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Bogotd, Barranquilla y Medellin. Los talleres congregaron a partici-
pantes del sector empresarial, cientifico y gubernamental de la capital
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teresados tengan la oportunidad de beneficiarse con esta experien-
cia; y busca, ademas, orientar la labor de los gestores de PI en univer-
sidades y empresas, quienes se enfrentan a diario con problematicas
comunes en la gestion de activos intelectuales. También, de manera
didactica y practica, ofrece herramientas para una adecuada gestién
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Este proyecto agrup6, por primera vez en el pais, a algunas de las

principales entidades regionales que promueven el fortalecimiento
de capacidades en PI y que evidencian un importante adelanto en
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en PI con las instituciones nacionales e internacionales padrinas de los pro-
fesionales de apoyo. En esta interaccién se han podido recoger las experien-
cias en gestién de PI de las instituciones colombianas, a manera de casos
practicos y concretos con una lectura de referencia internacional.

ACERCA DE LAS ENTIDADES ALIADAS PARA ESTA GUia

La Corporacién RUTA N es una entidad que articula el sistema de innova-
ciéon de Medellin promoviendo el desarrollo de negocios innovadores para
incrementar la competitividad de la ciudad y la regiéon. Desde el afio 2011
viene liderando proyectos tendientes a identificar las potencialidades y las
oportunidades de trabajo que en materia de gestién de activos de PI tiene
la ciudad; asi como sensibilizar a los actores del SCTi sobre la necesidad de
comprender la importancia de los activos de PI desde su aproximacién eco-
némica y su gestion practica.

Por su parte, la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia, lider del
proyecto Propiedad Intelectual Colombia cofinanciado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral de Inversio-
nes (FOMIN) y en alianza con siete Cdmaras de Comercio del pais, la Super-
intendencia de Industria y Comercio y la Direccién Nacional de Derechos
de Autor, han trabajado de manera articulada para facilitar el acercamiento
y la simplificacién del sistema de tramites de marcas y patentes a la comu-
nidad en general, para fortalecer las capacidades de conocimiento de PI en
profesionales de distintas disciplinas del conocimiento y fomentar la cul-
1 Lo anterior mediante los proyectos: Diagnéstico de intervencién de potencialidades y oportuni-
dades de trabajo en la gestion de activos de PI 2011, Clinica de PI 2012 y Programa de Fortaleci-
miento de Capacidades en Propiedad Intelectual en alianza con Colciencias y Tecnnova UEE, y los

programas Formacion de Formadores de PI e Impacto de las Politicas Universitarias en PI.
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tura de PI en el tejido empresarial, profesional y académico. Un eje
fundamental del programa Propiedad Intelectual Colombia ha sido
el fortalecimiento del sector empresarial colombiano al acompafiar
430 mipymes en el proceso de implementacion de la gestién integral
de la PI como parte de su estrategia empresarial, experiencia que no
tiene antecedentes en Ameérica Latina.

Asi mismo, la Corporacién Tecnnova UEE, dando cumplimiento a su
misién de fortalecer y dinamizar la relacién Universidad Empresa Es-
tado, viene liderando el disefio e implementacién de Modelos de Ges-
tién de Propiedad Intelectual en diferentes empresas y universidades
del pais, acompafiados de multiples lineas de trabajo de P1 en el contex-
to de la Innovacién y Transferencia de Tecnologia. Dichas iniciativas
apuntan al fortalecimiento de la cultura de PI en Colombia mediante
proyectos especiales con actores regionales, nacionales e internacio-
nales que habiliten la comprensién de la gestién del patrimonio inte-
lectual como un instrumento generador de valor organizacional/ins-
titucional. Es asi como a partir de la conformacién de esta red natural
en torno a la gestién de la PI en la relacién Universidad Empresa, se
presenta la primera Guia estratégica de la Propiedad Intelectual, como
una manifestacién del compromiso para continuar aportando al for-
talecimiento de capacidades de gestién del patrimonio intelectual en
nuestras universidades y empresas nacionales.

JUAN CAMILO QUINTERO LINA VELEZ DE NICHOLLS
Director Ejecutivo Presidenta Ejecutiva
Ruta N Camara de Comercio de

Medellin para Antioquia
ALEJANDRO FRANCO RESTREPO

Director Ejecutivo
Tecnnova UEE
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Guia de lectura

El texto que se presenta aborda el proceso de Gestién estratégica de
Propiedad Intelectual, en el relacionamiento Universidad Empresa,
mediante tres médulos fundamentales a partir de una conceptuali-
zacién. En esta parte introductoria se busca que el lector reconozca
la importancia que tiene la Propiedad Intelectual (PI) para paises en
emergencia que desean insertarse en mercados globales de tecnolo-
gias, y como las capacidades de gestion en PI estan intimamente li-
gadas con los procesos de gestién del conocimiento y se constituyen
en una efectiva herramienta de apoyo a las instituciones/organiza-
ciones, sean éstas universidades o empresas.

En el Médulo 1, “Pilares para la Gestion de la Propiedad Intelectual”,
el equipo recoge los aspectos esenciales que debe soportar cualquier
proceso de gestién de PI al interior de las universidades o empresas.
Son entonces las bases sobre las que se articula el proceso y que de-
terminan las directrices, formas y recursos con los cuales se gestio-
naran los derechos de PI. Estos elementos pretenden garantizar la
coherencia de los procedimientos de gestion de PI con el norte traza-
do para la institucién/organizacion, y su reconocimiento facilita los
procesos de interaccién Universidad Empresa.

En este médulo se incluye el capitulo “Politicas para la Gestion es-
tratégica de Propiedad Intelectual” para abordar las directrices con
que cuenta cada organizacién orientando su quehacer en materia de
PI. También se hace referencia a la estructura de PI, entendida como
aquella integraci6n de elementos que procura que las acciones que se
ejerciten en materia de PI funcionen efectivamente, estén alineadas
con la politica de PI y articuladas en toda la institucién. Y por dltimo,
se alude a las redes de PI como aquellas relaciones no jerarquicas que
permitiran la interaccién de instituciones en materia de PI con el ob-
jeto de formalizar proyectos conjuntos y trabajar de manera colectiva.

El Médulo 2, “Competencias medulares para la Gestién estratégica

de Propiedad Intelectual”, reconoce las capacidades que se sugieren
estén instaladas en las universidades y empresas, con el fin de garan-
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tizar una adecuada administracién de derechos de PI. Son aquellas habilida-
des que, insertas en el ADN organizacional, son transversales al proceso de
gestion y facilitan la innovacién y la transferencia de tecnologias.

Para el desarrollo de este médulo se incluye el capitulo “Titularidad de Pro-
piedad Intelectual”, por considerar que es la capacidad para determinar, en
todos los casos, en cabeza de quién estaran los derechos, originales o deri-
vados, sobre las creaciones intelectuales. Este capitulo aborda aquellas tipi-
cas situaciones a las que se enfrenta un gestor de PI de la universidad o de la
empresa al momento de definir quién es el propietario de los derechos de P1.

En el médulo también se alude a la “Inteligencia competitiva”, con el ani-
mo de tener en cuenta aquellos aspectos basicos que deben considerarse al
momento de acceder a fuentes de informacién con el objeto de analizar las
condiciones de una tecnologia en el mercado. Se abordan los tipos de inte-
ligencia competitiva y las formas recomendadas para realizar busquedas de
informacion e interpretar sus resultados.

Los dos ultimos capitulos de este segundo médulo tratan sobre “Nego-
ciacién de Propiedad Intelectual en la relacién Universidad Empresa” y el
“Manejo de informacién confidencial”. El primero para sensibilizar sobre
la capacidad que deben tener los gestores de PI al momento de comercia-
lizar una tecnologia. Para ello, se ilustra el contenido con casos tipicos de
negociacioén y se presentan aspectos basicos a tener en cuenta al momento
de discutir derechos de PI. Por su parte, el segundo desarrolla aquellas con-
diciones necesarias para asegurar un adecuado manejo de la informacién
confidencial, incluyendo elementos basicos de conceptualizacién que per-
mitirdn identificar, clasificar y gestionar la informacién sensible.

Por ultimo, el Médulo 3, “Procesos estratégicos de Gestién de Propiedad
Intelectual”, se refiere a aquellas etapas que se surten desde que surge una
determinada creacién intelectual, pasando por los tramites necesarios para
establecer su estrategia de proteccién hasta definir los criterios de su explo-
tacién y eventual defensa frente a infracciones de terceros.

Se trata entonces del detalle de cada una de las fases de un proceso integral
de manejo de la PI contemplando uno a uno los peldafios, con el objeto
de entregar elementos que permitan concebir la PI no sélo como el sim-
ple trdmite de proteccién de un derecho sino como una cadena de valor
que incorpora los diferentes aspectos que deben atenderse al momento de
enfrentarnos a la existencia de una creacién intelectual. Este proceso in-
cluye la descripcion de las fases de alistamiento, creacién, identificacién,
proteccion, valoracién, comercializacion y defensa de la PI1.
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El detalle de la estructura de esta Guia puede apreciarse en la siguiente figura:

Figura A. Gestion estratégica de PI*

Gestion Integral de Propiedad Intelectual

. Competencias Proceso de
Pilares 9
medulares gestion de PI
Politicas de P1 Titularidad de P1 Creacién de PI

Acceso a fuentes . .
Estructura de p1 . ., Identificacién de P1
de informacion

Redes de p1 Negociacién de P1 Proteccién de pP1

Manejo de informacién

. Valoracién de p1
confidencial

Explotacién de pP1

Defensa de P1

* Todas las figuras y cuadros que aparezcan dentro de esta Guiay

que no tengan fuente fueron elaborados por los autores.

Para efecto de evitar la repeticién de tematicas dentro de los capitulos, la Guia
contempla remisiones especificas dentro de los mismos; asi, por ejemplo, si la inte-
ligencia competitiva es un elemento clave para el alistamiento o la proteccién de I,
éstos capitulos no volveran sobre su desarrollo sino que direccionaran al lector a la
parte del texto donde se explican plenamente los conceptos asociados a la tematica
en cuestion.

La creacion colectiva con la que fueron construidos los contenidos pretende dar res-
puesta a las necesidades de las universidades y empresas del pais a partir de conte-
nidos reales y de experiencias comunes en el contexto colombiano. Para ello, el desa-
rrollo del documento se ha visto enriquecido con el aporte de los siguientes perfiles:
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> Expertos nacionales e internacionales en PI: la mayoria de ellos
son conferencistas que participaron en El Plan y que han sido
convocados para participar en este proyecto por su amplia y re-
conocida trayectoria en materia de gestién de PI en proyectos
Universidad Empresa. Los expertos que participan desde paises
como Brasil, Espania, Israel y Chile han fungido como asesores y
validadores de contenido de cada una de las teméticas abordadas.

» Asesores académicos y pedagdgicos nacionales: en este ejercicio
han ofrecido directrices para que el texto tenga un hilo conduc-
tor, sea didactico y practico. El grupo de asesores ha aportado no
sélo desde el saber juridico sino desde el conocimiento técnico
en materia de gestién de la innovacién y de la transferencia de
tecnologia, fortaleciendo el contenido del texto e incluyendo he-
rramientas que hagan su lectura mas amena y sistematica.

v

Profesionales de apoyo: gestores de PI de universidades y otras
instituciones que cuentan con conocimiento de PI y que ademas
tienen cercania directa con los procesos de gestion de PI. Este gru-
po de personas realiz6 la elaboracién de los contenidos técnicos,
la formulacién de los casos y el desarrollo de las tematicas, con-
tando con la validacién y el acompafiamiento permanente de los
expertos.

El material abordado en este documento se presenta bajo las siguientes me-
todologias:

Contexto y ubicacién conceptual: cada capitulo presenta al inicio una intro-
duccién a manera de contexto que ademas incluye aquellos aspectos clave
o basicos que deberan tenerse en cuenta para iniciar la lectura del capitulo.
Asi mismo, desde cada capitulo se indica el objetivo de la temética que se
abordara, lo que permite dar claridad al lector sobre los contenidos.

Caso con variables de analisis: una vez presentado el contexto de cada ca-
pitulo se formula un caso problema que alude a la temdtica especifica. Es-
tos casos han sido construidos por los profesionales que, en su quehacer,
enfrentan procesos de gestion de PI tanto en universidades como en em-
presas. Si bien los casos abordan tematicas cotidianas estos no contienen
datos reales y tampoco responden a posiciones institucionales. Cada caso
propone variantes con el objeto de introducir los subtemas dentro de cada
tematica.
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Metodologia pregunta-respuesta: con cada variante del caso se for-
mulard una pregunta cuya respuesta, ademas de dar solucién al caso
problema, entregaré los elementos conceptuales y normativos para
atender a cada una de las situaciones. En aquellos casos en que la
respuesta dependa de diversos factores se incluyen elementos de re-
flexién que podrén ser tenidos en cuenta por el lector.

Finalmente, cabe precisar que el término Propiedad Intelectual en
esta Guia es utilizado para hacer referencia al régimen juridico que
regula las creaciones intelectuales y comprende los Derechos de
Autor, la Propiedad Industrial y el Derecho de obtentor y los cono-
cimientos tradicionales. Por su parte, el texto utiliza la expresién
Gestion estratégica de Propiedad Intelectual y lo hace con el fin de
resaltar el proceso de optimizacion de los derechos sobre creaciones
intelectuales, desde el alistamiento para la creacién hasta la defensa
de los derechos de PI sobre la misma.

Esta Guia pretende convertirse en un documento de uso cotidia-
no que ofrece herramientas para la gestién de la PI en la relacién
Universidad Empresa a partir de las metodologias mencionadas. Es
el resultado de las experiencias y de los conocimientos adquiridos
hasta ahora en el proceso de fortalecimiento de capacidades de la
Corporacién Tecnnova en materia de PI'y con certeza puede ser enri-
quecida con las experiencias de cada lector desde su quehacer diario.
Intenta ser una invitacién hacia la consolidacién de una red natural
de PI en la que, superando las individualidades, gane el colectivo, la
regién y, por supuesto, el pais.
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Conceptualizacion

Gestidn estratégica de Propiedad Intelectual
para la insercién en redes de la economia del conocimiento

AUTORES
Catalina Atehortia Garcia®
Edgar René Yepes Callejas®

INTRODUCCION

Las empresas y las universidades son agentes que estdn inmersos en
las dindmicas de generacién y uso del conocimiento como vehicu-
lo de transformacién en los ambitos econémico y social. Hoy estas
transformaciones suceden a un ritmo tal que las empresas recono-
cen que para su competitividad es clave poder dirigir su conocimien-

2 Abogada de la Universidad de Medellin especialista en Propiedad Industrial, Derechos
de Autor y Nuevas Tecnologias de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho
Constitucional de la Universidad de Antioquia. Ha participado en entrenamientos in-
tensivos en Propiedad Intelectual en la Universidad de Alicante, Espafia, en la Univer-
sidad Federal de Santa Catarina, Brasil y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Se desempefié como Directora de la Corporacién Tecnnova UEE y actualmente cursa la
Maestria Regional en Propiedad Intelectual auspiciada por la Organizacién Mundial en
Propiedad Intelectual (OMPI). Cuenta con amplia experiencia en gerencia, asesoria y
consultoria en Gestién de Propiedad Intelectual. Ha participado en el disefio y formula-
cién de politicas publicas en Ciencia y Tecnologia y ha liderado proyectos estratégicos de
proteccién y valorizacién del patrimonio intelectual en importantes empresas y univer-
sidades nacionales.

Investigador y consultor en politicas y gestion de investigacion, desarrollo tecnolégico e
innovacién. Experiencia en acompafiamiento a empresas en esquemas integrales de ges-
tién de productividad e innovacién, asi como disefio de estructuras, procesos y portafo-
lios de proyectos de I+D e innovacién tecnoldgica y organizacional. Ingeniero Electrénico
de la Universidad Pontificia Bolivariana, Magister en Gestion Tecnolégica. Postulado a
doctorado en Gestién de Tecnologia e Investigacién. Trabaja para la Fundacién Centro
de Estudios en Economia Sistémica (ECSIM) y actualmente coopera como consultor en la

Corporaciéon Tecnnova UEE.
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to y crear condiciones para generar valor con él. Del mismo modo, la proyeccién de
la universidad hacia la sociedad pone de relieve que en la medida que su producciéon
de conocimiento se integre con procesos de colaboracién, la universidad cuenta
con una via adicional para incidir en la transformacién de su entorno.

Todo esto implica que tanto en las universidades como en las empresas se deban
definir elementos de gestién estratégica de su conocimiento, que por un lado esta-
blezcan una estrategia o direccionamiento (qué aprendizajes se deben alcanzar y la
forma en la que obtendran dichos aprendizajes), y una estructura organizacional
y de procesos que garantice la capacidad de realizar las acciones necesarias para
que el conocimiento sea generado, retenido, asimilado y utilizado correctamente.
En el marco de este trabajo, los mencionados elementos de gestion estratégica del
conocimiento comprenden:

Cuadro A. Elementos de la gestion estratégica del conocimiento
en universidades y empresas

En la universidad y otras
En la empresa organizaciones productoras
de conocimiento

Considerar una estrategia de innovacién que
defina sus apuestas para buscar una nueva
posicién competitiva, y un proceso de ges-
tion de innovacién, que entre otras cosas,

Los elementos de gestién estratégica de co-
nocimiento se reflejan en la definicién de li-
neas y portafolios de proyectos de I+D y en
procesos o sistemas de gestién que abarcan

ayude a encauzar iniciativas desde la idea | tanto las fases de I+D como la transferencia
hasta la concrecién de innovaciones de sus resultados

Tras los elementos anteriores se desprenden las lineas para definir la Gestion de
Propiedad Intelectual (GPI) como un proceso de apoyo a la gestion estratégica del
conocimiento, que debera contribuir a que dicho conocimiento se pueda utilizar,
apropiar, entregar a un tercero y defender, entre un conjunto de opciones que co-
bran sentido cuando la organizacién, bien sea universidad o empresa, haya defini-
dolo que quiere hacer para generar valor. De esta forma la GPI apoya las estrategias
competitivas y de innovacién de las empresas, y las estrategias de extension o pro-
yeccién social de las universidades.

Para el logro del propésito anterior, es relevante contar con un sistema que gestio-
ne la PI a partir de la gestién estratégica de conocimiento:
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Figura B. Consideraciones de la estrategia y gestion de
conocimiento para direccionar la GPI

stema de Gestion de Propiedad Intelect
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Con la construcciéon de un Sistema de Gestién de la Propiedad Intelectual (SGPI)
subordinado a la estrategia y direccionamiento de la gestién de conocimiento e
integrado con la estructura y los procesos de la universidad o empresa, sera posible
desencadenar acciones de GPI que, integradas con otras actividades y procesos de
las organizaciones, aporten, entre otros, los siguientes beneficios:

Vigilancia del entorno cientifico, tecnolégico o competitivo.

Planificacién de las actividades de I+D.

.

Reduccién de riesgos en el relacionamiento externo.

Identificacién de activos potenciales de PI'y de posibles infracciones a los
derechos de terceros y viceversa.

Proteccién de la informacién confidencial, en los proyectos que adminis-
tren y generen creaciones intelectuales.

Disefio de estrategias de bloqueo mediante derechos de pI.

Atraccion de recursos y aliados.

Mejoramiento de las condiciones de negociacién.
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+ Ampliacién del Know How.
+ Los demas procesos que faciliten la gestién estratégica.

Estos procesos sirven como garantes para que a medida que se den las dina-
micas de conocimiento a lo largo de los ciclos de I+D (generacién, combina-
cién, aplicacién y transferencia de conocimiento), se propicien condiciones
juridicas adecuadas que promuevan el desarrollo efectivo de los procesos
que van desde la exploracién y generacién de nuevo conocimiento hasta el
aprovechamiento del mismo, generacién de valor, e incluso la aplicacién de
controles para evitar la pérdida de valor.

Este capitulo se centra en reconocer la definicién de enfoques, alcances y
objetivos de un SGPI, y posteriormente el uso de instrumentos de PI que
deben ser considerados para atender las estrategias de CTi de los actores. A
continuacién se desarrollan las definiciones anteriores, tanto para univer-
sidades como para empresas.

GESTION DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
EMPRESARIAL DE INNOVACION

El manejo estratégico y efectivo del patrimonio de conocimiento e intan-
gibles en una empresa implica el desarrollo de un SGPI articulado a su de-
finicién estratégica de innovacion, incluyendo las dimensiones de negocio
que apalancan la generaci6n de valor, perfil y madurez de sus tecnologias de
acuerdo a su ciclo de vida. La siguiente figura describe las consideraciones
que ayudan a una empresa a definir el direccionamiento de la GPI:

Figura C. Elementos para la definicién del direccionamiento de GPI
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Primera consideracién: definir una estrategia de PI articulada al perfil innovador

Interpretando a Freeman y Soethe (1997) se entiende que las empresas adoptan
diversos perfiles de estrategia de innovacién que deben ser reconocidos para en-
tender cudles son los alcances de su gestion estratégica de conocimiento.

Cuadro B. Perfiles de innovacién en las empresas

Ofensivo

Propio de las empresas lideres. Suele usar la innovacién radical
o disruptiva para generar nuevas propuestas y establecer nuevos
segmentos de mercado

Defensivo

Caracteristica de empresas que son seguidoras aventajadas, que si
bien no crean nuevos segmentos de mercado o comportamientos
disruptivos usan la innovacién para mantener su posicionamien-
to y mantenerse cerca del lider

Imitativo

Se encuentra en apropiadores de tecnologia, especializados en
asimilar rapidamente las novedades de los que hacen innovacio-
nes bajo perfiles ofensivos y defensivos, y les aplican mejoras para
aumentar la eficiencia del producto o del proceso

Dependiente

Se manifiesta en empresas que si bien adoptan nuevas tecnolo-
gias, lo hacen en condiciones de rezago y dependencia, con baja
apropiacién, por lo cual suelen limitarse a operar tecnologias de
otros, pero no a mejorarlas o buscar ventajas

Tradicional

Se mantiene en la generacién tecnoldgica del pasado

De oportunidad

Basado en aprovechar rapidamente ventanas de oportunidad
para acceder a una tecnologia y aplicarla rapidamente de cara a
una oportunidad de mercado, en un plazo de tiempo corto para
realizar negociaciones

Fuente: Freeman y Soethe (1997).
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Para determinar los alcances de la GPI es necesario reconocer el perfil adoptado por
la empresa, y tras ello se estableceran los objetivos y alcances de la gestién de p1
mas adecuados a dicho perfil. Por ejemplo, empresas con perfiles ofensivos deben
ser dindmicas en titularidad de patentes, y soportar mas los procesos de I+D con
la GP1, mientras que las empresas con perfiles imitativos tienden a apropiarse de
tecnologias de otros, por lo cual la GPI podra concentrarse en velar para que no se
generen infracciones que vayan en detrimento de la empresa.

Lo anterior significa que los perfiles estratégicos de innovacién deben complemen-
tarse con los mecanismos de proteccién de PI.

El siguiente cuadro plantea, para diferentes perfiles estratégicos de innovacion,
consideraciones tipicas que pueden determinar el alcance de la GPI:

Cuadro C. Perfil de innovacioén y alcance de la GPI

Perfil de

innovacién

Alcance de la GPI

Creacién de obstéaculos para los competidores
. Restriccién o limitacién de la competencia
Ofensivo

Licenciamiento selectivo o negativa a conceder licencias

Defensa contra infractores

Desarrollo de un portafolio de patentes
Busqueda de seguridad juridica
Defensivo Prevencion de acciones de infraccion
Negociacién de licencias cruzadas*

Patent Pool®

Proyectar la patente alrededor de una o mas patentes:
« Revisar el estado de la técnica

+ Revisar con detalle las especificaciones de las patentes

Imitativo : i : PR
+ Determinar los significados precisos de los términos

usados en las imitaciones

Preservacion de libertades para operar en el mercado con la pro-
teccién de inventos menores®

Optimizacién de costos

Dependiente oo .
3 Mayor eficiencia operacional

Tradicional No adopta medidas

Inversiones en corto plazo o alcance con libertad

De oportunidad
para operar

'S

El término licencias cruzadas es utilizado en PI cuando “dos o més empresas intercambian licencias para

poder explotar algunas patentes que son propiedad de la otra” (Burrone, 2013).

«

Patent Pool hace referencia a la situacién en la que dos o més organizaciones agrupan sus respectivas paten-

tes a fin de establecer un centro de gestién de derechos de patentes (Burrone, 2013).
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Segunda consideracion: dimensiones bajo las cuales busca innovar la empresa

Las empresas tienen la oportunidad de innovar en varias modalidades. Sawhney
(et al., 2006) propone doce vias o dimensiones de innovacién, cada una corres-
pondiente a una posible direccién para transformar la forma de generar valor y
en consecuencia innovar en el modelo de negocio. A continuacién se describen
dichas dimensiones:

¢ El concepto de libertad de operacién consiste en la capacidad de una persona natural o juridica para explo-

tar un desarrollo en un territorio particular sin infringir derechos de PI de terceros.
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Figura D. Dimensiones de innovacién en las empresas
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Fuente: figura elaborada por los autores con base en Sawhney (et al., 2006).

Complementando al perfil de innovacién, la definicién de dimensiones permite
comprender cudl es la estrategia de innovacién y en consecuencia las prioridades
y los orientadores de la GPI entre los cuales se encuentran, preliminarmente, los
mecanismos de proteccion de PI y otros complementarios (como la inteligencia
competitiva y regulatoria, las estrategias para evitar la divulgacién y medidas afi-
nes), asi como estrategias o mecanismos a seguir para garantizar la apropiaciéon de
resultados de la innovacién.”

A continuacién se plantean posibles variaciones estratégicas y mecanismos viables,
acordes con las dimensiones hacia las cuales apuntan los esfuerzos innovativos y
competitivos. Asi, por ejemplo, una empresa que oriente su dimensién con énfasis
en producto debera reforzar su GPI en materia de patentes y secretos empresariales;
pero una orientada presencia en el mercado requerird un SGPI con énfasis en marcas.

7 Winter (2001) define las estrategias de apropiacién de la innovacién como “la garantia que tiene el innova-

dor para apropiarse del valor que produce una nueva tecnologia en el mercado”. Esos mecanismos incluyen

pero no se limitan a derechos de 1.
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Cuadro D. Dimensiones de innovacién empresarial y

mecanismos de proteccién de P1

Dimensién de
innovaciéon

Mecanismos de protecciéon de PI

Mecanismos de
apropiacién

Enfasis en produc-
to: oferta, plata-
forma, soluciones

Principalmente patentes de invencién,
modelos de utilidad y disefios indus-
triales (segin aplique), seguidos de
secreto empresarial

Know How, tiempo de
liderazgo en el mer-
cado

Enfasis en capaci-
dades y arquitectu-
ra organizacional:
procesos, captura
de valor, organiza-
cién

Principalmente
secretos empresariales

Know How

Enfasis en mer-

cado: clientes y

consumidores,
soluciones integra-
les, experiencia del

Principalmente signos
distintivos: marcas, lemas,
ensefias comerciales

Tiempo de liderazgo
en el mercado®

Know How, recursos

consumido complementarios®
Enfasis en redes 'y
. L . Recursos
relaciones: presen- | Principalmente signos .
complementarios,

cia, cadena de
abastecimiento,
networking

distintivos y secretos
empresariales

tiempo de liderazgo
en el mercado

©

Es un mecanismo de apropiacién en virtud del cual la empresa entra y se mantiene en el mercado por su

capacidad para lanzar nuevas generaciones de producto a mayor velocidad que sus competidores.

En términos de Winter (citando a Tripsas, 2001), los bienes complementarios incluyen los recursos como
“el acceso a la distribucion, la capacidad de servicio, las relaciones con los clientes y los proveedores, y los

productos complementarios”.
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Tercera consideracién: modelo de gestién de innovacién (abierto versus cerrado)

Los objetivos y énfasis de la GPI dependen de lo siguiente: sila empresa ha tomado
la decisién de seguir esquemas de trabajo abiertos (basados en la colaboracién y
exposicién al conocimiento externo) o cerrados (basados en el aprovechamiento
exclusivo de capacidades y conocimiento interno). El siguiente cuadro describe di-
versos enfoques a este respecto y los posibles énfasis que se podrian dar en la GP1,
en consecuencia:

Cuadro E. Modelos de gestion de innovacién y GPI

Modelo Descripcién Enfasis en GPI

Evitar imitaciones

Evitar fuga de informacién
Actividades de &

Cerrado innovacién con uso
exclusivo de capacidades
y conocimiento interno

Evitar infracciones de terceros

Monitorear y gestionar activos para evi-
tar infracciones a terceros

Monitorear activos para evitar infraccio-

Absorber informacién y
nes a terceros

Abierto bajo elementos de conocimiento

capilaridad del medio Libertad de operacién

Vigilar el entorno tecnolégico y
competitivo

Identificar PI previa
Autorizaciones y licencias
Aspectos regulatorios

Transferencia de tecnologia Confidencialidad
y actividades de I+D en

colaboracién

Abierto bajo

empresa red Acceso y seguridad de datos

Acuerdo de confidencialidad
Acuerdo marco de PI
Definicién de titularidad de 1

Condiciones minimas para la
proteccion, explotacion y defensa

Definicién de condiciones de titularidad
confidencialidad y exclusividad

Disefio abierto Aprovechar capacidades
Open source .
complementarias

Promover la estandarizacion y
la difusién
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Fuente: cuadro elaborado por los autores con base en Chesbrough (2006).
Cuarta consideracion: grado de madurez de las tecnologias objeto de GPI

El tipo de estrategia de innovacién y el modelo de gestién deben ser ajustados en
funcién de cambios en el estado de madurez en el ciclo de vida de las tecnologias.
Estos cambios hacen que las prioridades de la gestién de innovacién y la GPI sean
diferentes. Dado que las tecnologias objeto de GPI cambian su ubicacién con el
transcurrir del tiempo, los objetivos de esta gestién deben ser revisados periédi-
camente, para asegurarse que se persiguen los propdsitos adecuados en cada fase
del ciclo.

La siguiente figura describe dichos cambios en los objetivos de GPI:

Figura E. Grado de madurez tecnolégica y GPI

Fase madura:
Valoracién de PI
Negociacion de Pl
Explotacion de PI

Monitoreo y defensa de PI Fase de declive:

Buscar reemplazos
tecnolégicos

Negocios derivados, explotar
activos derivados, acelerar
nuevos desarrollos

Fase entrante:
Contrato de Pl con
condiciones minimas
Proteccion

Fase emergente:

Creacion e identificacion de
activos de PI

Def n de estrategia

de proteccion

(Atehortuiay Yepes) 2013, basado en
Chesbrough, 2011

Fuente: figura elaborada por los autores con base en Chesbrough (2006).
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GESTION DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFE-
RENCIA DE TECNOLOGIA UNIVERSITARIA

En el caso de una institucién que desarrolla tecnologias, siendo la universidad un
caso particular, el proceso de desarrollo de una solucién tecnolégica explotable en
el medio a manera de paquete tecnoldgico transferible o incorporable a una unidad
productiva pasa por varias etapas de maduracién o alistamiento de la tecnologia.
Entendiéndose por tal alistamiento un proceso de aprendizaje acumulativo que va
desde el entendimiento de un conjunto de principios de la realidad que sirve de base
para el posterior desarrollo de una tecnologia, hasta la configuracién de un sistema
completo capaz de funcionar en las condiciones de uso y con alta confiabilidad.

Un instrumento de uso extendido para reconocer qué tanto se ha avanzado en el
alistamiento de una tecnologia y que da cuenta del proceso de aprendizaje que va
desde los principios basicos hasta el sistema funcional es la escala TLR (Technology
Readiness Level), como las de 1a NASA o las del Departamento de Defensa de Esta-
dos Unidos de América, en la cual se establecen varias etapas (en escala ordinal des-
de 1 hasta 9) para indicar que tan desarrollada o “lista” se encuentra la tecnologia
objeto de I+D.

Los enfoques de GPI pueden variar dependiendo del alistamiento de las tecnolo-
gias, lo que significa que a lo largo del ciclo de I+D la universidad podria abordar un
acompafiamiento a los proyectos. A medida que se alcanzan los resultados se van
redefiniendo objetivos y estableciendo nuevas fases de trabajo, con lo cual se avanza
hacia fases mas altas del alistamiento.

La siguiente tabla describe las etapas en las que puede encontrarse una tecnologia
de acuerdo con la escala TRL, y los posibles enfoques de gestién tecnolégica® y de
PI que podrian ser abordados por las universidades.

10 En el caso de las universidades se habla de gestién tecnolégica en lugar de gestién de innovacién, teniendo
en cuenta que el resultado final debera ser un paquete tecnoldgico y no necesariamente un nuevo produc-
to o proceso implementado en un proceso empresarial. Esta funcién de gestion tecnoldgica puede estar
asociada a la gestion de I+D de cada institucién. Terminada la I+D, y alcanzado el alistamiento suficiente
para que el paquete se transfiera a una empresa aliada o se aborde la formacién de una spin-off, se activara
una etapa final de innovacién y se podran realizar revisiones sobre enfoques de gestion que se describen al

inicio de este capitulo.
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Cuadro F. TRL y GPI

Etapa
TRL

Descripcién (basado en
Departamento de Defensa
de Estados Unidos de
América, 2011)

Consideraciones de gestiéon

Principios bésicos observados
y documentados: resultados de
investigacién bésica empiezan
a ser trasladados y usados en
investigacion aplicada e [+D

En esta etapa no hay elementos inventivos
sino reconocimiento de principios, gene-
ralmente no patentables. En esta fase se
podria mantener confidencialidad sobre el
problema u oportunidad reconocidos y so-
bre los principios cientificos que han sido
identificados como promisorios, aunque de
forma preliminar

También es importante realizar la vigi-
lancia de tecnologia para identificar otros
actores que estén explorando los mismos
principios, estado de avance de los mis-
mos, posibilidades de aprender de ellos a
través de referenciacién o trabajo conjunto
y situacién en PI de los desarrollos de di-
chos actores

Concepto de la tecnologia
formulado o descrito: los prin-
cipios bésicos dan lugar a apli-
caciones especulativas, sin que
alcancen a ser comprobados,
pero si muestran un concepto
de aplicacién con potencial para
continuar explorando

Si bien ya se esbozan conceptos que pue-
den tener caracter inventivo todavia no
estan comprobados

En esta etapa, ademas de las consideracio-
nes de gestion para la Etapa 1, se podria,
por ejemplo, considerar un patentamiento
temprano del concepto para obtener ven-
taja, en caso que se tenga un alto potencial
de impacto con este concepto o la gestién
de la informacién confidencial, secreta o
sujeta a reserva

Guia estratégica de la Propiedad Intelectual | Universidad Empresa / 43




Prueba de concepto analitica y
experimental (en laboratorio)
de la funcién critica: mediante

Desagregada la tecnologia en componentes
funcionales es pertinente realizar una revi-
sién de mecanismos de proteccién asociable
a cada componente, para conformar clusters
de mecanismos de proteccién, y para definir
los mecanismos mds adecuados para cada

Validacién de componentes de
la tecnologia y conjunto en un
ambiente relevante (semejante
a condiciones reales): implica
hacer ajustes para que se obten-
gan resultados positivos y con-
fiables en un ambiente cercano
al real, 0 en condiciones que
simulan la realidad

Ademas de continuar las gestiones de la
etapa anterior es importante identificar
nuevos elementos de conocimiento que se
vayan incorporando a medida que se ajus-
tan los elementos de la tecnologia, para que
funcione en un ambiente cercano al real y
se definan las alternativas de proteccién
adecuadas para los mismos

3 e componente
pruebas analiticas o de labora- P
torio se valida en el funciona- . . .
. En simulténeo, es posible hacer un mo-
miento de componentes separa- . L
) nitoreo de posicion en PI de terceros para
dos de la tecnologia . X . [P
identificar opciones de colaboracién, licen-
ciamiento cruzado o posibles bloqueos a
la aplicacién de las soluciones que se estan
desarrollando para cada componente
Validacién de componentes Continuar gestiones de la Etapa 3.
de la tecnologia y conjunto en Iniciar anélisis de aplicabilidad de protec-
laboratorio: los componentes se | ciones bajo secreto en los esquemas de
4 integran para verificar si fun- integracion de componentes (aunque en

cionan juntos. La prueba es de
baja confiabilidad (con respecto
a un sistema final) y suele in-
cluir componentes “ad hoc™**

esta etapa dicha integracion es preliminar y
en consecuencia el Know How asociado ala
misma es atin limitado)

Demostracion del sistema,
modelo o prototipo en un
ambiente relevante (cercano a
condiciones reales). Se distin-
gue de la etapa anterior en que
el conjunto (sistema, modelo,
prototipo) alcanza altos niveles
de confiabilidad en un ambien-
te cercano al real

Continuar las gestiones de la etapa anterior
dando énfasis a los elementos de conoci-
miento que sean clave para obtener alta
confiabilidad

Demostracion del sistema

o prototipo en un ambiente
operacional (real). Implica la
demostracién y prueba del sis-
tema o prototipo resultante de
la Etapa 6 en condiciones reales

Requiere registrar los ajustes y actividades
a realizar que son necesarias para acoplar
el sistema o prototipo con las tecnologias,
infraestructuras y procesos operacionales,
pues conocer dichos asuntos seré clave para
la futura transferencia de la tecnologia

También requiere identificar posibles
recursos, plataformas o tecnologias com-
plementarias que sean necesarias para el
funcionamiento en condiciones reales, para
identificar posibles barreras de entrada o
necesidades de alianzas

1 Se refiere a componentes desarrollados solamente con el propésito de que funcionen en la prueba de laborato-

rio, pero no para condiciones definitivas (tales como de produccién u operacién por parte de un usuario final).
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Sistema final completo, opera-
cionalmente calificado median-
te pruebas y demostraciones:
implica que se ha probado que
funciona bien en las condicio-
nes operacionales y el sistema
se encuentra en su forma final

Continuar las gestiones de la
etapa anterior

Considerar la aplicacion de protecciones
complementarias, por ejemplo a disefios
finales

Sistema final probado mediante
uso practico exitoso: ya se en-
cuentran reportes operaciona-
les que dan cuenta del funcio-
namiento correcto

A partir de los reportes operacionales y
analisis de oportunidad es importante
considerar la pertinencia de actualizar la
ﬁth—OMOWwN O generar nuevas WmdmﬁmﬁwO:mmu
y prospectar posibles esquemas de protec-
cién de PI para los futuros desarrollos
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1.1 INTRODUCCION

Una institucién/organizacién, sea universidad o empresa, debe contar con capa-
cidades instaladas que la habiliten para desarrollar procesos y ejecutar tareas de
conformidad con su misién estratégica. Se han concebido unas capacidades de or-
den superior llamadas valores y otras de orden inferior llamadas rutinas (Nelson
y Winter, 1982). Las rutinas constituyen patrones de comportamiento aprehendi-
dos en el tiempo a través de la experiencia y brindan competencias para desarrollar
una tarea unay otra vez en cumplimiento de los objetivos organizacionales; es por
ello que se habla de un componente procedimental o instrumental asociado a las
rutinas. Estas deben responder coherentemente a los elementos axiolégicos, los
valores, que definen la orientacién de la organizacién. De estos valores se despren-
den aquellas directrices, que se han denominado politicas, y que articulan el enlace
entre los valores y las rutinas. Asi las cosas, un sistema adecuado de gestién de
Propiedad Intelectual (PI) debe disefiarse atendiendo a la coherencia entre valores,
politicas y rutinas.

