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DIRECCION DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

La Direccion de Transferencia Tecnolégica (DTT) de la Vicerrectoria de Investigacion y
Doctorado de la Universidad Andrés Bello, tiene como misién fomentar la cultura de innovacion,
transferencia tecnoldgica y propiedad intelectual, apoyando y facilitando la investigacion aplicada
multidisciplinaria como motor de innovacién basada en ciencia, la transferencia de resultados al
mercado, asi como la generacion de alianzas y vinculacién estratégica con stakeholders nacionales
e internacionales.

Bajo una visién de servicio para el cuerpo docente e investigador, la DTT es la unidad responsable
de identificar, valorizar y administrar los activos de propiedad industrial e intelectual generados
tras el proceso de I+D en la universidad, resguardando las ideas innovadoras de los investigadores
para potencialmente llevarlas al mundo comercial.
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{Qué es Propiedad Intelectual?

“La Propiedad Intelectual se refiere a la proteccién de las creaciones del intelecto humano, sea en
los campos cientificos, literarios, artisticos o industriales. Esa protecciéon concede a los creadores,
autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiacion de
conocimiento por ellos generados” (INAPI).

Las creaciones delintelecto que pueden protegerse mediante el sistema de propiedad intelectual
son:

« Derechos de autor y derechos conexos.
« Propiedad industrial.

« Variedades Vegetales.

{Por qué se deben proteger los derechos de propiedad intelectual?

Convierte en bienes
tangibles los productos
de la investigacion, por
lo tanto, éstos pueden
ser transferidos,
licenciados y
vendidos.

Permite acreditar la

titularidad de la invencion

o creacion, evitando el

calidad. uso no autorizado por
terceros.

A nivel internacional
es una garantia de

Permite generar

beneficios econdmicos Permite la difusién
para la empresa, del conocimiento
universidad e

investigadores.
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Categorias de propiedad intelectual

DERECHOS DE AUTOR

Obras literarias: novelas, poemas y
obras de teatro

Peliculas

Obras musicales

+ Marcas

PROPIEDAD INDUSTRIAL

« Invenciones (patentes)

« Disefios industriales

» Indicaciones geograficas de origen

Obras artisticas: dibujos, pinturas,
fotografias y esculturas

Disefios arquitectdnicos

Software

Fuente: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

Activos y derechos de propiedad intelectual

CATEGORIA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Se solicita proteccion en el
Instituto Nacional de Proteccion
Industrial, INAPI

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS

0TROS DERECHOS

ACTIVOS

ACTIVOS
(Objeto de la Proteccion)

Invencién

Conocimiento

Disefio Funcional

Disefios o dibujos industriales
Topografia de un circuito integrado
Nombres Comerciales/ Signo distintivo

(aracteristica distintiva del origen del
producto o servicio

Obras de la inteligencia en los dominios
literarios, artisticos y cientificos, cualquiera

que sea su forma de expresion y los derechos
conexos que ella determina

Know how/ what / why
Paginas Web

Semillas y variedades vegetales
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DERECHOS

OTROS DERECHOS

« Recursos Genéticos
« Conocimientos tradicionales
» Variedades Vegetales

+ Nombres de Dominio

m DURACION DE LA PROTECCION

Patente

Secreto Empresarial
Modelo de Utilidad
Disefio Industrial
Circuito integrado
Marca Registrada

Indicaciones geogréficas y denomina-
cion de origen

Derecho de Autor

Secreto Industrial/Comercial
Derecho de Autor/Nombres de Dominio

Variedades vegetales (Registro en SAG)

20 afios no renovables
Indefinido

10 afios no renovables
10 afios no renovables
10 afos no renovables

10 afios renovables indefinidamente

Indefinida

70 afios a partir de la muerte del autor o publicacion

15 afios especies agricolas y comerciales, 18 afios frutales



|.- DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
{Qué es el DERECHO DE AUTOR?

El derecho de autor es la proteccion juridica que se otorga a los autores y creadores por el solo hecho de haber creado
una obra, cualquiera sea su forma de expresion, ya sea literaria o artistica, esté publicada o inédita. Esto significa que
todo autor de una obra tiene sobre ella un derecho que puede ser ejercido frente a cualquier persona. Las normas
y principios que regulan esta proteccién abarcan las facetas tanto moral como patrimonial del derecho de autor. En
tanto los derechos conexos se aplican a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusion.

{Qué comprende la proteccion del Derecho de Autor?

