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1. ;Qué entendemos por Transferencia?

Transferencia es el proceso mediante el cual se realiza una transmision o traspaso del conocimiento
que resulta de la investigacién cientifica y no cientifica, de los medios y de los derechos de
explotacién, hacia la sociedad en general, con el fin de transformar o crear nuevos productos,
procesos o la prestacion de nuevos servicios contribuyendo asi al bienestar social.

Asimismo, como elemento necesario para que la Transferencia pueda materializarse, es necesario
definir el rol de la innovacién, que tiene como objeto crear y otorgar valor agregado a los
procesos, productos o servicios, formas de organizaciéon y modelos de negocio transformdndolos
en activos tangibles e intangibles explotables comercialmente en un mercado determinado.

Todo lo anterior, no es posible de llevar a cabo sin la Investigacion y Desarrollo (1+D) que es la
actividad previa necesaria para transformar los resultados en innovaciones que tendrdn impacto
en la sociedad.

El desafio se presenta en identificar las necesidades de la industria nacional y la sociedad en
general para que estos resultados alcancen los beneficios esperados.

2. ;Qué es la Propiedad Intelectual?

En el sentido amplio y moderno, la propiedad intelectual comprende los derechos relativos
a toda creacién de la mente e ingenio humano; como son los inventos, modelos de utilidad,
disefios industriales, dibujos industriales, marcas, denominaciones de origen, variedades
vegetales, secreto empresarial, topografia de circuitos integrados, indicaciones geogrdficas,
obras literarias y artisticas, etc.

En Chile se utiliza cominmente dos conceptos para englobar las diferentes materias protegidas:
Propiedad Industrial y Derecho de Autor.

Propiedad Industrial: incluye patentes de invencion, modelos de utilidad, marcas comerciales,
e indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen.

En Chile, la institucién a cargo del registro de los derechos de propiedad industrial es el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). La normativa que rige dichos derechos se encuentra
la Ley 19.039, y su Reglamento respectivo.

Universidad San Sebastidn




UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Derecho de autor: El derecho de autor comprende todos los derechos relativos a la creacion de
obras delintelecto humano en los dominios literarios, artisticos y cientificos, cualquiera que sea
su forma de expresion. Los derechos conexos protegen 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, lainstitucién encargado del Registro de los derechos de autor y derechos conexos es el
Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Direccién de Bibliotecas, Archivos
y Museos (DIBAM), del Ministerio de Educacién. EL derecho de autor y los derechos conexos se
encuentra regulado en ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual y su Reglamento respectivo.

21 ;Qué es una Patente de Invencion?

La patente es un derecho que otorga un determinado Estado al solicitante, para que este
ultimo pueda fabricar, comercializar y usar de forma exclusiva en el mercado la materia
reivindicada en la patente, por un tiempo determinado (regla general 20 afios).

El derecho exclusivo es otorgado por una institucién estatal que en Chile se denomina Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (en adelante INAPI), en Estado Unidos de América se llama
USPTO (United States Patent Office) y en Europa se denomina EPO (European Patente Office).
otorgdndole un monopolio comercial al inventor, por el tiempo que dure dicha patente.

2.2 Otros Tipos de Proteccion

La propiedad intelectual comprende varias figuras para brindar proteccién a las creaciones del
intelecto, los siguientes tipos de proteccién interactian entre si y son esenciales en el proceso
de transferencia tecnoldgica y en la investigacién y desarrollo (1+D).

2.21 Secretos Empresariales: todo conocimiento sobre productos o
procedimientos industriales que no se encuentre protegido por una
patente, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a la empresa
o institucién una ventaja competitiva en el mercado.

2.2.2 Topografias de Circuitos Integrados: consiste en una disposicion
o0 esquema tridimensional de elementos que componen un circuito D_l

T

integrado. La arquitectura del esquema y orden de elementos obedece
a la funcién electrénica que dicho circuito integrado va a realizar.
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2.2.3 Disefios Industriales: comprende toda forma tridimensional asociado
a cualquier articulo ya sea artesanal o industrial para la elaboracién
de otras unidades. El disefio debe distinguirse de sus similares por
su configuraciéon geométrica y dar lugar a una apariencia especial.

2.2.4 Dibujos Industriales: consiste en una disposicién o conjunto de figuras,
lineas o colores que se desarrollan en un plano (bidimensional) para
su incorporacién a un producto industrial.

2.2.5 Modelos de Utilidad: todo aparato, instrumento, herramienta,
dispositivo y objeto o parte del mismo en que se pueda proteger tanto
su forma como su funcién, siempre que produzca una determinada
utilidad. Por tanto, sélo tiene que ser novedoso y tener aplicacién
industrial.

2.2.6 Marcas Comerciales: son signos que permiten al consumidor distinguir
productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en
el mercado en que se comercializan.

2.2.7 Variedades Vegetales: La actual legislacion reconoce el derecho
de todo obtentor ya sea nacional o extranjero sobre su variedad,
otorgdndole la exclusividad para multiplicar y comercializar la
semilla o planta de la variedad protegida durante la vigencia de la
proteccion. El registro de una nueva variedad se realiza en el Registro
de Variedades Protegidas administrado por el Servicio Agricola y
Ganadero (SAG).

2.2.8 Indicaciones Geogrdficas: identifican a un determinado producto
como originario de un lugar, regién o pais siempre que tengan
una calidad, reputacién u otra caracteristica imputable a su origen
geogrdfico.

2.2.9 Denominacién de Origen: la denominacién ademds de lo anterior
debe comprender factores naturales y humanos que inciden en la
caracterizacion del producto.
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2.3 ;Qué se considera una invencion?

Una invencién se definine como: TODA SOLUCION A UN PROBLEMA DE LA TECNICA QUE
ORIGINE UN QUEHACER INDUSTRIAL (Ley 19.039). Este concepto se entiende en su significado
mds amplio e independientemente de la factibilidad econémica para ponerla en prdctica.

