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1. Resumen

El presente informe corresponde al segundo avance del proyecto 15BPE-47240, denominado
“Desarrollo de un Marco de Trabajo y Buenas Practicas para Incentivar la Innovacion
Colaborativa en la Industria Minera Nacional”. La estructura del informe se compone de tres
partes:

e La primera, estudia aspectos relacionados con la propiedad intelectual (Pl) en proyectos
de 1+D+i. Esto se logré por medio de una exhaustiva revisién de publicaciones de expertos
para establecer un marco tedrico, para luego contrarrestar esta informacién con clausulas
de propiedad intelectual usadas en contratos y convenios para proyectos de |+D+i por
parte de mineras, proveedores y centros de |+D+i. Estos resultados se entregan en su
versioén final. Este trabajo se complementa con dos informes, realizados por el estudio
“Garcia Magliona & Cia”, abogados expertos en materia de propiedad intelectual. Ambos
pueden ser consultados en la parte final del presente documento “Informes Anexos:
Garcia Magliona & Cia”.

e La segunda identifica las principales barreras que afectarian los procesos de innovacién
tecnolégica, como a su vez, reconoce y describe casos exitosos de innovacidn. Esto ha sido
posible a partir de una serie de entrevistas a encargados de area de |+D+i en compaiiias
mineras, empresas proveedoras con enfoque al |+D+i y centros de [+D+i, siendo estos
considerados como actores relevantes. Los resultados se encuentran a nivel preliminar.

e La tercera, a través de la campafia de entrevistas previa, levanta, sistematiza y describe
casos de éxito en innovacién tecnoldgica en mineria. Destacando los factores de éxito.

Como principales conclusiones, en relacién al rol de la Pl en los procesos de innovacidn, la
sistematizacion y sancidn aplicada en la revision de contratos y convenios, evidencié cldusulas de
caracter restrictivo en donde el titular es el mandante (6 casos sobre 9), equivalente al 67%.
Mientras que, en 2 casos la Pl recae sobre en mandatado y en un solo caso es compartida. Esto
mas explicito en el caso de acuerdos entre Centros I+D+i y grandes proveedores. Siendo esta
condicién correlativa al tamafio de las partes (recursos, trayectoria, tipo de empresas, ubicacion
de su casa matriz, entre otros) y el tipo de acuerdos sobre PI.

Respecto del anadlisis de barreras, se logrd caracterizar estas barreras en externas o del entorno e
internas, a su vez se trabajd en la sub clasificaron en las asociadas a temas culturales, de estrategia
y gestidn, como muestra la siguiente tabla resumen:
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Tabla 1. Resumen de barreras identificas

Barreras Externas Internas
frecuencia (%) frecuencia (%)
Cultura 10 43% 12 31%
Estrategia 10 43% 14 36%
Gestion 3 13% 13 33%
TOTAL 23 100% 39 100%

En cuanto a la frecuencia, para las externas destacan de igual manera las asociadas a la cultura y
estrategia, seguidas por las de gestién. Mientras que, para las internas, resaltan las referentes a la
estrategia, seguidas por las de gestidén y en ultimo lugar las culturales. En el analisis general se
logré identificar algunas caracteristicas comunes entre los entrevistados, respecto nivel de gestion
de la innovacion y necesidad de desarrollar una cultura de la innovacion, tanto a escala interna de
cada empresa como a nivel pais.

Finalmente, se logrd identificar (8) casos exitosos de innovacién tecnoldgica para la minera y
desarrollados en Chile. A partir de estos casos fue posible identificar factores claves que podrian
contribuir a abordar de mejor forma las barreras identificadas y descritas en el estudio.
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2. Introduccion

Segun el Consejo Minero, durante el afio 2016, la industria minera en Chile representé un 8,1% del
Producto Interno Bruto. A su vez, Chile se mantuvo como el primer productor de cobre del mundo,
con las mayores reservas de este metal, con un 29% del total mundial. También ocupa lugares
entre los “top ten” como productor de molibdeno, litio y otros metales considerados como raros.
Las exportaciones mineras representan entre el 47,8% de la exportacion total de Chile.

No obstante, el tamafio e impacto de esta industria en la economia local, las empresas
proveedoras de bienes y servicios mineros en Chile no han podido dar un salto relevante que le
permita posicionarse como grandes empresas a nivel internacional. Nuestro pais esta lejos de
disponer de una base de proveedores que funcione como palanca de desarrollo para producir
bienes y servicios con valor agregado e incrementar asi la oferta exportadora hacia el resto del
mundo. Las empresas mineras que operan en Chile, son principalmente grandes transnacionales
gue importan sus principales equipos, insumos y servicios.

Respecto del desarrollo de tecnologia, las empresas proveedoras de la mineria a nivel mundial que
estdn instaladas en Chile, cuentan con importantes recursos y experiencia, lo que dificulta que
pequeios y medianos proveedores nacionales puedan competir en igualdad de condiciones.
También existen factores de tipo cultural, los que contribuyen a que grandes empresas mineras
procuren sus necesidades en el extranjero, donde depositan mayor confianza. Finalmente, la
industria minera chilena requiere una oferta de bienes y servicios con altos niveles de desarrollo
en el menor tiempo posible, debido a su naturaleza extractiva, condiciéon que deriva en busqueda
de tecnologias ya probadas, principalmente en el extranjero, donde hay mayor oferta tecnoldgica.

En este contexto y como un mecanismo que permita una vinculacion mas eficiente y fructifera,
entre empresas mineras productoras y proveedoras de la mineria, surge esta propuesta de
desarrollo de bien publico estratégico denominado “Desarrollo de un marco de trabajo y buenas
practicas para incentivar la innovacidn colaborativa en la Industria Minera”, que tiene como
objetivo de mediano plazo generar las condiciones para un ambiente de colaboracidon que permita
la vinculacién mas intensa y exitosa entre las partes (productores, proveedores mineros y centros
de 1+D+i), reconociendo el valor que aporta tanto la parte que contrata el desarrollo de un
proyecto de innovacidn para generar valor distintivo, como también la parte que lo desarrollara.

El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un marco de trabajo asociativo y de buenas
practicas que permita, en el corto y mediano plazo, incrementar significativamente la innovacién
colaborativa entre la industria minera, proveedores y centros de |+D nacionales. Lograr este gran
objetivo permitiria generar un ambiente mas favorable para el desarrollo de proveedores de la
industria minera, ayudando al pais a diversificar su matriz productiva, exportadora de bienes y
servicios asociados a la industria minera. Se pretende con este objetivo, modificar en parte el
enfoque conservador de la industria minera, y apostar a través del desarrollo de proyectos
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colaborativos por la innovacién en Chile, con empresas proveedoras y centro de investigacion

nacionales.

La industria minera es reconocida por sus innovaciones de procesos de negocios, pero también es
importante que se innove mas en sus procedimientos productivos, incorporando tecnologias de
desarrollo surgido e implementado por proveedores nacionales. Se sabe que a nivel mundial la
industria de proveedores es la que introduce innovaciones, y en Chile en particular, la idea es
aprovechar los grandes desafios de la industria minera para generar innovaciones distintivas con
proveedores locales. También es importante destacar que lo que se persigue es “introducir algo
nuevo y valioso en la realidad existente”, mediante la innovacidn colaborativa, en donde varios
actores (compafiias mineras, proveedores y centros de investigacion) se organizan para generar
valor distintivo a través de la 1+D+i, que permita mantener/mejorar la competitividad de la mineria
chilena.

El mandante gestor de este bien publico es la Asociaciéon Gremial denominada MINNOVEX -
“Asociacion Gremial de Empresas para la Innovacion y la Exportacidén de productos, insumos y/o

III

servicios intensivos en conocimiento para el sector Minero e Industrial”, organizacién cuya mision
es lograr que las empresas proveedoras con base local logren desarrollar productos y servicios
innovadores, asi como tener una importante presencia internacional. También es mandante de
este proyecto, la Subsecretaria de Mineria del Gobierno de Chile cuya Misién como ministerio es
“Liderar el desarrollo de politicas publicas de mineria orientadas a elevar la contribucién de la
actividad minera al desarrollo nacional, diversificando la actividad para aprovechar los recursos

disponibles en condiciones sustentables y valoradas por la ciudadania”.
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3. Objetivos

El presente informe abarca los siguientes objetivos:

1) Evaluar aspectos relacionados con la propiedad intelectual (Pl) en proyectos de I+D+i. Lo
gue incluye:
o Revisién aspectos relativos a la Pl y a su beneficios y riesgos en desarrollo de
proyectos de |+D+i.
o Desde contratos y convenios, usados para proyectos de [+D+i, identificar y
sancionar clausulas como restrictivas y favorables a la innovacién.
2) Identificar tanto casos de éxito como barreras para el desarrollo e implementacion de
innovacion tecnoldgica para la industria minera nacional. Esto incluye:
o ldentificacidn y descripcion sistematizada de los casos identificados.
o Descripcién y andlisis de las barreras la innovacidn identificadas.
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4. Propiedad Intelectual (PI)

4.1. Rol de la propiedad intelectual en los procesos de
innovacion

4.1.1.Propuesta conceptual

Para entender el andlisis propuesto se presenta un marco tedrico compuesto por conceptos y
definiciones que serdn aplicadas en el presente documento.

e Lapropiedad intelectual en el proceso de innovacion

Existen varias etapas y procesos encadenados para que la idea y su conceptualizacidon lleguen a la
comercializacién de un producto. Mientras esta idea madura y migra a una solucion concreta,
empaquetable y comercializable es necesario resguardar y asegurar su Pl.

e (Creacion de valor

Se refiere al conjunto de actividades que aumentan el valor de los bienes o servicios para los
consumidores?. Siendo esta la finalidad de cualquier desarrollo tecnoldgico o mejora continua. En
un entorno cambiante como el del siglo XXI, la busqueda permanente de creacién de valor, exige
esfuerzos para la constante renovacién de conocimiento.

e [nvencion

La invencion es la generacion de una idea nueva cuyo fin es resolver un problema técnico
concreto, sin necesariamente una finalidad comercial. Desde un punto de vista general, se espera
que la invencidon o invento cuente con ciertas caracteristicas que la hagan novedosa. Sobre el
origen de la invencién, esta puede provenir de alguna idea, colaboracién o innovacién previa,
como también puede ser una creacién innovadora sin antecedentes previos.

e Innovacion

La innovaciéon puede considerarse como un proceso interactivo y de retroalimentacion que tiene
lugar a lo largo de las diferentes fases del desarrollo de un producto. No todas las innovaciones
son comercializadas, por lo que estd claro que no todas las invenciones acaban en innovacion.
Nacen muchas buenas ideas, pero “la mayoria tienen una muerte solitaria, sin haber visto la luz
del éxito comercial”.

1 https://encolombia.com/economia/internacional/glosariodenegociosinternacio

10
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Segun literatura especializada, la innovacién se refiere a la comercializacion de ideas nuevas,
mientras que la invencidn no tiene necesariamente que estar relacionada de forma Invencidn sin
caracter comercial®.

e Propiedad intelectual en el proceso de Innovacién

Como muestra la Figura 1, la innovacién aparece una vez que el desarrollo de la idea conduce al
diseio y creacion de prototipos, es decir, cuando se estructura una forma de comercializacion y de
rentar con este producto o servicio. Antes de ese momento, segun la literatura revisada, se habla
exclusivamente de invencidn, la que tiene como finalidad crear valor no materializable en mayores
ingresos para el creador.

- X TN Secretos industriales,
< Conceps:[on d? una idea ) informacién de patentes, patentes,
(decision de innovar) P derecho de autor, modelos de utilidad
.z
B 2 T — Invencion
o ) Secretos industriales, informacién de
( [vestgackny desarro\|o 3 patentes, patentes, modelos de utilidad, disefios
~ (fuerza de innovacion) > industriales, derecho de autor, marcas
o S Patentes, modelos de utilidad,
TEimed prcducllo y creacion ) informacién de patentes, disefios industriales,
. g8 prototipos - derecho de autor

; - —
~ Prod | i Patentes, modelos de utilidad, marcas,
|m UCtdO resuitane > derecho de autor, secretos industriales,

- (volumen de innovacién) — disefios industriales

N

&/

&/

N

Innovacion

4 _ _

A Patentes, modelos de utilidad, marcas,
Comercializacion del producto Il ) . :
disefios industriales, secretos industriales

Figura 1. Propiedad intelectual en el proceso de Innovacion. Fuente: Revista de la OMPI/ Julio-Agosto 2005

7N\

Sintesis:

o Todas las formas de proteccion de Pl entregan la posibilidad de obtener algun tipo de
beneficio econdmico. Sin embargo, estos beneficios no son inmediatos, para
obtenerlos los titulares de estos deben explotarlos por medio de distintos tipos de
acuerdos comerciales. Entre estos podemos mencionar los acuerdos de licencia o de
cesion de derechos.

o Por medio de la existencia del sistema de propiedad intelectual se fomenta la
competencia entre las empresas, dando como resultado nuevos y mejores productos,
los que aportan a mejoras en el bienestar y calidad de vida de la sociedad en general.
“Es una fuerza que puede utilizarse para enriquecer la vida de los individuos y el futuro
de las naciones, desde el punto de vista material, cultural y social.”?

3 Organizacion mundial de la propiedad intelectual.

11
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o En el plano internacional, es posible que aquellos paises en vias de desarrollo puedan
beneficiarse mediante la protecciéon de la propiedad intelectual. Si se tiene un
producto o tecnologia que puede ser comercializable en el extranjero, debe contar con
proteccion internacional de propiedad intelectual, o se expone a la idea.

e Ecosistema de la innovacion tecnologica en mineria

En el proceso de innovacion tecnolégica existen tres componentes que conforman el medio
natural o triada donde la desenvuelve la innovacion tecnoldgica minera, tal como muestra la
siguiente figura.

e Ecosistema de Innovacion Tecnoldgica minera:

MINERA

t N
PROVEEDOR  * |/ CENTROS [+D+i

Figura 2. Ecosistema de Innovacidon Tecnoldgica minera. Fuente: Propia en base a diversos documentos

Los entes que conforman la Figura 2 son:

e Minera: Empresa que a través de métodos extractivos obtienen materias primas que
sirven para la elaboracién de productos terminados.

e Proveedor: Encargado de entregar abastecimiento y soporte, ya sea como bienes o
servicios, a las operaciones del mandante.

e Centro de I+D+i: Entidades sin animo de lucro y legalmente constituidas, capaces de
contribuir al beneficio general de la sociedad y a la mejora de la competitividad de las
empresas mediante la generacion de conocimiento tecnolégico, realizando actividades
de 1+D+i y desarrollando su aplicacion®.

En este engranaje, la empresa minera actla como el mandante y mediante solicitudes particulares
y especificas hace interactuar al proveedor con los centros I+D+i, para dar solucidn y sus desafios
técnicos, siendo este el comportamiento ideal en la triada.

4 Definicién por el Ministerio de economia y competencias espafiol

12
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Cabe destacar que no siempre existe esta interaccion, por motivos a detallar durante el presente

reporte.

e Modelo de innovacién tecnoldgica local

Tal como se describid, en el punto anterior, la interaccién de los componentes de la triada de
innovacion tecnoldgica no siempre ocurre acorde a la teoria.

Es importante entender que el modelo de negocios de las mineras que operan en Chile, con
excepcion a algunos desarrollos realizados por CODELCO principalmente, es adquirir un quiebre
tecnoldgico, de preferencia ya validado, para su posterior puesta en marcha en operaciones. Esto
se ve reflejado en la forma de abordar los contratos y acuerdos con proveedores o centros de
I+D+i.

4.1.1.1. Panorama conceptual sobre Propiedad Intelectual
A continuacidn, se presentan conceptos y definiciones sobre la Pl y su proteccion.

Propiedad Intelectual

Segln el organismo encargado de la administracién y atencién de los servicios de la propiedad
industrial en Chile, INAPI, la Propiedad INDUSTRIAL (PI) es una rama del derecho que busca por
una parte fomentar la innovacién, la creacion y la transferencia tecnoldgica y por la otra, ordenar
los mercados facilitando la toma de decisiones por el publico consumidor®.

Los derechos de propiedad industrial pueden ser también considerados como activos de un
emprendimiento o empresa, mds aun, en paises que hacen un gran uso de la propiedad
intelectual, como Estados Unidos, donde existen verdaderas industrias destinadas a la explotacién
de derechos de propiedad intelectual y es muy normal que ella tenga incluso mas valor que los
activos tangibles. Por ejemplo, Apple (marca), Coca Cola (secreto industrial).®

Una de las principales funciones de la P.l. es el fomento a la innovacién y al emprendimiento. A
través de los distintos derechos de propiedad intelectual, el Estado entrega derechos exclusivos
sobre las invenciones o creaciones a cambio de que estas sean puestas a disposicion del publico en
general y que pasen a ser parte del dominio publico. Considerando que la propiedad intelectual es
una creacién del intelecto humano, estas creaciones pueden clasificarse en distintos tipos, segun
esto, aplican distintos mecanismos de proteccion para estas.

Mecanismos de proteccion

5 http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1192.html
& www.inapi.cl
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Existen dos tipos bdsicos o ramas de propiedad intelectual: derecho de autor y propiedad

industrial.

Derecho de autor: Se asocia principalmente a las creaciones artisticas (su denominacidn en inglés
es el conocido copyright, sin embargo, esto aplica al sistema anglosajon y no al sistema Romano de
derecho, por tanto, no es aplicable a Chile). Corresponde a la proteccion de propiedad intelectual
de obras literarias, artisticas y cientificas, por ejemplo, los libros. Por otro lado, se incluye la
representacion de interpretaciones y ejecuciones. También abarca los derechos de los
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de
radiodifusion sobre sus programas de radio y de televisidn. Para el caso de la produccidn cientifica,
el derecho de autor protege creaciones como software y bases de datos electrénicas.

En Chile, el organismo que tiene a su cargo el Registro de los derechos de autor y derechos
conexos, y las demas funciones que la ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual y su Reglamento,
es el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Direccién de Bibliotecas,
Archivos y Museos, del Ministerio de Educacion.

Propiedad industrial: La propiedad industrial se asocia, por otro lado, a practicamente todo tipo
de actividad industrial’. Dentro de la rama de la propiedad industrial, pueden encontrarse: marca,
nombres comerciales, indicacién geografica y patentes, entre otras.

Marca: Ubicada dentro de la rama de la propiedad industrial, consiste basicamente en un signo
distintivo que indica que cierto bien o servicio fue producido es entregado por una persona o
empresa determinada. La marca permite al propietario tener derecho exclusivo para identificar los
bienes y servicios que se ofrecen, pudiendo asi obtener beneficios financieros. Un punto a
considerar de la marca como forma de proteccion de la Pl, es que, si bien su duracién en la
legislacion chilena es de 10 afios desde su concesion, esta puede ser renovada indefinidamente a
lo largo del tiempo?®. Las marcas comerciales pueden ser del tipo denominativas, figurativas y/o
mixtas.

La indicacidon geografica y denominacidon de origen: corresponden a derechos otorgados por el
estado, que permite identificar que determinado producto proviene de un lugar especifico. En el
plano nacional, la indicacidn geografica se protege por medio de un decreto o registro, mientras
que en el plano internacional mediante acuerdos reciprocos entre paises. Una forma caracteristica
de indicacién geografica refiere a los productos agricolas, cuyas propiedades responden al lugar de
origen del producto, respondiendo a factores como clima o suefio. La denominacién de origen,
ademas de hacer referencia que indica que el producto en cuestidon posee determinadas
cualidades o caracteristicas, se agrega a ella el factor humano.

7 Organizacion mundial de la propiedad intelectual
8 Extraido del sitio web www.fundapymes.com
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Patente: Es un derecho negativo, monopdlico otorgado por el Estado a quienes inventan y

desarrollan tecnologia y otorga el derecho de excluir a otra persona de la produccién,
comercializacidn o uso de un nuevo producto o proceso, durante determinado nimero de afios®.
El tipo de proteccidon que ofrece la patente es que la invencién no puede ser: confeccionada,
utilizada, distribuida o vendida sin el consentimiento del titular de estal®. En el contexto de
desarrollo de tecnologias e innovacidn, las actividades de patentamiento adquieren un caracter
estratégico. Sobre esto, las empresas o entidades ejercen acciones decisivas en torno a estas
actividades.

Es importante entender que varios tipos de Pl pueden recaer o converger en un mismo objeto o
servicio. Por ejemplo, quien desarrolle una nueva variedad vegetal resistente a sequias podra
protegerla mediante variedades vegetales que es un derecho que en Chile emana de la ley 19342
que es administrada por el SAG, Sin embargo, a la vez podrd pedir una marca y eventualmente
proteger la investigacién y documentaciéon mediante derechos de autor.

Estrategias de patentamiento

Existen diversas formas e instrumentos para registrar, prototipos o desarrollos. Ademas, coexisten
modalidades para aplicar el derecho a estos conceptos, los que se detallan a continuacion:

e Patentamiento sistemdtico: Inventores y empresas que recurren continuamente a la
solicitud de patentes como forma para proteger sus invenciones.

e Patentamiento selectivo: Inventores y empresas que patentan invenciones muy
particulares (claves) y la proteccion de las demas invenciones se hacen a través del secreto
industrial u otros titulos de propiedad intelectual (marcas, disefios industriales, etc.).

e Patentamiento de blogueo: A menudo ciertas firmas patentan con el propdsito de
bloquear competidores en vez de introducir innovaciones. Es una forma de retardar las
innovaciones en cierta direccion y usufructuar ain mas las innovaciones anteriormente
introducidas en el mercado.

Desde la prensa especializada en el tema, surge una voz critica sobre estrategias que

utilizan grandes empresas, las que crean una cartera de patentes, indicando que se trata
de una acumulacion de titulos, pero sin intencién de convertirlos necesariamente en
avances tecnoldgicos innovadores.

e Combinacién de estrategias a largo plazo: Esta consiste en combinar alguna de las
estrategias de patentamiento antes sefialados, como parte de su estrategia tecnoldgica en
el largo plazo. Es decir, empresas que inician sus estrategias con patentamiento
sistematico y posteriormente cambian de estrategia (al patentamiento selectivo, por
ejemplo), al conocer las respuestas competitivas de los imitadores o al aprender a
seleccionar y discriminar que invenciones se patentan.

9 Innovacidn, propiedad intelectual y estrategias tecnoldgicas de Jaimes Aboites
10 Organizacién mundial de la propiedad intelectual.
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Ciclo de vida de las patentes

El proceso de proteccién legal o patentamiento, junto con poseer una estructura y modalidades,
estd compuesta por:

e Proteccidn: Es la finalidad de empresas o particulares, por resguardar sus desarrollos, para
su posterior desarrollo de prototipos.

e Explotaciéon: Comercializacion de los productos o servicios resultantes del proceso y fin del
proceso de proteccion.

e Tiempo de Duracién: Las patentes tienen un tiempo limitado de duracién, tiempo del cual
el propietario puede excluir a terceros de cualquier explotacién de esta. El maximo no
puede exceder los 20 anos.

e Alcance geografico: Una patente de invencidn tiene validez Unicamente en el pais donde
fue concedida, para que la proteccidén intelectual tenga alcances internacionales debe
patentarse en los paises correspondientes. El tratado PCT permite mantener la prioridad
de la solicitud de patente en 148 paises al mismo tiempo. Este acto administrativo,
permite que la solicitud sea presentada en fase nacional, donde cada Estado es libre
entonces de aprobar o rechazar la solicitud.

Organismo de PI en Chile

Mencionado con anterioridad, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), es el
organismo encargado de la administracion y atencion de los servicios de la propiedad industrial en
Chile. Le corresponde, asimismo, promover la proteccidn que brinda la propiedad industrial y
difundir el acervo tecnoldgico y la informacién de que dispone.

