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1. Resumen.

El inventor es el creador de la invencion y, por lo tanto, su determinacion es de suma
importanciay afecta directamente la titularidad de la patente de invencién. El presente trabajo
analiza el tratamiento de la figura del inventor en la normativa chilena y en el derecho
comparado de Estados Unidos, el Sistema Europeo de Patentes (Reino Unido, Francia y
Alemania) y Japdn. Primeramente, se realiza una revision del reconocimiento normativo de
la Propiedad Intelectual e Industrial en Chile, profundizando en la patente de invencidn y sus

principales caracteristicas.

Actualmente en Chile, se omite una definicion y una forma de determinacién del inventor en
la ley y por ello esta investigacion propone un concepto construido a partir de elementos
normativos presentes en nuestra legislacion y una forma de determinacion sobre la base de
la experiencia comparada revisada, aplicando asi, la teoria de la concepcion que distingue
dos momentos en la creacion de una invencién, la concepcion y la reduccién a la practica,
cuestion que resulta sumamente Util para nuestro sistema que tiene a las universidades como

los principales solicitantes de patentes nacionales.



2. Introduccién.

La definicion y determinacion del inventor es una discusion olvidada en nuestro derecho,
pero tiene gran importancia en el sistema de patentes de invencion pues se relaciona con la
autoriay la actividad creativa de quién concibe la invencion; ademas, se debe tener en cuenta
que la existencia de criterios claros a este respecto permiten prevenir y resolver conflictos
que, al final del dia, repercuten en la titularidad de los derechos que otorga la patente de

invencion y por tanto en su comerciabilidad y valor.

En Chile las universidades son las principales instituciones que realizan investigacion y
desarrollo y, en consonancia, son los mayores solicitantes nacionales de patentes de
invencion, cuestion que es contraria a la tendencia mundial que indica que son las empresas
las que presentan mas solicitudes de patentes. Entonces, dado que la mision de una
universidad es muy distinta a la de una empresa, en muchas ocasiones, las instituciones de
educacién superior no ponen la suficiente atencién a la determinacion del inventor pues es
considerado solo como un indicador y, ademas, son excepcionales los casos en que las
invenciones universitarias llegan al mercado y generan réditos economicos. El escenario
anterior es contrario a lo que ocurre con las invenciones empresariales que tienen como fin
principal su comercializacion y, para que ello ocurra, es esencial asegurar la calidad de

inventor del trabajador y la titularidad dltima de la empresa sobre la invencion.

Dicho lo anterior, el diagndstico es claro, Chile debe invertir mas en investigacion y
desarrollo para poder superar los limites de nuestra economia actual — que se basa
principalmente en la extraccidn de recursos —, y convertirse en una economia basada en el
conocimiento que permitira lograr un desarrollo econémico integral y sostenible en el tiempo.
En esta linea, han existido esfuerzos transversales y sostenidos de parte de todo el espectro
politico para incentivar la investigacion, desarrollo e innovacion. Ejemplo de ello es la
creacion del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacién
(MICITEC) que trajo consigo la reordenacion de toda la institucionalidad relacionada a la
promocion del conocimiento cientifico. Asi también, se encuentra actualmente en tramitacion

un proyecto de reforma de ley denominado “Ley Corta de INAPI” que busca simplificar y

agilizar los procedimientos de obtencion de derechos de propiedad industrial, normativa

esencial para la proteccion eficaz de nuevas tecnologias.
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La institucionalidad relacionada a la ciencia, tecnologia e innovacion y la proteccion de
nuevas tecnologias a través del sistema de propiedad industrial va cobrando cada dia mayor
relevancia en nuestra sociedad y, en consecuencia, es posible que la cantidad de solicitudes

de patentes y conflictos relacionados aumentara de forma progresiva.

En lo relativo al inventor, se puede indicar que es un actor esencial para el ecosistema de
innovacion ya que, gracias a su trabajo creativo, logra trasformar el conocimiento cientifico
en un producto o procedimiento que resuelve un problema técnico y que es susceptible de ser
industrializado — y potencialmente comercializado —. De este modo, el objetivo general del
presente trabajo es analizar la situacion normativa del inventor en Chile para confirmar la
presencia o ausencia de una definicion y su forma de determinacion y, segun ello, adelantarse
a los posibles conflictos que se susciten sobre dicha materia proponiendo criterios para su
definicion y determinacion a partir de los elementos disponibles tanto en nuestro derecho

como en el derecho comparado.

Ahora bien, como derivacion logica del objetivo general se plantea como objetivo
secundario, en primer lugar, entender la justificacion de la propiedad industrial y la patente

de invencion analizando sus aspectos generales.

En segundo lugar, se busca revisar la implicancia de la figura del inventor durante la
tramitacion de una solicitud de patente y analizar desde un punto de vista critico la reforma
de la Ley N°19.039 llamada la “Ley Corta de INAPI” antes referida.

Asi también, en tercer lugar, se busca identificar el concepto de inventor y su determinacion
en la experiencia comparada, en especifico, en Estados Unidos; en el Sistema Europeo de
Patentes, tomando como muestra un breve andlisis de Reino Unido, Francia y Alemaniay,

por Gltimo, en el Sistema de Patentes de Japon.
En suma, la estructura del presente trabajo es la siguiente:

El capitulo primero trata aspectos generales de la propiedad intelectual entendiendo este
concepto como género que abarca el derecho de autor y la propiedad industrial, analizando
su reconocimiento normativo en Chile y desarrollando, especialmente, el concepto de

propiedad industrial sefialando sus principales caracteristicas.



El capitulo segundo analiza los principales conceptos de la patente de invencion, se expresa
su justificacion, se indican sus caracteristicas y los requisitos normativos para que esta sea

otorgada por el Estado de Chile.

En el capitulo tercero se describe la situacion del inventor y su determinacion en Chile, se
advierte la diferencia entre inventor y titular, y se observa su reconocimiento en la normativa

chilena y su implicancia en la tramitacion de la solicitud de patente de invencion.

En el capitulo cuarto se examina el concepto de inventor y su determinacion en el derecho
comparado, estudiando, en primer lugar, su situacion en Estados Unidos, dada su gran
literatura y debate al respecto, en segundo lugar, se revisa su posicion en el Sistema Europeo
de Patentes, en especifico, en Reino Unido, Francia y Alemaniay, por ultimo, se considera
su realidad en Japon destacando el andlisis de un autor KAGEYAMA que describe

detalladamente la situacion del inventor en dicho pais.

Finalmente, en el capitulo quinto, a partir de los aspectos generales analizados en los
primeros capitulos, la situacion del inventor en Chile y la revision de la experiencia
comparada, se propone construir, por un lado, una definicién del inventor a partir de
elementos normativos presentes en nuestro pais y, por otro lado, una posible forma de

determinacion segun nuestro contexto y la experiencia comparada.
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3. CAPITULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1. La Propiedad Intelectual.

3.1.1. El concepto de Propiedad Intelectual.

No es facil encontrar una definicion omnicomprensiva del término propiedad intelectual ya
que el concepto puede ser abordado desde distintas perspectivas y, normativamente, se ha
optado por describir las partes que la componen y no referirse al concepto propiamente tal.

En Chile, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) se ha referido a la propiedad
intelectual como “una rama del derecho que busca por una parte fomentar la innovacién, la
creacién y la transferencia tecnoldgica y por la otra, ordenar los mercados facilitando la

toma de decisiones por el plblico consumidor’?,

Por su parte, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha conceptualizado
a la propiedad intelectual como aquella que “se relaciona con las creaciones de la mente? y
la divide en dos grandes categorias, por un lado, la propiedad industrial “gue abarca las
patentes de invencion, las marcas, los disefios industriales y las indicaciones geogrdficas’
y, por otro lado, el derecho de autor que contiene “las obras literarias (por ejemplo, las
novelas, los poemas y las obras de teatro), las peliculas, la mUsica, las obras artisticas (por
ejemplo, dibujos, pinturas, fotografias y esculturas) y los disefios arquitectonicos™.
Vinculados a los derechos anteriores, se encuentran los derechos conexos al derecho de autor
que “sonm los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o
ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los

organismos de radiodifusion respecto de sus programas de radio y television ™.

1 INAPI. Conceptos fundamentales sobre la Propiedad Intelectual [en linea] Disponible en:
https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1192.html [Consultado el 1 de junio de 2020]

2 OMPI. (2011) ¢Qué es la propiedad intelectual? Ginebra, Suiza. Pag. 2.

3 Ibid.

4 bid.

% Ibid.
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Cabe sefalar que, en el &mbito internacional, los tratados mas importantes que tratan las
categorias anteriores son, en primer lugar — y respecto de la propiedad industrial —, el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial firmado el afio 1883 que
indica en su articulo primero nimero 2 que “la proteccion de la propiedad industrial tiene
por objeto las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre
comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la
represion de la competencia desleal® y, en segundo lugar — y respecto del derecho de autor
—, el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas del afio 1886
que sefala en su articulo primero que su objeto como “la proteccion de los derechos de los
autores sobre sus obras literarias y artisticas”’ y luego, en su articulo segundo, define el
término de obras literarias y artisticas como aquellas que “comprenden todas las
producciones en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que sea el modo o forma
de expresion, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones,
sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras draméticas o dramatico-
musicales; las obras coreograficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin
letra; las obras cinematogréficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento anédlogo a la cinematografia; las obras de dibujo, pintura, arquitectura,
escultura, grabado, litografia; las obras fotogréaficas a las cuales se asimilan las expresadas
por procedimiento analogo a la fotografia; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones,
mapas, planos, croquis y obras plasticas relativos a la geografia, a la topografia, a la

arquitectura o a las ciencias 8.

En definitiva, podemos indicar que, a nivel internacional, la propiedad intelectual es el género
y la propiedad industrial y el derecho de autor son especies. Sin embargo, en nuestro pais,
normativamente, el concepto de propiedad intelectual se ha hecho equivalente al concepto de
derecho de autor y, en una categoria diferente, se encuentra la propiedad industrial. Muestra

6 OMPI (1979) Convenio de Paris para la Proteccidon de la Propiedad Industrial (enmendado el 28 de
septiembre  de  1979)  Traduccion  Oficial. [en linea] WIPO Lex Disponible. en:
https://wipolex.wipo.int/es/text/287557 [Consultado el 26 de mayo de 2020]

7 OMPI. Intelectual (1979) Convenio de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas
(enmendado el 28 de septiembre de 1979) Traduccién Oficial. [en linea] WIPO Lex. Disponible en:
https://wipolex.wipo.int/es/text/283694 [Consultado el 26 de mayo de 2020]

& |bid.
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de lo anterior, es que en nuestra legislacion existen dos leyes especiales que regulan en
especifico cada una de dichas materias; asi, por un lado, se encuentra la Ley N°17.336 que
se titula “Propiedad Intelectual” y solo trata los derechos de autor y derechos conexos; Y, por
otro lado, existe la Ley N°19.039 que Establece Normas Aplicables a los Privilegios
Industriales y Proteccion de los Derechos de Propiedad Industrial que regula, en definitiva,

la propiedad industrial.

De todos modos, el INAPI y otros actores nacionales han difundido y usado el término del
modo internacional, es decir, entendiendo que la propiedad intelectual es el género y la

propiedad industrial y el derecho de autor especies de esta.

Desde la doctrina, es posible usar distintos puntos de vista para definir el concepto. Por
ejemplo, un punto de vista funcional entenderia que un sistema de propiedad intelectual debe
mantener el equilibrio entre el interés privado y el interés publico al otorgar, por un lado,
incentivos o premios al creador o innovador y exigir, por el otro lado, el uso pablico de la

obra o creacion después del transcurso de un tiempo determinado®.

En un sentido amplio, y desde la perspectiva académica, ANTEQUERA PARILLI definid la
propiedad intelectual como “la disciplina juridica que tiene por objeto la proteccion de
bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido inventivo y creativo, asi como

sus actividades afines o conexas'®”.

Por otra parte, mirando sus consecuencias juridicas, SCHMITZ VACCARO ha definido la
propiedad intelectual “como un conjunto de derechos temporales, exclusivos y excluyentes
destinados principalmente a impedir falsificaciones o copias no autorizadas de las
creaciones —materiales o inmateriales— del intelecto humano”!! y complementa, ademas, que

“estos derechos constituyen un verdadero monopolio temporal en la explotacion comercial

° PITKETHLY, R. (2010). Una Estrategia de Propiedad Intelectual (Pl). En Gestidn de la Propiedad Intelectual e
Innovacidn en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Practicas (eds. espafiol P Anguita, F Diaz, CL Chi-
Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). [en linea] Disponible en: http://fia.pipra.org
[Consultado el 1 de junio de 2020]

10 ANTEQUERA PARILLI, R. (1996). El derecho de autor y los derechos conexos en el marco de la propiedad
intelectual. Implicancias culturales y sociales y su importancia econdmica. Documento presentado en Curso
Regional para Paises de América Latina sobre las Nuevas Tendencias en la Proteccion Internacional del
Derecho de Autor y de los Derechos Conexos. Santo Domingo, Republica Dominicana.

11 SCHMITZ VACCARO, C. (2003) Propiedad Intelectual: Anélisis de Diferencias Conceptuales. en Revista de.
Derecho, Universidad Catdlica de la Santisima Concepcién, Volumen XI. Pag. 204.
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de inventos u obras, concedido a una persona -natural o juridica- quien sera el creador

intelectual o su cesionario’*?.

Como es posible apreciar, existe una multiplicidad de definiciones, de distinto tipo, que en
definitiva reconocen las principales caracteristicas de la propiedad intelectual, esto es, que
recae sobre bienes inmateriales que nacen de la labor intelectual de una persona, de manera
temporal, otorgando derechos exclusivos y excluyentes, pretendiendo asi, mantener un

equilibrio entre el interés privado y el interés publico.

3.1.2. Reconocimiento normativo de la Propiedad Intelectual en Chile.

3.1.2.1. Reconocimiento Constitucional.

Nuestra Constitucion Politica de la Republica se refiere a la propiedad intelectual en el
articulo 19 namero 25 al sefialar que “La libertad de crear y difundir las artes, asi como el
derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie, por el
tiempo que sefiale la ley y que no serd inferior al de la vida del titular"*3, luego, en el inciso
siguiente, reconoce especialmente, los derechos de paternidad, edicién e integridad, entre
otros, los que comprende el derecho de autor sobre las obras, al tiempo que se garantiza
también la propiedad industrial indicando que ella recae “sobre las patentes de invencion,
las marcas comerciales, modelos, procesos tecnolégicos u otras creaciones analogas, por el
tiempo que establezca la ley”**. Finaliza el articulo sefialando que a las creaciones
intelectuales y a la propiedad industrial se les aplicara el inciso segundo, tercero, cuarto y

quinto de lo prescrito para el derecho de propiedad del articulo 19 nimero 24.

12 SCHMITZ VACCARO, C. (2009) Propiedad Intelectual, Dominio Publico y Equilibrio de Intereses. Revista
Chilena de Derecho, vol. 36 N°2, Pag. 344.

13 CHILE. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. (2005) Decreto N°100; Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Constitucidon Politica de la Republica de Chile. Publicado el 22 de septiembre
de 2005. [en linea] Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 [Consultado el 25 de
mayo de 2020]

14 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de mayo de 2020]
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3.1.2.2. Reconocimiento en los Tratados Internacionales Ratificados por Chile.

A nivel internacional, Chile es un Estado miembro de la OMPI, organismo perteneciente a
las Naciones Unidas cuya mision es “llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema
internacional de Propiedad Intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovacion y la
creatividad en beneficio de todos”*®; asi, los procedimientos, el funcionamiento y sus
principios se encuentran consagrados en el “Convenio de la OMPI” que cre6 la organizacion
en el afio 1967. El texto fue aprobado en Chile en el afio 1975 por el Decreto Ley N°907 para
luego ser publicado mediante el Decreto Supremo N°265 del Ministerio del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Chile?®,

Ademas, la OMPI administra 26 tratados relacionados a la propiedad intelectual, siendo Chile
parte de 14 de ellos!’. Podemos destacar el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
literarias y Artisticas, el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, el Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, la Convencion de Roma sobre la Proteccion
de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos
de Radiodifusién y el reciente Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones

Audiovisuales®®.

Por otra parte, Chile es miembro de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y, en el
afio 1994, firmé el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC). Dicho acuerdo fue negociado en la Ronda de

150MPI. La OMPI por dentro: ¢éQué es la OMPI? [en linea] Disponible en: https://www.wipo.int/about-
wipo/es/ [Consultado el 1 de junio de 2020]

16 SNPC. Departamento de Derechos Intelectuales. Tratados Internacionales. [en linea] Disponible en:
https://www.propiedadintelectual.gob.cl/623/w3-propertyvalue-40381.html? noredirect=1 [Consultado el
2 de junio de 2020]

17 OMPI. Cuadro recapitulativo de las Partes Contratantes de los tratados administrados por la OMPI. [en linea]
Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/summary.jsp [Consultado el 2 de junio de 2020]

18 WIPO IP Portal. WIPO Lex. Chile [en linea] Disponible en: https://wipolex.wipo.int/es/legislation/profile/CL
[Consultado el 2 de junio de 2020]

15



Uruguay (1986-94)'° y regula la aplicacion de principios basicos del sistema de comercio
respecto a la propiedad intelectual, pretende hacer respetar los derechos relacionados
estableciendo estdndares minimos y un sistema de solucién de controversias dentro de la
OMC?,

Finalmente, cabe recordar que “Chile tiene 29 acuerdos comerciales vigentes con 65
mercados, que representan el 67% de la poblacion mundial y el 88% del PIB global™?! y,
dentro de estos acuerdos bilaterales llamados “Tratados de Libre Comercio” (TLCs), existen
normas que tratan la propiedad intelectual, siendo uno de los mas importantes el firmado con

Estados Unidos.

3.1.2.3. Reconocimiento legal.

En el &mbito legal, la propiedad intelectual es reconocida en el Codigo Civil cuando se sefiala
en su articulo 583 que “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus
autores. Esta especie de propiedad se regird por leyes especiales "??. Estas leyes especiales
son, principalmente, la Ley N°17.336 que regula el Derecho de Autor y Derechos Conexos;
la Ley N°20.243 que Establece Normas sobre Derechos Morales y Patrimoniales de los
Intérpretes de las Ejecuciones Artisticas Fijadas en Formato Audiovisual; la Ley N°19.039

que norma lo referido a la Propiedad Industrial; la Ley N°20.254 que Crea el Instituto

9 OMC. Propiedad |Intelectual: Proteccion y Observancia. [en linea] Disponible en:
https://www.wto.org/spanish/thewto s/whatis_s/tif s/agrm7 s.htm [Consultado el 2 de junio de 2020]

20 AMCHAM. (2010). La Propiedad Intelectual en Chile y el Tratado de Libre Comercio con los EE. UU. Serie de
Estudios Técnicos AmCham. Documento Nro. 2. [en linea] Disponible en:
https://www.amchamchile.cl/sites/default/files/SET%20documento%202%20actualizado.pdf [Consultado el
2 de junio de 2020]

21 SUBREI. Acuerdos Comerciales. [en linea] Disponible en: https://www.subrei.gob.cl/modulo-de-acuerdos-
comerciales/ [Consultado el 2 de junio de 2020]

22 CHILE. Ministerio de Justicia (2020) Decreto con Fuerza de Ley N°1; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado del Cédigo Civil; de la Ley N°4.808, Sobre Registro Civil, De la Ley N°17.344. que Autoriza cambio
de nombres y apellidos, de la Ley N°16.618, Ley de Menores, de la Ley N°14.908, Sobre Abandono de Familia
y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la Ley N°16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y
Donaciones. Publicado el 30 de mayo de 2000. [en linea] Disponible  en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986 [Consultado el 25 de mayo de 2020]
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Nacional de Propiedad Industrial y la Ley N°19.342 que Regula Derechos de Obtentores de

Nuevas Variedades Vegetales.

Cabe destacar que existen otras leyes, no relacionadas a la propiedad intelectual
directamente, que regulan en mayor o menor medida los derechos de propiedad intelectual y
los distintos procedimientos relacionados. A modo de ejemplo, puede citarse la Ley
N°21.105 que Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion o la
Ley N°21.094 sobre Universidades Estatales.

3.2. Concepto de Propiedad Industrial en Chile.

La propiedad industrial es una de las ramas de la propiedad intelectual y regula, por una parte,
las “creaciones industriales” que se protegen, por ejemplo, a través de las patentes de
invencion, los modelos de utilidad y los disefios industriales; y, por otra parte, también trata
los “signos distintivos” que se protegen, por ejemplo, por medio de las marcas, las

indicaciones geogréaficas y las denominaciones de origen, entre otros privilegios?.

En Chile, nuestra Constitucion se refiere a la propiedad industrial en su articulo 19 nimero
25, pero no sefiala el concepto propiamente tal y, por ende, es la legislacion la destinada a

delimitar una posible definicion.

Asi, la Ley N°19.039 sefiala en su articulo primero que los derechos de propiedad industrial
“comprenden las marcas, las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos 'y
disefios industriales, los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,
indicaciones geogréficas y denominaciones de origen y otros titulos de proteccion que la ley
pueda establecer”. Esta definicion indica ejemplos de derechos de propiedad industrial pero

no comprende sus caracteristicas o, en palabras de LARRAGUIBEL, “no define propiedad

23 GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI, V. (1992) Legislacién Sobre Propiedad Industrial: Analisis, Jurisprudencia
Y Guia Practica. Santiago: Juridica De Chile. Pag. 17.
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industrial, sino que opta por una enumeracion no taxativa de las distintas formas de

propiedad industrial "%,

Un acercamiento a una definicién mas especifica se encuentra en el Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial que sefiala en su articulo 63 que: “El titular de un registro de propiedad
industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o

transferir a cualquier titulo, el objeto de la proteccion y el derecho que se le ha conferido ™.

Doctrinariamente, el primer presidente del tribunal de propiedad industrial, GARCIA-
HUIDOBRO AMUNATEGUI se ha referido a la propiedad industrial como aquella que
“trata de la proteccion de las invenciones, las marcas de fabrica o de comercio, los dibujos
0 modelos industriales, el nombre comercial, las denominaciones de origen y las

indicaciones de procedencia; y la represion de la competencia desleal .

Por su parte, el INAPI entiende a la propiedad industrial como los “derechos exclusivos que
otorga el Estado para usar o explotar invenciones, modelos de utilidad, disefios y dibujos
industriales, esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados, marcas comerciales,
indicaciones geogréficas, denominaciones de origen, que realizan y crean personas

naturales o juridicas en un territorio %',

De esta manera, a partir de las definiciones anteriores, es posible extraer las principales

caracteristicas de la propiedad industrial que se analizaran a continuacion.

24 LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979). Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones
Constitucionales. Santiago, Chile: Juridica De Chile. Pag. 25.

25 CHILE. Ministerio de Economia, Fomento y Construccién (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley
N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=2444508&idParte=&idVersion= [Consultado el 26 de mayo de
2020]

26 GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI, V. (1992) Legislacién Sobre Propiedad Industrial: Analisis, Jurisprudencia
Y Guia Practica. Santiago: Juridica De Chile. Pag. 17.

27INSUNZA, I. (2017). Introduccién a la Propiedad Intelectual. Comisién Nacional de Investigacién Cientifica y
Tecnologia (CONICYT). Presentacion para FONDEF. [en linea] Disponible en:
https://www.conicyt.cl/fondef/files/2017/12/Introducci%C3%B3n-a-la-PI-INAPI.pdf [Consultado el 2 de junio
de 2020]
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3.2.1. Caracteristicas de la Propiedad Industrial.