La caracteristica principal de un invento es que tiene que resolver un problema de naturaleza
técnica o funcional, y no de cardcter estético, artistico, etc. El principal instrumento juridico para
proteger una invencién es mediante una patente de invencion.

2.4 Requisitos de una Invencion Patentable

No todas las invenciones son patentables, para que una invencién pueda ser patentable, esta
debe cumplir con 3 requisitos fundamentales: novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial.

a) Debe ser novedoso:

Una invencién se considera nueva o novedosa cuando no existe con anterioridad en
el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido divulgado o hecho
accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacién en
forma tangible, la venta o comercializacion, el uso o cualquier otro medio, antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada
de acuerdo al Convenio de Paris. Igualmente, formard parte una solicitud de patente
presentada y publicada con anterioridad ante INAPI o en cualquier lugar del mundo
con anterioridad a la de la solicitud que se estuviere examinando y que hubiere sido
publicada con posterioridad.

b) Debe tener nivel inventivo:

Se considera que tiene nivel inventivo una invencion, 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. Es decir, la invencidén no puede
ser deducible de los documentos u otras solicitudes previamente presentadas por el
técnico u experto en la materia.

Este es el requisito mds dificil de aplicar ya que es bastante subjetivo.

Oficina de Transferencia y Licenciamiento / MANUAL DEL INVENTOR
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c) Debe tener aplicacién industrial:

Una invencion se considera que es susceptible de aplicacion industrial cuando la
materia reivindicada, en principio, pueda ser producida o utilizada en cualquier tipo
de industria. En estos casos, la expresion industrial se entenderd en su mds amplio
sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, mineria, construccion,
artesania, agricultura, silvicultura, y la pesca.

2.5 Materias no Patentables

Segun lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 quedardn excluidos de toda
proteccién mediante una patente los siguientes:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matemdticos.
Descubrimiento: Hallazgo de lo que era secreto o estaba escondido.

No se considera invencioén y por tanto no es patentable.

b) Las plantas y los animales.

Excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. (3
condiciones de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial)

¢) Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccién
de plantas y animales,

Pero si son patentables los procedimientos microbiolégicos para la produccién de plantas y
animales.

Para estos efectos, un procedimiento esencialmente bioldgico es el que consiste integramente
en fendmenos naturales, como los de cruce y seleccion.

d) No son patentables los sistemas, métodos, principios o planes econdémicos, financieros,
comerciales, de negocios o de simple verificacion y fiscalizacion; y los referidos a las actividades
puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
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e) No son patentables los métodos de tratamiento quirlrgico o terapéutico del cuerpo humano
o animal, asi como los métodos de diagnéstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los
productos destinados a poner en prdctica uno de estos métodos.

f) No es patentable el nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de
proporciones o el cambio de materiales de articulos, objetos o elementos conocidos y empleados
con determinados fines.

En todo caso puede ser patentable el nuevo uso de articulos, objetos o elementos conocidos,
siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solucién previa, en la medida que
cumpla con los los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial y que requiera
de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del articulo, objeto o
elemento conocido para obtener la citada solucién a dicho problema técnico.

g) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos bioldgicos
naturales, el material biolégico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado,
inclusive genoma o germoplasma.

Sin embargo, serdn susceptibles de proteccion:
1. los procedimientos que utilicen uno o mds de los materiales bioldgicos antes enunciados; y

2. los productos directamente obtenidos por ellos,

Siempre que:

1. que satisfagan la novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial,

2. que el material bioldgico esté adecuadamente descrito y

3. que la aplicacién industrial del mismo figure explicitamente en la solicitud de patente.

Por ultimo las invenciones cuya explotacion comercial deba impedirse necesariamente para:

1. Proteger el orden publico, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la
salud o la vida de las personas o de los animales,

Oficina de Transferencia y Licenciamiento / MANUAL DEL INVENTOR
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2. Preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga sélo por
existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién.

2.6. Derechos Conferidos por una Patente

Los derechos que confiere una Patente Registrada son los siguientes:

a) La manufactura y comercializacién exclusiva del producto o proceso protegido.
b) El uso exclusivo del invento.

¢) La autorizacién a terceros de su uso a través de una licencia.

d) Elejercicio de acciones civiles y penales pertinentes para la proteccién, resarcimiento
del dafio causado y para la incautacion y destruccién de mercancias que infringen
la patente.

e) EL monopolio comercial en los paises donde este protegida la invencion.

Universidad San Sebastidn
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3. Presentacion y Tramitacion de una Solicitud
Patente de Invencion

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastidn (OTL USS) serd
el érgano a cargo de coordinar y supervisar la presentacién y tramitaciéon de una solicitud de
patente de invencién u otro medio de proteccién de propiedad intelectual.

La solicitud de una patente de invencion se podrd tramitar en Chile ante INAPI, tanto como en
otros paises segun el mercado que le interese al solicitante o titular. Para solicitar una patente
en el extranjero existen dos convenios que lo regulan; el Convenio de Paris y el Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT).

Oficina de Transferencia y Licenciamiento / MANUAL DEL INVENTOR
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3.1 Tramitacion ante Instituto Nacional de Propiedad Industrial

La obtencién de una patente requiere el cumplimiento de una serie de formalidades y requisitos,
las que constituyen un procedimiento con diferentes etapas (figura 1).