Ahora bien, una politica ofrece unos marcos de actuacién articulados con los valores
que previamente han sido definidos por la institucién/organizacién. Segun la Co-
misién de las Comunidades Europeas (2008), tratdndose de politicas universitarias
de p1, la “politica debe proporcionar normas claras al personal y a los estudiantes en
relacién, en particular, con la divulgacién de las ideas nuevas de potencial interés
comercial, la titularidad de los resultados de investigacién, el mantenimiento de re-
gistros, la gestién de conflictos de intereses y las relaciones con terceras personas”.

En este orden de ideas tanto la universidad como la empresa tienen la necesidad de
formular una politica de PI que establezca unas condiciones minimas o de partida
para estructurar un proceso de gestién de la PI en sus dindmicas de insercién y ex-
plotacién del conocimiento. Es importante tener presente que en este ejercicio de
definicién, la politica de PI de cada universidad debe estar armonizada con las po-
liticas de I+D y de transferencia de tecnologia; por su parte, la politica de PI de las
empresas debe apuntar hacia la estrategia, dimensiones y perfiles de innovacién
organizacional (ver capitulo Conceptualizacién de esta Guia). A su vez, ambas poli-
ticas deben obedecer a los valores institucionales/organizacionales. Asi mismo, las
politicas propias de PI de las universidades y las empresas deben articularse con la
politica de PI nacional.

En sintesis, se hace necesario establecer unas directrices que promuevan la colabo-
racién y participacién de los actores de la universidad y la empresa, definan la titu-
laridad de la P1, procuren el flujo de la informacién garantizando confidencialidad,
precisen los incentivos para los investigadores, empleados o funcionarios y demas
actores en las actividades de [+D y otras creaciones, orienten la forma de protec-
cién y la negociacién de los activos de PI, entre otros asuntos clave.
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Se aclara al lector que en este capitulo no se pretende construir una politica de PI,
pues como ya se indicé esta tarea debera ajustarse a los valores que previamente ha
de definir cada institucién/organizacién. Se presenta, entonces, un compendio de
los asuntos minimos que deben tenerse en cuenta a la hora de definir una politica
que oriente la gesti6n de la I al interior de cada universidad o empresa.

1.2 OBJETIVO
Proporcionar unos elementos minimos que le permitan a las universidades y a las
empresas colombianas formular una politica que oriente la gestién de la PI en sus

dindmicas de insercién y explotacién del conocimiento.

1.3 Caso

La universidad UNICIENTIFICA y la empresa INGENIERYCORP vienen habilitando
escenarios de transferencia de tecnologia e innovacién. Para ello, ademas de los
proyectos individuales de I+D que vienen ejecutando, han suscitado espacios para
generar dindmicas de trabajo de innovacién abierta.

En el proceso de dinamizacién de la I+D tanto la universidad como la empresa han
encontrado dificultades, tales como:

La universidad
+ Hay fallas en la articulacién entre la Direccién de Investigaciones de la uni-

versidad, concentrada en la administracién y financiacién de los proyectos
de I+D, con los sectores® encargados de la ejecucién de los proyectos.

Si bien los lideres de proyectos de I+D vienen ganando capacidades en
gestion de PI, existe ain personal que no cuenta con esas légicas de co-
nocimiento, lo que dificulta el manejo de un lenguaje comun, necesario
para que el trabajo en red sea realmente efectivo.

Hay un desconocimiento del Sistema de Propiedad Intelectual (SPI) no
sé6lo en la Direccién de Investigaciones sino en la organizacién en ge-
neral, lo que se refleja en la actitud de los investigadores y profesores
que se dedican exclusivamente a la investigacion basica y aplicada, y ala
publicacién de articulos cientificos.

+ No halogrado entenderse la importancia que tiene para la universidad
la transferencia de conocimiento hacia el entorno.

+ En la institucién hay un déficit normativo en materia de PI.
La empresa

+ Hay un desconocimiento de los temas de PI por parte de los empleados en
general.

No hay una adecuada financiacién de las actividades de I+D, lo que dismi-
nuye las capacidades en la generacién de resultados que puedan ser trans-
feridos a la sociedad, afectando con ello la competitividad de la empresa
en el mercado.

En la organizacién hay un déficit normativo en materia de PI.

El empresario piensa que la PI es una “piedra en el zapato” y “dificulta la
interaccién Universidad Empresa (UE)”.

El empresario tiene la idea de que la PI es costosa e inaccesible y que im-
plica la divulgacién de resultados.

1.4 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

1.4.1 Definicién de politica

“ La universidad UNICIENTIFICA y la empresa INGENIERYCORP han insertado

m  dindmicas de innovacién abierta para ampliar sus fronteras de conocimien-
to y su competitividad. En este orden de ideas encuentran que es necesario que
cada una formule una politica que oriente la Gestién de la Propiedad Intelecutal
(GPI) que responda a los retos impuestos por estos espacios de interaccion.

;Cuéles son los elementos minimos que UNICIENTIFICA e INGENIERYCORP deben
tener en cuenta para formular una politica que oriente la GPI en las dindmicas
de insercién y explotacién del conocimiento? ;Cuéles son las tematicas que se
deben atender?

® Entiéndase las facultades, los programas y los departamentos.
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La politica de PI formulada por una institucién/organizacién debe facilitar el de-
sarrollo de las competencias medulares referentes al manejo adecuado de la titu-
laridad de la PI, el acceso a las fuentes de informacién, la negociacién de la P1, el
uso de la informacién confidencial y la correcta valoracién de la P1. Asi mismo, esta
politica debera orientar las fases del proceso de gestién de la P1, desde la creacién e
identificacién de creaciones intelectuales pasando por la definicién de una adecua-
da estrategia de proteccién, explotacién y defensa de la P1, involucrando actores,
recursos, normas, procedimientos e instrumentos contractuales pertinentes, cla-
ros y coherentes con los valores de cada institucién/organizacién.

Es muy importante que al momento de definir la politica, ademas de lograr cohe-
rencia con los valores de la institucién/organizacion, se identifiquen los principios
que van a irradiar la interpretacién y aplicacién de la normativa que serd adoptada
en desarrollo de la politica, como, por ejemplo, la promocién y respeto de la p1, la
buena fe, la favorabilidad, la confidencialidad o reserva, la conservacion del patri-
monio intelectual, la responsabilidad, el reconocimiento de los derechos de P1y la
integridad entre todos los reglamentos de la institucién/organizacién y la norma-
tiva nacional, regional e internacional.

Bajo esta ruta debe haber una secuencia légica entre los valores y la politica, a su
vez desagregados, lo que esta Guia denominard el Reglamento de PI y los Cédigos
de Uso del Reglamento. El Reglamento de PI debe contener la ordenacién secuen-
cial, clara y precisa de los elementos que permitan determinar los derechos/deberes
sobre las obras, invenciones y demds creaciones intelectuales desarrolladas por la
institucién/organizacién, ya sea en forma exclusiva o bajo la modalidad colaborati-
va, y los c6digos de uso del reglamento deben precisar la interpretacién y la aplica-
cién del reglamento a través de la inclusién de definiciones, aclaraciones y hojas de
ruta, entre otros.

Una vez definida la politica se hace necesario incorporarla en los procesos de la ins-
titucién/organizacién en aras de su despliegue en los niveles de direccién, opera-
cién, seguimiento y control, y asesoria, para generar un ambiente organizacional
propicio ala GPI.

\ Asilas cosas, la normativa, que incluye el Reglamento de PIylos Cédigos de
Uso del Reglamento, debe dar respuesta a las siguientes temdticas:

1. Promocién e incentivo de la investigacién y el desarrollo con miras
al fomento de la creacién de pI.

Promocién y fomento de la ensefianza del sistema de la PI entre los
diferentes actores de la institucién/organizacién.

Difusién de la politica y el Reglamento de PIy demds normas y pro-
cedimientos vigentes relacionados con el tema, en la institucién/
organizacién.

Impulso de dindmicas colaborativas entre la Empresa, la Universi-
dad y el Estado en el ambito de la I+D, en aras de la competitividad
nacional e internacional.

Promocién del acceso a fuentes de informacién para conocer los
avances y nuevos desarrollos, en procura de fomentar la actividad
creativa e innovadora de los actores de la institucién/organizacién.

Establecimiento de reglas claras para evitar la fuga de conocimiento
a través de las cuales se precise el manejo interno de la informacién
en la institucién/organizacién entre los empleados, funcionarios,
investigadores, estudiantes y demas actores involucrados, con los
proveedores, distribuidores, organizaciones socias y los clientes,
por medio de contratos y clausulas de confidencialidad.

Promocién de la proteccién y respeto de los Derechos de Autor so-
bre sus obras cientificas, artisticas y literarias, y sobre los desarro-
llos cientificos de los inventores e innovadores, asi como de cual-
quier manifestacién del conocimiento que pueda ser susceptible de
salvaguardia a través del sistema de PIL.

Identificacién de las formas adecuadas para la proteccién de la I+D
y las obras creativas, ya sea a través del Derecho de Autor o de los
derechos conexos, las marcas y demas signos distintivos, los dise-
fios industriales, las indicaciones geograficas, las patentes, los mo-
delos de utilidad, los secretos empresariales, los circuitos integra-
dos y los certificados de obtencién de nuevas variedades vegetales,
entre otros, para facilitar la toma de decisiones.

Definicién de parametros claros para la identificacién y la valora-
ci6én de la PI, ademads para el ejercicio de los derechos patrimoniales
o de explotacién econdmica.
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10. Regulacién de los derechos y los deberes correlativos en materia de
Pl entre la institucién/organizacién y los autores o inventores o sus
patrocinadores, en relacién con obras, inventos y demads creaciones
intelectuales realizadas en el marco de su actividad contractual, y
delimitacién de la titularidad de la p1.

11. Fomento de la explotacién de la PI generada en el marco de proyec-
tos de I+D.

12. Previsi6n delos incentivos a reconocer alos autores y/o inventores y dela
participacién en las utilidades que se lleguen a generar como consecuen-
cia de la comercializacién o licenciamiento de las obras e invenciones.

13. Establecimiento de pardmetros clave para la negociacién de la P1
cuando se derive de investigaciones y desarrollos generados bajo
contrato o en colaboracién o co-desarrollo.

14. Prevision de alertas para la deteccion de posibles infracciones a los
derechos de PIy sefialamiento de estrategias de defensa.

1.4.2 Despliegue de la politica

0 Supéngase que la universidad UNICIENTIFICA y la empresa INGENIERYCORP

m  cuentan con una politica orientada a la gestién de la PI en sus dinamicas de
insercién y explotacién del conocimiento, pero no han expedido los protocolos o
manuales de procedimiento ni han definido los instrumentos contractuales que fa-
ciliten el despliegue de la politica y, con ello, la generacién de un ambiente propicio
parala GPIL

¢Por qué es importante que la universidad y la empresa cuenten con herramientas
adecuadas para el despliegue de la politica de P1?

se petrifica, es decir, se queda como letra muerta y no logra guiar ni impactar las
rutinas organizacionales.

El despliegue de la politica de PIimplica su inserci6én en los procesos institucionales
u organizacionales para orientar las rutinas, por ello es importante: 1) Definir los
procesos en todos los niveles organizacionales, considerando de forma transversal
la politica de p1; 2) Identificar los requerimientos para la puesta en marcha de los
procesos, es decir, los elementos presupuestales, de personal, de infraestructura y
logisticos, entre otros, requeridos para que el engranaje pueda funcionar adecuada-
mente; y 3) Elaborar los manuales, los protocolos o procedimientos estandarizados,
las instrucciones y los instrumentos contractuales para facilitar la gestién de la 1
y la efectiva® toma de decisiones.

Se resalta que la institucién/organizacién debe tomarse en serio la definicién de
los requerimientos, es decir, los insumos que necesita para que puedan operar efec-
tivamente los procesos —sobre todo los presupuestales por ser estos los que ayudan
a que los demas se puedan llevar a cabo-, y asuma un compromiso constante con
su cumplimiento, pues sin estos elementos todo esfuerzo realizado en la etapa de
despliegue de la politica sera infructuoso.

En concreto, el despliegue de la politica de PI reclama una toma de posicién de la
institucién/organizacién ante el qué hacer para que este pilar pueda materializarse
en las rutinas organizacionales en coherencia con los valores previamente defini-
dos. Por ello, este ejercicio debe hacerse al interior de la propia institucién/organi-
zacién de cara a la estrategia misional y los valores definidos.

\ Algunos de los instrumentos que ayudan a materializar la politica son: los

manuales de funciones y procedimientos, los lineamientos técnicos, la poli-
tica editorial, el protocolo para la gestién de marcas, el protocolo para la gestién de
patentes y modelos de utilidad, los memorandos de entendimiento, los acuerdos
de confidencialidad y los modelos contractuales.

Es importante considerar que los procesos de I+D van desde la generacién de la
idea hasta la inclusién del activo en el mercado haciendo transversal esta gestién
en los diferentes niveles organizacionales —direccién, operacién, seguimiento y
control, y asesoria—, para generar un ambiente propicio de uso de la PI.

Si la politica de p1, identificada como la columna vertebral en materia de toma de
decisiones en esta drea, no encuentra expresion en los procesos de la institucién/

organizacién en los diferentes niveles y en los manuales y protocolos, este pilar
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Hasta aca se ha establecido una especie de gradacién para que la politica de PI sea
efectiva (eficaz + eficiente). En primer lugar se hablé de la definicién de la politica,
¢ Se entiende que la palabra “efectividad” involucra los conceptos de “eficacia” y “eficiencia”, conectados, el
primero con “la capacidad de acertar en la seleccién de los objetivos y las labores mas adecuadas de acuerdo
a las metas de la organizacién”, y el segundo con “la capacidad de hacer las labores trazadas de la mejor
manera posible con un minimo de recursos empleados” (Ponce de Leén, s. f.), de tal forma que se cuide la
pertinencia, oportunidad y economia en las respuestas demandadas por el sistema de toma de decisiones

ya sea en la universidad o en la empresa.
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lo que implica que la institucién/organizacion concrete unos marcos de actuacién
articulados con los valores para guiar las rutinas. En segundo lugar se menciona-
ron algunos de los elementos clave para el despliegue de la politica. Pero hace falta
el componente de sensibilizacién y difusién de la politica de PI para procurar un
lenguaje comun entre los actores involucrados y la coherencia y asertividad de las
respuestas ante la activacién del sistema de gestion de la PI.

1.4.3 Sensibilizacién y difusion de la politica de P1

g Ahora, consideremos que las directivas de la universidad UNICIENTIFICA y la
m  empresa INGENIERYCORP son conscientes de la importancia de adoptar una
politica de PI que oriente GPI en sus dindmicas de insercién y explotacién del co-
nocimiento, y de su despliegue o materializacién en los procesos, procedimientos,
acciones, rutinas y resultados; pero encuentran que el tema de la PI es desconocido
por los empleados, funcionarios, investigadores, profesores, estudiantes o actores
involucrados, lo que ha dificultado la utilizacién de un lenguaje comtn y la coheren-
ciay asertividad en las respuestas demandadas por el sistema de gestién de la PI.

+Qué medidas pueden ser adoptadas en las instituciones/organizaciones para sen-
sibilizar a los actores involucrados y difundir la politica de P1?

Republica de Colombia. Departamento Nacional de Planeacién, 2011:78), sino de
las politicas y la normativa que cada universidad y empresa adoptan.

La universidad y la empresa, entonces, seran responsables de implementar los pro-
gramas diferenciados de difusion y capacitacién del personal de acuerdo a las nece-
sidades y al perfil del publico al cual vayan a ser dirigidos.

No basta, pues, que la institucién/organizacién defina una politica de PI si no pro-
cura que el personal la conozca mediante esquemas de difusién asertivos. En esta
dindmica es importante que elaboren y den a conocer una estrategia de divulga-
cién/publicacién que promueva entre los empleados, funcionarios, investigadores,
estudiantes y demads actores involucrados, la difusién de los resultados de la labor
de I+D sin detrimento de los derechos de pI.

Para que el ambiente organizacional sea propicio a la PI deben adoptarse estrate-
gias de difusién de los valores definidos por la institucién/organizacién y de la po-
litica de PI, para hacerlos publicos interna y externamente, pero al mismo tiempo
debe fomentarse la sensibilizacién y las cualificaciones basicas en relacién con el
Sistema de Gestién de Propiedad Intelectual (SGPI) mediante acciones de forma-
cién dirigidas a los empleados, funcionarios, investigadores, profesores, estudian-
tes o actores involucrados, que permitan la asimilacién y mejor aprovechamiento
de las capacidades de la universidad y la empresa. De otro lado, debe velarse porque
el personal responsable de la gestion de la P1y la transferencia de conocimientos e
innovacién reciba una formacién mas especializada.

En este orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo sefiala que “[e]] conocimien-
to de los instrumentos del SPI es un elemento transversal esencial para el fortaleci-
miento del uso y proteccién de las creaciones e invenciones” (Republica de Colom-
bia. Departamento Nacional de Planeacién, 2011: 75). Es asi como se requieren
acciones para la divulgacién de las ventajas y oportunidades que conlleva para las
instituciones/organizaciones la generacién de activos intangibles, por lo que es im-
portante implementar programas de difusién y capacitacién no sélo del sp1, capaz
de proveer incentivos para la generacién y uso del conocimiento a través de la pro-
teccion de la innovacién y del trabajo creativo (Beseny Leo, 1991: 3-6, citado por la
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\ Como estrategias para la sensibilizacién y la difusiéon de la politica de pI,
la instituciéon/organizacién puede realizar campanias informativas entre los
diferentes actores de los niveles de direccién, operacién, seguimiento y control,
y asesoria; elaborar material de apoyo como guias de PI, guias de buenas practi-
cas, folletos, boletines informativos y presentaciones en la pagina web. Todo ello
acompaniado de ciclos de capacitacién y entrenamiento del personal mucho més es-
tructurados y comprensivos del sp1, en donde se haga uso de metodologias y herra-
mientas did4cticas como videos, estudio de casos, talleres y presentaciones. Igual-
mente, es importante garantizar el acompafamiento y la asesoria permanente por
parte de un experto en el tema para refinar y fundamentar la toma de decisiones.
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2.1 INTRODUCCION

La Gestién de Propiedad Intelectual (GPI) debe contar con una estructura propia
que procure que las acciones que se ejerciten funcionen efectivamente y sean ali-
neadas con la politica de Propiedad Intelectual (PI) y articuladas en toda la institu-
cién/organizacién. Una adecuada GPI le otorga insumos a la universidad para que
implemente y desarrolle una politica de transferencia de tecnologia a la industria
y a la sociedad en general, y a la empresa para que ejecute su propio modelo de
innovacién, en ambos casos, en aras del mejoramiento de la competitividad, la pro-
ductividad y el bienestar.

Segun Elena Canetti la definicién clasica de Transferencia de Tecnologia (TT):

Incluye la transferencia formal de los descubrimientos de la investigacién reali-
zados en universidades u otros centros de investigacién a entidades comerciales,
para su desarrollo, fabricacién o venta. Sin embargo, es interesante notar que el
concepto de TT para las universidades, instituciones académicas y de investigacién,
es generalmente mas amplio que su definicién més comun, y se puede ampliar para
incluir, segiin menciona Severson (2002), otros factores como:

Reconocimientos por los descubrimientos realizados por la institucién.
Atraer y retener a investigadores talentosos.

Desarrollar productos para el beneficio del publico en general.

Crear desarrollo econémico local.

Atraer apoyo de corporaciones privadas para la investigacion.

Crear una fuente de ingreso adicional para el apoyo a la investigacién
(Canetti, 2011: 7).

o U WN R

2.2 OBJETIVO

Identificar los elementos minimos para establecer una estructura que habilite la
GPI procurando que las acciones que se ejerciten funcionen efectivamente y estén
alineadas con la politica de P1y articuladas en toda la institucién/organizacién.

2.3 ASPECTOS CLAVE

» Transversalidad/articulacién con las demds instancias
La GPI no debe ser un asunto del dominio exclusivo de un sector, dependencia,
oficina o persona. Esta debe involucrar los diferentes niveles de la institucién/or-
ganizacién, tales como direccién, asesoria, operacién y seguimiento, y control, de

tal manera que el proceso se transversalice y articule en las diferentes instancias
para crear un ambiente organizacional que favorezca la generacién de I+D y demas
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obras del intelecto, asi como la promocién de la innovacién y la transferencia de
tecnologia a la industria y la sociedad en general. En esta dindmica es preciso dise-
fiar una estructura de PI que disponga de una caja de herramientas minimas para
habilitar una efectiva (eficaz + eficiente) GPI.

En este orden de ideas la universidad, el drea encargada de administrar y financiar
los diferentes proyectos de I+D, debe articularse adecuadamente con los sectores
(las facultades y los programas) que ejecutan dichos proyectos. De igual forma la
empresa, la Gerencia de I+D (o el sector homélogo), debe articularse con las demas
oficinas generando canales de comunicacion eficientes para la toma de decisiones
que involucren la GPI.

Una estrategia que puede ayudar a transversalizar y articular la PI en toda la insti-
tucién/organizacién puede ser la constituciéon de un Comité de pI, integrado por
personal de los diferentes niveles organizacionales (direccién, asesoria, operacién
y seguimiento y control) y encargado de las siguientes funciones, principalmente:

1. Aconsejar al nivel directivo acerca de todos los asuntos relacionados con
la PI, en las etapas de creacién, identificacion, proteccién, explotacién y
defensa, en coherencia con la politica de PI.

2. Conceptuar sobre la titularidad de la P1y sobre las negociaciones a las que
haya lugar y se deriven de dichos derechos.

3. Conceptuar sobre la calidad de autor, inventor, innovador, disefiador u
obtentor de nuevas variedades vegetales en la institucién/organizacién.

4. Analizar las propuestas generadas en el nivel operacional que incluyan PI
y conceptuar acerca de las formas adecuadas para la proteccién de la I+D
y las obras creativas.

5. Conceptuar, con base en un andlisis de caso por caso, y de conformidad
con las politicas de incentivos adoptadas por la institucién, acerca de los
incentivos que deben ser reconocidos a los autores o inventores y sobre la
participacién en las utilidades que se lleguen a generar como consecuen-
cia de la comercializacién o licenciamiento de las obras e invenciones.®

® Segtin la Comisién Europea, la institucién/organizacién debe prever incentivos adecuados para que los
empleados y los estudiantes desempefien un papel activo en la aplicacién de la politica de P1, no sélo de
naturaleza econémica sino también vinculados con la promocién del ascenso en la carrera profesional,
teniendo en cuenta los procedimientos de evaluacién, junto a los criterios académicos, los aspectos de la P1
y la transferencia de conocimientos, y estableciendo, en este tltimo caso, los beneficios econémicos entre

la institucién/organizacién y los inventores (Comisién de las Comunidades Europeas, 2008).
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6. Cumplir y hacer cumplir la politica y el Reglamento de P1y demas normas
y procedimientos vigentes en la institucién/organizacién, relacionados
conlapL

7. Recomendar al nivel directivo las modificaciones a la politica y al Regla-
mento de PI y demds normas y procedimientos existentes en la institu-
cién/organizacion, relacionados con la PI.

8. Promover y fomentar la ensefianza del sistema de PI entre los diferentes
actores de la institucién/organizacion.

9. Difundir en la institucién/organizacién la politica y el Reglamento de P1y
demads normas y procedimientos vigentes relacionados con el tema.

10. Fomentar el trabajo integrado y en red en la institucién/organizacién en
aspectos relacionados con la PI e impulsar dindmicas colaborativas entre
la empresa, la universidad y el Estado en el &mbito de la I+D.

11. Conceptuar en caso de conflicto o duda sobre la GPI.

12. Motivar una actitud creadora e innovadora en los campos cientifico, tec-
noldgico, literario y artistico entre los miembros de la instituciéon/orga-
nizacién.

13. Crear y desarrollar un sistema de informacién sobre PI en la institucién/
organizacion.

» Flexibilidad

La institucién/organizacién debe contar con un Plan de Mejoramiento Continuo
(o modelo PHVA®) que le permita revisar permanentemente sus procesos, proce-
dimientos, acciones, rutinas y resultados, en un entorno determinado, en aras de
una mayor satisfaccién y adaptabilidad. Lo anterior hace posible que se adopten
planes de mejoramiento a partir de las falencias detectadas en el sistema y se trans-
formen de la mejor manera posible las debilidades y amenazas a partir de las lec-
ciones aprendidas.

¢ Con la finalidad de mejorar continuamente, el modelo PHVA se compone de las siguientes fases: Planear,

Hacer, Verificar y Actuar (ajustar).
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2.4 Caso

La Universidad XOEN es una institucién reconocida por sus importantes desarro-
llos en sistemas de construccién sismorresistente de bajo costo. A su vez, la empre-
sa YINSU es un holding de un grupo empresarial de talla mundial en soluciones de
ingenieria para la industria de la construccién. Ambos actores vienen habilitando
unos escenarios de innovacién y transferencia de tecnologia para insertarse en los
mercados globales del conocimiento.

En el proceso de dinamizacién de la I+D tanto la universidad como la empresa han
encontrado que es esencial, ademds de contar con una politica de PI que oriente la
GPI, facilitando el mejor relacionamiento posible, establecer una estructura que ha-
bilite la GPI procurando que las acciones que se ejerciten funcionen efectivamente y
sean alineadas con la politica de P1y articuladas en toda la institucién/organizacién.

En este marco de accién la universidad nombra a:

+ InésIsaza U. (administradora de empresas) como la encargada
del establecimiento de la estructura de GP1

+ Diego Lépez U. (ingeniero)

+ Angela Estrada U. (abogada)
El equipo en mencién debe revisar la politica de investigacién de la universidad,
identificar las capacidades organizacionales, nombrar responsables, definir roles,
funciones y actividades basicas, presupuestar y gestionar recursos, crear procedi-
mientos y proponer normas e instrumentos contractuales, entre otras actividades.

Por su parte, la empresa YINSU conforma el siguiente equipo:

+  Luis Restrepo E. (ingeniero administrativo). Responsable de la definicién
de la estructura para la GPI.

+  Hugo Lépez E. (ingeniero).
+  Paco Pérez E. (ingeniero)
+  Luis Garcia E. (ingeniero)

+ Ricardo Penagos E. (asesor juridico)

2.5 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

° En la tarea encomendada, Inés Isaza y Luis Restrepo, junto con su grupo de

m  trabajo, deberan precisar el recurso humano minimo para la puesta en fun-
cionamiento de la estructura de GPI en la institucién/organizacién, teniendo en
cuenta que se hace necesario definir los roles y las responsabilidades, identificar
los perfiles requeridos y disefiar las funciones en los diferentes niveles organiza-
cionales.

¢Cudl puede ser una propuesta de estructura de PI que parta de unos minimos en
materia de recursos humanos en donde se definan los roles y las responsabilidades,
se identifiquen los perfiles requeridos y se disefien las funciones para gestionar la
Ply articular los actores internos y externos, los procesos que involucran I+D y las
creaciones?
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2.5.1 Recurso humano

Los roles, segun Ponce de Leén (s. f.), consisten en los “[p]atrones de comporta-
miento de una persona de acuerdo a la posicién que asume en un equipo de trabajo
0 en una organizacion, [pudiendo] ser desde lideres hasta seguidores en diferentes
escalas, y varian de acuerdo al modelo de trabajo”. En este orden de ideas, la insti-
tucién/organizacion tendra que identificar el papel que debe cumplir cada miem-
bro del equipo de trabajo encargado de la GPI en los diferentes niveles organizacio-
nales y asignarle las responsabilidades que tiene a cargo.

La GPI debe estar en cabeza de un director o gerente encargado de tomar las deci-
siones en esta materia. Cuando en la institucién/organizacién se tiene estructura-
do un Comité de PI, se recomienda que el director/gerente trabaje de la mano con
dicho organismo. En algunas ocasiones las organizaciones, bien sea universidades
o empresas, le asignan a este Comité sélo roles consultivos; en otros casos, y de-
pendiendo de las dindmicas internas, puede ser un érgano decisorio. Al lado del
director/gerente deben trabajar los asesores o expertos quienes tienen a su cargo
la asesoria en la toma de decisiones estratégicas en materia de GPI.

Lo anterior permite diferenciar entre el rol director y el rol asesor. Este tltimo, gene-
ralmente, es encargado a especialistas en PI con habilidades en temas particulares o
en areas especificas, como por ejemplo, energia eléctrica, textil/confeccién, disefio y
moda, construccién, turismo de negocios, ferias y convenciones, servicios de medi-
cina y odontologia. Es recomendable que el director/gerente y los asesores cuenten
con la asistencia de una persona encargada de las labores secretariales y de archivo.
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A continuacién se suministra un ejemplo que puede orientar la labor de de-
finicién de los roles y las responsabilidades, identificacién de los perfiles
requeridos y disefio de las funciones para la GPI:

Cada miembro del equipo que esta encargado de un rol especifico (tomar
decisiones, asesorar en un tema o area puntual, ejecutar las labores ten-
dientes al cumplimiento de los objetivos misionales o hacer seguimiento y
control) tendra asignadas unas responsabilidades concretas y deberd cum-
plir con unos perfiles.

a icci i i f -

Segun el diccionario de la Real Academia Espafiola los perfiles hacen re

ferencia al “[c]onjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o

algo”. En materia de recursos humanos, entonces, se hablaria de los rasgos

peculiares que se exigen a nivel educativo, formativo, de experiencia o de
abilidades (intelectuales o fisicas).

habilidad telectual fi

Independientemente del drea o sector en que se mueva la institucién/or-
ganizacién, para la GPI se recomienda la conformacién de un grupo inter-
disciplinario integrado por ingeniero(s), administrador(es) y abogado(s),
todos ellos con formacién en gestién del conocimiento, la innovacién y la
PI, quienes deben estar guiados por un manual que defina las funciones en
forma clara y coherente.
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Cuadro 2.1 Definicién de estructura parala GpI

(maximo nivel
decisorio)”

Comité de P1

Empresa:
Gerente de I+D/
Innovacién

Tomar decisiones en
materia de GPT

Empresa
Profesional en
administracién o
ingenieria con co-
nocimientos y expe-
riencia en gestién
del conocimiento e
innovacién

Rol Cargo Respopant Perfil Funciones
dades
Universidad
Profesional en
Comité de p1® educacién,
administracién
Universidad: o ingenieria con
Vicerrector/ conocimientos
Director de y experiencia en ges-
Investigacién/ tién de educacién
Extensién M%m:os .mmwcc: Decidir los asuntos
el conocimiento, lacionad 1
Direccién: Responder consultas/ | innovacién y P1 relacionados con fa

GPI en aras del mejora-
miento de la competi-
tividad, la productivi-
dad y el bienestar

Asesorfay
orientacion
estratégica

Comité de P1

Asesor en P1

Brindar asesoria
y consultoria
especializada

en PI

Preferiblemente
abogado con cono-
cimientos y expe-
riencia en gestién
del conocimiento,
innovacién y p1

Asesorar

la toma de
decisiones
estratégicas
en materia
de GP1

7

Se entiende por direcci6n, segtin Ponce de Leén (s. £.), la “habilidad gerencial y de liderazgo mediante la cual

se dirige, influye y motiva a los seguidores y miembros de la compaiiia a la consecucién de tareas relativas

al mejoramiento empresarial”.

8 El Comité de P1 podré ubicarse dentro del rol de direccion o de asesoria y orientacién estratégica dependien-

do de las necesidades e intereses de la universidad o empresa.
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Profesional en

Ejecutar la politica administracién Ejecutar los
Operacién y Director/gerente de 1y encargarse ingenieria o programas y
soporte® de Gp1 de liderar los derecho con proyectos de PIy

procesos de GPI conocimientos coordinar la GP1

y experiencia en p1

Observary
monitorear los
procesos,
procedimientos, accio-
nes, rutinas

y resultados que invo-
lucrenla

GPI en aras del
mejoramiento de

la competitividad,

la productividad

y el bienestar

Ingeniero(a), ad-
ministrador(a) o
abogado(a) con
conocimientos y ex-
periencia en gestién
del conocimiento, la
innovacién y la pr

Realizar observacion y
monitoreo a los prce-
Seguimiento Gestor/Auditor sos, procedimientos,
y control® de p1 acciones, rutinas y
resultados que involu-
cren la gestion de la p1

2.5.2 Recursos informaticos y recursos fisicos

Se entiende por recursos informaticos, “[t]odos aquellos componentes de hardwa-
re y programas (software) que son necesarios para el buen funcionamiento y la op-
timizacién del trabajo con ordenadores y periféricos, tanto a nivel individual como
colectivo u organizativo, sin dejar de lado el buen funcionamiento de los mismos”
(“¢Qué son los recursos informaticos?”, 2006). Mientras que los recursos fisicos
son todos los bienes tangibles de los que dispone una institucién/organizacién,
susceptibles de ser utilizados para el logro de la misién y los objetivos estratégicos,
como por ejemplo los bienes inmuebles (oficinas), la maquinaria, los vehiculos, los
insumos para la produccién, el material de oficina (muebles y enseres de dotacién)
y los productos terminados, etc.

En este punto, lo recomendable es que cada institucién/organizacién responda
ante una serie de cuestionamientos para tratar de identificar de qué recursos infor-
maticos y fisicos debe disponer. Por ejemplo: ;qué personal requiere computadora?
;Se necesita conexién a Internet? ;Qué software y aplicativos informaticos se re-
quieren para hacer més eficiente el trabajo? ;Sera necesaria la creacién de recursos
compartidos para ficheros, impresoras, escaner, unidades lectoras, etc.? ;Se nece-
sitan programas especificos de gestién, grabacién, comunicacion? ;Se necesita una
pégina de Internet? ;Se necesita un espacio fisico u oficina para operar? ; Cuantos
puestos de trabajo se requieren? ;Con qué muebles de oficina se debe contar? ; Qué
dotacién se necesita?

° Los grupos de trabajo de la universidad y la empresa, liderados por Inés Isa-

m  zay Luis Restrepo, respectivamente, en su tarea de definir una estructura
que habilite la GPI, vienen precisando el recurso humano minimo para su puesta
en funcionamiento a través de la definicién de los roles y las responsabilidades,
la identificacién de los perfiles requeridos y el disefio de las funciones. En el cum-
plimiento de esta tarea también se preguntan por los recursos informéticos y los
recursos fisicos de los que deberan disponer.

;Cudl puede ser una propuesta de estructura de PI que parta de unos minimos en
materia de recursos informaticos y recursos fisicos para la gestion efectiva (eficaz
+ eficiente) de la PI?

9 Consiste en la ejecucién de las labores tendientes al cumplimiento de los objetivos misionales.

10 Se encarga de la observacién y monitoreo del curso de los procesos, procedimientos, acciones, rutinas y
resultados, para asegurarse de que todos los recursos estén siendo utilizados de la manera mas efectiva para
la consecucién de los objetivos misionales o, en caso de no ser asi, para la puesta en marcha de planes de

mejoramiento continuo.

70/ mo6DULO UNO

\ Como esta propuesta de estructura de PI parte de unos minimos en materia

de recursos informaticos y recursos fisicos, al menos el personal encargado
dela GP1en el rol directivo, asesor y asistencial, debe contar con su propio equipo de
computo con acceso a Internet ilimitado, compartiendo recursos como la impresora
y el escdner. También es necesario contar con los programas legales para el adecua-
do funcionamiento de los equipos y la suscripcién a bases de datos especializadas
en materia de PI. Puede destinarse un espacio de la pagina web (en caso de que la
institucién/organizacién cuente con una) para subir informacion de interés como
la politica de P1, el Reglamento de P1, los manuales, los protocolos o procedimientos
estandarizados, las instrucciones y los instrumentos contractuales en materia de
GPI, asi mismo, para difundir los conceptos emitidos por el Comité de PI o el orga-
nismo asesor en GPI.

En lo que tiene que ver con los recursos fisicos, lo ideal es tener un espacio u oficina
adecuado con los muebles y la dotacién necesaria para facilitar los usos y activi-
dades habituales del personal encargado de la GPI. La oficina es importante para
hacer reuniones de trabajo, recibir clientes y proveedores y concretar negocios.
Contar con un espacio fisico genera confianza, sentido de pertenencia y construye
lazos entre quienes trabajan.
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2.5.3 Recursos financieros

“ Los grupos de trabajo de la universidad y la empresa, liderados por Inés Isaza

m  yLuis Restrepo, respectivamente, ya precisaron los recursos humanos, infor-
maticos y fisicos requeridos en su tarea de definicién de una estructura que habilite
la GPI, pero atin no les han asignado los recursos financieros para empezar a operar.

¢Por qué es necesario que el equipo de trabajo encargado de la GPI cuente con re-
cursos financieros?

La realidad que hoy enfrentan tanto las universidades como las empresas es que
para mejorar la competitividad, la productividad y el bienestar, deben hacer una
mayor inversién en CTi. En esta tarea el apoyo del Estado cobra gran importancia
ya que puede aliviar las cargas econémicas que tiene que asumir la institucién/or-
ganizacién a través de la financiacién de proyectos de I+D que tengan por objeto la
transferencia de tecnologia a la industria y a la sociedad en general.

\ Asi, la GPI requiere recursos financieros para costear:

1. Laoperacién/soporte, en donde se incluyen los recursos humanos, infor-
maticos y fisicos.

2. Los servicios técnicos, los tramites y la defensa de los derechos de P1.
3. Los incentivos y estimulos a la creacién.

4. Lasensibilizacién y difusién de la politica de P1y el Sistema de Propiedad
Intelectual (SPI) en general.

5. Laparticipacién en programas y cursos de capacitacion.

Esto puede significar que sin recursos financieros es mas dificil implementar una
estructura que habilite la GPI. La institucién/organizacién debe concientizarse de
que “las inversiones en PI son devueltas al pablico a través de productos que son
de beneficio para la comunidad, incrementan el empleo y son una fuente genera-
dora de impuestos” (citado en Canetti, 2011: 7). Ello quiere decir que la inversién
en PI genera un retorno financiero para la institucién/organizacién, por ejemplo,
a través de la venta de obras cientificas, literarias y artisticas, la explotacion de la
marca, el licenciamiento de disefios industriales, el licenciamiento de invenciones
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e innovaciones protegidas por patentes de invencién y modelos de utilidad, la
venta de productos, la generacién de spin-off, etc. Parte de estos ingresos pueden
destinarse al financiamiento de la estructura de PI1y de nuevas investigaciones en
ciencia, tecnologia e innovacién. También debe tenerse en cuenta que este retorno
financiero no es inmediato, toda vez que hay que superar las fases de creacion,
identificacién y proteccién del activo de PI.