3.2.1.1. Derechos sobre bienes inmateriales.

En nuestra legislacion, el articulo 565 del Codigo Civil establece la distincion entre los bienes
corporales que “son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos "2 y
los bienes incorporales “que consisten en meros derechos”?, luego, el articulo 576 del mismo
codigo, indica que “Las cosas incorporales son derechos reales o personales ”*°. Amplia ha
sido la discusion respecto a la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y, por
consiguiente, de los derechos de propiedad industrial. En opinién de DUCCI las cosas
incorporales, no solo consisten en derechos reales y personales, sino que también contienen
otros derechos, como los derechos intelectuales®, entendiéndolos como una categoria
distinta. De este modo, LARRAGUIBEL exponia la relevancia de dicha clasificacion
indicando que “Si la propiedad industrial es un derecho real de propiedad, su titular goza
ademas de los derechos propios que le otorga el estatuto particular de la propiedad
industrial, las acciones propias del dominio, como la accién negatoria, o accion para evitar
las molestias™32, pero si por otra parte, eran derechos de una naturaleza distinta, “su titular

solo dispone de los derechos exclusivos que le confiere la legislacion especial que la rige”™.

Ciertamente, los derechos de propiedad industrial recaen sobre un bien que no ocupa un lugar

en el espacio y las creaciones son diferentes a su soporte material, asi, en palabras de

28 CHILE. Ministerio de Justicia (2020) Decreto con Fuerza de Ley N°1; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado del Cédigo Civil; de la Ley N°4.808, Sobre Registro Civil, De la Ley N°17.344. que Autoriza cambio
de nombres y apellidos, de la Ley N°16.618, Ley de Menores, de la Ley N°14.908, Sobre Abandono de Familia
y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la Ley N°16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y
Donaciones. Publicado el 30 de mayo de 2000. [en linea] Disponible  en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986 [Consultado el 03 de junio de 2020]

2 |bid.

30 |bid.

31 DUCCI, C. (1986) Las cosas incorporales en nuestro derecho. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo
LXXXIII. Pag. 54-55.

32 LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1996). Tratado sobre la propiedad industrial. Santiago, Chile: LexisNexis. Pag. 29.
33 Ob.cit. Pag. 30.
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LARRAGUIBEL “/...] el derecho del inventor recae sobre la invenciéon misma y no sobre

la maquina fabricada de acuerdo con el nuevo esquema mental.”*.

En ese sentido, VODANOVIC sefiala que existe una tendencia a hacer comprender dentro
de las cosas incorporales los bienes inmateriales y, a su vez, define los derechos sobre bienes
inmateriales como “aquellos cuyo objeto consiste en esta clase de bienes, y que otorgan a su
titular la facultad exclusiva o monopdlica de explotacion econdmica”® cuestion que se

conecta con la siguiente caracteristica de los derechos de propiedad industrial.

3.2.1.2. Derechos exclusivos y excluyentes.

Gran parte de las definiciones de propiedad industrial indican que los derechos que emanan
de ella otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente. Sin embargo, la justificacion
para otorgar este monopolio de explotacion econdmica durante un determinado tiempo
dependera del tipo de privilegio industrial. De este modo, en el caso de las creaciones
industriales, uno de los principales argumentos para mantener un sistema de propiedad
industrial es otorgar incentivos a su inventor o titular por haber asumido el riesgo de invertir
tiempo, dinero y trabajo en la creacion de un resultado nuevo®®, mientras que, en el caso de
los signos distintivos, su funcidn es distinguir o diferenciar productos y servicios para ayudar,
por una parte, a su titular a la comercializacion de dichos productos y servicios y, por otra

parte, al consumidor a tomar una decision informada de consumo®'.

De esta forma, por ejemplo, respecto a las marcas comerciales, el articulo 19 bis D de la Ley
N°19.039 de Propiedad Industrial dispone que “La marca confiere a su titular el derecho
exclusivo y excluyente de utilizarla en el trafico econdémico en la forma que se la ha conferido

y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales

34 Ob.cit. Pag. 29.

35 RODRIGUEZ, A., Somarriva-Undurraga, A. y Vodanovic, A. (1993) Tratado de los Derechos Reales, Tomo |.
Santiago, Pag. 44.

36 SCHMITZ VACCARO, C. (2009) Propiedad Intelectual, Dominio Publico y Equilibrio de Intereses. Revista
Chilena de Derecho, vol. 36 N°2, Pag. 344.

37 OMPI. (1983) El papel de la propiedad industrial en la proteccién de los consumidores [en linea] Ginebra.
Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo pub 648.pdf [Consultado el 8 de julio de
2020]
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comprendidos en el registro”®; y, en el inciso siguiente, clarifica el derecho sefialando que
“Por consiguiente, el titular de una marca registrada podra impedir que cualquier tercero,
sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o
similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean
idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condicion de
que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusion . En definitiva, la norma
anterior dicta que el derecho es exclusivo, pues solo el titular o la persona autorizada por el
titular podra usar el objeto protegido y, ademas, excluyente porque la ley le reconoce al titular

la facultad de impedir a terceros no autorizados su utilizacion.

En este sentido, se le reconoce a los privilegios industriales, por un lado, un aspecto positivo,
que determina las facultades de uso de su titular (en términos de la posibilidad de autorizar
el uso) y, por otra parte, un aspecto negativo, en términos de la posibilidad de actuar como
una barrera de entrada que le permite “mantener protegido de la injerencia de terceros,
reservandose una exclusividad de hacer para si y detentando una prohibicién de hacer sobre

el resto”*,

3.2.1.3. Derechos registrales.

Los derechos reconocidos por la normativa de propiedad industrial son eminentemente
registrales* y ello es reconocido en la ley al establecer un procedimiento de registro para la
consolidacién del derecho. Lo anterior, significa que en esencia no existiran derechos para el
titular del privilegio industrial, sino cuando este haya sido aceptado a registro y se cuente con
el correspondiente titulo. Consistente con lo anterior podemos encontrar el Gltimo inciso del
articulo 2 de la Ley 19.039 que expresa que “L0os derechos de propiedad industrial que en

conformidad a la ley sean objeto de inscripcion, adquiriran plena vigencia a partir de su

38 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 29 de mayo de 2020]

39 |bid.

40 CLAVER, J. (2015) La Normativa de las Universidades Publicas Espafiolas en Materia de Propiedad Industrial:
La patente en la Universidad Publica. Tesis Doctoral. Programa de Doctorado en Planificacidon y Gestion
Empresarial. Universitat Politécnica de Valéncia. Pag. 64.

41 Es posible sefialar que la Ley de Propiedad Industrial reconoce el Secreto industrial para el cual no es
necesario registrar.
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registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demas derechos que se
establecen en esta ley*2. Es interesante destacar que la Gltima parte de la norma anterior nos
recuerda que, ademas de los derechos de propiedad industrial registrales, la ley reconoce
otros derechos que no necesitan registro, tales como, por ejemplo, el derecho de cualquier
interesado a formular oposicion a las solicitudes de registro sobre la base del uso de una
marca no registrada*® o el derecho del inventor o cesionario a solicitar la declaracion de

nulidad contemplada en el articulo 50 del mismo cuerpo normativo.

Asi también, reforzando la generalidad registral de estos derechos, el articulo 48 de la misma
ley, ahora en materia de patentes, sefiala que “Una vez aprobada la concesion y después de
acreditarse el pago de los derechos correspondientes se concederd la patente al interesado
y se emitira un certificado que otorgara proteccién a contar de la fecha que se presentd la
solicitud”*. Sin embargo, la necesidad de registro o concesion para la consolidacion del
derecho no significa que se desconozcan algunos hechos anteriores a la presentacion de la
solicitud y que tienen relevancia en la tramitacion. Por ejemplo, se reconoce expresamente
en el Convenio de Paris y en nuestra legislacion® el derecho de prioridad que establece que
“con arreglo a una primera solicitud de patente de invencidn o de registro de la marca que
sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podra, durante
determinado periodo de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis
meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la proteccion en
cualquiera de los demas Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se consideraran
presentadas el mismo dia de la primera solicitud®, asi también, la Ley N°19.039 para los
efectos de evaluar la novedad de la solicitud de patente, expresa que no seran consideradas

las divulgaciones publicas efectuadas dentro de los 12 meses anteriores a la presentacién de

42 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 29 de mayo de 2020]

43 Derecho contemplado en el articulo 5, relacionado con el articulo 20 h) de la Ley 19.039.

44 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 29 de mayo de 2020]

45 La Ley 19.039 reconoce la prioridad, por ejemplo, en el articulo 20 bis para la solicitud de marca y en el
articulo 34 para la solicitud de patente.

4 OMPI. Resefia del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (1883). Tratados
administrados por la OMPI. [en linea] Disponible en:
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html [Consultado el 2 de junio de 2020]

22



la solicitud, cuando fue hecha o autorizada por el solicitante o deriva de un abuso y practica

desleal hacia el solicitante o su causahabiente®’.

3.2.1.4. Territorialidad de Derechos.

En esencia, los derechos de propiedad industrial son de caracter territorial, es decir, el titular
del derecho debe solicitar el registro y reconocimiento de éste en cada uno de los paises en
que lo quiera hacer valer. En los demaés territorios, de no ser gestionada la proteccion a
tiempo, pasara en principio a formar parte del dominio publico.

Esta caracteristica de los derechos de propiedad industrial deriva de su reconocimiento a
través de un procedimiento de registro que culmina en un titulo otorgado por un Estado en
ejercicio de su poder de imperio y que, en consecuencia, concede derechos dentro de su

propio territorio.

3.2.1.5. Temporalidad de los Derechos.

Los derechos de propiedad industrial son eminentemente temporales pues su vigencia esta
vinculada a un plazo que determinara la duracion del derecho. Este plazo dependera del tipo
de derecho que corresponda. Luego del transcurso del plazo de vigencia, los bienes
protegidos por el régimen de propiedad industrial pasaran al dominio publico y, por lo tanto,

cesaran los derechos exclusivos y excluyentes del titular a su respecto.

En este sentido, la temporalidad es uno de los limites que encuentra la propiedad industrial
para lograr el equilibrio entre el interés privado y el interés publico, cuestion que cobra mayor
relevancia en el caso de las creaciones industriales. Cabe apuntar, sin embargo, que la
temporalidad en los signos distintivos es diferente pues, en el caso de las marcas, es posible
su renovacion luego del transcurso del plazo legal de 10 afios y, en el caso de las

denominaciones de origen e indicaciones geograficas, su vigencia puede ser indefinida.

47 Articulo 42 de la Ley 19.039.
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4. CAPITULO SEGUNDO: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PATENTE
DE INVENCION

4.1.1. Lajustificacion de la patente de invencion.

La patente de invencion es uno de los principales derechos de propiedad industrial y en ella
se puede apreciar claramente la aspiracion de alcanzar un equilibrio entre el interés privado

y el interés publico.

El término patente deriva de la palabra en latin “patens” o “patentis” cuyo significado es
“abierto” o “ser accesible”. A primera vista, el significado anterior, parece contrastar con los
derechos excluyentes que otorga la patente, pues en principio, consistia en un decreto real
que garantizaba un derecho exclusivo o “privilegio” a una persona para explotar un
determinado producto o procedimiento; sin embargo, se entiende la relacion con su origen
etimoldgico, al sefialar que el individuo, a cambio de un monopolio de explotacién, debe
revelar su conocimiento sobre dicho producto o procedimiento a toda la sociedad. Ademas,
la exclusividad tenia un limite temporal para que luego el producto o procedimiento se

convirtiera en un bien de libre uso por el pablico®®.

De este modo, desde un punto de vista iusnaturalista, se ha justificado el monopolio
entregado por la propiedad intelectual entendiendo que “no existe ninguna diferencia entre
bienes materiales y los inmateriales que esté por encima del hecho que ambos sean productos
del trabajo humano™® y, en este sentido “toda creacion merece remuneracion”°, cuestion
particular en el caso de los bienes intangibles al contar con la caracteristica de ser “no rivales”
0, en otras palabras, el uso de una persona no afecta su uso por otras y, por lo tanto, la
exclusividad se justifica para otorgar una justa retribucion a quién invirtio su trabajo en crear

un nuevo producto o procedimiento.

48 SAIZ GONZALEZ, J.P. (1995). Propiedad Industrial y revolucién liberal. Historia del sistema espafiol de
patentes (1759 — 1929). Oficina de Patentes y Marcas.

4 FAZIO, A. (2019). Fundamentos conceptuales de la propiedad intelectual. Liberalismo y critica. Ideas y
Valores, 68 (170), 121-145.

50 Ibid.
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Por otra parte, desde un punto de vista utilitarista la justificacion se centra en el concepto de
la eficiencia; es decir, la sociedad debe dictar normas procurando maximizar la productividad
y riqueza y, en esa linea, la creacion de derechos de exclusion generaria mayores beneficios

en la sociedad al incentivar la inversion, la creacion de nuevos productos y la innovacion®.

En contra de lo anteriormente dicho, existe una critica liberal que separa ontolégicamente la
propiedad material de la inmaterial por ser de distinta naturaleza; asi, existe escasez en los
bienes materiales, mientras existe abundancia de los inmateriales. Por consiguiente, generar
escasez artificial respecto de estos ultimos, en primer lugar, no se corresponderia con una
concepcion iusnaturalista de la propiedad que nace a partir de la escasez de los bienes
materiales y, en segundo lugar, la limitacion de bienes naturalmente abundantes equivale a

atentar contra el mercado y los principios de legitimidad econdmica y politica®.

En definitiva, la justificacién generalizada entiende que “el propdsito de la patente de
invencidn es inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad,
a cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo™®3, es decir, el sistema de
patentes busca incentivar al inventor a no guardar su creacion en secreto para compartirla
con la sociedad, sin perjuicio de que actualmente existen variadas voces que apelan por el
acceso al conocimiento sin restricciones y que creen que los limites y requisitos para otorgar

exclusividad sobre un producto o procedimiento son completamente arbitrarios>.

4.1.2. El concepto de Invencion.

Para determinar un concepto de invencion, podemos acudir en primer lugar a la Real

Academia de la Lengua Espafiola que nos indica que inventar es “hallar o descubrir algo

51 |bid.

52 |bid.

53 SAIZ GONZALEZ, J.P. (1995). Propiedad Industrial y revolucién liberal. Historia del sistema espafiol de
patentes (1759 — 1929). Oficina de Patentes y Marcas.

54 JACKSON, G. y ESPINOZA, P. (2019) Copia o Muerte. Editorial Saber futuro. Pag. 49-53.
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nuevo o Nno conocido . Sin embargo, este concepto es demasiado amplio para ser aplicado

a un caso concreto y, por lo tanto, es necesario recurrir a las definiciones normativas.

En nuestra legislacién nacional, el articulo 31 de la Ley N°19.039 sobre la Propiedad
Industrial en su Titulo Tercero “De las Invenciones”, define invencion como “foda solucion
a un problema de la técnica que origine a un quehacer industrial. La invencion podra ser un
producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos . A partir de esta definicion, es
posible concluir que normativamente el concepto de invencidn sobrevive sin la patente o, en

otras palabras, existe por un lado el invento y por otro el invento patentable.

Esta idea es apoyada por GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI que distingue
expresamente entre la invencion y la patente sefialando que “la invencion es la creacion

industrial y la patente el titulo oficial de proteccién de la invencion ™.

Por su parte, CORTES ROSSO luego de una exhaustiva revision de definiciones legales y
doctrinales, distingue, por un lado, la invencion susceptible de proteccién juridica y, por el
otro, la invencion patentable. La invencion susceptible de proteccion juridica o, simplemente,
invencion “es una creacion del ser humano, inmaterial, consistente en una regla de tipo
técnica (que por lo tanto, presupone una proposicion anankastica), nueva, que indica una
manera de actuar posible (susceptible de materializacion) para dar solucion a un problema
determinado, de caracter técnico, en cualquier area y siempre que no esté excluida de
proteccion juridica’®, de esta definicion cabe destacar que su primer elemento limita la
actividad inventiva al ser humano pues, segun el autor, la accion de crear nace de la
curiosidad y aspiracion a la perfeccion propia de nuestra especie. Por otro lado, la invencion
patentable la define como “aquella invencion protegible juridicamente en que concurren los

requisitos positivos de patentabilidad y que no le afectan las exclusiones de

55 RAE. Diccionario de la lengua espafiola, 23.2 ed., [versién 23.3 en linea]. https://dle.rae.es/inventar
[Consultado el 8 de julio de 2020]

56 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de mayo de 2020]

57 GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI, V. (1992) Legislacién Sobre Propiedad Industrial: Analisis, Jurisprudencia
Y Guia Practica. Santiago: Juridica De Chile. Pag. 149.

5 CORTES ROSSO, M. (2012). Patentes de invencién: aspectos juridicos. Disponible en
http://bibliografias.uchile.cl/1817. Pag. 16
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patentabilidad”™®. En esta linea de pensamiento, la invencion patentable seria aquella que
cumple los requisitos que establece la ley para otorgar la correspondiente patente de
invencion, es decir, debe ser nueva, contar con nivel inventivo, tener aplicacion industrial y

ser susceptible de proteccidn segun la ley.

Otro aspecto importante sobre la invencion es que nace de la actividad creativa del inventor,
en este sentido, LARRAGUIBEL definia la invencion como “una idea nueva resultante de
una actividad inventiva susceptible de aplicacion industrial”®, cuestion estrechamente
relacionada con el requisito de nivel o altura inventiva, pues dicho requisito mira
directamente a la capacidad creativa del inventor, cuestion que ya revela la importancia del
inventor, incluso para los efectos de otorgar la patente.

4.1.3. El concepto de patente de invencion.

La Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial en su Titulo Tercero “De las Invenciones”,
articulo 31, inciso segundo, expresa que la patente de invencion es “el derecho exclusivo que
concede el Estado para la proteccion de una invencion”®t. A lo anterior, se debe agregar que
la proteccion es territorial, es decir, solo a nivel nacional y limitado por un tiempo de 20 afios

a partir de la presentacion de la solicitud.

Un concepto mas completo es sefialado por la OMPI que define la patente de invencién como
“un derecho exclusivo que se concede sobre una invencion. En términos generales, una
patente faculta a su titular a decidir si la invencion puede ser utilizada por terceros y, en ese

caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente

59 Ob. cit. Pag. 20.

60 LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979) Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones
Constitucionales. Santiago, Chile: Juridica De Chile. Pag. 57.

61 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de mayo de 2020]
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publicado, el titular de la patente pone a disposicion del publico la informacién técnica

relativa a la invencion %,

En la doctrina, CORTES ROSSO, en su texto “Patentes de Invencion: Aspectos Juridicos”
optd por usar el concepto de patente de invencion® como “una posicién juridica que
corresponde a una persona, denominada titular de la patente, en la relacion juridica creada
por el acto administrativo de concesion de la patente’*, esta posicion juridica contiene

derechos y obligaciones para su titular.

Ahora, a partir de la definicion del articulo 31 de la Ley N°19.039, GARCIA-HUIDOBRO

sintetiza que la patente es “e/ titulo oficial de proteccién de la invencion .

Por otro lado, LARRAGUIBEL destaca que la patente de invencion confiere “un derecho de
propiedad (una especie de propiedad). No un mero derecho exclusivo, como erréneamente
lo define el legislador del afio 19917, Para sefialar lo anterior, el autor se basa en los
sefialado por la Constitucion Politica en su articulo 19 nimero 25 y en el articulo 584 del
Cadigo Civil.

Ahora bien, en un ambito practico, el glosario de conceptos corporativos de la Corporacion
de Fomento de la Produccion (CORFO) sefiala que la patente de invencion “es un derecho
de exclusividad dado por el Estado para proteger y explotar una invencion. Requiere que el
solicitante haga publico su invento a traves de una solicitud de patente. A cambio de publicar
su invento, el solicitante obtiene un derecho que permite impedir a otros, cualquier forma de

explotacion comercial, dentro del territorio y por un tiempo limitado”®'.

62 OMPI. Patentes [en linea] Disponible en: https://www.wipo.int/patents/es/ [Consultado el 8 de julio de
2020]

83 E| autor precisa al pie de pagina que la idea de la posicién juridica fue propuesta por Pietzker en la obra:
Pietzker, E. (1929) Patentgesetz und Gebrauchmustergesetz. Kommentar, Berlin, Leipzig (Walter de Grunter
und Co.), T.l, Pag. 30.

6 CORTES ROSSO, M. (2012). Patentes de invencién: aspectos juridicos. Disponible en
http://bibliografias.uchile.cl/1817. Pag. 24.

5 GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI, V. (1992) Legislacién Sobre Propiedad Industrial: Analisis, Jurisprudencia
Y Guia Practica. Santiago: Juridica De Chile. Pag. 17.

6 LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979). Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones
Constitucionales. Santiago, Chile: Juridica De Chile. Pag. 133.

57CORFO. de Conceptos Corporativos [en linea] Disponible
en:https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1
475166224346&sshinary=true [Consultado el 8 de julio de 2020]
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Finalmente, INAPI indica en su sitio web que “la patente consiste en el derecho otorgado a
un inventor por el Estado y que permite que el inventor impida que terceros exploten por
medios comerciales su invencion durante un plazo limitado, que suele ser de 20 afios
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud, siendo aplicable Gnicamente para el
pais en donde se ha pedido la proteccion (principio de territorialidad). %, definicion
bastante completa que contiene sus principales caracteristicas que analizaremos a

continuacion.

4.1.4. Caracteristicas de la Patente de Invencion.

A partir de las definiciones anteriores, podemos sefialar que las principales caracteristicas de

la patente son:

4.1.4.1. Es un derecho exclusivo y excluyente.

Nuestra Ley de Propiedad Industrial establece en el inciso primero del articulo 49 que “El
duefio de una patente de invencion gozard de exclusividad para producir, vender o
comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar
cualquier otro tipo de explotacion comercial del mismo "®°. Respecto a esta norma, podemos
sefialar que se relaciona directamente con las sanciones contempladas en el articulo 52 del
mismo cuerpo normativo, pero no es en caso alguno absoluta. En efecto, las normas de
licencias no voluntarias dan cuenta de al menos una hipétesis en que el titular de una patente
puede encontrarse impedido de hacer uso de su invento si es que existen otras patentes que

se puedan ver infringidas por su uso.

En cualquier caso, la patente confiere a su titular un derecho de excluir a terceros de la
posibilidad de fabricar, usar, ofrecer en venta o vender la invencion o importar la invencion

patentada en el pais o paises en los cuales se ha concedido la patente’®; en otras palabras,

68 INAPI. éQué es una patente? [en linea] Disponible en: https://www.inapi.cl/patentes/para-
informarse?acordeon=1 [Consultado el 8 de julio de 2020]

89 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 8 de julio de 2020]

70 Ibid.
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como sefiala el Manual de la OMPI de redaccion de solicitudes de patente, “Toda persona
distinta del titular de la patente, que no haya recibido una licencia de su titular y que
fabrique, use, importe, ofrezca en venta o venda la invencion patentada, se denomina
generalmente infractor. Los infractores pueden ser demandados ante la autoridad
competente del territorio donde la patente sea valida para que los obligue a cesar la

infraccion y a indemnizar al titular por daiios y perjuicios”" .

4.1.4.2. Es un Derecho Registral Concedido por el Estado.

Como sefialamos anteriormente, los derechos de propiedad industrial son eminentemente
registrales y asi lo reconoce el articulo 2 inciso primero de la Ley N°19.039 al sefialar que
toda persona natural o juridica podra gozar de los derechos de propiedad industrial debiendo
obtener previamente un titulo de proteccion correspondiente’2. Este titulo es otorgado por el
Estado y representa la culminacion de un procedimiento de solicitud exitoso. Luego, el
mismo articulo en su ultimo inciso indica que “Los derechos de propiedad industrial que en
conformidad a la ley sean objeto de inscripcion, adquiriran plena vigencia a partir de su
registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demés derechos que se
establecen en esta ley”"®, en otras palabras, la regla general es que los derechos de propiedad

industrial sean de naturaleza registral.