1. PRESENTACION
DE SOLICITUD

Pago de
derechos

A

\ 4
Con
2. EXAMEN observaciones
PRELIMINAR Notificacion
Aceptada
v Notificacion al
Solicitud solicitante
3. PUBLICACION CON
DIARIO OFICIAL oposicion
Contesta
Pago de o Oposicion
peritaje  in oposicion
y

y
4. NOMBRAMIENTO
DE PERITO

Nombramiento

L perito
5. INFORME
PERICIAL
Informe

Pericial

TRIBUNAL

\ 4
6. RESOLUTIVA Aceptada Proposicion Rechazada Recurso de DE
DEFINITIVATIVA de Fall Apelacio PROPIEDAD
BLELD peacion INDUSTRIAL

(TPI)

revoca sentencia
Pago de Aceptada [
derechos cimplase registrese Confirma
7. PATENTE sent:ncm
CONCEDIDA
RECHAZADA
cimplase
Archivese

Fig 1. Diagrama para tramitacién de patentes nacionales.
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Etapas ante INAPI:
1. Presentacién de la solicitud
Contenidos de los Antecedentes:

La solicitud de una patente de invencién estd compuesta por los siguientes documentos:

Hoja Solicitud y Hoja Técnica
Los formularios de Hoja Solicitud y Hoja Técnica que se encuentran a la venta
en INAPI o imprimirlos via web, gratuitamente.

Memoria descriptiva

Es un documento que contiene una descripcion clara y completa de la materia
que se desea proteger a través de la patente.

« Descripcién de lo conocido en la materia

- Descripcién de los dibujos acompafiados, si existen.
« Descripcion detallada de la invencion.

« Ejemplo de aplicacién, cuando corresponda.

Pliego de reivindicaciones
Es un documento que comprende el conjunto de descripciones claras y concisas
que definen la materia técnica que se busca proteger. Estardn precedidas de un
ndmero ardbigo y serdn tantas como sean necesarias para definir y delimitar
correctamente la invencion (Arts. 41 - 44 Reglamento de la Ley N° 19.039).

Dibujos
Segun el articulo 46 del Reglamento, se entenderd por dibujos tanto los

esquemas, diagramas de flujo y los grdficos. (Arts. 46 - 48 Reglamento de la
Ley N° 19.039).

Oficina de Transferencia y Licenciamiento / MANUAL DEL INVENTOR
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2. Examen de Forma

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial deberd realizar un examen preliminar destinado a
comprobar que se hayan acompafado los documentos requeridos y que cumplan los requisitos
formales minimos para continuar con la tramitacion.

En el Examen Preliminar puede suceder que:

a) Existan observaciones: El solicitante de debe contestar las observaciones dentro de un plazo
de 60 dias hdbiles, realizando las correcciones necesarias o acompafando los documentos
requeridos por la autoridad. En caso de no contestar las observaciones, se tendrd por no
presentada la solicitud.

Una vez subsanadas se pasa a la publicacion dentro de los 60 dias hébiles desde la resolucién
que ordena su aceptacion.

b) No existan observaciones: El solicitante debe requerir la publicacién de un extracto de
la solicitud al Diario Oficial dentro del plazo de 60 dias hdbiles, contado desde la fecha de
aceptaciéon a tramite.

3. Publicacién de la Solicitud

Si la solicitud no es publicada dentro del plazo de 60 dias, dicha solicitud queda en la condicién
de ABANDONADA. Se podrd solicitar el desarchivo de la solicitud dentro de 120 dias hdbiles
contados de la resolucién de abandono. En caso contrario, la solicitud se archiva definitivamente.

Oposicion
Dentro del plazo de 45 dias, desde la publicacién del extracto de la solicitud en el Diario Oficial,

cualquier tercero interesado podrd formular oposicién a la solicitud de patente de invencién,
invocando una de las causales establecidas en la ley. (art 5° Ley N° 19.039)

Pago del Arancel Pericial

Dentro del plazo de 60 dias una vez vencido el plazo para interponer oposicion, el solicitante
deberd pagar el valor correspondiente a los honorarios del perito y acreditar su pago en INAPI.
Si no se acredita el pago la solicitud se entenderd por Abandonada.

4. Nombramiento del Perito

Pagado el arancel pericial, INAPI procede a nombrar un perito, experto en el drea técnica de
la solicitud. Una vez aceptado el cargo por el Perito, debe emitir un informe pericial dentro de
un plazo de 60 dias, con el andlisis técnico de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos
de patentabilidad.
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5. Exdmen de Fondo - Informe Pericial

El exdmen de fondo consiste en un el andlisis técnico de la solicitud, destinado a verificar si se
cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley N° 19.039.

El perito debe emitir su informe dentro del plazo de 60 dias hdbiles, contado desde la fecha
en que acepto el cargo.

El exdmen de fondo puede o no contener observaciones a la solicitud que deberd ser notificado.
El informe pericial hace observaciones

A suvez el informe pericial puede contener observaciones del perito; en este caso el solicitante
posee 60 dias hdbiles para responder las observaciones del perito.

Sino hay observaciones, la solicitud pasa a revision formal y queda en estado de ser aceptada.

6. Resolucion Definitiva

Si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley N° 19.039, el
Director Nacional de INAPI procederd a dictar la resolucion de aceptacién a registro que otorga
el derecho de propiedad industrial.

Aceptacién Definitiva

Concluida la revisién formal, el Director Nacional de INAPI dicta la resolucién que otorga la
patente de invencidn.

Pago de derechos y Acreditacion

Una vez aceptada la solicitud de patente, el solicitante debe pagar y acreditar dentro de 60
dias hdbiles desde la notificacién de la resolucidon de aceptacion.

De no efectuarse el pago y acreditacién dentro de dicho plazo, la solicitud de patente queda
en la condicién de abandonada.

Titulo

Consecutivamente, INAPI procede a la confeccidon del registro y extiende a peticion delinteresado
el titulo que da cuenta de la concesién de la patente de invencién.

7. Plazo de Vigencia
Solicitudes presentadas desde el 1° de diciembre de 2005:

La vigencia de una patente de invencién es de 20 ANOS contado desde la fecha de presentacién
de la solicitud en INAPI.
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3.2. Tramitacion de una Solicitud de Patente — Convenio de Paris

El Convenio de Paris del afio 1883 regula en forma amplia la propiedad industrial, ya que
comprende normativa sobre patentes, marcas, disefios industriales, modelos de utilidad,
nombres comerciales, denominaciones geogrdficas y competencia desleal. Este Convenio por
la Proteccién de Propiedad Intelectual fue ratificado por Chile en 1991.

