


Índice
		              Página

Personal de la Vicerrectoria de Investigación y Desarrollo (VID) ..............................................................................................	 2

La Universidad de Chile apoyando a sus Investigadores ...........................................................................................................	 3

I. La Propiedad Intelectual .........................................................................................................................................................	 4

I.a.- Derechos de Autor .......................................................................................................................................	5

I.b.- Propiedad Industrial ..................................................................................................................................	 6

I. b 1.- Tengo un Resultado de Investigación, ¿qué puedo hacer con él? .......................................	 7

I. b. 2.- Tipos de Protección ............................................................................................................	 8

II. Aspectos Importantes que se debe considerar al solicitar una Patente de Invención ......................................................	 10

	 II. 1.- Búsqueda de arte previo: el paso inicial para proteger una invención .............................................	 10

	 II. 2.- ¿Cuánto cuesta proteger mi invención? ¿Qué tipo de financiamiento 
	           puedo obtener? .......................................................................................................................................	 11

	 II. 3.- ¿Por qué es importante proteger internacionalmente mi invención? 
	          ¿Dónde Patentar? .....................................................................................................................................	 12

	 II. 4.- ¿Cómo protejo mi invención en el extranjero? ........................................................................................	 13

II. 4. a.  Vía Convenio de París ........................................................................................................	 13

II. 4. b. Vía PCT ...............................................................................................................................	 13

III. Presentación de Solicitud de Patente de Invención .............................................................................................................	 14

	 III. 1.- Preparación y Redacción de la Solicitud de Patente ...............................................................................	 14

	 III. 2.- Aspectos Prácticos ..................................................................................................................................	 14

IV. Entidad Asesora de Propiedad Industrial de la Universidad de Chile (EAPI-UCH) ..............................................................	 15

V. Guía de Tramitación Interna de Invenciones en la Universidad de Chile .............................................................................	 16

V. 1.- Comisión Central de Propiedad Industrial (CCPI) .....................................................................................	 16

V. 2.- Obligaciones y Derechos de los Académicos y de la UCH en la protección
         de las creaciones universitarias ................................................................................................................	 16

V.  3.- Procedimiento ante la Comisión Central de Propiedad Industrial (CCPI) ...............................................	 17

VI. Comercialización de una Patente de Invención ...................................................................................................................	 18

Proyecto: Red de Propiedad Intelectual e Industrial de Latinoamérica (PILA) ........................................................................	 19

Publicación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo
Edición General: Jaime Pozo Ferreira-Nóbriga y Claudia Daccarett Stelzl
Contenidos: Daniela Ubierna Aguilera y Fernando Venegas Calderón
 
Derechos de Edición reservados. Se puede hacer reproducción parcial de la obra, citando la fuente.
Se terminó de imprimir esta primera edición de 1.000 ejemplares en Enero de 2010.



3

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

C
hi

le
 / 

A
po

ya
nd

o 
a 

su
s i

nv
es

tig
ad

or
es

La Universidad de Chile es la institución académi-
ca más importante y antigua del país. Su misión 
es la formación de recursos humanos avanzados 

y la realización de actividades de investigación básica 
y aplicada; así como también difundir estos conoci-
mientos a la comunidad en general y transferirlos a la 
industria.

Se ha decidido generar un Manual de Patentamiento 
de Propiedad Industrial, con el objeto de promover 
entre la comunidad universitaria, la visión de que los 
resultados obtenidos en sus investigaciones sean pro-
tegidos correctamente, y posteriormente licenciados 
para ser utilizados en la industria, tanto nacional como 
internacionalmente.

En este Manual, se incluyen los aspectos básicos a 
considerar para generar esta protección, tanto a nivel 
de nuestra Universidad como en ámbitos nacionales 
e internacionales; aportando, además, al conocimien-
to de las fuentes de financiamiento disponibles para 
efectuar esta protección, a nivel institucional como de 
las entidades gubernamentales.

Siempre con el apoyo de FONDEF de CONICYT, la Uni-
versidad busca generar los lazos necesarios entre la 
Academia, las Empresas y el Gobierno, y este Manual 
es un aporte fundamental para que este acercamien-
to se potencie y genere crecimiento para el país, en 
el sentido de proteger el conocimiento y dejarlo apto 
para licenciar o vender a la industria.

Lo que caracteriza al ser humano es su capacidad 
de generar y transmitir cultura, cualquiera sea su 
manifestación. Y los elementos básicos de la cul-

tura son los bienes intelectuales, los que provienen del 
trabajo creativo y sistemático de la mente y del espíri-
tu. Sobre estos bienes trabaja la propiedad intelectual. 
Y lo hace con un doble propósito: otorgar protección a 
esos bienes intelectuales para que su autor pueda go-
zar de sus beneficios y, al mismo tiempo, dar a conocer 
a la sociedad esta información, de manera de difundir 
el conocimiento tecnológico y posibilitar la generación 
de actividad productiva y social a partir de dichos co-
nocimientos.