Es importante tener una visién estratégica de la GPI, porque puede ser una fuente
generadora de ingresos para la institucién/organizacién, esto es, le otorga insumos
ala universidad para que implemente y desarrolle una politica de transferencia de
tecnologia a la industria y a la sociedad en general, y a la empresa para que ejecute
su propio modelo de innovacién, en ambos casos, en aras del mejoramiento de la
competitividad, la productividad y el bienestar.
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Capitulo 3

Redes de Propiedad Intelectual

AUTORA
Maria Consuelo Veldsquez Vela*

3.1 INTRODUCCION

La idea de formar una red de tipo colaborativo es que al participar en ellas los ac-
tores logren resultados eficaces. El fin ultimo debera ser definido por los actores
miembros de la red teniendo en cuenta el aprovechamiento de ventajas corpora-
tivas y bajo la premisa de intercambio de conocimiento buscando incluso una co-
produccién.

Las redes forman un tipo de estructura social, diferente a la familia, la empresa o el
Estado, entre otros. El factor determinante que mantiene unidos a los actores es la
interconectividad diferente a los sentimientos, el factor econémico o las jerarquias.

Es muy importante tener en cuenta la confianza como base de la construccién de
las relaciones que estdn en la bases de las redes. Estas no son sino una expresion
pura de la teoria de los sistemas, sobre todo si se entiende que, en términos de Ni-
klas Luhman,? las redes colaborativas se alimentan del capital social de sus actores
y en particular de la confianza mutua.

Este capitulo pretende dar cuenta de como los esquemas colaborativos en I+D, a tra-
vés de redes de Gestién de Propiedad Intelectual (GPI), permiten asesorar a las ins-
tituciones participantes en la proteccién, gestién y explotacién de los resultados

1 Abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho de los Negocios en el Externado, Cum Laude
en el Magister en Propiedad Intelectual de la Universidad de Turin, Italia. Asesora del Superintendente en
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y Asesora del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién (Colciencias), del Instituto Nacional de Salud (INS) y de CORPOICA. Amplia expe-
riencia como docente, a nivel nacional e internacional. Ha publicado para la Academia Internacional de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para el NAM S&T Centre (Nueva Delhi, India) y
la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil.

Los sistemas, por su parte, son concebidos por Luhmann como el resultado de un procesamiento selectivo
de la multiplicidad de posibilidades, hechos y circunstancias que se presentan en la realidad. Citado por
Diego L. Sanromén en un articulo sobre la obra del sociélogo aleman: “Funktionen und Folgen formaler

Organisation” (Sanroman, s. f.).
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de sus trabajos de investigacién y desarrollo, mediante la capacitacién y asisten-
cia técnica y la conformaciéon de un modelo de cooperacién mediante un servicio
compartido de Propiedad Intelectual (PI) entre los miembros. Y de c6mo las redes
constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de organizaciones
que trabajan con el conocimiento pues conducen a la innovacién.

3.2 ASPECTOS CLAVE
3.2.1 Definicién de red

Partiendo de la definicién de red que trae el “Diccionario de la lengua espafiola” (Real
Academia Espariola, 2014): “Conjunto de elementos organizados para determinado
fin”. Tenemos que esta definicién incluye el espiritu de lo que queremos demostrar,
que un solo actor en este mundo globalizado no puede tener un desarrollo adecuado
en todas las dreas; por eso es importante buscar otros actores que sean especialistas
en otras dreas para que se complementen en la realizacién de sus tareas.

De acuerdo con Federico de La Rua (Maya y de la Raa, 2005), una red puede ser
entendida como un conjunto de actores con un tipo particular de relaciones. Como
vemos, los elementos que aparecen en esta definicién son actores y relaciones; los
actores pueden ser personas u organizaciones, y es un elemento que siempre esta
presente en las redes, no obstante, si la red es social, como en el caso analizado
por de La Rua, puede no existir una relacién o un proyecto entre los mismos, sin
embargo, en este escrito nos estamos refiriendo al tipo de redes en las cuales los
actores persiguen unos objetivos comunes o tienen un proyecto grupal, por eso
vamos a considerar la definicién de Arthur Zimmermann, quien las define como
un conjunto de relaciones relativamente estables, de naturaleza no jerarquica e
independiente, que vinculan a una variedad de actores que comparten intereses
comunes y que intercambian recursos para perseguir esos intereses compartidos,
admitiendo que la cooperacién es la mejor manera de alcanzar metas comunes.

Estos intereses comunes y relaciones entre los actores se convierten en lineas que
los unen y que incluso hacen que se puedan representar graficamente, y nos condu-
cen aredes que se dan especificamente en el sector productivo, en donde adquieren
un valor estratégico pues constituyen un enfoque de trabajo; es asi que desde el
punto de vista del sector productivo se ha notado (ver Capitulo “Conceptualiza-
cién” de esta Guia) que las empresas pueden optar por continuar dentro de una
economia clasica y utilizar las estrategias tradicionales, ademas de seguir constru-
yendo organizaciones cerradas; o buscar aliados y realizar acuerdos de cooperacién
para conformar redes. A continuacién se describen las estrategias que se pueden
seguir en los dos casos:
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Cuadro 3.1 Estrategias frente a las necesidades de economia institucional

Estrategias frente a necesidades de economia institucional

Organizacién cerrada

Organizaci6n abierta

Defensa

Defender y mantener
la posicién para evi-
tar la llegada de otros
actores

Desinversion

Externalizar recursos
y concentrarse en lo
que funciona bien

Innovacién

Buscar aliados con for-
talezas en productos,
tecnologias

Control

Mantener y ampliar
la posicién de los

servicios a través de
los recursos propios

Integracién
hacia
adelante

Acceso directo alos
clientes

Diversificacién
controlada

UNWNHNQ—HNH nuevos
productos. Exter-
nalizar recursos y
concentrarse en MO
que funciona bien

Integracién
hacia
atras

Fortalecimiento de la
posicion propia a través
de la contratacién de
los proveedores y bus-
queda de ventajas en
costos

3.2.2 Elementos para la conformacién de la red

Si las organizaciones, universidades o empresas deciden trabajar bajo el concepto
de innovacién abierta mediante el establecimiento de redes, deben tener en cuenta
las siguientes consideraciones y elementos en la conformacién de sus redes de p1:

+ Las redes son organizaciones no jerarquicas: no existe una cabeza que dé
6rdenes, ningun actor es mas importante que los demas.

+ Son entes permeables: las redes permiten que los actores entren y salgan
de las mismas, con algunos criterios minimos.

+ Estin compuestas por personas, grupos, empresas y asociaciones auténo-
mas de diversa indole.

+ Alto grado de flexibilidad en la forma de organizacién asi como en los

fines que buscan.

+ Sus bases est4n en el intercambio de informacién y conocimiento.

+ Las redes forman un tipo de estructura social, diferente a la familia, la
empresa o el Estado, entre otros.

+ Es importante la confianza entre los miembros-cimiento de la construc-

cién.

Cuadro 3.2 Elementos para la conformacion de redes de PI

Ataque

Lograr ventajas en
costos de produc-
cién y mercadeo
frente a la compe-
tencia a través de
sus propios precios
bajos

Orientacién
hacia el cono-
cimiento

Concentracién en pro-
ductos o servicios que
se basen en el autoco-
nocimiento. Busqueda
de empresas aliadas
para mejorar econo-
mias de escala

Pregunta que

Fuente: cuadro realizado por la autora con base en Zimmerman (2001).
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Elemento Observaciones
resuelve
Para cada uno de los actores el
Interés en la ;Qué interés tenemos en interés podria ser diferente, sin
cooperaciéon la cooperacién? embargo, el interés en la meta

final debe ser comun
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Complementarie-
dad (CO)

+Qué capacidad hace falta
y buscamos en la coope-
racién?

Considerando que cada uno de
los actores domina una parcela
del proyecto no es posible que
logren el resultado final si no se
unen. Asi mismo, es importante
tener en cuenta ciertos con-
ceptos organizacionales como
economia de escala, costos de
transaccién, complementariedad
entre el sector publico y privado
y ventaja competitiva

Legitimidad
interna

¢Qué interés tenemos en
la cooperacion?

Los actores deberan sentir que lo
que estdn haciendo no va contra
ninguna ley. Debe tenerse en
cuenta el principio de la autono-
mia de la voluntad en el sentido
de no ir en contra de intereses
de terceros. Asi mismo, es im-
portante estar muy alerta para
no caer en actos que atenten
contra la libre competencia o de
incurrir en précticas de compe-
tencia desleal

Fuente: cuadro realizado por la autora con base en Zimmerman (2001).

Cuadro 3.3 Pasos para la conformacién de una red

Reconocer Darse cuenta que el otro existe. Aqui prevalece la aceptacién como valor

3.2.3 Condiciones para el éxito de una red

De acuerdo con Zimmerman, para que una red sea exitosa debera cumplir con las
siguientes condiciones:

Garantizar el acceso equitativo a la informacién.

Activar selectivamente los actores y los recursos.

Fomentar el flujo de informacién.

Limitar los costos de la interaccion.

Apoyar la interconectividad entre los actores.

Buscar el compromiso de los participantes.

Prestar oportuna atencién a los aspectos politicos e institucionales.
Velar por la calidad y la apertura de la interaccién.

Cuadro 3.4 Algunos criterios para medir la estabilidad de las redes

Debera analizarse que los actores tengan valores similares y
Compatibilidad de congruentes, asi como la concordancia en el objetivo comun. Se

los actores deberan conciliar los objetivos particulares de cada uno de los
actores con los objetivos de la red

Al hablar de recursos nos referimos no solamente a financieros
sino conocimiento, tecnologia, good will y Know How entre
otros. Y sobre estos deberan estar las reglas claras entre los
miembros de la red en cuanto a mecanismos de control y toma
de decisiones sobre la reparticién y uso colectivo de los recursos

Posibilidad de movi-
lizacién de recursos

Estar consciente de las actividades que realizan los demas actores, asi
Conocer como sus fortalezas y debilidades. Qué es lo que hace el otro. En este
paso debera prevalecer el interés en el otro

Prestar ayuda, procurar el mayor bienestar de todos los miembros de la

Se debera tener en cuenta el marco normativo y las bases de
poder que rodean a las redes y que estan presentes al interior de
las mismas. Es muy importante tener criterios claros sobre la
membresia y el ajuste de poder. Asi mismo, se deberd establecer
desde un principio el manejo de los conflictos

El ambiente socioe-
condémico y politico

larelacién

Colaborar S
red. Debera existir reciprocidad
Cooperar Compartir actividades y recursos prevaleciendo el interés comtn
. Compartir objetivos y proyectos. Tener la confianza siempre presente en
Asociarse P ) ¥ proy prep
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3.3 OBJETIVO

Comprender la manera como las instituciones con diferentes roles podrian acer-
carse y colaborar para llegar a resultados que no podrian lograr sin unirse.
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3.4 Caso

Existe en el pais una baja calidad en los métodos de ensefianza dirigida a los nifios
sordos y ciegos.

El Instituto Nacional para Nifios Sordos y Ciegos (INSC) necesita que se desarrolle
una metodologia de ensefianza de las matemdticas. Dentro de los términos de la
convocatoria se exige que los participantes estén en una alianza estratégica, y asi
mismo debe existir un acuerdo previo de PI.

Un grupo de investigacién de las facultades de educacién e ingenieria electrénica
de la Universidad “X” est4 desarrollando un software que incluye un dispositivo
el cual, mediante ondas sonoras, le traduce al estudiante lo que el profesor esta
ensefiando.

A su vez los estudiantes de tltimo semestre de la Facultad de Psicologia de la Uni-
versidad “Y” estdn desarrollando su trabajo de grado sobre un método de ensefian-
za para discapacitados.

La empresa “Z”, productora de dispositivos electrénicos, esta dispuesta a desarro-
llar el prototipo del dispositivo.

Adicionalmente, el INSC maneja un presupuesto y tiene unas metas que cumplir,
de acuerdo con su funcién, y ha descubierto una necesidad en la comunidad. Sin
embargo, no posee la capacidad instalada ni de personal para realizar el proyecto
que satisfaga la mencionada necesidad.

La universidad posee el conocimiento necesario para encontrar la solucién a esa
necesidad, pero no podra convertirlo en algo tangible sin la ayuda del conocimien-
to practico. Los creadores del software poseen la capacidad de convertir ese cono-
cimiento en algo tangible, sin embargo, no podran escalarlo hasta el mercado. La
empresa puede encontrar la manera de que la solucién llegue al usuario final.

3.5.2 Complementariedad (CO)

M +Qué capacidad hace falta y se busca en la cooperacién?

3.5 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

3.5.1 Interés en la cooperacién

e ;Qué interés tendrian estos actores en la cooperacién? ;Qué puede alcanzar-
m  se exclusivamente en cooperacién con otros actores?

\ Desarrollar una economia de escala: un buen ejemplo de esto es lo que re-

presenta para los creadores del software el vincularse en la convocatoria
para poder financiar la produccién del mismo, asi como para el grupo universitario
el cual posee la capacidad para realizar un trabajo académico excelente, sin embar-
g0, no podria crear el prototipo nillegar a comercializarlo sin unirse con los demas
actores involucrados.

Reducir los costos de transaccién: en este caso se reducirian los costos administra-
tivos de contratacién, los tramites de P1, la coordinacién o la obtencién de licencias.
Ganar complementariedad entre el sector publico y privado: en este caso definiti-
vamente se estaria facilitando el cumplimiento de las labores del Estado mediante
la actividad de un particular.

\ En este caso la meta comun es lograr el acceso de los nifios discapacitados

ala educacién en igualdad de circunstancias que los nifios sin discapacidad.
Lo anterior se debe lograr independientemente de los intereses particulares de
cada actor. Por ejemplo, para el INSC el interés podria ser cumplir una obligacién o
justificar la ejecucién de un presupuesto. Para la universidad el interés es académi-
coy el reconocimiento en la comunidad cientifica, para los estudiantes cumplir con
un requisito de grado y para la empresa de software primara el interés comercial.

3.5.3 Cohesioén interna

lu ;Qué tipo de relaciones hacen que un actor quiera permanecer en la red?
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\ En este caso naturalmente serd el INSC quien estard encargado. En los tér-

minos de la convocatoria debera establecer los diferentes roles que seran
necesarios y el rol que cada una de las partes jugara. Asi como el calendario y el pre-
supuesto. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en las redes no existe una
estructura jerarquica, el coordinador es el actor que facilita las relaciones entre los
actores pero no imparte 6rdenes. Es importante tener en cuenta que la confianza
es el elemento que mantiene unidos a los actores.

3.5.4 Legitimidad interna y acuerdos

“ +Qué nos proporciona el reconocimiento de otros actores? ;Qué caracteristi-
m  cas debe tener el acuerdo que soporta la red?

\ Nos proporciona claridad en la contratacién, en la operacién del modelo de

gobierno, en el establecimiento de reglamentos de participacién en la red,
etc. Asi, por ejemplo, en este caso, para asegurar la transparencia en la contratacion,
la escogencia podria realizarse mediante el proceso administrativo de convocatoria,
y en la contratacién habria que tener en cuenta la circular 6 del 27 de septiembre del
2013 acerca de la Agencia Nacional de Contratacién Publica, contratacién de activi-
dades de ciencia y tecnologia, por ejemplo.

Respecto al acuerdo que se exige como requisito no existe un modelo de acuerdo
especifico, es importante tener en cuenta las siguientes preguntas: ;Cuéles son los
actores? ;Qué tipo de incentivos se utilizan? ;Qué tipo de derechos se involucran?
;Quiénes son los titulares de derechos? ;Qué derecho tiene el Estado? ;Tienen los
estudiantes algun tipo de derecho?

Asi mismo, es importante propiciar situaciones en las que todos ganen, hacer par-
ticipar a todos los actores, a las verdaderas instancias decisorias (las cabezas) po-
liticas y administrativas y lograr que al interior de las instituciones participantes
existan reglas claras en materia de PI.

A manera de conclusién es importante sefialar que existe la necesidad en el pais de
que los actores de sistema de [+D reconozcan a la PI como un mecanismo para ge-
nerar valor al conocimiento y, por lo tanto, para conducir a la innovacién en todas
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sus modalidades (sea de producto, proceso o método).® Un ejemplo del beneficio
que produce este reconocimiento de trabajo en red, mediante servicios compar-
tidos de PI, estd dado por la contribucién de este tipo de ejercicios en el aumento
del numero de solicitudes nacionales de proteccién de patentes y las dindmicas de
colaboracién entre el sector académico con las empresas.*
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Capitulo 4

Titularidad de Propiedad Intelectual

AUTORA
Catalina Atehortiia Garcia*

EXPERTO ASESOR DE CONTENIDO
Juan Carlos Monroy Rodriguez?

4.1 INTRODUCCION

¢De quién son los resultados de las actividades cientificas y tecnolégicas en la uni-
versidad? ;Pertenecen a la empresa las creaciones intelectuales desarrolladas por
sus empleados o contratistas? ;A quién le corresponden los derechos sobre los re-
sultados de proyectos de I+D Universidad Empresa?

Estas son preguntas recurrentes cuando estamos hablando del conocimiento que
genera valor en las organizaciones. Tanto en las universidades como en las empre-
sas se producen creaciones intelectuales espontaneas que resultan de la genialidad
aislada de las personas vinculadas a la organizacién, pero que no estan directamen-
te atribuidas a proyectos sistematicos de I+D direccionados. Los resultados de este
tipo de procesos deliberados de I+D adquieren la categoria de creaciones dirigidas

1 Abogada de la Universidad de Medellin especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas
Tecnologias de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Constitucional de la Universidad de
Antioquia. Ha participado en entrenamientos intensivos en Propiedad Intelectual en la Universidad de
Alicante, Espafia, en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil y en la Universidad de Buenos Aires,
Argentina. Se desempefié como Directora de la Corporacién Tecnnova UEE y actualmente cursa la Maes-
tria Regional en Propiedad Intelectual auspiciada por la Organizacién Mundial en Propiedad Intelectual
(OMPI). Cuenta con amplia experiencia en gerencia, asesoria y consultoria en Gestién de Propiedad Inte-
lectual. Ha participado en el disefio y formulacién de politicas publicas en Ciencia y Tecnologia y ha lidera-
do proyectos estratégicos de proteccién y valorizacion del patrimonio intelectual en importantes empresas
y universidades nacionales.

Abogado de la Universidad Externado de Colombia con especializacién en Propiedad Industrial, Derecho
de Autor y Nuevas Tecnologias de la misma universidad. Cursa actualmente estudios de Maestria en De-
recho de las Tecnologias de la Informacién y la Comunicacién en el Instituto Europeo Campus Stellae de
Santiago de Compostela, Espafia. Se desempefia como abogado consultor y arbitro del Centro de Arbitraje
de la Camara de Comercio de Bogota. Es docente de la Universidad Externado de Colombia y de la Univer-
sidad de La Sabana.
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en tanto se conciben como productos desarrollados por una persona fisica (inves-
tigador, empleado, contratista, etc.), como parte de un equipo de investigacién o
en el marco de una relacion contractual de dependencia o de encargo (ver Capitulo
9 de esta Guia).

En este sentido, la definicién de la propiedad sobre los resultados de los proyectos de
I+D enlos que interactian tanto la universidad como la empresa y que son el objeto
de estudio en este documento, es un elemento critico de dinamizacién e impulso
a las politicas de CTi. Delimitar si los derechos de Propiedad Intelectual (PI) son
de uno u otro o compartidos, fijar sus porcentajes de participacién y determinar
las condiciones de uso, en cualquiera de los tres casos, es esencial para habilitar el
proceso de transferencia de resultados de I+D y garantizar las condiciones futuras
de insercién de los desarrollos en el mercado.

Dentro de esta légica, resolver las inquietudes planteadas y clarificar el tratamien-
to de la PI sobre las creaciones resultantes de proyectos de I+D Universidad Em-
presa es importante para determinar quién es el propietario de estos derechos y
en consecuencia como se apropia de los beneficios econémicos por su explotacion;
para orientar las politicas de estimulo e incentivos a la creacién en este tipo de or-
ganizaciones (Romano, 2006) y para definir reglas claras y establecer confianza en
la transferencia de resultados cientificos y tecnolégicos.

Es asi como en la definicién del titulo de propiedad deben considerarse multiples
variables: por un lado, los resultados del esfuerzo de I+D entre Universidad Empre-
sa son diversos y dan lugar a diferentes tipos de desarrollos en diferentes sectores
de conocimiento y de mercado; de otro lado esta la normativa aplicable en la mate-
ria que no es homogénea para todos los tipos de derechos de P1y, finalmente, estan
las cualidades que pueden ser atribuidas a una o a distintas personas en razén de
la relacién contractual laboral o de servicios.

Finalmente, es también fundamental reconocer no sélo las atribuciones otorgadas
por el titulo sino también las obligaciones derivadas del mismo. Los derechos de
PI son mecanismos de proteccién exclusiva, territorial y temporal que le exigen al
titular asumir los gastos de su resguardo, mantenimiento, monitoreo y defensa.
Identificar la estrategia entre la propiedad con titulo (individual o en conjunto)
que entrega derechos de uso, goce y disposicién de los derechos, y la propiedad sin
titulo que permite sélo el uso y el goce por participacién, licenciamiento o mera
tenencia, es una capacidad estructural de las organizaciones que impacta directa-
mente en sus procesos de gestién de conocimiento.
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4.2 OBJETIVO

Identificar los elementos que permiten definir la titularidad de las creaciones inte-
lectuales en el marco de la relacién Universidad Empresa y entender las atribucio-
nes y obligaciones que se adquieren en virtud del titulo de propiedad.

4.3 ASPECTOS CLAVE

Para abordar el tema de la atribucién de derechos de PI es indispensable identificar,
de conformidad con el régimen aplicable, tanto los aspectos objetivos (objeto y
titulo de proteccién) como los elementos subjetivos (autores, titulares) asociados

a la creacién intelectual:

Cuadro 4.1 Aspectos objetivos de la creacién y reglas aplicables

Tipo de creacién Reglas aplicables

El creador en Derecho de Autor, siempre que no haya

. transferido la propiedad
Creaciones prop

ocasionales . . . - -
El primer solicitante, dependiendo del régimen especifico de

proteccion (Propiedad Industrial, variedades vegetales, otro)

Titularidad del empleador o contratante:

Creaciones en el
ambito laboral o
de servicio

+  En cumplimiento del contrato laboral o de
prestacién de servicios

+  Desarrollada con conocimientos o recursos del
empleador o contratante

Creaciones en Autonomia de la voluntad
conjunto (dirigidas,
deliberadas) Sin acuerdo entre las partes: cotitularidad
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Las creaciones esponténeas u ocasionales son aquellas realizadas por
una persona natural que no se encuentra en cumplimiento de un con-
trato laboral o de prestacion de servicios, ni en el marco de un ejercicio
planificado de creacién conjunta. En este caso, piénsese en un creador
independiente que expresa su ingenio en su taller o laboratorio per-
sonal, sin utilizar medios o recursos suministrados por un empleador
o contratante. Por regla general, el creador es el titular; sin embargo,
debe prestar atencién al principio del primer solicitante, en aquellos
supuestos en que el registro sea constitutivo del derecho de pI.

Distinto ocurre con las creaciones en cumplimento de un contrato
(escrito) de prestacion de servicios o de trabajo en donde la creacién
obedece a una obligacién que surge de un acuerdo con obligaciones
determinadas, de un manual de funciones de cargo, o son realizadas
utilizando recursos del empleador o contratante. Dichas creaciones
son de titularidad del empleador o contratante, en tanto sean reali-
zadas por el trabajador o contratista en el marco de las obligaciones
contratadas y/o cuando se elaboran con conocimientos o recursos
del empleador o contratante.

Por su parte, las creaciones elaboradas en conjunto son aquellas reali-
zadas por dos 0 mas personas naturales o juridicas que unen esfuerzos
para desarrollar una creacién. En este &mbito pueden surgir creacio-
nes como resultado de un plan detallado de I+D, como consecuencia
de una relacién laboral o de servicios o de manera espontdnea u oca-
sional. La regla general en creaciones elaboradas en conjunto es que la
titularidad sea definida en virtud de la autonomia de la voluntad. Ante
ausencia de esta definicién se entiende que existe cotitularidad. Ahora
bien, si la creacién conjunta surge como resultado del cumplimiento
de un contrato o laboral o de servicios le seran aplicables las reglas
expuestas para este tipo de creaciones.
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Cuadro 4.2 Aspectos objetivos de la creaciéon y régimen
especifico de protecciéon

L. Régimen especifico de proteccién
Aspectos objetivos de

la creacién Derecho de Autor® Propiedad Industrial Onnowwwﬂwnrg

Signos distintivos: marcas,
lemas, ensefias comerciales,

Objeto de proteccién nombres comerciales, nom-
bres de dominio, indicaciones
Identificacion del tipo de crea- Obras literarias, artisti- | geograficas, indicaciones de
cién (ver Capitulo 9 de esta cas o cientificas, progra- | procedencia y denominaciones Variedades vegeta-
Guia) mas de ordenador (sof- | de origen Lo e
tware), bases de datos Qmﬁﬂnwo:mﬁ
Cumplimiento de los requisitos que incorporen una . .
" o . PO Nuevas creaciones: inventos,
legales segun el régimen especi- | creacién intelectual o A
L. B modelos de utilidad, disefios
fico de proteccién (ver Capitulo industrial et
. industriales, esquemas de tra-
10 de esta Guia) a

zado de circuitos integrados,
secretos empresariales®

El mero acto de crea-
ci6n es constitutivo de

titularidad. Bl registro

Titulo de proteccién Certificado de

de la obra, programa Registro de signo distintivo o p
i i obtentor o titulo
- de ordenador o base concesién de nueva creacién -
Instrumento de proteccion ancestral
de datos, se surte para
efecto de publicidad y
oponibilidad

La categoria Derecho de Autor se extiende también a los llamados derechos conexos.

La expresion otros derechos de PI hace referencia a mecanismos sui generis de proteccion.

La titularidad de PI en materia de secreto empresarial, variedades vegetales y conocimiento tradicional, es
un 4rea de trabajo en exploracién y aun no pacifica legal ni doctrinalmente. Se referencia para indicar que
existen pero que exigen un tratamiento profundo que supera el alcance de este ejercicio.

Para efecto de este anlisis y partiendo del contenido de la Decisién Andina 486 de 2000, el secreto empre-
sarial se clasificara bajo la categoria de Propiedad Industrial, sin desconocer que el tema de la clasificacién de
este derecho de PI no es pacifica en la doctrina y que podria incluso incorporarse, por ejemplo, en la categoria
de otros derechos de PI1. Tratdndose de nombre comercial la excepcién implica su adquisicién por el primer
uso sin necesidad de registro. En materia de secreto empresarial, el asunto del titulo de PI no tiene asiento
legal y también es sujeto de discusion doctrinal. En este estudio se entenderé que el titulo de proteccién para
el secreto empresarial es la posesion calificada de la informacién, bajo el entendido de la existencia de un
hecho féctico: la forma como la organizacién posee cierta informacion.

El titulo en materia de conocimiento tradicional es también un tema polémico en la doctrina de P1. Se trata
de un derecho colectivo de los pueblos indigenas. Se discute si las comunidades indigenas son titulares de
un derecho de P1 del que puedan gozar, aunque no estén organizadas juridicamente. Este estudio entendera,
por el momento, que se trata de un titulo ancestral, que son derechos no sujetos a registro y que se adquie-

ren desde la creacion misma.
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Cuadro 4.3 Aspectos subjetivos de la creacién y
régimen especifico de proteccién

Régimen especifico de proteccién
Aspectos subjetivos de la creacién ]
P ) Derecho de Propiedad Otros dere-
Autor Industrial chos de p1
Autorfa Obtentor,
Creador fitomejorador,
Calidad de autor: persona fisica Autor inventor comunidad po-
h ) disefiador seedora del cono-
(natural) que realiza la creacion eedora cx
cimiento’
Creador Obtentor, fito-
Acto de N .
L . inventor mejorador, comu-
Originaria’ | crear o Autor - Titular o .
¢ disefiador - nidad poseedora
inventar N L
titular del conocimiento
Titularidad Causa de Causahabientes | Causahabientes| Causahabientes
Sujeto de muerte (herederos) (herederos) (herederos)
derechos. Calidad de
titular: persona
ldentificacion | fisica (natural)
de las personas | © juridica que Empleador,
tiene un derecho
naturales o de p1 id Disposicién contratante Empleador
juridicas e Pl reconocido entidad publica,
juricy orlaley de o presun- AR contratante NA
implicadas P Y | Derivada® | cionlegal | Pereonajuridica
enla creacign | manera indivi- 82 | que coordina una
dual o en conjun- obra colectiva
to (cotitularidad)
. . Cesionario Cesionario
” Cesionario (per-
Cesién (persona (persona
. | sonanatural
(convencio- P natural o natural o
ojuridicaque | M2 pator
nal) ters) juridica que | juridica que
q adquiere) adquiere)
Financiaciéon
Calidad de financiador: persona fisica (na- | No adquiere derechos por
tural) o juridica que apoya econémicamente | la simple financiacion'!
(financia o aporta) para el desarrollo de la
creacion

8 Término acuiado por el doctor Juan Carlos Monroy en sus disertaciones sobre el conocimiento tradicional.

9 Derecho de PI atribuido a una persona fisica (natural) en razén de su creacién.

10 Derecho de PI transferido de una persona fisica (natural) que cuenta con titularidad originaria a una perso-
na natural o juridica por causa de muerte, disposicién o presuncién legal o cesién convencional.

1 Esta Guia no entra en el detalle de revisién de la titularidad de PI en proyectos de I+D financiados con recur-
sos publicos; sin embargo, reconoce la premisa en virtud de la cual el mero aporte en dinero no constituye
atribucién de titulo en favor de la entidad financiadora. Este tema es desarrollado por la autora en otros

trabajos sobre titularidad de P1.
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4.4 Caso

La empresa PICARDS y la universidad GENIUS (con naturaleza publica) suscriben un
acuerdo de cooperacién para la ejecucion de un proyecto de I+D cuyo objeto es el
desarrollo conjunto de un dispositivo biomédico altamente novedoso (en adelante
el Proyecto).

El Proyecto tiene un valor de $500 millones de pesos de los cuales la empresa apor-
taun 50% en dinero y otro 20% en especie (investigadores, materias primas, prue-
bas) y la universidad contribuye con el 20% restante en recursos humanos y apor-
tes de contrapartida también en especie (investigadores, laboratorios, equipos).

La universidad vincula al Proyecto al profesor BUENO y a la profesora GITANA (am-
bos servidores publicos docentes) de la universidad. Por su parte, la empresa vin-
cula al Proyecto al ingeniero JUICIOSO (con contrato laboral), a REMOJO (pasante
extranjero en la compafiia) y a los proveedores MARANA y ADAPTATODO (personas
juridicas de naturaleza privada).

El convenio de cooperacién que sustenta el Proyecto contiene la siguiente clausula
de PI: “Décima Primera-Propiedad Intelectual: 1a titularidad de los derechos de Pro-
piedad Intelectual sobre los resultados que se obtengan en el marco del proyecto
sefialado en el objeto del contrato, corresponderd a las Partes a prorrata de sus
aportes, salvo pacto en contrario”.

Concepto de autoria

De acuerdo a la normativa aplicable en Colombia, sera considerado autor: “la per-
sona fisica que realiza la creacién intelectual”. En virtud de esta expresién, se en-
tiende que sélo el humano (persona fisica) es un ser que cuenta con capacidad
creativa fruto de su actividad intelectual. Asi, “se tendra como autor de una obra a
la persona cuyo nombre aparezca impreso en dicha obra”.

Normativa aplicable al concepto de autoria

+  Articulo 3 Decisién 351 CAN.
+  Articulo 8 Decisién 351 CAN.
+  Articulo 10 Ley 23 de 1982.

\ Acorde con lo anterior, los autores son BUENO y GITANA.

Titularidad originaria y derivada en Derecho de Autor

4.5 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

4.5.1 Autoria y titularidad en materia de Derecho de Autor

0 ¢Respecto de los articulos cientificos y de las ponencias académicas resultado
m  del Proyecto opera alguna modalidad de transferencia de Derechos de Autor
para la universidad? ;Cudl modalidad?

g +Qué sucederia si, a partir de los resultados de investigacién, los profesores
B BUENO y GITANA escriben un par de articulos cientificos y participan en un
evento académico internacional?

¢Quiénes son los autores de los articulos cientificos y de las ponencias académicas
resultantes del Proyecto?
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Sibien el autor es la persona fisica que realiza la creacién intelectual y es quien en
principio ostenta la titularidad (originaria) de los derechos (morales y patrimo-
niales) de PI, “una persona natural o juridica, distinta del autor, podra ostentar
la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra”. Cuando esto sucede la
titularidad pasa de ser originaria a derivada y puede darse, en materia de Derechos
de Autor, bajo las siguientes modalidades:

+ Por causa de muerte:
El autor-titular originario fallece y sus derechos de PI son transferidos
a sus herederos en la sucesién.

» Por disposicién o presuncién legal:

Eslaleyla que dice en qué casos el autor deja de ser el titular originario.
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En Colombia puede ser que esta modalidad opere en virtud de una:

+ Obra creada por un servidor publico.

+ Obra creada en virtud de un contrato de trabajo de
prestacion de servicios.

+ Obra colectiva.'?

+ Por acto entre vivos:
En razoén de la autonomia negocial, dos o mas personas naturales o
juridicas convienen en la definicién de la participacién en los derechos
de p1. Esto es conocido como:

«+ Cesién convencional.*

Normativa aplicable a titularidad originaria y derivada en Derecho de Autor

\ Recuérdese que los profesores BUENO y GITANA son servidores publicos
docentes de la universidad GENIUS que tiene naturaleza publica. En conse-

cuencia, si opera una transferencia derivativa en favor de la universidad por la pre-

suncién que tiene la ley sobre las obras desarrolladas por los servidores publicos.

En materia de Derechos de Autor “las obras creadas por empleados o funcionarios
publicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su car-
go, seran de propiedad de la entidad publica correspondiente. Se exceptiian de esta
reglalaslecciones o conferencias de los profesores. En todo caso, la universidad de-
bera reconocer que los derechos morales seran ejercidos por los autores, en cuanto
su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades
publicas afectadas” (Ley 23 de 1982 del Congreso de la Reptblica de Colombia).

« Articulos 3, 9, 10, 29, 30 y 31 Decisién 351 CAN.
« Articulos 20, 83, 91. 92 y 183 Ley 23 de 1982 y las respectivas modifica-
ciones incorporadas en la Ley 1450 de 2011.

12 Obra colectiva es la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientacién de una
persona natural o juridica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre. Por presuncién legal, el
Director es el titular de Derechos de Autor. Articulos 83, 91, 92 y 183 de la Ley 23 de 1982 modificado por
la Ley 1450 de 2011.

En virtud del Articulo 31, Decisién 351 CAN, “toda transferencia de los derechos patrimoniales, asi como

"
&

las autorizaciones o licencias de uso, se entenderé limitada a las formas de explotacién y demés modali-
dades pactadas expresamente en el contrato respectivo”. También es de suma importancia revisar aqui lo
dispuesto por el Articulo 30 de la Ley 1450 de 2011. “Derechos patrimoniales de autor. Modifiquese el
Articulo 183 de la Ley 23 de 1982, el cual quedara asi: Articulo 183. Los derechos patrimoniales de autor o
conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades
de explotacién previstas y al tiempo y ambito territorial que se determinen contractualmente. La falta de
mencion del tiempo limita la transferencia a cinco afios, y la del ambito territorial, al pais en el que se rea-
lice la transferencia. Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos
patrimoniales de autor o conexos deberan constar por escrito como condicién de validez. Todo acto por el
cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el Derecho de Autor, o los derechos conexos, asi
como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberd ser inscrito en el Registro Nacional
del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros. Seré inexistente toda estipu-
lacién en virtud de la cual, el autor transfiera de modo general o indeterminable la produccién futura, o se

obligue a restringir su produccién intelectual o a no producir”.
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Lo comun en este tipo de proyectos Universidad Empresa es que las obras pro-
tegidas por el Derecho de Autor sean creadas por el equipo de investigacién de
la universidad, y que en principio, no es de interés de la empresa la divulgacién
académica de los hallazgos mediante ponencias, articulos cientificos o papers. Sin
embargo, supéngase que como resultado del Proyecto surge un programa de orde-
nador (software) que permite controlar el tiempo de oclusién en venas y arterias
y las condiciones de rechazo del dispositivo que si representa un notable beneficio
para la empresa.

e Piénsese en que el software fue desarrollado por los proveedores de la empresa
B MARANA y ADAPTATODO (personas juridicas de naturaleza privada) pagados
con los recursos del Proyecto. Con el proveedor MARANA la empresa suscribié un
contrato de prestacién de servicios, pero con ADAPTATODO la relacién se viene de-
sarrollando en plena confianza por la larga relacién comercial que tiene con PICARD.

¢Respecto del software resultado del Proyecto opera alguna modalidad de transfe-
rencia de derechos de PI para la universidad? ; Para la empresa? ;Para los proveedo-
res? ;Para la Universidad Empresa? ;Cual modalidad?

La normativa andina aplicable al Derecho de Autor afirma que “las personas na-
turales o juridicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con
la legislacién nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su
encargo o bajo relacién laboral, salvo prueba en contrario” (Articulo 10, Decisién
351 CAN).
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Cabe resaltar que si bien los derechos patrimoniales de autor pueden transferirse
por acto entre vivos, como lo hemos visto en los casos anteriores, esta transferen-
cia queda limitada a las modalidades de explotacién previstas y al tiempo y 4mbito
territorial que se determinen contractualmente. Asi, los contratos de cesién debe-
ran definir las condiciones de tiempo y territorios de proteccién so pena de que se
apliquen los tiempos y territorios establecidos por la ley.

Igualmente, la norma nacional concibe como inexistente toda cldusula en virtud de
la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la produccién futura, o
se obligue a restringir su produccién intelectual o a no producir. Esto significa que
es indispensable determinar de manera muy precisa la creacién objeto de transfe-
rencia y que debe tenerse precaucién en la incorporacién de clausulas restrictivas
de exclusividad.

Con base en la lectura de la modalidad derivativa por presuncién legal (obra por
encargo) expuesta en los parrafos anteriores, sera facil detectar que si PICARD no
suscribié un contrato de prestacién de servicios con OBERTA no operard transfe-
rencia de los derechos patrimoniales en su favor. En este caso, debera acudir a la
negociacién de la cesién convencional de derechos con las dificultades de contar
con un producto listo y protegible por PI, o en su defecto, podra apelar a la recons-
truccién de su relacién contractual con el proveedor. En cualquiera de los dos casos
estara enfrentando una situacién de desventaja negocial.

Cotitularidad en materia de Derecho de Autor

\ En este caso del software la respuesta sera: “depende”. En efecto, la titulari-

dad de los derechos podra corresponder a una u otra entidad de conformi-
dad con la interpretacién de la legislacion colombiana en materia de titularidad en
obras por encargo o desarrolladas en el entorno laboral. Asi por ejemplo:

Si PICARD cuenta con un contrato escrito de prestaciéon de servicios con el provee-
dor MARANA, o en el caso del contrato laboral escrito con su ingeniero JUICIOSO,
operara en favor de PICARD una transferencia derivativa de los Derechos de Autor
del proveedor o del empleado, segun sea el caso. Lo anterior porque la ley presume
que los derechos patrimoniales sobre la obra creada para una persona natural o
juridica (en este caso juridica, esto es, PICARD) en desarrollo de un encargo o man-
dato o en el marco de un contrato laboral han sido transferidos al encargante o
empleador, salvo pacto en contrario, en la medida necesaria para el ejercicio de sus
actividades habituales en la época de creacion de la obra.