El Convenio establece la via tradicional para la solicitud de patentes a nivel mundial.
Esto significa que el solicitante debe presentar solicitudes de patente independientes
en cada territorio o pais suscrito al Convenio de Paris.

Asimismo, la concesién de una patente en un estado contratante no obliga a los demds Estados
contratantes a otorgar una patente ya que cada pais contratante actia de forma independiente.

Segun el articulo 5 del Convenio, el solicitante de una solicitud de patente de invencién en
alguno de los paises contratantes, gozard, para efectuar el depésito en los otros paises, de un
derecho de prioridad.

El derecho de prioridad consiste en que el solicitante puede reivindicar la prioridad de una
solicitud anterior respecto de solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero
estas ultimas deben presentarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentacion
de la primera solicitud.

Lo anterior, se traduce que en la prdctica el interesado debe presentar solicitudes de patente
en todos los paises en que desee proteger su invencion dentro de 1 afio tras la presentacién
de la primera solicitud.

3.3 Tramitacion de una Solicitud de Patente de Invencion PCT

El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty) es una convencidn
internacional que complementa de forma eficiente el Convenio de Paris. Como consecuencia
se amplio el plazo de prioridad de 12 meses, que se estimdé muy corto, dado el aumento de
la cantidad de patentes a nivel mundial, se aumentd la documentacioén técnica para hacer
busquedas previas y se implementd una busqueda internacional para una misma invencion.
Esencialmente mediante el tratado PCT se amplié la prioridad de 12 a 30 meses.

El convenio PCT, otorga al solicitante un plazo de 30 meses a contar desde la fecha de presentacion
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de la primera solicitud (prioridad) para que solicite ante las Oficinas nacionales (o regionales)
de patentes de cada uno de los paises en que desee tramitar una patente de invencion.

La tramitacion de una solicitud de patente PCT se divide en dos fases;

l. La Fase Internacional que se tramita ante la Oficina receptora, la Oficina Internacional (OMPI) y
la Administracién encargada de la busqueda internacional y del examen preliminar internacional.

Il. La Fase Nacional tiene lugar ante las oficinas designadas por el solicitante PCT.

I. Fase Internacional

Presentacién de la solicitud PCT: El solicitante presenta una solicitud internacional ante una
Oficina nacional de patentes o ante la OMPI (todas las anteriores llamadas “Oficina Receptora”).

Informe de Busqueda Internacional (ISR-International Search Report) y la Opinién Escrita de
las Administracién encargada de la busqueda: La Administracién encargada de la bisqueda
internacional o ISA (International Searching Authority) emite una opinién no vinculante sobre sila
materia protegida mediante la solicitud es susceptible de ser protegida a través de una patente
y si cumple con los requisitos de patentabilidad (solo se analizan la novedad y nivel inventivo).

Si el Informe de Busqueda Internacional (ISR-International Search Report) es favorable para la
solicitud presentada, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento podrd decidir continuar la
tramitacion de la solicitud respectiva y tomando en cuenta la Opinién no vinculante de la ISA
como una guia.

En caso de un Informe (ISR) no favorable con respecto a la materia reivindicada en Lla solicitud, el
solicitante tiene el derecho de realizar las modificaciones necesarias a las reivindicaciones para
ajustarlas a lo determinado en el informe. Dichas modificaciones deben ser presentadas en la
Oficina Internacional de la OMPI o bien el solicitante puede decidir abandonar el procedimiento.

El solicitante podrd solicitar si lo estima necesario otra busqueda internacional con respecto a
aquellos documentos del estado del arte que no fueron encontrados en la primera bldsqueda
realizada por la Autoridad.

Publicacién de la solitud PCT y del Informe de Busqueda (ISR): ELl contenido de la solicitud
internacional presentada se publica y se divulga vencido el plazo de los 18 meses desde la
presentacién de la primera solicitud. La publicacién se produce en el sitio web de la OMPI
llamado Patentscope y se publica en forma conjunta el ISR.

Oficina de Transferencia y Licenciamiento / MANUAL DEL INVENTOR




UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Examen Preliminar Internacional de Patentabilidad: EL examen tiene por objeto analizar por
segunda vez la solicitud PCT segun los mismos criterios utilizados en la Opinién Escrita emitida
por la Administraciéon encargada de la busqueda internacional.

En esta etapa el solicitante todavia puede modificar la solicitud PCT con el fin de ajustar y
subsanar las observaciones que fueron realizadas segun el Informe de bldsqueda internacional y
la Opinién Escrita de la Administracién, antes de entrar a la fase nacional de la tramitacién PCT.

Una vez realizadas estas gestiones la Administracién encargada de la blisqueda internacional
emitird un informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (IPRP).

EL IPRP contiene una opinién preliminar y no vinculante que analiza si la materia reivindicada
cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y es susceptible de aplicacién industrial.
Lo anterior, le concede un informe claro al solicitante de la posibilidad de seguir adelante con
el proceso de patentar la invencion.

Il. Fase Nacional

Una vez que el solicitante decida continuar con la tramitacién de la solicitud PCT y haya
designado los paises o estados a su eleccion, deberd cumplir con los requisitos establecidos
por cada Oficina de Patente nacional.

Algunos requisitos nacionales algunos son por ejemplo;
el pago de las tasas nacionales;
la presentacién de traducciones de la solicitud;
la designacién de representante o mandatarios locales.
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Fig 2. Tramitacién de una solicitud de patente de invencién via PCT (Patent Cooperation Treaty)
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4. Tramites Previos a la Presentacion de una Solicitud

4.1 Formulario de Declaracion de Invencion

El formulario es un documento que contiene la descripcién detallada sobre la invencién (anexo
1). Este formulario se debe enviar a la OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO, que
serd la autoridad a cargo de determinar sobre la factibilidad de proteger la propiedad intelectual
relacionada a la invencion y sus posibles aplicaciones comerciales (Art. 11, DR N°37/2017).