El derecho de autor, de acuerdo a la Constitucién, comprende la propiedad de las obras y dos tipos de derechos, el
moral y el patrimonial, los que protegen, respectivamente, la paternidad y la integridad de la obra y la explotacién
comercial de su obra.

1.- Derechos Patrimoniales

Son los derechos de explotacion o de utilizacién de la Obra, que generalmente corresponden al disfrute econémico.
Estos son: Reproduccién, Distribucion, Transformaciéon y Comunicacién Puablica (Articulo 18 Ley N°17.336).

2.- Derecho Moral

Estan integrados por facultades del autor de caracter personales, irrenunciables e intransferibles, que le permiten
mantener la Obra Inédita, integra y por siempre vinculada a su nombre.

El derecho de autor y derechos conexos comprende:

« Libros, folletos, articulos, revista

« Conferencias, discursos, periédicos

« Fotografias, grabados

+ Maquetas arquitectdnicas, bocetos, mapas

+ Pinturas, dibujos, ilustraciones

« Adaptaciones, traducciones, transformaciones autorizadas
+ Videogramas y diaporamas

«  Programas computacionales

« Bases de datos

«  Obras musicales, obras teatrales, grabaciones
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|1.- PROPIEDAD INDUSTRIAL

Son creaciones de la mente humana con valor comercial que, manifestadas a su titular, se les ha concedido un derecho
exclusivo por el Estado.

La propiedad industrial comprende:

+ Patentes de invencion

+  Modelo de Utilidad

+ Dibujo y Disefo Industrial

«  Esquema de trazado o topografia de circuitos integrados
+ Variedad Vegetal

+ Indicacién geografica y Denominacion de origen

+ Secreto industrial

« Marcas Comerciales

Principios de la propiedad intelectual
Exclusividad: Impide que otros utilicen la invencién o signo distintivo sin su consentimiento.

Territorialidad: El titular gozara de proteccién y por ende de los derechos que le son conferidos en aquellos paises o
regiones done obtuvo la proteccién.

Duracion limitada: la proteccion conferida es limitada en el tiempo, mientras el periodo de proteccién se encuentre
vigente.

Divulgacién: los solicitantes deben hacer publico el contenido de su derecho a cambio de la exclusividad que le
otorgan los Estados cuando le concede derechos de propiedad industrial en sus territorios. Deben entregar toda la
informacion relativa al invento y su funcionamiento.

{Qué son las Patentes de Invencion?

La Invencion es “toda solucién a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invencién podra ser
un producto o un procedimiento o estar relacionada con ello”.

Una patente es “un derecho exclusivo que concede el Estado y que otorga al titular el derecho de impedirle a terceros
utilizar una invencién patentada sin su consentimiento”.
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{Qué requisitos debe reunir mi invencion para poder ser patentada?

Ser susceptible de aplicacion
industrial:

Novedad: Tener Nivel Inventivo:

La invencion debe ser nueva; esto es, Para alguien versado en la materia co-
que no exista con anterioridad al estado rrespondiente, la invencién no pueda

et {5 B ! Es decir, pueda, en principio, ser pro-
de la técnica. resultar obvia ni derivar, de manera evi-
dente, del estado de la técnica.

ducida o utilizada en algin tipo de
industria (artesanal, manufacturera,
agricola, minera, etc.). y la legislacion
vigente.

Consideraciones de la proteccion por patentes de invencion:

En consideracion al principio de Territorialidad, se debe presentar una solicitud de patente en cada pais donde se
desea obtener proteccion.

Sin perjuicio de ello, existen dos instrumentos que facilitan la gestion de multiples solicitudes de patente en diversos
territorios:

- Convenio de Paris, que, desde la primera presentacién, da un plazo de 12 meses para realizar solicitudes de patente
en otros territorios, conservando la prioridad inicial.

- Patent Cooperation Treaty (PCT): Permite realizar gran parte de la tramitacién de una patente mediante un Unico
procedimiento.

Vigencia de la Proteccion: 20 afnos desde la presentacion de la solicitud, no renovable.
{Como proteger una invencion en varios paises?

1. Presentacion pais por pais

2. Presentacion via Convenio de Paris

« Quien deposita una solicitud de patentes dispondra de 12 meses desde la fecha de presentacién, para presentar
la solicitud en cualquier otro pais miembro de la Union de Paris.

3. Presentacion via PCT (Patent Cooperation Treaty)

« Tratado de Cooperacion en materia de Patentes.

{Qué no se puede PATENTAR?