Organismos de PI Mundial

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): El principal papel de la OMPI en el
proceso del PCT es facilitar la administracion del Tratado a través de la comunicacién de las
solicitudes del PCT a los Estados designados y de la publicacién de todas estas solicitudes.

e WIPO|PCT: El sistema del PCT permite solicitar proteccién por patente en un gran nimero
de paises mediante la presentacién de una solicitud internacional, en un idioma, y
pagando las tasas en una Unica divisa.

e WIPO|Madrid: El sistema de Madrid constituye una via Unica para registrar y administrar
las marcas en muchos paises mediante la presentacién de una Unica solicitud
internacional, en un idioma, y pagando las tasas en una Unica divisa.

e WIPO|HAGUE: El Sistema de La Haya permite registrar disefios industriales en muchos
paises con un minimo de formalidades y de gastos.
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El Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes (PCT) ofrece asistencia a los solicitantes que
buscan proteccion internacional por patente para sus invenciones y asiste a las oficinas en las
decisiones sobre el otorgamiento de patentes, asi como pone a disposicion del publico el acceso a
la extensa informacién técnica con relacion a las invenciones. Al presentar una solicitud
internacional de patente segun el PCT, los solicitantes tienen la posibilidad de proteger su
invencion a nivel mundial en 148 paises.

Proceso de solicitud mundial de patente:

Figura 3. Solicitud mundial de patente. Fuente: Organizacion mundial de la propiedad intelectual OMPI.
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e
El solicitante presenta una
solicitud de registro intemacional

en la Oficina Internacional de la
OMPI, en Ginebra. Designa los
paiaesgnlnsq.lebmca

proteccion.

La Oficina Internacional registra
la marca y transmite el registro a
los paises designados.

>

Figura 4. Solicitud mundial de patente. Fuente: Organizacion mundial de la propiedad intelectual OMPI

Dificultades asociadas a los procesos de PI

Para el caso chileno, los investigadores pueden experimentar algunas dificultades asociadas a la
proteccion intelectual de sus investigaciones. El primer punto se encuentra asociado al pequefio
tamafio que tiene el mercado chileno en comparacién con otros paises, este factor puede llevar a
gue los investigadores nacionales prefieran patentar sus invenciones en EEUU o Europa. Por otro
lado, debe considerarse que solo el 10% de las patentes a nivel mundial llega a tener una utilidad
practica'’. Este Ultimo punto puede desincentivar el proceso de patentamiento, pues el
investigador sabe que es un largo proceso llegar a un producto terminado, considerando factores
como tiempo y financiamiento.

A pesar de estas dificultades, a lo largo de los ultimos 15 afios, se ve un aumento importante de
concesion de patentes a nivel nacional. Segun cifras de la Organizacién Mundial de la Propiedad
OMPI, para el afio 2000 se registraron 241 patentes, mientras que en 2014 fueron 452, cifras que
contemplan a los residentes en Chile.

Esto puede explicarse por los esfuerzos hechos para incentivar el resguardo de la produccién
intelectual, por ejemplo, a través de programas Fondef de Conicyt. En palabras de Maximiliano

11 Informacién obtenida del sitio www.innovaciénymercado.cl
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Santa Cruz de Inapi, el ingreso de Chile al tratado PCT en 2009 ha incentivado el aumento de

solicitud de patentes en Chile, como también del aumento de la internalizacién de patentes,
especialmente en el caso de las universidades.

Cabe mencionar, que la mayor parte de las patentes concedidas en territorio nacional, son
efectuadas por no residentes en Chile. Segin la OMPI, para 2014, las 452 solicitudes nacionales
gue contrastan con las 2.653 solicitudes efectuadas por no nacionales, que corresponden
principalmente a empresas transnacionales que patentan sus trabajos en Chile, pero creados en el
extranjero.

Ejemplos exitosos de licenciamiento tecnolégico
Se presentan casos, donde el proceso de Pl ha entregado créditos con gran exposicion.

Casos transversales

Descripcion
En 1908, William Hoover produjo la primera aspiradora vertical, pero él no fue el disefiador.

Comprd la patente al James Spangler, inventor que trabajaba de conserje de noche. A lo largo de
) los afios, los técnicos de Hoover (fundada en 1909) disefiaron aparatos nuevos mejorados, asi
Hoover — Aspiradoras . e I .

como cientos de caracteristicas que se afadieron a la aspiradora, como bolsas de papel
desechables, un piloto para la aspiradora, un dispositivo de autopropulsidn o una conexién
lateral del tubo, por la que Hoover obtuvo una patente en 1936. En menos de diez afios desde la
fundacién de la empresa, la marca Hoover se convirtié en un nombre de uso habitual en los

hogares.

Chester Carlson inventd la xerografia en 1938 y la patentd en 1942. Después le llevd cinco afios
encontrar la financiacién necesaria para sacar al mercado el producto. En 1947, la empresa
Haloid adquirid la licencia de sus patentes basicas de xerografia. La primera xerocopiadora, el
Xerox Modelo A, fue presentado en 1949. En honor a la verdad, el Carlson no habria podido
comercializar la invencion sin la ayuda de inversidn externa, pero la patente de la que era titular
contribuyé de forma importante a que Haloid decidiera apoyar la invencion.

Un buen ejemplo es el caso de la aspirina. Descubierta en 1887, este farmaco fue patentado en
1899 por los laboratorios Bayer. Conscientes de que las patentes tienen una duracién limitada,
. Bayer se embarcard en la promocién de una marca para su nuevo producto. Cuando expiré la
Aspirinas Bayern . o, L |
patente de la aspirina, la empresa siguié beneficiandose de la venta del producto a través de la

marca Aspirina que habian creado.

Tabla 2. Ejemplos exitosos de licenciamiento tecnoldgico. Fuente: Propia en base a diversos documentos

Casos mineros en Chile

A continuacién, se presentan los casos exitosos de empresas con alto reconocimiento en materias
de innovacidn tecnoldgica para la industria minera local. En todos los casos a detallar, el correcto
manejo de las herramientas de patentamiento permitié el desarrollo y concrecién de estas ideas
de mejora en innovaciones.
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Con 133 patentes concedidas en Chile, 155 marcas comerciales registradas e importantes

acuerdos de colaboracién cientifica y tecnoldgica, la Corporacidn, al afio 2014, lideraba la actividad
de patentamiento entre las mineras en Chile. Durante mismo periodo, Codelco habia presentado
12 solicitudes de patentamiento al INAPI.

CODELCO

Caso Descripcion

Uno de las creaciones mas exitosas de Codelco es el Convertidor Teniente, una tecnologia que
acelera los procesos pirometalirgicos. Se trata de un reactor capaz de fundir y convertir
concentrados de cobre a metal blanco en un solo equipo y sin aporte de energia externa. Este
invento, hecho en Chile y patentado en 1978, fue la primera patente de Codelco y es un
producto que se exporta, especialmente desde fines de la década de los 80. A partir de entonces

. . . . o
Convertidor Teniente su rendimiento ha sido perfeccionado en mas de 270%.

Compaiiias mineras en Chile, Perd, México, Zambia y Tailandia han adquirido convertidores
Teniente para sus fundiciones. En todos los casos, Codelco aporta también asesoria de
conocimiento experto para la puesta en marcha. Este producto se considera como el mayor
aporte -empaquetable-, que ha realizado la compaiiia a la fecha.

A través de su filial Biosigma, Codelco tiene 6 patentes de innovacidn relacionadas con los
procesos de biolixiviacion. Esta tecnologia desarrollada por Biosigma, que utiliza
Biolixiviacio microorganismos, permite extraer cobre a partir de minerales sulfurados de baja ley de manera
otviacion eficiente y con un costo muy reducido. Las bacterias son capaces de disolver el hierro y el azufre,
liberando el cobre y dejandolo en forma soluble, incluso desde calcopirita.

En 2013, Codelco patentd la tecnologia de pre-acondicionamiento, que supone fracturar el
Pre Acondicionamiento macizo rocoso para facilitar su explotacién en la mineria subterrdnea.

En el afio 2006, Codelco inicid un programa para automatizar sus plantas concentradoras.
Automatizacion de procesos Actualmente busca automatizar sus procesos mineros subterraneos de la mineria a rajo abierto.

Tabla 3. Casos mineros en Chile: CODELCO. Fuente: Propia en base a diversos documentos

4.2. Analisis: Rol de la Propiedad Intelectual en contratos y
convenios

Para comparar la teoria con casos reales se trabajo en la construccién de un banco de datos
compuesto por contratos y convenios. El anadlisis y sistematizacidon de las cldusulas relacionadas
con el manejo y control de Pl se presenta en los siguientes casos:

Minera A
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En el contrato de esta minera, se detalla: “Toda creacion; patentes, modelos, disefios, dibujos,

modelos, marcas, bocetos, elemento existente o cualquier desarrollo previo a la vigencia de este
contrato se considerard que es de dominio de la parte que lo cred, desarrolld o registré a su
nombre la Pl. Ademds, la incorporacion de esta Pl, en el actual contrato, se entenderd como
incluidos en el precio del contrato. Del mismo modo, cualquier creacion que haya surgido bajo el
alero del actual contrato podrd ser registrada por el proveedor si asi lo desea, tanto en Chile como
en el extranjero. Sin embargo, el proveedor otorgard a la compaiiia el derecho de usar en forma no
exclusiva y gratuita esta propiedad, en un periodo definido, acordado por ambas partes”.

En esta cldusula, el mandante entiende al proveedor como entidad capaz de solucionar una
problematica particular, por lo mismo, a través de este contrato intenta no trabar el desarrollo de
esta respuesta y, por ende, permite la Pl sobre todo desarrollo durante el proyecto.

Sin embargo, la finalidad del proveedor no es ser duefio de la invencion, que como se revisd
anteriormente, no es donde se rentabiliza el negocio, sino del producto para con esto empaquetar
y comercializar el resultante de este trabajo. Mientras que, para el mandante, la bUsqueda de
resolver problemdtica altamente compleja es en donde propone a creacién de valor.

En resumen, esta clausura se clasifica favorable para el mandante.
Minera B

Acorde al documento: “La totalidad de los antecedentes entregados al proveedor, por parte de la
minera, son de propiedad exclusiva de la compafia. No respetar esta cldusula es causal de término
de contrato. Todo informe, elemento de intelecto, invenciones, descubrimientos, mejoras,
especificaciones, programas, documentacion, disefios, métodos, sistemas, software y cualquiera
creacion resultante de algunas de las actividades del proyecto y no precedente a este, serd de
propiedad del proveedor. No obstante, la minera gozard de un derecho de uso indefinido y para
cualquiera de sus labores empresariales, productivas o de gestion tanto de la compania como de
sus filiales”.

Este es un caso similar al documento revisado de la Minera A, donde el proveedor de la solucion, a
menos que trabaje con economias de escalas, no es capaz de nivelar esta transaccién y, por ende,
de rentar con su desarrollo en las operaciones del mandante. Y el mandante, necesita un servicio
particular que potencie su linea de produccion y genere valor con esto.

Del mismo modo que en el caso anterior, esta cldusula se identifica como favorable para el
mandante.

Asociacion gremial (AG)

En el convenio se celebra: “Toda la informacion generada durante la celebracion del convenio es
exclusivamente de cada una de las partes. No obstante, las partes podrdn utilizar materiales
subyacentes para lo cual deberdn solicitar autorizacion a la otra parte. En el caso de la informacion
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creada antes de la celebracion de este convenio y de la necesidad de su divulgacion y bajo

acuerdos, la informacion develada serd de propiedad de la parte que la comunica, no pudiéndose
interpretarse bajo ninguna licencia, registro o patente”.

Este corresponde a un modelo mas abierto de colaboracién, que favorece a la creacién de un
ecosistema innovador, evitando restricciones condicionantes, apuntando a la [+D+i de forma
conjunta.

Este convenio muestra la diferencia de como se desenvuelven entidades sin fines como son los
centros de I+D+i y asociaciones gremiales. A diferencia de la relacién mandante-proveedor donde
el concepto de negocio prima, norma y restringe aspectos fundamentales de la interaccién.

A diferencia de los dos casos previos, esta clausura es igual de favorable para el centro I+D+i como
para la AG.

Proveedor Minero A

El caso de este proveedor es destacable, citando a un comunicado publico: “Cada afio el proveedor
A invierte mds de 5 millones de euros en todo el mundo en la proteccion de la propiedad
intelectual. Esto refuerza la posicion del Grupo frente a sus competidores, y estimula a los
inventores de la compaiiia. La estrategia funciona; en 2013 el proveedor A presentd 236 nuevas
solicitudes de patentes. El nimero total de patentes activas y solicitudes asciende casi a 5.700*?”.
Entendiendo con esto porque el proveedor A es una de las empresas con mas patentes en Chile.

El convenio celebra: “En ningtin caso cedemos los derechos de propiedad de nuestros dibujos y
otros documentos. Estos no pueden ser entregados a terceras personas.”

El contrato referenciado corresponde a las negociaciones desde una empresa transnacional, con
un alto enfoque a la 1+D+i y poseedor de variadas soluciones tecnoldgicas ya probadas y operativas
en distintos puntos del mundo. En este caso, el poder de negociacién es manejado por el
proveedor, quien es el duefio y poseedor del conocimiento, con una fuerte estructura de
proteccién de la Pl desde su casa matriz.

Si bien, el mandante tiene el respaldo de una estructura de innovacién robusta que puede atender
las problematicas puntuales de la minera, sin embargo, esta interaccidn se puede entender como
una transaccién donde no necesariamente se genere valor para la minera.

Este texto muestra como la clausura tiende a entregar mas réditos al proveedor que al mandante.
Proyecto gestionador de empresas y centros de [+D+i (P.G.)

En el sitio web del proyecto se establece lo siguiente: “PG es una iniciativa, que, desde el 12 de
octubre del 2012, llevamos trabajando para que Espana tenga pleno empleo el 12 de octubre del

12 http://www.cl.endress.com/es/prensa/noticias-y-notas-de-prensa/patentes-2013
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2016. Estamos animando a que todas aquellas personas, empresas, entidades publicas,
agrupaciones, ONG's que creen proyectos para generar empleos y asi, todos los que necesiten
trabajar, puedan hacerlo”.

Mientras que en sus acuerdos de confidencialidad sefiala: “Nada en este CONTRATO serd
considerado o interpretado como el otorgamiento de una licencia de ningtn tipo por la PARTE
REVELADORA a la PARTE RECEPTORA bajo alguna solicitud de patente, marca comercial, derecho
de autor, secreto comercial u otra informacion que pudiere ser considerada como propiedad
intelectual o industrial.”

Este proyecto, en estricto rigor, funciona como un gran proveedor, que busca clientes para sus
desarrollos y pretende entenderse con las empresas como un gran proveedor de soluciones
utilizando la experiencia e infraestructura desde su casa matriz, para llevar a cabo pruebas que
permitan fortalecer la gestién de sus propios conocimientos y con estos extrapolar las soluciones
desarrolladas con estos servicios.

Tal como en el caso anterior, el solicitante de los servicios puede, en teoria, encontrar una
solucidn a sus problematicas puntuales, pero no la generacién de valor interno a su compaiiia.

En este caso, el beneficio esta de parte del proveedor.
Proveedor de Tecnologia A:

En el apartado sobre propiedad intelectual del contrato se explicita lo siguiente: “Métodos,
técnicas, prototipos” y cualquier otro elemento asociado a la propiedad intelectual desarrollado
por el mandatado durante la ejecucion del proyecto, serad propiedad de la empresa mandante y no
podran ser utilizados por el mandatado sin una autorizacién. Por otro lado, el mandante tiene el
derecho de seguir desarrollando a partir de los resultados del proyecto, sin tener que hacer ningun
pago, ni solicitud posterior a su actual proveedor.

Este tipo de acuerdo puede asociarse a un contrato “tercerizado” donde una parte requiere de
una tarea precisa y puntual, este tipo de relacién puede asociarse al término “contrato de
investigacion”. Sobre los términos de la propiedad intelectual, probablemente el proveedor pierda
incentivos para seguir desarrollando en el tema, pues no obtendria ningun tipo de propiedad o
beneficio derivados. A diferencia de los modelos colaborativos de innovacién, no se vislumbra una
intencion de llevar a cabo un proyecto en conjunto, sino que se trata mas bien de una relacién de
corto plazo.

Proveedor de Tecnologia B:

Este proveedor destaca por ser una gran empresa nacional con alcance internacional en diversas
industrias, contemplando también la mineria nacional. Sobre el apartado de propiedad
actividades en industrias no mineras. Sobre la propiedad intelectual destaca que el mandatado
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renuncia incondicional e irrevocablemente al producto desarrollado y la propiedad intelectual,

referida a la prestacion del servicio.

Sin embargo, respecto de los materiales subyacentes que pueda generar el mandatado mientras
desarrolla su labor, el mandante reconoce que pertenecen al mandatado, aunque puede dar uso
desde el dmbito académico. De todas formas, en el acuerdo se indica que el mandante puede
utilizar el material subyacente generado, previa autorizacién, sin que esta pueda ser negada a
Menos que su uso genere perjuicio para el mandatado.

De esto, es posible extraer que el contrato no apunta necesariamente hacia una relacion
colaborativa, el mandante solo permite uso académico para la contraparte, entendiendo que con
esto limita sus opciones de obtener futuro redito econémico. En la misma linea, si el mandante lo
requiere, puede hacer reclamo de material subyacente, en funciéon de ejercer sus derechos de
propiedad intelectual. De forma similar a otros casos analizados, se vislumbra la importancia que
tiene el factor propiedad intelectual.

Proveedor minero B:

El documento analizado corresponde a un acuerdo de colaboracion entre las dos entidades,
acuerdo mediante el cual estas manifiestan su interés de tener un trabajo de largo plazo, en temas
relacionados a “investigacidn, innovacion y negocios”, esperando que ambas partes resulten
beneficiadas. Sobre la propiedad intelectual, se indica que los productos subyacentes
pertenecerdn a la parte que los cred. En caso de requerir el uso de un producto subyacente con
fines de proteccion de propiedad intelectual, las partes pueden utilizar el material, previa
autorizacidn, la que no puede ser negada a menos que haya un perjuicio de por medio.

En este caso, es posible afirmar que hay una negociacién no asimétrica entre las partes, ya que
ambas comparten los mismos derechos en cuanto a propiedad intelectual se refiere. En este caso,
es preciso mencionar que del acuerdo participan dos entidades nacionales, ninguna del tamafo de
los grandes proveedores transnacionales, lo que probablemente haya equilibrado la negociacién.
Sobre un potencial desarrollo de productos o servicios, el convenio deja en claro que la propiedad
intelectual se tratara para el desarrollo en especifico y no en este convenio.

Proveedor informatico:

El contrato de servicios analizado en este punto se encuentra fuera del dmbito minero, el
mandante es una empresa de prestacion de servicios informaticos. Sobre la propiedad intelectual
e industrial, se indica que la propiedad serd del mandante, puntualmente, la propiedad que surja
de los resultados de la investigacion. Por contraparte, la propiedad de cualquier tipo de material
subyacente, ya sea técnicas, metodologias o enfoques conceptuales, seran del mandante.

Si bien la propiedad intelectual pertenece al mandante, la propiedad sobre productos subyacentes
pertenece al mandatado, lo que indica que este ultimo puede obtener cierto beneficio y
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acumulacién de know how producto de esta prestacion puntual. Esto Ultimo permite aventurar
gue el mandante se centra principalmente en el servicio recibido, aunque de todas formas busca
tener la propiedad intelectual. De forma similar al caso anterior, debe destacarse que las partes
corresponden a dos entidades nacionales, lo cual equilibraria en cierta medida los términos de la
negociacion.

Sintesis analisis de propiedad intelectual en contratos

Beneficios Poder de

negociacion

Origen contrato/convenio propiedad Clausulas relevantes
intelectual

. Proveedor tiene derecho a PI, pero el mandante puede hacer uso
Minera A Mandante gratuito de esta. Mandante

Proveedor tiene derecho a Pl, pero el mandante puede hacer uso

Minera B Mandante gratuito de esta. Mandante
Asociacion Gremial (AG) Mutuo Ambas partes pueden hacer uso de los materiales subyacentes. Similar
Proveedor Minero A Mandatado Proveedor conserva Ply controla know how. Mandatado
Proyecto estionador de

v g Mandatado Proveedor controla know how. Mandatado
empresas (PG)
Proveedor de Tecnologia A Mandante Mandante puede continuar desarrollo sin retribucion al mandatado. Incierto

Mandatado renuncia al producto desarrollado y a todo tipo de

Proveedor de Tecnologia B Mandante . . Mandante
propiedad intelectual.

Proveedor minero B Mandante Ambas partes pueden hacer uso de los materiales subyacentes. Similar

Proveedor Informético Mandante Mandatado es propietario del material subyacente. Similar

Tabla 4. Sintesis de andlisis de propiedad intelectual en contratos. Fuente: Propia en base al andlisis de cldusulas de
propiedad intelectual

La sistematizacidén y sancién que muestra la Tabla 8 ensefa quién es el titular de la propiedad
intelectual. Se puede apreciar que en la mayoria de los casos analizados el titular es el mandante
(6 casos sobre 9), equivalente al 67%. En 2 casos la Pl recae sobre en mandatado y en un solo caso
es compartida.

En cuanto al beneficio en estas transacciones, va en directa relacién al tamafio de la empresa que
construye estos acuerdos y para el caso de los proveedores, al pais donde se encuentra su casa
matriz. En los casos de las mineras A y B, el beneficio al que apuntan estos documentos es para el
mandante, ya que se pretende la utilizacion de los desarrollos con preferencias, incluso gratis en el
caso de la minera A, por periodos a convenir.

Ahora en los casos del proveedor minero A, el desarrollo no pretende ser cedido, ya que en la
estructura transnacional de su empresa esta innovacion ya fue desarrollada en su matriz, por lo
que solo se produce una venta sin mayor valor agregado para la minera, a su vez, en el caso del PG
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busca un lugar donde probar sus desarrollos y con esto recopilar experiencias para su casa matriz,

proponiendo la entrega de un producto acotado y de compra directa.

El caso de la AG, es un modelo mas abierto en donde tanto el proveedor como el centro de |+D+i
comparten los beneficios y valor a ser creado. Para el caso de los contratos de los proveedores de
Tecnologia A y B, ambos mantienen la propiedad intelectual del desarrollo de los proyectos,
teniendo la posibilidad de seguir obteniendo beneficios a futuro, sin que estos apliquen para el
mandatado.

Para el caso del proveedor minero B, este genera un acuerdo inicial de colaboracién con su
mandante, dentro del cual no se define todavia la propiedad de la potencial propiedad intelectual
gue pueda surgir, aunque ambas partes pueden hacer uso del material subyacente. Finalmente, el
contrato observado en un proveedor informatico indica que si bien, la propiedad intelectual
pertenecerd al mandante, el material subyacente pertenecerd al mandatado, permitiendo que
este conserve en cierta medida el conocimiento generado.

4.2.1.Propuestas de clausulas tipo: Extraido de Informe Garcia
Magliona y Cia.

1. Contrato de prestacion de servicios.

(i) Clausula en contratos de prestacion de servicios que invierte la titularidad establecida por la
ley y se hace extensiva a todo derecho de propiedad intelectual e industrial; y (ii) Clausula en
contratos de prestacion de servicios que permite al que se le encarga el desarrollo tecnolégico a

ser titular de lo que excede del objeto del contrato.