De este modo, la patente de invencion, al ser un derecho de propiedad industrial, es también
un derecho de naturaleza registral, pero, ademas, si recordamos la funcién y justificacion de
la invencion, esta caracteristica es completamente coherente. En efecto, si la patente de
invencion es un derecho que busca reconocer la creatividad y trabajo de un privado otorgando
un derecho de exclusidn, es necesario analizar el cumplimiento de los requisitos minimos de

la invencion patentable, es decir, que tenga novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial

7L OMPI. Manual de la OMPI de redaccidn de solicitudes de patentes. Ginebra, Suiza. Pag. 7.

72 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 15 de julio de 2020]

3 Ibid.
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y, para lo anterior, es necesario un procedimiento de revision sustantiva que culmine con el

registro.

Asi, el procedimiento de registro procura verificar si la invencion es susceptible de proteccion
y el encargado de aquello es el Estado a través de sus oficinas de propiedad industrial. En el
caso de Chile, este procedimiento y registro se lleva a cabo por el INAPI a través de sus

peritos y examinadores.

Este procedimiento también es importante para el interés general de la sociedad pues
contempla una etapa de publicacion de un extracto de la invencion en el Diario Oficial™,
momento en el cual, el archivo correspondiente a la solicitud pasa a ser puablico y por tanto
parte del Estado del Arte. En lamisma linea, una vez hecha la publicacién, nuestra legislacion
permite que cualquier interesado se oponga a la solicitud de patente, otorgando a terceros la
posibilidad de revisar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad o que hagan valer

sus derechos relacionados’®.

En definitiva, el Estado es el que otorga un derecho de patente de invencién a través de un
procedimiento de registro que contempla una serie de instituciones y etapas que procuran

mantener el equilibrio entre el interés privado y el interés publico.

4.1.4.3. Es un Derecho Temporal.

En la basqueda del equilibrio entre el interés privado y el interés publico, la patente de
invencion otorga una proteccién temporal. De este modo, el articulo 39 de la Ley de
Propiedad Industrial sefiala que “Las patentes de invencién se concederan por un periodo no
renovable de 20 afios, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud”’® y, podemos
agregar que, una vez transcurrido ese periodo de tiempo, la invencion pasara al dominio

publico.

74 |bid.

75 Aquello se encuentra en el articulo 5 de la Ley de Propiedad Industrial.

76 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 8 de julio de 2020]
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En el afio 2007 la Ley N°20.160 modifico la Ley N°19.039 con el fin de adecuar la normativa
a los estandares establecidos por los tratados suscritos por Chile con Estados Unidos, la
Unién Europea y la Asociacion Europea de Libre Comercio. Esta reforma establecio la
posibilidad de aumentar el periodo de proteccion de la patente en virtud de la Proteccion
Suplementaria regulada entre los articulos 53 bis 1 al 53 bis 5. La Proteccion Suplementaria
“consiste fundamentalmente en un procedimiento que tiene lugar ante el Tribunal de
Propiedad Industrial, cuyo objetivo es conseguir una ampliacion del plazo de proteccion
inicial de una patente de invencidén concedida, siempre que hubieses existido demora
administrativa injustificada ya sea en el otorgamiento de una patente (cuando su tramitacion
demorare més de 5 afios) o bien, en la concesién de un registro sanitario (en caso de tardar
mas de un afio desde su presentacion ante la autoridad regulatoria). ”’’. Cabe hacer presente
que la posibilidad de extender el plazo de proteccion de patentes de invencidn no ha estado
exenta de cuestionamientos. Sin ir mas lejos, la Fiscalia Nacional Econdmica generd un
informe advirtiendo del uso y los riesgos que se generan en contra de la Libre Competencia
en los mercados relacionados a los productos y procedimientos protegidos por la patente
extendida por efecto de la proteccion suplementaria, sin contar, que muchas de ellas se

relacionan directamente con el mercado farmacéutico.”®

4.1.4.4. Es un Derecho Territorial.

La patente de invencion otorga derechos territoriales, es decir, la solicitud de patente se
presenta en una jurisdiccion y la proteccion otorgada solo tendré efectos en el territorio de
dicha jurisdiccion. En este sentido, es posible sefialar que no existe “una patente mundial” o
“patente internacional”, sin perjuicio de que podemos encontrar acuerdos regionales con la
intencion de facilitar el procedimiento de internacionalizacion de la patente. Por ejemplo,

existe la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organizacion Regional Africana de la

77 ENE. (2016) Estudio sobre el Sistema de Proteccidn Suplementaria de Patentes en Chile y sus efectos en
materia de Libre Competencia. Santiago, Chile. Pdg. 20 [en linea] Disponible en: de julio de
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FNE-Proteccion-suplementaria.pdf [Consultado el 8
de julio de 2020]

8 Ob.cit. Pag. 25-27.
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Propiedad Intelectual (ARIPO) que cuentan con procedimientos para el otorgamiento de una

patente regional”®.

Por otra parte, los titulares de una solicitud de patente cuentan con la posibilidad de invocar
el denominado derecho de prioridad para los efectos de cumplir con el requisito de novedad;
asi, el Convenio de Paris, confiere a los nacionales y residentes de los paises miembros del
tratado un plazo de prioridad de 12 meses para presentar en un territorio distinto a la primera
presentacion solicitudes equivalentes que se examinen considerando la fecha de la solicitud
prioritaria. Otra posibilidad, es presentar una solicitud internacional en virtud del Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT) para que, durante un plazo (generalmente de 30
meses contados desde la prioridad mas antigua), se efectue la solicitud nacional en los paises

contratantes del tratado.

4.1.4.5. Es un Derecho Otorgado a Cambio de la Divulgacién de la Invencion.

La divulgacién o publicaciéon de la descripcion habilitante del producto o procedimiento
novedoso que se busca proteger a través de una patente de invencidn es una de las principales
obligaciones que tiene el solicitante para obtener los correspondientes derechos exclusivos y
excluyentes. Esta obligacion es un argumento esencial para justificar la existencia de un
sistema de patentes, toda vez que la publicacién permite a la comunidad acceder a
informacidn concreta y detallada de los nuevos productos y procedimientos, facilitando asi
construir un peldafio mas en la escalera del conocimiento cientifico. De este modo, podemos
sefialar que la divulgacion de contenidos es una dimension relevante de la patente de

invencion que mira el interés general colaborando en la busqueda de conocimiento.

En nuestra legislacion, la publicacion para derechos de propiedad industrial en general se
contempla en el articulo 4° de la Ley N°19.039 indicando que “Presentada y aceptada a

tramitacion una solicitud de registro, sera obligatoria la publicacion de un extracto de ésta

& OMPI. Preguntas Frecuentes: Patentes [en linea] Disponible en:
https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html [Consultado el 8 de julio de 2020]
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en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento”®’; en concordancia
con lo anterior, el articulo 47 del mismo cuerpo normativo sefiala que “La totalidad de los
antecedentes de la patente solicitada se mantendran en el Departamento a disposicion del

puiblico, después de la publicacion a que se refiere el articulo 4”8,

Los antecedentes mencionados en el articulo 47 son los documentos que conforman la
solicitud de patente, es decir, un resumen de la invencién, una memoria descriptiva, un pliego
de reivindicaciones y los dibujos que correspondan, todos ellos, listados en el articulo 43.
Estos documentos son esenciales para asegurar la reproducibilidad de la invencion y que de
este modo la publicacion signifique un verdadero aporte al estado del arte del area de

conocimiento.

4.1.5. Documentos del Articulo 43 que Deben Acomparfar a la Solicitud de

Patente.

Con la solicitud de patente se debe acompariar un resumen de la invencién, una memoria

descriptiva del invento, dibujos cuando corresponda y un pliego de reivindicaciones®.

Cada uno de estos documentos cumple una finalidad en el procedimiento de registro, pero
me centraré en los que son, en mi opinion, los mas importantes, es decir, la memoria

descriptiva y el pliego de reivindicaciones.

80 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 15 de julio de 2020]

8 |bid.

82 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 15 de julio de 2020]
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4.1.5.1. La memoria descriptiva.

La memoria descriptiva debe contener, por una parte, una explicacion del contexto y lo
conocido del area de conocimiento y, por otra parte, una descripcion completa y clara de la
invencion. La ley exige un estandar para esta descripcion: debe ser suficiente para que una
persona especializada en la materia pueda reproducir la invencion®. En este sentido, la
memoria descriptiva tiene una gran importancia para los efectos de analizar los requisitos de
la patente en la invencion sometida a consideracién de la oficina de patentes, determinar el
area de conocimiento a que corresponde y permitir la divulgacion y publicidad del avance

cientifico que supone la invencion.

4.1.5.2. El pliego de reivindicaciones.

El pliego de reivindicaciones define el objeto respecto del cual se solicita la proteccion por
patente y, en consecuencia, debe contener descripciones ser claras, concisas y relacionadas

directamente con la memoria descriptiva®.

La exigencia de una descripcidn precisa a través de un pliego de reivindicaciones tiene su
origen en sistemas anglosajones. En efecto, en el Reino Unido esta préctica existia desde el
siglo XVII1' y en Norteamérica la primera ley que exigio este requisito data del afio 1836%.
Hoy es una practica generalizada en diferentes sistemas de patentes pues permite otorgar

certeza juridica para el titular y terceros sobre el objeto de proteccion de la patente.

8 CHILE. Ministerio de Economia, Fomento y Construccién (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley
N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion= [Consultado el 15 de julio de 2020]
84 Articulo 43 inciso segundo de la Ley de Propiedad Industrial.

8 BERCOVITZ, A. (1993) Las reivindicaciones de la patente de invencidn. Revista de la Facultad de Derecho de
la Pontificia Universidad Catdlica del Perd, N° 47. Paginas 163-189 [en linea] Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/397558 [Consultado el 18 de julio de 2020]
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Ademas, es preciso sefialar que, si las reivindicaciones determinan el objeto de la proteccion,

ello significa que también deben cumplir los requisitos que patentabilidad que la ley exige.

Algunos autores, como MOUSSERON, han sefialado que las reivindicaciones deben cumplir
tres requisitos de fondo, a saber, deben determinar suficientemente la invencion para la que
se pide la proteccion, deben tener apoyo en la descripcion y deben respetar la exigencia de

unidad de invencidon®®.

El primer requisito, la determinacion suficiente de la invencion, indica que de la simple la
lectura de las reivindicaciones se pueda determinar por un experto en la materia las
caracteristicas técnicas de la invencion de modo tal que la misma esté completamente

delimitada.

El segundo requisito, el apoyo en la descripcion, plantea que la descripcion (referida como
memoria descriptiva) y las reivindicaciones cumplen funciones distintas pero
complementarias y, en ese sentido, es necesario que la memoria descriptiva dote de contexto,
sustento y aplicacion a la invencion determinada en las reivindicaciones. Si una caracteristica
0 elemento del invento no se encuentra descrita en la memoria descriptiva, no forma parte

del invento y, por lo mismo, teéricamente no puede luego reivindicarse.

Por ultimo, el tercer requisito, la unidad de invencion, se establece en miras a la optimizacion
del procedimiento a efectos de facilitar el rol social del sistema de patentes, que es, permitir

la difusion del conocimiento de las invenciones.

La definicion de este requisito puede ser encontrada en la regla 13.1 del PCT que establece
que "La solicitud internacional se referira a una sola invencion o a un grupo de invenciones
vinculadas de manera que formen un concepto inventivo general Gnico (" requisito de unidad
de invencion ")"® y, en la misma linea, la regla 13.2 del mismo tratado sefiala que “Cuando
se reivindique un grupo de invenciones en la misma solicitud internacional, solo se
considerara observada la exigencia de unidad de la invencion mencionada en la Regla 13.1

si entre esas invenciones existe una relacion técnica relativa a uno o varios elementos

8 |bid.
8 OMPI. Reglamento del PCT [en linea] Disponible en: https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r13.html
[Consultado el 18 de julio de 2020]
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técnicos particulares idénticos o correspondientes . De este modo, la unidad de invencion
tiene, por un lado, una utilidad administrativa ya que al tener que analizar solo una invencién
se optimiza la clasificacion de las patentes segln su area de conocimiento permitiendo su
difusion y, por otro lado, una razon financiera ya que no se puede patentar varios inventos en

una sola patente sin hacer incurrir a la administracion en costos excesivos®®.

4.1.6. Requisitos de la Patente de Invencion.

El articulo 32 de la Ley N°19.039 sefiala que para obtener una patente de invencion en Chile,
el producto o procedimiento debe cumplir con tres requisitos de fondo: debe ser nuevo; contar
con nivel inventivo; y, tener aplicacion industrial. En efecto, dicho articulo indica que “Las
patentes podran obtenerse para todas las invenciones, que sean de productos o de
procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel

inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial .

Respecto a estos requisitos, LARRAGUIBEL destaca la gran diferencia de este articulo con
el texto de la ley anterior®® que exigia solamente que la patente de invencion tuviera un
caracter industrial definido y novedoso®?, asi, en la misma linea, GARCIA-HUIDOBRO
comenta que la actual ley presenta una gran ventaja al consignar de manera directa, explicita
y completa los requisitos de patentabilidad®:. Con todo, doctrinariamente, se enuncia como
requisito que el invento no sea de aquellos que la ley ha excluido su patentabilidad y que la

patente sea susceptible de ser reproducida. Estos no se enuncian expresamente como

8 OMPI. Reglamento del PCT [en linea] Disponible en: https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r13.html
[Consultado el 18 de julio de 2020]

8 INTEPAT (2020) Unidad de invencidn: Perspectiva bajo diferentes jurisdicciones [en linea] Disponible en:
https://www.intepat.com/es/blog/patent/unity-of-invention-perspective-under-different-jurisdictions/
[Consultado el 18 de julio de 2020]

9 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de mayo de 2020]

91 LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979). Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones
Constitucionales. Santiago, Chile: Juridica De Chile. Pag. 134.

92 Decreto Ley 958

9 GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI, V. (1992) Legislacién Sobre Propiedad Industrial: Analisis, Jurisprudencia
Y Guia Practica. Santiago: Juridica De Chile, 1992. Pag. 149.
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requisitos en la Ley N°19.039; sin embargo, se pueden encontrar en el articulo 37 de la ley y

en el reglamento de la misma.

4.1.6.1. Requisito de Novedad.

El requisito de novedad estd regulado en el articulo 33 que dicta que la invencién “se

7%y asi el

considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica
mismo articulo precisa que estado de la técnica “comprendera todo lo que haya sido
divulgado o hecho accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una
publicacion de forma tangible, la venta o comercializacién, el uso o cualquier otro medio,
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad
reclamada segiin el articulo 34”%°. Esto Ultimo se relaciona con las patentes solicitadas
previamente en el extranjero y que solicitan su reconocimiento frente a la autoridad nacional

para cumplir el requisito en cuestion.

Esta es la llamada “rovedad universal o mundial” 0 simplemente “estdindar de novedad
absoluta” que exige que el invento no haya sido publicado ni hecho accesible al publico en

ninguna parte del mundo y se contrapone a la novedad local, nacional o relativa.

4.1.6.2. Requisito de Nivel Inventivo.

El nivel inventivo, también denominado altura inventiva o actividad inventiva, se define
normativamente en el articulo 35 de la Ley N°19.039 que indica que la invencion tendra 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’C.

% |bid.
% |bid.
% |bid.
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Con mucha razon, GARCIA-HUIDOBRO subraya la relevancia de la idea de “persona
normalmente versada” pues aquello significa que la falta de nivel inventivo debe ser
detectada por un experto en la materia y aquello también establece un estdndar de

importancia, sofisticacion y especializacion para la nueva creacion®’.

Por su parte, y en consonancia con lo anterior, CORTES ROSSO destaca que “este requisito
implica que las invenciones patentables deben ser expansiones tecnoldgicas relevantes
porque toda patente implica costos a la sociedad en su conjunto que so6lo se justifican en

cuanto el aporte al acervo tecnolégico sea de un nivel importante”®,

En resumen, el requisito de nivel invento es el mas exigente y dificil de superary, asi también,
el més atingente de profundizar para los efectos de este trabajo pues se relaciona

estrechamente con la actividad del inventor, su especialidad técnica y su aporte creativo.

4.1.6.3. Requisito de Aplicacion Industrial.

Por ultimo, la aplicacion industrial es definida en el articulo 36 de la Ley N°19.039 que
expresa que “se considera que una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando
su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria”®, la
misma norma se encarga de sefialar que para estos efectos, industria se entendera en el sentido

mas amplio de la palabra.

97 GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI, V. (1992) Legislacién Sobre Propiedad Industrial: Analisis, Jurisprudencia
Y Guia Practica. Santiago: Juridica De Chile, 1992. Pag. 134.

% CORTES ROSSO, M. (2012). Patentes de invencién: aspectos juridicos. Disponible en
http://bibliografias.uchile.cl/1817. Pag. 21.

9 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de mayo de 2020]
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4.1.7. Exclusiones de patentabilidad.

Respecto a las llamadas “exclusiones de patentabilidad”, el articulo 37 de la Ley N°19.039
establece una lista de objetos de lo que no se consideraran como invencion y quedaran fuera

de la proteccidn por patente en funcion de su materia.

En opinion de GARCIA-HUIDOBRO en esta norma “[...] se plantea un sistema abierto, en
que casi todo es patentable en si mismo, con la limitante de que cumpla los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial”®, pues la enumeracion de “lo no

patentable” es bastante limitada y especifica.

De este modo, el articulo 37 de la Ley N°19.039 sefiala, en primer lugar, en su letra a):

“Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matemdticos. !,

En segundo lugar, la letra b) indica que no son patentables:

“Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las
condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales solo gozaran de
proteccion de acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores
de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos
esencialmente biol6gicos para la produccion de plantas y animales, excepto los
procedimientos microbiol6gicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente
biolégico es el que consiste integramente en fendmenos naturales, como los de cruce y

selecci6n.”192,

100 GARCIA-HUIDOBRO AMUNATEGUI, V. (1992) Legislacidon Sobre Propiedad Industrial: Analisis,
Jurisprudencia Y Guia Practica. Santiago: Juridica De Chile, 1992. Pag. 153.

101 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de mayo de 2020]
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En tercer lugar, la letra ¢) dicta que no son patentables:

“Los sistemas, metodos, principios o planes econémicos, 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. 1%,
En cuarto lugar, la letra d) expresa que no son patentables:

“Los métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal,
asi como los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los

productos destinados a poner en préactica uno de estos métodos. 1%,
En quinto lugar, la letra e) excluye la posibilidad de patentar a:

“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, podré constituir invencion
susceptibles de proteccion el nuevo uso de articulos, objetos o elementos conocidos, siempre
que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solucién previa equivalente, cumpla
con los requisitos a que se refiere el articulo 32 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 solucion a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado debera acreditarse

mediante evidencia experimental en la solicitud de patente. "%,
En Gltimo lugar, la letra f) sefiala que no seran patentables:

“Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biol6gicos naturales, el material biol6gico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser
aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, seran susceptibles de proteccién
los procedimientos que utilicen uno o mas de los materiales bioldgicos antes enunciados y
los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos

establecidos en el articulo 32 de la presente ley, que el material biolégico esté

103 | bid.
10% | bid.
105 | bid.
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adecuadamente descrito y que la aplicacion industrial del mismo figure explicitamente en la

solicitud de patente. "%,

Para LARRAGUIBEL las exclusiones de patentabilidad se clasifican en dos grupos, por un
lado, las que se refieren a creaciones que no tienen un carécter industrial, como la letra a) y
c) y, por otro lado, las que son invenciones que el legislador decidié excluir, que son la letra
b), d), e) y )17,

Finalmente, cabe mencionar que el articulo 38 de la Ley N°19.039 dicta que no se podran
patentar aquellas invenciones que afecten 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 y todo aquello

que sea contrario a la ley'®%,

4.1.8. Reproducibilidad.

Por ultimo, es posible considerar como requisito adicional la reproducibilidad de la
invencién, es decir, que la informacion entregada sea susceptible de “producir(se) de
nuevo™®. Lo anterior se desprende a partir de los requisitos de la memoria descriptiva, la
cual, debe ser “clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia

reproducir la invencion sin necesidad de otro antecedente”°.

En la misma linea, las
Directrices de Procedimiento de Patentes de INAPI sefialan que “La descripcion de la
invencion es una explicacion detallada y clara de la invencion en referencia a las partes o
piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente clara y

completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se

106 |bid.

107 LARRAGUIBEL ZAVALA, S. (1979). Derecho De Autor Y Propiedad Industrial: Nuevas Disposiciones
Constitucionales. Santiago, Chile: Juridica De Chile. Pag. 134.

108 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de mayo de 2020]

109 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de la lengua espafiola, 23.2 ed. [en linea].
https://www.rae.es/dpd/reproducir [Consultado el 23 de noviembre de 2020] r
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refiera pueda ‘reproducir la invenciéon ***. Del mismo modo, el Acuerdo sobre los ADPIC
indica en su articulo 29 numero 1 que “Los Miembros exigiran al solicitante de una patente
que divulgue la invencion de manera suficientemente clara y completa para que las personas
capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invencidn, y podran exigir
que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invencion que conozca el
inventor en la fecha de la presentacion de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la
fecha de prioridad reivindicada en la solicitud "**?, es decir, la informacién contenida en la
patente debe ser suficiente para que una persona versada en la materia pueda reproducir la
invencion y la institucion encargada tendra las herramientas para aclarar y completar dicha

informacion.

111 INAPI (2017) Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes, Pag.45. [en linea] Disponible
en: https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-4090 recurso 1.pdf [Consultado el 14 de
diciembre de 2020]

112 OMC. (1994) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC). Articulo 29.
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5. CAPITULO TERCERO: EL INVENTOR EN CHILE

5.1. La definicion del concepto de inventor en Chile.

5.1.1. Laausencia de definicion de inventor en la Ley N°19.039 y su reglamento.

En nuestra legislacion en general, y en la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento en
particular, se reconoce reiteradamente la calidad de inventor, se usa el concepto, se establecen
derechos a su favor y se le fijan obligaciones durante la tramitacién de la solicitud de patente.
Un claro ejemplo del reconocimiento anteriormente sefialado ocurre expresamente en la letra
a) del articulo 50 de la Ley de Propiedad Industrial que le permite solicitar la declaracién de
nulidad respecto de una patente de invencion “a) Cudndo quien haya obtenido la patente no
es el inventor ni su cesionario”*'3, Asi también, el articulo 3 del Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial sefiala que “La facultad para requerir un derecho de propiedad
industrial pertenecera a su verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin
perjuicio de las normas especiales aplicables a las invenciones en servicio y a las
Indicaciones Geogrdficas y Denominaciones de Origen”'**. De este modo, ambas normas
citadas, se refieren a la figura del inventor y se le reconoce, en el primer caso, la accion de
nulidad de patente y, en el segundo caso, un derecho para solicitar un derecho de propiedad
industrial. sin embargo, nuestras normas no definen quién o qué es un inventor ni los criterios

necesarios para determinar al “verdadero creador o inventor”.

Es posible que la ausencia de una definicion normativa responda a que nuestra economia ain
se basa en la extraccion de recursos y no en la creacion y desarrollo de nuevo conocimiento.
Una consecuencia de ello es que no surge aun la necesidad de establecer criterios claros para

resolver disputas de ese tipo, cuestiones que, en el derecho comparado y, por, sobre todo, en

113 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 18 de noviembre de 2020]

114 CHILE. Ministerio de Economia, Fomento y Construccién (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley
N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion= [Consultado el 18 de noviembre de
2020]
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economias basadas en el conocimiento, son objeto de discusion y se encuentran

mayoritariamente resueltas.

En la misma linea y de manera complementaria, la legislacion nacional entiende que, por
regla general, el inventor serd el titular de la invencion, criterio muy antiguo pues en la
actualidad dicha situacién es en realidad la excepcién. Quizés por ello, generalmente,
nuestras normas optan por referirse al titular, al solicitante e inventor de manera indistinta,

cuestion que ha relegado la determinacion del inventor propiamente tal a un segundo plano.