+ Los descubrimientos, teorias cientificas, técnicas quirdrgicas y métodos matematicos.
+ Los sistemas, métodos, principios o planes econémicos, financieros y comerciales.
+ Los inventos contrarios a la ley, al orden publico, a la seguridad del Estado, a la moral y buenas costumbres.

« Todos aquellos presentados por quien no es su legitimo dueno.
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144 ESTADOS CONTRATANTES DEL PCT

Fuente WIPO

{Qué es el Secreto Industrial?

Es toda informacién comercial confidencial sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en
reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance, o ventaja competitiva.

Ventajas de proteger un know-how a través de Secreto Industrial:

«  Es un mecanismo de bajo costo, ya que no requiere el pago de registros, tasas de mantencién.
+ Tiene efecto inmediato.
+ Laduracién de la proteccién es indefinida: tanto como se mantenga el secreto.

« Genera responsabilidad civil y penal para el infractor.

Desventajas de proteger un know-how via Secreto Industrial:

Puede ser descubierto mediante “ingenieria inversa”
Una vez divulgado, no existe ninglin método para evitar su uso por parte de terceros.
Puede ser patentado por cualquier persona que haya obtenido la informacién por medios legitimos.

{Qué son las Marcas Comerciales?

Es todo signo visible, novedoso y caracteristico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales de sus similares, tales como nombres, seuddénimos, palabras, expresiones arbitrarias
o de fantasia, combinacién de colores, vifietas, etiquetas, o una combinacién de estos elementos, y las frases de
propaganda o publicitarias, que favorece la diferenciacién frente a la competencia.

Derechos exclusivos que otorga la proteccion de marcas:

- Utilizar la marca para identificar un producto o servicio.

+ Impedir que terceros utilicen y comercialicen la misma marca o una similar para el mismo tipo de producto o ser-
vicio.

« Autorizar la utilizacién de la marca por parte de terceros (franquicias o licencias).

Consideracion de la proteccion de las marcas:

« Las marcas se protegen a través de su registro, que en el caso de Chile se realiza a través de INAPI.

« Las marcas constituyen derechos territoriales, es decir, deben ser registradas en cada pais en el que se desea pro-
teger.

- Se utiliza como referencia en el clasificador de NIZA

Vigencia de la Proteccion:
10 anos contados desde su inscripcion, renovables indefinidamente por periodos
iguales, previo pago de la tasa correspondiente.
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TINTRODUCCION

Es de interés de la Universidad potenciar el trabajo de investigacién e innovacion de los profesores y alumnos. La
institucion promueve la obtencion de derechos sobre el producto de la investigacion y sus aplicaciones y, en general,
la proteccion de los derechos de propiedad intelectual de la universidad y de sus profesores, alumnos y funcionarios.

La presente Politica de Propiedad Intelectual (Pl) establece los principios, directrices, normas y orientaciones sobre
la materia que han de ser observados por todos los miembros de la comunidad de la Universidad Andrés Bello y, por
todas sus instancias de gobierno y administracion, sin perjuicio de acuerdos o reglamentos especiales que sobre la
materia ejecute u otorgue la universidad.

Ejes de la Politica

Gestion de la Pl Confidencialidad Colaboracion con terceros

L , y Manejo de Datos
La Universidad Andrés Bello se . ) UNAB promueve las vinculaciones
obliga a gestionar de forma ade- Se debe reportar toda invencion

Conflictos de interés

Ninguna actividad externa debe
Y con terceros en la generacion de interferir con las obligaciones que
cuada en interés de la sociedad los o resultado de investigacién con nuevo conocimiento.
derechos de propiedad intelectual potencial comercial a la DTT.

generados a su alero.

los trabajadores han contraido con
la UNAB.

2 COMERCIALIZACION DE LA PI: BENEFICIOS COMPARTIDOS

Ingresos derivados de la PI: Reparticion de beneficios.

Licenciamient Cesion

Ingresos por Pl

Se descuentan los gastos de proteccion de la Pl

Inventores: 60%

El remanente se distribuye de la siguiente forma

UNAB: 40%
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La Universidad Andrés Bello comparte con los creadores e inventores en el seno de su comunidad universitaria los
beneficios que puedan resultar de las obras e invenciones que ellos generen. Sin perjuicio de ello, por razones de una
eficaz administracion de algunos derechos de Pl es conveniente que la propiedad de tales derechos quede radicada
en un solo titular.

La comercializacion de la propiedad intelectual puede hacerse por transferencia, licenciamiento o cesién de derechos
de Pl o cualquier otro acto que implique la explotacidn de los derechos sobre la P, y se orientara segun el objetivo de
facilitar la transformacién de la creacidn en innovacion para el beneficio de la sociedad.