Se deja expresa constancia que cualquier procedimiento, marca, modelo, sistema, programa
computacional, software o aplicacion computacional, desarrollo, configuraciones, adecuaciones,
integraciones, y en general, cualquier invencion, creacion, idea, conocimientos, know — how,
productos, objetos, tecnologia o informacion y cualquier otro elemento de éstos o derivado de

ellos, en el que intervenga , sus trabajadores y asesores, que diga relacion

directa con la prestacion de sus servicios bajo el presente Contrato, pertenece y pertenecerd tnica

y exclusivamente al prestador de los servicios..

De acuerdo a lo anterior, cualquier mejoramiento en el uso, implementacion, optimizacion del

modelo, sistema, programa computacional, software o aplicacion computacional, desarrollo,
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configuraciones, adecuaciones, integraciones, y en general, cualquier invencion, creacidn, idea,

conocimientos, know — how, productos, objetos, tecnologia o informacion y cualquier otro
elemento de éstos o derivado de ellos, quedard a beneficio del prestador de los servicios desde el
momento mismo en que sean creadas y/o ejecutadas, sin perjuicio de aquellos derechos que tienen
cardcter registral, situacion en que no podrd solicitarlos en el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial. Asimismo, en el referido mejoramiento, el prestador de los servicios no

deberd pagar suma alguna por ellos.
(ii) Comentarios.

a) La propuesta de clausula anteriormente sefalada tiene una aplicacién de cardcter universal con
respecto a cada una de las partes con las que se podria celebrar un contrato, no importando cual
sea la naturaleza de éste. Asi las cosas, esta cldusula es aplicable si el prestador de los servicios
suscribiera un contrato como tal, una entidad I+D, un productor, etc. Lo mas importante de la
clausula propuesta es la inversién de la presuncién legal de titularidad que existe para estos tipos

de contrato.

b) La propuesta de clausula permite abarcar todas las clases de propiedad intelectual e industrial
gue pudieran surgir con ocasion del contrato, de tal manera que los derechos que se adquieren a
través de un registro, como es el caso de las marcas comerciales, patentes de invencién, modelos
de utilidad, formen parte del patrimonio de activos intangibles de la universidad, al haber un

reconocimiento expreso de la contraparte.

c) Si la contraparte desea hacer valer sus derechos por ser el contratante, en ese caso las partes
deben acordar un entendimiento para poner en practica la solucion para de esta forma asegurar
su correcta ejecucion y evitar asi el desprestigio del prestador de servicios. Esto debe ser parte de

un acuerdo en todo evento en que el contratante desee poner en practica el objeto creado.

d) Debe entenderse que el prestador de servicios incluye todos los entes, personas naturales y
juridicas de cualquier orden, incluyendo centros de | +D, fabricantes, proveedores de servicios y en
general a todos los actores que un contrato dado pueda generarse una creacién que permita su

proteccion bajo cualquier via formal o contractual.
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2. Contratos de colaboracion tecnologica.

(i) Clausula en contratos de colaboracidn tecnoldégica destinada a la reparticion de utilidades por

la explotacion conjunta de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Asimismo, es objetivo de este Acuerdo que la Tecnologia creada o desarrollada pueda derivar en
protecciones bajo la propiedad industrial y/o intelectual, que las partes se comprometan a

compartir tales derechos, en pro de la correcta ejecucion o licenciamiento de la nueva creacion.

Para el logro de lo sefialado precedentemente, las proyecciones de aplicacion industrial de la
Tecnologia, estdn supeditadas a los resultados de la evaluacion técnica y consideraciones
economicas que realizardn las partes, asi como también a las eventuales negociaciones que

pudieran hacer las partes con terceros inversores.

Si los resultados son favorables, se establece que los derechos de patente y comercializacion de la

tecnologia amparada (o que se amparara de acuerdo a si no hay solicitud previa) bajo la Solicitud

de Patente, asi como de futuras solicitudes de patentes, asi como la proteccion bajo cualquier
forma de la propiedad intelectual e incluso de cardcter contractual, que pueda emanar de la
puesta en prdctica del presente acuerdo, se distribuird en un % para

y un % para el prestador de servicios, porcentajes que se

recibirdn en igual proporcion producto de venta, arriendo, acuerdo de royalties y en general por
cualquier medio que genere ingresos economicos, englobando producto y servicio, asociado a la
tecnologia objeto de este acuerdo e incluyendo aplicaciones futuras y nuevos desarrollos que
emanen de la tecnologia objeto de este convenio.

Asimismo, si los resultados son favorables, se establece que para el prestador de servicios habrad
libertad y gratuidad en el uso de esta tecnologia desarrollada en conjunto con , Y

estardn exentos de pagos de royalties en forma indefinida.

En caso que decida licitar o encargar a terceros la implementacion de la
Tecnologia objeto del presente Acuerdo, éste se compromete a informar a la Universidad, debiendo

de mutuo acuerdo establecer los términos en que serd encargada dicha implementacion. Lo
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anterior, con la finalidad de asegurar una correcta aplicacion de la tecnologia o creacion, evitando

de esta manera que una incorrecta implementacion perjudique o dafie el good will o reputacion de

la tecnologia o creacion y consecuentemente el nombre del prestador de servicios.

De la misma forma el prestador de servicios se compromete a hacer todos los esfuerzos frente a
terceros para asegurar el éxito de la aplicacion de la materia encargada. Para tales efectos el
prestador de servicios recibird, cuando este encargo ocurra, un % del valor al que se adjudique

la licitacion o contrato de prestacion de servicios asociados a la tecnologia o creacion.

Comentarios.

a) Esta clausula esta disefiada para contratos de colaboracion tecnoldgica, en la medida que las
partes que lo suscriban se encuentren en una etapa de produccién inicial de la tecnologia
(contratos con Proveedores y Productores). De esta forma la clausula tiene por objeto una
prestacion y o fabricacidn de tecnologia, que esta protegida o que pudiera estar protegible por
derechos de propiedad industrial, pero que al mismo tiempo haya una explotacién comercial que

genere utilidades en los porcentajes que acuerden las partes.

b) Asimismo la cldusula tiene por objeto proteger el good will de la tecnologia que pudiera ser
realizada por un tercero ajeno al contrato, cuando, por ejemplo, el productor o proveedor encarga
0 subcontrata su realizacién. En este sentido, en caso de licitar a un tercero, el prestador de
servicios debe estar informado y facilitar su consentimiento en la forma en que se produce la
tecnologia, obteniendo un porcentaje minimo del monto adjudicado, que tiene la naturaleza de un

monto de avaluacién de perjuicios anticipado.

(ii) Otras clausulas que deben ir en cualquier contrato de colaboracion
tecnologica.

1. Declaraciones.

Las Partes declaran expresamente que ambas serdn titulares y duefias exclusivas de todos los

derechos, incluyendo sin limitacion, los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y
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cualquier otro derecho (los “Derechos”) sobre todas las obras, creaciones, invenciones, ideas,

conocimientos, know — how, productos, objetos, elementos, tecnologia o informacion desarrollada,

creada, realizada o concebida en virtud del cumplimiento de este Acuerdo (las “Creaciones”).

Asimismo otorga al prestador de servicios, un poder amplio, para que lo

represente en la inscripcidon de todos los derechos de propiedad intelectual y derecho de propiedad
industrial en los organismos correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las Partes
otorga una autorizacion a la otra parte por este acto, para utilizar la propiedad intelectual e

industrial de la contraparte, sélo en caso que ello fuere necesario para la ejecucion del contrato.

2. Confidencialidad en la propiedad intelectual.

Las Partes se obligan a mantener absoluta confidencialidad sobre las Creaciones, incluyendo la
documentacion preparatoria, su descripcion técnica, manuales de uso, borradores, bosquejos,

planos, correspondencia de cualquier tipo que haya sido intercambiada en razon del Acuerdo.

Comentarios.

a) Esta clausula esta disefiada para contratos de colaboracion tecnoldgica, para poder proteger en
forma amplia los derechos de propiedad intelectual e industrial, pero no solo en lo que se refiere
al producto final sino también a todos a sus antecedentes, de tal manera que las partes adquieran,
ademas el know how, lo que impedira a las partes comercializarlo a terceros sin el debido

consentimiento de la otra parte (contratos con Proveedores y Productores).

b) Como respaldo de lo anterior, impone a las partes una obligacién adicional de mantener la
confidencialidad sobre el objeto del contrato, de manera que, ante una infraccién, se pueden
hacer aplicables acciones judiciales propias de la ley de competencia desleal y de indemnizacidn

de perijuicios por la responsabilidad civil contractual.

¢) Cuando se habla de prestador de servicios se hace extensivo a fabricantes o productores de una

determinada tecnologia en los cuales excede el marco para el que fue contratado, es decir, no sélo

cumple con lo encargado si no que entrega una solucién que puede estar amparado por algun tipo
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de proteccién formal o contractual, de modo que se asegure la correcta aplicacion de lo encargado

y creado sin daiar el prestigio del fabricante.

5. Barreras a la Innovacion

5.1. Propuesta Conceptual
Se presenta una propuesta conceptual con definiciones y conceptos que serdn abordados en el
desarrollo de este punto.

e Sobre el concepto de Innovacién

La nocién de innovacion es un concepto amplio, autores los clasifican en tipos como: innovacidn
tecnoldgica, innovacién de mercado e innovacidon administrativa. Poniendo énfasis en la
innovacion de caracter tecnoldgico, es preciso indicar que esta contiene a la innovacién de
procesos como a la de producto o servicios. La esencia de innovacién tecnoldgica radica en que
esta incluye el conocimiento que existe, en los distintos “componentes, métodos y técnicas, los
gue se combinardn para la obtencién de nuevos productos y servicios.” (Moheno, 2009, p.51)

La literatura que trabaja con el concepto de innovacion es bastante amplia y ofrece distintas
formas de categorizar los distintos tipos de innovacidn existente, siendo la mas generalizada, la
distincién entre innovacidén incremental y radical/disruptiva. La innovacidon incremental se
enmarca en un contexto de continuidad, dentro de la cual se generan mejoras para lo ya existente.
Esto se puede asociar al aumento de eficiencia, como también a mayores niveles de satisfaccion
del cliente con las prestaciones recibidas.

Por otro lado, la innovacidn radical o disruptiva, se relaciona a productos o servicios que no
existen previamente, pueden asociarse a puntos de inflexién respecto de lo ya existente. Un punto
a considerar, es que la innovacidn disruptiva implica un grado de riesgo mucho mayor, debido a
gue no existen mercados preexistentes para hacer estimaciones, como también no se sabe cémo
recibird las nuevas tecnologias disruptivas. En términos generales, las grandes empresas bien
posicionadas en los distintos mercados, optan por desarrollar procesos de innovacion mas bien
incremental, pues ya se encuentran posicionados, quedando la innovacién disruptiva como una
tarea para los nuevos actores que pretenden ingresar a un mercado en especifico.

Una nocidn interesante es el concepto de tecnologia de sustentacion (sustaining technologies),
mediante la cual se pretende distinguir de la tecnologia de ruptura. La tecnologia de sustentacion
apunta a nuevas tecnologias que buscan a mejorar el rendimiento de productos. Segun esto, se
trata de tecnologia que apunta a mantener en el tiempo y mejorar la propuesta de valor
imperante en los mercados. Un ejemplo para graficar las tecnologias de sustentacion corresponde
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a la evolucion de las formas de almacenamiento digital, que ha avanzado a través de una serie de

dispositivos, cada vez de mayor capacidad y facilidad de acceso en términos econdmicos.

La principal diferencia entre la innovacién de sustentacion y la innovacidn incremental, esta en
gue la primera puede ser prevista y esperada, tanto por clientes como por proveedores, de esta
forma se abordan las necesidades que los clientes prevén tener en el futuro. Por otro lado, no
contempla en demasia la necesidad de clientes o usuarios, sino que apunta a la creacion de
nuevos mercados, no previstos y en primera instancia, pequefios y de escaso interés para las
empresas lideres de los diversos mercados. (Christensen, 1997, p.11)

e Factores asociados a la innovacién Tecnologica

Estrategia de Innovacion: Se refiere a como la organizacion se relaciona con los procesos de
investigacion y desarrollo a lo largo del tiempo, sobre como sistematiza en términos amplios los
procesos de innovacion. Puede hacerse una distincion inicial, entre las entidades que innovan de
forma sistematica y aquellas que lo hacen ocasionalmente. La evidencia indica que las empresas
gue realizan este tipo de actividades de forma sistematica consiguen aumentar sus capacidades de
desarrollo a lo largo del tiempo.

Una de las estrategias genéricas de innovacién mas reconocidas, es la de lider tecnolégico, que
consiste basicamente en innovar de forma permanente con nuevos productos y servicios, lo que
permite insertarse regularmente en nuevos mercados, como también generar nuevos campos de
venta. Respecto de las necesidades de los clientes, no siempre se centra en estas para las
actividades de desarrollo, sino que por medio de actividades como I+D, explora en necesidades no
identificadas por los clientes para proponer nuevas soluciones tecnoldgicas.

Esta estrategia busca tomar cierto nivel de riesgo, pues apunta todavia a mercados pequefios o
inexistentes, segln esto mismo, hace mayor gasto en dindmicas de innovacion como I+D,
patentamiento, prototipeo, etc las que pueden tener redito econémico a muy largo plazo. Entre
las ventajas de esta estrategia, en caso de una implementacién exitosa, puede abarcar gran parte
del mercado, al entregar un producto o servicio que antes no existia.

Por otro lado, la estrategia de seguidor tecnoldgico se basa en seguir al lider, por tanto, se asumen
menos riesgos al ofrecer solamente productos y servicios ya validados por los clientes. A menudo
adaptan esta estrategia las grandes empresas lideres del mercado, que apuntan a obtener altos
margenes de ganancia en mercados ya establecidos, sin tener como prioridad la innovaciéon mas
disruptiva. En sintesis, las empresas seguidoras no son las primeras en ingresar con nuevos
productos o servicios tecnoldgicos, sino que esperan a que otras empresas lideren el proceso, para
observar e introducirse posteriormente.

En base a esto, se centra en entregar un producto o servicio que supere o corrija los errores
cometidos por el lider tecnolégico al inicio, situacidn que es natural en la introducciéon de nuevos
productos al mercado. Uno de sus objetivos es disminuir los costes del lider tecnoldgico, para
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poder ingresar al nuevo mercado creado por otros, pero con una oferta mas competitiva. Esto trae

como ventaja la disminucién de costos en lo referente a actividades de desarrollo como 1+D, por
ejemplo. También se enfoca en crear una oferta atractiva en base a las necesidades manifiestas
del cliente.

Otra postura frente al desarrollo tecnoldgico se asocia a la entendida como estrategia tradicional,
la que consiste en no adoptar cambios y nivel tecnolégico manteniéndose estable en el tiempo,
hasta el momento en que los clientes pidan cambios. En términos generales, la empresa que
trabaja con esta estrategia, ofrece productos/servicios validados con mucha anterioridad en el
mercado correspondiente, por lo que no incurre en ningun tipo de riesgo en el plano tecnoldgico,
dando como resultados que el gasto en actividades de innovacidén es muy bajo. En este plano, se
llevan a cabo adaptaciones de proceso para mejorar rendimientos y disminuir costos.

Estas estrategias son de corte genérico, pues la realidad de las empresas tecnoldgicas puede ser
mas compleja, sin embargo, contribuyen a comprender que es lo que busca una empresa,
respecto de las fuentes de innovacién tecnoldgica que se utilizan, o como se posiciona la empresa
en la industria, respecto del liderazgo de esta. Un factor clave para la estrategia de innovacion de
la empresa, es la inversién en innovacidn, con esto se refiere a; inversién en 1+D, compra de
innovacion (a otras empresas, por ejemplo), equipos o insumos para innovar. También se
contempla la inversion en capital humano (contratacidn, capacitacién, salarios, etc.).

Gestion de la Innovacion: La gestidn de innovacion corresponde a la organizacion y gestién de los
recursos de una empresa o entidad para aumentar conocimiento, lo que deriva en nuevos o
mejorados productos, servicios o procesos. A partir de esto, se destinan recursos a los distintos
aspectos asociados a la innovacién, como la gestion del conocimiento. Sobre esto, una empresa
puede invertir en [+D o generacidén de patentes, por ejemplo. En conjunto con la asignacion de
recursos, también se realiza la gestion de los recursos humanos de la empresa, como se
organizardn estos para desarrollar innovacion, un ejemplo de esto puede ser la asignacion de los
profesionales al equipo de investigacion y desarrollo.

Sobre la estructura de un proceso de innovacion, la literatura es abundante y existen varias formas
de esquematizarlos. En términos generales, el proceso puede explicarse bdsicamente en tres
etapas i) Creacion ii) Desarrollo v iii) Difusion. La primera apunta al momento en que la idea sobre
un nuevo producto todavia estd siendo formulada. (Ancona, 1990, p.8)

Esta etapa se caracteriza por una alta recopilacién de informacidn de distinta indole: técnica, de
factibilidad técnica del proyecto, de mercado o sobre los recursos disponibles, entre otras. La
etapa de creacién puede ser asociada a generacion y adquisicién de conocimiento por parte de la
empresa o entidad, destacando instancia como “Investigacion y Desarrollo Tecnoldgico”, 1+D,
actividad que permite generar nuevos conocimientos y tecnologias, para después, potenciar
productos, procesos y servicios.
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Por otro lado, la etapa de creacién también contempla la adquisicion de conocimiento externo a la

entidad, es decir, conocimiento que no ha sido generado dentro de esta. Sobre esto, es relevante
mencionar la adquisicién de tecnologia en su forma material, para lo cual puede mencionarse
magquinaria y equipos con objetivo de hacer un uso tecnolégico de estos. También es preciso
considerar la adquisicion de conocimiento en su forma inmaterial, para lo cual la entidad invierte
en: Patentes, licencias, know how, marcas, estudio, software, servicios tecnoldgicos, etc.
(Fundacién Cotec, 2001, p.6)

La etapa de desarrollo ya tiene un mayor avance sobre las especificaciones que tendra el nuevo
producto, se destaca que la principal tarea de esta etapa es la bisqueda del prototipo para el
nuevo producto. La mencionada fase de desarrollo corresponde al proceso de transformar el
conocimiento disponible en nuevos o mejores, productos, servicios o procesos, hacer implica
materializar o ejecutar la concepcién inicial del proyecto, la funcidn o tarea principal de esta fase,
corresponde a desarrollar un producto a nivel de prototipo. Finalmente, también se contempla la
fabricacion misma del producto en sus primeras versiones, o de los productos necesarios para la
prestacion de un nuevo servicio, por ejemplo.

La etapa de difusion, busca pasar desde la fase de prototipo a la obtencion de un producto ya
terminado, lo cual en ningln caso es un proceso mecanico, pues implica comunicacion entre areas
de la organizacidn y toma de decisiones complejas, como la manufactura final. También, el paso
desde “creacion” hacia “desarrollo” constituye un punto critico del proceso, pues muchos
procesos de innovacién no logran avanzar mas alld de la formulacién conceptual. En esta etapa
relacionada con los aspectos comerciales del nuevo producto/servicio adquieren un papel activo
los equipos del area comercial o venta, pues el propdsito es acercar al mercado el nuevo
producto/servicio innovador, para esto, la empresa puede hacer pruebas de estudio de mercado y
emplear estrategias de comercializacion.

Respecto de la métrica de innovacion, existen diversas metodologias e indicadores para evaluary
clasificar aspectos relacionados con la innovacion: nivel innovador de la empresa, confeccién de la
cartera de proyectos, evaluacion de un proyecto determinado, cantidad de patentes como
indicador de capacidad de innovacion, etc. Sobre la gestidn de innovacién, elementos centrales
corresponden al riesgo comercial y al riesgo tecnolégico, el primero apunta a la evaluacion de la
capacidad de la empresa para realizar determinada innovacion ¢Existe la tecnologia que queremos
implantar?, ¢Tenemos las personas que saben aplicar esta tecnologia?, el riesgo comercial
requiere hacerse preguntas como ¢Hay alguien dispuesto a pagar por el posible producto, proceso
o servicio? Ante la naturaleza incierta de la innovacion, el uso de métricas e indicadores en la
gestion, permite controlar en parte la incertidumbre asociada.

Cultura de la Innovacién: Se relaciona con la existencia de creencias y valores compartidos
por los integrantes de la empresa o entidad, se trata de una subjetividad compartida, que a
grandes rasgos concibe el cambio como una instancia de mejora y avance. Puede determinar el
éxito o fracaso de proyectos de innovacién, especialmente en proyectos de innovacion
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tecnoldgica. Expertos del mundo empresarial coindicen en que la tecnologia no es suficiente, el

capital humano debe estar imbuido de una cultura diferente, condicidon que buscan las grandes
empresas de desarrollo tecnoldgico. "crear una estrategia de colaboracién cohesiva y con metas
definidas que minimice el derroche y acelere los planes de la organizacion para adoptar una
cultura de innovacion". (IBM, 2006, p.16)

Para fomentar la cultura de innovacion dentro de una empresa u organizacién existen distintos
aspectos a considerar, segun esto, es central considerar el papel de la creatividad. Con esto se
refiere a la busqueda permanente de nuevas ideas para desarrollar o nuevas formas de hacer las
cosas. Es preciso entones, considerar también la capacidad que debe tener la empresa o entidad
para experimentar y correr riesgos, dentro de su busqueda por dindmicas de mejora permanente.
Considerando que la innovacién conlleva cierto nivel de riesgo, especialmente en el caso del
desarrollo tecnoldgico, debe pensar en la tolerancia al fracaso como un elemento clave. Tiene que
existir cierto nivel de tolerancia al no obtener los resultados esperados, especialmente en las
primeras etapas del proyecto, cuando es mayor el nivel de incertidumbre.

Otro aspecto asociado al desarrollo de cultura de innovacién corresponde al papel que juega el
liderazgo. Para implantar una cultura de mejora y cambio permanente deben existir liderazgos que
impulsen practicas y proyectos, para permear la innovacién en todos los niveles de la empresa o
institucion. En este caso, suele jugar un papel relevante la plana directiva de la empresa. Un
concepto importante de mencionar es Champion: se destaca por liderar o sponsorear procesos de
innovacion dentro de una empresa. No necesariamente se asocia con un cargo determinado, sino
que adopta un rol innovador de acuerdo a su visién, creativa, con capacidad de tomar riesgos y
orientada al largo plazo.

Estudios indican que la existencia de un clima y cultura pro-innovacién, da como resultado una
base sobre la cual facilitar esta misma. Segln esto, se puede asociar a los empleados
"comprometidos" con la cultura de la empresa, como "leales y productivos", pues se identifican
con los valores de la empresa, y operan en base a estos. Para facilitar el clima o cultura de
innovacion, se menciona dindmicas como: Baja aversion al riesgo, comunicaciéon abierta, no
castigar los fallos, recompensas por nuevas ideas o tiempo dedicado a probar y experimentar.
(Anderson, 2008, p.8)

El cambio en una organizacién implica nuevas formas de pensar y adquisicion de nuevos valores, lo
gue debe traducirse en nuevas acciones y dinamicas. El primer componente del cambio consiste
en definir la nueva direccidn o lineamientos a los que se apuntara. El segundo componente
corresponde a la implantacién misma del cambio y la ejecucién sistemdtica de este proceso.
Finalmente, el proceso debe terminar con la recepcion por parte de los funcionarios a los nuevos
lineamientos y roles a desempenfar. Entre los elementos que posibilitan la gestion del cambio, es
posible mencionar; que las personas comprendan verdaderamente en qué consisten sus nuevos
roles, debe existir un beneficio para quienes se adaptaran al cambio y que estos logren percibirlo,
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entendimiento de la necesidad de ejecutar un proceso de cambio y comprender que no se trata de

cambios puntuales, sino que toda la organizaciéon se mueve en la misma direccidn.

e Barreras ala innovacion

En el contexto de la industria asociada al desarrollo tecnoldgico, para ser el consenso el papel
central que debe jugar en la innovacion tecnolégica, considerando a esta como una fuente de
avance, que mejora la competitividad de las empresas, ademas de contribuir a los procesos de
desarrollo de paises y territorios, por ende, también, contribuye al bienestar de la poblacién en
general. Sin embargo, la investigacidon sobre el tema identifica factores que dificultan las
dinamicas de innovacién en determinadas industrias o territorios, estos factores pueden ser
considerados como barreras a la innovacion.