Con las expresiones resaltadas, el legislador colombiano sujeté la presuncién de
transferencia a un contrato escrito y resalté que no es una transferencia del 100%
de los derechos. Es una transferencia limitada al uso que el encargante o empleador
(quien contrata) dard ala obra en sus actividades habituales al momento de creacién
de la misma Asi, si se trata de obras que no han sido desarrolladas bajo estos dos
supuestos (por ejemplo un software distinto no estipulado en el objeto del contrato
o una obra libre no atribuible a las actividades habituales de JUICIOSO), PICARD no
podra ser titular derivado por presuncién legal de estos tltimos resultados sino que
deber4 acudir a la modalidad derivativa por acto entre vivos mediante cesién con-
vencional (acuerdo privado con MARANA o con JUICIOSO, segun sea el caso).

“ Supongamos ahora que PICARD ha resuelto la cadena de titularidad con Ma-

m  RANA y OBERTA y que las relaciones juridicas contractuales con JUICIOSO y
REMOJO estdn claramente definidas. Supongamos también que lo propio ha reali-
zado la universidad GENIUS con los profesores BUENO y GITANA.

¢;Son cotitulares PICARD y GENIUS sobre los resultados del Proyecto protegidos por
el Derecho de Autor? ;En qué porcentaje?

\ El convenio de cooperacién que sustenta el Proyecto contiene la siguiente

clausula de p1: “Décima primera-Propiedad Intelectual: la titularidad de los
derechos de Propiedad Intelectual sobre los resultados que se obtengan en el marco
del proyecto sefialado en el objeto del contrato corresponderd a las Partes a prorra-
ta de sus aportes, salvo pacto en contrario”.

Asi las cosas, si PICARD y GENIUS no han manifestado lo contrario en un acuerdo
escrito debidamente suscrito con posterioridad al que dio lugar a esta cldusula,
son cotitulares sobre dichos resultados segtn los aportes que hayan realizado al
desarrollo del Proyecto. En este punto, la gran dificultad estard en establecer si
se trata de aportes en dinero o si también es importante definir la proporciéon de
titularidad revisando los aportes en especie o en capital humano (ver Capitulo 8
de esta Guia).
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4.5.2 Titularidad en materia de Propiedad Industrial

Concepto de inventor

Imaginemos que BUENO, GITANA y JUICIOSO avanzan en el desarrollo del

d dispositivo y obtienen una patente de producto y un proceso novedoso que

" empresa desea mantener como secreto empresarial. REMOJO y los pro-

veedores OBERTA y ADAPTATODO se encargan de la realizacién de pruebas técnicas
simples y de la ejecucién material de las 6rdenes de los profesores y de Juicioso.

;Quiénes son los inventores de la patente de producto y del proceso novedoso re-
sultante del Proyecto?

marco del Proyecto; y que es identificado como inventor de la patente del producto
y del proceso novedoso resultante del Proyecto.

¢Respecto de los productos y proceso novedosos inventados por JUICIOSO opera
alguna modalidad de transferencia de derechos de PI para la universidad? ;Para la
empresa? ;Para los proveedores? ;Para la Universidad Empresa? ; Cual modalidad?

Normativa relativa al concepto de inventor

-

« Articulo 22, Decisién 486 CAN.
« Articulo 23, Decisién 486 CAN.
« Articulo 88, Decisién 486 CAN.
+ Articulo 29, Ley 1450 de 2011.

\ Los inventores seran BUENO, GITANA y JUICIOSO porque son autores del in-
vento o son coinventores, las personas que hacen conjuntamente una in-
vencién. Asi en principio, el derecho a la patente pertenece al inventor.

Tal condicién no es atribuible ni a REMOJO ni a los proveedores MARANA y ADAPTA-
TODO porque ellos a partir de un modelo de instrucciones de PICARD realizaron un
aporte meramente técnico que no es creativo. Es una contribucién mecénica para
aterrizar una idea ya creada por otros. Siendo asi, el aporte puramente mecanico de
REMOJO, MARANA y ADAPTATODO no les atribuye la calidad de inventores.

Titularidad originaria y derivada en materia de Propiedad Industrial

“ Supéngase que el ingeniero JUICIOSO, empleado de PICARD, esta desarrollan-
" dosu tesis en el programa de Maestria de la universidad GENIUS con el grupo
de investigacién liderado por el profesor BUENO, financiado por PICARD, y en el
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La normativa andina aplicable a la Propiedad Industrial no es la misma que para
Derecho de Autor u otros derechos de PI, como por ejemplo, los derechos de obten-
tor.* Si bien la normativa andina en asuntos de Propiedad Industrial también deja
al legislador nacional la posibilidad de definir las reglas, la Ley 1450 de 2011, aten-
diendo las autorizaciones previstas en la Decisién Andina 486 de 2000, estableci6
las siguientes modalidades de transferencia en el ambito de la Propiedad Industrial:

+ Por causa de muerte:
El autor-titular originario fallece y sus derechos de PI son transferidos
a sus herederos en la sucesion.

« Por disposicién o presuncién legal:*s
Eslaleyla que dice en qué casos el autor deja de ser el titular originario.
En Colombia puede ser que esta modalidad opere en virtud de una:

+ Obra creada en virtud de un contrato de trabajo de prestacién
de servicios.

¢ Por acto entre vivos:
En razén a la autonomia negocial, dos o mas personas naturales o juri-
dicas convienen en la definicién de la participacién en los derechos de
PI. Esto es conocido como:

+ Cesién convencional.

14 Se recomienda al lector revisar la normativa internacional y nacional vigente en materia de Derecho de ob-

tentor, toda vez que este capitulo concentra sus esfuerzos solamente en el andlisis de titularidad en materia

de Derecho de Autor y Propiedad Industrial.

"
&

Notese la diferencia con relacién al Derecho de Autor en el que si opera transferencia derivativa por pre-
suncioén legal en materia de obras colectivas y de obras en ejercicio de servicio publico. Situacién de gran
dificultad tratandose, por ejemplo, de patentes desarrolladas por los servidores publicos docentes de las
universidades publicas colombianas. Este tema es mencionado por la autora de este capitulo en otros tra-

bajos sobre titularidad de PI que se encuentran en fase de publicacién.
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En el caso propuesto operara una titularidad derivada en favor de PICARD de los
derechos de la patente o de los secretos por la existencia del contrato escrito de
trabajo, puesto que la norma afirma que: “Salvo pacto en contrario, los derechos de
Propiedad Industrial generados en virtud de un contrato de prestacién de servicios
o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador”.

En este punto, la empresa y el trabajador se estan enfrentando a un asunto de es-
timulo a la creacién. El Articulo 539 del Cédigo de Comercio consagra una norma
especial para las invenciones creadas en un contrato de trabajo o por mandato.
De igual modo, el Articulo 23 de la Decisién 486 de 2000 de la Comunidad Andi-
na dispone que: “En las invenciones ocurridas bajo relacién laboral, el empleador,
cualquiera que sea su forma y naturaleza, podra ceder parte de los beneficios eco-

némicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimu-
lar la actividad de investigacion”.

Se le sugiere a PICARD integrar a su Modelo de Innovacién o en su Politica de Reco-
nocimientos Laborales, en lo concerniente a estimulos, las reglas claras para retri-
buir al trabajador en los eventos en los que su actividad intelectual despliega para
la empresa resultados patentables, como en este caso.

“ El asunto problematico del caso es que JUICIOSO, financiado con recursos

m  de PICARD, inscribié su tesis en el programa de Maestria de la universidad
GENIUS con el grupo de investigacién liderado por el profesor BUENO sin aclarar tal
situacion. La universidad alega que es titular de los derechos en tanto el invento y
los secretos son desarrollados en el marco de las actividades de su grupo de inves-
tigacién y con sus recursos. La empresa alega que cuenta con un contrato escrito de
trabajo con JUICIOSO y ambas tienen un convenio de cooperacién con una clausula
de PI para el desarrollo del Proyecto.

¢Respecto de los productos y procesos novedosos posiblemente inventados por RE-
MOJO opera alguna modalidad de transferencia de derechos de PI para la universi-
dad? ;Para la empresa? ;Para la Universidad Empresa? ;Cual modalidad?

En este caso la recomendacién es aclarar tal situacién desde el acuerdo Uni-

versidad Empresa, advertir los términos de vinculaciéon de JuicIOso al pro-
yecto y definir la titularidad sobre los resultados de la tesis en el marco, en este
caso, de un proyecto especifico bajo la modalidad de transferencia derivativa, via
cesi6n convencional.

Normativa aplicable a titularidad originaria y derivada en Propiedad Industrial

_

+ Articulo 29, Ley 1450 de 2011.
+ Codigo de Comercio de Colombia, Articulo 539.
« Articulo 23 de la Decisién 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

En igual sentido, la normativa andina se refiri6 a la autoria y titularidad originaria
en materia de disefios industriales y de esquema de trazados de circuitos integra-
dos. En estos casos el disefiador es el autor y titular originario, pero los derechos
podran ser transferidos por acto entre vivos o por via sucesoria. Y frente a estos dos
tipos de derechos, el legislador andino establecié que frente a un esquema creado en
cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una
relacién laboral en la cual el disefiador tuviera esa funcion, el derecho a la proteccién
corresponderd a la persona que contraté la obra o el servicio, o al empleador.
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g Piénsese ahora que el pasante REMOJO reclama su condicién de inventor en
m  lapatentey que es estudiante de la universidad KING (extranjera) con la que
PICARD no tiene atin un convenio de cooperacién ni de practica.

¢Respecto de los productos y procesos novedosos posiblemente inventados por RE-
MOJO opera alguna modalidad de transferencia de derechos de PI para la universi-
dad extranjera? ;Para la empresa? ;Parala Universidad Empresa? ;Cual modalidad?

\ Los resultados de REMOJO (que no tiene un acuerdo escrito con PICARD) son

de REMOJO, 0 en su defecto de la universidad KING dependiendo de sus poli-
ticas institucionales y de la normativa extranjera. Esta situacién, en efecto, podria
afectar la titularidad y explotacién de la patente y de los secretos empresariales.
Para evitar este problema se recomienda la suscripcién del acuerdo escrito de PI
tanto con REMOJO como con la universidad que lo remite en pasantia, atendiendo a
los intereses de la empresa y del proyecto especifico.
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Cotitularidad en materia de Propiedad Industrial

° Resulta ser que la profesora GITANA termina la vinculacién con la universi-
m  dad GENIUS y es contratada por la universidad OBERTA (de naturaleza priva-
da). La universidad OBERTA hace parte en el convenio de cooperacién y aporta 50
millones de pesos adicionales al Proyecto, asi: 80% en especie y recurso humano
(tiempo de la profesora OBERTA, laboratorios, equipos y pruebas) y 20% en dinero.

;Respecto de la patente de invencién resultado del Proyecto opera alguna modalidad
de transferencia de derechos de PI para la universidad OBERTA? ;Cual modalidad?

\ Operard una transferencia en favor de la universidad OBERTA en tanto asi

haya quedado establecido en el acuerdo de adhesién al proyecto o en uno
posterior de PI. En todo caso, la transferencia derivativa en favor de OBERTA sera
mediante la modalidad de acto entre vivos: cesién convencional. Recuérdese que
asi como en materia de Derechos de Autor la transferencia debe establecer las con-
diciones temporales y territoriales especificas y no puede ser incierta, indetermi-
nada o con restriccién de produccién futura.

4.6 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

“Acuerdos Relacionados con Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Re-
lacionados con el Comercio (ADPIC)” (s. f.). Disponible en: http://www.wto.org/
spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf.

Cabanellas de las Cuevas, G. (2004). Derecho de las patentes de invencion. Tomo L.
Buenos Aires: Heliasta.

Cédigo de Comercio de Colombia. Decreto 410 de 1971. Articulo 539 [Creaciones
de trabajadores o mandatarios]. Disponible en: http://www.camaradorada.org.co/

documentos/Codigo%20Comercio.pdf.

Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (s. f.). Sitio web:
OMPI. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515.

104/ wmopuLo pos

Decisién 351 de 1996 de la Comunidad Andina de Naciones [Sobre Régi-
men Comun de los Derechos de Autor]. Sitio web: OMPI. Disponible en:
http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515.

Decisién 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones [Sobre Régi-
men Comun de Propiedad Industrial]. Disponible en: www.cccucuta.org.
co/.../desc_4a8e73bd1fad5f87ee85a22b9c7464ff.pdf.

Ley 23 de 1982 del Congreso de la Republica de Colombia [Sobre Derechos
de Autor]. Bogota.

Ley 1450 de 2011 del Congreso de la Republica de Colombia [Sobre el Plan
Nacional de Desarrollo, 2010-2014]. Bogota. Diario Oficial. Num. 48102.

Monroy, J. C. (2013). Derechos de autor y derechos conexos. Legislacion, Juris-
prudencia y Doctrina. Bogota: RRA Formacién.

Pérez, R.J. (2011). Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial: Un enfoque
de derecho econémico. Buenos Aires: Porria.

Romano, R. (2006). La titularidad de los desarrollos tecnoldgicos: Andlisis de la
ley aplicable y de las prdcticas mds usuales. Mendoza: REDVITEC.

Waust, E (2009). “A titularidade de direitos de propiedade intelectual”. En:

L. Otavio Pimentel. A protegdo juridica da propriedade intelectual de software:
nogdes bdsicas e temas relacionados. Florianépolis: PLATIC.

Guia estratégica de la Propiedad Intelectual | Universidad Empresa / 105



Capitulo 5

Inteligencia competitiva

AUTORES
Oscar Eduardo Quintero Osorio*
Diana Marcela Cetina Medina?

EXPERTO ASESOR DE CONTENIDO
Andprés Felipe Lopez Bermudez?

5.1 INTRODUCCION

La oportunidad de aprovechar los activos de Propiedad Intelectual (PI) generados
depende en gran parte de la capacidad de diferenciacion frente aquellos creados
por terceros, ya sea una empresa, una universidad, una persona natural o combina-
ciones de estas. Identificar dichas diferencias es, por definicién, un proceso compa-

1 Graduado en Ingenieria Quimica de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, con Maestria en
Ciencias-Biotecnologia de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin. Coordinador de Inteligencia
Competitiva de la Corporacién Tecnnova UEE. Con experiencia en la planeacién y ejecucién de estudios para
laindustria quimica, materiales para construccién, sector financiero, dispositivos biomédicos, transmisién y
distribucion de energia, desarrollo de software y agricultura, entre otros. Docente de inteligencia empresa-
rial y acompafnamiento en procesos de formacién para empresas y universidades. Ha participado en diferen-
tes procesos de implementacién de unidades de inteligencia competitiva para universidades y empresas.
Ingeniera Quimica con Maestria en Ingenieria Quimica de la Universidad Nacional de Colombia. Coordi-
nadora de Inteligencia Competitiva de la Corporacién Tecnnova UEE. Consultora en anlisis estratégico de
inteligencia competitiva para diversos sectores, incluyendo el farmacéutico, los seguros, la construccién,
los alimentos, el académico y el de aseo e higiene. Asesora en el disefio e implementacién de sistemas de
gestion de inteligencia competitiva y vigilancia tecnoldgica en diversas entidades. Experiencia en forma-
cién y docencia en inteligencia competitiva.

Ingeniero Electrénico, Especialista en Gestién de Innovacién Tecnoldgica de la Universidad Pontificia Bo-
livariana, candidato a Magister en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado
de Colombia. Gerente de plataformas de Innovacién de la Corporacién Ruta N, con més de cuatrocientos
estudios de vigilancia tecnolégica, inteligencia competitiva, analisis de patentes y prospectiva en empresas
de diez sectores econémicos, universidades e instituciones publicas. Asesor en la identificacién de opor-
tunidades de innovacién, disefio de observatorios de ciencia y tecnologia para la ciudad de Medellin y de
metodologfas de implementacién de practicas de inteligencia competitiva para el Departamento Adminis-

trativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacién (Colciencias).
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rativo, que en este caso se realiza contra propuestas existentes en el entor-
no de explotacién de la creacién intelectual, para lo cual pueden emplearse
herramientas como la vigilancia tecnolégica y la inteligencia competitiva.

El uso de estas herramientas es de gran utilidad a lo largo de la cadena de
valor de la PI, desde la etapa de creacién, para poder identificar ideas nove-
dosas alineadas con las tendencias mundiales, evaluar su nivel inventivo,
disefar las estrategias de proteccién pertinentes de acuerdo al estado de la
técnica y entender cudles seran los mercados y clientes para la explotaciéon
del activo. La posibilidad de usar estas herramientas no depende sélo del
acceso a fuentes de informacién confiables, tales como bases de datos de
publicaciones cientificas, metabuscadores de patentes, estudios de merca-
do e informacién comercial, sino también de disponer de las capacidades
bésicas de inteligencia competitiva que permitan identificar la informacién
relevante, analizarla, y tomar decisiones.

Durante el desarrollo de este capitulo se abordard un caso préctico, en el cual
se describe como se puede aplicar la inteligencia competitiva a lo largo del ci-
clo de I+D de un proyecto Universidad Empresa, de forma tal que se puedan
disminuir los riesgos de explotacién de intangibles susceptibles de protec-
cién, por ejemplo, falta de novedad para proteccién, infraccién de derechos
de terceros y altas barreras de entrada, entre otros.

5.2 ASPECTOS CLAVE

La inteligencia competitiva se entiende como el esfuerzo sistematico y or-
ganizado para observar, captar, analizar y comunicar informacién sobre
los hechos del entorno, y que podrian implicar una oportunidad o amena-
za para la organizacién que la realiza (Zaintek, 2003). Dicho entorno estd
compuesto por los competidores, clientes, proveedores, medio ambiente,
politicas, macroeconomia, cultura, demografia, desarrollo tecnoldgico e in-
vestigacion cientifica, entre otras variables.

Dependiendo del enfoque que se de en la busqueda y analisis de informa-
cién, la inteligencia competitiva puede tener diferentes ambitos: tecnolégi-
co, comercial y del entorno (Figura 5.1). En el cuadro siguiente se definen
cada uno de estos dmbitos.
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Cuadro 5.1 Definicién de los ambitos de la inteligencia competitiva

Tecnolégico

Este enfoque permite la identificacion de las tecnologias disponibles, su nivel de madurez,
quiénes las dominan y explotan, posibles licenciatarios, los procesos productivos, competido-
res, posibles aliados en desarrollo tecnoldgico, tendencias en investigacién cientifica, maquina-
ria y equipos, entre otros

Comercial

Esta aborda la visién desde el mercado de los productos y servicios asociados a la tecnologia.
En este tipo de ejercicios se puede analizar la cadena de suministro, la demanda de productos,
posibles mercados y su tamarfio, competidores, productos sustitutos, modelos de negocio de
otras empresas, materias primas y sus proveedores, portafolio de productos, entre otras

Del entorno

Se entiende como el entorno todos los factores que de manera directa o indirecta pueden afec-
tar la explotacién de una tecnologia. Dentro de éste se encuentra el anélisis de la normatividad
ambiental, regulacién de productos, aspectos culturales, dindmica sectorial, politicas econ6mi-
cas, politica internacional, cambios gubernamentales, entre otras

Figura 5.1 Ambitos de monitoreo de la inteligencia competitiva

Inteligencia
competitiva

Ambientales
a Usuario

Inteligencia Inteligencia Inteligencia
tecnoldgica tecnoldgica comercial
competitiva

Tecnologia Competidores

Tecnologia Industrias

Tendencias

Competidores del mercado

Proveedores Sustitutos

Demografia Cultura

Inteligencia
del entorno

Fuente: figura elaborada con base en Brenner (2005).
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Cualquiera que sea el enfoque que se desee (del entorno, tecnolégico o comercial),
el proceso de inteligencia competitiva esta conformado por un ciclo de cuatro eta-
pas: planeacién, busqueda, andlisis y comunicacién (Figura 5.2). El proceso co-
mienza desde la definicién de las necesidades o preguntas a responder, luego por la
definicién de fuentes y planteamiento de ecuaciones de busqueda de informacién,
se depura y analiza la informacién encontrada mediante diferentes métodos exis-
tentes, y por ultimo se comunican los resultados ante un equipo que dé valor a la
informacién analizada.

Figura 5.2 Proceso general de inteligencia competitiva

Planeacién

Basqueda

5.3 OBJETIVO

Identificar algunos de los elementos de analisis que se deben tener en cuenta a lo
largo del proceso de gestion de la PI, con el fin de disminuir los riesgos asociados al
aprovechamiento de las creaciones intelectuales generadas a través de un monito-
reo sistematico y estructurado del entorno.

5.4 Caso

El Grupo de Investigacién en Ingenieria de Tejidos de la UNIVERSIDAD CIENTIFI-
CA DEL OESTE que ha tenido una larga y exitosa trayectoria investigativa, después
de realizar una considerable inversién econémica y de dedicar cinco afios de ar-
duo trabajo, ha desarrollado una tecnologia que sera clave para el tratamiento de
anomalias cardiacas y podria cambiar el futuro de la medicina. Este desarrollo fue
realizado mediante un proyecto de cooperacién con la comparia australiana ZIR-
CONIUM PHARMACEUTICALS con sede en Colombia.

El lider del grupo de investigacién, Gonzalo Posada, Ph.D. con reconocimiento y
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experiencia en el campo de estudio, es consciente de que en el pasado diversos de-
sarrollos generados por el grupo se han limitado a la elaboracién de publicaciones
cientificas y tesis, incluso las invenciones mas prometedoras no han llegado a ser
comercializadas ni han producido un retorno econémico.

Gonzalo, en esta ocasién, antes de revelar los detalles de su invencién ha decidido
asesorarse, ya que considera que su tecnologia podria ser ficilmente patentada, y
para conocer sobre esta posibilidad se dirige a la oficina de Felipe Sanchez, abogado
de p1 de la universidad.

En la primera reunién sostenida con Felipe Sdnchez, Gonzalo observa que también
se encuentra entre los asistentes, Cecilia Hoyos, Coordinadora del Sistema de Inte-
ligencia Competitiva y Vigilancia Tecnolégica (IC-VT) de la universidad.

En el marco de la reunién surgen las siguientes preguntas:

;Es necesario hacer monitoreo del entorno tecnolégico?

;Qué tipo de amenazas u oportunidades podrian encontrarse en ese
monitoreo?

;Es necesario hacer vigilancia tecnolégica en todas las etapas del pro-
yecto?

;Qué tipo de verificacion o revision es imprescindible antes de empren-
der el proyecto?

las etapas de un proyecto de I+D, no unicamente cuando se han obtenido los resul-
tados y se desean proteger mediante algin mecanismo de PI. Adicionalmente, le
afirma que antes de emprender cualquier proyecto es importante verificar que se
encuentre alineado con las tendencias tecnolégicas actuales. Por ultimo, le pide al
investigador Gonzalo Posada que le explique en qué consisti6 la revisién del estado
del arte realizada antes de iniciar el proyecto de investigacion.

¢Como se debe realizar el estudio de vigilancia antes de iniciar un proyecto de I+D?
¢Qué fuentes se deben consultar?

+Coémo se debe analizar la informaciéon?

5.5 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE
5.5.1 Vigilancia tecnolégica

Tendencias tecnoldgicas

\ Como se mencioné en los aspectos clave, la vigilancia tecnolégica permite

identificar el estado de madurez de una tecnologia de acuerdo a las solucio-
nes que se desarrollan en el ambito cientifico y tecnolégico, y cuales son los lideres
mundiales en dicha tecnologia.

Por su parte, cuando se revisa esa tecnologia, en comparacién con soluciones ya
establecidas en los mismos o distintos d&mbitos de aplicacion, pueden identificarse
los diferentes focos crecientes de desarrollo de las tecnologias a través de los afios.
Esto es lo que se reconoce como tendencia tecnoldgica y permite identificar tecno-
logias emergentes y tecnologias maduras, a su vez que se pueden asociar estas con
las empresas o universidades que las desarrollan.

Fuentes: patentes y articulos cientificos.

Antecedentes de Propiedad Intelectual

° Felipe le explica al investigador que ha invitado a Cecilia Hoyos ya que su
m  experiencia serd clave al iniciar el proceso de proteccién del desarrollo. Le
comenta que es necesario realizar un estricto monitoreo del entorno que permi-
ta identificar amenazas y oportunidades para definir la estrategia de proteccién
mas adecuada. Después de esta introduccién, Cecilia se dirige al investigador y le
manifiesta que es necesario realizar un analisis de vigilancia tecnolégica en todas
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° Durante la reunién Gonzalo asegura que no ha identificado nada similar a su

m  invencién en el estado del arte, y plantea que su revisién en bases de datos
cientificas especializadas ha sido bastante extensa y rigurosa. Sin embargo, Cecilia,
la coordinadora del sistema de 1¢-VT, le explica que no sélo las publicaciones cienti-
ficas pueden afectar el nivel de novedad de un desarrollo ya que cualquier informa-
cién de caracter técnica o comercial puede interferir en el proceso de patentamien-
to de una tecnologia. Adicionalmente, Felipe, el abogado de PI, argumenta que es
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importante tener en cuenta otras formas de proteccién diferentes de una patente
de invencién, debido a que el desarrollo consiste en un dispositivo médico. Podria
pensarse en proteger su configuracion fisica mediante disefio industrial, también.
Gonzalo menciona que en conjunto con la empresa codesarrolladora, ZIRCONIUM
PHARMACEUTICALS, se ha pensado en un posible nombre para el producto comer-
cial, que seria ClearHeart, y quisieran también registrar la marca. Finalmente, con-
cluye Felipe, que con el objetivo de mitigar los riesgos al iniciar el tramite ya sea de
patente de invencién, disefio industrial o marca, es necesario realizar previamente
un andlisis de antecedentes.

+Cémo se realiza el anélisis de antecedentes?

\ Para realizar la identificacién de las geografias de proteccién se deben tener

en cuenta los paises en los cuales se han protegido desarrollos similares,
la ubicacién de los clientes y competidores potenciales. Esto permite proteger el
desarrollo en los lugares donde se va a realizar la explotacién comercial y donde la
competencia podria llegar a replicar el producto o tecnologia.

Fuentes: patentes.

Regulacion actual y potencial

\ Este analisis busca evaluar el nivel de novedad y nivel inventivo del desa-

rrollo. Por lo tanto es un andlisis comparativo de los atributos del producto
desarrollado con los documentos de patentes y articulos que puedan afectar dichos
criterios. En el caso de antecedentes marcarios se deben analizar los registros de
marca existentes en la clasificacién de Niza y el pais seleccionado.

Fuentes: patentes, articulos cientificos, registros de marcas y disefios industriales.

° Cecilia afirma que también es necesario verificar la regulacién que pueda afec-

m  tarlacomercializacién del dispositivo desarrollado en todos los paises seleccio-
nados. Es importante identificar las entidades que regulan y verifican la calidad del
producto desarrollado.

;Como debe realizarse un analisis de marco normativo y regulatorio?

Geografias de proteccion

g En una conversacién posterior, Felipe recomienda inicialmente radicar la
m  patente en Colombia, y antes de finalizar el primer afio solicitar el trdmite
mediante el tratado PCT. Sin embargo, le plantea a Gonzalo, el investigador, que
es importante definir de manera previa los paises en los cuales se realizara la pro-
teccién, de acuerdo a la estrategia de comercializacién del producto desarrollado.
Gonzalo le comenta que hasta el momento ha pensado proteger también en Aus-
tralia donde queda la sede principal de la empresa ZIRCONIUM PHARMACEUTICALS,
y posiblemente Estados Unidos donde se ubican algunos potenciales clientes del
producto. Cecilia argumenta que para identificar las geografias de proteccién es
importante determinar la ubicaciéon de posibles competidores y clientes, y adicio-
nalmente identificar en qué paises se estan protegiendo desarrollos similares.

;Como se definen las geografias de proteccién de un desarrollo?

\ Para realizar el andlisis de regulacién es necesario identificar inicialmente

qué entidades ejercen control en el sector de aplicacién del producto o tecno-
logia desarrollada (por ejemplo, en el caso de dispositivos médicos algunas entida-
des reguladores son: la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa y el INVIMA en
Colombia). Adicionalmente, se deben tener en cuenta las certificaciones técnicas y
de calidad que otorgan entidades como ISO, ICONTEC y ASTM.

A pesar de que la explotacién comercial de un producto o tecnologia se realice en
Colombia, es importante monitorear la regulacién internacional principalmente
en Estados Unidos y Europa, debido a que brinda una perspectiva de normas que
posiblemente en un futuro cercano sean adoptadas a nivel nacional.

Fuentes: paginas oficiales de ministerios y entes reguladores como Food and Drugs
Agency (FDA), European Medicines Agency (EMA), Enviromental Protect Agency
(EPA), United States Department of Agriculture (USDA), Instituto de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), y entidades de certificacién como ISO, ASTM, ICONTEC.
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5.5.2 Analisis del mercado de la tecnologia

Aliados en I+D

e Gonzalo le comenta a Felipe y a Cecilia, que se ha discutido con la empre-

m  sa ZIRCONIUM PHARMACEUTICALS la posibilidad de desarrollar un comple-
mento del dispositivo, con el cual podrian potenciar bastante su posibilidad de
comercializacién. Sin embargo, argumenta Gonzalo, que para ello seria necesario
identificar entidades a nivel mundial que posean amplio conocimiento en el tema
de nanoencapsulacién para liberacién controlada de medicamentos, ya que ni la
empresa ni el grupo de investigacién posee esa experiencia que seria fundamental
para el nuevo desarrollo.

+Como se identifican potenciales aliados para investigacién y desarrollo tecnol6gico?

interesadas en el producto; sin embargo, no han identificado clientes potenciales
en otras geografias. Cecilia plantea que es necesario monitorear la localizacién,
tamarfio y segmentos de posibles clientes previamente al lanzamiento de un nuevo
producto, lo cual permitira estructurar adecuadamente la estrategia de proteccién
y comercializacién.

:Qué debe hacerse para identificar clientes potenciales para la tecnologia?

\ La identificacién de aliados potenciales en I+D se realiza mediante la bus-

queda de empresas, centros o grupos de investigacién que desarrollen pro-
yectos en el drea de interés. A través de la revisiéon de publicaciones cientificas y
patentes relacionadas con el tépico de investigacion, es posible reconocer las insti-
tuciones que se encuentran trabajando en el tema, y evaluando la calidad de los re-
sultados de investigacién se pueden seleccionar los aliados adecuados para realizar
proyectos cooperativos. Las patentes y publicaciones cientificas revisadas deben
ser de los ultimos afios para garantizar que las instituciones desarrolladoras toda-
via tengan interés en el tema de investigacion.

Adicionalmente, es importante corroborar que los aliados posean capacidades para
la investigaci6n aplicada, verificando indicadores como generacién de spin-off y de-

sarrollo de productos exitosos en el mercado.

Fuentes: publicaciones cientificas, patentes y productos comerciales.

\ La identificacién de clientes potenciales se realiza mediante la revisién de

patentes en las cuales se empleen productos o tecnologias sustitutas ala de-
sarrollada. Mediante esta revisién se pueden identificar las empresas o institucio-
nes que pueden demandar el producto o tecnologia desarrollada. Adicionalmente,
es importante analizar estudios de mercado del sector de aplicacién del producto
desarrollado, lo cual permite identificar el tamafio y volumen de consumo de estos
productos, las principales empresas que lo demandan y los paises donde se encuen-
tran localizadas. Igualmente, es posible identificar los clientes de competidores di-
rectos que constituyen clientes potenciales del producto desarrollado.

Fuentes: paginas oficiales y patentes.

Biisqueda de proveedores

Clientes potenciales

“ Cecilia le pregunta a Gonzalo si ha identificado posibles clientes del disposi-
m  tivo desarrollado. Gonzalo expone que la empresa ZIRCONIUM PHARMACEU-
TICALS tiene un listado de diversas empresas en Estados Unidos que podrian estar
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° Después de la radicacién de la patente en Colombia, el grupo de investigacién

m  y la empresa, inician la etapa de produccién del dispositivo. Gonzalo le co-
menta a Cecilia, que durante la fase de laboratorio y planta piloto del proyecto de
I+D han adquirido un material biocompatible que emplean para el recubrimiento
del dispositivo, de la empresa Biomaterials Corporation ubicada en Atlanta, Esta-
dos Unidos. Sin embargo, quisieran identificar nuevos proveedores, debido a que
la empresa actual no posee la capacidad de produccién para suplir las necesidades
del material, y maneja los precios mas elevados del mercado.

Adicionalmente, plantea Gonzalo, es necesario verificar que los nuevos proveedo-
res se encuentren certificados y cumplan con la normatividad vigente que regula la

produccién de materiales para uso médico.

;Como pueden identificarse los proveedores estratégicos?
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\ Aunque la busqueda de proveedores puede realizarse para cualquier insu-

mo, materia prima del proceso o servicio complementario, es importante
que para ejercicios de inteligencia competitiva se seleccionen insumos estratégi-
cos, de los cuales dependa el éxito de la tecnologia en el mercado. Estos pueden ser
materias primas importadas y logisticas de distribucién, entre otras.

Fuentes: ferias especializadas, paginas oficiales de productores y distribuidores y
plataformas especializadas de busqueda comercial.

Nichos de mercado

dispositivo podrian estar protegidos en algunos de los paises de interés. Felipe le
explica al investigador que antes de explotar comercialmente el producto es nece-
sario verificar que no se presente una infraccién de patentes en alguno de los paises
seleccionados, para lo cual se debe realizar un analisis de libertad de operacién.
Este analisis parte de una vigilancia tecnolégica dirigida a identificar posibles tec-
nologias protegidas que impidan la explotacion de la tecnologia, o que obliguen al
pago de licencias cruzadas a terceros.

+En qué consiste el analisis de libre operacién?

° Gonzalo, ha identificado algunos clientes potenciales del dispositivo desarro-

m  llado y consulta a Cecilia con el objetivo de validar la informacién encontra-
da. Cecilia, le plantea que es adecuado asociar los clientes a los nichos de mercado
especificos, debido a que el producto puede comercializarse de diferentes formas
dependiendo del segmento. Le explica que, en el caso del dispositivo médico, se
pueden contemplar no sélo instituciones médicas a nivel mundial sino también
farmacéuticas que empleen el dispositivo como un complemento de otros equipos,
o centros de investigacién que lo empleen con caracter académico.

;Cémo pueden identificarse los nichos de mercado?

\ El anélisis de libertad de operacién debe lograr identificar las patentes que

pueden bloquear la explotacién de la tecnologia en un pais determinado.
Este analisis es importante para productos desarrollados a partir de ingenieria in-
versa y tecnologias que dependan de otras para su funcionamiento.

Las variables que se analizan son el estado legal de la patente (en aplicacién, otor-
gada, abandonada, caducada), familias de patentes y disefios industriales (si apli-

ca) en documentos que presenten similitud con la tecnologia a explotar.

Fuentes: patentes.

\ El estudio de nichos de mercado debe lograr una segmentacién clara de los

clientes dentro de una poblacién global. Por ejemplo, si la poblacién potencial
es hombres en Colombia, el nicho de mercado puede ser de hombres estrato 4, 5y 6
entre 20 y 40 afios.

Fuentes: estudios de mercado, articulos de investigacién de percepcién de consu-
midores e informacién primaria.

5.5.3 Analisis del mercado de producto o servicio

Modelo de negocio

Geografias de explotacién

e Con el fin de identificar posibles riesgos de explotacién, Gonzalo le comenta
m  a Felipe que parte de los componentes necesarios para la construccién del
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“ Para la comercializacién del dispositivo desarrollado se ha pensado en crear

m  una spin-off entre el Grupo de Investigacién en Ingenieria de Tejidos y la
empresa ZIRCONIUM PHARMACEUTICALS. Cecilia le recomienda a Gonzalo definir
el modelo de negocio mediante el cual va a operar comercialmente esta nueva em-
presa. Cecilia argumenta que se deben definir claramente los segmentos atendidos,
la propuesta de valor que permitiré diferenciarse de los competidores, los canales
de distribucién de productos y de comunicacién con los clientes, los aliados estra-
tégicos y las actividades y recursos clave necesarios para la adecuada operacién de
la empresa.

+Como puede identificarse el modelo de negocio de un competidor?
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\ Para la identificacién del modelo de negocio se debe realizar un andlisis

profundo de los diferentes aspectos que lo componen. Es un analisis dificil
desde el punto de vista del acceso a la informacién, ya que muchas veces es infor-
macién confidencial de los competidores que analizan. Es importante identificar
los clientes a quienes atienden, los canales a través de los que llegan a ellos y cémo
se relacionan. Revisando los analisis previos de patentes y articulos cientificos se
puede determinar qué tan importante es la PI como recurso clave de la compatiia
y sus aliados de I+D. Al integrar toda la informacién se puede concluir cuél es su
propuesta de valor que los hace ganar en el mercado.

Fuentes: informacién abierta, casos de estudio, paginas oficiales, white papers, no-
ticias y entrevistas a gerentes en revistas especializadas.

Potencial de mercado

Competidores

° ZIRCONIUM PHARMACEUTICALS es una empresa con presencia comercial en

m  Australia y considera que Estados Unidos puede ser un mercado natural para
el tipo de productos desarrollado en compafiia con la universidad. Sin embargo, de-
cide que es necesario validar esta informacién, al mismo tiempo que se identifican
otros paises de interés por el tamafio de mercado. Para esto, el departamento de
investigaciéon de mercados de ZIRCONIUM PHARMACEUTICALS inicia un estudio en
el que logra identificar los paises en donde se vende el mayor ntimero de dispositi-
vos médicos, cuéles tienen mayor incidencia en este tipo de patologias y cuales son
las economias que puedan tener un poder adquisitivo suficiente para la compra de
dispositivos médicos especializados.

;Cuadles son los mercados més grandes en donde deberia participar la empresa con
la venta del dispositivo?

° Gonzalo le comenta a Cecilia que mediante una publicacién en una revista

m  médica colombiana ha identificado que préximamente ingresara al mercado
nacional un producto con funcionalidad similar al dispositivo desarrollado. Cecilia
plantea que una empresa para garantizar la diferenciacién de sus productos en el
mercado debe constantemente monitorear a sus competidores; esto permite iden-
tificar sefiales tempranas, como alianzas con otras empresas o grupos de investiga-
cién, creacion de joint venture y la proteccién mediante patente de un desarrollo
tecnolégico que pueda indicar el posible lanzamiento de un nuevo producto, el in-
greso a un nuevo nicho o segmento de mercado o el ingreso a una nueva geografia
de explotacién.

;Qué variables se analizan de un competidor?

\ Para analizar el potencial de mercado de un producto se debe contar con el

acceso a estudios de mercado que permitan determinar en qué paises estan
concentrados la mayor parte de los clientes, asi se puede hacer una proyeccién de
ventas del producto.

Fuentes: estudios de mercado e informacion financiera de jugadores importantes.

Andlisis de industria

\ Un estudio de competidores debe obtener como resultado un perfil claro de

quién es, dénde juega y con qué juega, es decir, su estructura corporativa,
presencia comercial, estrategia y portafolio de productos. Es un andlisis que debe
integrar diferentes fuentes de informacién que permitan concluir cudles son las
fortalezas y debilidades del competidor.