Titularidad: distincion entre derechos de autor y propiedad industrial.

¢A quién pertenece lo que se genere?

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO AUTORES

« Invenciones

Derechos de autor sobre:

- Variedades Vegetales

« Programas Informaticos + Obras literarias

« Bases de Datos « Articulos Académicos

+ Articulos Populares

« Resultados tangibles e intangibles (marcas, modelos de utilidad, etc.)

- Invenciones generadas por alumnos de doctorado, post- docs, pasantes e internos. - Tesis

(aso Especial: Invenciones generadas por alumnos de pregrado, magister, post-titulo,

diplomado, y educacién continua. Excepcidn: cuando se utiliza know how y/o laboratorios Caso I%speaal: Derechos de autor cuando |a obra es
UNAB. especialmente encargada por la UNAB de forma

remunerada.

Derechos de autor: los derechos de propiedad de las creaciones cientificas, literarias, artisticas y pedagdgicas
perteneceran a los autores, asi como los derechos sobre libros y articulos académicos y de divulgacién, tesis y otros
trabajos de grado o titulo, y sobre los trabajos que escriban los alumnos como parte de un curso en que se encuentren
inscritos, pero tendran prioridad los acuerdos particulares de cooperacién que puedan existir entre los autores y la
Universidad o partes externas (por ejemplo, editoriales) para el financiamiento o ejecucién de estas obras, y siempre
que dichos derechos afecten el reconocimiento, constitucion o ejercicio de los derechos de propiedad industrial que
se sefalan mas adelante.

Propiedad industrial: La UNAB es titular exclusivo de los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones
técnicas, marcas, disefios y demas clases de derechos de propiedad industrial producidas por un académico o
administrativo de la universidad en el ejercicio de sus funciones, o para la Universidad, o utilizando sus instalaciones,
recursos o equipos. La universidad se reserva el derecho de registrarlos o inscribirlos de cualquier otra forma en Chile
o en el extranjero.
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Tratandose de personas vinculadas a la universidad no por medio de un contrato de trabajo, sino por un contrato
de prestacién de servicios, las invenciones o innovaciones resultantes de las labores contratadas con la universidad
también perteneceran a ésta. La misma regla se seguird cuando de se trate de estudiantes de doctorado, post-
doctorantes, pasantes, e internos.

La creacidon realizada como parte de una investigacion patrocinada por terceros tendra los derechos de Pl que
establezcanlosacuerdos entrelas partes. Entodos los convenios de investigacion, transferencia tecnolégica o asistencia
técnica que la universidad celebre, de los cuales puedan derivar inventos susceptibles de proteccién, la universidad
incorporarad normas que permitan resguardar eficazmente los derechos de Pl que pudieren corresponderle.

En el desempeino de sus labores los académicos o administrativos de la universidad, cualquiera sea la forma
de su contratacién, no podrdn hacer uso de creaciones u objetos de Pl de terceros sin contar con las respectivas

autorizaciones. El académico o administrativo es responsable en forma exclusiva ante las reclamaciones de terceros
que resulten de la infraccion de esta obligacion.

3 CONFIDENCIALIDAD

Manejo de informacion confidencial

EL VALOR DE LA INFORMACION

PATENTES DE INVENCION SECRETOS INDUSTRIALES

INFORMACION CONFIDENCIAL

Los miembros de la comunidad universitaria que, en razén de sus actividades en ella, tengan acceso a informacion
sobre objetos de Pl que puedan tener valor econémico, deberdn tomar las providencias necesarias para resguardar
la confidencialidad de las invenciones realizadas o en proceso. La Vicerrectoria de Investigacién y Doctorado (VRID)
formulara las orientaciones necesarias para establecer los procedimientos de resguardo necesarios.
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Confidencialidad: Formas de proteccion

UNIVERSIDADES Y CENTROS ESTUDIANTES, PASANTES,

POSTDOCTORADOS

Y

ACUERDO UNILATERAL

— o
TENN BEER
== am=-

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD BILATERAL
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD BILATERAL

CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD EN OTROS ACUERDOS

DE CONFIDENCIALIDAD

Direccion de
@ Transferencia CUADERNO DE

LABORATORIO

Universidad - Tecnologica

4 RESOLUCION DE CONFLICTOS

Intereses contrapuestos: Conflicto de interés

Conflicto en el compromiso institucional Conflicto de Interés Financiero

Este tipo de conflicto de interés se da cuando actividades externas a Se da en casos en que funcionarios de UNAB se involucran
la Universidad comprometen considerablemente el desempefio de financieramente con terceros que luego se vinculan con ésta para la
sus funcionarios, académicos e investigadores, personal docente y realizacion de proyectos o negocios.