La Universidad es la institución social que, desde su 
misión, está llamada a producir bienes intelectuales y 
a ponerlos a disposición de la colectividad nacional y 
mundial. No obstante, este propósito de amplia difu-
sión del resultado de su labor puede verse frustrado 
si no se realiza una adecuada protección de los dere-
chos sobre la propiedad intelectual que la Universidad 
genera. Es este el desafío que la Universidad de Chile 
procura abordar a través de la publicación del presen-
te Manual.

FONDEF de CONICYT, por su parte, tiene como fina-
lidad principal apoyar la investigación aplicada y la 
transferencia de tecnologías orientadas a provocar 
cambios significativos en el sector productivo nacional 
y en nuestro medio social. Para que dichos cambios 
realmente tengan lugar, consideramos de principal 
importancia gestionar adecuadamente la propiedad 
intelectual de los inventos y creaciones generadas en 
los proyectos de investigación.

Esperamos que este Manual contribuya en forma deci-
siva a estimular la protección de los bienes intelectua-
les generados a partir de la investigación realizada en 
la Universidad de Chile, permitiendo al mismo tiempo 
una amplia difusión de dicha tarea.

Jorge Allende R.
Vicerrector de Investigación 

y  Desarrollo

María Elena Boisier P.
Presidenta CONICYT

Jaime Pozo F-N.
Director de Desarrollo y 

Transferencia Tecnológica

Gonzalo Herrera J.
Director Ejecutivo FONDEF
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La Universidad de Chile apoyando a sus Investigadores
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I. La Propiedad Intelectual

Propiedad Intelectual

¿Qué es la Propiedad Intelectual (PI)

En términos amplios, se refiere a los derechos que protegen las creaciones intelectuales humanas de diversa ín-
dole, que poseen un carácter intangible, tales como invenciones, obras literarias, científicas y artísticas, así como 
los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.

¿Cuál es la Función e Importancia de la PI?

La PI se ha transformado en un significativo instrumento jurídico de innovación, desarrollo y competitividad. 
Como consecuencia de ello, los Estados se han visto en la necesidad de proteger los activos intangibles, generan-
do así los incentivos para la creación intelectual, los cuales contribuyen al desarrollo económico y social del País.

• PI en Educación e Investigación

En la actualidad, las Universidades y Centros de Inves-
tigación son los principales motores de Investigación 
y Desarrollo en la sociedad, gozando de un rol activo, 
tanto en la creación como en la diseminación del co-
nocimiento. Sus programas se enfocan, cada día más, 
al desarrollo de Investigación Básica y Aplicada (ya sea 
con el incentivo del Estado y/o de empresas) que trae 
aparejado la creación de activos protegibles por de-
rechos de PI en sus distintas formas: libros, artículos, 
esculturas, invenciones, modelos de utilidad, diseños 
industriales, etc.

El mayor desafío que deben enfrentar estas institucio-
nes es generar redes efectivas de retroalimentación 
con el sector privado, que permitan poner a disposi-
ción de la sociedad el conocimiento adquirido durante 
las investigaciones. 

• PI en la Actividad Comercial

En una sociedad globalizada, cuya economía se basa 
en el conocimiento, los derechos de PI permiten que 
las empresas aumenten su competitividad en el mer-
cado y puedan diseñar estrategias empresariales que 
las posicionen en él y otorguen una ventaja compara-
tiva respecto de sus competidores.
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I. a.-   Derechos de Autor y Derechos Conexos
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Respecto al Objeto de Protección, en el caso del Sistema de Derecho de Autor son las Obras (entendidas como 
creaciones en el ámbito literario o artístico), las cuales pueden o no estar sujetas a un soporte material (se en-
cuentran protegidas por el simple hecho de la creación de la Obra, es decir, por su expresión); mientras que el 
Copyright incluye también los resultados de actividades técnico-empresariales, entre otros, y exige, mayoritaria-
mente, que las Obras estén fijadas a un objeto tangible.

En cuanto a los Derechos Morales, están reconocidos expresamente por el Sistema de Derecho de Autor y son 
de carácter intransferible e irrenunciable. Al contrario, en el Copyright existen dos tendencias: i) omitir cual-
quier referencia sobre ellos en la Ley correspondiente, entregando a los Tribunales de Justicia su aplicación y 
protección; ii) reconocimiento expreso en la Ley de los derechos morales básicos, de paternidad e integridad, no 
obstante consintiendo generalmente su renunciabilidad.

Finalmente, los Derechos Patrimoniales en el Sistema de Derecho de Autor admiten la explotación bajo cual-
quier forma o procedimiento, salvo excepción legal expresa. En cambio, en el Copyright son de carácter taxativos, 
por tanto, sólo admiten las formas de explotación determinadas por la Ley.

¿Qué es la Propiedad Industrial?
 
En términos generales, se puede definir como crea-
ciones de la mente humana con valor comercial, a las 
cuales se les ha concedido un derecho de propiedad 
exclusivo.