El formulario es un documento de cardcter confidencial.

4.2 ;Por qué deberia entregar un Formulario de Declaracion?

Es vital informar a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento acerca de una potencial invencion,
ya que da comienzo a un proceso que podria culminar en la comercializacion y licenciamiento
de la tecnologia, para hacer posible la transferencia de una tecnologia o Know How.

4.3 ;Quién es Duefio de lo Creado?

Por regla general, le corresponde a la Universidad la titularidad de todos los derechos de propiedad
intelectual sobre las creaciones de sus funcionarios. Lo anterior lo dispone el Reglamento de
Propiedad Intelectual de la Universidad. Art. 2 DR N°37/2017)

4.4 ;Qué Beneficios Obtiene el Inventor?

Si la invencién se comercializa y licencia se establece un mecanismo de beneficio a favor del
Inventor tratado en el Reglamento de Propiedad Intelectual. (Art14 DR N°37/2017)

4.5 El Rol de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento es una unidad dedicada a la
trasferencia, licenciamiento y comercializacién de la desarrollada al interior
de la Universidad San Sebastidn. La Oficina de Transferencia y Licenciamiento
trabaja en forma conjunta con los investigadores de la Universidad y con asesores
externos para lograr la transferencia de la tecnologia creada en la Universidad.
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5. ;Qué es una Licencia?

La licencia es una autorizacion o permiso emitido por el titular de un derecho de
propiedad intelectual a favor de un tercero, para que este Gltimo pueda explotar todos
o algunos derechos del titular en un drea geogrdfica especifica.

La autorizacion se plasma en un contrato de licencia donde se rigen todos los derechos y
obligaciones entre las partes. El titular del derecho de propiedad intelectual se llama Licenciante
y el tercero autorizado se llama Licenciatario.

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento selecciona a los licenciatarios que poseen la
capacidad de invertir en el desarrollo de la tecnologia o invencién para asi poder comercializarla
y otorgar los beneficios que provengan a la sociedad.

6. Costos involucrados en el proceso de patentamiento
6.1 Solicitud de Patente en Chile

Una solicitud de patente en Chile, puede costar aproximadamente entre:
+ 130 a 190 UF.

6.2 Solicitud de Patente por Convenio de Paris

La presentacién directa de una solicitud de patente a través del Convenio de Paris ante una
oficina de patente en el extranjero cuesta aproximadamente entre:

+ US$4.000 y US$ 15.000 por pais. Los costos anteriores dependen de cada oficina de patentes.

6.3 Solicitud de Patente PCT

Segln el sistema patente PCT existen tres tasas a pagar:

+ Tasa presentacion: en el orden de US$ 1.400. Si el solicitante es persona natural existe un
descuento de un 90 % sobre la tasa.

Tasa de busqueda: entre US$ 300 a US$ 1.200.
+ Tasa de transmisién: US$100 a US$140.

8

Universidad San Sebastidn 23




24

UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

7. Derecho de Autor

El derecho de autor consiste en la proteccién juridica que se otorga a los autores y creadores de
una obra artistica, literaria, software y base de datos. También, se aplica a las interpretaciones y
a las ejecuciones de los artistas, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusion. El derecho
de autor estd regulado por la ley N° 17.336.

71 Derechos patrimoniales

El derecho de autor comprende los derechos patrimoniales y derechos morales. El derecho
patrimonial permite al titular la explotacién econdmica del uso de sus obras por otros, confiriendo
la facultad de realizar todo tipo de contratos y acciones como publicacion, reproduccion,
adaptacién, transferencia de los derechos o autorizar a terceros la utilizacién de la obra. El
derecho se puede vender, ceder y transferir.

7.2 Derecho morales

El derecho moral consiste en el reconocimiento de la paternidad del autor sobre su obra y faculta
para decidir sobre la integridad de la misma como oponerse a toda deformacién, mutilacién o
cambio sin su aprobacion, el mantener la obra inédita y la autorizacién a terceros para terminar
su otra inconclusa. Este derecho es irrenunciable e inalienable.

7.3 Derecho conexos

Los derechos conexos (de difusion) al derecho de autor, se otorgan artistas, intérpretes y
ejecutantes para permitir o prohibir la difusién de sus producciones y percibir una remuneracién
por el uso publico de las mismas.

7.4 Caracteristicas del Derecho de Autor

¢Cudnto tiempo protege el derecho de autor una obra individual?

La proteccién legal sobre una obra se extiende desde toda la vida del autor y hasta 70 afios
mds desde la fecha de su muerte. En el caso de programas computacionales, se extiende hasta
70 afios desde su primera publicacién.

En el caso de derechos conexos vinculado con artistas intérpretes o ejecutantes, interpretaciones
o ejecuciones no fijadas y productores de fonogramas, la proteccién se extiende por 70 afios
desde la publicacién. En el caso de emisiones de los organismos de radiodifusion, se protege
por 50 afios partir del 31 diciembre del afio de la transmisién.