administrativo, interfiriendo con sus responsabilidades y rendimiento.
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Las cuestiones de interpretacion de esta politica y del reglamento, asi como la reivindicacion de derechos relacionados
con ellos seran resueltas por un comité de Pl presidido por el Vicerrector de Investigaciéon y Doctorado e integrado
ademas por el Vicerrector Econédmico, el Secretario General, y dos investigadores de la universidad con el rango de
profesor titular, designados por el rector, ademas de un experto designado por el organismo independiente que
defina el reglamento.

Resolucion de conflicto de interés en UNAB.

Resolver anticipadamente mediante acuerdos Normativa general UNAB

http://intranet.unab.cl/wp-content/uploads/2011/07/Codigo-Unab.pdf

5 ADMINISTRACION

Correspondera a esta unidad detectar oportunamente las invenciones o innovaciones tecnoldgicas en que estén
trabajandolos miembros delacomunidad para permitirel andlisis por launiversidad de lafactibilidad de patentamiento.

Mientras esa unidad no se encuentre en funcionamiento, correspondera a los investigadores y a los directores de
unidades administrativas, en su caso, notificar a la Universidad, en la forma que establezca el reglamento, de proyectos
que exhiban este potencial.

La VRID velara por el cumplimiento de la politica de Pl y su reglamento, actuando de modo coordinado con los

investigadores y creadores y con las unidades y 6rganos de la universidad involucrados en el estimulo y proteccién de
las creaciones, el licenciamiento, la innovacién y otras formas de transferencia de conocimiento.
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Descripcion Actividades Proceso Gestion de Propiedad Intelectual:

» Vinculaciéon con investigadores UNAB

« Envio de ficha de levantamiento de resultados de +D al investigador

+  Recepcién de la ficha de levantamiento de resultados de I+D completa
« Revision de la ficha de levantamiento de resultados de I+D

»  Reuniodn con el investigador

« Solicitud de declaracién de invencién

»  Recepcién de las declaraciones de invencion por parte de los investigadores
+ Revision de las declaraciones de invencion

+ Solicitud de IP Assessment

+ IP Assessment

+  Market Assessment

« Redactar Borrador de Patente

» Revisar Borrador de Patente

« Presentar solicitud de Patente

+ Registro de las solicitudes de Patentes presentadas

Vinculacion con investigadores UNAB

El equipo de la DTT participa activamente en diversas instancias de vinculaciéon con investigadores UNAB de distintas
facultades y sedes, por ejemplo: jornadas de investigacion, actividades de capacitacion en tematicas de gestion
tecnolégica y talleres de co-creacion. Estas instancias permiten que el equipo de la DTT pueda identificar aquellos
investigadores UNAB que realizan investigacion aplicada para establecer contacto y solicitar que completen la ficha
estandarizada para el levantamiento de resultados de |+D.

Envio de ficha de levantamiento de resultados de I+D al investigador

El equipo de la DTT envia la ficha estandarizada a los investigadores con los que establecié contacto y solicita que la
completen, describiendo los resultados de investigacidn aplicada obtenidos a la fecha, y la envien nuevamente a la
DTT.

Recepcion de la ficha de levantamiento de resultados de I1+D completa

El equipo de investigacién completa la encuesta y la envia de vuelta al equipo de la DTT, las cuales son clasificadas en
las carpetas correspondientes para su posterior revision.
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Revision de la ficha de levantamiento de resultados de I+D

El equipo de la DTT revisa la informacion descrita en la ficha con el objetivo de identificar resultados de I+D que
puedan convertirse en productos o servicios de interés comercial y que puedan ser susceptibles de proteccion
mediante derechos de propiedad intelectual.

Reunion con el investigador

En el caso de que el equipo de la DTT identifique resultados de interés se concreta una reunion con el investigador
para conversar mas en detalle sobre los resultados en cuestién, solicitando la declaraciéon de invencién. En caso
contrario se acuerda una reunién dentro de los préximos seis meses para revisar si hubo avance en la investigacion.

Solicitud de declaracion de invencion

Luego de la reunién con el investigador se le solicita que complete y envie a la DTT el formulario de declaracién de
invencién con toda la informacion que posea respecto a los resultados, con el propésito de proceder con los andlisis
de potencial de mercado y de patentabilidad.