En 1984, Piatier publica un estudio sobre barreras a la innovacion en la industria europea,
analizando casos de 8 paises. Puede considerarse a este como un estudio fundacional para la
comprension de las barreras a la innovacion que afectan a los territorios. En este se identifican
directrices que inciden para dificultar las dinamicas de innovacién, i) Financiamiento de las
actividades ii) Educacion y cualificacion sobre el trabajo innovador y propiedad intelectual.
(Corchuelo, 2015, p.5)

Es preciso indicar que los procesos de innovacion, especialmente en el desarrollo de tecnologias,
implican cierto nivel de riesgo y pueden asociarse a costos elevados. Estas caracteristicas que
podriamos considerar inherentes a un proceso de innovacion, pueden constituirse como barreras
de la dindmica. De esta manera, los altos costos pueden atentar contra la disposicion a innovar de
los actores, lo mismo sucede con el riesgo que implica el proceso, considerando que los resultados
de un proyecto de innovacion siempre tienen un grado de incertidumbre y no todas las veces se
llega a los resultados esperados.

o Barreras asociadas a costos

Estudios indican que un factor relevante para que las empresas no desarrollen trabajo de alta
tecnologia es el costo elevado que ello implica. Con esto es posible mencionar costos como:
capital, adquisiciéon de tecnologia, adquisicién de equipos, desarrollo o adquisicion de software,
ademads de los crecientes gastos de mantencion que implican todas estas adquisiciones. (Baldwin,
2002, p.6) Segln esto, para tomar la decisién sobre adoptar tecnologias avanzadas, una empresa
debe tomar en consideracion los costos econdmicos asociados esta adopcion.

Investigaciones indican que las grandes empresas parecen tener mas dificultades para financiar
actividades de innovacién en comparacion con las empresas pequefias y medianas, cuando el
sentido comun puede hacer pensar lo contrario. Autores interpretan esto segln a las
caracteristicas que se asocian a una empresa segun su tamafo, en general las grandes empresas
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son tecnoldgicamente mds avanzadas y requieren innovar a mayor escala, lo que acrecienta y

generaria distintos costos respecto del desarrollo de innovacién. (Tourigny, 2004, p.239)

Segln lo anterior, es preciso mencionar lo relevante que es para las empresas el hecho de
disminuir sus costos a lo largo del tiempo, para mantenerse competitivas y afrontar fuentes de
aumento de costos como: personal, energia o materias primas, entre otros. Si bien algunas
empresas buscan, por ejemplo, innovar en procesos para disminuir costos, otras respondiendo a
su situacién particular, optaran por reducir el gasto en 1+D como medida para afrontar al corto
plazo, especialmente esto aplica a empresas cuyo nucleo no estd en la innovacion o desarrollo. La
innovacion no solamente puede implicar altos costos, sino que, en sentido inverso, para reducir
costos la innovacidon puede ser pospuesta debido a que opera en periodos de tiempo mas
extensos.

o Barreras de conocimiento

El alto costo de la innovacidn es evidentemente un factor relevante que se constituye como un
tipo de barrera, aunque otros aspectos propios de la empresa deben ser tomados en
consideracion como potenciales barreras a la innovacién, con esto puede mencionarse la falta de
recursos de tipo inmaterial, como el capital humano. En términos generales, con esto se refiere a
gue el trabajo con nuevas tecnologias para determinada empresa, implica que esta debe tener las
capacidades para trabajar con las anteriormente mencionadas , tomando como base que el
ingreso de nueva tecnologia es un flujo de conocimiento que ingresa y debe ser asimilado.

Segun esto, nuevas tecnologias implican el manejo de mayores habilidades que probablemente no
se manejen en primera instancia, una empresa puede encontrarse con impedimentos para
incorporar tecnologias si no hay suficientes habilidades disponibles en el mercado, por ejemplo, el
tipo de capital humano que se requiere. Este tipo de dificultad parece acentuarse en aquellas
empresas que son intensivas en actividades de innovacién. (Baldwin, 2002, p.17) Esto adquiere
sentido si consideramos que el personal altamente cualificado como cientificos expertos puede ser
estimado como un prerrequisito para la innovacion.

En estudios asociados a la capacidad de desarrollo tecnolégico de las empresas, se destaca como
una barrera central, la falta de habilidades gerenciales para la gestién de innovacién, como
también la falta de personal especifico, como técnicos capacitados. Esta situacién puede verse
acentuada en paises de bajo nivel de desarrollo, que operan dentro de un ambiente
medianamente protegido, pero que deben dar el siguiente paso para insertarse en el mercado
mundial, entendiendo que las industrias desarrolladas son capaces de insertarse en el contexto
planetario. (Hadjimanolis, 1999, p.564)

La falta de personal cualificado, puede asociarse también a la falta o dificultad para establecer
dinamicas de innovacion apropiadas, como transferencia de conocimiento entre el personal,
creacion de nuevo conocimiento o falta de trabajo inter-departamentos, dindmicas propias del
desarrollo innovador, las que requieren de personas capacitadas para su implementacion. Sin este
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tipo de cualificacién o habilidades, puede caerse en dinamicas rigidas en la organizacion, que no

fomentan el cambio y, por ende, dificultan la innovacién, la que puede asociarse a un proceso que
combina fuerza de trabajo debidamente preparada combinada con la organizacién adecuada.
(Galia, 2004, p.1186)

Respecto del nivel de preparacién y cualificacion de trabajadores para llevar a cabo procesos de
desarrollo, la literatura sobre barreras de innovacién indica que derivan de aspectos internos de la
empresa, como escasas habilidades del personal, dificultades en la capacitacién, actitud
desinteresada sobre el tema, ademas de resistencia al cambio. Diversos estudios coinciden en que
la falta de personal cualificado como una barrera importante a los procesos de innovacién
tecnoldgica. (Silva, 2008, p.5)

Es posible identificar otro tipo o grupo de barreras de innovacidn, las que estan asociadas a la falta
de metodologias o desconocimiento de dindmicas para la gestién de estos procesos, ante esto se
puede mencionar barreras como: demasiada presion en cumplir objetivos de corto plazo, falta de
incentivos para premiar la innovacion o falta de sistemas o herramientas para promover la
innovacion. Sobre esto, es preciso indicar que no solo se da en empresas de Chile o América
Latina, pero si es posible afirmar que se dan con mayor frecuencia que en entornos innovadores,
como Europa o Estados Unidos. Aspectos como estos, apuntan a la de cultura de la innovacion.

o Barreras de mercado:

Tomando en cuenta la falta de cultura de la innovacién como factor que se constituye como
barrera para las dindmicas innovadoras, es preciso considerar que esto no afecta a empresas o
entidades de forma aislada, sino que esta carencia puede estar presente en parte importante de
un ecosistema productivo, lo que contribuye a generar barreras de innovacién externas a la
empresa, producto de un entorno de stakeholders que no tiene como prioridad el desarrollo de
nuevas tecnologias. Estudios indican que la falta de potenciales clientes puede servir como
desincentivo para que las empresas desarrollen innovacién.

En paises de alto nivel de desarrollo tecnolégico, como Suecia, estudios identifican que pueden
generarse dificultades asociadas a las expectativas sobre el precio de un nuevo producto/servicio,
las que pueden no cumplirse, situacidon generada por desconocimiento del mercado. Esto se
traduce en una situacion de desencuentro entre la oferta tecnoldgica y la demanda por esta.
Sobre esto, se indica que principalmente las pequefias empresas tienen escasa informacion sobre
el mercado, o como fuente de esto, adolecen de las capacidades para adquirir la informacién
relevante de los mercados. Ambas situaciones les restan competitividad y puede inhibir sus
esfuerzos innovadores. (Ylinenpaa, 1998, p.11)

En relacién al ecosistema minero nacional, es posible afirmar que existen barreras al desarrollo de
soluciones tecnoldgicas para las compafiias mineras, las que, por necesidades de negocios, optan
por acceder a soluciones ya probadas, por lo que el interés por acceder o invertir en nuevas
tecnologias asociadas a cierto nivel de incertidumbre no esta dentro de sus prioridades. Por otro
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lado, todavia no existen canales de comunicacion que puedan conectar efectivamente a

stakeholders y entidades, ante la informacidn escasa sobre el mercado y sus necesidades, lo que
puede disminuir la cantidad de iniciativas innovadoras, principalmente por desinformacion y
percepcidn de desinterés del cliente.

Segun lo anterior, las empresas que perciben falta de clientes o entidades interesadas, decidirian
echar pie atrds al momento de implementar proyectos de desarrollo. Esto tiene como
complemento ldgico a la barrera que responde al rechazo de nuevas soluciones por parte de los
clientes, especialmente en mercados no adaptados al cambio permanente. Otro aspecto
relacionado con las limitantes del mercado, es la falta de colaboracién entre los actores de un
determinado ecosistema, especificamente, las dificultades que surgen para encontrar los
colaboradores indicados, estudios indican que este tipo de dificultad destaca en las pequeias y
medianas empresas. (Buse, 2010, p.5)

Otro factor de dificultad que se constituye como barrera a la innovacién, refiere al
desconocimiento de las propias empresas sobre lo que pudiesen necesitar los clientes, lo que
muchas veces deriva en proyectos descontinuados o el ya mencionado desinterés del cliente.

e Percepcion de barreras a la innovaciéon

Por otro lado, diversos estudios coinciden en que la realidad de una empresa o entidad incide
efectivamente sobre como esta percibe las barreras a la que se enfrenta para innovar. En términos
generales, las empresas que basan su negocio principalmente en la innovacién perciben barreras
distintas a empresas para las cuales es menos relevante o central el desarrollo de innovacidn. Las
companias menos innovadoras entienden que las principales dificultades se asocian a limitantes
financieras, mientras que las empresas mas innovadoras identifican dificultades en la ya
mencionada capacitacién del personal, como también en dindmicas internas de la entidad.
(Necadova, 2016, p.8)

En una linea similar, autores hacen la distincion entre barreras de innovacion bajo la siguiente
légica. En primer lugar, se considera a las barreras reveladas las que encuentra una empresa
cuando lleva a cabo dinamicas o procesos con fines innovativos. Por otro lado, se propone la
existencia de barreras disuasivas, segln los autores, estas "previenen" a la entidad de comenzar
un proceso. El primer tipo se asocia a la relacidn entre "esfuerzos innovativos" y los obstaculos que
se encuentran, mientras que el segundo tipo se asocia a los obstaculos a la "propensién de
innovar". (D’Este, 2012, p.483)

Elementos mencionados como falta de cultura, recursos o metodologias para innovar en las
empresas, pueden ser entendidos como propios de la empresa o factores internos. Por otro lado,
existen factores externos — no controlables por la empresa — que puede constituirse como
barreras a la innovacidn. Segun esto, es posible mencionar elementos como: nivel de control de
mercado que tienen las grandes empresas, caracteristicas tecnoldgicas propias de un mercado en
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especifico, como también la demanda o interés que haya por soluciones innovadoras en una

industria determinada.

5.1.1.Metodologia

5.1.1.1. Poblacion objetivo:

Se trabajé con una toma muestra o poblacidn dirigida, que se basa en los siguientes conceptos:

Definicidn: Segln los objetivos planteados, la identificacién de casos exitosos de Innovacion
Tecnoldgica y de Barreras a la innovacién, es estudio contempla entrevistas a tres tipos de
entidad: i) Compaiiias mineras ii) Centros de Investigacion asociados a la mineria y iii) Empresas
proveedores de la industria. El tercer grupo se subdivide en empresas nacionales y empresas
internacionales. Cada uno de estos grupos corresponde a un actor relevante del ecosistema de
minero nacional.

Criterios de Seleccion: Para seleccionar las compafiias mineras a entrevistar, se trabajo con las
companfias sponsor del proyecto, representativas de la industria. Sobre los centros de
investigacion, fueron seleccionados algunos con importante nivel de relacién con la industria,
dado que trabajan regularmente con empresas mineras en proyectos de innovacién/desarrollo
tecnoldgico.

Respecto de las empresas proveedoras, dada la gran cantidad que existe (alrededor de 4.800), se
tomdé como criterio inicial su pertenencia a agrupaciones de empresas: Minnovex, Aprimin y
Sutmin, entidades que agrupan empresas con potencial innovador.

Dentro de las tres entidades que agrupan proveedores, se escogid y contactd entidades tanto
nacionales como internacionales, seleccion que se hizo en base a conocimiento previo de las
empresas, proyectos conocidos, prensa y recomendaciones. A partir de estos criterios, se
establecié una muestra de 22 entidades, lo que decanto en 22 entrevistas. 5 compaiiias mineras, 5
centros de [+D+i, 8 empresas proveedoras nacionales y 4 internacionales. Se hizo una excepcién al
agregar una empresa nacional no asociada a ninguna de las agrupaciones mencionadas, debido a
gue llamé la atencidn el producto innovador que tiene posicionado en el mercado.

Para efectuar las entrevistas, se confecciond una pauta semiestructurada, es decir, de preguntas
de respuesta abierta contemplo temas asociados a los objetivos del proyecto. De esta forma, se
entregd libertad a los entrevistados para desarrollar los temas y expresar su punto de vista. La
mencionada de entrevista fue revisada y validada por asociados expertos en estudios sobre
industria y mineria en particular.

Para contactar a las distintas entidades (Compafilas mineras, Centros I+D+i, Empresas
proveedoras) se contd con el apoyo de Minnovex y Aprimin, entidades patrocinadoras del
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proyecto, lo que permitid establecer contacto y agendar las reuniones con los entrevistados.
También se utilizaron contactos previos del iUAI Mining Center, especialmente para contactar a
centros de I+D+i.

A partir de la informacién recopilada en la serie de entrevistas, se definen las barreras de
innovacion identificadas, como también los casos de éxito en innovacién tecnoldgica.

5.1.1.2. Levantamiento de Informacion
El levantamiento de informacion por medio de entrevistas transcurrié entre los dias 25/8/2016 y
21/10/2016 por medio de entrevistas presenciales, donde participd la persona entrevistada (en
algunas entrevistas se invitd a un segundo entrevistado para complementar) e integrantes del
equipo iUAI Mining Center.

Se descartaron innovaciones desarrolladas en el extranjero, seleccionando solamente proyectos
desarrollados en Chile. Con esto, se excluyd a la innovacién que corresponde a adaptaciones
tecnoldgicas de casas matrices extranjeras. Si bien la mayor parte de los casos seleccionados
corresponde a empresas nacionales, también se contempla a empresas internacionales,
compafias mineras y centros de |+D+i.

5.1.1.3. Entidades entrevistadas:

Productores

(5)

Proveedores
(12)

Centros de [+D+i

(5)

Figura 5. Entidades entrevistadas. Fuente: Elaboracion propia segun entrevistas realizadas

5.2. Identificacion de barreras a la Innovacion
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En base la metodologia expuesta, se presentan las barreras levantadas desde las empresas

entrevistadas.

5.2.1. Barreras externas asociadas al ecosistema minero

BARRERAS EXTERNAS (Propias del entorno minero)

operativa de la compafiia minera. El nuevo
cliente puede no interesarse por la
continuidad.

Barrera Descripcion Extracto Entrevista
Se relaciona con los procesos de gestion de “Si hay una rotacién de
Cambio en innovacién. Un proyecto de innovacion en gerente cada tres afios y
contraparte de desarrollo, puede verse afectado y hasta cambian los equipos,
operacion detenido, por cambios en la contraparte cambian las prioridades del

negocio”. (Empresa
Nacional)

Falta de colaboracién
entre compafiias
mineras

Respecto de temas no competitivos, como
tratamiento de desechos, las compafias han
realizado esfuerzos aislados, lo que implica
mayor esfuerzo y recursos en temas no
estratégicos.

“Cada empresa tiene una
linea de agua, incluso hay
empresas que han instalado

su propia planta
desaladora, también planta
de energia eléctrica,

mineroducto, todo propio”.
(Compaiiia minera)

Asimetrias entre
empresas nacionales
e internacionales

Al ser proveedor de productos/servicios
cotidianos de las faenas, se tiene acceso
directo a problematicas identificadas y no
identificadas. Contexto donde la mayor parte
de la tecnologia minera es requerida desde el
extranjero.

“Nuestra empresa fabrica
millones de equipos
entonces se puede negociar
los precios a nivel
internacional. De esta
forma, es muy dificil que un
proveedor local pueda
competir”. (Empresa
internacional)

Desconocimiento de
la tecnologia del
proveedor

Esto desincentiva el desarrollo nacional, pues
la mayor parte de las soluciones tecnoldgicas
viene de proveedores extranjeros.

“Como el pais esta obligado
a la innovacién  por
desarrollo productivo, tiene
que tomar cajas negras,

porque estas permiten
mejorar el nivel de
tecnologia”. (Compaiiia
minera)

“Los capitales de riesgo y
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Son escasos los recursos disponibles para el
desarrollo  tecnolégico de la industria,
principalmente para el desarrollo de alto
impacto. Esta dindmica se complementa con
escasos fondos de capital de riesgo.

los distintos niveles
capital recién florecen en
Chile. Efectivamente, en
Chile  existen capitales
angeles, pero son muy
limitados, considerando
que las validaciones en
mineria que son a gran
escala”. (Centro de
Investigacion)

“Deberia apoyarse también
a empresas algo mas
grandes, que dejaron el
titulo de emprendedor, vy
ahora tienen el titulo de
empresario. Ese rango es
una “clase media” que no

percibe subsidio y que
tampoco tiene capacidad
de salir por su cuenta,
porgue no son sujeto de
crédito”. (Empresa
Nacional)

Falta de lider o
champion

Para implementar nuevas tecnologias, las
grandes empresas requieren de un lider o
champion que apoye e impulse la iniciativa,
caso contrario, esta perdera fuerza, pues se
trata de una innovacion que todavia no
responde a las actividades cotidianas de la
empresa. La falta de un champion en el cliente
minero, puede significar el fin de un proyecto

“Vas donde el cliente tratando
de identificar a este champion,
entonces no lo encuentras. No
lo encuentras en la mineria.
¢Donde fallan los proyectos?,
no fallan en la innovacién de la
idea, fallan en la
implementacién. Por la no
presencia de un champion en

Desconfianza para
formar alianzas

innovador, aunque este tenga un potencial las  compafiias  mineras”.
importante. (Centro 1+D)
“Hemos trabajado con

Dado el nivel de conocimiento que implica un
proyecto de desarrollo tecnoldgico, es clave el
componente colaborativo entre empresas,
como mecanismo para compartir recursos y
riesgos. Sin embargo, en el entorno minero

nacional todavia persiste cierto nivel de
desconfianza a trabajar con entidades
asociadas.

empresas con las cuales tu
ves que no hay un feeling, y
sencillamente no hacemos
cosas”.

“Depende mucho de las
caracteristicas del socio
fundador, de cuan
colaborativo es para
trabajar en temas de
innovaciéon. Muchos tienen
una visidon de imponer sus
términos, especialmente en
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caso de
empresas”.
(Empresa Nacional)

grandes

Falta de incentivos

Las empresas proveedoras pyme, a menudo se
ven enfrentadas a problematicas de corto
plazo y por tanto deben centrarse en las
tareas diarias para subsistir. Lo anterior, junto
con el riesgo asociado a la innovacidn,
desincentivan el desarrollo de este tipo de
proyectos.

“Uno se alinea con los
requerimientos del cliente,
si compran siempre
botones azules, yo me
stockeo de botones azules
(ejemplo), no pienso en
algo mejor, ni lo menciono.

Entonces, nosotros
seguimos esa légica de
mantener el statu quo,
porque es un negocio
probado también”.

(Empresa nacional)

Resultados en corto
plazo

La industria minera centra sus esfuerzos en
mantener y aumentar los niveles de
produccion de forma permanente en el
tiempo. Cuando se trata de proyectos de
innovacion de largo plazo, las areas operativas
no tienen mayor interés en invertir, pues no se
vislumbra impacto directo sobre Ia
produccion.

“Te pueden pedir resultados
en seis meses, “éCudl es tu
aporte?”, y no siempre es tan
facil llegar a implementar un
proyecto de innovacion que
efectivamente te dé resultado
en el corto plazo”. (Compafiia
Minera)

Tabla 5. Barreras asociadas al ecosistema minero. Fuente: Propia en base al andlisis de entrevistas

5.2.2. Barreras Internas/Factores de fracaso asociadas a estrategia de
Innovacion

Barrera

Descripcion

Extracto Entrevista

Personal con poca
experiencia en
innovacion

En las ultimas décadas la industria minera ha
crecido de forma importante, en tanto los
profesionales de perfil técnico no han crecido
al mismo nivel. Esto traeria como
consecuencia, que decisiones estratégicas
sobre innovacién no contemplen la totalidad
de los factores técnicos a considerar en
proyectos de innovacion.

Esto se ve acompafado, por la todavia,
insuficiente preparacion de nuevos
profesionales en el plano de la innovacién y

“La compaiiia minera XXXX
tenia anteriormente muy
buenos administradores de
contrato, era una
contraparte técnicamente
capaz, podian discutir
pruebas y resultados. A
medida que fue pasando el
tiempo se fue perdiendo la
gente, se quedaron con
administradores de

44



Ministerio de
Economia,
Fomento y
Turisma

Gobierno de Chile

CORFO

desarrollo tecnoldgico. Estos elementos dan
como resultado, una mano de obra atin no
adaptada a los nuevos requerimientos y
necesidades de la industria.

contrato sin experiencia”.
(Compaiiia Minera)

Altos costos
escalamiento

A partir de los altos costos para innovar de la
mineria, proveedores nacionales pueden
enfrentar altos costos de tipo logistico
asociados a pruebas de pilotaje.

“El  gigantismo de |la
industria juega en contra,

porque el proceso de
escalamiento requiere
mucho capital. Compainiias

de este tamafio (pequefia)
no pueden acceder al
mercado financiero, se
debe buscar en el mercado
de capital de riesgo, el que

estd muy poco
desarrollado”. (Empresa
Nacional)

Desaprovechamiento
de know how propio

A lo largo del tiempo, compafiias mineras
generan conocimiento con potencial
innovador, sin embargo, este se pierde dado
el desinterés de nuevos directores y
gerentes.

Dado el desaprovechamiento de know how,
baja la posibilidad de apropiacidn. A partir de
esto, empresas transnacionales han
sistematizado el conocimiento desarrollado,
obteniendo control exclusivo sobre este. De
esta forma, compafiias mineras han
contribuido a generar soluciones
tecnoldgicas, de las cuales, no obtendra
beneficio.

“Esta la instalacion
industrial ahi, estan las
pruebas, pero el informe, el
registro, nunca circuld
oficialmente, porque al
superintendente del
momento no le gustaba el
proyecto”.

“Hemos encontrado una
cantidad de informacion
que es impresionante:
sistemas de control,
monitoreo de flota, etc.,
pero en esas épocas como
la produccién era tanta, no
interesaban esos proyectos
y el conocimiento se
perdia”. (Compafiia minera)

Baja transferencia de
conocimiento

El alto nivel de tercerizacion hacia empresas
proveedoras en distintos procesos, no
permite que la compaiiia minera pueda
acumular nuevo conocimiento, lo que genera

“Eso es algo que
aprendimos, que teniendo
pocos recursos no puedes
dejar el trabajo a los
consultores, porque se
pierde todo el aprendizaje y
te demoras mas tiempo en
tener resultados”.
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una dindmica de dependencia con
proveedores, aumentando también los
costos.

