Las patentes podran obtenerse para toda invencidn, cualquiera sea el
campo de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo
y sean susceptibles de aplicacion industrial.

Una invencion se considera nueva, 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 publicacidon en forma tangible, la venta o comercializacidn, el
uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacion de la solicitud
de patente en Chile o de la prioridad reclamada en virtud del Convenio de
Paris o el PCT.

Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta
obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado de la técnica.
Se considerara que una invencion es susceptible de aplicacion industrial
cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier
tipo de industria.

\ ¢Es todo patentable?

No. En Chile, no son patentables:

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

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan
las condiciones generales de patentabilidad. Tampoco son patentables los
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procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas
y animales, excepto los procedimientos microbioldgicos. Para estos
efectos, un procedimiento esencialmente bioldgico es el que consiste
integramente en fendmenos naturales, como los de cruce y seleccion.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes econdmicos, financieros,
comerciales, de negocios o de simple verificacion y fiscalizacion; y los
referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a
materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano
0 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 cambio de
proporciones o el cambio de materiales de articulos, objetos o elementos
conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio 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 solucion previa equivalente,
gue 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 bioldgicos naturales, el material bioldgico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.
Sin embargo, seran susceptibles de proteccion los procedimientos que
utilicen uno o mas de los materiales bioldgicos antes enunciados y los
productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan la
novedad, el nivel inventivo y la aplicacion industrial, y que el material
bioldgico 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 necesariamente
para proteger el orden publico, la seguridad del Estado, la moral y las
buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales,
0 para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa
exclusion no se haga sélo por existir una disposicion legal o administrativa
que prohiba o que regule dicha explotacion.

¢:Como se tramitan las patentes de
invencion?

Para que una patente de invencion tenga valor en Chile se debe obtener
su ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
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Para ello, es necesario presentar una solicitud formal, acompanando una
serie de antecedentes entre los que se cuentan el formulario INAPI de
presentacidn de patentes, el comprobante de pago en tesoreria de la tasa
inicial de tramitacidn, la memoria descriptivay el pliego de reivindicaciones.
La memoria descriptiva consiste en un documento que detalla antecedentes
y caracteristicas técnicas suficientes sobre la invencién 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 realizacidn, que debera
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 la materia para la
cual se desea proteccion mediante la patente. Las reivindicaciones deberdan
ser claras, precisas y concisas, y estar enteramente sustentadas en la
memoria descriptiva.

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

1) Presentacion: Se presentan los antecedentes al INAPI, mas el pago de
la tasa de solicitud que asciende a 1 UTM.

2) Examen formal: Se analiza si se han acompanado en debida forma
todos los antecedentes.

3) Publicacion en el Diario Oficial: Una vez emitida la aceptacion 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.

4) Nombramiento de perito: Vencidos 45 dias habiles de la publicacion se
deben pagar los honorarios periciales.

5) 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 del invento a lo que el solicitante puede
contestar.

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

Una vez aceptada la patente se debe acreditar el pago de tasa final.
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\;,Cuél es la vigencia de una patente?

Las patentes de invencién se concederdn por un periodo no renovable de 20
anos, contado desde la fecha de presentacidon de la solicitud ante el INAPI.
iCual es el ambito territorial de una patente?

Las patentes de invencién, por regla general, sélo son validas dentro del
territorio del Estado que las ha concedido, por lo que no existe una “patente
internacional”. Sin embargo, existen una serie de tratados internacionales
para facilitar la obtencion de los registros en diferentes paises, entre los
que destacan el PCT (Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes), el
cual 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 fecha de prioridad. La decisién final de aceptacién
o no al registro de una patente corresponde a cada pais en particular, y el
Convenio de Paris, que permite que el solicitante de una solicitud de patente
de invencion en alguno de los paises contratantes, goce para efectuar el
deposito 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 presentacidn de la primera solicitud.

\;,Qué derechos otorga una patente a su
titular?

El titular tiene los siguientes derechos exclusivos:

a) Cuando la patente recae en un producto, el de impedir que terceros,
sin su consentimiento, realicen actos de fabricacion, uso, oferta,
comercializacion o importacion del producto objeto de la patente, asi
como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines
mencionados;y

b) Cuando la patente recae en un procedimiento, el de impedir que terceros,
sin su consentimiento, realicen el acto de utilizacion del procedimiento
y los actos de uso, oferta, comercializacidn o importacién del producto
obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.
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\ ¢Qué es una licencia?