Fuentes: paginas oficiales, brochures, catdlogo oficial e informacién primaria de
productos.

0 ZIRCONIUM PHARMACEUTICALS es una empresa dedicada principalmente a

m  la produccién de principios activos farmacéuticos, por lo que el mercado de
dispositivos médicos es desconocido para ellos. Con el fin de entender algunas de
las posibles barreras de entrada a este mercado la empresa contrata a un proveedor
externo que se encarga del analisis.

+Cémo se determina quiénes dominan la industria?
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\ El analisis de industria tiene como objetivo determinar cuéles de los jugado-
res de un mercado determinado tienen mayor poder sobre los otros.

Las variables que se analizan son las siguientes (Porter, 2008):

Cuadro 5.2 Variables

Politicas de gobierno
Reaccion de competidores

Economias de escala
Nuevos

competidores Curva de aprendizaje

Acceso a tecnologia
Requisitos de capital
Acceso a canales de distribucién

Luego de calificar cada variable se determinan las barreras de acceso al mercado
y los riesgos potenciales. De acuerdo a esto se plantea una estrategia que permita
mitigar los riesgos y las barreras detectadas.

Fuentes: estudios de mercado, informacién financiera de jugadores importantes,
patentes, articulos cientificos, noticias y fuentes primarias.

Rentabilidad

Productos Costo del cambio para el comprador

sustitutos - K
Propension del comprador a cambiar

Concentracién de clientes
Diferenciaciéon

Poder de Calidad
los clientes Cambio de proveedor
Insumo estratégico

Integracién

Concentracién de clientes
Diferenciaciéon

Poder de los Calidad

proveedores Cambio de proveedor
Insumo estratégico

Integracién

Concentraciéon
Diferenciacién
Rivalidad Costos fijos
competitiva Barreras de salida
Crecimiento del mercado

Juego estratégico
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5.6 LECCIONES APRENDIDAS

En el ciclo de investigacién, desarrollo e innovacién en proyectos relacién Universi-
dad Empresa es importante contribuir a la disminucién de los riesgos tecnolégicos
y comerciales que puedan impedir que los activos de PI generados puedan prote-
gerse y explotarse. Para esto es importante tener en cuenta:

+ Hacer una revisién completa de patentes y articulos cientificos en la for-
mulacién del proyecto, teniendo en cuenta los diferentes componentes de
la tecnologia. Hacer una busqueda comercial de productos que cumplan la
misma promesa de valor o que solucionen el mismo problema. Con esta
informacién valorada desde el inicio del proyecto se pueden reducir mu-
chos de los riesgos para el desarrollo del mismo.

A medida que se avanza en el desarrollo de la tecnologia deben hacerse
actualizaciones a los ejercicios previos de inteligencia competitiva, con el
fin de estar atento a posibles cambios que se deban realizar al desarro-
llo tecnolégico, por el lanzamiento de nuevos productos o publicacién de
nuevas patentes o articulos cientificos.

El hecho de que una tecnologia no sea protegible no quiere decir que no sea explo-
table. Sin embargo, es importante hacer los analisis apropiados para verificar que
no se infrinjan derechos de PI de terceros.
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6.1 INTRODUCCION

La negociacién se constituye en una competencia medular para la
Gestion de Propiedad Intelectual (GPI), con la cual tanto los gestores
de las empresas como de las universidades pueden contar para ga-
rantizar que las relaciones tejidas para la generacién de creaciones
intelectuales se realicen de manera exitosa y asegurando acuerdos
gana-gana.

La negociacién es mas que una capacidad meramente juridica. En
cualquier contexto en el que existan personas con opiniones o pun-
tos de vista diferentes o convergentes, habra lugar a una negocia-
cién; en tal sentido, el tener la capacidad para realizarla de manera
eficiente y estratégica podra entregar mayor seguridad a las partes
que en ella interactian. Adicionalmente, en materia de activos de
Propiedad Intelectual (PI), podra ofrecer elementos para una ade-
cuada transferencia y explotacién de las creaciones intelectuales.

En la relacién Universidad Empresa ambos actores se veran enfren-
tados a negociaciones de PI, fundamentalmente, pero no de forma
exclusiva, en situaciones como las que se enuncian a continuacién:

+ En el marco de proyectos de I+D, independientes o en coo-
peracion.

+ En procesos de transferencia de creaciones intelectuales ta-
les como adquisicién, licenciamiento, cesién o generacién
de nuevos negocios a partir de tecnologias desarrolladas.

Este capitulo presenta algunas variables que deben tenerse en cuen-
ta en la negociacién de proyectos de I+D en la relacién Universidad
Empresa. Se presentaran situaciones simuladas en las cuales las va-
riables seran listadas y abordadas, evidenciando las distintas fases
de la negociacién y su tratamiento.
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6.2 ASPECTOS CLAVE

Cuadro 6.1 Aspectos clave en la negociacién de PI

Fasedela e
: Elementos subjeti- ..
negocia- Elementos objetivos Elementos formales
2 vos o personales
cion
Procedimiento de la
Partes de la o
o negociacién
negociaciéon .
Intereses y necesidades
Forma ﬁmm comunicacién
Representantes de las .
Objetivos y resultados
. partes -
Previa esperados Informacién y

. . documentacién necesarias
Equipo negociador

Aportes de las partes
Confidencialidad

Demads personas

involucradas . -
Lista de condiciones

Propuesta inicial (oferta)
Desarrollo Equipo negociador + Contrapropuestas
+ Aceptacién (o no)

Documentacién de
reuniones y avances

Retiro de las partes de Cambio del rumbo de la
Conclusién/ la negociacién negociacién PI
cierre

6.3 OBJETIVO

Ofrecer algunos elementos de apoyo para la gestién de procesos de negociacién de
PI a partir del estudio de un caso hipotético en el marco de proyectos I+D, donde se
evidenciaran los aspectos mas relevantes durante la formulacién, el desarrollo y la
finalizacién de proyectos.

6.4 Caso

tecnologia. Durante los ultimos cinco afios ha venido desarrollando una tecnologia
denominada “Antibacteriales de nanoparticulas de plata” que busca prevenir las
infecciones ocasionadas por el uso de algunos accesorios en animales, tales como,
collares isabelinos, bozales y sillas de montar, entre otros.

Por falta de recursos, el Centro no ha realizado los testeos finales. Para concluir el
proyecto, TECNICIENCIA necesita aproximadamente US$100.000. Los investigado-
res han expuesto la tecnologia en el ultimo congreso sobre enfermedades caninas,
captando el interés de empresas del sector.

La empresa BIGCAN, que produce collares isabelinos para perros, considera que la
tecnologia puede agregar valor a sus productos y mejorar sus ventas. TECNICIENCIA
desea financiar la etapa final del desarrollo del producto, incluyendo el prototi-
po de collar con antibacterial. La empresa tiene disponibilidad de invertir hasta
US$200.000 en el proyecto.

De otra parte, el centro veterinario mas grande del pais, MEDIPET, que vende y dis-
tribuye cosméticos y firmacos para animales domésticos, ha manifestado a TECNI-
CIENCIA su interés en adquirir la tecnologia del antibacterial para comercializarla.

6.5 VARIABLES

6.5.1 Fase previa a la negociacion

En el ultimo afio ha aumentado la tasa de mortalidad en animales a causa de in-
fecciones en la piel contraidas por el uso de collares isabelinos. En Colombia, las
empresas productoras de accesorios para animales han disminuido sus ventas en
mas del 60%.

El Centro Tecnolégico TECNICIENCIA realiza investigaciones en materia de nano-

“ Situacién (a)
H

BIGCAN y TECNICIENCIA han coordinado una reunién en las instalaciones de la em-
presa con el objeto de empezar la negociacién para la financiacién de la etapa final
del proyecto. El director de TECNICIENCIA, previo acuerdo con BIGCAN, decide invi-
tar a esta reunién al director del centro veterinario MEDIPET.

Debido a una situacién imprevista el director de TECNICIENCIA, quien no puede
asistir a la reunién, delega la participacién del Centro en el lider de investigacién.

:Qué elementos deben observar las partes de manera previa a la negociacién?
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En la fase de preparacién de la negociacién las partes deben identificar los ele-
mentos subjetivos, objetivos y formales para atender la negociacién de una forma
adecuada.
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Los elementos subjetivos hacen referencia a la identificacion de las partes y sus cali-
dades. En este aspecto algunas preguntas a considerarse son:

+ ¢Quiénes son las partes?

+ ¢Quiénes representaran los intereses de las partes?

+ ¢Quiénes son los equipos negociadores y demas personas involucradas?

+ ¢En qué forma intervendran las partes y sus representantes en las nego-
ciaciones?

Al momento de negociar debe definirse quiénes son las personas involucradas en la
negociacién y qué rol tendran en la misma: quién ser4 el negociador principal, quié-
nes conformarén el equipo de apoyo, cudles serdn los érganos consultivos, quién
ser4 el asesor juridico, entre otros. Adicionalmente, es importante identificar sus
capacidades para cumplir con este propdsito y deben tenerse claras las actitudes
que se esperan en el desempefio de su rol.

Por tanto, resulta necesario establecer de manera previa a la negociacién los ele-
mentos fundamentales con que debe contar el equipo negociador y demas perso-
nas involucradas en la negociacién, esto es, las calidades, aptitudes y actitudes que
se esperan de los mismos.

En materia de negociacién de PI se hace necesario que participen las personas que
conocen en detalle la creacién objeto de negociacién, asi como el tipo de PI que po-
dria estar asociado a ésta.

+ Los intereses y necesidades de las partes.
+ Los objetivos o resultados esperados por cada parte.
+ Los aportes de las partes.

Precisar estos elementos permite prevenir conflictos antes, durante y después del
acuerdo. En este contexto identificar las creaciones intelectuales, protegidas, o que
pueden ser protegidas mediante PI, es fundamental para el proceso de negociacién
(ver Capitulo 9 de esta Guia).

\ TECNICIENCIA desea obtener la financiacién de la etapa final del proyecto,

recuperar la inversién y realizar publicaciones de su desarrollo. TECNICIEN-
CIA aporta la tecnologia en desarrollo “Antibacteriales de nanoparticulas de plata”
y los conocimientos técnicos para llevar al final el proceso de investigacién.

La empresa BIGCAN quiere recuperar sus ventas en el mercado. Esta interesada en
la tecnologia desarrollada por TECNICIENCIA y esta dispuesta a aportar recursos y
un mercado para explotar la tecnologia.

Elinterés de MEDIPET es adquirir la tecnologia del antibacterial para comercializar-
la, sin embargo, no tiene claro si aportaré recursos para la financiacién del proyec-
to o pagard regalias cuando realice la comercializacién del producto.

\ En el caso analizado, las partes de la negociacién son: BIGCAN, TECNICIEN-
CIA y MEDIPET como personas juridicas.

Se recomienda que cada parte asigne un representante (persona natural) que co-

nozca los aspectos técnicos relacionados con la tecnologia, el sector y el negocio (o

que tenga un equipo de profesionales de apoyo).

Noétese que el director de TECNICIENCIA delegé en el lider de investigacién la asis-
tencia a la negociacién. Si bien el lider conoce el detalle de la tecnologia no tiene
suficientes habilidades en negociacién de PI, desconoce la estrategia y modelo de
negocios del Centro y no cuenta con capacidad para obligarlo juridicamente.

Por ultimo, la fase de preparacién de la negociacién exige que se tenga claridad so-
bre los elementos formales, es decir, cémo se realizara el proceso de negociaciéon. En
este sentido es fundamental considerar los siguientes aspectos: procedimiento de
la negociacién (c6mo se hara la negociacion, cuintas rondas o fases, entre otros),
forma de comunicacién (procedimiento para el envio de comunicaciones, llamadas
telefénicas, comunicaciones via mail, entre otros), documentacién necesaria (do-
cumentos de PI, certificaciones, comprobantes, entre otros), informacién del pro-
yecto (como se cuidara la confidencialidad de la informacién suministrada) y lista
de condiciones (qué debe contener la lista, quién la elabora, entre otros).

Por su parte, los elementos objetivos de la negociacion hacen referencia a:
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e Situacién (b)
H

BIGCAN propone financiar la etapa final del proyecto, a cambio de contar con la co-
titularidad sobre el desarrollo y exclusividad de la explotacién de la tecnologia en
collares isabelinos. La empresa ofrece la suma de US$150.000.
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TECNICIENCIA propone que la financiacién de la etapa final del proyecto sea asumi-
da por BIGCAN con US$200.000 y el pago de regalias, una vez se realice la incorpo-
raci6n del antibacterial en collares isabelinos.

MEDIPET propone adquirir la tecnologia del antibacterial, comercializarla de mane-
ra exclusiva y sin limitaciones de uso. MEDIPET no define su oferta de recursos para
financiacién del proyecto y tampoco las regalias que podria pagar por la comercia-
lizacién del producto.

;Qué deben tener en cuenta las partes al momento de analizar las propuestas y
contrapropuestas?

Una vez fijados los elementos bésicos previos y teniendo claros los intereses, obje-
tivos y aportes de cada parte en la negociacion, es el momento de realizar las pro-
puestas que seran objeto de discusién, con el fin de alcanzar un acuerdo que satis-
faga a las partes. Contar con dicha informacién permitird establecer escenarios de
negociacién, planteandose las siguientes preguntas: ;Qué se desea obtener? ;Qué
se estd dispuesto a ceder? ;Qué no se esta dispuesto a ceder?

e A continuacién se presentan las propuestas de las partes:
H

BIGCAN: propone la financiacién de la etapa final del proyecto, cotitularidad sobre
el desarrollo y exclusividad para el uso de la tecnologia. Ofrece a TECNICIENCIA
US$150.000.

TECNICIENCIA: BIGCAN financia con US$200.000 y paga regalias por explotacion.

MEDIPET: adquisicion de la tecnologia para comercializacién exclusiva, sin limi-
tacién de usos. No define su oferta de recursos para el proyecto ni regalias por la
comercializacién del producto.

La postura de MEDIPET, aunque parece contundente en sus intereses, carece de la
definicién de elementos fundamentales que podrian restarle claridad y seguridad
a TECNICIENCIA.

\ En este sentido, las partes de esta negociacién deben evaluar las siguientes

condiciones de manera previa: ;Qué esta dispuesto a aceptar TECNICIENCIA
con el fin de obtener la financiacién esperada? ;Qué podria ofrecer MEDIPET para
tener la exclusividad de comercializacion del producto en los collares isabelinos?
¢ Qué ofrece BIGCAN para comercializar la tecnologia?

Lo fundamental en este punto es tener muy claras las propuestas (y contrapuestas)
de las partes, para ello se requiere que cada una intervenga expresandolas de forma
clara. Cabe resaltar que lo esencial de una negociacion es que las partes lleguen a
un acuerdo gana-gana.

6.5.2 Fase de desarrollo de la negociacion

Usualmente en esta fase una de las partes presenta y justifica su propuesta para
darle mayor validez a sus argumentos. A este momento le sigue una discusién de la
propuesta y generalmente se presenta una contraoferta o contrapropuesta. Al socia-
lizar la contrapropuesta es importante que se argumenten las razones para aceptar o
no la propuesta inicial. Aqui, tener la certeza sobre los puntos en los cuales las partes
van a ceder puede otorgar tranquilidad y seguridad a la hora de tomar decisiones.
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Algunos tips sobre aspectos bésicos que, en materia de negociacién de tecnologias,
deberan tenerse en cuenta son los siguientes:

Titularidad

Resulta necesario que el actual titular de los derechos de PI sobre el desarrollo,
TECNICIENCIA, tenga claridad sobre sus intereses en conservar, compartir o ceder
la titularidad, previendo ademas en qué estado se encuentra el saneamiento de
este fendmeno respecto de las personas naturales o juridicas que intervinieron en
la creacién del desarrollo.

La titularidad puede determinar en gran medida las demas decisiones que en ma-
teria de negociacién de PI se tomen a futuro, sobre todo porque este criterio tiene
plena incidencia en la definicién de valores y condiciones del proyecto.

En materia de titularidad se recomienda consultar el Capitulo 4 de esta Guia.
Mejoras

Es posible que la empresa durante el proceso de desarrollo contribuya en la mejora
de la tecnologia, por lo tanto, este punto debe considerarse de forma que se incluya
en las propuestas y contrapropuestas. Otro escenario posible es que MEDIPET o

BIGCAN manifiesten sus intereses en realizar mejoras al desarrollo en la etapa final
del proyecto.
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En este caso, la posibilidad de realizar mejoras, la intervencién de nuevos investi-
gadores o creadores, podra impactar directamente en la titularidad sobre la tecno-
logia, lo que puede ser objeto de negociacion, y adicionalmente podra servir como
herramienta para acercar a una de las partes a la propuesta de la otra.

Otra situacién es la siguiente: supéngase que después de comercializar el desarro-
llo BIGCAN ha recibido algunas quejas por parte de los clientes finales con respecto
ala efectividad del producto. En virtud de lo anterior, la empresa solicita a TECNI-
CIENCIA revaluar la férmula usada a través de nuevas pruebas técnicas que permi-
tan garantizar la efectividad del desarrollo. El procedimiento para realizar nuevos
estudios y mejoras posteriores debera discutirse en la negociacién e incorporarse
en el acuerdo que se suscriba. Quién serd responsable de este tipo de mantenimien-
tos, cémo se cubriran estos nuevos costos o si el presupuesto debera incorporar un
rubro para estas eventualidades son aspectos por definir en una negociacién con
estas caracteristicas.

Proteccion de la Propiedad Intelectual

Es importante considerar la estrategia de proteccién de la tecnologia objeto de ne-
gociacién. Algunos de los temas abordados en este aspecto son: los procedimientos
de proteccién y sus responsables, tales como: costos de tramite, vigilancia y moni-
toreo de las creaciones protegidas. Estos elementos cobran gran relevancia cuando
se prevé cotitularidad de PI (ver Capitulo 10 de esta Guia).

Explotacion de la Propiedad Intelectual

Resulta relevante la definicién del tipo de explotacién de la tecnologia (protegida
por PI) sobre la que se tiene interés. Lo anterior determina elementos tales como:
usos, aplicaciones, exclusividad, territorios y regalias, entre otros. Las posibilida-
des sobre la forma de explotacién dependeran de los intereses manifestados por las
partes y podréan ser, por ejemplo:

BIGCAN y MEDIPET: uso interno.
BIGCAN y MEDIPET: desarrollo para vender la tecnologia a otras empresas,
ademas del consumidor final.

BIGCAN: comercializar el antibacterial incorporado a collares isabelinos.

MEDIPET: comercializar el antibacterial para ser incorporado en todos los
accesorios para animales pero s6lo en Colombia.

En caso que BIGCAN o MEDIPET pretendan comercializar el producto, TEC-
NICIENCIA desea recibir un porcentaje sobre las ganancias percibidas con

ocasién de la comercializacién del desarrollo.

(Se recomienda consultar Capitulo 12 de esta Guia).
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Modalidades de remuneracion

La modalidad de remuneracién acordada debe ser clara y establecerse por escri-
to, podrd pactarse un valor especifico o un porcentaje de regalias por la comer-
cializacién. En ambas formas se deben determinar los siguientes aspectos: valor,
periodos de pago, moneda, procedimiento de pago, causales de no pago, etc. (ver
Capitulo 12 de esta Guia).

Confidencialidad

Este tipo de desarrollo y, adicionalmente, los acuerdos suscritos contienen gene-
ralmente informacién sensible que deberd manejarse con sumo cuidado. Las con-
diciones para este uso, las restricciones y medidas deberan definirse en la nego-
ciacién y documentarse a través de acuerdos de confidencialidad, por ejemplo, o
declaraciéon de compromiso de uso adecuado de informacién confidencial.

Establecer las condiciones de divulgacién de la informacién es otro de los aspectos
importantes en materia de manejo de informacién confidencial.

Como se evidenci6, TECNICIENCIA tiene especial interés en publicar articulos cienti-
ficos en los que pueda darse a conocer el desarrollo; estas participaciones son utiles
para un instituto de ciencia y sobre ellas debera negociarse pues este tipo de divul-
gaciones podran afectar eventualmente una estrategia de proteccién que se defina
(por ejemplo, para una proteccién via patente o secreto industrial). Sobre este pun-
to deben dejarse claros los intereses y negociar atendiendo a las posibles consecuen-
cias que acarrearia ceder o no en este aspecto (ver Capitulo 7 de esta Guia).

Después de identificar los puntos bésicos para negociar en esta materia, es posible
tener claro cudles son aquellos elementos sobre los que se estd dispuesto a ceder
o no. Lo anterior permite garantizar un acuerdo que satisfaga los intereses de las
partes.

e Situacién (c)
H

Después de negociar, TECNICIENCIA y BIGCAN acuerdan que BIGCAN financiara la
fase final del proyecto, garantizando que se comparta la titularidad del desarrollo
con TECNICIENCIA.

La propuesta final de MEDIPET es adquirir la tecnologia con exclusividad, de mane-
ra ilimitada y sin restriccién de modo, tiempo y territorio.
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La contrapuesta de TECNICIENCIA y BIGCAN incluye: licencia de la tecnologia con
limitacién de uso y territorio. Adicionalmente, se ofrece la licencia sobre el antibac-
terial con aplicacién exclusiva en collares isabelinos producidos por BIGCAN.

Una vez presentadas las propuestas y contrapuestas de la negociacién y al cabo de
tres horas de discusién alrededor de las mismas, MEDIPET decide retirarse de la

negociacién.

:Qué aspectos deben tenerse en cuenta al momento de concluir una negociacién?

En el acuerdo deberéan establecerse con claridad aspectos como: objeto contractual,
tipos de derechos de PI involucrados, titularidad, alcance temporal y territorial,
regalias, procedimientos de pago, obligaciones y derechos de las partes, causales de
terminacién del contrato, mecanismos para solucién de controversias y los demas
aspectos que especificamente exija el tipo de acuerdo que se suscriba.

6.5.3 Fase de cierre de la negociacion

Los procesos de negociacién no siempre terminaran con la celebracién de un acuer-
do. En el momento de cierre de la negociacién es posible que, a partir de los inte-
reses de las partes, la negociacién cambie de rumbo y en ocasiones esto implica el
retiro de alguna de las partes del proceso. Es asi como las partes deben prepararse
para cada uno de estos escenarios.

A continuacién se listaran de manera enunciativa, m4s no taxativa, algunas alter-
nativas que deben tenerse presentes en cada situacion.

Celebracion de acuerdo(s)

En caso de llegar a un consenso se recomienda no concluir la negociacién sin que
se transcriban de forma clara todos los aspectos acordados mediante la suscripcién
de actas, contratos o convenios.

Las partes deben definir el tipo de acuerdo que permitird formalizar su relacién,
dicho acuerdo podra ser, por ejemplo de:

Cooperacién técnica.

Confidencialidad.

Transferencia de tecnologia.

Contratos de I+D.

Contratos de cesién.

Contratos de Know How.

Transferencia de material biolégico.

Uso de laboratorios, equipos, instrumentos,
materiales o instalaciones.

9. Contrato de licenciamiento, entre otros.

PNV W
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cerrar la negociacién mediante la celebracién de un acuerdo:

+  Celebrar un contrato de cooperacién en I+D (coinvestigacién), compar-
tiendo la titularidad sobre el resultado y reservando la titularidad sobre
los derechos de PI previos.

+  Celebrar contrato de I+D en el cual BIGCAN encomienda el desarrollo tec-
noldgico a TECNICIENCIA, definiendo también la titularidad de los dere-
chos sobre la tecnologia.

+  Celebrar un contrato de financiacién de proyecto en el cual BIGCAN fi-
nancia la I+D de TECNICIENCIA, definiendo también la titularidad de los
derechos sobre la tecnologia.

+  Celebrar un contrato de licenciamiento en el cual TECNICIENCIA licencia
la tecnologia a BIGCAN.

+  Celebrar un contrato de cesién en el cual TECNICIENCIA transfiere los de-
rechos de PI sobre la tecnologia a BIGCAN.

Cambio del rumbo de la negociacion

Las partes que intervienen en un proceso de negociacién tienen generalmente in-
tereses diferentes, sin embargo, concurren a la negociacién por identificar intere-
ses que pueden coincidir.

Durante la negociacién, las partes se acercan o se alejan en la medida en que evi-
dencian sus necesidades y objetivos; cada parte, por regla general, se plantea un
limite para definir hasta dénde cedera. Traspasar dicho limite podria implicar que
la celebracién del acuerdo serd mas nociva para sus intereses que el mismo des-
acuerdo. Es en estos eventos en donde resulta necesario replantear el rumbo de la
negociacién, o retirarse de ella.
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En el caso objeto de estudio se tiene que, inicialmente en la negociacién estan par-
ticipando tres partes, TECNICIENCIA, BIGCAN y MEDIPET; al final del proceso cam-
bia el rumbo de la negociacién por cuanto MEDIPET se retira, al identificar que no
puede alcanzar el objetivo propuesto. Asi, conforme los detalles de la situacién, se
hace necesario que TECNICIENCIA y BIGCAN redefinan entre ellas las condiciones
para continuar con la negociacién.

Retiro de las partes de la negociacion

Si las partes no logran llegar a un acuerdo se retiraran del proceso de negociacién.
En este escenario es importante que las partes cierren formalmente el proceso me-
diante un documento escrito que deje constancia de los puntos sobre los cuales no
fue posible llegar a un arreglo. Asi mismo, si las partes compartieron informacién
confidencial deberdn regresarla a su titular o definir el tratamiento que se le dara
ala misma.

° Asi, por ejemplo, si MEDIPET se retira de la mesa de negociacion esta decisiéon

m  debe formalizarse mediante un acta, donde se deje constancia de los puntos
discutidos en el proceso de negociacién y las razones por las cuales no se llegé a un
acuerdo.
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Capitulo 7

Manejo de informacién confidencial

AUTORES
Hugo Daniel Gonzdlez Herndndez*
Juan Ignacio Granados Aristizdbal?

EXPERTO ASESOR DE CONTENIDO
Juan Francisco Ortega Diaz?

7.1 INTRODUCCION

Como se ha demostrado a lo largo de la presente Guia, los proyectos de I+D gene-
ran nuevos conocimientos aplicados a la industria o al sector servicios, encami-
nados a brindar soluciones o mejorar la forma en que se abordan los problemas
técnicos de cualquier sector econdmico. La calidad, pertinencia y efectividad de los
resultados obtenidos, aunados a la forma en que se gestionan, juridica, adminis-
trativa y comercialmente, inciden directamente en que los mismos se clasifiquen
como “innovadores”.

Buena parte de los resultados obtenidos en este tipo de proyectos pueden ser pro-
tegidos mediante diversas figuras juridicas establecidas en las legislaciones de
Propiedad Intelectual (PI) de cada pais. En ocasiones, el secreto industrial puede
reportar importantes ventajas al momento de iniciar procesos de proteccion, ex-
plotacién y transferencia tecnolégica toda vez que, a partir de su adecuada imple-
mentacién, se permite documentar el conocimiento generado, definir el alcance y
1 Abogado dela Universidad de Antioquia, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado
de Colombia, con formacién y experiencia en Gestién estratégica de Propiedad Intelectual. Ha sido asesor de
programas gubernamentales de creacion de empresas de base tecnolégica en Colombia y de la Organizacion
de Estados Americanos (OEA). Se desempeiié como Asesor Juridico de la Direccién de Gestién Tecnoldgica de
la Universidad de Antioquia. Participé como gestor juridico de la primera spin-off universitaria surgida en la
Universidad de Antioquia.

2 Abogado de la Universidad de Medellin. Magister en Derecho Comercial de la Universidad Externado de
Colombia. Docente de la Corporacién Universitaria Lasallista. Abogado consultor en temas de Propiedad
Intelectual.

3 Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y autor de libros y de mas de treinta articulos cientifi-
cos en revistas internacionales. Profesor de Planta de la Universidad de los Andes y Director del Grupo de

Estudios de Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
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la aplicacién de otras figuras de proteccién de la P1y establecer los protocolos de
tratamiento de la informacién confidencial, publica y del Know How transferible
en procesos de licenciamiento.

El presente capitulo presenta los elementos esenciales para la configuracién del
“Secreto industrial”, algunas situaciones que pueden presentarse durante la eje-
cucién de proyectos de I+D con relacién al manejo del Know How generado y, en
suma, los beneficios de la proteccién juridica de facto que el régimen juridico de la
pIy el derecho de la competencia desleal le atribuye a la informacién protegida bajo
secreto empresarial.

7.2 OBJETIVO

El propésito de este capitulo es ofrecer al gestor de PI herramientas para identificar
buenas précticas para el tratamiento del Know How generado en procesos de I+D,
asegurando su valor en posteriores procesos de transferencia de tecnologia, esta-
bleciendo los mecanismos para configurar efectivamente el secreto empresarial y
dando a conocer algunos mecanismos legales para enfrentar infracciones en los
secretos empresariales.

7.3 Caso

El grupo de investigacién TECVID-A de la Universidad Estatal de la Rivera, luego
de més de siete afios de trabajo ininterrumpido y mas de cuatro millones de délares
invertidos, desarroll6 un medicamento para combatir células cancerigenas en seres
humanos, con una efectividad comprobada en laboratorio del 89%.

El doctor Girén, lider del grupo TECVID-A, cre6 una bitacora virtual de investiga-
cién a la que tenian acceso ilimitado los investigadores, auxiliares y personal de
apoyo del grupo, para registrar los avances y resultados del desarrollo.

Durante la fase de investigacion el doctor Girén inici6 conversaciones con PLUSLAB,
una multinacional farmacéutica interesada en la comercializacién del medicamen-
to. Cuando el desarrollo estuvo probado a nivel de laboratorio, el doctor Girén in-
vité al Director Cientifico de PLUSLAB para que lo conociera e iniciara su testeo en
seres humanos. El director fue atendido por Hugo Amenizabal, un estudiante de
octavo semestre de Quimica Farmacéutica, alumno destacado que apoyaba al doctor
Girén en algunas actividades operativas de la investigacion, pero sin figurar como
investigador pues no tenia ningan vinculo contractual con la universidad pese a que
conocia en detalle los compuestos, la dindmica y el alcance del medicamento.
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Un par de meses mds tarde PLUSLAB envié un comunicado a la universidad avisan-
do que se abstendria de realizar cualquier inversién ya que, segun cientificos de
la compania, el medicamento no superé algunos criterios de eficiencia y calidad
para ser utilizado en humanos, por lo que resultaba improcedente su fabricacién y
comercializacién. Esta situacion hizo que el doctor Girén, junto con su grupo, con-
tinuara investigando en aras de superar este inconveniente técnico.

Un afio mas tarde, el rector de la Universidad Estatal de la Rivera asistié a un con-
greso de ciencias aplicadas que tenia por objetivo presentar las novedades cientifi-
cas mas representativas de cada una de las instituciones participantes. La ponencia
principal del evento se denominaba “Compuesto optimizado para la erradicacién
del cancer en humanos” y era presentada por la empresa PLUSRESEARCH, una filial
de PLUSLAB y cuyo Director Cientifico, para esta época, era Hugo Amenizabal, el
antiguo estudiante del doctor Girén.

El desarrollo presentado en el congreso era, basicamente, el mismo que habia estu-
diado el grupo TECVID-A, pero con una serie de mejoras que garantizaban una efec-
tividad del 95% en el tratamiento de cancer. Este desarrollo ya se estaba comercia-
lizando por PLUSRESEARCH en mas de veinticinco paises de Europa y América del
Norte, con ventas que superaban los mil millones de délares y contaba con siete
solicitudes de patentes en fase internacional via tratado PCT, siendo reconocido en
multiples publicaciones cientificas.

por medio de secreto empresarial el Know How que reuna los tres requisitos exigi-
dos por la normativa, esto es: 1) Que el Know How se haya identificado y clasificado
como informacién secreta; 2) Que dicho Know How tenga un valor comercial por
ser secreto; 3) Que se hayan tomado medidas de proteccién para mantener ese Know
How secreto. Sélo si una informacién con posibilidades de aplicacién industrial o
comercial retine estas tres caracteristicas podra ser objeto de proteccién por medio
del secreto empresarial. En sentido contrario, si se trata de informacién que puede
emplearse en procesos industriales o comerciales, pero no reune alguna de las tres
caracteristicas enunciadas, serd un Know How que no podra ser objeto de protec-
cién por medio del secreto empresarial.

En el caso concreto, la labor del doctor Girén deberd estar encaminada a

identificar qué clase de informacién se puede clasificar como Know How

susceptible de proteccién por via de secreto empresarial y cudl no, por ado-
lecer de alguno de los requisitos exigidos por la normativa.

e +El Know How no susceptible de protecciéon por medio de secreto empresa-
m  rial podra resultar util o ventajoso para los investigadores o empresarios?

7.4 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

° El rector de la Universidad de la Rivera le ordena al doctor Girén que proteja
m  por medio de secreto empresarial todo el Know How generado y utilizado por
el Grupo de Investigacion en el proceso de investigacién del medicamento.

;Todo el Know How obtenido o utilizado en un proyecto de investigacién es sus-
ceptible de proteccién por medio del secreto empresarial?

7.4.1 Know How y secreto empresarial
Para empezar es importante hacer una diferenciacién:
Una cosa es el Know How que puede ser objeto de proteccion por medio del secreto

empresarial y otra cosa es el Know How que no puede ser objeto de proteccién por
medio de secreto empresarial. En esos términos, s6lo podra ser objeto de proteccién

140/ mopuLo pos

\ Pese a ser un Know How no susceptible de proteccién por medio de secreto

empresarial, puede resultar util tanto para empresarios como para el Grupo
de Investigacién tenerlo debidamente identificado y clasificado, ya que de alguna
u otra forma da cuenta del estado del arte o estado de la técnica respecto de una
tecnologia determinada. Por ejemplo, puede tratarse de informacién que dé cuen-
ta de los avances realizados hasta el momento en ese sector de la tecnologia, que
informe sobre proyectos o procesos frustrados o probados como no exitosos, o
que suministre datos de nuevas tendencias tecnolégicas en el sector determinado,
entre muchos otros beneficios.

Identificacion y clasificacion del Know How

“ Supéngase que el rector de la Universidad de la Rivera, al percatarse de las
m  consecuencias adversas que se habian generado por no haber protegido ade-
cuadamente el Know How obtenido en el proceso de investigacién, especialmente
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por habérselo transmitido al Director Cientifico de PLUSLAB, le ordena al doctor
Girén que identifique y clasifique como secreta la informacién del desarrollo que
no fue suministrada en aquella oportunidad al Director Cientifico de PLUSLABy,
que ademas, identifique y clasifique como secreta la informacién obtenida con pos-
terioridad a la reunién con el Director Cientifico de PLUSLAB, la cual daba cuen-
ta que el Grupo de Investigacién habia obtenido el 100% de la efectividad en el
tratamiento de cancer. Esto, con la intencién de no repetir el error cometido por
PLUSLAB ya que algunos laboratorios estaban interesados en esta nueva mejora del
producto.

:Qué pardmetros debe utilizar el doctor Girén para seleccionar la informacién que
debe identificar y clasificar como secreta?

Em:za puntos a considerar en esta situacién son:

\ « Que la informacién sea secreta.
+ Que la informacién tenga valor comercial.

+ Que se hayan tomado medidas razonables para proteger el caracter
secreto de la informacién.

Un criterio que podria utilizar el doctor Girén para determinar si la informacién
tiene un valor comercial y, por ende, representa una ventaja competitiva para su
tenedor, seria plantearse que si hoy se le ofreciera al laboratorio PLUSLAB o a cual-
quier otro laboratorio con desarrollos similares dicha informacién, estos laborato-
rios estuviesen dispuestos a pagar una suma considerable de dinero por acceder a
ella. Sila repuesta fuera positiva, es porque la informacion tiene un valor comercial
y, por ende, representa una ventaja competitiva respecto de los competidores que
no la tuvieran.

+ Que se hayan tomado medidas razonables para proteger el caricter se-
creto de la informacién: este parametro implica que sé6lo sera considerada
informacién secreta aquella que hubiese sido objeto de medidas juridicas,
fisicas y tecnolégicas de proteccién para seguirla manteniendo secreta,
es decir, no accesible al publico en general. En todo caso, dichas medidas
deben transcender la mera formalidad para convertirse en mecanismos
efectivos y eficaces en la proteccion del secreto.

;Para la identificacién y clasificacién del Know How resulta importante que
0 el doctor Girén tenga en cuenta la informacién publicada en las solicitudes
de patentes presentadas por PLUSRESEARCH Yy las publicaciones cientificas
realizadas por la misma empresa?

Que la informacién sea secreta: el doctor Girén sélo debe identificar y cla-
sificar la informacién que en su conjunto o forma como esta configurada
no ha sido divulgada en el campo cientifico o técnico al que pertenece la
tecnologia respectiva, es decir, que la informacién no sea generalmente
conocida ni de facil acceso por quienes se encuentran en los circulos que
normalmente manejan informacién similar y, que por tales restricciones
de conocimiento o acceso, se considere informacién secreta.

Que la informacién tenga valor comercial: este parametro significa que
la informacién en su conjunto o en la forma como esta configurada sea
de interés industrial o comercial para una persona que se encuentre en
el campo técnico o cientifico al que pertenece la tecnologia respectiva, es
decir, que alguien del sector estuviera dispuesto a pagar porque dicha in-
formacion secreta le fuera revelada.
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El doctor Girén, al hacer la identificacién y clasificacién del Know How que

protegera por secreto empresarial, debe tener en cuenta la informacién pu-
blicada en las solicitudes de patentes presentadas por PLUSRESEARCH vy las publi-
caciones cientificas realizadas por la misma empresa, ya que la informacién pre-
sentada alli no cumplird con uno de los requisitos exigidos para ser protegida por
medio de secreto empresarial: ser secreta. Esto se debe a que una vez se ha realizado
la divulgacién de la informacién la misma pasa a formar parte del estado de la téc-
nica, situacién que imposibilita protegerla por medio de secreto empresarial.

« Medidas razonables de proteccién

e El rector, después de la frustrante experiencia que vivié la Universidad de la
& Rivera debido ala inadecuada gestién del Know How generado en la investi-
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gacién del medicamento, le orden al doctor Girén que, en compafiia de unos in-
genieros en sistemas y del departamento juridico de la universidad, tomaran todas
las medidas fisicas, digitales y juridicas posibles para que todo el Know How vincu-
lado al nuevo desarrollo, y todo el Know How que se generara en otros proyectos
de investigacién, fuera debidamente protegido de cara a los empleados, investi-
gadores y personal administrativo de la universidad, y a los potenciales clientes o
personal externo a la universidad.

+Qué medidas de seguridad fisicas o digitales podria implementar la universidad
para proteger adecuadamente el Know How generado en las investigaciones?

\ El ordenamiento juridico no consagra un listado o ejemplo de medidas de

proteccién idéneas para mantener la informacién secreta. Sin embargo, a
continuacion se enlistan algunas de las medidas fisicas que podrian utilizarse para
tales efectos, aplicables tanto a universidades como a empresas.

Que los equipos de cémputo en los que se almacena el Know How prote-
gido tengan claves de acceso.

Que los archivos digitales en los que est4 almacenada la informacién con-
fidencial tengan claves de acceso.

Que a los equipos de cémputo en los que se almacena el Know How se
adhiera un sticker advirtiendo que en ese equipo hay informacién confi-

dencial.