5.1.1.1. La distincion entre inventor y titular de la patente de invencion.

Si bien, nuestra legislacién no define la figura del inventor, si reconoce en algunos pasajes la
distincion entre inventor o creador de la invencion y su duefio o titular, pero,
lamentablemente, dicha distincidn no es tan clara como se quisiera y por ello muchos actores
de nuestro ecosistema de innovacion aun siguen confundiéndolos. Por ejemplo, si nos
remitimos a la Ley, el articulo segundo de la Ley de Propiedad Industrial sefiala que
“Cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de los derechos
de la propiedad industrial que garantiza la Constitucion Politica”**°. Esta norma no deja
clara la posibilidad de diferenciar entre el titular de un derecho de propiedad industrial y su
creador, es decir, por regla general, la norma entiende que la persona del titular coincidira

con el creador.

Reafirmando lo anterior, el articulo 3 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
sefiala que “La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecerd a su
verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas
especiales aplicables a las invenciones en servicio y a las Indicaciones Geograficas y

Denominaciones de Origen”'®, es decir, la facultad originaria para solicitar un derecho de

HU5CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 20 de noviembre de 2020]

116 CHILE. Ministerio de Economia, Fomento y Construccién (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley
N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en linea] Disponible en:
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propiedad industrial esta en su creador, pero ello puede ser modificado a través de la voluntad
de las partes o la ley, en el caso de las invenciones en servicio, o por la voluntad de las partes

por la via contractual, a traves de una cesion de derechos.

Respecto a las Invenciones en Servicio, esta figura se regula en el titulo cuarto de la Ley de
Propiedad Industrial titulado “De las invenciones en servicio” y es aqui en donde la division
entre inventor y titular de una patente de invencién se hace explicita pues se sefiala en el
articulo 68 que “En los contratos de trabajo y prestacion de servicios, cuya naturaleza sea
el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro asi
como los eventuales derechos de propiedad industrial, perteneceran exclusivamente al
empleador o a quien encargd el servicio, salvo estipulacion expresa en contrario”’. De este
modo, se distingue claramente entre quién realizo la actividad inventiva o creativa, es decir,
el inventor, y quién contrat6 o encargd el servicio, es decir, el titular, que, segun la ley, tendra

la facultad originaria de solicitar el registro.

En el mismo titulo cabe destacar que el articulo 70 de la Ley de Propiedad Industrial establece
una disposicion especial para “los derechos de propiedad derivados de la actividad creativa
e inventiva de personas contratadas en una relacion dependiente o independiente, por
universidades o por instituciones de investigacion incluidas en el decreto ley N° 1.263, de
1975118 estableciendo que dichos derechos perteneceran a las universidades e instituciones
de investigacion especificadas en la norma o a quiénes ellas determinen, sin perjuicio de lo
que establezcan sus estatutos respecto de la participacion en los beneficios del respectivo

creador o inventor.

Por otra parte, respecto a la accion de nulidad contenida en el articulo 50 de la Ley de
Propiedad Industrial, en la letra a), se establece como causal para solicitar la nulidad

“Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario”**°, afirmando

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion= [Consultado el 20 de noviembre de
2020]

117 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de mayo de 2020]
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nuevamente, la diferenciacion entre el creador o inventor y el titular o, en este caso, el

cesionario.

Desde la doctrina, CORTES ROSSO reconoce la distincion entre el “derecho a la patente”
en el cual concurren los derechos patrimoniales del titular, que podria ser o no el inventor, y
los “derechos del inventor de ser reconocido como tal”, que siempre perteneceran al

inventor, también llamado derecho de paternidad de la invencion.*?°

Finalmente, reforzando lo anterior, en la préctica, el formulario de presentacion para una
nueva solicitud de patente de invencion, diferencia claramente al solicitante o titular de la
solicitud, de su inventor o su creador. Esto esta conforme con lo sefialado en el articulo 11
del Reglamento de Propiedad Industrial que indica el contenido de toda solicitud de patente
de invencion y agrega que, si el solicitante es una persona diferente del inventor, se debe
acompanar el correspondiente documento que acredite la transferencia o transmision de los

derechos!?!,

Para terminar, solo acotar, que el Reglamento omitid la situacion de las Invenciones en
Servicio para lo cual bastaria acompafar el correspondiente contrato, pues en esos casos no

existe transferencia ni transmisién de derechos.

5.2. El inventor en la tramitacion de la solicitud de patente en Chile.

5.2.1. Ladesignacion del inventor en la presentacion de la solicitud de patente.

Entre las menciones que debe contener toda solicitud de patente, se encuentra el
nombramiento del inventor. Esto se indica en el articulo 11 del Reglamento de la Ley

N°19.039 que sefala que “Toda solicitud de patente de invencion o modelo de utilidad

120 CORTES ROSSO, M. (2012). Patentes de invencién: aspectos juridicos. Disponible en
http://bibliografias.uchile.cl/1817. Pag. 1.

121 CHILE. Ministerio de Economia, Fomento y Construccién (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley
N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion= [Consultado el 20 de noviembre de
2020]
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contendra las siguientes menciones: b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y
domicilio %%, Aqui se establece que la individualizacion del inventor sera uno de los

requisitos de forma con que la solicitud de patente debe cumplir para ser aceptada a tramite.

El cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud de patente es evaluado por INAPI
en el examen preliminar en los términos del articulo 45 de la Ley N°19.039%%. En esta etapa,
se verifica que se hayan acompafiado los documentos sefialados en el articulo 43 de la Ley
N°19.039 y otras exigencias de tramitacion que se establezcan en la Ley o en su

Reglamento®?,

Asi, el articulo 45 de la Ley indica que, si INAPI detecta algin error u omision, se apercibira
al solicitante a que realice las correcciones, aclaraciones o acomparie los documentos
correspondientes dentro del término de 60 dias habiles administrativos. Si los errores u
omisiones no son subsanados y se relacionan con los documentos sefialados en el articulo 43
de la misma Ley, se tendra la solicitud por no presentada. Ahora bien, si los errores u
omisiones no subsanados se relacionan con alguna otra exigencia de tramitacion de la Ley
N°19.039 o su reglamento, la solicitud se tendra por abandonada, procediéndose a su archivo.
Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podra subsanar los errores u omisiones y solicitar
el desarchivo dentro de los 120 dias siguientes desde la fecha del abandono, luego de este

plazo, la solicitud se tendréa por abandonada definitivamente!?®,

La designacion del inventor esta establecida por el Reglamento y, por lo tanto, la
consecuencia de su error u omisién no subsanado, primero, durante el término de 60 dias
para contestar el examen preliminar, es su abandono y archivo y, segundo, luego del término
de 120 dias para subsanar la omision y solicitar el desarchivo, es el abandono definitivo de
la solicitud de patente de invencion.

122 CHILE. Ministerio de Economia, Fomento y Construccién (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley
N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion= [Consultado el 12 de diciembre de
2020]

123 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 12 de diciembre de 2020]
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5.2.2. La necesidad de acompafar documentos justificativos del titulo cuando el

solicitante es una persona diferente al inventor.

El articulo 11 del Reglamento de la Ley N°19.039 sefiala que junto a la solicitud de patente
de invencion se debe acomparfiar el documento que acredite la transferencia o transmision de

los derechos correspondientes cuando el solicitante sea una persona diferente del inventor'2®,

De este modo, cuando el solicitante es una persona distinta al inventor, INAPI solicita que al
momento de la presentacion de la solicitud se acomparie antecedentes relativos a la cesion de
derechos del inventor en favor del solicitante. Respecto a este documento, en las Directrices
de tramitacion de solicitudes de patente de INAPI se indica que “no se solicitard en fase
nacional la cesiéon de la invencion, salvo que exista una duda razonable acerca de la
veracidad de la declaracién formulada al respecto en la solicitud internacional o INAPI
advierta alguna disconformidad entre solicitud presentada en fase nacional y la solicitud

internacional”?’,

En la préctica, de no acompafarse la cesion de derechos junto con la presentacion de la
solicitud de patente de invencion, INAPI formula una resolucion nombrada como
“Aceptacion a tramite con omision de cesion”. Esta resolucion permite que la solicitud siga
su curso y genera el plazo para solicitar la correspondiente publicacién en el Diario Oficial,

ahora, respecto a la omision de cesion sefiala lo siguiente:

“Se deja constancia que los documentos de cesion de los derechos del inventor ain no han
sido consignados, y estos resultan indispensables para la aceptacion a registro de la

solicitud, en su caso”*?8,

126 CHILE. Ministerio de Economia, Fomento y Construccién (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley
N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion= [Consultado el 14 de diciembre de
2020]

127 INAPI (2017) Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes, Pag.53. [en linea] Disponible
en: https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-4090 recurso 1.pdf [Consultado el 14 de
diciembre de 2020]

128 INAPI. Resolucién de aceptacién a tramite con omisidn de cesidn. Solicitud de Patente de Invencién N°
2020 - 002609, Solicitante Universidad de Santiago de Chile, 17 de noviembre de 2020.
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En resumidos términos, lo anterior quiere decir que se debe acompafiar la cesion de derechos
antes o durante la aceptacion a registro. También vale decir que la resolucion ante dicha
también es aplicada para situaciones de invenciones en servicio, para los cuales se debe

acompariar el contrato de trabajo o de servicios respectivo.

Finalmente, respecto a su completa omisién del documento de cesion, se podria sefialar que
la consecuencia es la declaracion de abandono de la solicitud si aplicamos los términos del

articulo 45 de la Ley de Propiedad Industrial.

5.2.3. Declaracion de nulidad por no ser el verdadero inventor o creador.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial indica que “la facultad para requerir un
derecho de propiedad industrial pertenecerd a su verdadero creador o inventor”*?°, en
efecto, el articulo 50 letra a) de la Ley N°19.039 establece que procedera la declaracion de
nulidad de una patente de invencién “Cuando quien haya obtenido la patente no es el

inventor ni su cesionario”’*%.

El procedimiento de nulidad se regula en el Parrafo 5° de la Ley de Propiedad Industrial y
alli se indica que cualquier persona interesada podra solicitar la nulidad de un registro y
deberd ser patrocinada por un abogado habilitado conforme a lo dispuesto en la Ley
N°18.120. La demanda de nulidad se presentara ante INAPI y debera contener, al menos, los

antecedentes planteados en el inciso segundo del articulo 18 bis G,

Luego, el articulo 18 bis H de la Ley N°19.039 indica que en el caso de patentes de invencion
se podré solicitar la nulidad respecto de todo el registro o de una o mas reivindicaciones,
permitiendo la interesante posibilidad de cancelar parcialmente la patente.

129 CHILE. Ministerio de Economia, Fomento y Construccién (2012) Decreto N°236; Reglamento de la Ley
N°19.039, de Propiedad Industrial. Publicado el 1 de diciembre de 2005. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244450&idParte=&idVersion= [Consultado el 14 de diciembre de
2020]

130 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 14 de diciembre de 2020]
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Asi también, se establece un procedimiento que establece plazos de traslado, informes de
peritos, tachas y un término de prueba en el caso de que existieren hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos. A su vez, el articulo 18 bis M sefiala que serén aplicables al
procedimiento de nulidad las reglas contenidas en los articulos 10 bis, 12 y 16 de la Ley
N°19.0391%,

Finalmente, se indica que el registro que fuere declarado nulo se tendra como sin valor desde

su fecha de vigencia y la sentencia se anotara al margen de la respectiva inscripcion.

Respecto al procedimiento de nulidad por la letra a) del articulo 50 de la Ley N°19.039, vale
sefialar que el verdadero inventor o creador solo podréa invalidar el registro, pero nada se dice
respecto al reconocimiento de su calidad de inventor y de sus eventuales derechos. En este
sentido, el verdadero inventor perderia los derechos que nacen de la invencién sin la opcion
de volver a presentarla pues también se ve afectada la prioridad de la patente, sin contar, que
el procedimiento se iniciaria luego de la publicacion de la solicitud en el Diario Oficial y su
disponibilidad en las plataformas de INAPI, quedando asi, en el dominio publico la

invencion.

En conclusion, el procedimiento de nulidad actual para el verdadero inventor o creador no
protege sus derechos, aun de obtener la nulidad del registro, ya que lo deja en una situacion

sumamente perjudicial.

5.2.4. Anadlisis critico de la nueva accion de usurpacion de patente contemplada en
el Proyecto de Reforma de la Ley de Propiedad Industrial llamado “Ley
Corta de INAPI”.

Por mensaje del Presidente de la Republica, el 2 de octubre del afio 2018, ingresa a la Camara
de Diputados el Proyecto de Ley que Modifica la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, la
Ley N°20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Codigo
Procesal Penal o, también llamada por su vocacion de urgencia, la “Ley Corta de INAPI”.

Este proyecto busca modificar aspectos concretos de la normativa de propiedad industrial

132 |bid.
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para “promover la innovacion, mejorar la productividad, acelerar la modernizacion del

Estado e incorporar la nocion de economia del futuro”®,

Para los efectos de este trabajo, la modificacion que nos interesa es aquella relativa a
modificar las normas sobre la declaracion de nulidad regulada en el articulo 50 de la Ley
N°19.039 creando la accion de usurpacion de patente. La justificacion de esta nueva accion
es que la legislacion actual solo permite obtener la cancelacion del registro, pero nada dice
de los derechos del verdadero inventor o legitimo titular afectado. Ciertamente, este es un
problema de la actual declaracion de nulidad que deja en indefension al verdadero inventor
o0 legitimo titular como se plante6 en el punto anterior. Sin embargo, la nueva regulacién
incurre en un retroceso para el verdadero inventor ya que la nueva accion de usurpacion
elimina la letra a) del articulo 50 y propone agregar el articulo 50 bis que es del siguiente

tenor:

“Articulo 50 bis. - Cuando quien ha obtenido la patente no tenia derecho a ello, su legitimo
titular tendra derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. Esta accion prescribira en el plazo de cinco afios, contados
desde la fecha del registro. Conocera de ella el juez de letras en lo civil, segln las normas
de competencia del Codigo de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento

sumario.” 13,

Respecto a esta disposicién, el espiritu de la norma propuesta es permitir que el legitimo
titular obtenga la transferencia del registro y se indemnicen los dafios causados en virtud de
la usurpacién - cuestion que no contempla la letra a) del articulo 50 actual —, sin embargo, el
vocablo titular evaluado por un tribunal, abre la posibilidad de dejar en indefension al
verdadero creador o inventor pues, como ya lo analizamos, la figura del inventor puede ser
distinta a la del titular (aunque naturalmente coinciden cuando no media una cesién de
derechos) y como en la disposicién anterior se faculta al titular para ejercer dicha accion,

eliminandose la letra a) del articulo 50 de la Ley N°19.039. De este modo, el texto de este

133 pRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE (2018) Mensaje N° 098-366, Mensaje que inicia el Proyecto de Ley
gue modifica la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, la Ley N°20.254, que establece el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial y el Cédigo Procesal Penal. Santiago, Chile. 20 de septiembre de 2018. [en linea]

Disponible en: https://www.senado.cl/a-sala-ley-corta-de-inapi/senado/2020-03-19/161953.html
[Consultado el 15 de diciembre de 2020]
134 |bid.
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articulo pudiera llevar al equivoco de concluir que el verdadero inventor no tendria accion
para recuperar la titularidad respecto a la invencion, ni para cancelar el registro segin los

términos actuales de la letra a) del articulo 50 de la Ley de Propiedad Industrial.

Por ultimo, por oficio de la Cadmara de Diputados se requiri6 la opinion de la Excelentisima
Corte Suprema con relacion a esta nueva accion jurisdiccional, en especial, sobre la decision
de entregar la competencia de esta accion a los tribunales civiles. Ante lo anterior, la
Excelentisima Corte Suprema respondid que le parecia una medida poco eficiente aumentar
la competencia de los juzgados civiles en menoscabo de la institucionalidad especializada
como es INAPI y el TDPI, ademés, agregé que no parece ser un avance legislativo
desarticular un sistema especializado cuya coherencia es preferible mantener. Finalmente, se
indico que es mas conveniente agilizar los procedimientos internos y perfeccionar las
medidas cautelares y preventivas que podrian ser necesarias para una accion de esta
naturaleza, sin contar, que existe una imprecision expresa en el articulo al mencionar que las
normas de competencia se encuentran en el Codigo de Procedimiento Civil, dado que tales

normas las contienen el Codigo Organico de Tribunales!3,

Actualmente, este proyecto de ley se encuentra en la parte final de su tramitacion legislativa,
habiendo sido aprobado con fecha 20 de abril de 2021.

135 CORTE SUPREMA (2018) Oficio N°140-2018, Informe Proyecto de Ley N°35-2018. Santiago, Chile, 31 de
octubre de 2018. [en linea] Disponible en:
https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=24058&tipodoc=ofic
[Consultado el 15 de diciembre de 2020]
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6. CAPITULO CUARTO: LA DETERMINACION DE LA PERSONA DEL
INVENTOR EN EL DERECHO COMPARADO

6.1. La importancia de determinar la persona del inventor en la economia basada

en el conocimiento y en el sistema de patentes de invencion.

El conocimiento ha sido siempre un factor importante en el crecimiento econémico o, en
palabras de DAVID y FOREY, “[l]a capacidad de inventar e innovar, es decir, de crear
nuevos conocimientos y nuevas ideas que se materializan luego en productos,
procedimientos y organizaciones, ha alimento histéricamente al desarrollo*3¢. Sin embargo,
hoy el conocimiento pasa de ser un factor importante, al eje principal de la economia por
sobre incluso los recursos naturales; de hecho, en Chile y en muchas partes del mundo, se ha
convertido en una verdadera aspiracion, transitar de una economia basada en la extraccion

de recursos naturales a una economia basada en el conocimiento.

Asi, una economia basada en el conocimiento es definida por STEINMUELLER como
aquella cuyo rasgo distintivo es “[...] el alcance y el ritmo de crecimiento, asi como la
alteracion de la acumulacién y transmision de los conocimientos, gran parte de los cuales
son nuevos o se desenvuelven en contextos distantes del que los vio nacer”**” o, en palabras
de BARCELO, es “el flujo de experiencias, valoraciones, informacion técnica y juicio
experto capaz de evaluar e incorporar nuevas experiencias e informacion”*®® y, en

definitiva, se traduce en crear valor en la economia precisamente a partir del conocimiento.

En este escenario, los agentes econdmicos ““se preocupan por invertir no en capital tangible
y perecedero (propiedades, maquinas y acumulacion de inventarios, etcétera) sino mas bien

en capital intangible como el conocimiento, capaz de ser empleado al mismo tiempo en

136 DAVID, P. y FORAY, D. (2002). Una introduccién a la economia y a la sociedad del saber. Revista
Internacional de Ciencias Sociales, 7-28, Pag. 1.

137 STEINMUELLER, E. (2002). Las economias basadas en el conocimiento y las tecnologias de la informacién y
la comunicacién. Revista Internacional de Ciencias Sociales, N°171, Pag. 1.

138 BARCELO, M. et al. (2001) La economia basada en el conocimiento. El caso de Espafia, Hacia una economia
del conocimiento, PricewaterhouseCoopers, Espafia, Pag. 13-34.
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diversos contextos por una gran cantidad de agentes y con la cualidad de ser transferible y
acumulable”®*® y, en consecuencia, el conocimiento cientifico-tecnoldgico y sus impulsores

se convierten en el eje principal de la economia.

Ahora bien, entendiendo que los investigadores e inventores son los creadores primigenios
del conocimiento cientifico-tecnoldgico en las economias basadas en el conocimiento, han
pasado a ser los protagonistas que subyacen al crecimiento econémico. Dado el objetivo de
este trabajo, nos referiremos solo a los inventores en cuanto creadores de nuevo conocimiento
y tecnologia y, en esta linea, LOPEZ se refiere a la figura del “Inventor Prolifico” e indica
tres caracteristicas que lo convierten en un agente clave para impulsar el crecimiento
econdmico, a saber: “i) el conocimiento que poseen, ii) sus capacidades individuales para
producir conocimiento, y iii) que sobre todo, son gestores y promotores de grupos de 1D que
impulsan la produccion de nuevo conocimiento tecnoldgico dentro de la empresa en una
economia especifica”. En mi opinion, entendiendo que la figura del “Inventor Prolifico” es
sefialado por la autora para referirse a inventores especialmente productivos, creo que dichas
caracteristicas se pueden encontrar en todo inventor pues el acto de inventar me parece

suficiente mérito.

Desde una perspectiva funcional, I6gicamente, el inventor tiene un papel importante en el
sistema de patentes de invencién, que en una economia basada en el conocimiento se
convierte en una herramienta fundamental para fomentar la innovacion y el crecimiento
econdmico. En el capitulo anterior, pudimos observar que el fundamento principal de un
sistema de patentes de invencion es logar un equilibrio entre el interés privado de los
inventores y titulares de una invencion que esperan obtener reconocimiento de su talento,
trabajo y tiempo invertido en el desarrollo de su producto o procedimiento novedoso y entre
el interés general de la sociedad que necesita tener acceso a la informacion y uso de la
invencién. En este sentido, el sistema de patentes de invencion reconoce que el interés

privado proviene de quién cred la invencién y, en esa linea de pensamiento, quién detenta la

139 | OPEZ ESCOBEDO, I. (2008). Inventores prolificos, conocimiento tecnoldgico y patentes: México y Corea.
Economia: teoria y practica, (29), 87-118. [en linea] Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=50188-33802008000200004&Ing=es&tIng=es
[Consultado el 5 de agosto de 2020]
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calidad de inventor pasa a ser el eje fundamental del sistema, pues sin él, no existe un nuevo

producto o procedimiento patentable.

6.2. La definicion y determinacion de la persona del inventor en el derecho

comparado.

6.2.1. La definicion y determinacién del inventor en Estados Unidos.

En términos generales, el sistema juridico estadounidense tiene como fuentes del derecho el
precedente (Judicial Precedent o Case Law), la Constitucion y las Leyes (Act of Parliament),
la costumbre (Custom) y la doctrina (Books of authority). De este modo, para analizar la
figura del inventor en el sistema legal de Estados Unidos es primordial prestar atencion al
precedente, es decir, a los criterios utilizados por los tribunales norteamericanos en casos

histdricos y particulares®.

En Estados Unidos, el régimen de patentes y de derechos de autor comparten la misma raiz
normativa: la Constitucion. Asi, el articulo 1, seccion 8, clausula 8 de dicha carta fundamental
otorga el poder al Congreso “Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes Utiles,
asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre
sus respectivos escritos y descubrimientos.”**1. Esta norma es un mandato directo al 6rgano
legislativo y reconoce de manera constitucional la existencia de los derechos de los autores

e inventores en el régimen juridico norteamericano.

En materia legal, podemos destacar la U.S. Patent Act, la American Inventors Protection Act
de 1999 y la reforma del afio 2011 llamada “The Leahy-Smith America Invents Act” (AIA).

140 VATTIER, S. (1983) Las Fuentes del Derecho Inglés (a propésito del libro del profesor G. Criscuoli sobre el
tema). Revista de Derecho (Valparaiso) Numero VII. Pag. 265.

141 ESTADOS UNIDOS. Constitucion de los Estados Unidos de América 1787 [en linea] Disponible en:
https://www.archives.gov/espanol/constitucion [Consultado el 6 de agosto de 2020]
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La institucion encargada de otorgar y administrar la informacion relacionada a patentes de
invencion es la United States Patent and Trademark Office (USPTO)*?, agencia federal que
asesora al gobierno en el area de la propiedad intelectual y establece ciertos criterios y

procedimientos sobre dichos derechos.

6.2.2. Elinventory el juramento o declaracion de inventores o “the inventor’s oath

or declaration”.