¢Cudles son las obras que estdn protegidas por la ley de derecho de autor?
La ley de derecho de autor protege los libros, folletos, articulos y escritos, conferencias,
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discursos, lecciones, memorias, comentarios, obras dramdticas, dramdtico-musicales y teatrales,
coreogrdficas, pantomimicas, composiciones musicales con o sin texto, adaptaciones radiales
o televisuales, produccién literaria, obras producidas originalmente por la radio o televisién
libretos y guiones, fotografias, grabados, litografias, obras cinematogrdficas, proyectos, bocetos,
magquetas arquitectdnicas, sistema de elaboracién de mapas, esferas geogrdficas o armilares,
relativos pldsticos relativos a la geografia, topografia, pintura, dibujos, ilustraciones, esculturas
y obras de artes figurativas andlogas, bocetos escenogrdficos y su respectiva escenografias,
adaptaciones, traducciones y otras transformaciones cuando hayan sido autorizadas por el
autor de la obra, videogramas y diaporamas, programas computacionales (como programa
fuente o programa objeto) y la documentacion preparatorio o descripcion técnica o manuales
de uso, compilaciones de datos u otros materiales, dibujo y modelos textiles.

Aplicacion del derecho de autor en casos especiales
La ley N° 17.336 menciona diferentes casos especificos, indicando que la ley se aplica de la
siguiente forma:

Los programas computacionales son titulares a los derechos de autor las personas cuyo
dependiente, en el ejercicio de sus funciones laborales, los producen o las encarguen la
produccién de un programa a un tercero, salvo que se pacte lo contrario.

Las obras producidas por funcionarios en el desempefio de sus cargos, serdn titulares del derecho
de autor el estado, municipios, corporaciones oficiales, instituciones semifiscales o auténomas y
las demds personas juridicas estatales, salvo resolucién que libe la obra para que forme parte
del patrimonio cultural comun.

Los articulos, dibujos, fotografias y demds producciones aportadas por personal sujeto a contrato
de trabajo en diarios, revistas y otras publicaciones periddicas: la empresa periodistica obtiene
el derecho de publicar en el diario, revista o periédico donde el autor presta sus servicios,
reteniendo el autor los demds derechos.

Las producciones encargadas por medios de difusion a personas no sujetas a contrato de trabajo:
el medio de difusién tendrd derecho a publicar la primera edicién.

¢Cudl es costo de inscribir en el Registro de Propiedad intelectual?

En Chile, la institucién encargada de gestionar el registro relacionado con el derecho de autor
y derechos conexos es la Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), a través del
Departamento de Derechos Intelectuales (DDI). El costo de la inscripcién depende del tipo de obra
a proteger y el valor se calcula en base a un porcentaje de la UTM. En el caso de los proyectos
de ingenieria, de arquitectura y programas computacionales, el valor alcanza los $16.450.

Para mayor informacién, visitar el sitio web: http://www.propiedadintelectual.cl/sitio/
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8. Gestion de la transferencia en la USS

La OTL USS tiene como misién la proteccién, promocién y transferencia de los resultados de
la investigacién de la Universidad, con el objeto de incrementar la vinculaciéon con el medio
y contribuir al desarrollo social, econémico y cultural de nuestro pais y, en particular, de las
regiones en que la Universidad San Sebastidn desarrolla sus actividades.

La comunicacién regular entre el investigador y el equipo de la OTL USS es vital para garantizar
que la interpretacion de los objetivos del investigador es la correcta y que la gestiéon avanza de
acuerdo a los plazos y presupuestos programados.

La politica para el tratamiento de los resultados investigacion recibidos por la OTL USS serdn
evaluados caso a caso, identificando la estrategia mds adecuada a seguir, tanto para apoyar
la gestidon de la propiedad intelectual que derive de la evaluacién, como cuando no la haya,
canalizando las iniciativas en una direccién concreta dentro del dmbito de [+D+ite.

Los instrumentos y sus especificaciones para operar la politica se encuentran detallados en
los documentos oficiales N° 36/2017 Decreto de Creacién de la Oficina de Transferencia y
Licenciamiento de la Universidad San Sebastidn, N° 37/2017 Reglamento de Propiedad Intelectual
y Propiedad Industrial de la Universidad San Sebastidn, y N° 38/2017 Reglamento sobre Empresas
Spin Off, Transferencia y Licenciamiento.

La OTL USS cuenta con mecanismos formales y definidos para la transferencia de tecnologias
desarrolladas por sus académicos, y asociados con otras instituciones. Al respecto, la estrategia
de transferencia se aborda desde tres dimensiones:

1. Desarrollo de la Tecnologia: En esta linea de trabajo se evalla el nivel de desarrollo de los
proyectos generados por los investigadores segun la metodologia denominada “Technology
Readiness Level” o TRL. Esta metodologia es una forma aceptada para medir el grado de
madurez de una tecnologia (Ver anexo 2).

2. Estrategia de Proteccidn. Se define la estrategia mds eficiente para iniciar el proceso de
proteccion, ya sea via derecho de autor, o propiedad industrial. EL procedimiento para el
licenciamiento de tecnologias estd descrito en el Decreto N° 38/2017 Reglamento sobre
empresas Spin Off, Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastidn.
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3. Estrategia de Comercializacion: Se sostiene sobre la base de los requerimientos de los
usuarios finales tales como: factores claves para la adquisicién, caracteristicas finales del
producto/servicio, expectativas de distribucion, certificaciones requeridas, servicios post-
venta, entre otros.

8.4 Procesos de Transferencia
d) Licenciamiento (Art 10 al 12, DR N° 38/2017)

Serd responsabilidad de la Direccién de General de Investigacién y la Oficina de transferencia y
Licenciamiento o la unidad que ejerza sus funciones, promover la transferencia de la tecnologia
de propiedad de la Universidad a terceros, la administracién de los derechos de las invenciones,
su evaluacion comercial y la negociacién de los acuerdos de licencia, transferencia y venta de
dichas invenciones.

Todo miembro de la comunidad Universitaria que conforme a este Reglamento estime que un
invento, desarrollo, creacién u otro intangible sea susceptible de proteccién legal correspondiente
a la Universidad, deberd comunicarlo mediante el Formulario de Declaracién de Invencion por
escrito a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad (OTL USS).

Tal declaracion incluird toda la documentacién relevante para una detallada descripcion
del trabajo anterior del invento o creacién y su uso potencial. La Oficina de Transferencia y
Licenciamiento o el érgano designado por la Universidad, establecerd la titularidad de la obra
o invento y bajo qué condiciones y restricciones.