“Externalizaban hasta la
planificacion de la
mantencion, ahora se han
dado cuenta que perdian
toda la informacién. Hoy
eso esta mejorando”.
(Compaiiia minera)

Tabla 6. Barreras Internas/Factores de fracaso asociadas a estrategias de Innovacion.

a entrevistas del estudio

Fuente: Elaboracion propia en base

5.2.3. Barreras Internas/Factores de fracaso asociadas a gestion de
Innovacion

Barrera

Descripcion

Extracto Entrevista

Transferencia
tecnoldgica

Se desarrollan tecnologias, pero no es posible
generar a partir de estas, producto/servicio
gue entreguen valor al cliente.

“Se consiguio
financiamiento, se hizo un
proyecto muy interesante,
pero écomo se implanté?,
écomo se hizo la
transferencia tecnoldgica al
mundo real? Como equipo
de innovacion, nuestro
grupo todavia debe
avanzar”. (Empresa
Internacional)

Dificultad para
identificar
necesidades

Un elemento clave para el desarrollo
tecnoldgico, es la informacién del cliente,
quien informa a sus proveedores sobre sus
necesidades. Desde compaiiias mineras, se
indica que no se ha trabajado con protocolos
adecuados para definir las dolencias de las
compaiiias. Esto deriva en esfuerzos que no
apuntan a las verdaderas necesidades
productivas.

“Cuesta definir los
problemas que tenemos,
preguntarles a todos si ven
el mismo problema que
creemos que existe. No se
ha tomado el tiempo real
para estudiar bien la
problematica”. (Compaiiia
minera)

Modelo sin

Para insertar una tecnologia en el mercado, la
empresa desarrolladora debe tener definido
un modelo de negocio para que la insercidn

“Fracasamos en la parte
comercial, donde vendimos
la tecnologia y la empresa
que la utiliza tiene wuna
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evaluacion del
impacto econdmico

sea exitosa. Si se vende totalmente la
tecnologia, pueden perderse importantes
ganancias a futuro, en caso que la solucion sea
de alto impacto para el cliente.

ganancia muy grande por
afio. Vendimos los equipos,
debi6 haber sido un
servicio, con un precio
definido por afio”. (Empresa
Nacional)

Tabla 7. Barreras Internas/Factores de fracaso asociadas a gestion de Innovacion. Fuente: Elaboracion propias en base a

entrevistas del estudio

5.2.4. Barreras Internas/Factores de fracaso asociadas a cultura de
Innovacion

BARRERAS DE CULTURA

Barrera

Descripcion

Extracto Entrevista

Centros I+D no
enfocados en la
comercializacion

Respondiendo a su naturaleza académica, la
mayor parte de los investigadores se centra
en fases de investigacion y prototipo, pero no
se avanza hacia el componente comercial del
proceso de innovacion.

“La gente
empresas
tiene la

que es de
proveedoras
motivacién de
generar un producto vy
venderlo. En ninguna
universidad vas a encontrar
esa motivacion, ahi se busca
crear un prototipo” (Centro
de Investigacion
Universitario)

Resistencia al cambio

En un contexto orientado a la produccién en
lugar del desarrollo de tecnologias, los
actores del ecosistema mantienen el estado
actual, no operan en funcién de cambios.

“Un tema relevante es la
gestidn del cambio cultural.
Aqui las cosas y tecnologias
las operan personas, en
algunos casos estas
personas han operado de
cierta forma durante 20
afios” (Compaiiia minera)

Centralizacién en
lider o champion

Una persona en especifico es la principal
fuente de ideas con potencial. También, hay
dependencia para interesar a clientes en
proyectos de innovacion.

“Lamentablemente, el 95%
de las ideas vienen de mi,
las ideas que genera el area
comercial son transmitidas

por el cliente como
requerimientos”. (Empresa
Nacional)

“Lo que esta replicado el
area lo puede vender, eso
no es problema. Pero lo que
esta en etapa de liberado,
solamente lo puedo vender
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yo. No es posible todavia
que la estructura lo venda”.
(Empresa Nacional)

En tiempos dificiles como
En el contexto de la innovacidn tecnoldgica, | este la tolerancia al fracaso
los proyectos estan sujetos a cierto margen | es cero. Por ejemplo, lo

No hay tolerancia al de error, pues se intenta hacer algo nuevo. En | vemos en las ganas de
fracaso el entorno minero nacional se castiga el error | innovar, “mira, yo tengo
o fracaso de proyectos. Por consecuencia, | este desarrollo para que tu
ante el riesgo de fracaso, no existen | puedas mejorar tu
incentivos a las dinamicas de cambio. eficiencia”, pero no hay

intencion de hacer cambios,
porque un cambio implica
riesgo de error, y la gente
tiene miedo, porque
arriesga su trabajo.
(Empresa nacional)

Tabla 8. Barreras Internas/Factores de fracaso asociadas a estrategias de Innovacion. Fuente: Elaboracion propias en

base a entrevistas del estudio

e Segln las barreras identificadas, es posible afirmar que no hay un completo desarrollo de
la cultura de la innovacién, a medida que se trata de implantar en las empresas, pueden
surgir resistencias y tendencia a mantener las prdcticas acostumbradas. La barrera
“Resistencia al cambio dentro de las organizaciones” podria considerarse como la base o
barrera inicial a partir de la cual derivan las dificultades asociadas a cultura de la
innovacion.

e A partir de las entrevistas efectuadas, se identifica que la mayor parte de las entidades
cuentan con cierto nivel de sistematizacidon del proceso de innovacién. Sin embargo,
surgen barreras de innovacién asociadas a las dificultades en transferencia tecnoldgica,
sobre cdémo convertir el conocimiento generado en productos o servicios distribuibles en
los mercados.

e Sobre las barreras asociadas a las estrategias de las entidades entrevistadas, es posible
destacar que a partir de la estrategia que privilegia la produccién permanente y no el
desarrollo tecnoldgico, los recursos asociados a la innovacion se vuelven insuficientes v,
por ende, es dificil enfrentar los altos costos de la innovacion de mayor impacto, dindmica
gue puede retrasar o frenar proyectos debido a su elevado costo.

48



Ministerio de
Economia,
Fomento y
Turisma

Gobierno de Chile

CORFO

6. Casos Exitosos

6.1. Levantamiento de casos exitosos

A partir de las 22 entrevistas ejecutadas -en las cuales se identificé barreras a la innovacién- se
seleccionaron los proyectos de innovacién que son presentados como casos exitosos en el

presente informe. Un criterio para sindicar a un caso como exitoso, es que sea una innovacién que
haya llegado a ser implementada en una compafiia minera. Con esto se considera al componente

comercial que debe contemplar todo proceso de innovacidn tecnoldgica.

6.2. Descripcion de casos exitosos
La sistematizacidn de los casos exitosos levantados se presenta en las siguientes fichas, la

siguiente tabla es una referencia respecto de los temas que se consideran en cada caso.

Innovacién
Tecnoldgica

Identificacion del
problema y aporte de
la solucion

Impacto (KPI)

Implementacion

Liderazgo/Champion

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nombre o referencia general del caso exitoso de innovacion

Condiciones que configuran el problema/necesidad de la industria y descripcion general
de la como solucién tecnoldgica entregada y como esta aborda la situacion.

Areas donde impacta la solucién tecnoldgica (costos, produccién, seguridad, etc.)

Puntos relevantes asociados a la implementacién del proyecto. (Trabajo con partners,
gestidn de conocimiento, gestidn de la solucién una vez implementada, modelo de
negocio de la solucion, etc.)

Elementos asociados al liderazgo orientado a proyecto de innovacion tecnoldgica, se
refiere a liderazgo tanto en empresas proveedoras de la mineria, como liderazgo en
compaiiias mineras.

Tabla 9. Caso exitoso. Tabla de referencia. Fuente: Propia

A continuacidn, se presenta la sistematizacion de los 8 casos exitosos en el formato antes descrito:
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Innovacion Tecnolégica

DESARROLLADOR

CLIENTES

DESCRIPCION

Identificacion del problema

Factores de éxito (KPI)

Implementacion

Consecuencias positivas

Liderazgo/Champion

CORFO

Sistema rapido de reparacién de correas transportadoras
FOURTHANE

Codelco Division el Teniente, Codelco Division Chuquicamata

Compuesto quimico (polimero) que se aplica en correas transportadoras y permite una
reparacion rapida de estas.

El cambio de una correa transportadora dafiada puede implicar una cantidad de

tiempo importante, lo que significa que esa correa estd detenida, lo que incide

negativamente en la produccion.

Aumento de la produccidn (Menos tiempo de detencion de la correa transportadora).
Disminucion de costos en horas hombre (menos horas de trabajo sin utilizar por fallo

de correa).

Disminucion de costos de correas (mayor vida Util de correas transportadoras).

Propuesta de una solucién de tipo mecanico. A partir de intentos iniciales con pruebas

caseras, comienza a desarrollarse la solucion.

Desarrollo de nueva solucién de facil aplicacion y resultados rapidos.

Incorporacion de experto con fuerte networking, para trabajar en la venta vy
exportacion del producto.

Producto original tiene al alto nivel de replicabilidad, lo que permitié generar distintas
versiones de este.

Internacionalizacién del producto a paises como: Sudafrica, Australia, Indonesia,
Tailandia, entre otros.

Implementacion de dinamicas de innovacion al interior de la empresa, esperando un
involucramiento importante de los distintos integrantes de esta.

Dentro de la empresa, se trae a persona con vasta experiencia y vision innovadora,
quien toma el rol de champion de innovacién, impulsando nuevos proyectos en las
distintas areas.

Tabla 10. Caso exitoso Fourthane. Fuente: Elaboracion propia en base a entrevista a Fourthane
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Innovacién Tecnoldgica

DESARROLLADORES

CLIENTE

ETAPA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

ETAPA DE IMPLEMENTACION

DESCRIPCION

Identificacion del problema

Factores de éxito (KPI)

CORFO

Teleoperacion de rotopala y apilador en la planta de
tratamiento de minerales en pilas (PTMP) de Chuquicamata

Compaiiia minera Chuquicamata
Godelius

Compaifiia minera Chuquicamata

Noviembre 2011 — julio 2012
Julio 2012 — diciembre 2012

La solucién permite que los operadores controlen los grandes
equipos (rotopala y apilador) desde de una sala de control. De
esta forma, se evita llevar a las personas a una zona
potencialmente peligrosa y de dificil acceso, donde se
encuentran los grandes equipos.

La compafiia minera Chuquicamata necesita manejar apilador
y rotopala de forma teleoperada.

Productividad: Mayor tiempo de funcionamiento de rotopala,
pues el cambio de turno de operario se efectua casi de forma
inmediata.

Seguridad: Se cambia a los operarios de apilador y rotopala,
desde una zona potencialmente peligrosa y de dificil acceso,
hacia una cabina de comandos.

Mejora en la precisiéon de la geometria de la pila con la
solucién teleoperada.
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e  Soluciéon “llave en mano” que debié abordar el desafio
tecnoldgico de implementarse con una maquina en
funcionamiento. La implementacidén de la solucidn, no requirid
detener horas productivas de rotopala y apilador.

e Desde su concepto inicial, la solucién tecnoldgica contempld la
retroalimentacion del cliente como un elemento esencial,
sobre como entregar una solucidn amigable al usuario,
considerando que esté lleva tiempo trabajando de una forma
determinada.

e A partir de esta solucién, se logré implementar Ila
teleoperacidn en el Spreader de la faena Gabriela Mistral de
Codelco.

e En el area de equipos telecomandados, la empresa aprovecha
el know how generado a través del tiempo para trabajar en la
teleoperacién de equipos, tronadura, operacion, etc.

Tabla 11. Caso exitoso Godelius. Fuente: Elaboracion propia en base a

entrevista a Godelius

Innovacién Tecnoldgica

Identificacion del problema y aporte de la
solucién

Impacto (KPI)

BAILAC SAN

Sistema UMAN de monitoreo de presion y temperatura para
neumaticos mineros por medio de sensor. Primera implementacion
en minera El Soldado. (2008)

A partir de la escasez y alto costo de neumaticos mineros gigantes,
alto costo mineros, surge la idea de ofrecer un sistema de
monitoreo de presion de neumaticos OTR.

La solucion permite evitar la explosidn inesperada de neumaticos,
ademas de alargar su vida util.

Por otro lado, disminuye costos de la empresa productiva al
requerir menos unidades anuales.

Seguridad
Duraciéon: Menos pérdidas tempranas de neumaticos.

Costo: Reduccién de compra de neumaticos y costos asociados a la
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Productividad: Menor tiempo de detencién de los equipos al tener

compra.

informacion en linea de mediciones de temperatura y presion.

Trabajo con empresa internacional especializada en componentes
electrdnicos, la que construye el sensor que se introduce en los
neumaticos.

Trabajo con empresa nacional, para ubicar la tecnologia del sensor
en una unidad inteligente de captura y almacenamiento de datos.

Bailac integra la solucidn y en base a esta, capacitar al personal de
la compafiia minera para aplicar medidas de mitigacién como; bajar
velocidad, cambiar el ciclo de operacién o detener un equipo.

Bailac ofrece la tecnologia UMAN como mejora de su servicio de
mantencion, el que ofrecia con anterioridad.

Dentro de la compaiiia, el “cliente interno” se encontraba en el
area de mantenimiento. Ante las primeras pruebas de la solucion,
se siguid avanzando a pesar de resultados iniciales negativos.

Dentro de la empresa Bailac, el liderazgo de proyectos de
innovacion recae en el gerente técnico, quien se encarga de los
nuevos proyectos de desarrollo, como la nueva version del sistema
UMAN.

Tabla 12. Caso exitoso Bailac San. Fuente: Elaboracion propia en base a entrevista a Bailac San

Innovacién Tecnoldgica

DESARROLLADOR

CLIENTE INICIAL

e Camidén Fabrica Milodén: El mas grande del mundo en
fabricaciéon de explosivos, capacidad maxima de 30 toneladas
comparado a un estandar de 18. Implementado inicialmente en
minera Escondida.

e Enaex

e Compaiiia Minera Escondida (2012)
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e Camion fabrica para elaboracion de explosivos, el de mayor
tonelaje en su tipo. La mayor capacidad, permite que haya menor
cantidad de camiones fdbrica circulando en la faena.

e Dentro de una faena minera circulan muchos camiones con
explosivos, lo que implica una importante atencién a la seguridad
y logistica, ademas de los costos que implica.

e El aumento de la velocidad en tronadura era una necesidad
latente de la industria minera nacional, especialmente de las
faenas de mayor tamafio.

e Trabajo con empresa Tersainox, especialista en estructuras
metalicas.

e Trabajo con grandes proveedores internacionales asociados al
rubro del transporte, como Renault y Mercedes Benz.

e Asesoria de empresa asociada al rubro informatico. Esta
prestacién permite a Milodon registrar datos (GPS, velocidad,
ubicacidn), para posteriormente optimizar procesos.

e Costos: La solucidén permite que circule una menor cantidad de

camiones fabrica en la operacidn, optimizando y reduciendo los
costos de logistica.

e Seguridad: Aumenta la seguridad del operario, camion permite

no exponer al operario a sustancias peligrosas.

e Medioambiente: Sistema de retencién de residuos para que

estos queden en el camidn y no tengan contacto con la tierra.

e El camion Miloddn tiene un alto nivel de replicabilidad, es

posible generar nuevas versiones de menor tamafio, para
adaptarse a faenas mas pequefias.

e El proyecto exitoso del camion Miloddn es un punto clave para

los siguientes proyectos de innovacién. La experiencia y
aprendizaje sobre los procesos de innovacién, permiten una
sistematizacidn mucho mas precisa en proyectos mas actuales.

e Champion de innovacién de Milodén dentro de la empresa
proveedora, se corre el riesgo de ofrecer la innovacién en el
contexto de una licitacién, entendiendo que se ofrecia una
alternativa nueva, pero de factibilidad estudiada previamente.
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Tabla 13. Caso exitoso Enaex. Fuente: Elaboracion propia en base a entrevista a Enaex

BIOSIGMA

.. L. e Desarrollo de lixiviacion de sulfuros primarios.
Innovacion Tecnoldgica . . .
Implementacidn en faena Radomiro Tomic.

e Compafiia minera Radomiro Tomic

DESARROLLADORES
e Biosigma
e Para adaptarse al aumento de sulfuros primarios en la
extraccion de la compaiiia Radomiro Tomic, se investiga
DESCRIPCION el proceso de Biolixiviacién de estos. Para logarlo, se

evalud técnicamente distintas bacterias, seleccionando
las de mayor efectividad. Posteriormente, las
seleccionadas fueron sometidas a procesos de
crecimiento.

e Como contexto general de la mineria, progresivamente

Identificacién del problema -, .
aumenta la extraccién de sulfuros a medida que se

acrecientan los niveles de profundidad en la extraccidon

y se agotan los minerales oxidados de cobre.

e La solucidn permite obtener beneficio econémico de
L. nuevo mineral (a nivel de sulfuros primarios), dado que

Factores de éxito (KPI) i . .
este no podria ser sido explotado sin la nueva

tecnologia.
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e Proceso de innovacién que implicé una importante

etapa de Investigacion a nivel de laboratorio, que
generd una importante propiedad industrial (78

patentes concedidas y 36 en tramite)
IMPLEMENTACION
e Alo largo del desarrollo, fue clave la comunicacion y

retroalimentacion con gente de la division. A medida
que avanza el proyecto, el personal de RT se va
involucrando.

e Es posible utilizar instalaciones para 6xidos que existian
CONSECUENCIAS POSITIVAS previamente en las faenas de hidrometalurgia
convencional.

e  Champion de innovacién de la faena, fue central para el
. ) proyecto, especialmente en el contexto de un desarrollo
Liderazgo/Champion .

de largo plazo. Se destaca la visién innovadora de la

contraparte en faena.

Tabla 14. Caso exitoso Biosigma. Fuente: Elaboracion propia en base a entrevista a Biosigma

e Monitoreo por condicion en motores Cummins, proyecto
Innovacion Tecnolégica que inicia su desarrollo en 2014. La implementacidn comienza
en 2015, en distintas flotas de camiones mineros Komatsu.

DESARROLLADOR e Komatsu-Cummins
CLIENTE e Flota de camiones Komatsu
DESCRIPCION e Komatsu-Cummins desarrollaron en conjunto, el monitoreo

por condicién para motores Cummins, que operan en los
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Factores de Exito (KPI)

Implementacion

Consecuencias positivas

CORFO

camiones Komatsu. Por medio de sensores, es factible
monitorear practicamente las condiciones del motor, en tiempo
real.

e la innovacién entrega simultdneamente el estado de
aproximadamente 600 motores Cummins insertos en camiones
Komatsu.

e Anteriormente, los motores venian de fabrica con un
sistema de monitoreo, pero que era lento y engorroso.
Posteriormente, dejaron de venir con este sistema.

e Ante esto, surge la necesidad de obtener datos para verificar
las condiciones del motor del camién minero.

e Solucibn que entrega monitoreo simultdneo de

aproximadamente 600 motores de camiones operativos. La
informacion se entrega casi en tiempo real.

e (Costos: Importante ahorro debido a baja de motores

dafiados en operacion.

e Productividad: Menos paradas de camidn, la informacidn

permite planificar las mantenciones de las unidades de
forma preventiva. Por otro lado, disminuyen malos habitos
en el uso del motor (Ej. exceso de velocidad)

e Grupo de desarrollo interno de Cummins crea la caja negra,
esta recoge los datos de los sensores del motor y los envia por
internet.

e Empresa de telefonia conecta el sensor del motor con la
central.

e Empresa de software desarrolla software especializado
integrando algoritmos expertos de Cummins.

e Por medio del software, Cummins procesa la informacién
para que el personal opere segun los datos disponibles.

e Dado el éxito y nivel de impacto de la solucién desarrollada,
esta comienza a exportase a EEUU, a la fdbrica de camiones
Komatsu.
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e Al formar el grupo de trabajo interno en Cummins, se trae

q . un experto en el area, quien lidera el proceso de desarrollo.
Liderazgo/Champion , , , , , »
Posteriormente, es reconocido por incentivar la innovacion en la

empresa.

Tabla 15. Caso exitoso Komatsu Cummins. Fuente: Elaboracion propia en base a entrevista a Komatsu Cummins

AMSA

.. .. e Desarrollo de Tecnologia CuproChlor para lixiviacion quimica de sulfuros
Innovacidn Tecnoldgica . . L
secundarios en compafiia minera Michilla. (2001)

e Compaiiia minera Michilla
Desarrolladores
e Compaiiia minera Pudahuel

ETAPA DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO

e 1998-2001

ETAPA DE IMPLEMENTACION e 2001

e Enelafio 2001, las compafias Mineras Michilla y Pudahuel implementan la
tecnologia CuproChlor, para la lixiviacién de sulfuros secundarios. La
DESCRIPCION solucién permitié reducir de forma importante los costos de produccidn,
contribuyendo a que la faena se mantuviera en operacion, pues se
planificaba su cierre debido al agotamiento de las reservas de éxidos.

e Disminucidn sostenida de 6xidos para explotar, aumento de los sulfuros
secundarios. La disminucion de éxidos aumentaba progresivamente los
costos de produccion. Ante esta situacion, estaba planificado el cierre de la
operacion Michilla.

Identificacion del problema e El procesamiento de sulfuros se hacia en la planta concentradora, pero era
un proceso de alto costo y no era rentable en el largo plazo.

e La compaiiia minera Pudahuel, habia patentado el proceso de lixiviaciéon de
sulfuros secundarios, pero no contaba con el mineral apropiado para
verificar la tecnologia a escala real.
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IMPLEMENTACION

Factores de éxito (KPI)

CONSECUENCIAS POSITIVAS

Liderazgo/Champion
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Cuando se planifica el cierre de Michilla en el afio 2001, el equipo de
investigacion metalurgica propone implementar la tecnologia Cuprochlor.

El equipo de investigacion metallrgica se integra al area de planta para
comenzar con la implementacién de la tecnologia.

Se genera una dinamica de trabajo colaborativo entre personal de Michilla y
Pudahuel. Se trabaja bajo la modalidad Joint Venture, mediante la cual se
comparten la propiedad de la patente y los réditos de la solucidn.
Posteriormente AMSA compra la parte Pudahuel, pues esta se encontraba
en proceso de cierre.

Productividad: Contribuyd a mantener su nivel de produccién anual
aportando la solucidn entre 30%-40% del total (50 mil tons).

Costos: El uso de la tecnologia CuproChlor contribuyo a disminuir los costos
productivos.

La implementacidn tecnoldgica permitié que la faena continuara por 14
afos mas, evitando el proceso de cierre. (2001-2015)

Papel central del superintendente de operaciones, para sponsorear el
proyecto ante el gerente de operaciones.

Importante papel del gerente general, quien desde el inicio apoyo el
proyecto. Integré personal proveniente de Pudahuel a Michilla, para
potenciar el grupo de Investigacion y Desarrollo.

Tabla 16. Caso exitoso AMSA. Fuente: Elaboracion propia en base a entrevista a AMSA

INNOVACION TECNOLOGICA

DESARROLLADOR

e Desarrollo de desmoldante en seco para fundiciones.

e [nnovaxxion

59



Ministerio de
Economia,

Fomento y
Turisma

Gobierno de Chile

DESCRIPCION

Identificacion del problema

Factores de éxito (KPI)

IMPLEMENTACION

CONSECUENCIAS POSITIVAS

Liderazgo/Champion
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Desarrollo de desmoldante en seco para uso en fundiciones,
permite evitar el uso de agua en ambientes de altas
temperaturas.