La normativa estadounidense sobre patentes establece que el inventor sera el individuo o
grupo de individuos que, individual o colectivamente, descubrieron el objeto de la
invencion!*3, Asi también, indica que quién sea que invente podra obtener una patente de
invencion, sujeto a las condiciones y requisitos que se establecen en el titulo
correspondiente!#4, En este sentido, uno de los requisitos fundamentales relacionados a la
calidad del inventor, es presentar la “Inventors oath or declaration” o “Juramento o
declaracion de inventores”, instrumento que se exige para toda solicitud de patente y que
debe incluir el nombre de cada inventor para cualquier invento reivindicado en la solicitud,
bajo su declaracion o juramento sobre la ostentacion de dicha calidad'®. Es maés, este
requisito es tan importante que se establecen sanciones para quienes adulteren dicha
informacion, existiendo también, la posibilidad de invalidar la patente cuando esos datos sean

erréneos o falsos*.

En otras palabras, en el sistema estadounidense, la patente de invencion se considera invalida

si la informacién entregada respecto a quienes ostentan la calidad de inventor no es

142 USPTO. About us. [en linea] Disponible en: https://www.uspto.gov/about-us [Consultado el 6 de agosto de
2020]

143 ESTADOS UNIDOS. U.S. Congress. (2015) United States Code: Patents, 35 U.S.C. §§ 100 - Definitions. [en
linea] Disponible en: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/100 [Consultado el 8 de agosto de 2020]
144 ESTADOS UNIDOS. U.S. Congress. (2015) United States Code: Patents, 35 U.S.C. §§ 101 — Inventions
patentable. [en linea] Disponible en: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/101 [Consultado el 8 de
agosto de 2020]

145 ESTADOS UNIDOS. U.S. Congress. (2015) United States Code: Patents, 35 U.S.C. §§ 115 — Inventor’s oath or
declaration. [en linea] Disponible en: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/115 [Consultado el 8 de
agosto de 2020]
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verdadera!*’. Sin embargo, el procedimiento solo exige cumplir con la entrega de la
documentacién requerida y la oficina presumird que los inventores nombrados en dichos

documentos son correctos, hasta que alguien alegue lo contrario o corrija los mismos“®.

6.2.2.1. Los coinventores o “the joint inventors”.

Respecto a los inventos realizados de manera colectiva, la U.S. Patent Law establece que la
solicitud de patente de invencion debera solicitarse de manera conjunta y cada uno de los

inventores debera suscribir el juramento o declaracion, salvo que se disponga lo contrario®*°,

Luego, la norma precisa que es posible solicitar una patente de forma conjunta aun cuando
los inventores no trabajaron fisicamente en el mismo lugar o al mismo tiempo; no
contribuyeron de forma equivalente o su contribucion no abarcé cada una de las

reivindicaciones de la patente®®°,

Ahora bien, existe una disposicidn que plantea el caso en que uno de los coinventores no
participe de la presentacién de la solicitud de patente, ya sea porque se niegue a participar de
la solicitud de la patente, no pueda por encontrarse inubicable o no ser localizado después de
un debido esfuerzo. En esta Gltima situacion, la ley permite al inventor interesado presentar
la solicitud a nombre suyo y del inventor que no ha comparecido®!. En estos casos, el
director, previa prueba de los hechos pertinentes y aviso al inventor omitido, podra otorgar
la patente de invencién al inventor solicitante, con sujecion a los mismos derechos del

inventor omitido si hubiera sido incorporado en el procedimiento®2, En este sentido, la norma

147 Corte de Apelaciones de los Estados Unidos del Circuito Federal (2001) Viskase Corp. v. American Nat’l Can
Co., 261 F.2d 1316, 1329 [en linea] Disponible en: https://casetext.com/case/viskase-corp-v-american-nat-
can-co-2 [Consultado el 12 de agosto de 2020]

148 |SRAEL, S. (2003) The importance of following the Inventorship Trail and Avoiding the Inventorship Trial,
16™ Annual Intellectual Property Law Course, State Bar of Texas, Chapter 4, Pag. 1.

149 ESTADOS UNIDOS. U.S. Congress (2015) United States Code: Patents, 35 U.S.C. §§ 116 Inventors [en linea]
Disponible en: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/116 [Consultado el 12 de agosto de 2020]

150 |pbid.
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permite incorporar al inventor no compareciente posteriormente a la presentacion de la

solicitud.

Ademas, siempre que, por error, una persona sea nombrada en una solicitud de patente como
inventor o un inventor no sea nombrado en dicha solicitud, el director podra permitir que la

solicitud sea enmendada®®®.

6.2.2.2. La calidad de inventor o “The inventorship”.

La determinacion de la calidad de inventor o también llamada en inglés “inventorship” se
basa en el concepto de la concepcidn (Conception) que es entendida como la formacion de
una idea completa, permanente, definitiva y operativa de la invencion en la mente del
inventor'®, Esto ocurre cuando la idea es tan completa que no necesita mas que investigacion
y experimentacion para llevarla a la practical® y se expresa en la solicitud de patente en una
0 maés reivindicaciones!®®. Cabe destacar que la caracteristica permanente y definitiva de la
de la concepcion supone que la investigacion necesaria para llevar la invencion a la préctica
solo requerira de un nivel de habilidad ordinario o comun para la persona que se desarrolla

en el campo determinado®®’.

Si bien el concepto fundamental para determinar el nacimiento de una invencion (y con ello
determinar al inventor) es la concepcién, se han analizado las etapas que componen el
procedimiento para crear una invencion (Making the invention) para dilucidar al verdadero
inventor, frente a casos difusos. Asi, crear una invencion requiere de dos etapas

fundamentales, primero la concepcion y luego la reduccién a la practica. Mientras la

153 |bid.

154 Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1986) Hybritech, Inc. v. Monoclonal
Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 [en linea] Disponible en: https://casetext.com/case/hybritech-inc-v-
monoclonal-antibodies-inc [Consultado el 15 de agosto de 2020]

155 Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1994) Burroughs Wellcome Co., 40 F.3d at
1228. [en linea] Disponible en: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/40/1223/508198/
[Consultado el 15 de agosto de 2020]

156 GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property &
Technology Law Journal, Volume 17, N°5. Pag. 16.

157 Ibid.
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concepciodn se centra en la formacion de una idea completa y operativa en la mente del
inventor, la reduccién a la practica consiste en lograr que la invencion funcione para el
proposito previsto'®® o, dicho de otro modo, es la investigacion y experimentacion necesaria
para concretar la idea planteada en la concepcidn, generando un ejemplo préactico de la

invencion reivindicada en una solicitud de patente®®.

A su vez, lareduccion a la practica puede ser divida en dos tipos: por un lado, la reduccién a
la practica real, que ocurre cuando se logra obtener un resultado, por ejemplo, un prototipo
en el caso de una invencion de producto, o cuando existe un funcionamiento exitoso, cuando
se trata de una invencion de procedimiento y, por otro lado, la reduccion a la préctica
constructiva, que contempla todos aquellos pasos necesarios para lograr algun tipo de

resultado, pero no el resultado propiamente tal.

Sin perjuicio de la conceptualizacion anterior, el fundamento esencial para determinar la
calidad de inventor es dilucidar la participacidn de una persona en la concepcion y, paraello,
se debe centrar el analisis en el significado y alcance de las reivindicaciones de la patente de

invencion y no en su descripcion.

En la misma linea, el autor GATTARI sefiala una serie de puntos para ayudar a la
determinacion del inventor e indica que el inventor es, en primer lugar, una persona que
concibe el objeto de al menos una reivindicacién en la patente y, en segundo lugar, dos 0 mas

personas que colaboran para producir la invencion a través de esfuerzos agregados*®°.

Por otra parte, el mismo autor indica ejemplos respecto de quién no deberia ser considerado

inventor. En efecto, sefiala que no sera inventor:

i. Alguien cuya Unica contribucion es reducir una invencion a la préactica
ejerciendo una habilidad ordinaria

ii. Un técnico que simplemente realiza experimentos o ensambla la invencion;

158 Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (2014) Solvay S.A. v. Honeywell International,
742 F.3d 998, 1000. [en linea] Disponible en: https://cite.case.law/f3d/742/998/ [Consultado el 15 de agosto
de 2020]

159 GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property &
Technology Law Journal, Volume 17, N°5. Pag. 16.

160 GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property &
Technology Law Journal, Volume 17, N°5. Pag. 16.
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iii. El supervisor o gerente del departamento de la persona que concibid la

invencion;
iv. Alguien cuya Unica contribucién es un elemento obvio a la invencién;
V. Alguien cuya unica contribucion es la participacion en consultas sobre la

invencidn antes o después de la concepcidn de la invencion;

Vi. Una persona que solo concibe el resultado a obtener, pero no la idea de como
lograrlo;

vil. Una persona que solo descubre el problema, pero no contribuye a la solucién;

viii.  Una persona que simplemente brinda una sugerencia o mejora, pero no trabaja

para implementar dicha sugerencia o mejora;
IX. Un segundo inventor del objeto de la invencion que no colaboré con el primer

inventor del objeto de la invencion. 6!

En definitiva, segln el precedente de las cortes estadounidenses, solo puede ser considerado
inventor quién contribuye a la concepcién. Asi, quién participo solo de la reducciéon a la
practica realizando, por ejemplo, experimentos, redactando la patente o solo siguiendo

instrucciones, no podria ser considerado inventor.

6.2.2.3. La calidad de inventor en el caso de existir una pluralidad de inventores

(coinventores).

Como sefialamos anteriormente, la invencion puede ser el resultado de una actividad
colaborativa y, por lo tanto, en esos casos existird multiplicidad de inventores o coinventores.
La doctrina estadounidense ha entendido que seran inventores quienes hayan contribuido a
la concepcion, afirmacién que se encuentra muy ligada a la disposicion contenida en la

clausula 35 seccion 116 letra a) numero 2 de la U.S. Patent Law que indica que la

181 | bid.
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contribucion a la invencién no debe ser igual entre los coinventores; sin embargo, se ha

precisado que si debe ser un aporte significativo®2,

La norma estadounidense trata la figura del coinventor de manera independiente, pues
entiende que el trabajo colaborativo es mas complejo que el individual a la hora de determinar
la calidad de inventor, es mas, a los requisitos antes vistos para determinar la condicion de
inventor cuando existe un esfuerzo individual, se le deben sumar otros requisitos para ser
considerado coinventor, a saber, se ha establecido que la invencion debe ser producto de un
esfuerzo conjunto, hacia el mismo objeto y con un mismo fin'®3, Asi, también se ha
establecido que no calificard como coinventor la persona que asistio al inventor después de

producida la concepcion de la invencion reivindicada®®.

6.2.2.4. El debate entre el sistema de patentes “primero que inventa” o “first to

invent” versus el sistema de patentes “primero que presenta” o “first to file”.

En septiembre del afio 2011 se realiz6 la reforma mas importante de la Patent Act desde 1952
a través de la Leahy-Smith America Invents Act'®®. A partir de esta modificacion legislativa,
se ha desarrollado un amplio debate sobre la supuesta transicion de un sistema de patentes
sobre la base del principio “Primero que inventa” (First to invent) a uno de “Primero que

presenta” (First to file).

162 Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1997) Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d
1466, 1473. [en linea] Disponible en: https://casetext.com/case/fina-oil-chemical-co-v-ewen [Consultado el
17 de agosto de 2020]

163 GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property &
Technology Law Journal, Volume 17, N°5. Pag. 17.

164 Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1997) Hess v. Advanced Cardiovascular
Systems, Inc., 106 F.3d 976 [en linea] Disponible en: https://casetext.com/case/hess-v-advanced-
cardiovascular-systems-inc [Consultado el 17 de agosto de 2020]

165 VANDENBURG, E. (2014) America Invents Act: How It Affects Small Businesses, Idaho Law Review, 201-227.
[en linea] Disponible en: https://digitalcommons.law.uidaho.edu/idaho-law-review/vol50/iss1/8 [Consultado
el 20 de agosto de 2020]
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6.2.2.4.1. El primero que inventa (“first to invent”).

La primera Ley de Patentes estadounidense fue promulgada en 1790. Dicha norma adopté de
manera implicita el sistema “primero que inventa” para establecer el derecho de prioridad de
los solicitantes, luego, en el afio 1793, Thomas Jefferson fue autor de la segunda ley de

patentes, estableciendo de manera clara y robusta un sistema “primero que inventa”®,

El sistema “primero que inventa” establece que el verdadero inventor puede probar que fue
quien creo la invencion primero, dando importancia a las actividades realizadas antes de la
presentacion de la patente y, sobre todo, reconociendo la gran relevancia de la determinacion
de la persona del inventor y el acto de la invencion para los efectos de determinar la prioridad.
Para lo anterior, se establecié un procedimiento llamado “procedimiento de interferencia” o
“interference proceeding”. Podemos entender por procedimiento de interferencia aquel
establecido para determinar la cuestion de la prioridad de una invencién entre una 0 mas
partes que reclaman propiedad sobre una invencion patentable sustancialmente igual'®’. Este
procedimiento era largo y complicado, pues determinar al inventor no es tarea sencilla y por
ello su duracion se podia extender hasta los dos afios!®®,

De este modo, respecto a las reglas de prioridad bajo el sistema primero que inventa,
MERGES y DUFFY sefialaban que se regian por cuatro principios, a saber: “(1) El primero
que reducia a la practica, usualmente tenia la prioridad; (2) Presentar una solicitud valida
constituye una reduccién a la practica constructiva; (3) EIl primero que concibe puede
prevalecer por sobre el primero que reduce a la préactica si el primero que concibe fue
diligente antes de la concepcién del otro inventor hasta su propia reduccion a la préactica
(ya sea real o constructiva) y (4) toda reduccion a la préactica que ha sido abandonada,

suprimida o cancelada no es considerada’*®°.

186 |bid.

167 USPTO. Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 2300, 2301 Interference Proceedings [en linea]
Disponible en: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2301.html [Consultado el 18 de julio de 2020]
168 DICKEY, R. (2006) The First-To-Invent Patent Priority System: An Embarrassment to the International
Community, Boston University International Law Journal, Vol.24:283, Pag. 290.

169 DICKEY, R. (2006) The First-To-Invent Patent Priority System: An Embarrassment to the International
Community, Boston University International Law Journal, Vol.24:283, Pag. 295.
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6.2.2.4.2. El primero que presenta (“first to file”).

El sistema “primero que presenta” otorga la prioridad a la persona que primero solicito la
patente de invencidn, independientemente de su verdadera contribucion a la creacion de la

170y generalmente, se establece un periodo de gracia en beneficio de los inventores

invencion
solicitantes para no perder el derecho de prioridad cuando ellos han divulgado la invencion,
directa o indirectamente, antes de presentar la solicitud de patente. Por ejemplo, en el sistema
estadounidense para las presentaciones hechas luego del 15 de marzo de 2013, se establece
un periodo de gracia de 1 afio 0 menos antes de la fecha de presentacion efectiva de la patente

de invencion.

6.2.2.4.3. El debate entre el sistema “primero que inventa” y “primero que

presenta”.

Si bien, luego de la reforma del afio 2011 con la llamada “The Leahy-Smith America Invents
Act” existi6 una transicion del sistema estadounidense desde el “primero que inventa” al

“primero que presenta”, el debate sobre qué sistema es mejor aiin esta presente

Asi, por un lado, algunos argumentan que el sistema “primero que inventa” es un sistema
mas justo al reconocer los esfuerzos y procurar el aprovechamiento de los beneficios al
verdadero inventor. Ademas, se plantea que el sistema “primero que presenta” beneficia a
las grandes corporaciones pues ellas cuentan con mayores recursos para presentar solicitudes
de patente, sin contar, que seria inconstitucional pues la Constitucion de Estados Unidos de

1787 hace alusion expresamente a garantizar los derechos de los “autores e inventores”!’L,

170 pOLTORAK, A. (2008) First-to-file vs. First-to-Invent. Intellectual Property Today [en linea] Disponible en:
http://www.generalpatent.com/ip articles/Poltorak-IPToday-Apr2008.pdf [Consultado el 25 de agosto de
2020]

171 Departamento de Estado de los Estados Unidos (2004) Sobre Estados Unidos: La Constitucion de los Estados
Unidos América con notas explicativas. World Book Encyclopedia. Pag. 25.
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Por otra parte, quienes estan a favor del sistema “primero que presenta” sefialan que es la
tendencia internacional y su transicion era inevitable. Se agrega también que este sistema
otorga mayor certeza juridica para la comercializacion de la patente y ahorra tiempo y dinero

en litigios para determinar al verdadero inventor®’2.

Cabe destacar que si bien ambos sistemas siguen el principio registral de la patente de
invencion, por un lado, el sistema “primero que inventa” reconoce el derecho registral al
primer verdadero inventor, otorgando el derecho de prioridad desde la concepcion, mientras
que el sistema “primero que presenta” reconoce el derecho de prioridad a la primera persona

que presenta con independencia de quien hubiera concebido la invencion primero.

6.2.2.4.4. El primer inventor que presenta (“First inventor to file”) 173,

Finalmente, luego de las criticas planteadas en contra del “first to file”, la Untied States Patent
and Trademark Office (USPTO) afirmo el 18 de marzo de 2013 que existio una transicion
desde un sistema “primero que inventa” a uno de “primer inventor que presenta”’4,
superando de este modo las principales criticas que recibia el sistema “primero que presenta”,
especialmente, todos aquellos argumentos que apuntaban a la inconstitucionalidad de dicho
sistema, en cuanto permitia que se atribuyeran derechos sobre la patente de invencién a

cualquier persona que presentara primero, dejando en desproteccion al verdadero inventor.

En definitiva, el sistema “el primer inventor que presenta”, habla del “primer inventor” pues
solo permite a un inventor presentar una solicitud de patente y no a cualquier persona, una

consecuencia de lo anterior es que aun se exija la firma de la declaracion o juramento de

172 KEVIN (2014) The debate between first to file and first to invent [en linea] Disponible en:
https://sites.udel.edu/cisc356/2014/04/22/the-debate-between-first-to-file-and-first-to-invent/ [Consultado
el 30 agosto de 2020]

173 CROUCH, D. (2009) First-to-file versus First-Inventor-to-File [en linea] Disponible en:
https://patentlyo.com/patent/2009/12/first-to-file-versus-first-inventor-to-file.html [Consultado el 30
agosto de 2020]

174 USPTO (2013) First Inventor to File Is Here: Learn How It Works [en linea] Disponible en:
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/newsletter/inventors-eye/first-inventor-file-here-learn-
how-it-works [Consultado el 30 de agosto de 2020]
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inventores, manteniendo las sanciones asociadas a quienes entreguen informacion falsa o

erréneal’.

Por su parte, en relacion con la parte “que presenta” de este sistema, es posible encontrar uno
de los cambios més significativos que introduce la reforma, el cual se relaciona con el
establecimiento de la novedad y las excepciones para considerar la invencidn incorporada al
estado del arte. La antigua norma establecia que una persona tenia derecho a una patente a
menos que la invencidn fuera conocida o utilizada por otros en el territorio, o estuviera
patentada o descrita en una publicacion impresa en el pais o en el extranjero, antes de que el
solicitante inventara la invencién. Ahora, la nueva norma indica que una persona tendra
derecho a una patente, a menos que la invencion reivindicada haya sido patentada, descrita
en una publicacion impresa, en uso publico, en una venta o esté disponible al publico antes
de la fecha efectiva de presentacion de la invencion reivindicada o, en otras palabras, la
norma previa consideraba la fecha de la invencién, mientras que la nueva norma considera

la fecha efectiva de presentacion.

6.3. La definicidon y determinacién del inventor en el Sistema Europeo de Patentes.

6.3.1. El Sistema Europeo de Patentes.

En Europa coexisten los sistemas de patentes nacionales y el sistema de patente regional de
proteccion para los inventos que “se remonta al proceso de negociacion (en los aiios sesenta
del siglo XX) y a la fase de posterior ratificacion del Convenio de Manich de 1973 sobre la
Patente Europea (CPE)”''®. Este Convenio, tuvo como objetivo unificar el derecho de
concesién de la patente en sus Estados miembros a través de la creacion de una Organizacion

Europea de Patentes conformada por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y un Consejo de

17> BOARDMANCLARK (2015) What does “first inventor to file” mean? [en linea] Disponible en:
https://www.boardmanclark.com/publications/ip-insights/what-does-first-inventor-to-file-mean
[Consultado el 30 de agosto de 2020]

176 ADRIAN, A. (2014) El nuevo régimen normativo de las patentes en el sistema de las patentes en el sistema
de la Unién Europea. Revista de Estudios Europeos N°64, Pags. 13-34
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Administracion (CA). Cabe destacar que el CPE y el CA no forman parte del ordenamiento

juridico de la Union Europeal’”.

En la actualidad, la Organizacién Europea de Patentes tiene 3 idiomas oficiales, a saber, el
inglés, francés y aleman, y forman parte 38 Estados miembro que son: Albania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Mdnaco, Paises Bajos, Macedonia del Norte, Noruega,
Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Suecia,
Suiza, Turquia y Reino Unido. Ademas, con 2 Estados de extensién no miembros, Bosnia y
Herzegovina y Montenegro y, finalmente, con 4 Estados de validacion no miembros,

Marruecos, Moldavia, Tnez y Camboya'’®,

Por otra parte, es preciso sefialar que en paralelo ha existido un constante proceso de
unificacion juridica en materia de propiedad industrial por gran parte de los Estados miembro

pues la mayoria forman parte del Convenio de Paris, el PCT y los ADPIC.

6.3.2. El inventor y sus derechos conforme al CPE.

El CPE no define la figura del inventor, pues es la ley nacional de los Estados participes la
Ilamada a regular aspectos especificos sobre el inventor y el titular de la patente. No obstante,
en casos contenciosos, como cuando es necesario determinar la relacion laboral o la validez
de un contrato, es posible aplicar otras legislaciones segun las normas de conflicto de

jurisdiccion existentes en cada territorio®’,

177 |bid.

178 EPO (2020) Facts and figures 2020 [en linea] Disponible en:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/09AC830BDBAC2749C12585280059CD40/SFile/e
po facts and figures 2020 en.pdf [Consultado el 15 de septiembre de 2020]

179 EPO (2019) A study on inventorship in inventions involving Al activity. Pag. 6.[en linea] Disponible en:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/SFile/Co
ncept of Inventorship in_Inventions_involving Al Activity en.pdf [Consultado el 15 de septiembre de
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De igual forma, se establece en la CPE que el derecho a la patente europea le pertenece al
inventor y asi estd regulado en el articulo 60 (1) de la Convencién que establece que “El
derecho a una patente europea pertenece al inventor o a su causahabiente”*®°. Luego, en su
numero (2) se opta por el sistema de “primero que presenta” sefialando que “Si dos 0 mas
personas han realizado una invencion independientemente una de la otra, el derecho a una
patente europea pertenecera a la persona cuya solicitud de patente europea tenga la fecha

mas temprana de presentacion, siempre que la primera presentacion se haya publicado 8.

Una consecuencia de lo anterior es que la determinacion del inventor no es fundamental pues
bastaria acreditar la primera presentacion. Sin perjuicio de ello, la CPE si le brinda cierta
importancia a la figura del inventor y le reconoce algunos derechos especificos®2. En efecto,
el 62 reconoce el derecho del inventor a ser mencionado como tal y el articulo 81 y la Regla
19(1) establecen el deber de sefialar el origen del derecho sobre la invencion si el solicitante
no es el inventor. En la misma linea, la Regla 19(3) sefiala el deber de comunicacion al
inventor que ha sido designado en la solicitud. Por otro lado, la Regla 20 indica que se debe
mencionar al inventor en la publicacion de la solicitud y, en seguida, la Regla 21 establece el

procedimiento de rectificacion respecto al designacion del inventor.

Finalmente, el articulo 60 (3) establece que “En el procedimiento ante la Oficina Europea
de Patentes se presumird que el solicitante esta legitimado para ejercer el derecho a la
patente europea”® y, por ende, en relacion con el ndmero (1) del mismo articulo, se
entendera que quién presenta es el inventor, su causahabiente o su cesionario®*, salvo prueba

en contrario.

180 EpPQ. Convenio sobre la patente Europea [en linea] Disponible en: https://www.epo.org/law-practice/legal-
texts/html/epc/2016/e/ar60.html [Consultado el 15 de septiembre de 2020]

181 |bid.

