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Resumen

La propiedad industrial es un tema complejo que incluye vasto vocabulario técnico.
Especialmente Util para profesionales de la informacion, quienes buscan adquirir mapas
conceptuales en este campo, el articulo presenta la estructura y contexto del
patentamiento. Siendo particularmente educativo, informativo y didactico, el articulo
permite reconocer las caracteristicas de una patente de invencion, un modelo de utilidad y
un disefio industrial. Al mismo tiempo, el articulo proporciona los requerimientos que
afectan la actividad de patentamiento en Chile.

Debido a que en Chile los postulantes al registro de una patente deben tramitar el registro
de la invencién en cada uno de los paises en que buscan proteccidn, el aspecto negativo
es el hecho de que a pesar de que el patentamiento se sustente en una sélida base de
éxito, aspectos relativos a tareas y procedimientos de registro, podrian eventualmente
terminar en un sinnamero de portafolios no tramitados. Buscando evitar estas dificultades,
el “Programa de Propiedad Intelectual e Industrial PPII” de la Universidad Tecnolégica
Metropolitana, UTEM es presentado como estudio de caso entre las Universidades
Estatales, para la promocién de la patentabilidad.

Palabras claves: <PATENTAMIENTO> <PATENTES INDUSTRIALES> <PROPIEDAD
INDUSTRIAL> <PATENTES DE INVENCION> <MODELOS DE UTILIDAD> <DISENO
INDUSTRIAL>

Abstract

Industrial property is a complex issue which includes huge technical vocabulary.
Especially devoted to information professionals who are seeking conceptual mapping in
this field, this work presents a conceptual framework related to patentability. Being
educational, informative and instructive, the paper allows people to recognize differences
among an invention patent, a utility model and an industrial design. At the same time, the
report provides a list of all the requirements which can affect the patentability of the
invention in Chile.

Due to in Chile invention’s applicants have to apply for the registration of the invention for
any of the countries they seeks protection, the negative point of the patentability is the fact
that despite the applicants having good grounds for success, there are many task of
managing several registration proceedings that eventually would conclude in a portfolio of
different country patents. Looking for avoiding these difficulties the ‘Intellectual and
Industrial Property Programme’ at Technological Metropolitan University, UTEM is
introduced as case study among the traditional Universities to foster patentability.

Keywords: <PRIVATE OWNERSHIP> <RIGHT TO PROPERTY> <INDUSTRIAL
PROPERTY> <PATENTABILITY> <INDUSTRIAL DESIGN> <UTILITY MODELS>
<INVENTION LICENSING>
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INTRODUCCION

En el escenario actual de una economia global, especialmente durante las
tltimas dos décadas se han producido importantes cambios en torno a la
generacion de conocimiento y la transferencia tecnolégica. En Chile se
observa, desde el punto de vista de la generacion de patentes, un gran
desconocimiento en cuanto a este tema, como asimismo a la incorporacion
de éstas, como una estrategia que permita aumentar la competitividad de
las organizaciones. Es por esta razén que se explicaran algunos conceptos
gue involucran la elaboracion de una patente y los pasos que las empresas

0 inventores deben seguir al momento de proteger alguna iniciativa.

De acuerdo con la definicion de World Intellectual Property Organization
(WIPO), la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la
mente: las invenciones, las obras literarias y artisticas, los simbolos, los
nombres, las imagenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
Se divide en dos categorias: (1) la propiedad industrial, que incluye las
invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geograficas de origen; y (2) el derecho de autor, que abarca
las obras literarias y artisticas, tales como las novelas, los poemas y las
obras de teatro, las peliculas, las obras musicales, las obras de arte, tales
como los dibujos, pinturas, fotografias y esculturas, y los disefios
arquitectonicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor, son
los derechos de los artistas intérpretes 0 ejecutantes sobre sus
interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de
fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de
radiodifusién sobre sus programas de radio y de television.

En Chile la autoridad registral pertinente, es el Departamento de Propiedad

Industrial, el cual se rige por la Ley N° 19.039 y sus modificaciones; la mas



importante, aquella producida por la Ley N° 19.996, que actualizé nuestra
legislacién en esta materia, como consecuencia de los tratados de libre

comercio (TLCs) firmados con Estados Unidos y con la Unién Europea.