La declaracion se realizard mediante un Formulario de Declaracion de Invencién que serd
entregado por la OTL USS al inventor o miembro de la comunidad Universitaria.

La OTL USS serd responsable para pronunciarse sobre la titularidad de la propiedad intelectual
de una invencidn, creacion u otro intangible susceptible de proteccidn, la cual se emitird luego
del andlisis del Formulario de Declaracién de Invencién y los antecedentes presentados ante
la OTL USS. Este pronunciamiento fijard la titularidad de los derechos de propiedad intelectual
en concordancia con las disposiciones del presente Reglamento.

En el evento que la OTL USS, determine que la Universidad tiene derecho sobre una determinada
invencién, creacién u otro intangible susceptible de proteccién, el inventor o miembro de la
comunidad universitaria deberd ceder todos los derechos de propiedad intelectual del invento,
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creacién o intangible a la Universidad, debiendo ademds asistir y cooperar en el proceso de
solicitudes y registros ante las autoridades administrativas pertinentes.

Si surgen disputas o diferencias en cuanto a la titularidad de un invento, creacién o intangible,
dichas discrepancias podrdn ser objeto de una apelacion ante el Comité de Propiedad Intelectual
e Industrial de la Universidad.

El Comité de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad San Sebastidin estard compuesto
por el Vicerrector Académico, quien lo presidird, el Vicerrector de Asuntos Econémicos y
Administrativos, el Director General de Investigacién, y un Abogado especialista en propiedad
intelectual e industrial designado por el Secretario General. Actuard como Secretario Ejecutivo
del Comité el Director de la OTL USS.

Las funciones del Comité de Propiedad Intelectual e Industrial son las siguientes:

a) Proponer politicas institucionales en materia de Propiedad Intelectual e Industrial.

b) Proponer criterios y principios generales para determinar la procedencia y conveniencia de
solicitar la proteccién legal de una invencién, asi como también sobre la comercializacion y/o
cesion de tal derecho, a cualquier titulo.

c) Estudiar la conveniencia y procedencia de solicitar la proteccién de la invencién que se
presente, para lo cual deberd tener en especial consideracion la circunstancia de cumplirse con
los requisitos legales, la posible comercializacién de la invencion y las proyecciones futuras
de la misma.

d) Resolver discrepancias o diferencias en cuanto a la titularidad de un invento, creacién o
intangible.

e) Evaluar las solicitudes de aprobacién de empresas Spin Off asi como las funciones que le
asigne el Reglamento sobre Empresas Spin Off, Transferencia y Licenciamiento.

b) Spin Off (Art 4 DR N 38°/2017).

Los miembros de la Comunidad Universitaria y/o egresados interesados en la creacién o
econocimiento de una empresa Spin Off deberdn presentar la solicitud ante la Oficina de
Transferencia y licenciamiento de la Universidad San Sebastidn, en adelante también OTL USS,
la que serd encargada de tramitar la solicitud.
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La solicitud deberd ser dirigida a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad
San Sebastidn incluyendo los siguientes datos:

a) Los nombres y los datos necesarios para identificar a los interesados y su vinculacién con
la universidad.

b) Descripciéon general del proyecto, con indicacién del uso de activos de la Universidad,
dedicacion de

investigadores, condiciones de uso de la Tecnologia, entre otros. La solicitud debe describir un
emprendimiento econémica y técnicamente viable.

¢) Un plan de negocio, un estudio de mercado, el programa de financiamiento y la identificacién
de la Tecnologia perteneciente a la Universidad que se pretende explotar.

d) Que los antecedentes hayan sido aprobados previamente por el o los decanos de cuyas
facultades sean miembros quienes hayan desarrollado la tecnologia. En caso de no existir
Decano responsable, lo serd el responsable de la unidad respectiva.

La OTL USS podré requerir cualquier otro antecedente adicional que sea necesario y estime
conveniente para la tramitacién de la solicitud.

c) Retribucion Econémica proveniente de la Propiedad Industrial e Intelectual.

La OTL USS o la entidad que la Universidad determine, distribuird los beneficios econémicos,
en el caso que los haya, producto de la venta, del licenciamiento, y de la comercializacion de
los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, de la siguiente forma:

-Un 15 % para la Oficina de Transferencia y Licenciamiento.

- El remanente se distribuird de la siguiente manera:
50% para el creador(es), investigador(es) o inventor (es).
20% para la Facultad, Centro o Instituto.
30% para la Direccién General de Investigacion

Para los efectos del presente Reglamento se entenderd como beneficio econémico proveniente
del licenciamiento de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial el resultado de restar
a los ingresos obtenidos todos los gastos directos relacionados con el proceso de valoracién,
proteccion, defensa administrativa/judicial, tributacién, licenciamiento y transferencia.
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En caso de que se generen ingresos por el licenciamiento de un determinado intangible, se
procederd primero a pagar todos los gastos directos de los procesos de proteccion y licenciamiento.
El excedente serd distribuido segun lo establecido en el numeral 14.1 del DR N° 38/2017, del
Reglamento de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial

Esto no serd aplicable a la propiedad intelectual y/o industrial desarrollada por la Universidad
para un tercero o aquella propiedad intelectual y/o industrial que se regule por acuerdos
especificos entre la Universidad y terceros.

Informacion y Dudas

Si requiere mayor informacién sobre la presente guia del Inventor o cualquier duda en general
se puede contactar a:

Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad San Sebastién (OTL USS)
Direccién: Lota 2465, Providencia, Santiago

Teléfono: 22606602

Email: otl@uss.cl

Sitio web: www.uss.cl/investigacion/otl/

Director OTL USS

Fabidn Celis M.