182 Algunos autores los han denominado “derechos morales del inventor”.

183 EPQ. Convenio sobre la patente Europea [en linea] Disponible en: https://www.epo.org/law-practice/legal-
texts/html/epc/2016/e/ar60.html [Consultado el 23 de septiembre de 2020]

184 Ibid.
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6.3.3. La definicion y determinacion del inventor en Reino Unido, Francia y

Alemania.

Entendiendo el marco regional de la patente en Europa y su relacion con la figura del
inventor, cabe analizar la legislacion nacional. Para efectos de este trabajo se analizara
brevemente la definicion y determinacidn del caracter de inventor en tres Estados miembro:

Reino Unido, Francia y Alemania.

6.3.3.1. Una breve mirada a la definicion y determinacion del inventor en Reino
Unido.

En primer lugar, la UK Patents Act de 1977 sefiala en su seccion 7 que el derecho para
solicitar y obtener una patente de invencion y el derecho a ser mencionado como inventor le
pertenece a cualquier persona que haya hecho una solicitud de patente de manera individual
o conjunta®. No obstante, en su inciso segundo letra a) aclara que se otorgara una patente
de invencion, de manera preliminar, al inventor o coinventores®, Lo anterior es importante
pues en virtud de esta disposicién los tribunales han establecido que para poder dilucidar
quién tiene el derecho a solicitar una patente, se debe, en primer lugar, determinar al

inventor®’,

Asi, en lamisma linea, se indica en el inciso tercero de la misma seccion que para los términos
de esta norma, el inventor sera el inventor real (actual deviser) de lainvencion y el coinventor

se interpretara en los mismos términos'®. La jurisprudencia ha definido al inventor real como

18 REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en linea] Disponible en:
https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-7-right-to-apply-for-and-obtain-a-patent
[Consultado el 23 de septiembre de 2020]

186 |bid.
187 House of Lords of the Parliament of the United Kingdom (2007) Rhone-Poulenc Rorer v. Yeda Research and
Development Company Limited. Pag. 8. [en linea] Disponible en:

https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/Idjudgmt/jd071024/yeda.pdf [Consultado el 23 de
septiembre de 2020]

188 REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en linea] Disponible en:
https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-7-right-to-apply-for-and-obtain-a-patent
[Consultado el 23 de septiembre de 2020]
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aquella persona natural que ide6 el concepto inventivo®®®

, es decir, quién contribuy¢ a la
concepcion de la invencion. En concreto, se ha dictaminado que el concepto inventivo puede
residir en una idea y puede abarcar los medios para la realizacion de esta'®. En ese sentido,
la jurisprudencia ha precisado que cuando la invencidn sea una combinacion de elementos
conocidos individualmente, el inventor es la persona que, en esencia, hizo la combinacion de
ellos'®L. Para lo anterior, se debera evaluar tanto las pruebas aportadas por las partes sobre la
naturaleza del concepto inventivo y quién contribuyé a él. Esto suele ser bastante complejo
pues existe una relacion discontinua entre la invencion reivindicada y el estado del arte, limite
que a menudo no logra ser reconocido ni por los propios inventores — conforme han

expresado los propios tribunales!®2,

Alguna parte de la jurisprudencia opina que para poder determinar al inventor se debe
analizar en primer lugar la invencion, es decir, identificar los conceptos inventivos que
subyacen a la invencidn y resolver quién ided las actividades inventivas contenidas en dicha
invencion!®®, En este orden de ideas, ABDUSSALAM indica que para definir la invencion
se debe prestar especial atencion a la memoria descriptiva, incluso en algunos casos por sobre

las reivindicaciones!®,

Por su parte, el Gltimo inciso de la seccion 7 zanja que, salvo que se establezca lo contrario,

se considerara que la persona que presenta una solicitud de patente sera la persona que tiene

189 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON’S APPLICATIONS (2005) Reports of Patent, Design and Trademark Cases,
Volumen 122:7, Pag. 220-242. [en linea] Disponible en: https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpcll [Consultado
el 25 de septiembre de 2020]

190 1pO UK (2000) Birtles, Lovatt y Evode Ltd. v. Minnesota Mining & Manufacturing Company, 0/237/00 [en
linea] Disponible en: https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/p-challenge-decision-results-
bl?BL_Number=0/237/00 [Consultado el 25 de septiembre de 2020]

191 Henry Brothers (Magherafelt) Ltd v. The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office (1997) Reports
of Patent, Design and Trade Mark Cases, Volumen 114, Asunto 17, P4g. 693-720, [en linea] Disponible en:
https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpc11[Consultado el 30 de septiembre de 2020]

192 House of Lords of the Parliament of the United Kingdom (2007) Rhone-Poulenc Rorer v. Yeda Research and
Development Company Limited. Pag. 9. [en linea] Disponible en:
https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/Idjudgmt/jd071024/yeda.pdf [Consultado el 23 de
septiembre de 2020]

193 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON’S APPLICATIONS (2005) Reports of Patent, Design and Trademark Cases,
Volumen 122:7, Pag. 220-242. [en linea] Disponible en: https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpcll [Consultado
el 30 de septiembre de 2020]

194 ABDUSSALAM, M. (2014) Identifying ‘the invention’ in Inventorship Disputes. Scripted, Volumen 11, Asunto
1. Pag. 68.
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derecho a obtener una patente en virtud del inciso segundo y, si son dos o mas, se les

considerara parte de una solicitud conjuntal®.

Ahora, en términos similares a la CPE, la seccion 13 de la UK Patents Act establece el
derecho del inventor a ser mencionado en toda solicitud de patente de invencion publicada y
patente de invencion concedida. A su vez, en su inciso segundo, se dispone la obligacion de
acompariar una declaracion que identifique a la persona o conjunto de personas que se cree
que es el inventor o son el grupo de inventores y, en el caso de que el solicitante no sea el
inventor, se debera indicar como derivoé el derecho en él. Para los efectos de lo anterior, la
Oficina solicita la presentacion del Formulario de Patente 7 0 “Declaracion de inventor y
derecho a la concesion de una patente” segun lo establecido en la Regla 10 de la UK Patents
Act. Ahora, respecto al derecho de derivacion, el Manual de Formalidades sefiala que existen
varias maneras de adquirir dicho derecho, por ejemplo, a través de una cesion o un contrato
de trabajo, cuestion regulada en la seccion 39 de la UK Patents Act!®. Por dltimo, si dicha

informacion no es acompafiada, la solicitud se entendera retirada®®’.

Finalmente, cabe mencionar que la UK Patents Act contiene mecanismos para determinar
quién tiene derecho a obtener una patente. Por un lado, se encuentra el procedimiento
regulado en la seccion 8 para aquellas disputas que surjan antes o durante la tramitacion vy,
por otro, el procedimiento reconocido en la seccion 37 sobre los conflictos que surjan luego

de que la patente haya sido concedida *%.

195 REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en linea] Disponible en:
https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-7-right-to-apply-for-and-obtain-a-patent
[Consultado el 23 de septiembre de 2020]

1%  REINO UNIDO. Formalities Manual (online version) [en linea] Disponible en:
https://www.gov.uk/guidance/formalities-manual-online-version/chapter-3-the-inventor [Consultado el 23
de septiembre de 2020]

197 REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en linea] Disponible en:
https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-13-mention-of-inventor [Consultado el 23 de
septiembre de 2020]

19 REINO UNIDO. The Patents Act 1977 (as amended) [en linea] Disponible en:
https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977/section-37-property-in-patents-and-applications-and-
registration-determination-of-right-to-patent-after-grant [Consultado el 23 de septiembre de 2020]
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6.3.3.1.1. La interpretacion del sistema “primero que presenta” en Reino Unido.

La jurisprudencia de Reino Unido ha entendido que la regla “el primero que presenta” trata
sobre validez y no sobre quién debe ser reconocido con el derecho a solicitar la patente. En
ese sentido, se ha planteado que este principio se vincula directamente con el requisito de la
novedad y estd en concordancia con el articulo 60(1) de la CPE. De este modo, se entiende
que se trata de un principio que determina quién tiene derecho a solicitar una patente de
invencion, en términos generales y abstractos, y no respecto a la patente de invencion
solicitada en el caso concreto o, dicho de otro modo, la segunda persona en presentar no
tendria derecho a la patente porque dicha solicitud de patente careceria del requisito de

novedad y no porque llego tarde respecto de aquel que presentd primero®®®.

6.3.3.2. Una breve mirada a la definicién y determinacién del inventor en Francia.

En Francia, el Codigo de Propiedad Intelectual (code de la propriété intellectuelle ) sefiala
en su articulo L611-6 que el derecho al titulo de propiedad industrial respecto a las
invenciones le pertenece al inventor (inventeur) o su causahabiente (a son ayant cause)?®,
luego, en su inciso segundo, se indica que si varias personas han creado la invencion de forma
independiente, dicho derecho de propiedad industrial le correspondera a quién justifica la
fecha de presentacion mas temprana®®!, es decir, Francia en su Codigo de Propiedad

Intelectual opta por el sistema “primero que presenta”.

19 House of Lords of Parliament of United Kingdom (2005) Synthon BV v. Smithkline Beecham plc, UKHL 59
[en linea] Disponible en: https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/Idjudgmt/jd051020/synth.pdf "-
[Consultado el 25 de septiembre de 2020]

200 FRANCIA. Céde de Ia propiété intellectuelle. [en linea] Disponible  en:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte Ic/LEGITEXT000006069414/2020-11-02/ [Consultado el 1 de
octubre de 2020]
201 FRANCIA. Céde de la propiété intellectuelle. [en linea] Disponible  en:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte Ic/LEGITEXT000006069414/2020-11-02/ [Consultado el 1 de
octubre de 2020]
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Aun cuando la legislacion francesa se refiere en reiterados pasajes al inventor, no existe una
definicion para dicha figura ni una forma de determinacion de su caracter de tal. La respuesta
por parte del Grupo Nacional de Francia a la pregunta “Q244” sobre la determinacion del
inventor en invenciones multinacionales (Inventorship of multinational inventions) hecha en
el afio 2015 por la Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(AIPPI) cita al autor MATHELY?2% para indicar a qué se refiere la determinacion del inventor
en Francia. Dicho autor sefiala en primer lugar que la invencion consiste en los medios
capaces para lograr un resultado y, por lo tanto, el inventor sera aquella persona que descubre
estos medios. En ese sentido, se desprenderia que plantear un problema o indicar un objetivo
no es inventar, pues no se da una solucidén. En ultimo término, la cita finaliza expresando dos
casos practicos indicando que, no sera inventor: (1) quién expresa el deseo de obtener un
resultado dejando a otros la tarea de encontrar los medios para lograrlo; y, (2) el industrial
que al encargar la creacion de una maquina impone una serie de requisitos y obligaciones,

pero no la forma de realizarla?®,

En el mismo documento, también se sintetiza la posicion de la jurisprudencia francesa
respecto a la determinacion del inventor e indica que la regla general es que se presuma la
calidad de inventor respecto de quién es designado como tal, por cierto, con la posibilidad de
ser desvirtuada por quién alegue lo contrario. Asi también, se indica que el creador debe
demostrar que desempefié un papel activo en las etapas de formalizacion, desarrollo técnico
y finalizacion de la invencion. Por otro lado, se expresa que la jurisprudencia ha establecido
que quién pretende ser el creador de la invencion debe acreditar que contribuyd a la actividad
inventiva de los productos patentados y que quién quiera reclamar la calidad de inventor, no
sera suficiente argumentar que gestiond y coordiné los trabajos de investigacidn o establecio
los logros o resultados esperados de la investigacion, tampoco sera suficiente si se indica que

se realizaron simples tareas de implementacion?®,

En lo relativo a la alusion del inventor en las solicitudes de patente francesas, ello se regula

en el Cédigo de Propiedad Intelectual en su articulo L611-9 que establece que el inventor

202 Mathély, P. (1974) Le droit francais des brevets d’invention, Journal des notaires et des avocats, Pag. 365.
203 A|PPI FRANCE (2015) Inventroship of multinational inventions (Question Q244) [en linea)] Disponible en:
http://www.aippi.fr/upload/2015%20Rio%20de%20Janeiro/rapport-q244-en-final.doc [Consultado el 5 de
octubre de 2020]

204 1bid.
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205 También, ahora

debe ser mencionado en la patente y este se puede oponer a dicha mencion
cémo requisito de la solicitud de patente, se menciona en el articulo R612-10 del reglamento
que se debe designar al inventor y, en el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea
el tinico, la designacion se debe hacer en un documento separado?®. En los casos en que falte
tal mencidn, se notificarad al solicitante para que regularice la situacion en el plazo de 16
meses a partir de la fecha de prioridad o a traves de una peticion ante la Oficina, en el caso
de una patente ya concedida®®’. Ahora, para poder eliminar la mencion de un inventor en la
solicitud, se exige que se presente prueba respecto del consentimiento de éste para ser
eliminado. Por el contrario, si Sse quiere agregar un inventor, no se requerira su

consentimiento?%,

Finalmente, el reglamento del Codigo de Propiedad Intelectual sefiala en su articulo R612-
45 que, si no se regulariza lo correspondiente a la designacion del inventor, en los términos
del articulo R612-10, y en los plazos establecidos en el articulo R612-11, la solicitud sera
rechazada®®®. Sin perjuicio de lo anterior, en el derecho francés no se puede denegar una
solicitud de patente en base a un error en la designacion del inventor ni tampoco cuenta como
una causal de nulidad, segun lo enumerado en el articulo L613-12 del Codigo?'°. El criterio
anterior se ha confirmado recurrentemente por la jurisprudencia®!l. En cualquier caso, se ha
dejado abierta la via civil para que el inventor no designado obtenga reparacién en virtud de
las reglas generales sobre responsabilidad civil o alegando una violacion al “derecho moral

del inventor”?!2,

205 FRANCIA. Céde de Ia propiété intellectuelle. [en linea] Disponible  en:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte Ic/LEGITEXT000006069414/2020-11-02/ [Consultado el 5 de
octubre de 2020]

206 hid.

207 |bid.

208 |bjid.

209 |bjid.

210 |bjid.

211 AIPPI France (2015) Inventorship of multinational inventions (Question Q244) [en linea] Disponible en:
http://www.aippi.fr/upload/2015%20Rio%20de%20Janeiro/rapport-q244-en-final.doc [Consultado el 5 de
octubre de 2020]

212 |bid.
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6.3.3.3. Una breve mirada a la definicion y determinacion del inventor en Alemania.

La seccion 6 de la Ley de Patentes de Alemania (Patentgesetz) expresa que el derecho a la
patente pertenecera al inventor o a su causahabiente. Ademas, indica que si dos 0 méas
personas han realizado una invencion, el derecho les pertenecerd conjuntamente. Ahora, si
dos 0 mas personas han realizado la invencion de forma independiente entre si, el derecho le
pertenecerd a la persona que haya presentado primero la solicitud de invencién en la Oficina

213

de Patentes Alemana<*°, es decir, esta legislacion también sigue el sistema “primero que

presenta”.

Luego, en la seccion 7 del mismo cuerpo normativo se establece que, para evitar retrasar el
examen de fondo de la solicitud por la necesidad de esclarecer la identidad del inventor, se

presumira que el solicitante cuenta con el derecho a solicitar una patente de invencion?,

Por su parte, la seccion 37 establece que luego de los quince meses siguientes a la
presentacion o fecha de prioridad invocada, con posibilidad de prorroga, el solicitante debera
designar al inventor o inventores y declarard que ninguna persona méas particip6 en la
invencion. Ahora bien, en el caso de que el solicitante no sea el inventor, se debera indicar
coémo se adquirié el derecho a la patente. Por Gltimo, en la misma linea de la seccién 7, se
expresa que la exactitud de las declaraciones no serd verificada por la Oficina de Patentes

Alemana?®®,

Sin perjuicio de lo anterior, la seccion 63 de la Ley de Patentes Alemana, indica que la
primera publicacion, la especificacion de la patente y la publicacion de la concesion de la
patente deben mencionar al inventor cuando haya sido designado, ademas, se establece el

derecho del inventor a renunciar a ser mencionado.

Respecto a la falta de designacion o una designacion erronea, el solicitante o titular de la

patente y la persona nombrada erréneamente como inventor estdn obligados a dar su

213 ALEMANIA. Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz (2017) Patentgesetz [en linea]
Disponible en: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch patg/englisch patg.html#p0066 [Consultado el
10 de octubre de 2020]

214 |bid.

215 |bid.
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consentimiento para corregir o completar la designacion. En seguida, se indica que este
consentimiento es irrevocable y que la presentacion de una accion para obtener la declaracion

sobre el consentimiento no retrasara la concesion de la patente?®.

No obstante, la constante referencia al inventor de la Ley de Patentes Alemana, el inventor
como tal no esta definido en la ley y, en consecuencia, tampoco se establecen criterios para
su determinacion. En esta linea, ha sido la jurisprudencia alemana la que ha configurado una

definicion y ciertos criterios para su determinacion.

Asi, respecto a la definicion de la figura del inventor, la jurisprudencia alemana ha
establecido que se deben cumplir dos condiciones: en primer lugar, el inventor debe hacer
una contribucion sustancial al problema resuelto por la invencion y dicha contribucion puede
ser creativa, pero no necesariamente inventiva?l’; y, en segundo lugar, la contribucion debe

ser intelectual, es decir, debe originarse en la persona y no seguir instrucciones de otros?8,

Asi también, se ha establecido que, para determinar la contribucién creativa, no basta
observar las reivindicaciones, sino que también se deben analizar la memoria descriptiva y
los dibujos, pues todos estos elementos en su conjunto son susceptibles de expresar la
creatividad del inventor?®® o, en otras palabras, la invencion es un concepto amplio que se

puede extraer de las reivindicaciones, la memoria descriptiva y los dibujos.?%°.

216 |pid.

217 EISENFUHR SPEISER 2013) Recent Case Law in German Patent Law. Pag. 18. [en linea] Disponible en:
https://www.eisenfuhr.com/sites/default/files/2019-

03/recent_case law_in_german_patent law_ 2013 0%281%29.pdf [Consultado el 11 de octubre de 2020]
218 EPQO (2019) A study on inventorship in inventions involving Al activity. Pag. 17. [en linea] Disponible en:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/SFile/Co
ncept of Inventorship in Inventions involving Al Activity en.pdf [Consultado el 11 de octubre de 2020]
219 EISENFUHR SPEISER (2013) Recent Case Law in German Patent Law. Pag. 18. [en linea] Disponible en:
https://www.eisenfuhr.com/sites/default/files/2019-

03/recent_case law_in_german_patent law_ 2013 0%281%29.pdf [Consultado el 11 de octubre de 2020]
220 EPQ (2019) A study on inventorship in inventions involving Al activity. Pag. 17. [en linea] Disponible en:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/SFile/Co
ncept of Inventorship in Inventions involving Al Activity en.pdf [Consultado el 11 de octubre de 2020]
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6.4. La definicion y determinacion del inventor en el Sistema de Patentes de Japon.

6.4.1. Contexto de la propiedad industrial en Japén.

El pais del sol naciente se ha caracterizado en su historia reciente por grandes procesos de
adaptacion economicos y culturales. Por ejemplo, a fines del siglo XIX se produjo la
Restauracion Meiji que consistio en un proceso de apertura mundial que terminaba con casi
tres siglos de aislamiento geografico y politico de dicho pais??'. En cuanto a la regulacion de
la propiedad industrial, Japon partio con un incipiente sistema, con normativa improvisada y
con un constante esfuerzo de adaptacion para lograr unirse al sistema internacional???, A
partir del proceso de reconstruccion luego de la Segunda Guerra Mundial, Japon adopté un
modelo de crecimiento basado en la ciencia y en la innovacion tecnoldgica. En virtud de lo
anterior, entre 1953 y 1971, existi6 un crecimiento sostenido de cerca del 9% anual®®. Con
grandes niveles de productividad tecnoldgica, el pais Ileg6 a tener un indice de crecimiento
incluso mayor al de Estados Unidos, Alemania Federal, Francia y el Reino Unido??*. De este
modo, en palabras de ARISTIZABAL “[e]ste apogeo basado en desarrollos tecnoldgicos
fue el sustrato por medio del cual se inicié un proyecto de incentivacion, concientizacion y
proteccion de la propiedad industrial que luego permitié salvaguardar todo aquello que se
fue estructurando en materia de signos distintivos y nuevas creaciones durante este
periodo”??°, Este proceso se centrd en la proteccion de la propiedad intelectual y las acciones
planteadas se enfocaron, en primer lugar, en prevenir y disuadir ex ante para evitar la

vulneracion de dichos derechos y, en segundo lugar, en reprender y resarcir ex post para

221 BCN (2011) Las virtudes y desafios del sistema de innovacién en Japén [en linea] Disponible en:
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/japon-innovacion [Consultado el 15 de octubre de
2020]

222 |bid.

223 CERVERA, J.A. (2011) Ciencia, Innovacién y Desarrollo Econdmico en Asia Oriental: lecciones para América
Latina. Revista gestion de las personas y tecnologia. Instituto Tecnoldgico y de Estudios Superiores de
Monterrey, México, Pag. 44-53 [en linea] Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4120948.pdf [Consultado el 15 de octubre de 2020]

224 |bid.

225 ARISTIZABAL VELASQUEZ, D. (2012). Evolucién y consolidacién del sistema de propiedad industrial japonés:
una mirada al proceso de transformacion del manejo de la propiedad industrial en Japdn. Revista La Propiedad
Inmaterial, (16), 137-176. [en linea] Disponible en:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3268 [Consultado el 15 de octubre de
2020]
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castigar las vulneraciones consumadas. Asi, como medida preventiva, se cred conciencia en
los consumidores sobre la importancia de la propiedad intelectual, se adoptaron leyes y
tratados internacionales y se incentivaron medidas en el mundo privado, y, como medida
represiva, se robustecieron las normas contra la infraccion sobre derechos de propiedad
intelectual. Asi, por ejemplo, se establecieron sanciones penales para las usurpaciones de
derechos de propiedad industrial con penas de hasta 10 afios de prision y multas de 10
millones de yenes para personas naturales y hasta 300 millones para empresas?®.

En resumen, Japon optd por establecer la ciencia, tecnologia e innovacion como el motor
esencial de su economia y para lograr aquello debid robustecer su sistema de propiedad
intelectual e industrial, educando acerca de su importancia, agilizando sus procedimientos de
registro y sancionatorios y actualizando su legislacion. En este contexto, la figura del inventor
cobra relevancia pues, como hemos visto anteriormente, es uno de los ejes principales del

sistema de patentes.

6.4.2. La definicion y determinacion del inventor en Japon.

En la normativa japonesa no se encuentra definida la figura del inventor ni su determinacion.
No obstante, la jurisprudencia y la doctrina han establecido ciertos lineamientos para su
identificacion. Asi, por ejemplo, para construir una definicidn de inventor, la jurisprudencia
se ha basado en el articulo 2 nimero 1 de la Ley de Patentes Japonesa, que define la invencion
en relacion al inciso primero del articulo 29 sobre las condiciones de patentabilidad. En esa
linea, la sentencia de la Primera Banca Menor de la Corte Suprema de 13 de octubre de 1977
sefiala que un inventor es una persona que particip6 en una creacion altamente avanzada de
ideas técnicas utilizando las leyes de la naturaleza, o en otras palabras, es aquella persona
que se involucro en la actividad creativa para estructurar las ideas técnicas de manera

concreta y objetivamente suficiente??’.

226 |pid.
227 Tribunal Superior de la Propiedad Intelectual de Japdn, Tercera Sala, Sentencia del Caso N°2007(Ne) 10037
del 29 de mayo de 2008.
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Por su parte, cabe mencionar que el articulo 36 nimero 1 punto (ii) de la Ley de Patentes
Japonesa dispone que la solicitud de patente debe contener el domicilio o residencia del
inventor o inventores??®, No obstante, dado que se ha adoptado un sistema “primero que
presenta” la Oficina de Patentes de Japon no suele solicitar mas documentos relacionados
con el inventor o la cesion de derechos respecto del solicitante. En definitiva, el solicitante

decide a quién nombrara inventor en la solicitud?%®.