¿Cuál es su objeto de protección?
Las creaciones innovadoras con valor comercial.

¿Cuáles son sus principales características?

• Protección de actividades innovadoras manifes-
tadas en nuevos productos, procedimientos o di-
seños, como la actividad mercantil, mediante la 
identificación en exclusiva de productos y servicios 
ofrecidos en el mercado.

• El objeto protegido se encuentra enumerado en la 
Ley de Propiedad Industrial, Ley N° 19.039, como 
Tipos de Protección.

• Obligatoriedad de cumplimiento de requisitos para 
la obtención de la protección (se califica la “cali-
dad” del objeto protegido).

• Como regla general, el registro es un requisito esen-
cial para la existencia y ejercicio de los derechos. 

• La protección otorgada es territorial, es decir, se en-
marca dentro del país donde se ha solicitado.

Divulgación v/s Protección: ¿Cómo 
afecta a la novedad?

Entre los requisitos existentes para solicitar la 
protección se encuentra la “Novedad”, esto es, 
que no exista con anterioridad en el estado de 
la técnica. Sin embargo, no se cumple con dicho 
requisito al divulgar información relativa al in-
vento.

En este sentido, la legislación nacional, y la exis-
tente en diversos países, contempla la llamada 
“Divulgación Inocua”, que es aquella efectuada 
dentro de los 12 meses anteriores a la presenta-
ción de la solicitud, en los siguientes casos: si fue 
hecha, aceptada o derivada del solicitante de 
la patente; o fue hecha con motivo de abusos y 
prácticas desleales a las cuales haya sido objeto 
el solicitante.

Así, queda de manifiesto la importancia de con-
siderar, por parte del investigador, la posibilidad 
de protección del resultado antes de efectuar su 
divulgación.

I. b.-   Propiedad Industrial

¿Qué diferencia existe entre Copyright y el Sistema de Derecho de Autor?

Pueden observarse, a grandes rasgos, discrepancias sustanciales en cuanto a la finalidad esencial de la protec-
ción, al objeto de protección, derechos morales y derechos patrimoniales.

El centro de gravedad de la finalidad de la protección en el Sistema de Derecho de Autor, se configura por la ma-
nifestación de la personalidad del Autor expresada en la Obra, brindándole a éste un carácter eminentemente 
individualista. Mientras que la finalidad esencial de protección en el Copyright está orientada, principalmente, 
a la regulación de la explotación de las Obras.
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del desarrollo de una investigación aplicada, ya sea un  
producto, proceso, software, artículos, entre otros.

Una vez obtenido el resultado, todo investigador o in-
ventor debe proceder a identificarlo y verificar la sus-
ceptibilidad de publicación científica o aplicabilidad 
industrial, entre otras alternativas.

Analizadas las diversas posibilidades existentes, el in-
vestigador deberá definir entre obtener la Protección 
del resultado (y posterior transferencia de tecnología), 
su Publicación (entendido como divulgación a través 
de libros, revistas científicas, internet, etc.), o Traspaso 
Directo del Know How obtenido a empresas del rubro. 
Lo anterior, considerando: tipo de resultado, benefi-
cios esperados de él (reconocimiento de los pares, be-
neficios pecuniarios, beneficios al país, etc.) y ámbito 
al cual afecta (científico o industrial, a nivel nacional o 
internacional, etc.).

A las consideraciones señaladas, debe contemplarse la 
existencia de proyectos de investigación que posean 
subsidios de organismos del Estado, donde existe la 
obligatoriedad de efectuar todos o algunos de los tópi-
cos mencionados, dependiendo de la materia y resul-
tados esperados.

Respecto a la Protección, la necesidad de solicitarla 
queda de manifiesto en el apartado de Importancia de 
la PI. Si el investigador ha decidido proteger su resulta-
do, debe tener en cuenta: el mercado, las alternativas 
existentes y cómo se diferencian de él, tipo de finan-
ciamiento para la obtención de la protección, presen-
cia de socios comerciales que aporten a este finan-
ciamiento, posibilidad de infracción de la protección, 
competidores que se encuentren investigando sobre 
la misma materia y que esperan obtener un resultado 
similar al generado por el investigador, análisis de los 
costos-beneficios de obtención de la protección, entre 
otros.

Asimismo, debe diferenciarse las distintas formas de 
protección existentes, las cuales se detallan en el pun-
to número dos del presente apartado. De este modo, 
el investigador debe comparar su resultado con los re-
quisitos indicados para cada tipo de protección, preci-
sando si cumple con ellos y a cuál corresponde (Paten-
te de Invención, Variedad Vegetal, etc.). 

No obstante, un mismo resultado de investigación 
puede ser protegido de diversas formas, por ejemplo: 
Patente y/o Secreto Empresarial.