Recepcion de las declaraciones de invencion por parte de los investigadores

El proceso es realizado por el Jefe de la Unidad de Proyectos de I+D, quien recepciona la declaracién, y la almacena de
forma sistematica en un registro accesible sélo a ciertas personas, con el objeto de hacer seguimiento de la declaracion.
Recepcion de las declaraciones de invencidn por parte de los investigadores

El proceso es realizado por el Jefe de la Unidad de Proyectos de I+D, quien recepciona la declaracién, y la almacena de
forma sistematica en un registro accesible sélo a ciertas personas, con el objeto de hacer seguimiento de la declaracion.

Revision de las declaraciones de invencion

El proceso es realizado por el Jefe de la Unidad de Proyectos de I+D, quien luego de almacenar la declaracién, procede
a realizar una revisién técnica de la misma, con el objeto de evaluar su aptitud para realizar, con posterioridad, la
busqueda del estado del arte previo, y el IP Assessment. En caso que de la revision se estime falten antecedentes, se
solicitara al(los) investigador(es) complementar o mejorar la declaracién de invencién original.

Solicitud de IP Assessment

Una vez revisada la declaracién, y evaluada su aptitud, solicita se realice un estudio del estado del arte previo y un
IP Assessment, con el objeto de evaluar las posibilidades de proteccion, y comenzar a disefar una estrategia de
propiedad intelectual.

IP Assessment
El objetivo del proceso es, por un lado, realizar una busqueda del estado del arte previo, para evaluar las posibilidades
de éxito de una solicitud de patente desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel

inventivo exigidos por la ley, y por otro lado disefar una estrategia de proteccion de propiedad intelectual funcional
a la tecnologia que se busca proteger y a los mercados en que se espera comercializar.
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MarketAssessment

El andlisis para efectos del procedimiento de gestién de propiedad intelectual consta de dos partes. en la primera
se realiza una investigacion del mercado, en la cual es de interés definir su tamafo, nivel de precios, tendencias,
principales licenciatarios potenciales, competidores, tecnologias competidoras en desarrollo, segmentos de mercado
y deteccién de necesidades especificas, entre otros. A partir del resultado obtenido en conjunto con el IP Assessment,
se toma la decisidn de proteger o no la tecnologia evaluada mediante derechos de propiedad intelectual.

Redactar Borrador de Patente

El proceso es coordinado por el Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual, y realizado por un agente técnico y/o por
un agente de Pl Nacional. El agente externo, en un trabajo conjunto con el inventor y la Direccién de Transferencia
Tecnolégica y la Unidad de Propiedad Intelectual, prepara el primer borrador de la solicitud de patente, en base a
las decisiones estratégicas tomadas en el IP Assessment (Solicitud Provisional US, PCT, Solicitud Nacional) y en el
MarketAssessment (redacciéon de las reivindicaciones segin modelo de negocio).

Revisar Borrador de Patente

Este proceso se realiza s6lo en caso que del resultado del IP y MarketAssessment se decida una estrategia de
comercializaciéon internacional que involucre un procedimiento de proteccién via solicitud provisional en
Estados Unidos o un procedimiento via PCT.

El Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual envia el borrador previamente trabajado al agente de Pl internacional,
quien lo revisa y regresa con comentarios, correcciones y/o sugerencias. Estas a su vez se consolidan con apoyo del
agente de Pl nacional, obteniéndose de esta manera la solicitud de patente en su version final.

Presentar solicitud de Patente

Una vez que se tiene la solicitud de patente en su version final, el Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual
da la instruccion al agente de Pl nacional para que éste realice la presentacién de la solicitud ante la oficina
correspondiente, de acuerdo a la estrategia predefinida en el IP y MarketAssessment.

Registro de las solicitudes de Patentes presentadas

El proceso es realizado por el Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual, quien debe llevar un registro de las

solicitudes de patente presentadas por la Universidad, asi como todos los antecedentes de su génesis y tramitacion,
el cual serd accesible a ciertas personas predefinidas por la Direccién de Innovacién y Transferencia Tecnolégica.
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PROCEDIMIENTOS DE GESTION
DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
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INTRODUCCION

La Direccion de Transferencia tecnoldgica (DTT), lleva a cabo los procesos que permiten trasladar al mercado las
tecnologias que forman parte del portafolio de la institucién, enfocandose en la busqueda, contacto y vinculacién
con potenciales licenciatarios, cuya concrecién depende del potencial econémico de la tecnologia y de la gestion
realizada.