6.4.3. Determinacion del inventor en Japdn segun la doctrina del profesor Kotaro

Kageyama

Desde la doctrina, el académico KAGEYAMA explica que el reconocimiento del inventor
se puede derivar de dos criterios, el primero a partir de la definicion de “invencion” y el
segundo a partir de las etapas de formacion de la invencion®®; asi también, estructura todo
un planteamiento para determinar al inventor y al coinventor que explicaremos a

continuacion.

6.4.3.1. Criterio a partir de la definicidén de invencion.

El articulo 2 nimero 1 de la Ley de Patentes de Jap6n indica que una invencion significa una

“creacion muy avanzada de ideas técnicas utilizando las leyes de la naturaleza?®. Para

228 JAPON. Patent Act. Act. N° 121 de 1959. Japanese Law Translation [en linea] Disponible en:
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=18&c0=01&x=32&y=19&Kky=%E7%89%B9
%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10&id=42&Ilvm=8&re=02&vm=02 [Consultado el 20 de octubre de 2020]

229 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 703.

230 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 700.

21 JAPON. Patent Act. Act. N° 121 de 1959. Japanese Law Translation [en linea] Disponible en:
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&c0=01&x=32&y=19&Kky=%E7%89%B9
%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10&id=42&Ilvm=&re=02&vm=02 [Consultado el 20 de octubre de 2020]
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KAGEYAMA, el término “leyes de la naturaleza” se refiere a los principios de 1a fisica y la

quimica, entendiendo el término “principios” de una manera amplia y flexible?2,

A partir de esta definicion, el KAGEY AMA plantea que, al ser una creacion a partir de ideas
técnicas, la invencion debe contar con elementos distintivos. Tales elementos son
estructurales pues lo distinguen del estado del arte y se vinculan directamente con los
requisitos de la patente de invencién. En efecto, estos elementos tienen relacion con asuntos
que aun no son de conocimiento publico (novedad) o con la inventiva o creatividad (nivel

inventivo)?3,

En definitiva, KAGEYAMA concluye que quién participd en la creacién de los elementos

estructurales distintivos de la invencion, debe ser identificado como inventor?34,

6.4.3.2. Criterio a partir de las etapas de formacién de la invencion.

KAGEYAMA identifica tres etapas en el proceso de invencion, la primera es una etapa
preliminar en la cual se plantea el “propoésito de la invencion” o “el problema que quiere ser
resuelto”, por ejemplo, el propdsito de un avién es volar. Para el autor, este proceso previo
no cuenta con la originalidad o creatividad de las siguientes etapas de formacién de la
invenciony, por lo tanto, aquel que participe solo en esta etapa previa no debe ser considerado

inventor?®,

Respecto a las etapas de formacion de una invencién propiamente tales, KAGEYAMA las
divide en la “Concepcion” y en la “Encarnacion de la Concepcion” (Embodiment of

conception)z®.

En lo referido a la etapa de la Concepcion, el autor hace énfasis en distinguir la “mera

intuicion” de la “concepcion basada en un principio” donde su principal diferencia es que la

232 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 700.

23 |bid.

4 |bid.

35 |bid.
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segunda se basa en elementos técnicos y cientificos, es decir, en un “principio ”. Quien aporto

en esta etapa de formacion desde la mera intuicion, no debe ser considerado inventor?®’.

Respecto a la etapa de la “Encarnacion de la Concepcion”, sostiene que esta puede ser
subdividida en las siguientes etapas: (1) establecimiento de un modelo; (2) realizacion de
calculos y experimentos; (3) modificacion del modelo; y, (4) terminacion por repeticion de

los procesos anteriores?3,

Teoricamente, la invencion nace a partir de la concepcion basada en un principio y el
establecimiento del modelo, sin embargo, el desarrollo tecnoldgico es mas complejo vy asi,
KAGEYAMA sefala que si se identifica un fendmeno reproducible mediante la repeticién
de experimentos y se obtiene un producto bajo ciertas condiciones experimentales, se ha
creado una invencion y en este caso, el producto y las condiciones experimentales
constituyen “el establecimiento de un modelo” y el fendmeno reproducible se puede

considerar como una alternativa a un “principio”?.

Finalmente, el autor llega a la conclusion de que para reconocer al inventor el criterio debe
observar si existio contribucién que llegue al nivel de configurar una concepcion basada en
un principio y el establecimiento del modelo o descubrir un fenédmeno reproducible en
condiciones experimentales determinadas y obtener los efectos deseados en el producto, de
otro modo, todo aporte que no cumpla con dicho estandar se considerara solo una actividad

de asistencia®*.

6.4.3.3. La determinacion del inventor en invenciones conjuntas.

La Ley de Patentes de Japon no determina el concepto de invencién conjunta. Sin embargo,

KAGEYAMA la define como aquella invencion realizada en cooperacion por dos 0 mas

237 |bid.

238 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 701.

239 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 702.
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personas que proporcionaron las actividades necesarias para formar la invencion a traves de
un compromiso subjetivo entre ellas?*!. A partir de esta definicion, el autor divide en dos los
requisitos de la invencién conjunta; por un lado, estan los aspectos objetivos, que son las
actividades necesarias para formar la invencion; y, por otro lado, existen los aspectos
subjetivos, que son las comunicaciones y el compromiso de las personas entre ellas. En
concreto, los aspectos objetivos son los elementos estructurales distintivos de la invencion y
la contribucion a la concepcidn basada en un principio o al establecimiento del modelo y, los
aspectos subjetivos, se relacionan con la intencion de avanzar en la investigacion y desarrollo
a través del intercambio de conocimiento, consejos, instrucciones, etc.?*?. Si bien, ambos
requisitos deben existir para ser considerado coinventor, KAGEYAMA propone que, si la
persona contribuyo a los aspectos objetivos, estara involucrada directamente en la formacion
de lainvencidn y si, por otro lado, se relacion6 desde un aspecto subjetivo respecto elementos
objetivos, estara involucrada de manera indirecta y su participacion en la invencién

dependera de su nivel de contribucion®®.

De este modo, bajo el razonamiento anterior, KAGEYAMA sefiala que en el caso de
subcontratar a una empresa para que realice ciertos experimentos o mediciones, se podria
satisfacer en cierta medida el requisito de contribucion a los aspectos objetivos de la
invencién. Sin embargo, en ningln caso la empresa externa cumplira el requisito subjetivo,
pues su aporte fue la realizacién de una actividad concreta sin ningin compromiso de
colaborar en el avance de la investigacion y desarrollo. No obstante, el autor advierte que en

algunos casos reales es dificil identificar el aspecto subjetivo de una persona involucrada**,

241 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 703.
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243 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
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6.4.3.4. Criterios para determinar a un inventor en invenciones conjuntas.

Como se sefialé anteriormente, el primer criterio para determinar al inventor y que también
puede ser aplicado a invenciones conjuntas, es establecer si una persona contribuyd a la
concepcidn basada en un principio o en el establecimiento de un modelo. Para todos los casos,
es preciso entonces aclarar el alcance del principio y el modelo. Esta aclaracion es el primer
factor para analizar la participacion de una persona en la invencion. El segundo factor que
sefiala el autor dice relacion con la facilidad para predecir el modelo a partir del principio.
Dada la complejidad de las invenciones, KAGEY AMA propone una distincion previa seguin
el tipo de invencion y las clasifica en invenciones de objeto fisico e invenciones de

material?*.

6.4.3.5. Invenciones de objeto fisico e invenciones materiales.

La invencion de objeto fisico se centra en la estructura fisica, la forma del producto o la
combinacion existente entre sus componentes, mientras que la invencion de materiales se

centra en la propiedad material del producto y su transformacion?.

Respecto a las invenciones de objeto fisico, es facil a partir de un principio predecir un
modelo y, por lo tanto, quién haya contribuido a la concepcion basada en el principio puede
ser inventor. Por el contrario, si la persona solo contribuy0 al establecimiento del modelo, no
deberia ser reconocida como inventor pues es tal la facilidad de prediccion del modelo a

partir del principio que careceria de toda originalidad®*’.

245 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 706.

245 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 707.
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En la situacion opuesta, es decir, cuando es dificil predecir el modelo a partir del principio,
la persona que contribuy0 en establecimiento del modelo y en la realizacion de experimentos

puede ser considerada como inventor ademas de quién contribuyd al principio®*,

Por otra parte, en el caso de invenciones materiales, generalmente es dificil identificar el
principio. De hecho, muchas veces el principio se debe sustituir por un fenémeno
reproducible que es descubierto a partir de la experimentacion. En estos casos, el
establecimiento del modelo y el principio se integrany, por lo tanto, la a persona que participa

en tales actividades deberia considerarsele como inventor2*°,

Ahora bien, cuando es posible identificar y distinguir el principio, pero es dificil predecir el
modelo a partir de él, seran considerados inventores la persona que proponga el principio y

la persona que establezca el modelo?®,

Finalmente, KAGEYAMA plantea que es posible clasificar las invenciones segun el area
técnica y su aplicabilidad industrial. Asi, la invencion sera del campo de la arquitectura,
ingenieria civil, mineria, quimica, farmacéutica, etc. Cada area tiene su principio principal,
por ejemplo, en el campo de la quimica se utilizan los principios de la quimicay su resultado,
generalmente, es una invencion material. De este modo, desde el campo técnico se puede
clasificar la invencién en invencion de objeto fisico o invencién material. Sin perjuicio de

que existen variadas combinaciones, esta perspectiva puede ayudar a su determinacion??,

248 |bid.

249 1bid.

250 |bid.

1 KAGEYAMA, K. (2010) Formation of invention / joint invention and recognition of inventor / joint inventor.
Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 5, N°10. Pag. 708.
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6.4.4. Las reivindicaciones y la determinacion del inventor en Japoén.

Se ha sefialado que, para determinar al inventor en Japdn, se debe observar reivindicacion
por reivindicacion y, por lo tanto, si se elimina, modifica o restringe una reclamacion, la

determinacion de la persona del inventor también puede verse modificada??.

En la misma linea, la jurisprudencia japonesa ha expresado que si se restringe una
reivindicacion por una enmienda u otra razon durante el periodo que va desde la presentacion
hasta el registro, ello podria afectar el reconocimiento de los inventores y su porcentaje de

contribucién a la invencion.?°?

6.4.5. El deber de nombrar a los inventores en la solicitud de patente japonesa.

La Ley de Patentes de Japdn no establece como causal de rechazo de la solicitud de patente
el hecho de no nombrar a los verdaderos inventores de la invencion; sin embargo, si indica
que, en virtud del articulo 38, la solicitud solo puede ser presentada con el consentimiento de

Ve

todos los copropietarios®®*; asi, entendiendo que el inventor puede ser uno de los
copropietarios, la solicitud de patente puede ser rechazada como lo indica el articulo 49 (ii)
en el examen de otorgamiento. Ahora bien, si la patente se encuentra concedida, ella puede
ser invalidada por el articulo 123 numero 1 punto (ii), respecto al incumplimiento del articulo
38, y por el punto (vi) respecto a la patente concedida que fue presentada por una persona

que no es el inventor?®,

252 AIPPI (2015) Inventorship of Multinational Inventions, Summary Report Question 244 [en linea] Disponible
en: https://www.aippi.fr/upload/2015%20Rio%20de%20Janeiro/sr244english.pdf [Consultado el 5 de
noviembre de 2020]

253 Corte del Distrito de Tokyo, 46ta Sala Civil (2006) Caso N° 2002(Wa) No.8496 [en linea] Disponible en:
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei en/189/000189.pdf [Consultado el 3 de noviembre de 2020]
254 JAPON. Patent Act. Act. N° 121 de 1959. Japanese Law Translation [en linea] Disponible en:
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=18&c0=01&x=32&y=19&Kky=%E7%89%B9
%E8%A8%B1%E6%B3%95&page=10&id=42&Ilvm=8&re=02&vm=02 [Consultado el 3 de noviembre de 2020]
25 |bid.
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En este sentido, la jurisprudencia ha sefialado que la carga de la prueba recae sobre quién
presenta la demanda de invalidacion y dichas pruebas deben ser claras, especificas, concretas
y detalladas sobre el hecho de como se realizé la invencion?®.

256 Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Tercera Sala (2017) Caso 2015 (Gyo-Ke) 10230 [en linea]
Disponible en: https://www.ip.courts.go.ip/app/files/hanrei_en/153/002153.pdf [Consultado el 5 de
noviembre de 2020]
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7. CAPITULO QUINTO: PROPUESTA DE DEFINICION DEL CONCEPTO
DE INVENTOR PARA CHILE.

7.1. Propuesta de definicion del concepto de inventor y sus caracteristicas.

7.1.1. Elementos para construir una definicion de la figura del inventor a partir

de ciertos aspectos normativos.

Coémo sefialamos anteriormente, la Ley N°19.039 y su reglamento no define la figura del
inventor, pero si entregan ciertas pistas para construir una definicion. Los elementos mas
importantes son el concepto legal de la invencion, los requisitos de la patente de invencion y

la institucion de la invencidn en servicio.

7.1.1.1.Elementos para construir una definicion de la figura del inventor a partir del

concepto legal de invencion.

En la revision del tratamiento de la definicion del inventor en el derecho comparado pudimos
observar que, por ejemplo, en Japon se construye una definicion de la figura del inventor a
partir de la definicion legal del concepto de invencién. En Chile, la definicidn de invencion
es mucho mas simple y entrega pocos elementos para la construccién de una definicion del
inventor, a saber, el articulo 31 de la Ley N°19.039 indica que “Se entiende por invencion
toda solucion a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial ”®®'. A partir
de esta definicion, nos podemos aventurar a sefialar que, en primer lugar, el inventor es aquel
que realiza una invencion, en segundo lugar, esta invencién es una solucion a un problema
de la técnica, es decir, el inventor desarrolla una actividad que es solucionar un problema de

la técnica y, en tercer lugar, que dicha solucién se enmarca u origina un quehacer industrial.

27 bid.

87



7.1.1.2. Elementos para construir una definicion de la figura del inventor a partir

de los requisitos de la patente de invencién.

El primer requisito de una invencion patentable es la novedad, que consiste en que la
invencion debe ser nueva, es decir, “que no existe con anterioridad en el estado de la
técnica’**8, entonces el inventor no solo realiza una invencion, sino que ejecuta el acto de
“crear” que se define por la Real Academia de la Lengua Espafiola como “producir algo de
la nada” o “establecer, fundar, introducir por vez primera algo”?°, pues para que la
invencidn se considere invencion patentable, ella debe ser nueva y lo nuevo necesita de una
actividad creativa para su nacimiento. Cabe destacar que para crear algo nuevo en el estado
de la técnica de todo ambito de conocimiento, generalmente, se debe tener un gran dominio
de dicha materia, es decir, ser un experto y ejercer una gran capacidad creativa, cuestion que

se conecta con el siguiente requisito.

El segundo requisito que puede aportar a la definicion de la figura del inventor es el nivel
inventivo, que consiste en que la invencion no debe resultar obvia ni derivarse de manera
evidente del estado de la técnica para una persona versada en la materia técnica
correspondiente. Este requisito complementa la nocion que se deriva de la novedad respecto
al ejercicio creativo de quien inventa; sin embargo, le agrega un estandar y, por lo tanto, el
ejercicio creativo es complejo y concienzudo ante los ojos de un experto en la materia. En
otras palabras, podriamos indicar que, respecto de una invencion, no toda persona que aporta
a la invencion debe ser considerada inventor porque debe existir un aporte creativo y con
cierto nivel de relevancia. Asi, por ejemplo, la persona que solo sigue instrucciones para la
realizacion de experimentos no aporta de manera creativa y, por lo tanto, no se le deberia

considerar como inventor.

258 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 23 de noviembre de 2020]

259 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de la lengua espafiola, 23.2 ed., [en linea]. https://dle.rae.es/crear
[Consultado el 23 de noviembre de 2020].
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7.1.1.3. Elementos para construir una definicion de la figura del inventor a partir

de la invencién en servicio.

Las normas relativas a las invenciones en servicio regulan la titularidad de las invenciones
nacidas en el marco de una relacién laboral entre un inventor y su empleador, en Chile estas
normas se encuentran en el Titulo VI de la Ley N°19.039. Si bien, el foco de esta regulacion
esta en determinar la titularidad de la invencion, en el articulado existen ciertos elementos
que pueden contribuir a la definicidn de la figura del inventor. Asi, el articulo 68 de la Ley
N°19.039 sefiala que “En los contratos de trabajo y prestacion de servicios, cuya naturaleza
sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro
asi como los eventuales derechos de propiedad industrial, perteneceran exclusivamente al
empleador o a quien encargd el servicio, salvo estipulacion expresa en contrario’*, de
este articulo, el elemento que contribuye a la definicion de la figura del inventor se encuentra
en la referencia a la naturaleza de la actividad del trabajador que se indica que serd de
naturaleza inventiva o creativa. La misma referencia se encuentra en el articulo siguiente que
trata aquellos casos en que el trabajador segln su contrato “no se encuentra obligado a
realizar una funcion inventiva o creativa*!. En ambas referencias se hace énfasis en la
actividad que desarrolla el trabajador para determinar la facultad de solicitar registro de la
invencion y los derechos eventuales de la patente de invencidn, pero al mismo tiempo,
indican de manera expresa que el inventor sera aquel que ejerce una actividad inventiva o

creativa, como ya se podia concluir a partir de los requisitos de la patente de invencion.

260 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de noviembre de 2020]
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7.1.2. Definiciones y distinciones hechas por INAPI en sus directrices de

tramitacion.

Las Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes actualizadas a octubre
del afio 2017 definen y diferencian cuatro figuras que intervienen en el procedimiento de
solicitud de una patente de invencion: el solicitante, inventor, representante y titular de la
patente. Asi, se indica que el solicitante “es la persona que solicita el otorgamiento de la
patente a su nombre y puede o no coincidir con la persona del inventor”?%?, luego se sefiala
que el inventor “es la persona que realiza la actividad creativa que da como resultado una
invencion”?%, por su parte, se expresa que el representante “es la persona que presenta a
nombre de otro una solicitud de patente o comparece en su nombre durante el
procedimiento”?®* y, finalmente, el titular de la patente “es la persona que en definitiva es
duefa de la patente, después que INAPI aprueba la concesion y se acredita el pago de los

derechos respectivos”?®>,

De este modo, INAPI en sus directrices reafirma la distincion entre titular e inventor y
expresa su propia definicion de inventor el reconocimiento a la actividad creativa del mismo.
Sin embargo, no existe ninguna alusion a la determinacion del inventor, sin perjuicio de que

reconoce que el derecho a la patente le pertenece originariamente al inventor?®,

7.1.3. La definicion del concepto de inventor a partir de los reglamentos

universitarios de las principales universidades de Chile.

Las universidades son instituciones trascendentales en el ecosistema de innovacion chileno.

Una manifestacion de aquello es que son los mayores solicitantes nacionales de solicitudes

262 INAPI (2017) Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes, P4g.24. [en linea] Disponible
en: https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-4090 recurso 1.pdf [Consultado el 25 de
noviembre de 2020]

263 |bid.

264 |bid.c

265 |bid.

266 |bid.

90



de patente en Chile, asi, en el afio 2019 el mayor solicitante nacional fue la Pontificia
Universidad Catdlica de Chile con 40 presentaciones, en un segundo lugar se ubicé la
Universidad de Concepcidn con 30 solicitudes y, en tercer lugar, se encontro la Universidad

Técnica Federico Santa Maria con 21 solicitudes de patente de invencion?’.

Este hecho es producto de una histérica contribucién de las universidades chilenas a la
investigacion y desarrollo del pais y a un fuerte impulso generado por CORFO, formalizado
a partir del afio 2012 con programas especificos que buscaban la creacion y consolidacion de
Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL) dentro de las universidades. La funcion
de estas oficinas consiste en brindar apoyo a la universidad en la formulacién de proyectos
de investigacion y prestar asesoria en materias de propiedad intelectual y transferencia
tecnoldgica®®®. En este contexto, en virtud de una creciente necesidad y por compromisos
adquiridos con CORFO, nacen diferentes reglamentos universitarios regulando la propiedad

intelectual generada por estas instituciones.

Siendo las universidades actores relevantes dentro del sistema de patentes de Chile
consideramos pertinente preguntarse si existe una definicion de inventor dentro de sus
reglamentos de propiedad intelectual. Para los efectos de este trabajo se revisaron los
reglamentos de propiedad intelectual de la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago
de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa Maria, la Pontificia Universidad Catolica

de Chile, la Universidad de Concepcion y la Universidad Austral de Chile.

En primer lugar, el Reglamento de Innovacion de la Universidad de Chile no define el
concepto de inventor propiamente tal, sino que se refiere al “Innovador” e indica que sera
“Todo academico o personal de colaboracion de la Universidad de Chile, incluso aquellos
contratados a honorarios, que participe en el desarrollo de una Tecnologia, a proposito, o
con ocasion de su labor académica o de investigacion en cualquier Unidad de la

Universidad”?%°.

267 INAPI (2020) INAPI reconoce a los mayores solicitantes de patentes y marcas [en linea] Disponible en:
https://www.inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/inapi-reconoce-a-los-mayores-solicitantes-de-patentes-
y-marcas [Consultado el 25 de noviembre de 2020]

268 CORFO (2016) Transferencia Tecnoldgica en Chile, Pag. 13.

269 CHILE. Universidad de Chile (2015) Decreto Exento N°009577 Aprueba Reglamento de Innovacién de la
Universidad de Chile y Deroga D.U.N° 0021008 de 10.09.2007. Pag. 2. [en linea] Disponible en:
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Por su parte, la Universidad de Santiago de Chile tampoco define el concepto de inventor y
a quienes desarrollen algun tipo de actividad relacionada a la propiedad intelectual se les
Ilama como “académicos, investigadores, funcionarios y, en general, cualquier persona
(natural o juridica) que realice actividades de tipo creativo cientifico, artistico, comercial o

industrial ?"°,

Por otro lado, la Universidad Técnica Federico Santa Maria define en su reglamento al
inventor como “toda persona que participe aportando creatividad en el desarrollo de algo

que no existia previamente *'*.

La Pontifica Universidad Catdlica de Chile para establecer derechos y obligaciones crea un
género llamado “creadores” que contiene dos categorias, por un lado, a los “autores” y, por
el otro, de manera indistinta, habla de “investigadores” o “inventores” a lo largo del

reglamento?’2.

Por otra parte, la Universidad de Concepcion para establecer derechos y obligaciones
generales se refiere a la “Comunidad Universitaria” que es “aquella que integran en la
Universidad de Concepcidn sus trabajadores y alumnos de pre y posgrado” y, en el ambito
de la propiedad industrial, los privilegios industriales son producidos y desarrollados por

“personas contratadas en una relacion dependiente o independiente ™.

https://www.uchile.cl/portal/investigacion/innovacion/113121/reglamento-de-innovacion-de-la-
universidad-de-chile [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

270 CHILE. Universidad de Santiago de Chile (2015) Resolucién Universitaria N° 4085 que Aprueba el
Reglamento de Propiedad Intelectual, Pag. 6 [en linea] Disponible en:
https://www.vridei.usach.cl/sites/vridei/files/documentos/reglamento-pi.pdf [Consultado el 28 de
noviembre de 2020]

271 CHILE. Universidad Técnica Federico Santa Maria (2017) Decreto de Rectoria N°260/2017 Promulga
Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Transferencia Tecnoldgica de la Universidad Técnica
Federico Santa Maria, Valparaiso. Pag. 6.