Entre las ventajas del Secreto Empresarial se en-
cuentran: no genera gastos pecuniarios, no requiere 
registro ni publicación, y su protección es indefinida, 
mientras dure el secreto. Sin embargo, un competidor 
puede desarrollar el mismo resultado o muy similar y 

patentarlo, así como una vez que la información sea 
pública, cualquier persona podrá 
utilizar la invención.

El investigador igual-
mente puede deci-
dir utilizar ambas 
protecciones si-
multáneamente 
(Patente y Secreto 
Empresarial), al 
conservar algunos 
antecedentes del 
resultado obtenido en 
secreto, sin incorporar-
los a la patente de invención, 
los cuales puede negociar separadamente al momen-
to de su licencia o venta (por ejemplo, vendiendo el 
Secreto Empresarial u ofreciendo asesoría respecto a 
ciertos temas).

Igualmente, existe otro camino, que es Divulgar o Pu-
blicar el resultado de investigación, para asegurar su 
posición en el dominio público.

I. b. 1.-  Tengo un Resultado de Investigación, ¿qué puedo hacer con él?
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I. b. 2.-  Tipos de Protección
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solicitar una Patente de Invención

Para que se conceda una Patente de Invención, la Ley 
exige requisitos específicos de patentamiento, entre 
los cuales destaca la novedad.

En razón de lo anterior, la búsqueda del arte previo es 
esencial a la hora de querer proteger un resultado de 
investigación, ya que considerando el alto número de 
solicitudes y de patentes concedidas, en conjunto con 
el resto de los elementos que conforman el estado de 
la técnica, permite realizar el primer filtro respecto a 
nuestra invención y su viabilidad de protección.

Junto con proporcionar información útil a la hora de 
proteger o no una creación, permite el ahorro de cos-
tos asociados a todo el proceso de protección, que po-
drían evitarse si los resultados de la búsqueda fueran 
desfavorables.

Sin embargo, la búsqueda del arte previo no sólo nos 
permite discriminar respecto a la posibilidad de pro-
tección de una invención, sino que constituye, a su vez, 
una fuente de información de gran valor respecto de 
las tendencias  sobre las investigaciones actuales, per-
mitiendo orientar las áreas de I+D en el seno de una 
Universidad o empresa.

Páginas web Gratuitas:

•	 INAPI (www.inapi.cl). Link: consulta de bases de datos.
•	 Esp@cenet, servicio coordinado por la Oficina Europea de Patentes (lp.espacenet.com).
•	 Google Patent Search (www.google.com/patents).
•	 Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual de la OMPI (www.wipo.int/ipdl/en).
•	 Depatis Net, servicio coordinado por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (depatisnet.dpma.de).
•	 USPTO, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de Norte América (patft.uspto.gov).
•	 Patent Scope, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- (wipo.int/pctdb/en/).
•	 www.freepatentsonline.com
•	 www.wikipatents.com
•	 http://bubl.ac.uk/link/p/patents.htm
•	 Universidad de Stanford: www-sul.stanford.edu/depts/swain/collections/patents/index.html       

Motores de búsqueda de marcas y diseños industriales:

•	 OMPI de búsqueda de Marcas:  www.wipo.int/romarin
•	 OMPI de búsqueda de Diseños Industriales: www.wipo.int/ipdl/es/search/hague/search-struct.jsp

Bases de Datos sobre Clasificaciones Internacionales:

•	 OMPI  sobre clasificación internacional de Patentes : www.wipo.int/classifications/ipc/es/
•	 OMPI sobre clasificación internacional de Marcas y Dibujos, y Modelos Industriales: 
	 www.wipo.int/classifications/nivilo/

Algunos Motores de Búsqueda

Finalmente, cabe señalar que la búsqueda no sólo 
debe considerar las patentes concedidas o solicitudes 
presentadas, sino también los boletines científicos, li-
bros de texto, actas de conferencias, sitios web, publi-
caciones comerciales, etc.

II. 1.- Búsqueda de arte previo: el paso inicial para proteger una invención
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ción conlleva una serie de costos aparejados, los que 
varían dependiendo de una serie de factores, tanto 
dentro de un país como de un Estado a otro. Por ejem-
plo: la naturaleza de la invención, la complejidad de 
la tecnología, honorarios de los especialistas (peritos, 
abogados o agentes de patentes, etc.), y oposiciones 
que pueda sufrir la solicitud en cada oficina de paten-
tes en que se ingrese. Asimismo, debe considerarse los 
países en que se desea proteger, y, en casos específi-
cos, los costos de traducción, tasas de mantenimiento 
y gastos asociados a la observancia de los derechos, 
entre otros aspectos.

Resulta indispensable elaborar un presupuesto ade-
cuado, considerando su carácter estimativo, al mo-
mento de definir la estrategia de protección de una 
creación. De esta forma, encontramos costos que 
inevitablemente existirán en todo proceso de patenta-
miento, entre los cuales destacan:

•	 Búsqueda del arte previo, realizado por un ex-
perto en la materia.