Adicionalmente, a la DTT le corresponde realizar el proceso de gestidn de las licencias y seguimiento, lo cual implica
velar por el cumplimiento de los acuerdos contraidos, el cumplimiento de milestones y pagos relacionados, asi como
el monitoreo de desempeno comercial y revisién de la base de célculo sobre los royalties generados en caso que la
tecnologia llegue al mercado.

OBJETIVO

Definir la secuencia de procesos que permiten la transferencia de tecnologias desde la universidad al mercado,
iniciado con la busqueda de potenciales licenciatarios y concluyendo con el seguimiento de los pagos en base a los
acuerdos econémicos contraidos.

GLOSARIO

Término Definicion

Transferencia tecnoldgica | Es la transmision o entrega de informacion tecnoldgica o tecnologia entre un propietario de las misma y un tercero que requiere de ella. Dicha transferencia se
puede realizar sobre activos intelectuales como son las patentes, ya sean estas una solicitud en trémite o una patente concedida.

Licenciante
Corresponde al propietario de la tecnologia, en este caso la Universidad, el cual tiene interés de ceder su uso a un tercero a cambio de beneficios econdmicos.
Licenciatario . . . - . .
Es la parte (empresa) que desea adquirir los derechos sobre una de las tecnologias del portfolio de la Universidad Andrés Bello para desarrollo y posterior comer-
cializacion de la misma.
Informacion confidencial

Datos relevantes sobre la tecnologia que podrian permitir a un tercero replicarla y que no pueden ser compartidos por la Universidad a menos de que exista un
contrato de confidencialidad o no divulgacion firmado.

Acuer no divulgacion . - - - - ) - . -
cwerdo de no divulgacio Contrato legal entre al menos dos entidades para compartir informacion confidencial o conocimiento para ciertos propdsitos, pero restringiendo su uso publico.

Este documento posee cldusulas que imposibilitan el comunicar a terceros informacién confidencial sobre tecnologias de la Universidad.

Acuerdo de transferencia
de material Es un documento que rige la transferencia de la posesion de material, explicitando los fines de uso permitido.

Acuerdo de licendia Es una asociacion entre un titular de derechos de propiedad intelectual y otra institucion que recibe la autorizacién de utilizar dichos derechos a cambio de pagos

convenidos de antemano (tasas o regalias).

Pago Up front

Pago tinico que el licenciante realiza una vez firmado en acuerdo de licencia.
Milestones

Representa a los hitos o fases relevantes durante el tiempo que se extienda el acuerdo.
Duediligence

Investigacion y validacion detalla que realizan ambas partes para identificar posibles riesgos, previo a la firma del acuerdo de licencia.
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Descripcion Actividades del Proceso de Gestion de la Transferencia Tecnoldgica
(licenciamiento, negociacion y seguimiento):

+ Busqueda, eleccién y contacto de potenciales licenciatarios.

+  Divulgacién no confidencial.

+  Preparacién y envié de NDA (Acuerdo de no divulgacién).

+ Duediligence y negociacion de las condiciones del acuerdo.

«  Preparacién y envié de MTA (Acuerdo de traspaso de material).

+  Preparacion y envié de acuerdo de pre-licencia, licencia, cesiéon de derechos u otro.
+  Envio de material.

« Cobro del up-front.

+  Cobro por milestones cumplidos.

«  Negociacién y mediacién para el plazo de realizaciéon de milestones futuros.
+ Auditoria sobre la base del calculo de Royalties.

« Cobro deroyalties.

1. Busqueda, eleccion y contacto de potenciales licenciatarios.

Este proceso se inicia con una busqueda e identificacion de todas aquellas instituciones (empresas), las cuales podrian
mostrar interés por la tecnologia que se desea transferir y que forma parte del portafolio de la Universidad Andrés
Bello.

2.  Divulgacion no confidencial.

Una vez establecido el contacto y suponiendo que el potencial licenciatario demuestra interés por la tecnologia,
se debe realizar la divulgacidon de informacién no confidencial. El objetivo es que la otra parte pueda realizar una
validacion de la informacion compartida, con lo cual se espera que ocurra un aumento del interés de este ultimo por
la tecnologia discutida.

3. Preparacion y envié de NDA (Acuerdo de no divulgacion)

Posterior a la validaciéon de la informaciéon de tipo no confidencial y la demostracién creciente de interés del
potencial licenciatario por la tecnologia, se debe preparar y enviar un acuerdo de no divulgacion (NDA) o acuerdo de
confidencialidad (CA) al mismo. El acuerdo implica un contrato entre las partes para el resguardo de la informacion
compartida. Asimismo, si el potencial licenciatario no estd de acuerdo con el contenido se deben generar
modificaciones.