272 CHILE. Pontificia Universidad Catélica de Chile (2020) Decreto de Rectoria N°187/2020 Aprueba
Reglamento de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Catélica de Chile [en linea] Disponible en:
https://transferenciaydesarrollo.uc.cl/wp-content/uploads/2020/07/DR-187.2020-Promulga-acuerdo-HCS-
gue-aprueba-nuevo-Reglamento-de-Propiedad-Intelectual.pdf [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

273 CHILE. Universidad de Concepcidn (2017) Decreto Universidad de Concepcién N°2017-054 Reemplazase el
Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad de Concepcidn. [en linea] Disponible en:
http://www.udec.cl/upi/sites/default/files/Decreto2017-054.pdf [Consultado el 28 de noviembre de 2020]
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Por ultimo, la Universidad Austral de Chile indica que el inventor “es la persona o personas

naturales que han desarrollado una invencién?'.

De la recopilacion anterior y de la revision de los reglamentos en general es posible apreciar
que el foco esté en definir claramente la titularidad de la propiedad intelectual creada dentro
de la universidad, para ello, se busca establecer una categoria amplia como “innovadores” o
“creadores” para abarcar la mayor cantidad de supuestos posibles. Por otra parte, cabe
destacar que la mayoria de las definiciones se refieren al ejercicio de una “actividad

creativa”.

7.1.4. Las caracteristicas del inventor en Chile.

A partir de la revision de nuestra legislacién de propiedad industrial, las directrices de INAPI
y los reglamentos de las principales universidades del pais, es posible sefialar algunas

caracteristicas de la figura del inventor en Chile.

7.1.4.1. Es una persona natural.

Las definiciones que podemos encontrar en Chile se refieren al término persona, las cuales
pueden ser naturales o juridicas. Si bien, no se especifica de manera expresa que solo puede
ser considerada inventor una persona natural, todo apunta a ello ya que la actividad esencial
es de naturaleza creativa o inventiva. Asi lo ha declarado INAPI en su pagina web sefialando
que “el inventor o el creador es siempre una persona natural o un conjunto de personas
naturales. Jamas podra ser una persona juridica, pues solo los seres humanos tienen

capacidad de creacion intelectual ”?"°. Vale recordar la distincion entre titular e inventor y

274 CHILE. Universidad Austral de Chile (2015) Politica y Reglamento de Propiedad Intelectual, Pag. 11.
25 INAPL.  ¢Quién puede solicitar el titulo de proteccion? [en linea] Disponible en:
https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-812.html [Consultado el 28 de noviembre de 2020]

93



que, respecto del primero, es posible que sea una persona juridica en los términos del articulo
2 de la Ley N°19.0309.

7.1.4.2. Ejerce una accion.

El inventor ejecuta una accion para llegar a un resultado que es la invencion, es decir, inventa.
En contraposicion es posible sefialar que no puede convertirse a una persona en inventor por
omision. La accion se deduce por las definiciones que aluden al referirse al inventor como
quien desarrolla una “actividad”, aporta a un “desarrollo” o realiza un “aporte” de naturaleza

creativa.

7.1.4.3. Actividad creativa y mental.

Reiteradamente en las definiciones y elementos revisados se logra apreciar que la accion
ejercida por el inventor es de tipo creativa. Lo anterior se desprende de los requisitos de la
patente de invencion pues esta debe ser nueva y tener nivel inventivo y, ademas, las

referencias de la legislacion y otras definiciones aluden a ello directamente.

Se ha planteado que el concepto de creatividad puede ser abordado desde dos perspectivas,
una tradicional, que alude al mito de la divina creacién, y otra moderna, que habla de las
actividades mentales para la solucion de un problema?’®. Si bien se puede aludir al concepto
de inventar en el &mbito de la propiedad industrial desde una perspectiva tradicional, la
mirada moderna se relaciona estrechamente a la creacion de una invencion, pues, el invento

es por definicion una solucion de un problema de la técnica.

276 MORALES, J. (2001) Tesis: La evaluacién en el drea de educacion visual y plastica en la educacién secundaria
obligatoria. Universitat Auténoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada. Capitulo 3. Sobre Ila
creatividad [en linea] Disponible en: https://www.tdx.cat/handle/10803/5036 [Consultado el 28 de
noviembre de 2020]
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Profundizando en el concepto de creatividad, MORALES ARTERO revisa en su tesis
doctoral®’’ distintas formas de abordar el concepto de creatividad y, en mi opinion, las
perspectivas mas apropiadas en el contexto de la invencion son, por un lado, esquematizar el
proceso creativo como “tipos de operaciones mentales que implican una mezcla de distintas
maneras de pensamiento en un nuevo campo relacional”?’® y adherir a una teoria
constructivista de la creatividad que la considera como “un proceso mental y operacional de
los seres humanos de caracter productivo, adicional a la intencionalidad del proyecto o
finalidad que persigue (factual o psiquica)”?’®. En ambas propuestas se trata de a la
creatividad como una accion mental, que, en este caso, es realizado por el inventor para

obtener una invencion.

7.1.4.4. El resultado de su accién es una invencion.

El inventor realiza una actividad creativa que obtiene un resultado especifico que es la
invencién. A primera vista parece una caracteristica obvia pero no es asi pues no toda persona
natural que realiza una actividad creativa obtiene como resultado una invencion. Asi, por
ejemplo, podria ser el caso de un artista plastico o un escultor que crea una obra
eventualmente susceptible de proteccién por derecho de autor pero que no califica como
invento. Sin embargo, esto no significa que el ejercicio de la actividad creativa por parte de
esta persona natural obligatoriamente tenga como objetivo una invencion determinada. Es
posible que el producto o procedimiento surja de manera accidental ya sea porque la
investigacion buscaba un resultado diferente o intentaba resolver un problema distinto. Un
ejemplo paradigmatico es el caso del sildenafilo (principio activo del viagra) que en un
principio se origind para el tratamiento de angina de pecho, dolencia respecto de la cual los
resultados no fueron positivos, reportd un efecto secundario como vasodilatador que,

comercialmente, era mucho mas atractivo: generaba una gran cantidad de erecciones.

277 1bid.
278 |bid.
279 1bid.
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Finalmente, el viagra sirvio para tratar la disfuncion eréctil, padecimiento que en ese

momento no tenia tratamiento eficaz?®°,

También es importante la invencion como resultado de la accion del inventor porque dota de
complejidad técnica o cientifica y funcional a su actividad creativa, pues la invencion es una
solucién a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial que debe cumplir los
requisitos de patentabilidad establecidos por la ley. Ademas, si la actividad creativa tiene
como resultado una invencion, el aporte debe ser relevante en el caso de que sea una
invencion conjunta o, dicho de otro modo, un aporte creativo irrelevante no podria obtener

como resultado una invencion.

7.1.5. Una propuesta de definicion de inventor.

Finalmente, a partir de los elementos analizados, podemos aventurarnos a indicar que el
inventor sera aquella persona natural que ejerce una actividad creativa y mental cuyo
resultado es una solucion a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial, es

decir, una invencion.

7.2. Propuesta de aplicacion de la Teoria de la Concepcion en el Derecho
Comparado a la determinacion del inventor en Chile

7.2.1. Justificacion de la propuesta de aplicacion de la Teoria de la Concepcion en
Chile.

Construir la definicion del inventor en Chile a partir de diferentes elementos existentes en

nuestro pais fue una tarea intrincada pues en nuestro derecho existe la referencia a la figura

20 JAY, E. (2010) El viagra surgid por error. BBC News: Mundo [en linea] Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/01/100120 1215 viagra_drogas mes#:~:text=E1%2
0Viagra%20surgi%C3%B3%20inicialmente%20para,pruebas%20no%20arrojaron%20resultados%20positivos
[Consultado el 28 de noviembre de 2020]
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del inventor, pero el verdadero foco esta en la titularidad de la patente de invencion. Los
escasos Yy valiosos cuestionamientos de nuestro derecho respecto a este tema se centran en la
determinacion de la titularidad de la patente, pero la conversacién sobre la determinacion del

inventor propiamente tal es casi inexistente.

En este contexto, en el capitulo segundo de este trabajo se analizaron las experiencias y
soluciones planteadas en distintos paises de las cuales se pudo apreciar que existen criterios
para determinar la persona del inventor en el derecho comparado. Las razones para la
existencia de estos matices pueden ser muchas, desde la fundamentacién propia de la
propiedad industrial hasta el sistema econémico propio de cada pais, sin embargo, en mi
opinion, existe una estructura muy parecida en los criterios analizados respecto al nacimiento
de la invencion que marca una linea divisoria clara entre la persona que es un simple
colaborador y la persona que obtiene la calidad de inventor. Este momento es llamado en el
derecho estadounidense como la “Concepcion” y al ser una construccion tedrica, es posible

aplicarlo a Chile.

7.2.2. Aplicacién de la Teoria de la Concepcion en Chile.

Para determinar al “verdadero creador” o inventor en Chile se debe observar que persona
participd en la concepcion de la invencion. Recordemos que en el derecho estadounidense la
concepcidn es entendida como la formacion de una idea completa, permanente, definitiva y
operativa de la invencion en la mente del inventor?. En otras palabras, es el concepto de
invencién en la mente de su creador junto a la determinacion de los pasos necesarios para

lograr su realizacion.

Es posible afirmar que la concepcion es la culminacion de la actividad creativa y mental de

la persona que crea una invencion y esto ocurrira cuando la idea sea tan completa que no

21 Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1986) Hybritech, Inc. v. Monoclonal
Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 [en linea] Disponible en: https://casetext.com/case/hybritech-inc-v-
monoclonal-antibodies-inc [Consultado el 8 de diciembre de 2020]
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necesita mas que investigacion y experimentacion para llevarla a la practica®®. La
jurisprudencia estadounidense ha sefialado que la caracteristica permanente y definitiva de la
de la concepcion es que la investigacion necesaria para llevar la invencion a la practica solo
requerira de un nivel de habilidad ordinario 0 comun para la persona que se desarrolla en el
campo determinado?®®, Una situacion similar se puede apreciar en las investigaciones
cientificas desarrolladas en las universidades en las cuales el académico tiene una

investigacion y recibe la colaboracion de alumnos para la realizacion de los experimentos.

Para precisar la participacion de una persona en la concepcion, recordemos que, desde la
doctrina francesa, MATHELY sefiala que no seré inventor quién expresa el deseo de obtener
un resultado dejando a otros la tarea de encontrar los medios para lograrlo ni quién encarga
la creacién de una maquina, pero no las instrucciones para realizarla?®. También,
complementando lo anterior, la jurisprudencia alemana ha establecido que el inventor debe
hacer una contribucion sustancial al problema resuelto por la invencién y su contribucion
debe originarse en la persona y no seguir instrucciones de otros?. Estos criterios ponen en
relevancia la participacion de la persona en la concepcion de la invencion y, en mi opinion,

pueden ser aplicados en Chile.

En definitiva, quién no participo en la concepcién de la invencion no se le debe otorgar la

calidad de inventor.

282 Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal (1994) Burroughs Wellcome Co., 40 F.3d at
1228. [en linea] Disponible en: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/40/1223/508198/
[Consultado el 8 de diciembre de 2020]

283 |bid.

284 AIPPI FRANCE (2015) Inventroship of multinational inventions (Question Q244) [en linea] Disponible en:
http://www.aippi.fr/upload/2015%20Ri0%20de%20Janeiro/rapport-q244-en-final.doc [Consultado el 8 de
diciembre de 2020]

285 EPO (2019) A study on inventorship in inventions involving Al activity. Pag. 17. [en linea] Disponible en:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/SFile/Co
ncept of Inventorship in Inventions involving Al Activity en.pdf [Consultado 8 de diciembre de 2020]
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7.2.3. Ladistincién esencial entre la concepcion de la invencion y su reduccién a

la préctica.

Una persona puede participar en el nacimiento de la invencion, es decir, en la concepcién y
en el momento de su realizacion, esto es, en su reduccion a la préctica. Segun lo anteriormente
planteado, quién participa de manera relevante en la concepcion debera ser considerado como
inventor y, por lo tanto, quién solo participa en la reduccion a la practica no puede ser
considerado como tal. Ahora bien, dado que el proceso de creacion de una invencion es
complejo, muchas veces no es facil identificar la participacion de cada individuo y por ello

es esencial tener claridad del concepto de reduccion a la préctica.

Para el derecho estadounidense, la reduccién a la practica es la investigacion y
experimentacion necesaria para concretar la idea planteada en la concepcion, generando un
ejemplo préactico de la invencion reivindicada en una solicitud de patente?® o, dicho de otro
modo, podemos sefialar que esta etapa es la ejecucion practica de los pasos planteados con
miras a obtener el resultado esperado en la concepcion. Asi, a modo de ejemplo y siguiendo

la enumeracion planteada por GATTARI?’, no sera inventor:

a. La persona que solo contribuyd a la reduccién a la préactica solo siguiendo
instrucciones para la realizacién de un experimento o investigacion.

b. La persona que solo supervisd coordind o gestioné la realizacion de la investigacion
sin contribuir a la concepcion.

c. La persona que solo redacto la solicitud de patente de invencién.

d. La persona cuyo unico aporte a la concepcion de la invencion fue un elemento obvio.

e. Lapersona que solo contest6 consultas precisas y brind6 sugerencias 0 mejoras antes
de la concepcion y durante la reduccion a la practica, pero no trabajé para

implementar dichas menciones.

En resumen, quién solo participé en la reduccion la préactica segun los términos anteriormente

planteados, no se le debe otorgar la calidad de inventor.

285 GATTARI, P. (2005) Determining Inventorship for US Patent Applications. Intellectual Property &
Technology Law Journal, Volume 17, N°5. Pag. 16.
27 |bid.
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7.2.4. La importancia de la memoria descriptiva y las reivindicaciones para

determinar al inventor.

Un criterio interesante observado en el derecho comparado para determinar al inventor y que
es susceptible de ser aplicado en Chile, es aquel que se enfoca primeramente en determinar
la invencidn contenida en la solicitud de la patente y a partir de ella determinar al inventor.
Parte de la jurisprudencia de Reino Unido ha sefialado que esto es el primer paso para
determinar al inventor y que se traduce en identificar los conceptos inventivos que subyacen
a la invencion y resolver quién ided las actividades inventivas contenidas en dicha
invencion?®, En la misma linea, KAGEYAMA plantea que la invenciéon cuenta con
elementos distintivos que son estructurales pues son los que les permite cumplir los requisitos
de novedad y nivel inventivo requeridos para la obtencion de la patente y, por ende, quién
participd en la creacion de los elementos estructurales distintivos de la invencién, debe ser

identificado como inventor?®,

Ahora, para descubrir la esencia de la invencion e identificar estos elementos estructurales
distintivos es preciso analizar los documentos que conforman la solicitud de la patente, es
decir, la memoria descriptiva, las reivindicaciones y dibujos. Asi lo plantearon los autores
revisados, por ejemplo, ABDUSSALAM sefala que se debe prestar atencion a la memoria

descriptiva y en algunos casos mirar las reivindicaciones?®

. Asi también, la jurisprudencia
alemana ha establecido que, para determinar la contribucion creativa, se deben observar las
reivindicaciones, la memoria descriptiva y los dibujos, pues todos estos elementos en su

conjunto son susceptibles de expresar la creatividad del inventor??,

Este criterio para determinar al inventor otorga gran importancia a la memoria descriptiva,
las reivindicaciones y los dibujos pues, gracias a estos documentos, sera posible identificar

los elementos estructurales de la invencion y, en consecuencia, se podra reconocer al

288 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON’S APPLICATIONS (2005) Reports of Patent, Design and Trademark Cases,
Volumen 122:7, Pag. 220-242. [en linea] Disponible en: https://doi.org/10.1093/rpc/2005rpcll [Consultado
el 12 de diciembre_ de 2020

289 |pid.

290 ABDUSSALAM, M. (2014) Identifying ‘the invention’ in Inventorship Disputes. Scripted, Volumen 11, Asunto
1. Pag. 68.

291 EISENFUHR SPEINSER (2013) Recent Case Law in German Patent Law. Pag. 18. [en linea] Disponible en:
https://www.eisenfuhr.com/sites/default/files/2019-

03/recent_case law_in_german patent law 2013 0%281%29.pdf [Consultado el 12 de diciembre de 2020]

100



inventor, pues la persona que participd en la conformacion de dichos elementos estructurales

durante la concepcion debe ser considerada como inventor.

7.2.5. La importancia de los cuadernos de laboratorios para determinar al

inventor.

Para determinar qué persona es inventor y aplicar los criterios anteriormente propuestos, es
fundamental tener un registro de las actividades realizadas durante la investigacion que
obtuvo como resultado la invencion. Una forma de registrar y documentar los resultados de
los experimentos realizados son los cuadernos de laboratorio. Este instrumento, que también
es llamado bitacora, “es un medio de registro, correlativo y cronolégico, de las actividades
que se realizan en el marco de una investigacion, tanto de los protocolos utilizados, como

de sus datos y resultados ">

Recientemente se ha realizado un gran esfuerzo de difusion e incentivo para que los

laboratorios nacionales incorporen esta herramienta?®?

ya que, entre alguno de sus beneficios,
permite recoger la informacidn necesaria para proteger invenciones y mantener un registro
de contratos y actividades de colaboracion investigativa. Ademas, académicamente,

posibilita validar resultados y verificar la veracidad de los datos obtenidos?®*,

Con la ayuda de un cuaderno de laboratorio se podria determinar la fecha 0 momento exacto
de la concepcion de la invencion y a las personas que participaron en ella. Asi también, se
podria determinar la naturaleza de las actividades realizadas por las personas involucradas
en la investigacion para poder dilucidar asi claramente cuales solo contribuyeron a la

reduccion a la practica. Ciertamente, para que un cuaderno de laboratorio sirva para los fines

292 UNIVERSIDAD AUTONOMA. Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad Auténoma de Chile
(2018) Manual Cuaderno de Laboratorio [en linea] Disponible en: http://innovacion.uautonoma.cl/wp-
content/uploads/2018/09/manual_usuario _cuaderno 33776-comprimido.pdf [Consultado el 12 de
diciembre de 2020]

293 COMUNICACIONES VID. (2017) VID fomenta el uso de cuadernos de laboratorio con charlas en facultades.
Universidad de Chile. [en linea] Disponible en: https://www.uchile.cl/noticias/131348/vid-fomenta-el-uso-de-
cuadernos-de-laboratorio-en-facultades [Consultado el 2 de junio de 2020]

294 ALANDETE-SAEZ, M. et. Al. (2010) Cuaderno de Laboratorio. Guia de Buenas Practicas para Resguardar el
Conocimiento y la Innovacidn. FIA — PIPRA, Fundacién para la Innovacion Agraria — Chile, pag. 6.

101



anteriormente dichos, debe contener toda esa informacion y, para ello, se han difundido

manuales y guias en distintos laboratorios del pais.
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8. Conclusién

La transformacion de Chile de una economia basada en recursos a una economia basada en
el conocimiento es uno de los principales objetivos que han trasado distintos gobiernos de
manera transversal. En dicho proceso, la propiedad intelectual en general y la propiedad
industrial, en particular, juegan un rol fundamental pues conforman la herramienta que otorga
el derecho para la apropiacion de los nuevos conocimientos producto de la investigacion y

desarrollo en el ecosistema de innovacion.

Durante el presente trabajo se pudo observar el reconocimiento normativo de la propiedad
intelectual que existe en nuestro pais y las caracteristicas principales que la distinguen de
otro tipo de propiedad. Ahora, respecto a la Propiedad Industrial, se analizaron sus
caracteristicas propias, es decir, que recae sobre bienes inmateriales; que otorga derechos
exclusivos y excluyentes; que son eminentemente registrales; de aplicacion territorial y
esencialmente temporales, todas caracteristicas muy especiales que distinguen su tratamiento

fuertemente respecto a la propiedad comun.

En este contexto, como pudimos apreciar, aquel producto o procedimiento que nace de un
proceso de investigacion y desarrollo y que signifique una “solucion a un problema de la
técnica que origine a un quehacer industrial "**° puede ser llamada invencion y es susceptible
de ser protegida a través de una patente de invencién. Este derecho de propiedad industrial
otorga a su titular la “exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier
forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de
explotacion comercial del mismo’?%® durante un tiempo determinado, luego de un
procedimiento registral y a cambio de la publicacion de la invencion, procurando asi, un

equilibrio entre el interés privado y el interés pablico. Ademas, en dicho proceso, la invencién

295 CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 25 de mayo de 2020]

2% CHILE. Ministerio de Economia. (2012) Decreto con Fuerza de Ley N°3; Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Publicado el 20 de junio de 2006. [en linea] Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250708&idVersion= [Consultado el 8 de julio de 2020]
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debera probar que cumple los requisitos de una invencion patentable, es decir, contar con

novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial.

Respecto al derecho a la patente, un aspecto que este trabajo despejo y pretende recalcar, es
explicitar y aclarar la diferencia entre el inventor de la invencion y el titular de la patente.
Esta distincion no esta del todo clara en nuestra legislacion, pero se desprende facilmente
cuando se analiza con detencion; Asi, el inventor es aquel que participd de manera
significativa en el proceso de creacion de la invencion y solo puede ser una persona natural,
mientras que el titular, es quién es duefio de la patente de invencion pudiendo ser una persona

natural o juridica.

La confusion anterior y la revision normativa, confirma y recalca la hipotesis del presente
trabajo, es decir, que en Chile no existe a nivel normativo una definicion y forma de
determinacion del inventor. Es posible sefialar que tal omision y la escasa literatura y
jurisprudencia al respecto se podria relacionar, por un lado, a la juventud de nuestra
institucionalidad especializada en propiedad industrial pues recordemos que el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI)
fueron creados en el afio 2006 y, por otro lado, a nuestra limitada capacidad de innovacion
de base cientifica tecnoldgica como se reconoce en la Politica Nacional de Ciencia,
Tecnologia, Conocimiento e Innovacién a partir de los resultados obtenidos por Chile en el
Global Innovation Index 2019%°7 que, finalmente, se traduce en menos solicitudes nacionales

de patentes de invencién y en escasos conflictos que involucren la calidad del inventor.

Por lo sefialado anteriormente, la omisién normativa de una definicion y forma de
determinacion del inventor, aun no causa un gran impacto, pero la importancia intrinseca del
inventor y las aspiraciones de nuestro pais de desarrollar nuestra economia, hacen mas que

necesario generar insumos al respecto.

En este contexto, se construyd una definicion de inventor y una forma de determinacion a
partir de las escasas referencias que existen en nuestra normativa y, principalmente, mirando
la experiencia comparada en Estados Unidos, el Sistema Europeo de Patentes y Japon. A

partir de elementos normativos presentes en Chile y por la via de la interpretacion, se propone

27 MICITEC (2020) Politica Nacional de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacidn, Pag. 39. [en linea]
Disponible en: https://www.minciencia.gob.cl/politicactci/ [Consultado el 30 de marzo de 2021]
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una definicién de inventor, esto es, el inventor sera aquella persona natural que ejerce una
actividad creativa y mental cuyo resultado es una solucion a un problema de la técnica que
origina un quehacer industrial, es decir, una invencion, de este concepto se desprende que
el inventor es una persona natural, ejerce una accién, con actividad creativa y mental cuyo

resultado es una invencion.

Ahora, respecto a su determinacion, se opto por aplicar la Teoria de la Concepcion cuya
aplicacion principal es en Estados Unidos y aporta la importante distincion entre aquellas
personas que participaron en la concepcion de la invencién, es decir, en la culminacion
creativa y mental de la invencidn, respecto de aquellas que solo participaron en la Reduccion
la Préctica, esto es, en la ejecucion de los pasos planteados en la concepcidn sin aportes
creativos y mentales. Esta distincidn es crucial para Chile, pues los principales solicitantes
de patente nacionales son universidades y en ellas participan diferentes actores en distintas
calidades y este criterio sera muy Util para distinguir entre el aporte del académico y el del

estudiante o tesista, por ejemplo.

En definitiva, la determinacion del inventor de patente de invencion en nuestro pais es un
tema juridico con escasa discusion pero que tendra una fuerte injerencia cuando nuestra

matriz productiva se base en el conocimiento.
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