En el articulo 1° de la Ley N° 19.039 se sefiala que estos derechos
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 geograficas y
denominaciones de origen y otros titulos de proteccion que la ley pueda

establecer, los que seran explicados a continuacion.

Propiedad: La propiedad, segun el Art. 582 del codigo civil, es el derecho
de gozar o disponer de una cosa, sin mas limitaciones que las establecidas

por las leyes.

Propiedad Industrial: La propiedad industrial es un tipo especial de
propiedad que recae sobre bienes de caracter inmaterial, como son las
creaciones e invenciones, con aplicacion en la industria y en el mercado.
El derecho de propiedad se adquiere mediante el registro de la invencion
desarrollada, por las diferentes modalidades previstas por la Ley 19.039,

obteniéndose una patente.

Segln la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual?, (OMPI una
Patente es un derecho exclusivo concedido a una invencién, es decir, un
producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de
hacer algo o una nueva solucion técnica a un problema. Para que sea
patentable, la invencién debe satisfacer determinados requisitos” por otra
parte la legislacion chilena define una patente como “un Titulo legal que
confiere a su poseedor el derecho exclusivo de hacer uso de una invencion

por un tiempo y un area geografica limitada, permitiendo impedir a terceros

! hitp://www.dpi.cl/default.asp?cuerpo=579
2 http://www.wipo.int/index.html.es
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la fabricacion, importacion, uso comercial, o venta de la materia patentada”

Las principales caracteristicas de la propiedad industrial son las siguientes:

Recae sobre bienes de naturaleza inmaterial, es decir las invenciones.

e Tiene caracter patrimonial ya que puede cederse, transmitirse,
licenciarse.

e Tiene duracion limitada, por lo que la invencion pasa a ser de dominio
publico.

e Tiene limitacidn territorial o validez sélo donde se solicita y concede.

e La propiedad Industrial constituye uno de los activos mas importantes
de la empresa.

e Confiere a su titular un derecho de exclusividad para su explotacion.

e Confiere a su titular una proteccion respecto de la imitacion o
reproducciéon no autorizada.

e Permite capitalizar los esfuerzos de la actividad investigativa.

¢ Incentiva la investigacion.

e Contribuye a formar fondos documentales.

Para entender con mayor claridad estos temas, se desarrollaran en forma
gréfica las diferencias entre los 3 tipos de privilegios industriales con

respecto a un cepillo de dientes tradicional:

1. Patentes de invencidn: Se entiende por invencion toda solucion a un
problema de la técnica que origine un quehacer industrial, la cual debe
cumplir con las condiciones de:

e Novedad
¢ Nivel inventivo

e Aplicacion industrial

La figura N° 1 muestra un ejemplo de patente de invencion de un cepillo

dental con un sistema integrado de ultrasonido, para mejorar la limpieza de



las piezas dentales gracias a las microvibraciones que emite este tipo de

sistemas.

Es patente porque no es obvia la integracion de un sistema de este tipo en
un cepillo dental, como asimismo, en el estado de la técnica no debe haber
existido nada que sugiriera el uso o aplicacion de esta técnica en el area

de dispositivos o aparato para limpieza dental.

Figura N° 1: Ejemplo de patente de invencion para un cepillo de dientes

2. Modelos de Utilidad: Instrumentos, aparatos, herramientas,
dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea
reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento,
y siempre que ésta produzca una utilidad. Estos deben cumplir con
condiciones de:

e Novedad

e Aplicacion Industrial
En la figura N° 2 se aprecia un ejemplo de modelo de utilidad

correspondiente a un cepillo dental convencional, al que se le ha
modificado su forma para aportar una funcibn que antes no estaba
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abordada, constituyendo, respecto del estado de la técnica, una ventaja
que antes no existia. Permitir que el cepillo se mantenga en pie, gracias a

la disposicion de una ventosa en su extremo libre.