•	 Contratación de abogados especialistas o 
agentes de patentes para la redacción (cuando 
sea el caso) y tramitación nacional e internacio-
nal de la solicitud.

Principales Fuentes de Financiamiento

• Línea de Apoyo a la Protección de la Propiedad Industrial, de INNOVA Chile (CORFO). 
Otorga un subsidio a la protección de la propiedad industrial tanto en Chile como en el extranjero, 
por un máximo de $50 millones, correspondiente al 80% del total del proyecto, cuyo 20% restante 
debe solventarlo el beneficiario (persona natural o jurídica). Estos recursos se obtienen a través de 
las Entidades Asesoras de Propiedad Industrial (EAPI), acreditadas ante INNOVA, quienes actúan 
como intermediarias entre el Beneficiario y la entidad financiante, tramitando la obtención de los 
recursos, y posteriormente, su administración.

• Valorización de Resultados de Investigación (V.R.I.), de FONDEF. Concurso de ventanilla 
abierta que tiene por objeto promover la valorización y transferencia de resultados de proyectos de 
I+D realizados en Chile, hacia organizaciones privadas o públicas, para que los incorporen a innova-
ciones de productos, servicios o procesos con altos potenciales impactos económicos y/o sociales. 
El aporte máximo de la Entidad Pública es de $70 millones y contempla dos etapas: la primera de 
elaboración de un plan de negocios tecnológicos y de un plan de trabajo para la ejecución de activi-
dades de valorización y transferencia; y una segunda etapa de puesta en marcha del plan de trabajo.

• Proyectos de I+D, de FONDEF. La Entidad tiene entre sus ítems financiables la protección de la 
Propiedad Industrial, con un monto promedio de $1.500.000.-

• Concursos de Incentivo al Patentamiento, Universidad de Chile. Tienen por objeto poten-
ciar la creación y protección de los resultados de investigación de los académicos, a través de pre-
mios de patentamiento nacional, prototipos y transferencia tecnológica principalmente. A la fecha, 
la Universidad de Chile ha realizado tres concursos de Incentivo al Patentamiento.

•	 Pago de tasas oficiales de presentación ante 
las Oficinas nacionales de patentes. Costo que, 
de acuerdo a lo señalado anteriormente, varía 
dependiendo de cada país.

•	 Pago de peritajes para la realización del o los 
exámenes que realice cada Oficina de patentes 
(el denominado “Examen de fondo”).

•	 Pago de tasas de mantenimiento, según la le-
gislación respectiva.

En atención a los elevados costos de patentamiento, 
es imprescindible documentarse acerca de las distin-
tas fuentes de financiamiento. Así, las Entidades que 
otorgan subsidio se han convertido en la opción prefe-
rida de aquellas personas naturales o jurídicas que no 
cuentan con los medios para solventar la tramitación 
nacional y/o internacional de una solicitud de patente. 

II.  2.- ¿Cuánto cuesta proteger mi invención? ¿Qué tipo de financiamiento 
puedo obtener?
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otorga el Estado a un particular, para que el conoci-
miento generado sea puesto a disposición de la socie-
dad, conciliando así, los intereses particulares de todo 
creador o inventor y los intereses públicos en juego. 
Sin embargo, dicho monopolio que otorga el Estado 
para la protección y explotación de una invención, se 
encuentra limitado temporal y territorialmente. 

En virtud de lo anterior, surge la necesidad de pro-
teger internacionalmente una invención (cuando la 
naturaleza de la misma así lo requiera), ya que al ser 
derechos territoriales, en los países que no se proteja 
la tecnología, ésta será de libre disposición, pudiendo 
cualquier persona fabricar, importar, usar o vender la 
creación en ese país.

De esta forma, la primera interrogante que surge al 
respecto es: ¿Se requiere protección internacional de 
mi invención? Hay creaciones que no precisan dicha 
proyección internacional por tener una aplicación re-
gional o limitada a un territorio determinado. De igual 
modo, en el caso de los “Paquetes Tecnológicos”, don-
de pueden existir varias tecnologías o invenciones aso-
ciadas, se recurre generalmente sólo a la protección 
de alguna (s) de ellas, siempre y cuando no se altere 
el correcto funcionamiento de la tecnología en su con-
junto. 

Oficinas Regionales de Patente

Existen países miembros de sistemas regionales de patentes. En estos casos, y dependiendo del número 
de solicitudes y costos asociados, es preferible ingresarlas en los referidos sistemas, los cuales tramitan 
y conceden patentes regionales, gozando de los mismos efectos que aquellas presentadas en cada uno 
de los Estados miembros. Sin embargo, para hacer valer los derechos sobre las patentes concedidas, se 
requiere la ratificación en los países en que efectivamente se esté interesado, a través del pago de las tasas 
correspondientes.

La principal ventaja de este sistema radica en soslayar los múltiples procedimientos existentes en las ofi-
cinas de patentes de cada país. 

Las Oficinas Regionales de Patente son:

•	 La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (www.oapi.wipo.net).