Una licencia es contrato o acuerdo por el cual el titular de la propiedad
intelectual autoriza al otro, mediando o no un precio, el uso de la tecnologia
patentada, en forma exclusiva o no exclusiva.

Si se desea hacer uso de una tecnologia patentada, debera obtenerse una
licencia por parte de su titular.

\ ¢Qué Unidad de Santo Tomas es la
encargada de responder dudas o consultas
sobre la tramitacion y uso de una patente
de invencion?

La Direccién de Investigacidn Aplicada e Innovacién (dependiente de la

Vicerrectoria Académica, de Investigacion y Postgrado) en la UST, y la
Vicerrectoria Académica en el IPST - CFTST.

\ ¢Pueden generarse obras susceptibles
de ser protegidas por derechos de autor
asociadas a una actividad investigativa?
¢Cual se protege primero?

Si,a partir de la actividad investigativa pueden generarse obras susceptibles
de ser protegidas a través del derecho de autor, tales como articulos
cientificos y publicaciones. De acuerdo con nuestra legislacion, el derecho
de autor nace automaticamente con la creacidn de la obra. Respecto a la

titularidad sobre estos derechos, habra que estarse a lo senalado por el
Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad.

\| {Qué prevenciones generales debe tener
un investigador al momento de realizar su
actividad investigativa, para no vulnerar
derechos de autor de terceros?

Los investigadores deberan en todo momento reconocer el trabajo de
terceros, a través de la correcta utilizacidn de citas. lgualmente, se debe
reconocer el trabajo de las personas involucradas en la investigacion. Se
recomienda consultar el uso de citas ante la Jefatura correspondiente en
caso de dudas.
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¢Es recomendable que un investigador
utilice fuentes que cuentan con licencias
Creative Commmons?

Esta clase de licencias tienen un amplio uso y pueden resultar de gran utilidad
para los investigadores, sin embargo, es importante revisar detenidamente
los términos de la licencia en cuestion a fin de tener claridad respecto de
los usos que esta autoriza y las condiciones que impone al licenciatario. Por
otra parte, a menudo las licencias Creative Commons no otorgan garantias
respecto de la titularidad de los derechos, por lo que suponen un riesgo
ante eventuales reclamaciones de terceros.

\ ¢De quién son los derechos de autor de una
investigacion dirigida por un académico,
pero en la cual hay participacion de
alumnos de pre y/o postgrado?

Para determinar la titularidad de los derechos de autor respecto a las
obras que resulten de un proyecto de investigacion, habra que atender a
lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad y
a los acuerdos particulares que hayan sido suscritos. En caso de no haber
una regla especial los derechos de autor son del autor o coautores, sean
académicos o estudiantes.

\ ¢LaleydePropiedad Intelectual reconoce las
categorias de autores por correspondencia
o primer/segundo autor?

No, la ley de Propiedad Intelectual no hace dicha distincion, sin perjuicio
de que reconoce la posibilidad de que una obra tenga mas de un autor, lo
gue conoce como coautoria.

:Debo considerar coautor a un investigador que solo proporciona graficos
de apoyo en la elaboracion de un paper o publicacidn cientifica?

Si los graficos son creacion de dicho investigador, debera reconocerse su
autoria sobre los mismos, aunque no sea considerado como autor respecto
de la publicacién.
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\ ¢Es licito ‘parafrasear’ a otro autor en
una publicacion cientifica, haciendo la
cita correspondiente?

Segun el articulo 71 B de la ley de Propiedad Intelectual, es licita la inclusion
en una obra, sin remunerar ni obtener autorizacion del titular, de fragmentos
breves de obra protegida, que haya sido licitamente divulgada, y suinclusion
se realice a titulo de cita o con fines de critica, ilustracién, ensefanza e
investigacion, siempre que se mencione su fuente, titulo y autor.

\ ¢Solo existe un estilo de citacién valida
para la ley de Propiedad Intelectual o
puede ser cualquiera?

No, la ley solo senala que necesariamente se debe mencionar la “fuente,
tituloy autor” de la obra citada, no distinguiendo entre los diferentes estilos
de citas existentes, por lo que la cita minima es la mencionada forma, aun
cuando los estandares de cita, desde la perspectiva académica (ej. Norma
ISO 690, Norma APA, Norma Chicago, Norma Vancouver u otra), puedan
ser mayores.