Que siempre que se dirijan correos electrénicos en los que se comunique
toda o parte de la informacién confidencial, se advierta que la informa-
ci6én contenida en el correo y sus anexos es confidencial.

En la medida de lo posible, que la informacién confidencial que se remita
via correo electrénico relacionada con la tecnologia, se remita encriptada
y con claves de acceso.

Si la informacién se almacena en documentos fisicos, que dichos docu-
mentos estén guardados en cajas fuertes, cajillas de seguridad o sitios con
acceso restringido.

Que se fraccione la informacién confidencial en diferentes documentos o
archivos y se asigne la custodia de la informacién confidencial fraccionada
a varias personas.

Que se limite el acceso de personas ajenas a la universidad a sitios o luga-
res donde se puede acceder a la informacién confidencial.

Que se evite utilizar tableros o elementos que dejen huella de la informa-
cién escrita.

En la medida de lo posible, que no se remita la informacién confidencial
via fax.

Que se eviten divulgaciones en eventos académicos o de cualquier otra
naturaleza.

Que se eviten publicaciones donde se revelen detalles esenciales del Know
How.

Que se defina un protocolo de manejo y seguridad de la informacién en el
cual se determine qué personas tienen acceso a la misma, bajo qué condicio-
nes, dénde se almacena y c6mo se transporta la informacién, entre otros.

e ;Desde el punto de vista juridico, qué medidas de seguridad podria imple-
m  mentar la universidad de cara a sus empleados o contratistas con el objetivo
de que no se transmita ilicitamente el Know How generado en las investigaciones?

\ La universidad, en este caso (pero estas medidas resultan aplicables tam-

bién a la empresa), debera intervenir los contratos suscritos con empleados
y contratistas y, en general, con todos aquellos colaboradores en los procesos de in-
vestigacién, para incluirles cldusulas de estricta reserva respecto de la informaciéon
identificada y clasificada como informacién confidencial. Estas clausulas deben
contener estipulaciones claras sobre el manejo que debe darsele a la informacion,
el alcance de la obligacién de confidencialidad y las posibles sanciones o penas que
el incumplimiento de la obligacién acarrearia.

Paralelamente con lo anterior, la institucién debe tener una politica permanente
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de sensibilizacién y capacitacién de sus empleados y contratistas con la cual se les
eduque respecto de la importancia y la obligacién de guardar reserva de la infor-
macién obtenida en los procesos de desarrollo tecnolégico, y de las consecuencias
juridicas adversas que laboral, civil y penalmente podria tener la vulneracién de
dicha obligacién.

7.4.2 Know How y transferencia tecnolégica

Valor comercial del Know How

° ¢Desde el punto de vista juridico, qué medidas de seguridad podria imple-

m  mentar la universidad de cara a terceras personas, como clientes o posibles
inversionistas, con el objetivo de que no se fugue el Know How generado en las
investigaciones?

\ Antes que la universidad le revele alguna clase de informacién confidencial a
posibles clientes o inversionistas, la universidad (o la empresa), debe suscri-
bir con ellos contratos escritos de confidencialidad en los cuales se les advierta que:

+  Seles va a suministrar informacién identificada y clasificada como con-
fidencial.

+ Dicha informacién es propiedad exclusiva de la universidad.

+ No pueden utilizar dicha informacién en beneficio propio o de un tercero.

+  No pueden transmitir esa informacién a ninguna persona a ningun titulo.

+ La obligacién de confidencialidad respecto de dicha informacién se ex-
tiende hasta cuando la informacién permanezca protegida por secreto
empresarial.

+  En caso de recibir documentos fisicos o digitales con informacién confi-
dencial se obligan a restituirlos, destruirlos y a no reproducirlos por nin-

gun medio.

+  En caso de incumplimiento de dicha obligacién hay consecuencias civiles
o penales en las que pueden incurrir.

0 El doctor Girén, con el apoyo de todos los integrantes del grupo TEC-VIDA

m  que habian participado en el desarrollo del medicamento, identific6 y cla-
sificé como secreta la informacién que, a su juicio, no habia sido comunicada al
Director Cientifico de PLUSLAB, y la demas informacién que daba cuenta de que el
grupo de investigacién habia obtenido el 100% de la efectividad en el tratamiento
de céncer. Posteriormente, algunos de los nuevos laboratorios interesados en este
desarrollo le solicitaron al doctor Girén que les explicara cientifica y comercial-
mente por qué la informacién identificada y clasificada como secreta representaba
una ventaja competitiva para ellos en relacién con el desarrollo ya protegido por
PLUSRESEARCH y que comercializaba actualmente.

¢;Cudles argumentos técnicos o comerciales podria utilizar el doctor Girén para
persuadir a los potenciales clientes respecto del valor comercial o ventaja competi-
tiva que representaba tener la informacién identificada y protegida?

\ El argumento mdés fuerte que tendria el doctor Girén para persuadir a po-

tenciales clientes seria que el Know How que actualmente tienen identifica-
do, clasificado y protegido por secreto empresarial da cuenta del nivel de desarrollo
6ptimo del medicamento, esto es, de la composicién del medicamento que genera
una efectividad del 100% en el tratamiento, situacién que en la actualidad no esta
reportada en el estado de la técnica. Por ello, esa informacién representa una ven-
taja competitiva para cualquier otro laboratorio en tanto puede servir para conti-
nuar desarrollando nuevos medicamentos o utilizarla en la posterior fabricacién y
comercializacién de un medicamento genérico cuando el término de proteccién de
la patente concedida a PLUSRESEARCH haya expirado.

‘ ¢Lanueva informacién que identificé y clasific6 el doctor Girén podria ser en
m  laactualidad de interés técnico y comercial para PLUSRESEARCH?
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Si, ya que los nuevos desarrollos tecnolégicos del Grupo de Investigacion

daban cuenta de un nivel de desarrollo 6ptimo del medicamento, en tanto
se habian hecho pruebas que garantizaban el 100% de efectividad a diferencia del
95% que actualmente tenia PLUSRESEARCH. Sumado a ello, seria informaciéon que
no estaria publicada en las solicitudes de patente radicadas por PLUSRESEARCH ni
en las publicaciones cientificas que habria hecho. En esos términos, esta informa-
cién seria un Know How que complementaria la patente y, al no haber sido divul-
gado, representaria una ventaja competitiva para PLUSRESEARCH, incluso una vez
vencida la proteccién otorgada por la patente.

Protocolizacién del Know How en proyectos de [+D

e El grupo TEC-VIDA continué investigando sobre la base de los resultados ob-

m  tenidos y gener6 una mejora sustancial que implicaba un avance disruptivo
en el estado de la técnica liderado por PLUSRESEARCH. Varios laboratorios se inte-
resaron en este desarrollo y solicitaron ser socios exclusivos para su fabricacién y
comercializaci6n.

¢De qué manera se protocoliza el Know How en los proyectos de I+D para su pro-
teccién y posterior transferencia?

Este proceso debe realizarse de manera contextual en cada una de las fases de los
proyectos de [+D. En este orden de ideas, en la fase de investigacién usualmente
surge la invencién, en la fase de desarrollo experimental se escala y se alista para
la fase comercial y, finalmente, en la fase de innovacién se da cuenta de la forma
en que se explota la invencién. Durante el proceso inventivo existe generacién de
conocimiento asociado que no debe ser divulgado, pues este conocimiento es el que
aporta el mayor valor e imprime el factor de éxito que hard mas eficiente y compe-
titiva la invencién.

Para documentar el Know How subyacente a una invencién se debe identificar, en
primera medida, la naturaleza del concepto inventivo, éste hace referencia a todos
los elementos comprendidos dentro de la invencién, es decir, si se trata de produc-
tos, procesos o métodos, aplicaciones o usos, o todas las posibles combinaciones
que estas generen, sean o no patentables. Asi las cosas se procede a describir con
detalle y rigor: elementos e insumos, materiales o materias primas, equipos y uten-
silios y sus respectivas configuraciones, compuestos, reactivos, combinaciones y
mezclas, grados de pureza, solventes, cantidades, condiciones de manejo, variables
empleadas, temperaturas, tiempos, condiciones éptimas de calidad y eficiencia,

148/ wmo6puLo pos

resultados generados, formas de adquisicién o fabricacién, tratamientos previos,
cadena de proveedores y marcas empleadas.

Se debe describir la configuracién en que los mismos fueron dispuestos o inter-
venidos para lograr el desarrollo detallando las caracteristicas y la forma en que
se integran y relacionan las partes que componen la invencién, las funciones de
cada una y la manera en que logran cumplir las pruebas necesarias, calibraciones,
permisos, autorizaciones, certificaciones requeridas y condiciones especiales, en-
tre otros aspectos.

Una vez creada y documentada la invencién se prosigue con el desarrollo expe-
rimental a partir del cual se busca madurarla y realizar su alistamiento para su
posterior transferencia. En esta fase tienen lugar los procesos de escalamiento y
empaquetamiento, que le permiten ser llevada a una fase industrial. En este mo-
mento resulta necesario identificar con precisién y detalle todas y cada una de las
condiciones (atmosféricas, ambientales, entre otras) por fuera del laboratorio que
interfieran con la produccién y aplicacién a nivel industrial de la invencién. Depen-
diendo del mercado de la tecnologia y la forma como usualmente se comercializa,
es importante establecer los mecanismos de escalamiento y empaquetamiento tec-
noldgico. Es decir, si la tecnologia se transfiere de manera independiente o acom-
pafiada de algin aditamento especial para su mejor funcionalidad o si se vende
por lotes o se elabora por unidades especificando las condiciones necesarias de
manipulacién, almacenamiento y aplicacién. En estos casos es de vital importancia
establecer hasta el mas minimo detalle del proceso, indicando inclusive las marcas
de los aditamentos o complementos de la tecnologia.

En la fase de innovacién se cuenta con una tecnologia explotable comercialmente
de cara a una estrategia de mercado que permite producirla o implementarla a ni-
vel industrial y ponerla en manos del consumidor final. Es en el business plan donde
se establece el modelo de negocio de la tecnologia. Dicho documento contiene el
Know How comercial o de la fase de innovacién. En éste se recomienda establecer
la forma como se realizard la explotacién de la invencién y la forma cémo se orien-
tard el modelo de negocio, de manera tal que se establezca una ventaja competitiva.
Ello puede lograrse adoptando estrategias especiales de comercializacién, gestién
de bases de datos de clientes y proveedores, canales de distribucién e incluso im-
plementacién de estrategias apalancadas en marcas comerciales. Finalmente, cada
desarrollo, dependiendo del mercado en el que se transe, trae consigo sus propias
implicaciones y estrategias.

Para innovar es indispensable un profundo conocimiento de una necesidad; no to-
dos los proyectos de I+D son innovadores, por tanto, es necesario sacar al campo
todos los elementos requeridos para que la tecnologia sea util, resulte atractiva y
funcione comercialmente.
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Usualmente, el Know How asociado a la fase de innovacién se vierte en los Planes de
Negocio, en los que se definen las estrategias relacionadas con el modelo de negocio
de la tecnologia, es decir: mercados y geografias de explotacién, segmentos y cana-
les de distribucién, clientes y proveedores, mecanismos de marketing, branding y
difusién, equipo humano y capacidades instaladas requeridas para la explotacion,
identificacién de ventajas competitivas, tendencias tecnoldgicas, barreras de entra-
da, competidores, estrategias de penetracion y proyecciones financieras, entre otros.

\ Asilas cosas, en el marco de un proyecto de I+D se concreta un conocimiento

aplicado a la industria o al sector servicios, con el fin de solucionar un pro-
blema técnico del sector productivo en beneficio de la sociedad y obtener a cambio
réditos econémicos; los resultados aqui obtenidos pueden ser protegidos mediante
diversas figuras juridicas establecidas en las legislaciones de PI de cada pais. Entre
otras, podemos considerar algunas figuras de PI como la patente de invencién, la
patente de modelo de utilidad, el disefio industrial, la obtencién de variedad ve-
getal y la proteccion mediante algin signo distintivo, como las marcas, los lemas,
etc., y acudir también a proteccién mediante el Derecho de Autor.

A todas estas alternativas de proteccién se suma la posibilidad que tienen los titu-
lares de estos intangibles de mantener sus creaciones en reserva, total o parcial-
mente, mediante el secreto empresarial. En todo caso, cualquiera que sea el meca-
nismo seleccionado, la protocolizacién del Know How permite generar un mayor
valor a la invencién y se convierte en un elemento fundamental de la estrategia de
explotacion de la misma.

Adicionalmente, la naturaleza publica de las patentes permite que cualquier perso-
na natural o juridica pueda acceder a ellas de manera libre y explotarlas tranquila-
mente en aquellos territorios en los que carezcan de proteccién. Omitir o matizar
los detalles de las condiciones 6ptimas de produccién es importante en aras de
proteger y mantener la ventaja competitiva frente a los demds actores del merca-
do de interés, inclusive en otras geografias. Esto permitiria, luego de realizar una
adecuada vigilancia tecnolégica, ubicar a los aliados comerciales posiblemente in-
teresados en el desarrollo y concederles una licencia.

Al momento de licenciar una patente, el Know How es lo que se transfiere median-
te la suscripcién de contratos de Know How, que usualmente vienen integrados a
los contratos de licencia de patente. Esto sugiere que quien desee explotar el desa-
rrollo debera necesariamente acudir al titular del Know How y solicitarle una licen-
cia que le permita obtener los resultados en condiciones éptimas de productividad.

\ Asi las cosas, un contrato de licencia de patente permite al licenciatario ex-

plotar la invencién; y el contrato de transferencia de Know How le permite
obtener el conocimiento especializado requerido para su puesta en marcha y 6pti-
ma explotacién.

° +Qué alcance tienen los acuerdos de licencia de Know How y cual es su dife-
m  rencia con las licencias de patentes?

A diferencia de las patentes y otras figuras de proteccién de la P1, los secretos empre-
sariales se protegen sin que sea necesario acudir a una solicitud de registro, sin ne-
cesidad de formalidades de tramite alguno ante autoridades administrativas y por
ello su duracién puede ser ilimitada en el tiempo, pues se mantiene vigente durante
el lapso que se retinan los requisitos para que se siga manteniendo como secreto.

Una patente es un titulo publico que integra los componentes de la invencién y su
forma de organizacién y funcionamiento, y cuya estructura obedece a una estra-
tegia definida de cara al modelo de negocio trazado para la invencién protegida,
pudiendo ser amplia, restringida, limitada o sugestiva, entre otras. En todo caso,
en el documento de patente generalmente se omiten aquellos aspectos que inciden
en la éptima produccién y explotacién del desarrollo; es decir, el titular tiene la
potestad de guardar para si mismo algunos elementos de caricter técnico-cientifi-
co, administrativo, comercial e incluso legal, que optimizarian y agregarian mayor
valor a la patente; este es el Know How subyacente.
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d +Como se garantiza una relacién armoénica con socios comerciales pese a que
m el secreto empresarial carezca de registro formal?

\ La mejor manera de garantizar la armonia entre las partes se logra median-
te la adecuada suscripcién de los contratos en virtud de los cuales se for-

maliza la relacién, blindando la reserva del Know How mediante compromisos de

confidencialidad y protocolos de manejo y uso de la informacién transferida.
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7.4.3 Inobservancia del secreto empresarial

Configuracion de actos de competencia desleal

“ El rector de la Rivera contacta con su oficina de asesoria juridica para esta-

m  blecer si procede algin mecanismo de proteccién y defensa en beneficio de
la universidad, con el fin de obtener el reconocimiento de los derechos sobre el
desarrollo.

¢Podria configurarse una competencia desleal por violacién de secretos?

Adicionalmente, la falta de implementacién de un protocolo de manejo y seguridad
de la informacién en el cual se determinard qué personas podian acceder a la mis-
ma y bajo qué condiciones, debilita el amparo del secreto.

Para el caso, la configuracién de una competencia desleal por violacién de secretos
podria desestimarse.

De conformidad con las normas vigentes en la materia y los precedentes admi-
nistrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio (Superintendencia de
Industria y Comercio. Sentencia 001 de enero 04 de 2006), para que se configure
un acto de competencia desleal por violacién de secretos deben presentarse los
siguientes elementos: la existencia de un secreto industrial o de cualquier otra cla-
se de secreto empresarial; que dicho secreto haya sido divulgado o explotado por
un tercero que accedié a éste legitimamente pero con deber de reserva, o que lo
accedi6 ilegitimamente como consecuencia de la adquisicién del secreto por medio
de espionaje o procedimientos analogos, o como consecuencia de la violacién de
normas juridicas; y que la divulgacion o explotacién del secreto se haya realizado
sin autorizacién de su titular.

En relacién con el acto desleal de induccién a la ruptura contractual, es necesario
precisar que tinicamente se configura si se irrumpe en las relaciones contractua-
les de otros con el fin de procurar que clientes, proveedores o trabajadores de su
competidor infrinjan los deberes contractuales que contrajeron con éste, den por
terminado regularmente el vinculo o también en el caso en que dicho agente apro-
veche una infraccion contractual ajena, siempre que en estos dos ultimos casos
conozca las mencionadas circunstancias y “tenga por objeto la expansién de un
sector industrial o empresarial o vaya acompariada de circunstancias tales como el
engarfio, la intencién de eliminar a un competidor del mercado u otros analogos”
(Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia N.° 5 de noviembre 30 de
2005; N.° 2 de febrero 26 de 2007 y N.°8 de julio 24 de 2007, entre otras).

e ¢Podria configurarse una competencia desleal por induccién a la
m  ruptura contractual?

\ En el caso planteado se presenta un decaimiento en las medidas de protec-

cién de la informacién que generan una barrera para clasificar la informa-
cién suministrada como secreta, toda vez que se publicé en una bitacora virtual de
libre acceso para cualquier persona que navegara en Internet y pese a que la misma
fue documentada, no se clasificé como reservada o confidencial.

De igual manera no se adoptaron las medidas razonables de proteccién. Esto se
evidencia en dos hechos. Primero, por la no formalizacién de los debidos acuer-
dos de confidencialidad con todos los miembros del equipo investigador y con los
representantes de la farmacéutica interesada en el desarrollo. Segundo, por haber
divulgado abiertamente la informacién relativa a la invencién sin hacer la adver-
tencia expresa de la calidad de “confidencial” de la misma.

\ En el caso planteado la causal de competencia desleal por induccién a la

ruptura contractual también podria desestimarse cuando claramente no se
evidencia un vinculo contractual previo entre la universidad y el estudiante que
hipotéticamente reveld los detalles del desarrollo; en este sentido, cabe manifestar
que el estudiante Hugo Amenizabal nunca fue empleado o contratista, o auxiliar
del grupo TECVID-A, es mds, no hay evidencia de que hubiera firmado un acta de
investigacién y tampoco un acuerdo de confidencialidad.

Vigencia de la obligacion de confidencialidad
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“ Los abogados contratados por la universidad disefiaron todo un protocolo
m  de contratos y clausulas necesarias para mantener el Know How generado
en los proyectos de investigaciéon debidamente secreto. El protocolo implic6 modi-
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ficar los contratos de trabajo de los empleados de la universidad, los contratos de
prestacion de servicios de los contratistas de la universidad y las actas de inicio e
informes de avances de las investigaciones.

Respecto de los potenciales inversionistas interesados en la tecnologia, fue necesa-
rio disefiar un contrato de confidencialidad en el que se advertia que en el transcur-
so de los acercamientos previos se les comunicaria informacién confidencial pro-
piedad de la universidad y, que por ello, tendrian la obligacién de no utilizar dicha
informacién en beneficio propio o de terceros.

;Hasta qué momento deben cumplir los empleados o contratistas de la universidad
la obligacién de confidencialidad?

\ 1) La obligacién de confidencialidad de estas personas se extiende en el
tiempo igual que se extiende la obligacién de empleados y contratistas, es
decir, mientras la informacién que se les ha identificado, clasificado y trasmitido
como informacién secreta permanezca en tal condicién, 2) Represente una ventaja
competitiva para la universidad y 3) Se hayan tomado medidas de proteccién para
mantenerla secreta. Es decir, no estd sometida a un plazo o fecha determinada.
Claro est4, sila universidad celebra con un tercero un contrato de transferencia de
tecnologia respecto de esa informacién, los terceros seran tenedores legitimos de
dicha informacién y podran explotarla en los términos acordados en el contrato.

Durante la ejecucién de los contratos de trabajo o prestacién de servicios que se
suscriban con la universidad, tanto empleados como contratistas deben guardar
estricta confidencialidad respecto de la informaciéon que: 1) Se les ha identifica-
do, clasificado y trasmitido como informacién secreta; 2) Represente una ventaja
competitiva para la universidad y 3) Se hayan tomado medidas de proteccién para
mantenerla secreta.

Una vez terminado el contrato, la obligacién de confidencialidad se extendera hasta
tanto la informacién retina los mismos requisitos antes dichos, esto es, siga siendo
secreta, represente una ventaja competitiva para la universidad y se hayan tomado
medidas de proteccién para mantenerla secreta. La Superintendencia de Industria
y Comercio ha sostenido al respecto que: “Una vez concluida la relacién laboral,
profesional o empresarial entre quien ejerce el derecho sobre el secreto industrial
y el depositario legitimo de la informacién sobre el mismo, debe tenerse en cuenta
que la proteccion del secreto perdurara mientras lo haga también las condiciones
establecidas en el Articulo 260 de la Decisién 486 de la CAN, de tal manera que
la terminacién del vinculo laboral o contractual no da por terminada la protec-
cién del secreto empresarial”.*

° ¢Cudndo se considera vulnerada la obligacién de confidencialidad por los

L suscriptores de estas clausulas y contratos?

Los suscriptores de estas cldusulas incumplen la obligacién por varias vias.
\ En primer término cuando divulgan o hacen publica dicha informacién. En

segundo término cuando trasmiten la informacién a terceros a cualquier
titulo. Finalmente, cuando utilizan la informacién en proyectos comerciales o em-
presariales propios o de terceros. Si la universidad llega a probar en un proceso
judicial cualquiera de estos comportamientos, la persona que vulneré la obligacién
de confidencialidad tendria que acarrear con las consecuencias civiles y penales
que el ordenamiento juridico colombiano prevé para tales comportamientos.

° ;Hasta qué momento deben cumplir la obligacién de confidencialidad los ter-
B ceros (potenciales clientes o inversionistas) que tengan acceso a informaciéon

que sea propiedad de la universidad, que esté protegida por secreto empresarial y

que hayan suscrito contratos de confidencialidad respecto de esa informacion?

4 [Lanegrilla no es del original].
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Alistamiento de Propiedad Intelectual
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8.1 INTRODUCCION

Por regla general, las universidades y las empresas invierten importantes recursos
en actividades de CTi, con el objetivo de generar nuevos conocimientos que luego
podrén ser concretados en nuevos productos, servicios o soluciones tecnolégicas
aplicables en sus procesos internos o transferibles al mercado. Este objetivo de
adelantar procesos de innovacién invita a las instituciones a establecer unas condi-
ciones previas que les permitan afrontar la generacién de nuevo conocimiento de
una manera mds segura, eficiente y estratégica.

En este sentido, el proceso de creacién de nuevo conocimiento puede provenir de
diferentes fuentes. Asi, puede tratarse de una generacién de conocimiento de un
sujeto individualmente considerado, o puede ser fruto de un proyecto de investi-
gacién colaborativa entre dos o mas instituciones, universidades o empresas, en el
que intervengan varias personas naturales y juridicas. Para efectos de esta Guia, y
con el objeto de ofrecer herramientas a las universidades y empresas en sus ejerci-
cios de cooperacién, se abordara el segundo de los eventos descritos.

Bajo esta 6ptica, en un esquema de creacién de nuevo conocimiento en el que parti-
cipan dos o mas instituciones, las partes deberan validar interna y conjuntamente
los aspectos que se desarrollaran en cada una de las siguientes variables.

8.2 OBJETIVO

Iustrar sobre las diferentes cuestiones que se suscitan al iniciar un proyecto de
investigacion, especialmente cuando en éste se encuentran vinculadas dos o mas
partes y cada una de ellas hace aportes diferentes y tiene intereses propios.

Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Ex-
ternado de Colombia, Magister en Propiedad Intelectual de la Universidad Auténoma de Madrid. Lider
del Programa de Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. Docente, conferencista y

consultora en Propiedad Intelectual.
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8.3 ASPECTOS CLAVE

Para delimitar con mayor claridad las posibles fuentes de creacién de conocimiento
en las universidades y empresas colombianas se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 8.1 Escenarios de creacién

Tipo Fuente

Trabajos académicos de estudiantes

Trabajos de docentes

Creacién individual (s6lo interviene Trabajos de empleados
una institucién o persona natural,
o bien varias personas naturales todas | Investigacién interna de grupos de investigacién de

pertenecientes a una misma la universidad
institucién)

Investigacion interna del departamento de I+D de la
empresa

Investigacién en proyectos de I+D
colaborativa

Creacién conjunta
(intervienen minimo
dos instituciones) Proyectos de investigacién contratada (prestacién de
servicios de investigacion, asesoria y consultoria)

8.4 Caso

CONSTRUMAX SAS es una empresa local con tres afios de constitucién, ubicada en
el departamento de Cundinamarca. Su objeto social es el disefio, la construccién
y la demolicién de edificaciones. La empresa ha identificado que cuando realiza
procesos de demolicién de edificaciones el manejo de los escombros resulta pro-
blematico y generalmente éstos terminan en basureros publicos; los procesos son
ineficientes y generan un impacto ambiental negativo.

CONSTRUMAYX, con el propésito de generar una solucién a este problema, acude ala
universidad publica UNIPUBLICA para contactarse con uno de sus grupos de inves-
tigaci6n a fin de identificar condiciones de asociatividad que les permita realizar un
proceso de investigacién en conjunto. La empresa pretende iniciar un proyecto de
investigacién para encontrar un método que reutilice los escombros como material
en los procesos de construccién de viviendas de interés social.
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CONSTRUMAX y UNIPUBLICA deciden iniciar conversaciones para adelantar proyec-
tos de investigacién. Al final, esperan obtener una metodologia aplicable que pue-
da ser usada por CONSTRUMAX y que eventualmente pueda ser transferida otras
empresas del sector.

8.5.2 Definicion de Propiedad Intelectual previa

8.5 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

8.5.1 Inteligencia competitiva

° Al gestionar la formulacién del proyecto, uno de los gestores tecnolégicos de

W UNIPUBLICA le sugiere al grupo de investigacién realizar un estudio de vigi-
lancia tecnolégica a fin de determinar la relevancia y la pertinencia de la investiga-
cién que se pretende adelantar, dado que él conoce otros desarrollos que ya pueden
aportar la solucién buscada.

¢Cual es la importancia de efectuar ejercicios de vigilancia tecnolégica de manera
previa al trabajo de investigacién y qué tipo de instrumentos se encuentran dispo-
nibles para realizar estos ejercicios?

° CONSTRUMAX manifiesta que ya ha tenido desarrollos previos que incorpora

B en sus procesos productivos relacionados con el objetivo de la investigacién
que se pretende adelantar. El grupo de investigacién, por su parte, cuenta con una
patente de invencién que protege una tecnologia que seria util para la investiga-
cién, fruto del trabajo de un estudiante de maestria.

¢Pueden ponerse al servicio de una investigacién activos intangibles (protegidos o
no protegidos) desarrollados o adquiridos previamente por las partes?

\ La vigilancia tecnol6gica es una herramienta que sirve para localizar la in-

formacién técnica de manera actualizada e identificar las tendencias en de-
terminado sector de la ciencia. Ello permite definir con mayor claridad y acierto la
estrategia de investigacién y desarrollo dentro de las investigaciones.

Si. Efectivamente puede hacerse y es recomendable hacerlo. Sin embargo, es
necesario identificar muy bien el activo intangible a vincular, estableciendo
con claridad aspectos como:

+ Tipo de activo.

+ Titular de los derechos de Propiedad Intelectual (PI)

+ Informacién sobre registro.

+ Tipo de uso que se hara del activo en el proyecto.

+  Alcance del uso.

+ Tipo de formalizacién del uso (licencia o cesién, por ejemplo).

Autorizaciones y licencias

Los ejercicios de vigilancia tecnoldgica pueden adelantarse a través de Internet.
Alli se puede vigilar la realizacién de seminarios, cursos, foros o encontrarse pu-
blicaciones técnicas de interés. Adicionalmente, a través de bases de datos de pa-
tentes es posible identificar invenciones relativas a la tecnologia de interés. Para
mayor comprensién del tema se recomienda ver el Capitulo 5 de esta Guia en el
cual se desarrollan en detalle los aspectos basicos de la vigilancia tecnolégica y la
inteligencia competitiva.
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e Uno de los ingenieros de CONSTRUMAX comenta que uno de los desarrollos

m  que sirven de base para la investigacién fue elaborado por otra universidad
de la regién y que él tiene conocimiento del patentamiento de esa tecnologia en
Colombia.

;Pueden usarse invenciones patentadas por terceros para el servicio de una nueva
investigacién?

\ En principio no. Sin embargo, en ocasiones es recomendable establecer con-
tacto con los titulares de patentes a fin de realizar alianzas estratégicas y
garantizar un uso no infractor de derechos de PI de terceros.
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° ;Se requiere obtener algun tipo de licencia o autorizacién para el uso de ese
m  desarrollo con fines investigativos?

De acuerdo con lo establecido en la Decisién 486, Articulo 53, Literal C, es

viable hacerlo dado que, expresamente, la norma consagra que el titular de
una patente no podr4 ejercer el derecho a impedir que terceras personas usen la
patente sin su consentimiento, salvo que el uso se lleve a cabo para actos realizados
exclusivamente con fines de experimentacién, respecto al objeto de la invencién
patentada o para actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de in-
vestigacién cientifica o académica.

Ahora bien, cuando el fin perseguido con el uso de la patente ya no es meramente
investigativo o de experimentacién sino que persigue la explotacién comercial de la
misma, el Articulo 67 de la Decisiéon 486 consagra un supuesto en el que el titular de
una patente requiera para su explotacién el empleo de otra patente de otro titular, y
no haya logrado obtener de éste una licencia contractual en condiciones comerciales
razonables. Para este supuesto, la Decisién consagra la posibilidad de que la autori-
dad nacional competente otorgue una licencia obligatoria dentro de los parametros
establecidos por esta norma.

fiere a un tema de manejo de recursos, es importante que se tengan en cuenta as-
pectos regulatorios que en esa materia han sido expedidos por el gobierno nacional
o local.

¢Por qué es relevante revisar aspectos regulatorios vinculados a la investigacién o a
i ializacié u vici u ?
la posible comercializacién de los productos o servicios que se desarrollen?

\ Es importante revisar aspectos regulatorios vinculados a la investigacién

porque en multiples ocasiones, para iniciar tareas de investigacion o de co-
mercializacién, se debe cumplir con cierta normatividad impuesta por el gobierno
nacional o local, como por ejemplo, autorizacién para el acceso a material biol6gico
0 a recursos genéticos o de sus productos derivados, autorizacién para el acceso a
conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas, afroamericanas o loca-
les de los paises miembros de la Comunidad Andina, etc.

8.5.4 Confidencialidad

° ;Es relevante realizar estudios de libertad de operacién a fin de asegurarse de
m  lano infraccién de derechos de terceros?

\ Si. Un estudio de libertad de operacién es un analisis que se realiza a fin de

determinar si una accién concreta o una comercializacién de un producto
podrian llegar a violar derechos vélidos de PI de terceros. Los estudios de libertad
de operacién deben referirse a los paises en los que se tiene interés, dado que los
derechos de PI, por lo general, tienen alcance territorial, limitado por la extensién
de los paises.

° CONSTRUMAX manifiesta que para que la universidad pueda adelantar la in-

W vestigacién requiere entregarle informacion valiosa y confidencial relacionada
con sus procesos industriales. El abogado de la empresa sugiere establecer las con-
diciones en las cuales la universidad y su grupo podran conocer esa informacién.

¢Por qué es importante mantener la confidencialidad de la informacién hasta tan-
to la misma no sea protegida?

:Qué aspectos deben regularse en el acuerdo de confidencialidad?

8.5.3 Aspectos regulatorios

M El abogado de CONSTRUMAX manifiesta que, dado que la investigacién se re-
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\ Es importante mantener la confidencialidad de ciertos datos dado que los

mismos pueden incluir informacién catalogada como secreto empresarial
(ver Capitulo 7 de esta Guia). Por tanto, a través de la estipulacién del manejo con-
fidencial de la informacién se garantiza que la entidad que la recibe la va a tratar
como tal, evitando su divulgacién y fuga.

En lineas generales, el acuerdo de confidencialidad debera:
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+ Resaltar que las caracteristicas de la informacién son consideradas confi-
denciales.

+ Resaltar las condiciones de uso de dicha informacién por parte de quien
la recibe.

+ Confirmar el plazo en el cual la parte receptora de la informacién se com-
promete a mantenerla como confidencial.

+ Destacar las excepciones a la confidencialidad.

+ Destacar las sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones y es-
tablecer los mecanismos de destruccién o devolucién de la informaciéon
confidencial.

comprometa a transferirle a CONSTRUMAX los resultados de la investigaciéon a cam-
bio de un precio fijo. La empresa manifiesta estar interesada en ser la titular exclu-
siva de los derechos de P1.

;Qué tipo de documento deberian celebrar las partes?

8.5.5 Formalizacién de la relacién

e CONSTRUMAX manifiesta que, dado que se trata de un caso en el que tanto

B CONSTRUMAX como UNIPUBLICA hardn aportes intelectuales como econémi-
cos, la titularidad de la P1 deberia ser compartida, asi como los riesgos de la inves-
tigacién deberdn ser asumidos en conjunto.

+Qué tipo de documento deberian celebrar las partes?

\ Las partes deberian celebrar un contrato de investigacién contratada, es de-

cir, un contrato por medio del cual una parte encarga a otra la realizacién de
un proyecto de investigacién, asumiendo la primera los riesgos de la investigacién
a cambio de un valor establecido por la entidad que adelantar la investigacién. Los
resultados serdn transferidos por virtud de este acuerdo a favor de la parte que con-
tratd la investigacién, entendiéndose esta como titular de los derechos de PI, salvo
que se pacte diferente.

8.5.6 Fijacion de condiciones para la explotacién comercial

\ Las partes deberian celebrar un convenio en el cual se entiende que la inves-

tigaci6n es conjunta, es decir, es adelantada con la participacién econémica
e intelectual de ambas instituciones mediante la destinacién de recursos econémi-
cos, fisicos y humanos, para luego obtener resultados conjuntos cuya titularidad,
por regla general, se entiende compartida.

Este convenio deber4 incluir aspectos basicos como la distribucién de los derechos
patrimoniales, las causales de terminacién anticipada del contrato, determinacién
de la estrategia de proteccién y compromisos de confidencialidad de los equipos de
investigacién, entre otros.

“ CONSTRUMAX propone que en el contrato que se suscriba se fijen las condi-

m  ciones econémicas derivadas de la explotacién comercial de la tecnologia. Es
decir, que se defina un porcentaje de regalias a favor de la empresa y de la universi-
dad. El coordinador de transferencia de la universidad indica que es muy prematu-
ro fijar esas condiciones de manera concreta desde el momento de la formulacién,
pero sugiere establecer parametros generales que puedan puntualizarse en funcién
del modelo de negocio que sea mas conveniente.

;Cuales serian las estipulaciones previas que deberian establecerse en el contrato,
relativas a la futura explotacién comercial de la tecnologia?

e Supéngase que antes de celebrar el contrato, el gerente de CONSTRUMAX se

m  acerca a la universidad y le indica que las condiciones de la investigacién han
cambiado sustancialmente y que ahora no est4 interesado en que ambas partes ha-
gan la investigacién sino que sea Unicamente la universidad la que investigue y se

\ Las partes deberian establecer de manera preliminar algunos criterios, me-

ramente orientativos, acerca de las condiciones en las cuales se llevaria a
cabo la comercializacién de la tecnologia en caso de ser viable. Silos derechos de pI
son compartidos, las partes deberian estipular asuntos tales como: responsable de
la realizaci6n de estudios de mercado, responsable de la identificacién de socios es-
tratégicos, licenciatarios o adquirentes de la tecnologia, responsable de la puesta a
punto del producto y responsable de la produccién. También podrian establecerse,
de manera preliminar, criterios para determinar la reparticion de utilidades entre
las partes por la comercializacién del producto.
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9.1 INTRODUCCION

La identificacién de las creaciones intelectuales permite que al interior de la uni-
versidad o la empresa se cuente con informacién precisa para el disefio de estra-
tegias de proteccién de Propiedad Intelectual (PI), de forma tal que puedan dis-
minuirse los riesgos juridicos y econémicos asociados a la gestién de proyectos de
investigacion y se efectiie un monitoreo continuo de las creaciones intelectuales,
identificando, ademas, aquellas areas del conocimiento fuertes en las que habitual-
mente se generan activos de PI.

Asi, en el proceso de gestién de PI, tanto para universidades como para empresas,
resulta de vital importancia proteger y explotar de manera adecuada las creaciones
intelectuales. Ellogro de este objetivo supone establecer, de manera previa, los me-
canismos de identificacién oportuna de aquellas creaciones protegibles mediante PI.
1 Abogada de la Universidad de Antioquia con amplia experiencia profesional en las siguientes reas: em-
prendimiento empresarial, orientacién juridica en el 4mbito mercantil y Propiedad Intelectual. Se desem-
pefié como abogada del proyecto de Formalizacién Empresarial de la Cdmara de Comercio de Medellin para
Antioquia, donde acompafié y orienté multiples empresas en su proceso de formalizacién. Realiz6 la Guia
de Tramites Legales para la Constitucién y Funcionamiento de Empresas en Medellin y la Herramienta para
Gestores de Propiedad Intelectual.

Abogada de la Universidad de Medellin especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas
Tecnologias de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Constitucional de la Universidad de
Antioquia. Ha participado en entrenamientos intensivos en Propiedad Intelectual en la Universidad de
Alicante, Espafia, en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil y en la Universidad de Buenos Aires,
Argentina. Se desempefié como Directora de la Corporacién Tecnnova UEE y actualmente cursa la Maes-
tria Regional en Propiedad Intelectual auspiciada por la Organizacién Mundial en Propiedad Intelectual
(OMPI). Cuenta con amplia experiencia en gerencia, asesoria y consultoria en Gestién de Propiedad Inte-
lectual. Ha participado en el disefio y formulacién de politicas publicas en Ciencia y Tecnologia y ha lidera-
do proyectos estratégicos de proteccién y valorizacién del patrimonio intelectual en importantes empresas

y universidades nacionales.
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En ese orden de ideas es necesario contar con herramientas adecuadas que per-
mitan establecer cudles creaciones intelectuales de la empresa o de la universidad
son protegibles mediante PI; cudles de estas son reales y cuales potenciales, con el
objeto de evitar su desaprovechamiento por desconocimiento o falta de control.

9.2 OBJETIVO
Evidenciar la importancia de la identificacién oportuna de creaciones intelectuales
y definir los elementos minimos para identificar creaciones intelectuales en uni-

versidades y empresas.

9.3 Caso

La empresa TELTEX SAS, con domicilio en la ciudad de Medellin, tiene como objeto
social el disefio, la fabricacién y venta de ropa deportiva y cuenta con mas de diez
afios en el mercado.