Desde fundicion se identifica la necesidad de aumentar la
seguridad de las personas en procesos riesgosos.

Aumento de la seguridad: Se evita la exposicion de operarios a
altas temperaturas, lo que previene potenciales accidentes.
Ahorro: Menores costos en insumos para el proceso de
fundicion.

Productividad: Mejora en la calidad de anodos.

Ante un nuevo desafio, la empresa genera una gama de
potenciales soluciones, las que va filtrando hasta llegar a la
mas factible.

Trabajo con entidades partner: Empresa extranjera para
fabricar equipo y centro de investigacion para pruebas de
laboratorio.

Para proteger el know how de la empresa, la férmula del
desmoldante se mantiene como secreto industrial.

Ante el dificil momento de la mineria, empresa aplica modelo
de negocio de arrendamiento, lo que permite al mandante
implementar la solucidn.

Actualmente, la solucién de desmoldante en seco se encuentra
en proceso de patentamiento en Chile y 10 paises mas.

A partir de los distintos desarrollos tecnoldgicos de la
empresa, surge el spin-off Innovaxxion Servicios, empresa que
presta servicios regulares, de productos ya empaquetados por

Innovaxxion.

Relevancia de contar con champion en el nivel operativo de la
fundicion, rol ejercido por superintendente.

Apoyo de superintendente es central para el desarrollo del
proyecto, tuvo un rol facilitador respecto de posibilidad de
efectuar pruebas, disponibilidad para contar con horas
hombre de personal de fundicidn y gestidn de espacios de
tiempo para el proyecto.

Tabla 17. Caso exitoso Innovaxxion. Fuente: Elaboracion propia en base a entrevista a Innovaxxion

e Otro elemento a destacar corresponde al papel que juega el caso exitoso identificado,

respecto de las dindmicas de innovacidn de la empresa, esto puede entenderse de la
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siguiente manera. En algunos de los casos identificados, desde la empresa se indica que el

caso de innovacién descrito fue el punto de partida para implementar y sistematizar
metodologias de innovacion permanentes. (Fourthane, Enaex)

e En el plano de la gestidn de innovacidn, algunos casos exitosos identificados destacan la
importancia de la personal con experiencia y visién en el plano innovador, con capacidad de
dirigir proyectos de este tipo. Dicha situacion destaca la importancia de contar o incorporar
personal con un perfil innovador, tanto en el aspecto creativo como también, en el apartado
de la implementacion de proyectos (Komatsu — Cummins).
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7. Conclusiones:

7.1. Propiedad intelectual

e Sobre las clausulas revisadas, podria afirmarse que estas son restrictivas en cuanto a
generar acuerdos de colaboracién entre empresas y centros de |+D+i. Segun esto, se
puede inferir que dichas cldusulas no contribuyen a la constitucién de un ecosistema
abierto de colaboracion.

e Se verificé una relacidon importante entre el tamafio de las partes y el tipo de acuerdo
sobre propiedad intelectual. En una negociacidon entre una compafila minera y un
proveedor local, puede afirmarse que existe un desequilibrio de poder de negociacion. Por
otro lado, en una negociaciéon entre una empresa transnacional con una robusta
estructura legal y una compafiia minera nacional, tiende a favorecer al gran proveedor
extranjero.

e En entorno nacional de innovacion, existe un claro protagonismo de las compaiiias
mineras, los demas actores dependen de las dindmicas de esta para abastecerla y venderle
soluciones innovadoras. Una excepcidn se daria en proveedores internacionales, que, si
bien proveen a la mineria, no dependen tanto de esta, los proveedores locales dependen
en mayor medida de las compafiias mineras. En entornos innovadores mas desarrollados,
no habria tanta prioridad de un solo actor, afirmacion que puede sustentarse en los
grandes ingresos anuales que generan los proveedores australianos, por ejemplo, o la
relevancia internacional de los centros de investigacion de ese pais.

e La revision de cldusulas sobre Pl en contratos de servicios tecnoldgicos sirve como una
aproximacién inicial a la comprension del papel de la propiedad intelectual en los
acuerdos de innovacidn. Esta aproximacion inicial permite confirmar la importancia de la
propiedad intelectual en los acuerdos tecnoldgicos, principalmente aquellos orientados a
la innovacion, como también permite entrever que el entorno tecnolégico nacional
requiere de avances en la materia.

7.2. Barreras a la Innovacion

e Practicamente la totalidad de las empresas entrevistadas tiene cierto nivel de gestion de la
innovacion, tanto de proyectos de innovacién como de su relaciéon con la innovacién en
general. Algunas empresas entrevistadas destacan que seguir rigurosamente el proceso de
innovacion definido previamente, respetando etapas, logros y metodologia de trabajo es
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una dindmica que permite optimizar recursos, por ejemplo, fallar rapido. Esto permite

descartar proyectos sin potencial o reformular soluciones para que tengan verdaderas
opciones de mercado. Por contraparte, también se afirma que el no respetar la propia
metodologia de trabajo para innovar ha tenido como consecuencia pérdida de recursos y
caida de proyectos.

e Gran parte de las entidades entrevistadas indica la importancia de la cultura de la
innovacion para la industria. En términos generales, se indica que el ecosistema minero
todavia no adopta una cultura pro-desarrollo tecnoldgico, lo que seria una clara
desventaja en contraste con otros paises, como Australia, por ejemplo. Se indica que el
Estado aun no ejerce un rol de liderazgo sobre el tema, principalmente por la escasa
disponibilidad de recursos para proyectos de desarrollo tecnoldgico, esto considerando el
ndmero de empresas pyme nacionales que no tienen los recursos necesarios para tener
presupuestos de innovacion significativos.

e Varias de las entidades entrevistadas coinciden en lo importante las de instancias de
encuentro entre productores y empresas proveedoras. entendiendo que son instancias
que permiten conocer tanto las necesidades de la industria, como las ofertas existentes en
el plano tecnoldgico. Esto contribuiria a enfrentar la escasa comunicacién entre los
actores, ya que actualmente no existirian canales de comunicacién expeditos entre oferta
tecnoldgica nacional y las dreas operativas de las compaiiias.

7.3. Casos exitosos

e  Sobre los casos exitosos de innovacién seleccionados, es preciso destacar la importancia
del componente de innovacion abierta, es decir, acudir a fuentes externas a la empresa o
entidad cuando se requiere un tipo de conocimiento que esta no maneja. Destaca el trabajo
con otras empresas para acceder a conocimiento, fabricacién, know how, pruebas, propiedad
intelectual, etc. Con esto, es posible dar cuenta de la importancia/necesidad de contar con
estrategias de innovacién que consideren la innovacién abierta.

e De los casos exitosos identificados, todas las entidades seleccionadas destacan la
importancia que debe tener la innovacién y el desarrollo tecnolégico como parte de la
estrategia de la empresa. Para el caso de las empresas nacionales, como una forma de
diferenciarse en producto o servicio (dificilmente podrian competir por costos con grandes
proveedores internacionales) y en el caso de grandes empresas, considerar a la innovacion
como una via para mantener posiciones de liderazgo en el mercado, ademas de adaptarse a
nuevos los nuevos estadios tecnoldgicos que se incorporan progresivamente a la industria
minera (teleoperacién, explotacion de sulfuros)
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8. Recomendaciones

e A partir de las principales barreras a la innovacion identificadas, es preciso avanzar en el
financiamiento de los proyectos de innovacién, tanto de naturaleza publica como privada,
la inversion en 1+D como en otras actividades de innovacidn, son un componente central
en entornos innovadores extranjeros. En Chile el financiamiento publico debe aumentar
en el mediano- largo plazo, como también se espera mayor atraccion de capitales de
riesgo, tanto nacionales como extranjeros.

e El ecosistema minero nacional no tiene todavia una cultura de la innovacién implantada,
lo que se suma a una escasa tradicién en términos de propiedad intelectual e industrial.
Por esto, es importante generar programas tanto en universidades como empresas para
introducir a las nuevas generaciones de profesionales en el plano de la innovacién y el
desarrollo tecnoldgico. Lo debe complementarse con mecanismos de gestion -
metodoldgicos, legales, informativos — que faciliten la obtencidn de una masa critica
orientada hacia el desarrollo tecnolégico.

e Seguir fortaleciendo instancias de encuentro entre los distintos actores del ecosistema,
dado que todavia se vislumbran dificultades para reconciliar oferta y demanda dentro de
la industria, lo que deriva en esfuerzos aislados. Dada la complejidad y avance del
desarrollo tecnoldgico en un entorno global, la colaboracién se constituye como un factor
central de la innovacién, por lo que es preciso apuntar al trabajo conjunto entre
entidades, tarea en que el Estado debe tener un papel preponderante.
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10. Anexos n°1: Informe Garcia Magliona & Cia

INFORME LEGAL EN MATERIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO
OBJETO SEA LA INNOVACION O TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA.
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INFORME LEGAL EN MATERIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO SEA LA
INNOVACION O TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA.

I. ANTECEDENTES.

El objetivo del presente informe es realizar una descripcién pormenorizada de la actualidad legal
en materias de contratos de prestacién de servicios cuyo objeto sea la innovacién o transferencias
de tecnologia, realizando un analisis a las cldusulas de autoria y titularidad, su cesidn, y cudles son
las fortalezas y debilidades en las que se encuentra el innovador en esta materia.

Para dicho analisis, se tomaran en cuenta, lo establecido en las normas del ramo pertinente en la
materia, a saber, la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual y Ley N°19.039 de Propiedad Industrial,
como asimismo, la practica profesional en materia contractual, en especial, aquellos contratos de
prestacion de servicios que tienen como objeto la transferencia tecnoldgica y la cesion de la
titularidad de derechos al cliente.

II. ESCENARIO ACTUAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL O DERECHO
DE AUTOR EN CHILE EN RELACION A LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA.

La propiedad intelectual o derecho de autor, como el nombre lo sefiala, es una especie de
propiedad dentro del género del derecho de propiedad, que se encuentra consagrada vy
garantizada constitucionalmente?®3. A su vez, el articulo 583 del CAdigo Civil reconoce la existencia
de una especie de propiedad sobre las cosas incorporales, y el articulo 584 del mismo cédigo
reconoce que las producciones del ingenio o del talento son de propiedad de sus autores y que
esta especie de propiedad se rige por leyes especiales.

Por lo tanto, la propiedad intelectual o derecho de autor constituye también un derecho de
propiedad pero que, a diferencia de la propiedad comun, es de caracter temporal y transitorio, ya

13 El articulo 19 n°25 inciso 1° de la Constitucidn Politica de la Republica, sefiala al efecto “La libertad de
crear y difundir las artes, asi como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de
cualquier especie, por el tiempo que sefiale la ley y que no serd inferior al de la vida del titular. El derecho de
autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edicion y la integridad
de la obra, todo ello en conformidad a la ley. (...) Serd aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales
y artisticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nimero
anterior.”
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gue su duracién dependerd del tiempo que sefiale la ley.** Asimismo, la propiedad intelectual o

derecho de autor no es un derecho absoluto, toda vez que la ley especial que la regula ha
establecido un catalogo de excepciones y limitaciones que persigue obtener un balance entre la
proteccion e incentivo a los creadores y el mayor acceso posible al conocimiento.

1. Sobre el Objeto de Proteccion de la Ley de Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual tiene como objeto de proteccidn las obras del intelecto, en particular, los
derechos sobre obras de la inteligencia, literarias, artisticas y/o cientificas, que se obtienen por el
solo hecho de la creacion de las mismas.

En el lenguaje comun, se entiende por obra, segln el Diccionario de la Real Academia Espafiola, a
“cualquiera produccion del entendimiento en ciencias, letras o artes”.

Sin embargo, el concepto de obra, no se encuentra en la legislacidn chilena ni en los Tratados
Internacionales ratificados por Chile. Sin embargo, se han podido establecer ciertos requisitos para
gue una obra sea tal y por ende sea susceptible de proteccioén juridica:

(a) El dominio literario, artistico o cientifico. La Ley de Propiedad Intelectual, al definir el ambito
general de la proteccidon, alude a que estaran protegidas las “obras de la inteligencia en los
dominios literarios, artisticos y cientificos”. Este primer requisito, mas que un intento de
clasificacion de las obras protegidas, permite dilucidar cudles son aquellas obras que se
encuentran excluidas de la esfera de proteccién de la ley, es decir, lo que establece es un marco de
regulacién, ya que por una parte, permite diferenciar a las obras protegidas por derecho de autor
con respecto a aquellos trabajos de indole intelectual que son productos de un proceso también
intelectual pero que, a pesar de su mérito, no concluyen en un aporte creativo propio; y por la
otra, para diferenciarlas de las invenciones, las cuales cumplen un fin practico/utilitario (aplicacion
industrial), insertas en el subsistema conocido como patentes de invencién, formando parte del
sistema normativo de la “Propiedad Industrial”.

Asimismo, los conceptos “literario, artistico o cientifico” deben interpretarse en un sentido amplio,
pues estan protegidas por el derecho de autor las obras que, en sentido estricto, tienen poca
relacion con la ciencia, las letras o las artes, en el sentido tradicional, “como sucede en el caso de

las guias puramente técnicas, los dibujos de ingenieria o los programas de ordenador para fines de

contabilidad”*>.Es por ello, que las obras cientificas estan protegidas por el derecho de autor, pero
no en funcién de su contenido, sino de su forma de expresién, de manera que un libro de quimica
farmacéutica serd una obra literaria, aunque no tenga un contenido literario per se, sino que lo
serd en cuanto dicha obra se manifiesta o se externaliza a través de un lenguaje.

14 verdugo M. Mario y otros. Derecho Constitucional. Tomo I. Editorial Juridica de Chile, Santiago, Chile. Afio
1994, pag. 317.
15 OMPI: Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ob. Cit., Voz 262, p. 268.
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(b) La forma de expresion. Cuando la Ley de Propiedad Intelectual, se refiere a la proteccion de los

derechos sobre las obras “cualquiera que sea su forma de expresion”, se refiere a que la
proteccidén se centra en la expresion o en la externalizacion a través de la cual se materializa la
idea y no la idea misma. La proteccidon de las ideas debe efectuarse a través de otras figuras,
siendo la via contractual la mas habitual.

(c) La originalidad como requisito de la obra. La originalidad de una obra, como requisito para su
proteccién, no se encuentra, senalado en forma expresa en la legislacién chilena, sino que surge o
se infiere a partir de la interpretacion armodnica de la Ley de Propiedad Intelectual, que en su
articulo 1°, seiiala que “la presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creacidon

de la obra (..)”. El hecho que el verbo rector “crear” sea el elemento configurativo para la
proteccion legal, supone algo que en ese momento es inexistente y que cuyo nacimiento (el de
una determinada idea expresada) supone la proteccion exclusiva y excluyente con respecto de
toda persona. Asimismo, las letras h) e i) del articulo 5° de la Ley de Propiedad Intelectual
conceptualizan a partir del elemento originalidad, a la obra originaria y a la derivada en los
siguientes términos “Obra originaria: aquella que es primigénitamente creada (por ende,
protegida)”; y “Obra derivada: aquella que resulte de la adaptacion, traduccion u otra
transformacion de una obra originaria, siempre que constituya una creacion auténoma” (también
haciéndola protegible).

2. Tipos de obras especialmente protegidas.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la ley de Propiedad Intelectual en Chile, enumera de
manera no taxativa, sino que solo a modo ejemplificador, una serie de obras que se encuentran
especialmente protegidas, tal como se sefald anteriormente, desde el momento de su creacién.

Asi las cosas, dentro de las obras enumeradas, se encuentran, los programas computacionales,

cualquiera sea el modo o forma de expresién, como programa fuente o programa objeto, e incluso
la documentacion preparatoria, su descripcion técnica y manuales de uso.

|ll

Se entendera por programas computacionales, el “conjunto de instrucciones para ser usadas
directa o indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o
resultado, contenidas en un cassete, diskette, cinta magnética u otro soporte material”. En tanto

gue se entenderd por copia de programa computacidén al” soporte material que contiene
instrucciones tomadas directa o indirectamente de un programa computacional y que incorpora la

totalidad o parte sustancial de las instrucciones fijadas en él”.

De acuerdo a lo anterior, la legislacion de la materia, no solo hace protegible al contenido del
programa computacional, sino que también a sus insumos, estos son, a los distintos antecedentes
gue involucran la preparacion, planificacion, fabricacion y ejecucién de los programas.
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3. Sobre la Titularidad de las Obras en la Ley de Propiedad Intelectual.

La Ley de Propiedad Intelectual, establece como regla general, que se presume autor de una obra,
salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquélla, mediante indicacién de
su nombre, seudénimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquélla quien, segun la
respectiva inscripcion, pertenezca el ejemplar que se registra.

De acuerdo a lo anterior, sera el titular de una obra protegida, desde el momento de su creacién,
la persona natural o juridica, que se atribuya tal condicidn, a menos que se demuestre lo
contrario, es decir, existe una presuncion, que debe ser revertida en caso de un conflicto de
autoria.

No obstante, la regla general sefialada precedentemente, existe dos excepciones en cuanto a la
“carga de autoria” en el caso de los programas computacionales:

(i) La primera excepcion, dice relacién con los empleados o trabajadores que desarrollan
programas computacionales para un empleador, ya sea éste, persona natural o juridica. Asi las
cosas, la Ley de Propiedad Intelectual, establecen en este caso, que seran titulares del derecho de
autor, las personas naturales o juridicas cuyos dependientes, en el desempefio de sus funciones
laborales, los hubiesen producido, salvo estipulacidn escrita en contrario.

Se puede concluir de acuerdo a lo anterior, que, salvo una estipulacién contractual, el trabajo de
los dependientes en materia de desarrollo de programas computacionales, perteneceran, en lo
gue a derechos de autor se refiere, a los empleadores, sean estas personas naturales o juridicas.

(i) La segunda excepcién, dice relacién con los programas computacionales producidos por
encargo de un tercero, situacién que se denomina “trabajo por encargo” o “works for hire” se
reputaran cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulacidn escrita en contrario.

En este caso existe una cesidn establecida por la ley por quien encarga la produccién del programa
computacional, toda vez que existe, por un lado, un pago por el que se justifica la cesiéon de los
derechos de autor a quien encarga y, por otro lado, hay una razén practica, toda vez, que el que
encarga se veria imposibilitado de explotar comercialmente un programa computacional, si debe
pedir autorizacion a cada interviniente que participd en el desarrollo del programa. De darse esa
situacion, nadie estaria dispuesto a comprar un programa, ya que ello implicaria el pago a un
ndmero importante de personas, o en este caso, autores.
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4. Sobre las licencias y transferencias de los programas computacionales, como Obras en la Ley

de Propiedad Intelectual.

El titular de derechos de autor sobre un programa computacional, tiene el derecho patrimonial
sobre éstos, por lo que tiene las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de
transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilizacién por terceros.

Asi las cosas, el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por
él, tendran el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas:

a) Publicarla.

b) Reproducirla por cualquier procedimiento;
c) Distribuirla.

(i) Licencias.

En el caso de las licencias, estas deberan materializarse por medio de un permiso otorgado por el
titular del derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los
modos y por alguno de los medios que esta ley establece.

La autorizacion deberd precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, sefialando el
plazo de duracién, la remuneracién y su forma de pago, ejemplares autorizados o si son ilimitados,
el territorio de aplicacion y todas las demds clausulas limitativas que el titular del derecho de autor
imponga.

A la persona autorizada no le seran reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la
autorizacidn, salvo los inherentes a la misma seguln su naturaleza.

(ii) Transferencias.

En cuanto a las transferencias, ya sea ésta total o parcial de los derechos de autor, a cualquier
titulo, debera inscribirse en el Registro del Departamento de Derechos Intelectuales (DDI),
organismo dependiente la Direccidn de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) dentro del plazo de
60 dias, contado desde la fecha de celebraciéon del respectivo acto o contrato.

La transferencia deberd efectuarse por instrumento publico o por instrumento privado autorizado
ante notario.
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1. ESCENARIO ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE EN
RELACION A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

La propiedad industrial, al igual que la propiedad intelectual o derecho de autor, es una especie de
propiedad dentro del género del derecho de propiedad, que también encuentra consagrada y
garantizada constitucionalmente'®. Sin embargo, existen, para efectos de este informe, dos
importantes diferencias entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual.

(i) La primera diferencia entre estas dos ramas del Derecho, es que la propiedad industrial, tiene
por objeto proteger los derechos y su legitimo ejercicio, sobre creaciones que comprendan marcas
comerciales, patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos y disefios industriales, los
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, indicaciones geograficas vy
denominaciones de origen y otros titulos de proteccién que la ley del ramo (la Ley N°19.039)
pueda establecer. Asimismo, la propiedad industrial, por medio de su ley tipifica las conductas
consideradas desleales en el ambito de la proteccién de la informaciéon no divulgada, los
denominados, secretos comerciales.

Debemos recordar que esto lo distingue de la propiedad intelectual, que tiene por objeto proteger
las obras del intelecto.

Entonces conviene preguntarse ¢Qué protege la Propiedad Industrial? Y en términos generales, la
propiedad intelectual protege creaciones pero que necesariamente tengan un valor comercial. De
esta forma, la propiedad industrial esta disefiada para proteger actividades innovadoras
manifestadas en nuevos productos, procedimientos o disefios, como la actividad mercantil,
mediante la identificacidn en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Dicha proteccién, le otorga a su titular, un derecho exclusivo y excluyente, para explotar su
derecho de propiedad industrial y acotado a un periodo de tiempo determinado, plazo que una
vez cumplido, permite que esa innovacion protegida por el derecho, se transfiera a la sociedad
para que pueda aprovechar las ventajas comparativas, permitiendo asi se eleve el estado de la
técnica e incentivando la creacién de productos o servicios que soluciones de manera novedosa un
problema industrial sin solucion hasta ese entonces.

16 E| articulo 19 n°25 inciso 3° de la Constitucion Politica de la Republica, sefiala al efecto “Se garantiza,
también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencion, marcas comerciales, modelos, procesos
tecnoldgicos u otras creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la ley. (...) Serd aplicable a la
propiedad de las creaciones intelectuales y artisticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos
segundo, tercero, cuarto y quinto del nimero anterior.”
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(i) Una segunda importante diferencia en relacion al objeto protegido se encuentra en que la Ley

de Propiedad Industrial, establece la obligatoriedad en el cumplimiento de requisitos para la
obtencidn de la proteccion (se califica la “calidad” del objeto protegido). Asi las cosas, tomando el
caso de las patentes de invencion, si ésta no cumple con los requisitos de novedad (que no exista
otro igual), que tenga un cierto nivel inventivo (que no sea obvio) y que tenga aplicacion industrial
(esto es que se pueda reproducir para dar solucidon al problema de la técnica existente) sus
beneficios no serdn otorgados, ya que, de otra manera, se dara un monopolio legal que estancara
el desarrollo de la técnica.

Este proceso de analisis, en cuanto a los requisitos descritos, son latamente examinados en
nuestro pais por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), quien realiza a través de
peritos en distintas areas, un pormenorizado andlisis del estado de la técnica a nivel mundial, para
determinar si una invencion es merecedora de andlisis.

(iii) Una tercera diferencia, se refiere al ambito de proteccién territorial y al momento en que se
inicia la proteccidn legal. Asi las cosas, a diferencia de la propiedad intelectual, cuya proteccidn es
global y principia desde el momento de la creacién de la obra del intelecto humano, la propiedad
industrial tiene una proteccion acotada al territorio donde se otorga el derecho y principia desde
gue la autoridad administrativa (en el caso de Chile) otorga el derecho por medio de un registro.