•	 La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) (www.aripo.org).

•	 La Organización Eurasiática de Patentes (EAPO) (www.eapo.org).

•	 La Oficina Europea de Patentes (EPO) (www.epo.org).

•	 La Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo (www.gulf-patent-office.org.sa).

Posteriormente se plantea la segunda interrogante: 
¿Dónde protejo mi invención? Es en este punto cuan-
do los inventores incurren en el equívoco de solicitar 
protección en el mayor número de países admisibles, 
sin considerar elementos como:

•	 Presupuesto financiero.

•	 Principales mercados de la tecnología.

•	 Posibilidad de comercialización.

•	 Costo de protección en el país elegido 
      (traducciones, peritajes, tasas, etc.).

•	 Fabricación del producto.

•	 Observancia de los derechos de Propiedad In-      
dustrial en el país elegido y sus costos asociados.

•	 Existencia de productos sustitutos o competido-
res.

II.  3.- ¿Por qué es importante proteger internacionalmente mi invención? 
¿Dónde patentar?
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Existen dos grandes vías de protección internacional 
de una solicitud de paten-

te, ya sea a través de 
la utilización de 

la “prioridad” 
que otorga 
el Convenio 
de París, o 
a través del 
Tratado de 
Cooperación 
en materia 

de Patentes 
(PCT por su 

sigla en inglés), 
que rige en Chile a 

partir del 02 de Junio 
del año 2009.

II. 4. a.  Vía Convenio de París.

Empleando el plazo de prioridad estipulado por dicho 
Convenio, se concurre directamente a  las oficinas de 
los países miembros del Tratado en los cuales se esté 
interesado, solicitando la protección correspondiente. 
En los países que no se haga valer el derecho, la tecno-
logía queda de libre uso.

La principal desventaja de esta vía es que las oficinas 
de patentes poseen requisitos inherentes a cada una 
de ellas, implicando, por ende, la existencia de multi-
plicidad de búsquedas, exámenes y desembolsos de 
tasas durante el proceso de concesión del derecho.

¿Cuándo conviene el ingreso directo a cada 
país?

• En los casos en que estén definidos los países y 
que sea un número bajo
• Cuando los  mercados que se desean abordar es-
tén delimitados
• Presencia de socios comerciales
• Existencia de recursos financieros suficientes que 
permitan costear la tramitación en los distintos paí-
ses. 

II. 4. b Vía PCT.

El Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (PCT) 
otorga un plazo mayor al ti-
tular de una invención para 
protegerla internacionalmente 
(30 meses contados desde la 
primera solicitud).

La principal ventaja de este sistema es 
que durante el espacio de tiempo 
concedido (18 meses más que el 
ingreso directo) permite anali-
zar el potencial comercial de 
la invención y efectuar una 
búsqueda de eventuales so-
cios comerciales. A su vez, el 
proceso otorga una valiosa 
información sobre la paten-
tabilidad de la invención, posi-
bilitando tomar decisiones más 
acertadas a la hora de definir los 
países en la fase nacional.
 

II.  4.- ¿Cómo protejo mi invención en el extranjero?
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III. 2.- Aspectos Prácticos 

• Presentación de solicitudes en línea
INAPI implementará una plataforma integrada que 
permitirá presentar solicitudes en línea de marcas co-
merciales, patentes de invención, modelos de utilidad 
y diseños industriales; realizar pagos en línea, y ob-
tener títulos y certificados de derechos de Propiedad 
Industrial.

• Costos de tramitación ante INAPI
De acuerdo a la Ley N° 19.039 existen tasas asociadas 
a la tramitación de los Derechos de Propiedad Indus-
trial, en lo que respecta a formularios, tasa de presen-
tación, publicación, peritaje y concesión. Para conocer 
los montos de dichas tasas, remitirse a www.inapi.cl.

III. Presentación de Solicitud de Patente de Invención

III. 1.- Preparación y Redacción de la 
Solicitud de Patente 

El rol de los estudios jurídicos y los peritos especialis-
tas en patentamiento es fundamental a la hora de pre-
parar y redactar la solicitud de patente de invención, 
así como en el transcurso de la tramitación de la mis-
ma ante las oficinas de patente. Una buena redacción 
de la solicitud y de su pliego de reivindicaciones, marca 
un buen comienzo en el proceso de obtención de la 
patente de invención. 

En virtud de lo anterior, a la hora de elegir el estudio 
jurídico que tramitará una solicitud de patente deben 
considerarse, al menos, los siguientes elementos:

•	 Especialidad del estudio jurídico en Propie-
dad Intelectual y experiencia o trayectoria en 
el área

•	 Existencia de peritos idóneos para la prepara-
ción y redacción de la solicitud de patente

•	 Presencia de corresponsales extranjeros aso-
ciados al estudio jurídico

•	 Tipo de tecnología

•	 Presupuesto.