Figura N° 2: Ejemplo de Modelo de utilidad para un cepillo de dientes

3. Disefio Industrial: Toda forma tridimensional y cualquier articulo
industrial o artesanal que sirva de patron para la fabricacion de otras
unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma y/u
ornamentacion, siempre que dichas caracteristicas le den una

apariencia especial perceptible por medio de la vista. Debe tener una

fisonomia:

e Nueva

e Original
e Diferente

En la figura N° 3 se muestra un ejemplo de Disefio Industrial y se aprecia
un cepillo dental cuya novedad no reside en un aspecto funcional, sino que
netamente fisonbmico, como adicionar en el mango una figura infantil. Esta
fisonomia le permite distinguirse de sus semejantes pero no por algo

funcional, sino que por su apariencia.

-11 -



Figura N° 3: Ejemplo de disefio industrial para un cepillo de dientes

4. Requisitos de Patentamiento

4.1.Novedad

Una invencion tiene NOVEDAD si no existe un documento del estado de la
técnica que sea: EXACTAMENTE IGUAL.

Estado de la Técnica: comprende todos los documentos a los que el
publico pueda tener acceso, tanto a nivel nacional como internacional,
comprende ademas las solicitudes en tramite que hayan ingresado con
anterioridad a la solicitud examinada.

En las instancias anteriores hemos hablado de conceptos de novedad,
nivel inventivo y de aplicacion industrial, como los requisitos de
patentabilidad con los que debe cumplir una solicitud en tramite para ser

concedida.

La novedad es el requisito basico tanto para un Modelo de Utilidad como

para una Patente de Invencion, entendiendo que antes que todo, una

12



invencion debe ser novedosa, es decir, no debe haber nada igual en el

estado de la técnica.

4.2. Nivel inventivo

Se considera que una invencion tiene nivel inventivo, si, para una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta

obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado de la técnica.

El nivel inventivo es el requisito principal para una solicitud de Patente
Industrial, por ello, una solicitud de Patente Industrial podria tener
novedad, ya que no hay nada idéntico en el Estado de la Técnica, pero si
no posee nivel inventivo no puede obtener la patente, sale rechazada,
porque sus caracteristicas reivindicadas o0 descritas en las
reivindicaciones, se derivan de manera obvia desde el Estado de la
Técnica se obtienen a partir de una combinacién de al menos dos

documentos del arte previo.

4.3 Aplicacién industrial

Otros de los requisitos necesarios para optar a una proteccion o una
patente, ademas de la novedad y nivel inventivo ya explicados, es que la
invencion tenga aplicacién industrial.

Para ello debe cumplir con los siguientes requisitos: que la invencion sea
aplicada directamente a la industria; que pueda ser fabricada en la
industria. ElI concepto de industria debe entenderse en el mas amplio

sentido, abarcando la artesania, la caza, la pesca.

Conceptos de Fisonomia Nueva, Original y Diferente de un disefio

-13 -



Nueva: Un disefio industrial se considera nuevo si, en los aspectos de
conformacion geométrica u ornamentacion, no existe con anterioridad en

el Estado de la Técnica.

Original: Un disefio industrial es original cuando obedece a la creacion

directa de su autor, sin denotar la existencia de un estudio de imitacion.

Diferente: Un disefio industrial se considera diferente cuando posee un

elemento caracteristico propio que lo hace diferente.

En el caso de las solicitudes de Disefios Industriales, los requisitos son

similares, pero enunciados de otro modo.

También se habla de novedad, es decir, que no haya nada igual en el

estado de la técnica.

Por otra parte la originalidad, en términos de que no se obtenga
evidentemente de la combinacién de al menos dos documentos o que se

evidencia una intencion de imitar.
Se habla de diferencia, que relacionada con la condicién anterior, debe
tener algo que lo haga diferente del resto, que permita distinguirlo del

resto.

A continuacion en la figura N° 4 se representa graficamente los casos

anteriormente sefalados

14



Estado del Arte Disefio Presentado
14.08.96 02.08.96

Figura N° 4a: Disefio Presentado 14.08.96

En este caso se ven dos envases claramente similares, excepto por la
gréfica, no protegible, no hay elementos que permitan distinguir uno del
otro.

Estado del Arte Disefio Presentado
04.07.02 13.05.03

Figura 4b. Existencia de fisonomia novedosa, original y diferente en Disefios.