1. Tipos de proteccidn en la propiedad industrial.

Como ya hemos sefialado, la propiedad industrial tiene por objeto la proteccidon de actividades
innovadoras manifestadas en nuevos productos, procedimientos o disefios, como la actividad
mercantil, mediante la identificacion en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el
mercado.

Para efectos de este informe, que tiene como objetivo describir el escenario legal de la
transferencia de tecnologia, Unicamente desarrollaremos los derechos de propiedad industrial
referida a los secretos industriales y patentes de invencion.

(i) Secretos empresariales.

A diferencia del resto de titulos de propiedad industrial, los secretos industriales o empresariales
se protegen sin necesidad de registro, es decir, se protegen sin necesidad de formalidades de
procedimiento. Por consiguiente, un secreto industrial puede protegerse durante un periodo
ilimitado de tiempo.
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Las empresas utilizan de manera generalizada los secretos industriales. De hecho, numerosas

empresas se basan casi exclusivamente en los secretos industriales para proteger su propiedad
intelectual.

Dentro de las medidas para mantener la confidencialidad de los secretos industriales, podemos
encontrar algunas de caracter juridico y otras de caracter factico.

Protecciodn juridica.
a) Incluir acuerdos sobre confidencialidad en los contratos de los empleados.

b) Marcar los documentos que contienen secretos industriales con indicaciones como
"confidenciales" y "no copiar”, quedando de esta forma cubiertos por la presuncién de autoria.

c¢) Firmar acuerdos de no divulgacién con los asociados industriales siempre que se les comunique
informacion confidencial. La infraccion de estas normas contractuales podria devenir en una
indemnizacién de perjuicios para el infractor; y

(iv) Considerar si un secreto industrial puede protegerse mediante un derecho de propiedad
industrial registrado oficialmente, como una patente, y en caso afirmativo, si no seria mejor
protegerlo de este modo.

Proteccion factica.

a) Adoptar las medidas de seguridad y proteccion de la informacidn en toda la empresa, para de
esta manera pre constituir una situaciéon de diligencia e intencidn en el resguardo de la
informacidon que se quiere resguardar;

b) Educar a los empleados sobre la politica de la empresa relativa a la informacion confidencial y
sus eventuales consecuencias en caso de infraccion;

c) Limitar el acceso a los equipos fisicos que albergan secretos comerciales (encerrar con llave
informacion secreta después de las horas de trabajo; mantener la seguridad informatica, etc.).

(ii) Patentes de invencion.

Las patentes, son el medio mas generalizado que existe para proteger los derechos de los
inventores. Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccion
de una invencion.
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La patente da a su titular el derecho exclusivo a impedir que terceras personas exploten

comercialmente la invencion protegida durante un periodo limitado de tiempo (20 afios desde la
solicitud de la patente), a cambio de revelar la invencidn al publico. Por consiguiente, el titular de
una patente (su titular) puede impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o
importen la invencién patentada sin permiso, y pueden demandar a quien explote la invencidn
patentada sin su permiso.

La logica detrds del otorgamiento de una patente, se basa en que los beneficios financieros
derivados de la explotacidon de la patente y la revelacion de las invenciones resultantes para su
difusion y utilizacién publicas, promoveran la innovacién y elevaran el nivel técnico de la industria
de un pais, con beneficios evidentes para su comercio.

En efecto, al otorgar un derecho exclusivo, la patente viene a ser un incentivo en la medida en que
ofrece al inventor reconocimiento por su actividad creativa y retribucién material por su invencién
comercial. Esos incentivos fomentan, a su vez, la innovacidn, lo que ademas contribuye a mejorar
la calidad de la vida humana. En contrapartida a la obtencidon de derechos exclusivos, el inventor
tiene la obligacion de divulgar al publico la invencién patentada, de modo que terceros pueda
beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir asi al desarrollo tecnoldgico.

De ahi que la divulgacion de la invencidn constituya un criterio esencial en los procedimientos de
concesion de patentes (a diferencia de lo que ocurre con el secreto empresarial).

Si bien, como ya sefialamos, la patente requiere para su otorgamiento por parte de la autoridad
administrativa, que cumpla con ciertos requisitos, a saber, altura inventiva, novedad y aplicacién
industrial, esto en ningln caso quiere decir que las patentes se aplican Unicamente a procesos y
productos fisicos y quimicos complejos, o que sdlo son Utiles para grandes empresas. En general
puede conseguirse patentes para cualquier dominio de la tecnologia, desde cartones que
posibilitan que evitar quemaduras en los vasos desechables de café hasta productos farmacéuticos
complejos.

4. Sobre las licencias y transferencias de los derechos de propiedad industrial en la Ley N°19.039.

Los derechos de propiedad industrial, a diferencia de los derechos de propiedad intelectual, (que,
para su licenciamiento de uso, debe contar con ciertos requisitos minimos, siendo un contrato mas
reglado) pueden ser objeto de toda clase de actos juridicos, los que deberdn constar, al menos,
por instrumento privado y se anotaran en extracto al margen del registro respectivo.

La ley del ramo, no establece requisitos especiales para los contratos celebrados en el extranjero,
sefialando que éstos podran ser igualmente anotados al margen del registro respectivo, ni
tampoco coloca mayores exigencias para actos o contratos que tengan por objeto la cesidn o
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transferencia de solicitudes de inscripcién de derechos de propiedad industrial en tramite, sefiala

gue bastara un instrumento privado, del que se dejara constancia en el expediente respectivo.

En el caso de las licencias de los derechos de propiedad industrial, conviene destacar lo que en el
ramo se denominan las “Licencias Obligatorias o no Voluntarias”, las cuales podemos
conceptualizar como una autorizacién que da un Estado para producir un producto patentado o
para utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. El titular
de la patente estd forzado a tolerar que un tercero realice actos de explotacion sin su
consentimiento.

Sin embargo, como se trata de una limitacion del derecho de propiedad, el cual, tal cual
sefialamos, tiene una proteccién a nivel constitucional, debera aplicarse en forma excepcional y la
autorizacién debera precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, sefialando el plazo
de duracion, la remuneracién y su forma de pago, el territorio de aplicacién y todas las demas
clausulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga.

En Chile, las causales para que proceda una Licencia Obligatoria o No Voluntaria, son:

1) Cuando el titular haya incurrido en conductas o practicas declaradas contrarias a la libre
competencia, en relacién directa con la utilizacién o explotacién del derecho de propiedad
industrial de que se trate, segun decisién firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia.

2) Cuando por razones de salud publica, seguridad nacional, uso publico no comercial, o de
emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se
justifique el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotacién de una patente posterior que
no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior.

Como excepciodn, la Ley establece que, tratdndose de tecnologia de semiconductores, la licencia
sblo se podra otorgar para fines publicos no comerciales o para rectificar la practica declarada
contraria a la competencia.

IV. MECANISMOS CONTRACTUALES PARA LA PROTECCION DE LA
INNOVACION EN CHILE.

De acuerdo a lo expuesto en este informe, podemos apreciar que el innovador se encuentra en
distintos escenarios legales posibles, dependiendo de la naturaleza del activo intangible,
pudiéndose apreciar situaciones tanto de desventaja, significando una cortapisa a la labor
innovativa, asi como una posicién ventajosa, toda vez que la legislacién de la materia, tal cual lo
hemos desarrollado, permite revertir la situacion de desproteccién por medio de acuerdos
contractuales.
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1. Desventajas en la proteccion de la Innovacion en Chile.

Como ya hemos sefialado con anterioridad, la legislacion en materia de propiedad intelectual,
supone, a menos que haya una estipulacion contraria, que sera el privado encargante, ya sea
como persona natural o juridica, el titular de derechos de autor sobre un programa computacional

IM

desarrollado. Lo anterior, en virtud de la institucion del “trabajo por encargo” establecido en la Ley
N°17.336 de Propiedad Intelectual. Del mismo modo, en el caso de la patente de invencion, el
innovador no tendra derecho alguno si es que no opera el registro en nombre de él, impidiéndole

explotar comercialmente la invencidn en la que participé.

éPor qué ocurre lo anterior? Existen 2 aspectos que debemos tomar en consideracion para dar una
respuesta acertada.

(i) El primero de ellos, obedece a un criterio de caracter econémico y es que el encargante, si bien
no participa en el proceso de creacion o invencién, dependiendo del caso, y en el caso que sea una
empresa, es quien se arriesga desde el punto de vista patrimonial, al éxito a fracaso de la
comercializacién del producto. En el caso de las universidades, responde a un objetivo de
acrecentar el acervo cultural y del conocimiento, de tal manera que una cesién, le permite a la
universidad encargante, explotar en forma legitima un determinado producto o proceso para el
necesario cumplimiento de sus fines dentro de la sociedad.

(i) El segundo de ellos, se refiere a un tema mas practico, toda vez que, por ejemplo, en el caso de
los programas computacionales, de no mediar la cesion al encagante, se podria caer en el absurdo,
que cada vez que se requiera la utilizacion o se realice la explotacién de algin modo del programa
computacional, se debera o solicitar autorizacion al titular de los derechos de autor del programa
0 pagarle éste una remuneracidn por este concepto. En este caso, serda de enorme dificultad
determinar quién es el autor (creador) tomando en consideracion que, en un programa
computacional, los intervinientes son multiples, donde cada uno podria arrogarse el papel de
autor lo que elevaria los costos de sobremanera.

2. Ventajas en la proteccion de la Innovacion en Chile.

Conviene entonces preguntarse cuales son las posibilidades del innovador ante este escenario,
gue se le presenta como tan adverso y la respuesta o solucidn Unicamente recae en la libertad
contractual que existe en la materia, pudiendo implementar los mas ingeniosos modelos de
negocios, que tengan como fin el desarrollo colaborativo multiparte para un activo intangible que
se quiera rentabilizar.

Aterrizando la situacion descrita al desarrollo de la innovacion a partir de una alianza
particular/universitaria, las politicas de colaboracidon se deben centrar en el aporte de activos y de
know how propios de cada entidad participante. De este modo, habiendo una idea de desarrollo
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de innovacidn y sus proyecciones de aplicacion industrial arrojan resultados de una evaluacién

técnica que reporta una rentabilidad econdmica, se pueden establecer:

(i) Libertad y gratuidad en el uso de esta tecnologia desarrollada en conjunto por las entidades
asociadas, quedando éstas exentas de pagos de royalties en forma indefinida. Como
contraprestacion, la comercializacidn del producto o proceso se realiza a un precio acordado entre
las partes.

(ii) En el caso que el desarrollo de la innovacién se materialice en una patente en conjunto se
puede acordar una distribucién entre las partes, de los royalties que se deriven de la patente, y
que puede o no ser comercializada por terceros.

(iii) Otra alternativa puede ser el desarrollo de un procedimiento innovador para que sea el cliente
de un contrato de prestaciéon de servicios, quien solicite su patentamiento, teniendo como
prestacion una licencia permanente para la su explotacion o rentabilizar el know how adquirido en
el desarrollo de las mejoras, actualizaciones u optimizaciones del proceso patentado.

%k 3k 3k ok 3k 3k ok 3k ok ok 3k ok ok 3k ok %k 3k 3k %k %k 3k ok ok 3k ok ok ok %k ok %k ok %k %k ok k kk

ANEXO

ARANCELES PATENTAMIENTO

El siguiente anexo contiene un listado con los aranceles generales de tramitacion de patentes de
invencidn en diversos paises, de acuerdo a lo informado en las distintas Oficinas de Marcas en los
paises de Peru, Argentina, Brasil, EE.UU., Colombia y Chile, al 11 de julio de 2016. La informacidn
provista es de caracter general pues cada legislacién contiene normas especificas que establecen
pagos adicionales que no figuran en el presente anexo.
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CORFO

Presentacién de solicitud y examen de
fondo

$300.000 pesos aprox.

Reivindicacion de Prioridad

$30.000 pesos aprox.

Costo por reivindicacién adicional (mas
de 10)

$ 5.200 pesos aprox.

Certificado de registro

$51.300 pesos aprox.

Il. ARGENTINA.

Presentacién de solicitud (hasta 10
reivindicaciones)

$103.000 pesos aprox.

Contestacion examen de forma

$5.000 pesos aprox.

Recurso administrativo

$15.000 pesos aprox.

Examen de fondo

$86.000 pesos aprox.

Observacion por parte de terceros

$23.000 pesos aprox.

Costo por reivindicacién adicional (mas
de 10)

$ 5.000 pesos aprox.

Examen de fondo (sobre 10
reivindicaciones)

$ 5.000 pesos aprox., por cada
reivindicacion.

Pago de anualidades de patentes (1-3°

$35.000 pesos aprox.
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afio) por afio

Pago de anualidades de patentes (4-6°
afio) por afio

$85.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de patentes (7°
afio) por afio

$180.000 pesos aprox.

lll. BRASIL.

Presentacién de solicitud

$35.000 pesos aprox. (via online) /

$53.000 pesos aprox. (via presencial).

Solicitud de examen de invencidn

$119.000 pesos aprox.

Cumplimiento de observaciones

$20.000 pesos aprox. (via online) /
$28.000 pesos aprox. (via presencial)

Costo por reivindicacién adicional (mas
de 10)

$ 20.000 pesos aprox.

Examen de fondo (sobre 10
reivindicaciones)

$ 5.000 pesos aprox., por cada
reivindicacion.

Pago de anualidades de patentes plazo
ordinario

$60.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de patentes plazo
extraordinario

$119.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de patentes (3-6°
afio) por afio en plazo ordinario

$160.000 pesos aprox.
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Pago de anualidades de patentes (7-10°
afio) por afio en plazo ordinario

$245.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de patentes (11-
15° afio) por afio en plazo ordinario

$330.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de patentes (16°
afio en adelante) por afio en plazo
ordinario

$400.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de patentes (3-6°
afio) por afio en plazo extraordinario

$314.000 pesos aprox.

o

Pago de anualidades de patentes (7-10
afio) por afio en plazo extraordinario

$489.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de patentes (11-
15° afio) por afio en plazo extraordinario

$660.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de patentes (16°
afio en adelante) por afio en plazo
extraordinario

$802.000 pesos aprox.
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IV. COLOMBIA

CORFO

Presentacion de solicitud

$15.000 pesos aprox. (online)/ $19.000
pesos aprox. (presencial)

Costo por reivindicacién adicional (a
partir de la 11 reivindicacién)

$8.000 pesos aprox. (online)/ $10.000
pesos aprox. (presencial)

Examen de patentibilidad de patente

$245.000 pesos aprox. (online)/
$290.000 pesos aprox. (presencial).

Presentacién de oposicion

$82.000 pesos aprox. (online)/ $98.000
pesos aprox. (presencial).

Tasa anual para mantenimiento de
patente (1°- 4° afo)

$52.000 pesos aprox. (online)/ $62.000
pesos aprox. (presencial).

Tasa anual para mantenimiento de
patente (5°- 8° afo)

$80.000 pesos aprox. (online)/ $96.000
pesos aprox. (presencial).

Tasa anual para mantenimiento de
patente (9°- 12° afio)

$120.000 pesos aprox. (online)/
$145.000 pesos aprox. (presencial).

Tasa anual para mantenimiento de
patente (13°- 16° afio)

$186.000 pesos aprox. (online)/
$223.000 pesos aprox. (presencial).

Tasa anual para mantenimiento de
patente (17°- 20° afio)

$245.000 pesos aprox. (online)/
$298.000 pesos aprox. (presencial).

V. EE.UU.

Presentacién de solicitud

USD 280.00 (online)/ USD 680.00
(presencial).

Busqueda de patentes

USD 600.00

Examen de patente

USD 720.00
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Tasa final USD 960.00
Tasa de mantencion de patente a 3.5 UsSD 1.600
afios

Tasa de mantencion de patentea 7.5 UsD 3.600
afios

Tasa de mantencion de patente a 11.5 uUsD 7.400
afios

VI. CHILE

Presentacion de solicitud 1UTM

Publicacion $20.000 pesos aprox.
Peritaje $473.000

Concesion (Primer decenio) 3UTM

Concesion (Segundo decenio) 4 UTM
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INFORME SOBRE CLAUSULAS TIPOS EN MATERIAS DE PRESTACION DE
SERVICIOS CUYO OBJETO SEA LA INNOVACION O TRANSFERENCIAS DE
TECNOLOGIA.

NOVIEMBRE 2016
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PROPUESTAS DE CLAUSULAS TIPO

El objetivo de la siguiente propuesta es sefialar una descripcion de clausulas de autoria y
titularidad de invenciones protegidas por derechos de propiedad industrial, asi como su
cesidn en contratos de prestacién de servicios o de fabricacidn, cuyo objeto sea la
innovacion o transferencias de tecnologia, protegiendo de esta materia al innovador en

esta materia.

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en las normas del ramo pertinente en la materia,
a saber, la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual (en adelante la Ley de Propiedad
Intelectual) y Ley N°19.039 de Propiedad Industrial (en adelante la Ley de Propiedad

Industrial), como asimismo, la practica profesional en materia contractual.
I. En el caso de software o programas computacionales.

La Ley de Propiedad Intelectual, establece como regla general, que se presume autor de
una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca en la respectiva inscripcion en el

Departamento de Derechos Intelectuales.

No obstante, la regla general sefialada precedentemente, existe dos excepciones en el

caso de los programas computacionales:

(i) La primera excepcion, dice relaciéon con los empleados o trabajadores que desarrollan
programas computacionales para un empleador, en este caso, que seran titulares del

derecho de autor, los empleadores, salvo estipulacion escrita en contrario.

(ii) La segunda excepcién, dice relacion con los programas computacionales producidos
por encargo de un tercero, situacidon que se denomina “trabajo por encargo” o “works for
hire” se reputaran cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulacién escrita en

contrario.
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Il. En el caso de las invenciones.

Al igual que la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Propiedad Industrial, establece
como regla general en su articulo 68 que en los contratos prestacion de servicios, cuya
naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de
solicitar el registro, asi como los eventuales derechos de propiedad industrial,
perteneceran exclusivamente a quien encargd el servicio, salvo estipulaciéon expresa en

contrario.
lll. Por lo anterior se proponen las siguientes clausulas:
1. Contrato de prestacion de servicios.

(i) Clausula en contratos de prestacion de servicios que invierte la titularidad establecida
por la ley y se hace extensiva a todo derecho de propiedad intelectual e industrial; y (ii)
Clausula en contratos de prestacion de servicios que permite al que se le encarga el

desarrollo tecnoldégico a ser titular de lo que excede del objeto del contrato.

Se deja expresa constancia que cualquier procedimiento, marca, modelo, sistema,
programa computacional, software o aplicacion computacional, desarrollo,
configuraciones, adecuaciones, integraciones, y en general, cualquier invencion, creacion,
idea, conocimientos, know — how, productos, objetos, tecnologia o informacion y
cualquier otro elemento de éstos o derivado de ellos, en el que intervenga

, sus trabajadores y asesores, que diga relacion directa con la

prestacion de sus servicios bajo el presente Contrato, pertenece y pertenecerd unica y

exclusivamente al prestador de los servicios..

De acuerdo a lo anterior, cualquier mejoramiento en el uso, implementacion, optimizacion

del modelo, sistema, programa computacional, software o aplicacion computacional,
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desarrollo, configuraciones, adecuaciones, integraciones, y en general, cualquier

invencion, creacion, idea, conocimientos, know — how, productos, objetos, tecnologia o
informacion y cualquier otro elemento de éstos o derivado de ellos, quedard a beneficio del
prestador de los servicios desde el momento mismo en que sean creadas y/o ejecutadas,
sin perjuicio de aquellos derechos que tienen cardcter registral, situacion en que

no podrd solicitarlos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Asimismo, en el referido mejoramiento, el prestador de los servicios no deberd pagar suma

alguna por ellos.
(ii)) Comentarios.

a) La propuesta de clausula anteriormente sefialada tiene una aplicacion de caracter
universal con respecto a cada una de las partes con las que se podria celebrar un contrato,
no importando cual sea la naturaleza de éste. Asi las cosas, esta cldusula es aplicable si el
prestador de los servicios suscribiera un contrato de prestacién de servicios, una entidad
I+D, un productor, etc. Lo mds importante de la cldusula propuesta es la inversién de la

presuncidn legal de titularidad que existe para estos tipos de contrato.

b) La propuesta de clausula permite abarcar todas las clases de propiedad intelectual e
industrial que pudieran surgir con ocasion del contrato, de tal manera que los derechos
que se adquieren a través de un registro, como es el caso de las marcas comerciales,
patentes de invencién, modelos de utilidad, formen parte del patrimonio de activos

intangibles de la Universidad, al haber un reconocimiento expreso de la contraparte.

c) Si la contraparte desea hacer valer sus derechos por ser el contratante, en ese caso las
partes deben acordar un entendimiento para poner en practica la solucién para de esta
forma asegurar su correcta ejecucion y evitar asi el desprestigio del prestador de servicios.
Esto debe ser parte de un acuerdo en todo evento en que el contratante desee poner en

practica el objeto creado.
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d) Debe entenderse que el prestador de servicios incluye todos los entes, personas
naturales y juridicas de cualquier orden, incluyendo centros de | +D, fabricantes,
proveedores de servicios y, en general a todos los actores que un contrato dado pueda

generarse una creacién que permita su proteccion bajo cualquier via formal o contractual.
2. Contratos de colaboracién tecnolodgica.

(i) Clausula en contratos de colaboracion tecnolégica destinada a la reparticion de
utilidades por la explotacion conjunta de los derechos de propiedad intelectual e

industrial.

Asimismo, es objetivo de este Acuerdo que la Tecnologia creada o desarrollada pueda
derivar en protecciones bajo la propiedad industrial y/o intelectual, que las partes se
comprometan a compartir tales derechos, en pro de la correcta ejecucion o licenciamiento
de la nueva creacion.

Para el logro de lo sefialado precedentemente, las proyecciones de aplicacion industrial de
la Tecnologia, estdn supeditadas a los resultados de la evaluacion técnica y
consideraciones econémicas que realizardn las partes, asi como también a las eventuales

negociaciones que pudieran hacer las partes con terceros inversores.

Si los resultados son favorables, se establece que los derechos de patente y

comercializacion de la tecnologia amparada (o que se amparard de acuerdo a si no hay

solicitud previa) bajo la Solicitud de Patente, asi como de futuras solicitudes de patentes,

asi como la proteccion bajo cualquier forma de la propiedad intelectual e incluso de
cardcter contractual, que pueda emanar de la puesta en prdctica del presente acuerdo, se

distribuird en un % para y un % para el prestador

de servicios, porcentajes que se recibirdn en igual proporcion producto de venta, arriendo,
acuerdo de royalties y en general por cualquier medio que genere ingresos econdémicos,

englobando producto y servicio, asociado a la tecnologia objeto de este acuerdo e
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incluyendo aplicaciones futuras y nuevos desarrollos que emanen de la tecnologia objeto

de este convenio.
Asimismo, si los resultados son favorables, se establece que para el prestador de servicios
habra libertad y gratuidad en el uso de esta tecnologia desarrollada en conjunto con

, y estardn exentos de pagos de royalties en forma indefinida.

En caso que decida licitar o encargar a terceros la implementacion de la

Tecnologia objeto del presente Acuerdo, éste se compromete a informar a la Universidad,
debiendo de mutuo acuerdo establecer los términos en que serd encargada dicha
implementacion. Lo anterior, con la finalidad de aseqgurar una correcta aplicacion de la
tecnologia o creacidon, evitando de esta manera que una incorrecta implementacion
perjudique o dafie el good will o reputacion de la tecnologia o creacion y

consecuentemente el nombre del prestador de servicios.