Una segunda alternativa al momento de redactar la so-
licitud de patente, es entregar dicha labor a un perito 
especialista en la materia, el que junto con realizar la 
búsqueda del arte previo, redactará la memoria des-
criptiva y el pliego de reivindicaciones. Esto permite 
disminuir considerablemente los costos asociados a 
esta primera etapa en el procedimiento de protec-
ción de la invención. Sin embargo, sólo es aconsejable 
cuando se trata de patentes nacionales, sin proyección 
internacional, y en casos de tecnologías de menor 
complejidad. 
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esIV.  Entidad Asesora de Propiedad Industrial de la

Universidad de Chile (EAPI-UCH)
En el marco de la Línea de Apoyo a la Protección de 
la Propiedad Industrial, de INNOVA Chile de CORFO, 
la EAPI Universidad de Chile (EAPI-UCH) se encuentra 
acreditada ante el Comité INNOVA para actuar como 
intermediaria en la tramitación de solicitudes de finan-
ciamiento y su posterior administración de recursos.

El rol de la EAPI-UCH consiste en asesorar a los em-
prendedores en la protección de su creación, redac-
ción de los proyectos, su presentación y tramitación 
ante INNOVA, y administración del subsidio otorgado 
por la entidad.

A continuación se detalla la tramitación ante la EAPI-UCH y ante INNOVA Chile.
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Universidad de Chile

La Universidad de Chile posee el Reglamento que es-
tablece el Procedimiento Interno referido a Innovacio-
nes (Decreto Universitario N°0021008, de 10 de sep-
tiembre de 2007).

Dicho Reglamento instaura las normas y procedimien-
tos que resguardan los intereses de la Universidad y 
sus académicos, en el ámbito de innovaciones que 
sean susceptibles de protección a través de la propie-
dad industrial, incluyendo los programas computacio-
nales.

¿A quién es aplicable el Reglamento?

1. Académicos o funcionarios que, en ejercicio de sus 
labores académicas o de investigación en la Uni-
versidad, desarrollen una innovación. 

2. Personas contratadas a honorarios por la Univer-
sidad.

3. Personas que participen en el desarrollo de una 
innovación con motivo de actividades curriculares 
ordinarias de investigación, seminarios de título, 
tesis de pre y post grado, o cualquier otra de simi-
lar naturaleza, cuando dicha Innovación se haya 
generado por el trabajo desarrollado al interior de 
una Línea de Investigación liderada por un acadé-
mico de la Universidad.

4. Funcionarios o empleados de la Universidad, o 
cualquier persona que no cumpla con los requi-
sitos anteriores, pero que voluntariamente quiera 
someterse al Reglamento.

V. 1.- Comisión Central de Propiedad Indus-
trial (CCPI) 

El Reglamento crea la Comisión Central de Propiedad 
Industrial (CCPI), integrada por académicos de la Uni-
versidad, la cual tiene entre sus  facultades estudiar la 
conveniencia y procedencia de solicitar la protección 
legal de una innovación presentada ante ella, y propo-
ner al Vicerrector de Investigación y Desarrollo políti-
cas universitarias en materia de Propiedad Industrial. 

V. 2.- Obligaciones y Derechos de los Aca-
démicos y de la UCH en la protección de las 
creaciones universitarias

•	 Obligaciones y derechos de los Académi-
cos

(i) Presentar toda creación desarrollada en el ámbito 
de las funciones propias de su labor como académico e 
investigador, o en el contexto de un Proyecto de Inves-
tigación en el cual participe la UCH, y que sea suscepti-
ble de ser protegida, a la Vicerrectoría de Investigación 
y Desarrollo (VID), o directamente a la CCPl.

(ii) Prestar toda colaboración solicitada para la redac-
ción, presentación, tramitación y obtención de la pro-
tección.

(iii) Mantener la confidencialidad de la información de 
la creación.

(iv) Ser reconocidos como Inventores de la invención.

(v) Recibir el porcentaje de beneficios pecuniarios se-
ñalados en la Reglamentación Interna (1/3 de los be-
neficios obtenidos, los cuales pueden aumentar hasta 
un 50% en casos excepcionales).

•    Obligaciones de la Universidad

(i) Pronunciarse sobre la viabilidad de protección a 
nombre de la UCH, considerando aspectos técnico-
financieros.

(ii) Siendo de interés para la UCH, ésta deberá prote-
ger y administrar las solicitudes de protección de sus 
académicos.

(iii) Informar a los académicos del estado de las solici-
tudes de protección de sus inventos.

(iv) Mantener informado a los académicos del estado 
de la Transferencia de Tecnología de sus invenciones.

(v) Reconocer a los académicos como Inventores de la 
invención.

(vi) Asegurar la confidencialidad de la información de 
la invención.