En cambio, en este caso, siendo ambas, botellas acinturadas en una
misma zona, tienen cada una elementos ornamentales diferentes que le

otorgan a cada una, una fisonomia distinguible.

-15 -



5. El Patentamiento en las Universidades

En esta linea, se firma un convenio de colaboracién con el Departamento
de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economia, que permitira a

académicos de la UTEM perfeccionarse en tema de patentes y marcas.

El afio 2004, comenz6 a operar el Programa Bicentenario de Ciencia y
Tecnologia (PBCT), una estructura perteneciente a la Comision Nacional
de Ciencia y Tecnologia, encargada de administrar un préstamo por
US$100 millones suscrito con el Banco Mundial®>. Es en el marco del
fomento a la investigacion que Conicyt y el PBCT, lanzan el concurso
llamado “Perfiles para la Implementacion de Concursos de Fomento al

Patentamiento®”

el cual premié a los dos proyectos con mayor potencial
comercial y que cumplieran con los requerimientos de ser patentados. El
premio consistio en la inscripcion de una patente en Chile y otra en el
Extranjero, y el monto asignado a cada proyecto fue de 15 millones de

pesos.

Actualmente la Universidad Tecnol6gica Metropolitana cuenta con un
Programa de Propiedad Intelectual e Industrial (PPII), el cual asesora a

usuarios internos y externos a la Universidad, en servicios tales como:

Tramitacion de Patentes de Invencion, Modelos de Utilidad y Disefios
Industriales.

Tramitacion de Marcas Comerciales.

Registro de Propiedad Intelectual.

Asesoria en Asociaciones Empresariales.

% Neos Harnecker. Marzo 2006. Informativo N° 3, SICTI
* Convenio de ejecucion del proyecto Conicyt — UTEM, Res. N° 1865, Mayo 2005
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En el mes de diciembre de 2005, el PPII se adjudica el Segundo Concurso
de Fomento al Patentamiento, financiado por CONICYT, en conjunto con
Neos, por un monto de 240 Millones de pesos, las inscripciones a este
concurso comienzan en el mes de agosto, y pueden participar empresas,
inventores, académicos y cualquier persona con ideas con un componente

innovativo.

* Extraido de: “Conceptos bésicos para elaborar una patente” de Marcelo
Diaz Mufioz.

http://www.utempatentes.cl/bajar/Articulo%20de%20patentamiento%20UT
EM.pdf

-17 -
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profesionales y/o investigadores/as jévenes, como una forma de incentivo y apoyo a quienes comienzan
su carrera en investigacion.

- Ejemplares de cortesia: Los/as autores/as recibiran un ejemplar de cortesia del trabajo publicado.

e Envio de manuscritos
Todas las colaboraciones deberan ser enviadas impresas en duplicado. Los autores/as podran remitir sus
articulos en CD, o al correo electrénico: hector.gomez@utem.cl , en programa Word (office).
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:* PROGRAMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

La UTEM tiene dentro de sus politicas, el patentamiento como un mecanismo de vinculacién con el mundo
globalizado y en particular, con los sectores productivos. Es por ésta razén que en el afio 2004 se firma un
convenio de cooperacion entre la Universidad Tecnolégica Metropolitana y el Departamento de Propiedad
Intelectual (DPI) del Ministerio de Economia. Esta instancia da lugar a la creacion del Programa de Propiedad
Industrial e Intelectual, con dependencia directa del Vicerrector de Transferencia Tecnoldgica y Extension.

Este Programa facilita, coordina y difunde el patentamiento y marcas de productos de usuarios internos y externos
a la Universidad, nacionales o extranjeros, tanto del sector publico y privado.

= Servicios

-.Servicios de asesoria a empresas en materia de propiedad industrial e intelectual.
-.Tramitacién de patentes nacionales e internacionales.

Mas antecedentes: http://www.vtteutem.cl/index.php?id=237

Eduardo Garate Pizarro

Coordinador General

Programa de Propiedad Intelectual e Industrial
Vicerrectoria de Transferencia Tecnoldgica y Extensién
Teléfonos: 787 7728 y 787 7154

www.utempatentes.cl
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