De la misma forma el prestador de servicios se compromete a hacer todos los esfuerzos
frente a terceros para asegurar el éxito de la aplicacion de la materia encargada. Para
tales efectos el prestador de servicios recibird, cuando este encargo ocurra, un ___ % del
valor al que se adjudique la licitacion o contrato de prestacion de servicios asociados a la

tecnologia o creacion.

Comentarios.

a) Esta clausula esta disenada para contratos de colaboracién tecnoldgica, en la medida
que las partes que lo suscriban se encuentren en una etapa de produccion inicial de la
tecnologia (contratos con Proveedores y Productores). De esta forma la clausula tiene por
objeto una prestacién y o fabricacién de tecnologia, que estd protegida o que pudiera
estar protegible por derechos de propiedad industrial, pero que al mismo tiempo haya
una explotacién comercial que genere utilidades en los porcentajes que acuerden las

partes.
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b) Asimismo, la cldusula tiene por objeto proteger el good will de la tecnologia que

pudiera ser realizada por un tercero ajeno al contrato, cuando por ejemplo el productor o
proveedor encarga o subcontrata su realizacion. En este sentido, en caso de licitar a un
tercero, el prestador de servicios debe estar informado y prestar su consentimiento en la
forma en que se produce la tecnologia, obteniendo un porcentaje minimo del monto

adjudicado, que tiene la naturaleza de un monto de avaluacién de perjuicios anticipado.

(ii) Otras clausulas que deben ir en cualquier contrato de colaboracién tecnoldgica.
1. Declaraciones.

Las Partes declaran expresamente que ambas serdn titulares y duefias exclusivas de todos
los derechos, incluyendo sin limitacion, los derechos de propiedad intelectual, propiedad
industrial y cualquier otro derecho (los “Derechos”) sobre todas las obras, creaciones,
invenciones, ideas, conocimientos, know — how, productos, objetos, elementos, tecnologia
o informacion desarrollada, creada, realizada o concebida en virtud del cumplimiento de

este Acuerdo (las “Creaciones”).

Asimismo otorga al prestador de servicios, un poder amplio, para que lo

represente en la inscripcion de todos los derechos de propiedad intelectual y derecho de
propiedad industrial en los organismos correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, cada
una de las Partes otorga una autorizacion a la otra parte por este acto, para utilizar la
propiedad intelectual e industrial de la contraparte, sdlo en caso que ello fuere necesario

para la ejecucion del contrato.
2. Confidencialidad en la propiedad intelectual.

Las Partes se obligan a mantener absoluta confidencialidad sobre las Creaciones,

incluyendo la documentacion preparatoria, su descripcion técnica, manuales de uso,
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borradores, bosquejos, planos, correspondencia de cualquier tipo que haya sido

intercambiada en razon del Acuerdo.

Comentarios.

a) Esta cldusula estd disefiada para contratos de colaboracion tecnoldgica, para proteger
en forma amplia los derechos de propiedad intelectual e industrial, pero no solo en lo que
se refiere al producto final sino también a todos a sus antecedentes, de tal manera que las
partes adquieran ademas el know how, lo que impedird a las partes comercializarlo a
terceros sin el debido consentimiento de la otra parte (contratos con Proveedores vy

Productores).

b) Como respaldo de lo anterior, impone a las partes una obligacion adicional de
mantener la confidencialidad sobre el objeto del contrato, de manera que, ante una
infraccion, se pueden hacer aplicables acciones judiciales propias de la ley de competencia

desleal y de indemnizacion de perjuicios por la responsabilidad civil contractual.

c¢) Cuando se habla de prestador de servicios se hace extensivo a fabricantes o
productores de una determinada tecnologia en los cuales excede el marco para el que fue
contratado, es decir, no sélo cumple con lo encargado si no que entrega una solucién que
puede estar amparado por algun tipo de proteccidn formal o contractual, de modo que se
asegure la correcta aplicacion de lo encargado y creado sin dafiar el prestigio del

fabricante.
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PROPUESTA DE ACUERDO DE COLABORACION TECNOLOGICA

En SANTIAGO DE CHILE, a , entre , Rol Unico Tributario N°
, debidamente representada segun se acreditara por (en
adelante “ "), ambos domiciliados para estos efectos en ,

por una parte, y por la otra la Universidad Adolfo Ibafiez”, Rol Unico Tributario N°
, debidamente representada segln se acreditard por (en

adelante “ "), ambos domiciliados para estos efectos en en

adelante (en adelante la “Universidad”), suscriben el siguiente acuerdo de colaboracion
tecnoldgica (en adelante el “Acuerdo”).

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Universidad Adolfo Ibafiez es una comunidad académica, sin fines de lucro, que tiene
como Misidn, entre otras, promover y realizar investigacion, creacion, preservacion y
trasmision del saber el y el cultivo de las ciencias, las artes y las letras. Asi como también

tiene por objetivo, contribuir al desarrollo cultural y material del pais.!®

SEGUNDO. OBJETIVOS.

Mediante este convenio de colaboracion, y la Universidad, acuerdan evaluar, por
intermedio de un protocolo de pruebas a desarrollar, la tecnologia consistente en
(en adelante la “Tecnologia”).

La Tecnologia es objeto de solicitud de patente de invencién ante el Instituto Nacional de

Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”), bajo el numero denominada

17 No necesariamente debe ser la Universidad, esto es meramente referencial.

18 |0 mismo dicho en comentario anterior. Unicamente tiene como objetivo graficar la forma en que
describen los antecedentes de las instituciones comparecientes.
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”, (en adelante indistintamente la “Solicitud de Patente” o “la

Solicitud”) cuya memoria descriptiva y pliego de reivindicaciones, se acompafan en el Anexo de

este Acuerdo, formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales. *°

En términos mas especificos, el Acuerdo tiene por objeto la ejecucién de la Tecnologia de
acuerdo a las partidas consideradas en la tabla adjunta, las que en ningln caso seran
limitativas, sino Unicamente enunciativas, sin perjuicio de realizar cualquier otra labor

conducente a la realizacidén del Acuerdo.

1 |INGENIERIA BASICA

2 |INGENIERIA DE DETALLES

19 Esta clausula se puede redactar en forma alternativa dependiendo, si la Tecnologia ha sido creada con
ocasion del Acuerdo:

Asimismo, es objetivo de este Acuerdo que la Tecnologia creada o desarrollada pueda derivar en
protecciones bajo la propiedad industrial y/o intelectual, en que las partes se comprometen a compartir tales
derechos, en pro de la correcta ejecucion o licenciamiento de la nueva creacion.
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TERCERO. APORTES.

(i) aportara:

(ii) La Universidad Adolfo Ibdiez aportara:

CUARTO. USOS DE LA TECNOLOGIA.

Las proyecciones de aplicacidon industrial de la Tecnologia, estan supeditadas a los
resultados de la evaluacién técnica y consideraciones econdmicas que realizaran las
partes, asi como también a las eventuales negociaciones que pudieran hacer las partes

con terceros inversores.

Si los resultados son favorables, se establece que los derechos de patente y
comercializacién de la tecnologia amparada bajo la Solicitud de Patente, asi como de

futuras solicitudes de patentes, asi como la proteccion bajo cualquier forma de la
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propiedad intelectual e incluso de caracter contractual, que pueda emanar de la puesta en

practica del presente acuerdo se distribuird en un % para

y un ____ % para la Universidad, porcentajes que se recibiran en igual proporcion
producto de venta, arriendo, acuerdo de royalties y en general por cualquier medio que
genere ingresos econémicos, englobando producto y servicio, asociado a la tecnologia
objeto de este acuerdo e incluyendo aplicaciones futuras y nuevos desarrollos que

emanen de la tecnologia objeto de este convenio.
Asimismo, si los resultados son favorables, se establece que para la Universidad habra
libertad y gratuidad en el uso de esta tecnologia desarrollada en conjunto con

, y estaran exentos de pagos de royalties en forma indefinida.

En caso que decida licitar o encargar a terceros la implementaciéon de la

Tecnologia objeto del presente Acuerdo, éste se compromete a informar a la Universidad,
debiendo de mutuo acuerdo establecer los términos en que sera encargada dicha
implementacién. Lo anterior, con la finalidad de asegurar una correcta aplicacién de la
tecnologia o creaciéon, evitando de esta manera que una incorrecta implementacién
perjudique o dafie el good will o reputacion de la tecnologia o creacién vy

consecuentemente el nombre de la Universidad.

De la misma forma, la Universidad se compromete a hacer todos los esfuerzos frente a
terceros para asegurar el éxito de la aplicacién de la materia encargada. Para tales efectos
la Universidad recibird, cuando este encargo ocurra, un 5% del valor al que se adjudique la

licitacidon o contrato de prestacidn de servicios asociados a la tecnologia o creacién.

QUINTO. CONFIDENCIALIDAD

Toda informacién que se genere como consecuencia de este convenio, tendrd el caracter

de estrictamente confidencial y no podra ser divulgada a terceros. Se incluyen en esta
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clausula equipos, dibujos, manuales, informes, proposiciones, informacién confidencial,

conocimiento técnico y de negocios desarrollados por las Partes, usadas en discusiones
y/o demostraciones de la tecnologia desarrollada y los productos, como asimismo la

informacién facilitada por las Partes para el desarrollo de esta investigacion.

Se dejard constancia escrita de toda la informacidn que se traspase entre las partes
involucradas. La documentacion que se traspase deberd especificar “Confidencial” en

todas sus paginas.

Se exceptua de esta obligacién lo siguiente:

a) Informacion que, al momento de su divulgacion, sea o pase a ser de dominio
publico, por otra razéon que no sea por el incumplimiento de este convenio de
alguna de las partes.

b) Informacién que ya se encuentre en posesion de alguna de las partes, al momento
de la suscripciéon del presente convenio.

c) Informacion que sea obtenida, por alguna de las partes, a través de un tercero y

que esté legitimamente en posesion de dicha informacién.

SEXTO. PLAZO.

Se estima que una evaluacién y desarrollo de la Tecnologia sefialada precedentemente requeriria
de a los menos un periodo de meses totales, incluyendo las pruebas pertinentes, con

emisién de informes.

La evaluacion y desarrollo de la tecnologia conllevara informes asociados que den cuenta de los
detalles técnicos y de ingenieria necesarios para una adecuada presentacién de la Tecnologia a
terceros y que permita a partir de dichos detalles construir un prototipo a escala industrial. Las

especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el Anexo 1 del presente Acuerdo.

En caso que se efectle el prototipo a escala industrial las partes estipulan que la construccién del

prototipo tomara como maximo meses y comenzara a mas tardar no mas de dias
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después de finalizado la evaluacion y desarrollo de la tecnologia y se cuente con los detalles

técnicos e ingenieria de detalle.

Sin embargo, si las partes deciden patentar alguna invencidn, ellas continuaran vinculadas
para ese solo efecto y por los mecanismos definidos en el presente convenio, sin que se

modifique la fecha de término del mismo.
SEPTIMO. PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS DERECHOS.
7.1. Declaracion.

Las Partes declaran expresamente que ambas seran titulares y duefias exclusivas de todos
los derechos, incluyendo sin limitacion, los derechos de propiedad intelectual, propiedad
industrial y cualquier otro derecho (los “Derechos”) sobre todas las obras, creaciones,
invenciones, ideas, conocimientos, know — how, productos, objetos, elementos,
tecnologia o informacién desarrollada, creada, realizada o concebida en virtud del

cumplimiento de este Acuerdo (las “Creaciones”).

Asimismo otorga a la Universidad, un poder amplio, para que lo

represente en la inscripcion de todos los derechos de propiedad intelectual y derecho de
propiedad industrial en los organismos correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, cada
una de las Partes otorga una autorizacion a la otra parte por este acto, para utilizar la
propiedad intelectual e industrial de la contraparte, sélo en caso que ello fuere necesario

para la ejecucién del contrato.
7.2. Confidencialidad en la propiedad intelectual.

Las Partes se obligan a mantener absoluta confidencialidad sobre las Creaciones,
incluyendo la documentacion preparatoria, su descripcién técnica, manuales de uso,
borradores, bosquejos, planos, correspondencia de cualquier tipo que haya sido

intercambiada en razon del Acuerdo.
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OCTAVO. TERMINO DE DEL ACUERDO.

En caso que una de las partes decida poner término al Acuerdo antes o durante el
desarrollo o implementacién de la Tecnologia, la parte saliente se compromete a pagar a

la otra una suma equivalente a USS ( ddlares americanos) a modo

de indemnizacidn por el trabajo y tiempo aportado durante el desarrollo del objeto del
presente Acuerdo.

En caso de término del acuerdo por cualquiera razén las partes se comprometen a
mantener las mismas condiciones de entendimiento ain por un plazo de afos a
partir de la fecha término. Asi si cualquiera de las partes consigue medios de
financiamiento en que inversionistas puedan garantizarse como aval, directa o
indirectamente para el desarrollo de los fines de este Acuerdo, se entendera que éste
ultimo entra nuevamente en vigencia en los mismos términos sefalados
precedentemente. Lo anterior, con la finalidad de que ninguna de las partes haga uso de
la informacion recibida de la otra parte y lleve a cabo la ejecucién de la Tecnologia fuera

del marco de este acuerdo.

NOVENO. DEBER DE DEFENSA MUTUA.

Solo y limitado a los actos ejecutados en cumplimiento de este Acuerdo, cada Parte acuerda
asumir el riesgo y defender, liberar, indemnizar y mantener a salvo a la otra de cualquier
juicio, sentencia condenatoria, multa, pérdida, dafio, responsabilidad, costo y cargo
(incluyendo los gastos y honorarios legales razonables) derivados de cualquier lesion
(incluyendo muerte) a cualquier persona o dafio a la propiedad derivado o relacionado con
un incumplimiento de sus obligaciones bajo este instrumento, incluidos los reclamos y
demandas de proveedores y trabajadores, organismos de seguridad social, transportistas,

etc. Lo anterior no podrd ser interpretado bajo ninguna circunstancia para hacer
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indemnizable cualquier dafo, responsabilidad, costo o gasto ocasionado exclusivamente por

la negligencia de la parte que lo cometid.

DECIMO. FUERZA MAYOR.

En el evento que algun imprevisto imposible de resistir obligue a las Partes
inevitablemente, a interrumpir lo acordado en el presente Acuerdo, dard aviso de
inmediato a la otra debiendo acompafiar a dicho aviso un plan de contingencias para

recuperar el tiempo perdido cuando la fuerza mayor cese.

DECIMO PRIMERO. ALCANCES

Queda expresamente establecido entre las Partes que los términos y condiciones de este acuerdo
de colaboracion no pueden ser aplicados a ningun servicio adicional mas alla de los servicios

definidos.

DECIMO SEGUNDO. RELACION CONTRACTUAL.

Las Partes acuerdan y dejan constancia que aquellas personas que designen al desempefio
de labores relativas a su labor, prestaran sus servicios sin vinculo de subordinaciéon o
dependencia para con las Partes, sin sujecidn a horario o jornada de trabajo. De esta
manera, serd de responsabilidad exclusiva de las Partes el pago de todas las
remuneraciones, imposiciones previsionales, asignaciones, gratificaciones, leyes sociales,
accidentes del trabajo, impuestos y demds prestaciones directas o indirectas que puedan
originarse respecto de sus empleados, dependientes o terceros con ocasién de los

Servicios.
DECIMO TERCERO. ACUERDO TOTAL.

Las partes declaran que el presente Acuerdo, asi como, algun otro documento que se

genere durante su vigencia, contiene el acuerdo total entre Las Partes en relacién con su

101



Ministerio de
Economia,

Fomento y

_ CORFO

objeto, por lo que, anula cualquier ofrecimiento, promesa, convenio o acuerdo anterior o

contemporaneo entre las mismas, ya sea escrito o verbal.

DECIMO CUARTO. COORDINACION.

El coordinador del proyecto por parte de esa

Por parte de la Universidad, sera

DECIMO QUINTO. ARBITRAIE.

Toda cuestion, duda, conflicto, diferencia o litigio que se suscite con ocasién de la
celebracion del presente Acuerdo, en relacién a su validez, nulidad, rescisidn, resolucion,
terminacion, interpretacién, cumplimiento o cualquiera otra materia relacionada directa o
indirectamente con el presente acuerdo, serd resuelta en Unica instancia por un arbitro
arbitrador designado de comun acuerdo por las partes, no procediendo en contra del fallo
que dicte recurso legal alguno, con excepcion del de casacidon en la forma por las causales

de incompetencia y ultrapetita ante la llustrisima Corte de Apelaciones de Santiago.

Si las partes no se pusieren de acuerdo en la persona del arbitro dentro del plazo de
treinta dias, contado desde que una de ellas haya comunicado por escrito a la otra su
intencién de solucionar una cuestion, duda, conflicto, diferencia o litigio que se suscite
con ocasion de la celebracion del presente acuerdo a través del procedimiento y reglas
sefaladas en esta cldusula, las partes confieren poder especial irrevocable a la Cdmara de
Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe a
un arbitro arbitrador de entre los abogados integrantes del cuerpo arbitral del Centro de
Arbitraje y Mediacién de Santiago. En este caso, el arbitraje se realizara conforme al

Reglamento Procesal de Arbitraje vigente del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

El arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su

competencia y/o jurisdiccion.
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DECIMO SEXTO. DOMICILIO.

Para todos los efectos legales y contractuales las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Santiago en las direcciones indicadas en la comparecencia y suscriben el presente
instrumento en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando cada uno en poder de las

partes.
DECIMO SEPTIMO. VARIOS.

17.1. Divisibilidad. En caso que cualquier término, disposicién, acuerdo o restricciéon de
este Acuerdo sea declarado invdlido o nulo o si su cumplimiento no pudiera exigirse
conforme a derecho, dicha disposicion debera interpretarse, si ello fuera posible, de
manera que dicha seccion produzca los efectos legales buscados por las partes y sin
afectar la validez o exigibilidad de las demds disposiciones de este pacto, las que
permaneceran en pleno vigor y vigencia. Las partes se obligan a negociar y convenir de
buena fe y diligentemente nuevas disposiciones validas y exigibles que reflejen lo mas

fielmente posible el contenido de las disposiciones nulas.

17.2. Supervivencia. La cldusula sobre confidencialidad mantendra su vigencia aun

después de terminado el contrato.

17.3. No Renuncia. No sera efectiva la renuncia a alguna condicién o cldusula de este
contrato a menos que se haya realizado por escrito, y firmada por la parte implicada
directamente en dicha renuncia. La concesién de una renuncia para un caso concreto, no
implica la renuncia continua para casos similares posteriores. Ningln incumplimiento en el
ejercicio, ni ningun retraso en el ejercicio, efectuado por cualquiera de las partes de
cualquier derecho, recurso legal, autoridad o privilegio aqui incluido podrd constituir

renuncia a tal ejercicio.
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DECIMO OCTAVO. PERSONERIAS.

La personeria de , para representar a la Universidad Adolfo Ibafez,
consta en escritura publica de fecha , otorgada en la Notaria de Santiago de
La personeria de , para representar a , consta en escritura
publica de fecha , otorgada en la Notaria de Santiago de

DECIMO NOVENO. EJEMPLARES.

El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando

cada uno en poder de las partes.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ

R.p. R.p.

104



Ministerio de
Ecanomia,
Fomento y
Turismo

Gobierno de Chile

CORFO

11. Anexo n°2: Costos de Patentamiento:

11.1.

Presentacién de

Chile - Peru
CHILE

Presentacion de solicitud y

PERU

$300.000 pesos

. 1UTM
solicitud examen de fondo aprox.
30.000 pesos
Publicacién $20.000 pesos aprox. Reivindicacion de Prioridad > P
aprox.
Costo por reivindicacion
ici 4 5.200 pesos
Peritaje $473.000 adicional (mas de 10) S p
aprox.
Concesion (Primer
q io) 3UTM
ecenio
51.300 pesos
Certificado de registro 2 P
Concesion (Segundo aprox.
4UTM

decenio)

Tabla 18. Costos de patentamiento por pais Chile-Peru. Fuente: Informe anexo Garcia Magliona & CIA. Abogados

11.2. Argentina - Brasil
ARGENTINA

Presentacion de solicitud
(hasta 10 reivindicaciones)

$103.000 pesos aprox.

BRASIL

Presentacion de solicitud

$35.000 pesos aprox. (via online)
/ $53.000 pesos aprox. (via
presencial)

Contestacién examen de
forma

$5.000 pesos aprox.

Solicitud de examen de
invencion

$119.000 pesos aprox.

Recurso administrativo

$15.000 pesos aprox.

Cumplimiento de
observaciones

$20.000 pesos aprox. (via online)
/$28.000 pesos aprox. (via
presencial)

Examen de fondo

$86.000 pesos aprox.

Costo por reivindicacion

$ 20.000 pesos aprox.
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Observacion por parte de

terceros

$23.000 pesos aprox.

adicional (mas de 10)

Costo por reivindicacion
adicional (mas de 10)

$ 5.000 pesos aprox.

Examen de fondo (sobre 10
reivindicaciones)

$ 5.000 pesos aprox., por cada
reivindicacion.

Examen de fondo (sobre 10

reivindicaciones)

$5.000 pesos aprox., por
cada reivindicacién.

Pago de anualidades de
patentes plazo ordinario

$60.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de
patentes (1-3° afio) por afio

$35.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de
patentes plazo extraordinario

$119.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de
patentes (4-6° afio) por afio

$85.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de
patentes (3-6° afio) por afio
en plazo ordinario

$160.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de
patentes (7° afio) por afio

$180.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de
patentes (7-10° afio) por afio
en plazo ordinario

$245.000 pesos aprox.

Pago de anualidades de
patentes (11-15° afio) por
afio en plazo ordinario

$330.000 pesos aprox.

Tabla 19. Costos de patentamiento por pais Argentina-Brasil. Fuente: Informe anexo Garcia Magliona & CIA. Abogados

11.3.

Presentacion
de solicitud

Colombia-EE.UU.

COLOMBIA

$15.000 pesos aprox. (online)/

$19.000 pesos aprox. (presencial)

Costo por
reivindicacion
adicional (a
partir de la 11
reivindicacion)

$8.000 pesos aprox. (online)/

$10.000 pesos aprox. (presencial)

EE. UU.

Presentacion
de solicitud

USD 280.00 (online)/ USD 680.00

(presencial).

106



CORFO

Examen de $245.000 pesos aprox. (online)/ i
o Busqueda de
patentibilidad $290.000 pesos aprox. tent USD 600.00
atentes
de patente (presencial). P
Presentacion $82.000 pesos aprox. (online)/ Examen de
L . uUSD 720.00
de oposicion $98.000 pesos aprox. (presencial). patente
Tasa anual
ara
P o $52.000 pesos aprox. (online)/
mantenimiento .
$62.000 pesos aprox. (presencial).
de patente (1°-
4° afio)
Tasa final USD 960.00
Tasa anual
ara
P o $80.000 pesos aprox. (online)/
mantenimiento .
. $96.000 pesos aprox. (presencial).
de patente (5°-
8° afio)
Tasa anual
para $120.000 pesos aprox. (online)/
mantenimiento $145.000 pesos aprox.
de patente (9°- (presencial). Tasa de
12° afio) .,
mantencién de
USD 1.600
patente a 3.5
Tasa anual -
. afios
para $186.000 pesos aprox. (online)/
mantenimiento $223.000 pesos aprox.
de patente (presencial).
(13°- 16° afio)
Tasa de
mantencion de
USD 3.600
Tasa anual patente a 7.5
para $245.000 pesos aprox. (online)/ afios
mantenimiento $298.000 pesos aprox.
de patente (presencial). Tasa de
°-20° af mantencién de
(17°- 20" afio) USD 7.400

patente a 11.5
afios

Tabla 20. Costos de patentamiento por pais Colombia-EEUU. Fuente: Informe anexo Garcia Magliona & CIA. Abogados
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