4., Duediligence y negociacion de las condiciones del acuerdo
Una vez firmado el acuerdo de no divulgacién por ambas partes, se debe incurrir en un proceso de duediligence, el
cual es una actividad previa a la firma del contrato, en este caso una licencia o pre-licencia, e implica una investigacion

con el propdsito de validar a la otra parte, identificando los posibles riesgos que podria generar el trabajo en conjunto
para el desarrollo de un negocio de base tecnolégica.
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5. Preparacion y envio de MTA (Acuerdo de traspaso de material)

Uno de los acuerdos en las negociaciones descritas tiene que ver con el requerimiento de traspaso de material durante
el proceso de licenciamiento. Esto se encuentra sujeto a la existencia de un acuerdo de traspaso de material, el cual
rige la transferencia de la posesién del mismo entre ambas partes. Asimismo, este documento explicita los fines de
uso permitidos para el material en cuestién, siendo confeccionado y enviado al potencial licenciatario por el Jefe de la
Unidad de Propiedad intelectual de la Universidad en base a una modificacién de una plantilla institucional.

6. Preparacion y envio de acuerdo de pre-licencia, licencia, cesion de derechos u
otro.

Los acuerdos contraidos durante la etapa de negociacion deben plasmarse en un contrato, el cual puede ser de
pre-licencia, licencia, cesion de derechos u otro. De este modo, en la mayoria de los casos se formaliza un acuerdo
de licencia, en el cual el potencial licenciatario recibe la autorizacién, por parte de la Universidad (licenciante), de
utilizar los derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnologia para continuar su desarrollo en caso
que corresponda Y realizar su explotacién comercial, a cambio de pagos convenidos, los cuales pueden ser: pago
inicial (up-front), pago por milestones cumplidos y/o royalties en base a la comercializaciéon de productos o servicios
derivados de la tecnologia.

Envio de material

En el caso de que se haya acordado y formalizado el traspaso de material, en base a la firma del acuerdo respectivo
por ambas partes, es necesario proceder con el envio del mismo. En este sentido, el investigador es el encargado de
preparar el material seguin las condiciones convenidas, siendo enviado por intermedio de la Direccién de Transferencia
Tecnolégica (DTT) para utilizacién por parte del licenciatario.

8. Cobro del up-front

Como parte del acuerdo de licencia se puede haber negociado un pago de up-front por parte del licenciatario hacia
la Universidad. De esta manera, es necesario preparar y enviar oportunamente el documento de cobro respectivo al
licenciatario.

9. Cobro por milestones cumplidos

Adicionalmente o no al pago de up-front el contrato de licencia puede requerir el pago por milestones cumplidos
hacia la Universidad por parte del licenciatario. De este modo, se requiere preparar y enviar el documento de cobro
al licenciatario.

10. Negociacion y mediacion para el plazo de realizacion de milestones futuros

Es relevante que el plazo limite para realizacién de milestones futuros quede estipulado en el acuerdo de licencia. Sin
embargo, si esto no se cumple es necesario llevar a cabo una negociacién para especificarlo. Si como resultado de
esta negociacion no es posible llegar a un acuerdo, ambas partes deben someterse a una mediacion para la definicion
del mismo.

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO




11. Auditoria sobre la base del calculo de Royalties

En el caso de que el licenciatario logre llevar a cabo la comercializacion de la tecnologia transferida se generara una
ganancia en el tiempo y parte de ella debe ser entregada a la Universidad en forma de pagos variables (royalties),
los cuales se encuentran estipulados en el contrato de licencia. De esta forma, el licenciatario debe hacer llegar a
la Universidad un documento de liquidacién de royalties. Si existen diferencias, la Universidad (licenciante) puede
solicitar una auditoria en la base del célculo de royalties, la cual debe ser realizada por una entidad competente
dentro de un plazo definido.

12. Cobro de royalties

Una vez alcanzado el acuerdo respecto al monto de los royalties, el licenciante debe proceder con el pago de los
mismos hacia la Universidad. En este contexto, se requiere preparar y enviar el documento de cobro al licenciatario.

Bibliografia Consultada

1.- www.inapi.cl

2.- Ley N° 17.336, Propiedad Intelectual.

3.- Procedimiento de la Gestién de la Transferencia Tecnoldgica, UNAB.

4.- Procedimiento de Gestién de Propiedad Intelectual, UNAB

5.- Politica Institucional de Propiedad Intelectual de la Universidad Andrés Bello, afo 2008.
6.- www.innova.unab.cl
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