TELTEX pretende desarrollar un nuevo traje de buceo que permita a los buzos man-
tener la temperatura corporal, garantizar la durabilidad de la prenda y la adheren-
cia ala piel, mejorando las condiciones de los que existen en el mercado. Adicional-
mente, busca un disefio especial de colores y texturas que lo haga atractivo.

Para ello contacta a la Universidad PORVENIR con el objeto de conocer si en su gru-
po de investigacién, ENLATEX, han realizado desarrollos en nuevos materiales que
puedan aplicarse a esta idea.

El Director de la Oficina de Transferencia de Tecnologia de la universidad indica
que es posible que hayan realizado desarrollos previos; sin embargo, no se encuen-
tra seguro de esta informacién. Por otro lado, el Representante Legal de TELTEX se
contacta con el grupo de investigacién de disefio de vestuario de la misma univer-
sidad para obtener una propuesta sobre el disefio del traje.

TELTEX y la universidad firman un convenio de investigacién conjunta para desa-
rrollar con el grupo de investigacién ENLATEX un nuevo material que pueda ser
incorporado en el traje. Tras doce meses de investigacién se logra obtener un re-
sultado novedoso.

Igualmente, tres meses después, el grupo de investigacién de disefio de vestuario
entrega los bocetos de los disefios.
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9.4 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

9.4.1 Aplicacién de mecanismos de identificacién

?

g Situacién a) En proyectos de I+D

Antes de dar inicio a la investigacién, y ante la respuesta dubitativa del Director de
la Oficina de Transferencia de Tecnologia de la universidad, el Representante Legal
de TELTEX decide comunicarse directamente con el Director del Grupo de Investi-
gacién ENLATEX de la universidad, con el objetivo de validar si ya existen avances
previos en el tema de interés.

El Director del Grupo informa que como resultados de un proyecto anterior de I+D
existen unos estudios previos, e incluso que el grupo ha desarrollado un nuevo
material de litex que podria ser incorporado en la investigacién. El sabe que posee
un desarrollo tecnolégico que puede ser tutil; sin embargo, no identifica si ese de-
sarrollo constituye una creacién intelectual protegible y cuél sera la relevancia de
este aporte para obtener los resultados esperados en el marco de la investigacién.

¢Con qué herramientas puede contar una universidad o una empresa para identificar
oportunamente sus creaciones intelectuales desarrolladas en proyectos de [+D?

El caso evidencia que la universidad no cuenta con mecanismos que permitan iden-
tificar y conocer oportunamente sus creaciones intelectuales; incluso, nétese que
la Oficina de Transferencia de la universidad desconoce los avances de la investiga-
cién y no sabe atn con cuéles creaciones cuenta el grupo.

\ Existen multiples herramientas o mecanismos que pueden usar, tanto uni-
versidades como empresas, para identificar creaciones intelectuales en el
marco de proyectos de [+D. A continuacién se enuncian algunos:

Entrevistas con los creadores o investigadores: es un mecanismo personalizado
mediante el cual se busca indagar con el personal participante de grupos de inves-
tigacion, de dreas de I+D, de desarrollo de software, mercadeo, proyectos, entre
otras, los siguientes aspectos:

+  Proyecto, activos y estado de los mismos.
+ Posibles creaciones que se estén desarrollando en el grupo o 4rea.

« Posible novedad, originalidad o distintividad de los resultados esperados.
+  Grado de novedad, originalidad o distintividad de otras creaciones del mercado.
« Participantes internos y externos.

Inventario de intangibles: es una herramienta que debe aplicarse de manera perié-
dica y que permite actualizar el portafolio de bienes de PI, incluidos los generados
por la empresa o la universidad, aquellos de los que sean licenciatarios, los que
hayan adquirido mediante contrato de cesién o de transferencia de los derechos
patrimoniales y, en general, los que explote a cualquier titulo como franquicia,
aporte, dacién en pago, etc., identificando el tipo de creacién, su ubicacién dentro
de la institucién, su estado de proteccién, su titularidad, el tipo de contratos aso-
ciados a la creacién y las fechas de renovacién de registro en caso de ser necesario,
entre otros aspectos.

Declaracién de invencién: es una comunicacién escrita mediante la cual el creador
o creadores declaran la existencia de una creacién intelectual protegible mediante
pPI. Debe consignarse el nombre de la creacion, el nombre del creador o creadores,
el nombre de los participantes externos, el origen de la creacién (en el marco de un
proyecto de investigacién, de un contrato de investigacién, de manera espontanea,
entre otros). Asi mismo, se sugiere que en esta declaracién se indique qué aplica-
cién tendrd la creacién, incluyendo una breve descripcién de la misma.

Actas de inicio de investigacion o acta de inicio de proyectos: documentos que dan
inicio usualmente a los proyectos de investigacién conjuntos o contratados en los
cuales se indica: personas naturales y juridicas que participan, aportes en dinero
o especie de las instituciones participantes, relacién contractual de las institucio-
nes participantes, relacién contractual con el personal vinculado al proyecto con
la empresa o con la universidad, resultados esperados y creaciones intelectuales
aportadas al proyecto.
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En el caso de estudio se evidencia que la universidad cuenta con creaciones inte-
lectuales previas que pueden ser de gran interés y utilidad para el proyecto que la
empresa TELTEX desea desarrollar; sin embargo el Director de la Oficina de Trans-
ferencia de Tecnologiaparece no estar enterado de esta situacién. Lo anterior pue-
de implicar que:

+ La universidad pierda poder de negociacién pues se parte de un proceso de
investigacién para el cual no existen aportes previos identificados y protegidos
por la universidad o, si se incluyen, no se formaliza de manera adecuada su in-
clusién en el marco del proyecto.
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« Laempresayla universidad destinen recursos en tiempo, dinero y capacidades
para actividades que ya han sido desarrolladas por el grupo ENLATEX.

+ Seinfrinjan derechos de PI de terceros por desconocimiento.

+  Sidurante el transcurso del proyecto de investigacién la empresa identifica que
la universidad contaba con desarrollos previos que no fueron comunicados,
perdera confianza en la universidad.

« Sise aportan las creaciones intelectuales que existen previas al proyecto, sin
identificarlas y sin establecer su titularidad a favor de la universidad, es posible
que entren a hacer parte de los resultados del proyecto y por tanto la titulari-
dad sera compartida entre las partes del mismo.

estar representados en acciones de reconocimiento del creador, formacién, dias
compensatorios y bonificaciones, entre otros.

Banco de ideas: generalmente es un sitio que se instala en la intranet institucional
al que tienen acceso todos los integrantes de la universidad o de la empresa con el
objeto de depositar alli sus ideas relacionadas con un producto, servicio o proceso.

Eventos: espacio académico o comercial programado por la universidad o por la
empresa donde se busca que los participantes den a conocer creaciones intelectua-
les que vienen desarrollando; se pretende que en este espacio se tenga acceso a la
informacién que puede servir como insumo para nuevas creaciones intelectuales.
Este tipo de eventos conviene hacerlos de forma tal que se evite el riesgo de que sea
replicada la invencién por un tercero.

?

m Situacién b) Creaciones espontdneas

El grupo de investigacién en Disefio de Vestuario abrié una convocatoria entre los
estudiantes de la Facultad de Disefio Industrial para que presentaran propuestas
de disefio para el traje de buceo. Después de recibir mds de cien propuestas, el
Director del Grupo de Investigacion identificé dos que, gracias al latex y al disefio
propuesto por los estudiantes, contribuirian a que el traje fuera mas liviano, facili-
tando el movimiento en el agua.

;Con qué herramientas puede contar una universidad o una empresa para identifi-
car creaciones intelectuales desarrolladas internamente y de manera espontdnea?

9.4.2 Creaciones que otorgan distintividad (por ejemplo nombre comercial y marca)

\ Tanto empresas como universidades pueden disefiar mecanismos que les

permitan incentivar la generacién de creaciones intelectuales a nivel inter-
no. Ese tipo de estrategias, pese a ser disefiadas para incentivar la creatividad y la
innovacién empresarial, son espacios propicios para identificar creaciones protegi-
bles mediante PI .

A continuacion se listan de manera enunciativa algunos de estos mecanismos:
Premiaciones: hace referencia a la definicién de politicas y procedimientos para

estimular a investigadores, empleados o contratistas que participen en la genera-
cién de creaciones intelectuales protegibles mediante PI. Dichos estimulos pueden

“ La empresa denominada LMG SAS, con domicilio en Estados Unidos y cuyo

m  objeto social es el disefio y distribucién de prendas deportivas, radica la so-
licitud de registro de la marca TETEX en Colombia. La empresa TELTEX se entera
de este registro y decide buscar la ayuda de un abogado especialista en PI para que
le oriente sobre qué puede hacer para protegerse toda vez que no ha registrado el
nombre TELTEX como marca. Lo anterior evidencia que la empresa TELTEX no habia
identificado y protegido a tiempo uno de sus activos de PI mas valiosos: su marca.

+Qué tipo de creacién intelectual tiene TELTEX?

Las creaciones intelectuales que otorgan distintividad son aquellas cuyo uso per-
mite identificar algin elemento en el comercio: ya sea producto, servicio, empresa-
rio o establecimiento de comercio, entre otros. Su caracteristica principal es que se
usan para distinguir, para entregar distintividad a algo. Cada signo tiene ademas
una forma de proteccién especifica que serd desarrollada en el Capitulo 10 de esta
misma Guia.
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\ El nombre TELTEX es un signo representado por letras y se usa en la indus-
tria y en el comercio para diferenciar determinados productos. Lo anterior
quiere decir que TELTEX es un signo distintivo.
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En este grupo de creaciones, y en funcién del elemento que representan en el mer-
cado, encontramos las siguientes: las marcas (identifican productos o servicios),
los nombres comerciales (identifican al empresario y la actividad econémica), el
lema comercial (acompafia a la marca), la ensefia (identifica al establecimiento de
comercio) y los nombres de dominio, entre otros.

9.4.3 Creaciones novedosas (por ejemplo patentes de invencién, de modelo de utili-
dad y disefio industrial)

° TELTEX y el grupo de investigacién de la universidad, después de dos afios,

m  obtienen el novedoso traje de buceo que permite a los buzos mantener la
temperatura corporal, garantizar la durabilidad de la prenda y la adherencia a la
piel de manera superior a las que existen en el mercado. El traje tiene un disefio
especial que gracias al latex con el cual se elaboré permite que el buzo se sienta mas
liviano y, por ende, avance mas rapido en el agua. Antes de sacar el traje al mercado
la empresa y la universidad identifican que otra empresa tiene registrado ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un disefio industrial similar.

¢ Qué tipo de creacién intelectual pueden llevar al mercado la universidad y TELTEX?

\ En materia de patentes existen tres requisitos: novedad, nivel inventivo y
aplicacién industrial. Asi mismo, debe considerarse que el concepto de in-
vencién estd asociado ala solucién de un problema técnico y no a asuntos estéticos.

Sibien en el caso objeto de estudio existe un disefio especial para el traje de buceo,
también se identific6 que existe una evidente y destacada mejora técnica frente a
los demas trajes existentes en el mercado.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en el caso de estudio el traje de buceo ade-
mas del disefio aporta una solucién técnica, la universidad y TELTEX pueden prote-
ger el traje con una patente. El paso a seguir sera validar con un experto en PI sila
patente debe ser de modelo de utilidad o invencién (ver Capitulo 10 de esta Guia).

9.4.4 Creaciones novedosas e informacién no divulgada (por ejemplo patente de in-
vencion-secreto empresarial)

Dentro de las creaciones novedosas se encuentran aquellas que en funcién de su
aplicacién o disefio pueden considerarse como unicas en el mercado; que no exis-
ten de manera previa y que en consecuencia merecen algun tipo de proteccién me-
diante la PI. En este grupo se reconocen los disefios industriales, los cuales sé6lo se
refieren a la fisica y particular forma o presentacién estética que tiene un producto
en razon a su disefio. Su objeto de proteccién es la parte ornamental y aparente
del producto, por tanto no debe producir ninguna mejora técnica. Un disefio in-
dustrial debe ser estéticamente diferente en cuanto aumenta el valor comercial del
producto, asi como su posibilidad de ser comercializado (Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual, 2011).

Asimismo, se identifican dentro de las creaciones novedosas las patentes de inven-
cién y de modelo de utilidad; éstas ultimas hacen referencia a toda nueva forma,
configuracién o disposicién de elementos, de algun artefacto, herramienta, instru-
mento, mecanismo u objeto de alguna parte del mismo, que sea completamente
nuevo o que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabrica-
cién del objeto al que se incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o
efecto técnico que antes no tenia.
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e El latex que se incorporé al traje de buceo fue desarrollado a partir de la

m  identificacién de dos angiospermas que combinadas permitieron un resulta-
do novedoso. Por lo anterior, el Director del Grupo de Investigacién propone a la
empresa que no patente el desarrollo y que lo mantenga como secreto.

;Qué elementos deben considerar la empresa y la universidad para identificar el
tipo de creacién de PI que poseen?

\ Es importante resaltar que la proteccién mediante secreto o mediante pa-

tente, en algunos eventos, es complementaria. Consiste en la proteccién
de un conjunto de conocimientos técnicos donde se preserva como patente el “na-
cleo” de la tecnologia y como secreto empresarial todo el Know How asociado para
la fabricacién o comercializacién.

Como se indic6, la patente de invencién consiste en una proteccién, un derecho de
propiedad sobre una invencién que obedece a criterios de innovacién radical; de esta
manera se verifica el nivel inventivo y la ausencia de otra referencia igual en el estado
de la técnica —estado del arte- (novedad); asi mismo, esta invencién debe aportar
soluciones técnicas, es decir, tener aplicacién industrial directa.
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Por su parte, el secreto empresarial se considera como aquella informacién que
puede usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial que no ha
sido puesta a disposicién de terceros, no divulgada y que una persona natural o
juridica legitimamente posee, que pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la
medida que dicha informacién cumpla con las caracteristicas establecidas en la De-
cisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y las cuales se desarrollan
en el Capitulo 7 de esta Guia.

A continuacién se listan algunos aspectos que la universidad y la empresa deben
considerar al momento de definir entre cudl de estos dos tipos de proteccién de-

ben escoger:

Cuadro 9.1 Cuadro comparativo ente patentes y secreto industrial

Aspecto a evaluar Patente Secreto industrial

Divulgacién publica a partir de

o .. Acceso restringido
publicacién de la solicitud &

Divulgacién

Indefinida, hasta tanto el titular
Duraciéon Limitada en el tiempo cuente con las medidas para man-
tener el secreto como tal

Limitada al o los paises donde se

Territorio No territorial
conceda la patente
No requiere ningun tipo o registro,
. Requiere concesién ante entidad | depende de las medidas que tome
Protecciéon

competente el titular para mantener la protec-
cién del secreto como tal

Costos de politicas, protocolos y

Costos de protec- | Costos de solicitud de titulo y L
generacion de cultura para prote-

cién tasas de mantenimiento
ger el secreto
Se puede transferir Se puede transferir mediante
Transferencia mediante contratos de cesién y contratos de cesién, licencia, con
licencia, con menores riesgos mayores riesgos

No existe riesgo en la medida en | Elriego es muy alto pues si se da
que la patente implica la publi- a conocer el secreto se pierde su
cacién calidad

Riesgos por espio-
naje industrial

No existe un derecho a impedir
Derechos que Derecho exclusivo de impedir a a terceros su uso, el titular debe

confiere terceros su uso garantizar que terceros no tendran
acceso al secreto

En el caso de estudio se identifica que aunque se realice ingenieria inversa es casi
imposible identificar la combinacién de las angiospermas, por lo anterior, la uni-
versidad y la empresa deciden proteger via secreto.

9.4.5 Creaciones originales (obras protegibles mediante Derecho de Autor)

d El grupo de investigacién desea publicar un articulo de revista relacionado
®  con angiospermas y algunas de sus caracteristicas para participar en un con-
greso internacional.

Autorizado por la universidad y la empresa, y garantizando que con el documento
no se revela informacién importante y resultado de la investigacién, el Director del
Grupo escribe un articulo en el cual se evidencia su sello personal, presentando la
informacién de una manera diferente.

¢;El articulo escrito por el Director del Grupo de Investigacién puede considerarse
como una obra protegible mediante el Derecho de Autor?

\ El articulo es una creacién intelectual, original, escrita por una persona na-
tural y susceptible de ser reproducida o divulgada efectivamente. Por esta
razén es una obra protegible mediante el Derecho de Autor.

9.4.6 Otras obras protegibles mediante la Propiedad Intelectual (creaciones sui ge-
neris)

Es importante anotar que existen otro tipo de creaciones intelectuales protegibles
mediante PI tales como: los esquemas de trazados y el Derecho de obtentor de
variedades (para ampliar la informacién sobre estos tipos de derechos de PI ver
Capitulo 10 de esta Guia).

9.4.7 Inventario de activos de Propiedad Intelectual
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g La empresa francesa SORTIE SA desea adquirir una franquicia de la empresa
®  TELTEX parala Unién Europea; por lo anterior le solicita al gerente de TELTEX
relacionar en el contrato de franquicia sus activos de PI 'y su respectivo valor.

:Qué debe hacer la empresa para inventariar todos los activos de PI que estén invo-
lucrados en el nuevo negocio?
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\ La empresa requiere identificar, localizar y medir los activos de PI reales y

potenciales que posee, evidenciando aquellos que estidn posiblemente in-
frautilizados, sus posibles riesgos juridicos y la identidad de los responsables sobre
estos procesos.

El proceso de inventario inicia desde el momento de generacién de la creacién in-
telectual, continda con la identificacién del tipo de activo de PIy del estado de su
proteccién, para finalmente cerrar con la adecuada documentacién del mismo.

La empresa debe empezar por identificar las fuentes de creaciones intelectuales,
listarlas y definir sila creacién cumple con las caracteristicas para ser objeto de pro-
teccién mediante PI. Dicho proceso se puede realizar con el uso de herramientas de
identificacién de activos de P1y siempre se recomienda contar con el concepto de
un experto en el tema.
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10.1 INTRODUCCION

La proteccién de la Propiedad Intelectual (PI) puede definirse como la salvaguardia
de todos aquellos productos generados como resultado de creaciones de la mente
humana, del intelecto. Dependiendo del tipo de herramienta que sea utilizada en
el proceso de proteccidn, ésta se regira bajo diferentes legislaciones y procedimien-
tos, tanto internacionales como nacionales.
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Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Ex-
ternado de Colombia, Magister en Propiedad Intelectual de la Universidad Auténoma de Madrid. Lider
del Programa de Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Bolivariana. Docente, conferencista y
consultora en Propiedad Intelectual.

Graduada en Biologia, especializacién en Genética en la Universidad de la Habana, Cuba. Agente de pa-
tentes por més de veinte afios. Actualmente es socia y directora del Area de Patentes de Jarry IP, en Chile.
Tutora del WIPO course on Basics of Patent Drafting (DL-320), versiones 2009 y 2012. Coautora del “WIPO
Strategic Patent Filing Exercise Book”. Experta de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI) desde 2008 en cursos de redaccién de patentes del area de Biotecnologia para América Latina.
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El objetivo de implementar un proceso de proteccién responde a dos principales ra-
zones: la primera es que es justo y apropiado que la persona que invierte trabajo y es-
fuerzo en una creaci6n intelectual recoja ciertos frutos como resultado de su esfuer-
z0; la segunda es que, al conceder proteccién a la PI se incentivan esos esfuerzos y las
industrias basadas en esa labor tienden a promover la generacién de estas creaciones,
pues evidencian ademds que este trabajo implica una ganancia, no sélo financiera.

Tal y como se ha discutido a lo largo de esta Guia, la PI se refiere a aquellas creacio-
nes de la mente humana generadas tanto en el marco de proyectos estructurados
de I+D como en el desarrollo de las actividades cotidianas de los individuos. El pro-
ceso de proteccién de la P1, de igual manera, puede ser aplicado tanto a creaciones
derivadas de la interaccién organizada entre la universidad y la empresa como a
creaciones desarrolladas al interior de cada una por parte de sus empleados, como
parte integral de su ejercicio profesional.

A través de todo el proceso de implementacién de un proyecto de I+D es posible
identificar e incorporar herramientas de proteccién que le permitan a los titulares
resguardar su conocimiento antes, durante y después de la ejecucién del mismo. En
particular, cuando se van a realizar trabajos conjuntos entre universidades y em-
presas es importante que el conocimiento y los productos que cada una de dichas
entidades aportan al desarrollo del proyecto se encuentren correctamente identi-
ficados y protegidos.

Un aspecto fundamental al momento de tomar decisiones respecto de cudl de los
mecanismos de PI es el mas indicado tiene que ver con la estrategia que se pretenda
implementar en aras de maximizar las virtudes y ventajas que cada uno de dichos
mecanismos genera. La estrategia de proteccién se definird respecto a la tipologia
de la creacién intelectual y las caracteristicas particulares con las que esta cuente,
asi como la amplitud y el alcance que dicha creacién tenga con relacién a los desa-
rrollos existentes a nivel mundial. Otros factores que deberan tenerse en cuenta
al momento de definir una estrategia de proteccién seran descritos en detalle mas
adelante.

10.2 ASPECTOS CLAVE
A continuacién presentamos, para mayor ilustracién de los mecanismos de pro-

teccion ofrecidos por nuestra legislacién, el siguiente cuadro que indica el tipo de
creacién y su mecanismo mas idéneo de protecci6n:
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Cuadro 10.1 Tipo de creacién y su proteccién

Proteccién Creacién

Obras literarias, artisticas, cientificas

Obras draméticas

Obras musicales

10.3 OBJETIVO
Identificar algunos de los mecanismos de PI que pueden ser empleados como parte
integral de una estrategia de proteccién aplicada a productos de la mente humana

derivados de la interaccién organizada Universidad Empresa.

10.4 Caso

Obras cinematogréficas

Obras audiovisuales

Derechos de Autor
Obras de arquitectura, grabado, escultura

Obras fotograficas

Paginas web

Videojuegos

Bases de datos originales

Software

Emisiones de radiodifusion, producciones

Derechos conexos a los del autor . . N
fonogréficas y ejecuciones de obras

Patentes de invencién

Modelos de utilidad Invenciones

Marcas y lemas

Nombres comerciales . .
. ) Signos distintivos
Ensefia ﬁOEmWhuw—

Indicaciones geograficas
Propiedad 808

El grupo de investigacién en bioingenieria de la universidad UNATOL y MEMSUT,
una multinacional farmacéutica dedicada a la produccién y comercializacién de
medicamentos con caracteristicas analgésicas, se encuentran desarrollando un
proyecto de investigacién conjunta que busca brindar soluciones a las necesidades
del sector salud, en virtud de una convocatoria abierta para tales efectos.

Durante la ejecucién del proyecto de investigacion se desarrollaron unas membra-
nas naturales que cuentan con la capacidad de modificar su tamafio de poro, al
verse expuestas a ondas con frecuencias superiores a los 20.000 Hz, proyectandose
como una alternativa eficaz para la liberacién controlada de medicamentos, de for-
ma tal que una persona pueda controlar con la ayuda de un equipo de ultrasonido
y siguiendo un procedimiento establecido, la cantidad de medicamento que sera
liberado en su organismo. Actualmente el desarrollo alcanzado ha superado con
éxito las etapas de laboratorio, preclinica y clinica, por lo que se encuentra listo
para ser implementado de manera comercial.

En virtud de lo anterior, la universidad y la empresa se encuentran interesadas en
definir una estrategia de proteccién que les permita salvaguardar todos aquellos
productos generados como resultado del intelecto y obtener con esto todos los be-
neficios y ventajas competitivas que de dichos productos se puedan desprender.

Industrial . .
Disefio industrial Formas bi o tridimensionales

) Know How
Secreto empresarial ) .
Informacién valiosa y secreta

10.5 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

10.5.1 Definicién de la estrategia de proteccion

Certificado de obtentor vegetal Obtenciones vegetales

Esquema de trazado de circuito in-

Circuitos integrados
tegrado
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° El proyecto de investigacién en cooperacién arrojé como resultado una mem-

m  brana que posibilita a una persona controlar, con la ayuda de un equipo de ul-
trasonido y siguiendo un procedimiento establecido, la cantidad de medicamento
que serd liberado en su organismo. En este contexto, la universidad ha identificado
las siguientes creaciones intelectuales generadas:
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«  Articulo para publicar en revista indexada.
+ Invencién relativa a un producto (membrana).
« Invencién consistente en un procedimiento (método de fabricacion).

Por su parte, la empresa ha identificado los siguientes productos susceptibles de
proteccién:

«  Modelo industrial del empaque en el cual estan contenidos los productos que
incorporen la tecnologia de liberacién controlada de medicamento mediante
estas membranas.

«  Marca de la familia de productos que incorporen la tecnologia de liberacién
controlada de medicamento mediante estas membranas.

+  Know How del desarrollo.

;Se pueden proteger todos los productos identificados haciendo uso de los meca-
nismos de PI?

° +Es posible disefiar una estrategia de proteccién clara para proteger los pro-
m  ductos y tecnologias anteriormente descritos?, ;para este caso cudl seria y
por qué?

\ Si, es posible proteger los productos anteriormente mencionados haciendo
uso de los diferentes mecanismos de PI. Sin embargo, la definicién respec-
to de cuél de dichos mecanismos es el mejor para cada creacién intelectual estard
supeditada a una serie de factores que deberan analizarse con el fin de realizar un
proceso que maximice los beneficios de la proteccién para el titular del derecho.

En este sentido, tal y como se presenta en el Cuadro 10.1, se hace necesario iden-
tificar aspectos como:

+ Tipologia de la creacién y caracteristicas particulares.

+  Personas involucradas en el desarrollo.

« Grado de asequibilidad que tenga cada una de las personas involucradas a la
informacién relevante asociada a la creacién.

« Intereses que cada una de las partes involucradas en el proyecto tengan sobre
la creacién.

« Los elementos temporales, territoriales y procedimentales de los mecanismos
de proteccién asociados a cada creacién.

+  Aspectos comerciales de los productos, tales como informacién de mercados
potenciales, clientes, competidores y normatividad.

\ Si, es posible; sin embargo, es importante que la estrategia de proteccién se

vaya construyendo a medida que el proyecto se va ejecutando; es decir, si
una marca es un mecanismo para proteger y diferenciar productos no tiene sentido
iniciar el proceso de proteccién de esta en las etapas iniciales del desarrollo de un
proyecto debido a que no se ha desarrollado un producto como tal. En el desarro-
llo de proyectos de I+D se debe inicialmente definir un protocolo de manejo del
Know How o informacién confidencial asociada al mismo, en el cual se detalle cada
uno de los eventos y caracteristicas particulares del proceso y ejecuciéon del mis-
mo. Dicho protocolo tendra que tener un tratamiento especial y restringido para
que unicamente las personas facultadas tengan acceso a él (ver Capitulo 7 de esta
Guia). Por ejemplo, es esencial conocer el momento idéneo para presentar una so-
licitud de patente, es decir, cuando la invencién haya madurado hasta la obtencién
de resultados reproducibles; mientras tanto, ninguna divulgacién publica (como
publicaciones cientificas y presentaciones en eventos académicos) puede realizarse
hasta después de la presentacion.

Una vez se hayan identificado objetos potencialmente explotables desde el punto
de vista comercial, podra pensarse en iniciar los tramites de registro de los disefios
industriales y signos distintivos ideados. Es importante que estos ultimos tramites
se ejecuten con anterioridad a la realizacion de acciones de divulgacién comercial.

La proteccién de los articulos, escritos y tesis estard también asociada al régimen
de Derecho de Autor y en todo caso se recomienda su registro.
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Lo anteriormente descrito se concibe como un escenario general en el que se puede
estructurar una estrategia, sin embargo, cada uno de los procesos presenta carac-
teristicas particulares y serd importante evaluar la forma de maximizar los bene-
ficios que otorga cada uno de los mecanismos de acuerdo con un andlisis detallado
de cada caso.

Una vez definida la estrategia de proteccién se procede a la ejecucién de dicho plan,
prestando particular atencién en la diligencia y rapidez con la que se adelanten los
tramites puesto que en la mayoria de las protecciones otorgadas por el régimen de
la PI quien primero presenta la solicitud ser4 quien tenga la prioridad sobre solici-
tudes posteriores.
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10.5.2 Seleccion de instrumentos de proteccion

Proteccién mediante Derecho de Autor

“ Durante el desarrollo del proyecto un investigador del grupo de UNATOL so-

m  meti6 a evaluacién un articulo denominado “Nuevo sistema para la libera-
cién de medicamentos”, donde presentaba en detalle el método de fabricacién de la
membrana, asi como las caracteristicas generales y desemperio del producto final.
El articulo fue aceptado por la revista por tratarse de un desarrollo innovador que
permitiria a la comunidad académica dar un paso importante en la optimizacién e
investigacién del comportamiento de los medicamentos en el organismo.

¢A partir de qué momento el articulo es considerado como una obra protegida por
el Derecho de Autor?

gimen de Derechos de Autor, es decir, desde el momento de la creacién nacen los
derechos en cabeza del autor de manera originaria. Asi, el registro de este ante
la oficina nacional competente constituye un tramite meramente declarativo de
derechos y no constitutivo; esto implica que el registro de las obras protegidas por
Derecho de Autor es facultativo para el interesado. Sin embargo, se recomienda
para efectos de oponibilidad o publicidad frente a terceros. Adicionalmente, contar
con un certificado de registro puede ser ttil en un eventual litigio en el cual se esté
discutiendo la titularidad sobre una determinada obra.

En todos los casos se recomienda que la publicacién de articulos relacionados con
invenciones posiblemente patentables se someta a revisién y autorizacién previa,
por cuanto estos articulos podrian contener informacién técnica relevante que
afecte la novedad del invento a la hora de solicitar la patente.

\ El articulo (entendido como obra literaria) es considerado como obra pro-
tegida por el Derecho de Autor desde el momento de su creacién, siempre
y cuando este articulo cumpla con las condiciones para ser considerado como tal;
es decir, que el articulo haya sido expresado por cualquier medio que permita su
percepcién por los sentidos, y esté dotado de originalidad. Para que la creacién sea
protegible no puede ser una copia o reproduccién total o simulada de otra obra.

En este caso, el articulo es una creacién intelectual de los integrantes del grupo
de investigacién de la universidad, por lo que podemos presumir su originalidad
que esta fijada en un documento que hace posible que sea percibida, divulgada y/o
reproducida.

«  Alcance territorial

° ;En qué territorio goza de proteccion el articulo?
H [4

+  Registro facultativo

e ;Es necesario registrar el articulo en alguna entidad para que se reconozcan
m  los derechos sobre el mismo?

\ Como se mencioné anteriormente, desde el momento en que se elabora el
articulo (entendido como obra literaria) este goza de proteccion por el ré-

\ La proteccién de las obras por la via del Derecho de Autor estd dada gracias a

normas internas con aplicacién en el pais respectivo; no obstante, por regla
general y gracias a los tratados internacionales, y siempre y cuando la obra cumpla
con todos los requisitos para ser considerada como tal, gozard de protecciéon en
multiples paises en la medida en que se cumplan esos supuestos. En todo caso,
debe tenerse en cuenta que el significado de los requisitos puede variar de uno a
otro territorio, en particular el de la originalidad de una obra.

Ademas, se debe tener en cuenta que existe la posibilidad de utilizar este tipo de
obras sin la autorizacién del autor, aunque se encuentren protegidas por el Dere-
cho de Autor, y es por medio de la aplicacién de los usos honrados, es decir, los que
no interfieren con la explotacién normal de la obra ni causan un perjuicio irrazona-
ble alos intereses legitimos del autor y se encuentren expresamente definidos en la
norma (Decisién Andina 351 de 1993. Articulo 3, 21, 22 y subsiguientes).
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«  Alcance temporal

M ¢;Cuénto dura la proteccién de Derecho de Autor sobre el articulo?

\ El Derecho de Autor contempla dos tipos de derechos: los derechos morales
y los patrimoniales. Los derechos morales se consideran perpetuos mientras
que los derechos patrimoniales tienen una duracién determinada en el tiempo.

Por lo anterior, una vez se extinguen los derechos patrimoniales sobre el articulo,
por el paso del tiempo, seguiran vigentes los derechos morales del autor, lo que
implica que siempre debera mencionarse el/los nombre/s del autor/es y respetarse
la integridad de la obra, entre otros.

En cuanto a los derechos patrimoniales, éstos tienen una duracién determinada
en las leyes. En Colombia, la obra estara en el dominio publico pasados ochenta
afos tras la muerte del autor, si el titular fuere persona natural, o cincuenta afios
después de la primera publicacién si el titular fuere una persona juridica.

Una vez pasado este tiempo la obra entrara al dominio publico y podra ser explota-
da por cualquier persona o institucién, con la condicién ya explicada de respetarse
los derechos morales de autor.

impedir los usos que terceros no autorizados realicen con la obra. En este sentido,
la Universidad de Berton debera solicitar autorizacién al titular de los derechos
para que mediante una licencia de uso conceda a esta institucion esa facultad que
se concretard en la reproduccién, distribucién, transformaciéon o comunicacién pa-

blica de la obra.

Proteccién mediante Propiedad Industrial

« Patentes

+ Requisitos de uso

“ La universidad UNATOL y la multinacional farmacéutica MEMSUT han identi-

m  ficado la oportunidad de patentar la membrana que posibilita a una persona
controlar, con la ayuda de un equipo de ultrasonido y siguiendo un procedimiento
establecido, la cantidad de medicamento que sera liberado en su organismo. Es por
esto que dichas entidades solicitan los servicios del agente especializado de paten-
tes EASYPAT, con el fin de que los oriente y les ayude a adelantar el tramite frente
alas oficinas nacionales e internacionales competentes. El agente EASYPAT realizé
un analisis de antecedentes e identificé el articulo que el investigador del grupo de
UNATOL habia publicado con anterioridad.

+Qué requisitos debe cumplir una creacién para considerase susceptible de
proteccién mediante el mecanismo de patente?

° La Universidad Berton de Austria requiere, para las presentaciones y memo-

m  rias de un Congreso Cientifico Internacional, utilizar informacién e iméage-
nes contenidas en el articulo “Nuevo sistema para la liberacién de medicamentos”,
creado y publicado el afio pasado por la universidad.

:Qué debe hacer la Universidad Berton para poder utilizar la informacién e image-
nes del articulo en el Congreso?

\ Como se ha explicado, una vez creada la obra esta se encuentra protegida
por el Derecho de Autor y, por tanto, el titular de los derechos podra usar la
obra de acuerdo con sus propios intereses, autorizar a terceros para que lo hagan e

\ Una creacién, para ser patentable, debe cumplir con varios requisitos. En

términos generales, estos pueden enunciarse como novedad, utilidad (apli-
cacién industrial) y no obviedad (actividad inventiva, nivel inventivo). Ademds,
las creaciones sélo pueden ser patentadas si se encuentran dentro de los tipos de
materia patentable establecida por la ley de patentes del pais de que se trate y adi-
cionalmente den solucién a un problema técnico. También existen otros requisitos
legales, tales como la suficiencia de la divulgacion, es decir, la necesidad de aporta-
ci6én de informacién suficiente en la descripcién de la invencién que permita a un
experto en la materia reproducir la invencién a partir de lo divulgado en la solici-
tud de patente (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, 2011).
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° ¢Como afecta la divulgacién efectuada en el articulo cientifico el correcto
m  proceso de patentamiento?
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\ Pese a que para el desarrollo expuesto anteriormente podria inferirse una

clara aplicacién industrial en el sector farmacéutico, este es s6lo uno de los
requisitos que debe cumplir una creacién para considerarse susceptible de ser pro-
tegida mediante el mecanismo de patente. Se incurre en un error cuando los pro-
pios inventores destruyen el requisito de novedad, debido a que sélo con revisar
el articulo publicado se pueden determinar las caracteristicas particulares de la
creaci6n e incluso la metodologia de fabricacién de la membrana. El tercer y ultimo
requisito hace referencia al nivel inventivo, el cual se verd afectado cuando a través
de la combinacién de dos o mas documentos una persona, medianamente experta
en la materia, pueda inferir las caracteristicas particulares del desarrollo y por tan-
to resulte obvia la creacién para él.

e ;Es posible adelantar un tramite de patentamiento posterior a la divulgacién
m  de una creaci6n?

Antes de definir si la patente es el mecanismo de proteccién mas apropiado para
una creacion, es importante determinar si el objeto de la invencién es patentable
en virtud de la legislacién local y si, adicionalmente, cumple con los requisitos de
patentabilidad exigidos por la ley para conceder la proteccién. Asi también, debe-
r4 examinarse si la invencién soluciona un problema técnico. En el caso expues-
to, permitir que una persona controle con la ayuda de un equipo de ultrasonido
y siguiendo un procedimiento establecido la cantidad de medicamento que sera
liberado en su organismo, constituye una solucién al problema de velocidad de
actuacion del farmaco y dosificacion del mismo, debido a que dicho medicamento
es insertado directamente en el sitio de la lesién con lo cual su actuacién seria casi
inmediata.

Del mismo modo, debera identificarse la tipologia de la creacion, es decir, si esta se
refiere a un producto o equipo, un método o procedimiento o un uso o aplicacion.
Esto con el fin de identificar el grado de complejidad que representaria para un ter-
cero la copia o reproduccién de un desarrollo sin un previo acuerdo. En el caso de la
membrana la creacién presenta una tipologia de producto.

\ Si, es posible toda vez que en algunos paises existe un mecanismo denomi-

nado periodo de gracia, el cual permite que el inventor solicite la patente una
vez haya divulgado informacién de la misma, en un periodo de tiempo determina-
do. Asi, este periodo evita que la divulgacién ingrese al estado de la técnica y afecte
lanovedad para conceder la patente. Por supuesto, el hecho de que un inventor haya
podido divulgar al publico su invencién y con posterioridad solicitar una patente
valida en un pais en el que se aplica un periodo de gracia, no significa que se pueda
presentar validamente una solicitud equivalente en otro pais en el que la ley de p1
del mismo no establezca un periodo de gracia. Adicionalmente, las actividades con-
sideradas como divulgacién publica difieren de un pais a otro; esto implica que deba
examinarse con detalle la situacién de patentamiento en cada pais donde se preten-
da solicitar la proteccién. En Colombia dicho periodo de gracia es de un afio contado
a partir de la fecha en que se llevé a cabo la divulgacién (Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual, 2011).

\ Es recomendable emplear el mecanismo de proteccién mediante paten-

te cuando por las caracteristicas del desarrollo este pueda ser ficilmente
reproducido por terceros a través de procesos de ingenieria inversa (tipologia de
producto). Por otro lado, cuando por la tipologia del desarrollo este no puede ser
facilmente reproducido por un tercero los mecanismos de proteccién que no exigen
como requisito hacer publica en detalle la creacién presentan mayores ventajas. Sin
embargo, cabe indicar que cada uno de los casos deber4 evaluarse con detalle para
determinar la estrategia de proteccién indicada.

e ;Es la patente el mecanismo de proteccién mas indicado en este caso?
H
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Por regla general, si el objeto de la creacién es un producto, como es el caso de la
membrana, es recomendable adelantar un proceso de proteccién mediante paten-
te, debido a que en todo momento la competencia o cualquier tercero tendra acceso
a dichos productos cuando estos sean comercializados y asi iniciar un proceso de
ingenieria inversa que les permita replicar e incluso mejorar el desarrollo. La pro-
teccion mediante patente les permitira a los titulares no sélo contar con un dere-
cho para excluir a terceros de producir, comercializar y hacer uso de la creacién por
un periodo limitado de tiempo, sino también ampliar el campo de proteccién de
manera que dicha proteccién recaiga sobre un concepto inventivo, es decir, sobre
un principio de creacién del cual pueden derivarse una serie de productos.