Teléfono: 22606866
Email: fabian.celis@uss.cl
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Anexo 1: Formulario de Declaracion de Invencion

El investigador debe completar el presente Formulario

1. Titulo de la invencién

2. Investigador y unidad académica responsable
(Indique: nombre, e-mail, anexo y facultad / escuela / instituto)

3. Inventores y otros participantes

Indique el nombre, Rut, profesion, cargo, email, direccion, anexo y unidad académica de los
inventores, ya sea(n) investigador(es), estudiante(s), funcionario(s) o personal externo a la
Universidad:
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4. Financiamiento de la invenciéon y compromisos contraidos

Cédigo de Proyecto Fondo de Financiamiento

5. Descripcion de la invencién (producto o proceso) y problema que ésta resuelve

Describa las caracteristicas de la invencién que usted considera son “nuevas”, los aspectos que
la hacen Unica y no obvia, ademds de su aplicacién industrial (como puede tener aplicacién en
la sociedad o el mercado).

6. Ventajas de la invencién

Indique cudl es la ventaja y/o diferencias de la invencién en comparacion con las alternativas
existentes.

32 Oficina de Transferencia y Licenciamiento / MANUAL DEL INVENTOR




7. Estado de desarrollo de la invencion
Describa el estado de desarrollo de la invencién, incluyendo estado actual de la investigacion:

PRUEBAS DE LABORATORIO ENSAYOS INVITRO

PROTOTIPO ENSAYOS INVIVO

PLANTA PILOTO

EXPLICAN OLFO: ettt bbb b s s bbb st s b ss s s s b s anaesanes

8. Uso de materiales de terceros (MTA)

Indicar si para los propdsitos de la presente invencién se utilizé algdn material de terceros (por
ejemplo: pldsmidos, vectores, reactivos, lineas celulares, compuestos quimicos, material veget
alcomoporejemplopldntulainvitro,porta-injerto,variedad). Por favor indique el origen institucional
del material y adjunte el documento a través del cual se establecieron las condiciones de uso.
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9. Firma del (los) inventor (es)

Mediante la firma de este documento, el (los) inventor (es) declara(n) conocer y aceptar la
informacién entregada en el presente formulario.

Nombre del Inventor Firma del Inventor Fecha
Nombre del Inventor Firma del Inventor Fecha
Nombre del Decano Firma del Decano
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Anexo 2: Technology Readiness Level (TRL)

En la evaluacion de los proyectos se aplica el rango de nivel de madurez tecnoldgica o
Technology Readiness Level (TRL por su sigla en inglés). Esta escala es una adaptacién del
Programa Regional de la escala que ha empezado a utilizarse en las convocatorias de ayudas
del nuevo Programa Marco de Investigacién (2014-2020), més conocido por H2020, y que surge
de la original elaborada por la NASA (1995).

TRL O: IDEA

Ideas no probadas o conceptos de los que no se han realizado ensayos o andlisis revisados
por pares.

TRL 1: Investigacion bdsica

La investigacion cientifica inicial se ha completado. Los principios bdsicos de la idea han sido
cualitativamente postulados y observados. Los esquemas del proceso han sido identificados.
No hay pruebas experimentales y los andlisis detallados estdn todavia disponibles.

TRL 2: Formulacion de la tecnologia

El concepto de la tecnologia, su aplicacién y su puesta en prdctica han sido formulados. Se
perfila el plan de desarrollo. Estudios y pequefios experimentos proporcionan una “prueba de
concepto” para los conceptos de la tecnologia.

TRL 3: Investigacion aplicada

Los primeros ensayos de laboratorio se han completado. EL concepto y los procesos han sido
demostrados a escala de laboratorio o experimentos de mesa. El potencial de los materiales y
cuestiones de ampliacién de escala han sido identificados.

TRL 4: Unidad de desarrollo de prototipo a pequeiia escala

Los componentes de la tecnologia han sido identificados. Una unidad de desarrollo de prototipo
ha sido construida en laboratorio y en entorno controlado. Las operaciones han proporcionado
datos para identificar el potencial de ampliacién y cuestiones operativas. Las medidas validan
las predicciones analiticas de los distintos elementos de la tecnologia. La simulacion de los
procesos ha sido validada. Se han desarrollado evaluaciones del ciclo de vida preliminares y

modelos de evaluacién econdmica.
Universidad San Sebastidn
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TRL 5: Unidad de desarrollo de prototipo a gran escala

La tecnologia se ha calificado a través de pruebas en el entorno previsto, simulada o real. El
Nuevo hardware estd listo para el primer uso. Se refina el modelado de los procesos (técnica
y econémicamente). Se han validado evaluaciones del ciclo de vida y modelos de evaluacién
econdémica. Cuando sea relevante para su posterior ampliacién, se han identificado los siguientes
conceptos: salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulacion y disponibilidad de recursos.

TRL 6: Sistema prototipo

Los componentes y los procesos se han ampliado para demostrar el potencial industrial y su
integracion en el sistema energético, El hardware se ha modificado y ampliado. La mayoria de
los problemas identificados anteriormente se han resuelto. Se ha identificado y modelado el
sistema a escala comercial completa. La evaluacion del ciclo de vida y la evaluacion econémica
se han perfeccionado.

TRL 7: Sistema de demostracion

Se ha demostrado que la tecnologia funciona y opera a escala pre-comercial. Se han identificado
las cuestiones de fabricacion y operacionales finales. Se han resuelto cuestiones tecnoldgicas
menores. La evaluacién del ciclo de vida y la evaluaciéon econémica se han perfeccionado.

TRL 8: Primer sistema de tipo comercial

Se ha demostrado que la tecnologia funciona a nivel comercial a través de una aplicaciéon a
gran escala. Todas las cuestiones operacionales y de fabricacién han sido resueltas.

TRL 9: Aplicacion comercial completa

La tecnologia ha sido completamente desarrollada y estd disponible comercialmente para
cualquier consumidor.
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