(vii) Ante la eventual existencia de beneficios econó-
micos, la UCH deberá resguardar y enterar el porcen-
taje que le corresponde a los inventores de acuerdo a 
lo señalado en el Reglamento.
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El procedimiento de ingreso de una invención a la CCPI 
es a través de un formulario, el cual puede solicitarse 
tanto a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 
(VID) como al Presidente de la Comisión. Una vez com-
pletado, debe ser enviado a la CCPI o a la VID. 

Posteriormente, la propuesta entrará en la tabla de 
contenidos a tratar por la CCPI en su próxima reunión, 
donde se resolverá  la pertinencia de los antecedentes. 
En caso de necesitar mayor información por parte del 
investigador, le será comunicado este hecho al Vice-
rrector de Investigación y Desarrollo, quien decidirá 
solicitarla o no. Lo anterior, se aplica igualmente en 
caso de rechazo, siendo el Vicerrector, en definitiva, 
quien se pronunciará al respecto. 

Si la CCPI aprueba la solicitud, la VID enviará los an-
tecedentes a peritos para que analicen su viabilidad 
comercial. Dependiendo de si el informe es o no fa-
vorable, el Vicerrector procederá a emitir una carta al 
investigador comunicándole su decisión al respecto.
 
Finalmente, toda invención que no cuente con finan-
ciamiento propio entrará a la EAPI-UCH, en conformi-
dad a lo señalado en el apartado correspondiente.

V.  3.- Procedimiento ante la Comisión Central de Propiedad Industrial (CCPI)
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VI. Comercialización de una Patente de Invención

La patente de invención otorga una ventaja empresarial, siempre que lleve aparejada un potencial de comercia-
lización, ya que en sí misma no brinda garantía alguna de éxito económico.

Para que se traduzca en beneficios concretos, la invención debe ser explotada eficazmen-
te e insertarse en el mercado, generando una ventaja comparativa con los productos 
existentes, optimizando la producción de los mismos, incorporando un nuevo pro-
ducto, proporcionando mayor poder de negociación a la empresa, entre otras.

Para alcanzar dichos propósitos, existen diversas opciones de comercialización 
de la tecnología, a través de múltiples figuras contractuales. Dentro de estas 
opciones que permiten insertar la invención en el mercado destacan:

•	 Comercialización directa de la tecnología

•	 Venta de la patente de invención

•	 Desarrollo de empresas con base tecnológica

•	 Licenciamiento de la invención

•	 Contratos de Asistencia Técnica.



19

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

C
hi

le
 / 

A
po

ya
nd

o 
a 

su
s i

nv
es

tig
ad

or
es

PILA-Network, Red de Propiedad 
Intelectual Latinoamericana, es el 
nombre del proyecto adjudicado 
por la Vicerrectoría de Investiga-
ción y Desarrollo a fines del 2008, 
el cual tiene por objetivo crear una 
plataforma de aprendizaje para 
intercambiar prácticas de gestión 
de la Propiedad Intelectual e In-
dustrial (PI) en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) de Latino-
américa. De esta forma pretende 
incentivar la interacción entre las 
universidades y las empresas, con-
tribuyendo con ello al desarrollo 
económico y social de la Región. 
Por ello, proyecta aumentar la con-
ciencia y sensibilizar a las IES acer-
ca de la importancia de desarrollar 
buenas prácticas en la gestión de 
los derechos de propiedad intelec-
tual e industrial en sus centros.
 
El proyecto PILA (co-financiado por 
el programa ALFA III de la Unión Eu-
ropea) es la fase piloto de una Red 
PILA mucho más amplia que incor-
porará más universidades de países 
de Latinoamérica. La convocatoria 
inicial es de 18 universidades la-
tinoamericanas y 4 europeas, las 
que deberán liderar la discusión de 
este tema en cada uno de sus paí-
ses y en Chile participan 15 Univer-
sidades pertenecientes al CRUCH, 
incluyendo la Universidad de Chile. 
Entre las entidades colaboradoras 
se hallan la Oficina Europea de Pa-
tentes, la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), las 
Oficinas de Propiedad Intelectual e 
Industrial de España y la Red Uni-
versia.

Uno de los objetivos primordiales 
de PILA es involucrar a otras uni-
versidades y actores del sistema de 
innovación de los países participan-
tes. 

En Chile, el proyecto ha  permitido, 
entre las universidades socias, la 
posibilidad de generar trabajos en 
conjunto para proyectar aún más 

los beneficios de esta Red e iniciar 
un plan colaborativo para fomen-
tar y apoyar a las IES en los temas 
de PI, Innovación y Transferencia 
Tecnológica. Se suma a esto, con-
versaciones de colaboración con 
el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INAPI), el cual se ha 
mostrado interesado en colaborar 
en nuestra Red y el trabajo en con-
junto con las IES.

En el año 2010 la Red PILA empeza-
rá a ser operativa y se establecerán 
una serie de servicios ofrecidos a 
través de la página web: Formación 
On-line, IP-Helpline (asistencia per-
sonalizada en temas de PI), Servicio 
de información sobre PI, Consulto-
ría, Red de Expertos.

www.pila-network.org
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