° ;Qué etapas debe cumplir una solicitud de patente de invencién?
H
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\ Una patente de invencién debera atravesar bisicamente cuatro etapas di-
ferentes a través de su proceso de concesion, dichas etapas se describen a
continuacién.

Examen de forma: la solicitud se somete a un examen formal, donde se verifica
que toda la documentacién necesaria se encuentre completa y que el documento
de solicitud de patente cuente con los capitulos necesarios, definidos y descritos de
manera clara (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Publicacién y oposiciones: la solicitud de patente es presentada ante el publico en
general de manera que este pueda enterarse de lo que se estd intentando proteger,
lo que permite presentar oposiciones que fundamentan la posibilidad de que dicha
solicitud no se convierta en patente (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Solicitud o peticién de examen de patentabilidad: una vez publicada la solicitud,
el interesado debe pedir que se examine la misma para determinar si el invento es
patentable (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Examen de fondo o de patentabilidad: la oficina nacional competente examina si
el invento cumple con los requisitos de patentabilidad, de ser asi, emite una reso-
lucién favorable y se concede la patente, de lo contrario efectia un requerimiento,
el cual de no ser contestado con suficiencia causara la denegacién de la solicitud
(“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

° ;Existe algin mecanismo que permita solicitar la proteccién por patente de
®  unamisma creacién en diferentes paises sin perder la novedad por una prime-
ra solicitud?

\ Si, el Convenio de Paris para la proteccién de la Propiedad Industrial (1883),

el cual es el convenio mas antiguo administrado por la OMPI en materia de
Propiedad Industrial, donde se prevé el principio de la prioridad. Este principio in-
dica que la primera solicitud debidamente registrada en uno de los estados parte
del convenio, concede al solicitante el derecho de solicitar la proteccién via patente
en cualquier otro estado parte, en un periodo de doce meses contados a partir de la
fecha de radicacién de la primera solicitud. Esta solicitud posterior serd considerada
como si se hubiese realizado el mismo dia de la primera. En otras palabras, esta solici-
tud posterior tendra prioridad frente a otras solicitudes que hayan sido presentadas
por otras personas sobre la misma invencién, durante el mismo periodo de tiempo.
Este mecanismo es muy util cuando son pocos los paises en los cuales se quiere re-
gistrar el desarrollo, o cuando dichos paises no hacen parte del Tratado de Coopera-
cién en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) (Convenio de Paris parala
Proteccién de la Propiedad Industrial, s.f. y Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, 2011).

«  Alcance territorial

° ;Existe un mecanismo que permita solicitar la proteccién por patente en di-
m  ferentes paises de manera paralela?

° ;Qué criterios deben evaluarse al momento de definir los territorios donde
m  se desea proteger una creacién?

\ Al momento de decidir en cudles territorios debe presentarse un tramite de

proteccién de PI, se hace primordial definir cuales son las opciones y nece-
sidades comerciales que se tienen y se proyectan. Los primeros territorios selec-
cionados deberan ser aquellos en los que se tenga definido fabricar, aplicar, licen-
ciar o comercializar los desarrollos. Adicionalmente, se debe realizar un analisis de
mercado en el que se identifiquen claramente los posibles clientes, competidores y
proveedores con el fin de tener un panorama amplio y sustentado de los lugares en
los cuales se podria sacar mayor provecho de la creacién y sus beneficios.

\ Es importante aclarar que no existe ningtin mecanismo que permita que una

solicitud de patente sea otorgada a nivel mundial. El principio de territoria-
lidad es una caracteristica que particulariza a las patentes, al igual que otras moda-
lidades (o mecanismos) de la P1, segtn el cual la patente se otorga en un territorio
especifico y el alcance de su proteccién estard limitado a este. Sin embargo, existen
acuerdos internacionales para tramitar una misma solicitud en varios paises de ma-
nera paralela. Es el caso del PCT que permite presentar una unica solicitud interna-
cional que puede convertirse en numerosas solicitudes nacionales, las cuales seran
examinadas en cada uno de los paises que el solicitante seleccione para realizar el
proceso. El proceso de proteccién empleando el mecanismo PCT es recomendable
cuando se desea proteger una creacién via patente, en varios territorios, de manera
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6ptima en mas de cuatro paises, pertenecientes a dicho tratado (Organizacién Mun-
dial de la Propiedad Intelectual, 2011 y Comunidad Andina, 2010).

Adicionalmente, en algunas regiones las patentes también pueden ser concedidas
por una oficina regional que actte en nombre de varios paises, como es el caso de
la Oficina Europea de Patentes (OEP) y de la Organizacién Regional Africana de la
Propiedad Industrial (ARIPO). En virtud de ese tipo de sistemas regionales, las ofi-
cinas de patentes tramitan solicitudes de patente y conceden patentes regionales
que surten el mismo efecto que las solicitudes presentadas o las patentes concedi-
das en cada uno de los Estados miembros de la region.

\ En efecto, el mecanismo de proteccién que se encuentra definido para estos

casos es el dibujo o disefio industrial, el cual permite salvaguardar el aspecto
ornamental o estético de un articulo. El dibujo o disefio industrial puede consistir
en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un articulo, o en ras-
gos bidimensionales, como los disefios, las lineas o el color (Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual, 2011).

+  Requisitos legales

«  Alcance temporal

?

m  ¢Por qué deben protegerse los disefios industriales?

° ;Es posible obtener proteccién vitalicia sobre una creacién bajo el mecanis-
®  mo de patente?

No todos los mecanismos otorgan el mismo tiempo de proteccién y muchos

de ellos no pueden ser renovados, una vez se venza el plazo otorgado. En el
caso de las patentes de invencidn, el periodo de proteccién es de veinte afios conta-
dos a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, y no puede ser renovado una
vez se cumpla dicho plazo. Las patentes de modelo de utilidad tampoco pueden ser
renovadas una vez se cumpla su periodo de proteccién, el cual se encuentra defi-
nido en diez afios contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud. En
este orden de ideas, no existe un mecanismo que otorgue una proteccién vitalicia,
sin embargo, algunos de ellos pueden ser renovados indefinidamente.

\ Cuando se protege un disefio industrial el titular del disefio goza del dere-

cho exclusivo de prohibir la copia no autorizada o la imitacién del disefio
industrial por parte de terceros. En otras palabras, el titular de un disefio indus-
trial protegido tiene el derecho de impedir que terceros, no autorizados, puedan
elaborar, vender o importar articulos que incorporen un disefio que sea igual o
copiado del disefio protegido. Los disefios industriales hacen que un producto sea
estéticamente atractivo y atrayente, por consiguiente, aumentan el valor comercial
del producto asi como su comerciabilidad (Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, 2011).

Debe tenerse en cuenta que los disefios industriales abarcan tanto los dibujos in-
dustriales (bidimensionales) como los modelos industriales (tridimensionales).

« Disefio industrial

?

& :Cualesla diferencia entre una marca y un disefio industrial?

° La multinacional farmacéutica MEMSUT desea comercializar los medicamen-

m  tos que incorporen el objeto de la creacién, en este caso las membranas con
tamarfios de poro variables en empaques que tengan forma de estrella. Cabe anotar
que al disefio del empaque no se le atribuye ni una ventaja ni desventaja técnica del
producto, su caracteristica es pura y exclusivamente ornamental.

;Existe algun tipo de mecanismo que permita proteger este tipo de productos?
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\ Un disefio industrial se compone principalmente de una apariencia especi-

fica del producto, que no necesariamente debe ser distintiva (requisito prin-
cipal de la marca). Ahora bien, una marca puede consistir en todo tipo de signos
perceptibles por los sentidos, v.gr. marcas olfativas, sonoras, visibles, que aunque
pueden ser o no ornamentales siempre deben ser distintivos, ya que la finalidad de
una marca sera diferenciar productos y servicios en el mercado. Asi las cosas, las
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finalidades de la proteccién de los disefios industriales y de las marcas, asi como
de los procedimientos para protegerlos, son sumamente distintos (Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2011).

nal. Un solicitante puede presentar una unica solicitud internacional ante la OMPI
o la oficina nacional de un pais que sea parte de dicho tratado, en cuyo caso, el
disefio industrial estara protegido en los Estados parte del tratado (Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2011).

M ;Qué etapas debe cumplir una solicitud de un disefio industrial?

+  Alcance temporal

Un disefio industrial debe atravesar basicamente tres etapas diferentes a tra-
\ vés de su proceso de solicitud de registro, dichas etapas se describen a conti-
nuacién.

Examen de forma: a la solicitud se le realiza un examen formal donde se verifique
que toda la documentacion se encuentre en orden y que los dibujos estén comple-
tos y sean claros (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Publicacién y oposiciones: la solicitud de disefio industrial es presentada ante el
publico en general de manera que este pueda enterarse de lo que se estd intentando
registrar, lo que les permite presentar oposiciones que fundamenten la posibilidad
de que dicho disefio industrial no sea registrado con éxito (“ABC de Propiedad In-
dustrial”, 2011).

Examen de fondo o de registrabilidad: la oficina nacional competente decide conce-
der o negar el registro al disefio solicitado, bien sea porque la oposicién demostrd
que el disefio no es novedoso o por las demds causales previstas por la ley (‘ABC de
Propiedad Industrial”, 2011).

M ¢Cuénto dura la proteccién de un desarrollo mediante disefio industrial?

\ El plazo de proteccién varia en funcién de los paises donde se quiera realizar

el proceso; por lo general suele ser de cinco afios a partir de la fecha de la pre-
sentacién de la solicitud correspondiente, con la posibilidad de seguir renovando
el plazo hasta un maximo de quince a veinticinco afios, en la mayoria de los casos.
El acuerdo sobre los ADPIC estipula un plazo minimo de diez afios. En Colombia el
tiempo de proteccién es de diez afios, los cuales son improrrogables.

« Signos distintivos

«  Alcance territorial

M ¢Se puede obtener un registro de disefio industrial con alcance mundial?

° La multinacional farmacéutica MEMSUT desea sacar al mercado una fami-

m  lia de productos que incorporan la membrana que posibilita a las personas
controlar, con la ayuda de un equipo de ultrasonido y siguiendo un procedimiento
establecido, la cantidad de medicamento que sera liberado en su organismo. Dicha
compafiia requiere diferenciar esta clase de productos de los que no incorporan la
tecnologia mencionada anteriormente mediante el nombre de MEMBRASIP.

¢Segun la necesidad que tiene la empresa de proteger el nombre MEMBRASIP, cual
es el mecanismo de proteccién indicado?

\ Por lo general, la proteccién de los disefios industriales se limita al pais que

concede la proteccién. Sin embargo, de conformidad con el Arreglo de La
Haya relativo al Depésito Internacional de disefios industriales (Tratado adminis-
trado por la OMPI), existe un procedimiento para realizar una solicitud internacio-

+  Requisitos legales

\ El mecanismo de proteccién de PI que mejor se ajusta a las necesidades de la
empresa MEMSUT es la marca, debido a que esta representa un signo util que
le permitira distinguir los productos o servicios ofrecidos en el mercado de otros
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existentes. Una marca ofrece proteccién al titular, otorgandole el derecho exclusivo
a utilizarla para identificar bienes o servicios, o autorizar a un tercero su uso a cam-
bio de un pago. En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre
empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconoci-
mientos y beneficios financieros. La proteccién de marcas obstaculiza los esfuerzos
de los competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distinti-
vos similares para designar productos o servicios inferiores o distintos. Dentro de
los requisitos fundamentales para que una marca sea concedida se encuentran que
debe ser distintiva y no inducir a engafio (Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, 2011 y Organizacién Mundial del Comercio, 2014).

\ La marca, al igual que todos los derechos de Propiedad Industrial, se rige

bajo el principio de territorialidad, es decir, que su protecciéon se obtiene
en el pais en el cual haya sido solicitada. Existen ciertos sistemas regionales de
registro que facilitan el tramite al igual que tratados internacionales, pero todos
ellos requieren el registro en cada pais. Colombia se adhirié al Protocolo de Madrid
el 29 de mayo de 2012, el cual, como se expresé anteriormente, facilita este tipo
de procesos de registro en varios paises (Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, 2011).

« Ambito temporal

e :Qué etapas debe cumplir una solicitud de una marca?
H

?

@ :Cuanto es el tiempo de proteccién de una marca?

\ Una marca debe atravesar basicamente tres etapas diferentes a través de su
proceso de registro, dichas etapas se describen a continuacién.

Radicacién y presentacién: se solicita ante la oficina nacional competente el re-
gistro de una marca, adjuntando la documentacién necesaria en donde se defina
claramente la tipologia de la marca (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Publicacién y oposiciones: la solicitud de marca es presentada ante el publico en ge-
neral de manera que este pueda enterarse de lo que se esta intentando registrar, lo
que les permite presentar oposiciones que fundamenten la posibilidad de que dicha
marca no sea registrada, porque no cumple con los requisitos legales como el no ser
apta para distinguir el producto o el servicio (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Examen de registrabilidad: la oficina nacional competente decide conceder o negar
el registro de marca, bien sea porque la oposicién demostré que el disefio no es no-
vedoso o por las demads causales previstas por laley (“ABC de Propiedad Industrial”,
2011).

\ El registro de la marca se otorga por un plazo de diez afios, contados desde

la fecha de concesién y puede renovarse indefinidamente por periodos suce-
sivos de diez afios, una vez se vence cada periodo de concesién. Una marca puede
renovarse indefinidamente, teniendo en cuenta que se debe realizar el pago de la
tasa correspondiente. A diferencia de las patentes, los titulares de las marcas no
deben pagar tasas de mantenimiento durante el periodo de concesién.

Proteccion mediante otros mecanismos de Propiedad Intelectual

+  Secreto industrial y Know How

«  Ambito territorial

e ;Puede obtenerse proteccién mundial para una marca mediante un tnico
m  registro?

La universidad UNATOL y la multinacional farmacéutica MEMSUT han identi-

° ficado la necesidad de documentar todo lo relacionado con el desarrollo de la

m  membrana que posibilita a una persona controlar, con la ayuda de un equipo

de ultrasonido y a través de un procedimiento establecido, la cantidad de medi-

camento que serd liberado en su organismo, siguiendo los pasos que van desde

la seleccién de las materias primas y los procedimientos de fabricacién, hasta las
pruebas y caracterizacién de su desemperfio en medicamentos comerciales.

;Qué importancia tiene para las partes un correcto tratamiento de la informacién
asociada al desarrollo de un proyecto de I+D?
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\ Durante el desarrollo de un proyecto de investigacién se genera una gran
cantidad de productos resultado de creaciones e interacciones de la mente
humana que en la mayoria de los casos son invisibles para los investigadores y el
personal que se encuentra asociado al dia a dia en la ejecucién del proyecto, es por
esto que se hace importante realizar un ejercicio de identificacién y construccién
de un inventario de productos del esfuerzo intelectual. Una de las practicas mas
recomendables es la documentacién de cada una de las etapas que se van ejecutan-
do en el proceso, con lo cual se garantiza que la informacién no quedara asociada
al conocimiento de una persona que eventualmente puede separarse del proyecto,
sino que podra ser consolidada en un documento reproducible por personas que no
se encuentren asociadas al mismo, con esto se garantiza que los resultados estaran
en poder de las entidades que dispusieron de sus recursos y capacidades para el co-
rrecto desarrollo del proyecto. Este documento es denominado Protocolo de Know
How y adquirird un valor superlativo al estar asociado a los procedimientos y la
documentacién asociada al secreto industrial (ver Capitulo 7 de esta Guia).

\ El secreto industrial es un mecanismo que es definido y administrado por

las mismas entidades o personas que desarrollan la creacion, es por esto que
la duracién de dicha proteccién estara supeditada al correcto manejo y tratamiento
que las entidades le den a la informacién confidencial asociada al desarrollo. Un
secreto industrial correctamente manejado podra perdurar en el tiempo, de aqui
el valor de su resguardo, e igualmente la territorialidad que tenga la proteccién
respondera al manejo que las entidades le den a la informacién.

e ;Por qué es importante la proteccién de los productos intelectuales mediante
m  secreto industrial?

\ Este mecanismo de proteccién presenta la ventaja de que contrario a los me-

canismos administrados por el gobierno, la creacién no debe ser publicada
y detallada para que terceras personas conozcan las caracteristicas particulares del
desarrollo. Este mecanismo de proteccion es recomendable cuando la tipologia de
la creacién corresponde a un método o procedimiento que pueda ser conservado
al interior de las entidades que desarrollan los proyectos mediante un correcto
tratamiento de la informacién de forma confidencial, caso distinto cuando se trata
de una creacién asociada a un producto, donde dichos productos pueden ser obte-
nidos por competidores una vez se dé inicio a la etapa de comercializacién y deben
ser reproducidos mediante ingenieria inversa.

«  Alcance temporal y territorial

° ;Durante cuanto tiempo se puede tener proteccion sobre una creacién em-
m  pleando el secreto industrial?
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Capitulo 11

Valoracién de Propiedad Intelectual

AUTOR
Juan Diego Mejia Serna*

EXPERTO ASESOR DE CONTENIDO
Eusebi Nomen?

11.1 INTRODUCCION

Ala hora de efectuar la transicién entre investigacién bésica y generacién de valor
econémico a través de un desarrollo, es fundamental diferenciar entre las innova-
ciones que siguen un modelo lineal (modelo tradicional de tres etapas, una etapa
inicial de investigacion seguida por una etapa de desarrollo hasta culminar con un
producto o servicio adquirido por el mercado) y las innovaciones que siguen un mo-
delo sistémico (modelo basado en la articulacién dindmica de necesidades y deseos
del usuario, capacidades y recursos de los investigadores y de la administracién y
estrategias empresariales). La valoracién a aplicar en cada fase de estos dos modelos
de innovacién requerira distintas metodologias.

En una situacién ideal, el proceso de valoracién puede efectuarse determinando
un valor de mercado a la luz de transacciones de mercado comparables, pero la
ausencia de homogeneidad de los activos de Propiedad Intelectual (PI) dificulta la

1 Ingeniero Quimico de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador de Inteligencia Competitiva y
Coordinador Técnico del Area de Patentes en la Corporacién Tecnnova UEE. Consultor en innovacién par-
ticularmente en el 4rea de Vigilancia Tecnoldgica e Inteligencia Competitiva. Asesor y agente en el area de
Propiedad Industrial, especialmente enmarcado en procesos de proteccién por patente y disefio de estrate-
gias de proteccion.

Escuela de Organizacién Industrial (EOI), Madrid. Magister Lucentinus, Universidad de Alicante. Espe-
cialista en puesta en valor y valoracién de innovacién. Cred y dirigié la Catedra de Analisis de Activos
Intangibles de ESADE-Universitat Ramén Llull, Barcelona. Es Doctor en Ciencias Empresariales. Por su
actividad profesional ha sido durante diez afios Delegado Técnico en los cuatro Comités de Expertos y
Comités Permanentes de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra. En el cam-
po empresarial ha participado en centenares de negociaciones, procesos de valorizacién y valoraciones de

activos intangibles.
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identificacién de comparables de mercado. Esto no se debe sélo a la ausencia de si-
militud sino también al hecho de que la informacién relacionada con transacciones
de p1 generalmente es guardada con gran recelo.

La valoracién de los activos de PI se deriva del valor generado por el proyecto em-
presarial al que contribuyen y protegen. Lo que determina que entre mas cerca se
encuentre un desarrollo de ser un producto finalmente demandado por el mercado,
el resultado de la valoracién de dichos activos de PI sera cada vez mas preciso, de-
bido a que se estara cada vez mas lejos del escenario de los supuestos y las especu-
laciones. La valoracién de un activo de PI, es decir un bien o derecho generador de
rentas futuras, serd mas precisa que la valoracién de un derecho de P1, por ejemplo,
un registro de patente que todavia no se ha incorporado en un bien o servicio de-
mandado por el mercado. En este segundo caso, las valoraciones se deberan hacer
de modo contingente a los diversos escenarios posibles.

Elvalor de la marcas, patentes, Derechos de Autor y otras formas de PI no es intrin-
seco sino que depende del proyecto empresarial que se estructure a su alrededor.
Por ello, antes de entrar en un ejercicio de valoraciéon es fundamental efectuar la
evaluacion técnica y de mercado. Es decir, si el invento es realmente patentable y si
una vez patentado el mercado sera receptivo. En segundo lugar es fundamental la
puesta en valor de la patente, cémo se estructura el proyecto empresarial para lo-
grar la mayor creacién de valor econémico y social. Y segtn el resultado del proceso
de evaluacién y del proceso de puesta en valor, entonces se puede realizar el ejerci-
cio de valoracién para ese escenario determinado. De otro modo se deben realizar
valoraciones contingentes a los distintos escenarios posibles.

A continuacion se detallan distintos casos de valoracién de PI ante los que se puede
encontrar una universidad en sus relaciones con las empresas.

11.2 OBJETIVO

Presentar algunas técnicas de valoracién sugeridas para aplicar en los diferentes
escenarios de desarrollo e implementacién de la innovacién, definidos ya sea bajo
un modelo lineal o bajo un modelo sistémico.

11.3 ASPECTOS CLAVE

El término investigacion bdsica hace referencia a la ampliacién del conocimiento
cientifico, creando nuevas teorias o modificando las ya existentes. Investiga leyes
y principios. Generalmente suele llevarse a cabo en los laboratorios y claustros
educativos. Este tipo de investigacién tiene como caracteristica fundamental que
de ella no se desprende necesariamente un producto o servicio demandado por el
mercado del cual se pueda obtener un beneficio econémico.
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Por su parte, el término modelo lineal de innovacién hace referencia al modelo tra-
dicional de tres etapas, una etapa inicial de investigacién seguida por una etapa de
desarrollo hasta culminar con un bien o servicio adquirido por el mercado. Este
término define el proceso de innovacién como una sucesién de distintas etapas,
soportado en la [+D como desencadenante del proceso.

El término modelo sistémico de innovacién hace referencia al modelo de innovacién
que incorpora factores funcionales, sociales y emocionales en el correcto desarrollo
de los productos; dicho modelo se encuentra basado en la articulacién dinamica de
necesidades y deseos del usuario, capacidades y recursos de los investigadores y
de la administracién y estrategias empresariales, las cuales permiten viabilizar el
desarrollo para hacerlo exitoso en el mercado.

El término activo de PI hace referencia a productos generados como resultado de crea-
ciones de la mente humana que se encuentren protegidos mediante alguno de los
mecanismos de Py que cumplan con la caracteristica fundamental: ser generadores
de rentas futuras. Si esta caracteristica no se encuentra comprobada y materializada
no se puede considerar un activo y sera definido como un derecho de PI.

El término desarrollo hace referencia a la aplicacién de conocimiento en los estadios
previos a la comercializacién.

El término brecha de innovacion hace referencia a la distancia que existe entre los
resultados de investigacién y aplicacién a procesos o bienes y servicios que benefi-

cien a la sociedad.

11.4 Caso

11.5 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE
11.5.1 Seleccién y aplicacién del modelo de valoracion
Modelo lineal

«  Prestacién de servicios

° La EMPRESA COMPUSOFT desea contratar con la UNIVERSIDAD FUTURISTA el

m  desarrollo de un nuevo microprocesador de alta velocidad con la capacidad de
trabajar en arquitecturas de 64 bits, que incorpore tecnologias graficas que sopor-
ten adecuadamente labores de disefio grafico y videojuegos. La EMPRESA COMPU-
SOET busca con esto desarrollar una serie de supercomputadoras para los amantes
de los juegos de video que no presente problemas de congelamiento de imagen,
con capacidad de respuesta superior a su competencia en el mercado y que pueda
ser exigido en un ambiente de constante uso hasta por un mes. La UNIVERSIDAD
FUTURISTA realiza un analisis de los recursos necesarios para lograr este desarrollo
a fin de fijar un precio razonable por la prestacion de sus servicios de [+D.

;Es necesario realizar una valoracién de este servicio?

La UNIVERSIDAD FUTURISTA, dentro de su politica de innovacién, busca generar
soluciones a los problemas y necesidades del mercado mediante una fuerte labor
de investigacién y desarrollo, soportada en una éptima gestién de la 1. La UNI-
VERSIDAD FUTURISTA cuenta con grupos de investigacién expertos en tematicas
como biomedicina, ingenieria mecénica, bacteriologia, materiales, ingenieria elec-
trénica, ingenieria de sistemas y robética, entre otros. Dicha universidad, gracias a
su politica de PI, cuenta actualmente con siete patentes otorgadas, dos de ellas en
biomedicina, una en bacteriologia, dos en materiales, una en ingenieria mecénica
y una mds en el 4rea de robética. La financiacién de todos los proyectos de inves-
tigacién y desarrollo de la UNIVERSIDAD FUTURISTA es realizada con recursos del
departamento de extensién de la misma universidad.

\ Es de vital importancia adelantar un proceso de valoracién del producto que

se obtiene del esfuerzo y la labor de toda entidad, en este caso de la univer-
sidad, la cual se compromete con la empresa para realizar un trabajo puntual y del
cual se derivardn una serie de productos; la empresa que los contrata tendra toda
propiedad sobre estos. Este es el tipico escenario de contratacién bajo la modalidad
de prestacién de servicios en el cual la entidad contratista (universidad) se obliga
a entregar a la entidad contratante (empresa) los productos que se generen como
resultado de la ejecucion del contrato que para tal efecto se suscriba y los dere-
chos sobre estos, a cambio de una contraprestacién econdmica. Es por esto que
la entidad contratista deberd fijar un precio razonable por el cual desarrollard sus
funciones.

l“ ;Cémo deberd efectuarse dicha valoraciéon?
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Acorde con lo anterior, para la UNIVERSIDAD FUTURISTA el problema que

se plantea en este caso es la valoracién de una prestacién de servicios. Un
precio que se debera fijar segtin la calidad de los servicios prestados, la percepcién
de valor del usuario y los precios de los posibles competidores.

?

m  ;Cuadles son los componentes de mayor importancia al momento de realizar
una valoracién en un convenio de prestacién de servicios?

\ Acorde con lo anterior, en este tipo de escenarios la innovacién sigue el tra-

dicional modelo lineal de push tecnolégico, es decir, una nueva invencién
es empujada a través de las etapas de I+D. Adicionalmente, el descubrimiento ob-
tenido se ha desarrollado hasta una etapa facilmente asimilable por el mercado lo
que posibilita que la distancia entre investigacién e innovacién sea corta. Este tipo
de escenarios se encuentran generalmente asociados a procesos de innovacién in-
tensivos en utilidades funcionales y poco definidos por las utilidades emocionales.

\ El principal componente es la oferta y la demanda de estos servicios y los

precios ofrecidos por la competencia. A la hora de tomar la decisién de con-
tratar, la UNIVERSIDAD FUTURISTA debera, ademas, considerar los costos operati-
vos para el desarrollo de los objetos del contrato, dentro de los cuales se encuen-
tran los costos de alquiler de los laboratorios, los costos de uso de los equipos y
los salarios de las personas que estaran trabajando en la ejecucién del proyecto, al
igual que todos los costos asociados a la correcta ejecucién de dicho contrato. Este
valor le permitird a la UNIVERSIDAD FUTURISTA tener un estimado del valor mini-
mo sobre el cual debera tasar sus servicios.

° ;Cudl es la mejor forma de adelantar un proceso de valoracién en este tipo
m  deescenarios?

«  Desarrollo asimilable rapidamente por la industria

0 ¢El equipo de investigadores en biomedicina de la UNIVERSIDAD FUTURIS-

m  TA desarrollé una vacuna en contra del paludismo, la cual cuenta con una
eficiencia demostrada del 99,99%. Dicha vacuna ha superado con suficiencia las
etapas de laboratorio, preclinica y clinicas, perfilindose como uno de los hallaz-
gos mas revolucionarios y de mayor impacto para la humanidad en los dltimos
tiempos. Adicionalmente, la vacuna se encuentra protegida mediante patente en
Colombia y su tiempo de vigencia es de diez afios. La UNIVERSIDAD FUTURISTA
cuenta con el interés de la compafiia referente a nivel mundial FARMACURA para la
produccién y comercializacién de dicha vacuna, por lo que necesita fijar el valor de
la tecnologia para dar inicio al proceso de negociacién con dicha empresa.

¢;Cudles son las caracteristicas particulares de este tipo de escenarios?

\ Existe una gran cantidad de informacién documentada que presenta dife-

rentes técnicas de valoracién que pueden ser aplicadas en las diferentes si-
tuaciones que se pueden encontrar bajo un proceso de innovacién, incluso algunas
de ellas basadas en datos puntuales, nomogramas, tablas sectorizadas y correlacio-
nes empiricas. Las técnicas mas recomendables son las que se encuentran funda-
mentadas en el trabajo riguroso de entidades como la Organizacién para la Coope-
racién y el Desarrollo Econémicos (OCDE) cuya misién es promover politicas que
mejoren el bienestar econdmico y social de las personas alrededor del mundo, asi
como las Normas Internacionales de Valoracién (NIV), definidas por el Internatio-
nal Valuation Standard Council (IVSC). En el Cuadro 11.1 se hace un resumen de
las normas recomendables segun el propésito que se tenga de adelantar dicho pro-
ceso de valoracién. Dicho cuadro se ejemplifica en torno a cada patente pero puede
aplicarse a cualquier activo o derecho de PI.

e ;Qué importancia tienen las Oficinas de Transferencia de Resultados de In-
m  vestigacion (OTRI) en este tipo de casos?
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\ Bajo un modelo de push tecnoldgico en un sector econémico que demanda

nuevas o mejoradas funcionalidades, las OTRI ganan en eficiencia, debido
a que dentro de este modelo dichas oficinas pueden desarrollar sus funciones de
manera precisa en aras de propiciar la transferencia de conocimientos (preferible-
mente protegidos bajo algin mecanismo de PI) de los grupos de investigacién de
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las universidades y centros de investigacién a las empresas. En este tipo de modelo
de innovacién la distancia entre la investigacién y la innovacién es relativamente
corta, es decir, que los productos generados en las etapas de I+D se encuentran en
un punto en el que pueden ser ficilmente asimilables por el mercado. La condicién
anterior posibilita que la valoracién de los productos de las etapas de [+D pueda
ser relativamente sencilla ya que es posible contar con un conocimiento claro de
las variables de mercado y de las condiciones que afectaran dicho producto, dismi-
nuyendo con esto la incertidumbre y por consiguiente el factor de riesgo. De los
procesos de valoracién aplicados en este tipo de escenarios se derivard un valor
razonable de la tecnologia.

Cuadro 11.1 Normas aplicables segin el propésito que se tenga en
los procesos de valoracién

Propésito de la valoracién Norma aplicable
Transmisién de la propiedad de una patente | Abierto (seguir las NIV)
de forma aislada Excepto entre entidades vinculadas

Abierto (seguir las NIV)

Licencias a terceros Excepto para el caso de las entidades
vinculadas

Precios de transferencia de patentes Normas OECD para la transmisién de activos

entre entidades vinculadas intangibles entre entidades vinculadas

Transmisién de la propiedad de la patente Valoracién de empresas

mediante fusiones, adquisiciones o escisio- NIIF para el reconocimiento contable de las

nes de empresas patentes y su test por deterioro de valor

NIIF para el reconocimiento contable de las

Informacion financiera y contable .
ormacy anderay patentes y su test por deterioro de valor

Litigios y resolucién de conflictos Abierto, seguir las NIV

Colateral financiero (factoring, securitiza-

L Abierto, seguir las NIV
cién, etc.)

Abierto. Pero es mas una cuestioén de indi-
cadores cualitativos y cuantitativos que una
cuestién de valoracién

Cuadro de mando, informacién de gestiéon y
planificacién estratégica

«  Desarrollo no asimilable rdpidamente por la industria

° El equipo de investigadores en biomedicina de la UNIVERSIDAD FUTURISTA

®  hainiciado una investigacién para una vacuna en contra del paludismo. Di-
cha vacuna ha superado con suficiencia la etapa de laboratorio y debera ser some-
tida préximamente a las pruebas preclinicas y clinicas con el fin de demostrar la
eficiencia y seguridad del medicamento. Actualmente, la UNIVERSIDAD FUTURISTA
desea negociar la tecnologia ya que no cuenta con los recursos para efectuar las
pruebas preclinicas y clinicas al medicamento por lo que necesita fijar el valor de
dicha tecnologia lo antes posible y dar inicio al proceso de negociacién con alguna
farmacéutica interesada.

+Cémo se debe efectuar un proceso de valoracion en este tipo de escenarios?
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\ En este caso en particular, el resultado del proceso de innovacién requiere

una compleja investigacién y desarrollo adicionales ya que no se encuentra
en un punto en el que es facilmente asimilable por una empresa, por lo que no se
tiene un conocimiento real de los escenarios y las variantes que afectaran el desa-
rrollo al momento de este ser adoptado por el mercado. Por lo anterior, al efectuar
un proceso de valoracién en este punto se debe plantear un arbol de contingencias
en el cual se esbocen los posibles escenarios y alternativas en las que el desarrollo
se podria ver inmerso al momento de ser adoptado por el mercado. En cada uno
de los escenarios propuestos se adelantara un proceso de valoracién empleando las
técnicas descritas en el Cuadro 11.1 y se obtendra de éste un valor razonable por
cada uno de los escenarios evaluados.
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“ ¢Es recomendable que la universidad transfiera la tecnologia en este
m  momento?

La respuesta a esta pregunta dependera en gran parte del interés que alguna em-
presa o posible cliente presente sobre el desarrollo, sin embargo, en este punto
el factor de riesgo es mucho mas elevado y el inversor exigira mecanismos para
controlar el talento investigador que le permita avanzar a lo largo de las fases de
I+D restantes hasta llegar a un resultado facilmente asimilable por el mercado.
En ausencia de la seguridad de aporte de talento y de las necesarias interacciones
con otros agentes de innovacion, el proyecto podria no ser tan atractivo para los
inversionistas.

\ Acorde con lo anterior, en este tipo de escenarios estamos ante un ejercicio
de valoracién que debera contar con un 4rbol de contingencia del cual ob-
tendremos un conjunto de valores razonables referidos a cada escenario posible.

Cuando la distancia entre el invento y el producto demandado es amplia todo se
complica, la innovacién pasa a ser un fenémeno complejo, multidimensional, mul-
tifuncional e interactivo en el que los resultados de la investigacién comienzan a
tener un comportamiento sistémico. Una pequefia variacién de un componente
puede transformarse en un gran cambio (positivo o negativo) en los resultados
de la innovacién. Sin embargo, la complejidad de este proceso no sélo se limita a
la interaccién entre los agentes del sistema de innovacién sino que se ve afectado
también por la integracion de atributos funcionales, sociales y emocionales, una
técnica totalmente distinta a la que incorporan los modelos lineales. La innovacién
sistémica requiere herramientas de gestién por parte de los agentes del sistema de
innovacién, muy distintas a las de la innovacién que funciona bajo modelos linea-
les. Curiosamente, la gran mayoria de innovaciones que existen son innovaciones
sistémicas, sin embargo, siguen ancladas en modelos lineales. La innovacién sigue
rodeada de realidades lineales debido a la complejidad y al desconocimiento de
c6mo pensar y trabajar en multiples dimensiones.

Modelo sistémico

«  Desarrollo como uno de los factores de un proyecto empresarial

\ En conclusion, este tipo de escenarios se caracteriza porque la innovacién

pasa a ser un fenémeno complejo, multidimensional, multifuncional e inte-
ractivo, donde una pequefia variacién de un componente puede resultar en un gran
cambio (positivo o negativo) en los resultados de la innovacién.

° El equipo de investigadores en nuevos materiales de la UNIVERSIDAD FUTU-

m  RISTA desarrollé una nueva silicona con la capacidad de resistir la tempera-
tura de un horno doméstico y las radiaciones de un microondas sin deteriorarse;
adicionalmente, dicho producto puede ser empleado en la fabricacién de moldes
y recipientes, ya que sus componentes no interactdan con los alimentos. La UNI-
VERSIDAD FUTURISTA creé una spin-off con base en este desarrollo llamada pLAS-
TICOOK, la cual cuenta hoy con més de cien productos diferentes, desde tazones
hasta moldes para helado, satisfaciendo un mercado cada vez mas exigente y brin-
dando con sus productos atributos funcionales, sociales y emocionales. Adicional-
mente, PLASTICOOK cuenta con un grupo de chefs expertos los cuales hacen pu-
blicidad mediante la creacién de recetas que sélo pueden ser desarrolladas con sus
productos. La UNIVERSIDAD FUTURISTA desea saber cudl es el valor de su desarrollo
en esta interaccién compleja pero muy exitosa llamada PLASTICOOK .

¢;Cudles son las caracteristicas particulares de este tipo de escenarios?

e +Cémo se debe efectuar un proceso de valoracién en este tipo de escenarios?
H
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Al momento de efectuar la valoracién de un activo de PI involucrado en un proceso
de innovacién sistémico es importante reconocer que dicho activo forma parte de
un conjunto de componentes que hacen exitoso un proyecto empresarial; dichos
componentes no son Unicamente de caricter funcional sino también de caracter
social y emocional, por ejemplo, como se describe en la variante del caso, la si-
licona desarrollada por el grupo de investigacién de la universidad forma parte
del componente funcional de la spin-off creada, sin embargo, se trata de ofrecer
al usuario una nueva experiencia de cocina. Para ello es fundamental el papel del
disefio entendido como integracién de lo funcional y emocional desde el inicio de
la innovacién.
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En virtud de lo anterior, la valoracién de una determinada marca, patente

o disefio industrial contributivo a este proyecto debera efectuarse bajo el
escenario del que éste hace parte de un ecosistema que genera valor como un todo
y que cada uno de los componentes que conforman dicho ecosistema juega un pa-
pel fundamental en el éxito del proyecto empresarial. Es por esto que se debera
estimar la cuota de contribucién que el activo de PI otorga al conjunto completo de
componentes, para que en base a dicho porcentaje se defina una relacién de parte-
nariado entre cada uno de los componentes, es decir, que cada componente reciba
dividendos segin la cuota de contribucién en el negocio que sea definido (similar
a una divisién accionaria).

Pero la universidad no cuenta con las capacidades ni recursos para crear una expe-
riencia de cocina en torno a este nuevo material. La universidad necesita fondos y
decide transferir esta tecnologia al mejor postor en un breve plazo de tiempo.

¢Cudl es la forma mas recomendable de efectuar la valoracién de la tecnologia en
estos casos?

0 Qué importancia tienen las Oficinas de Transferencia de Resultados de In-
m  vestigaciéon (OTRI) en este tipo de casos?

\ Cuando un equipo de investigacién pone sus resultados en este tipo de te-

situras, entramos en dinamicas de liquidacién, en las que los precios se re-
ducen drasticamente. Es un escenario al que suelen llegar equipos de investigacién
por una formulacién inadecuada del modelo de innovacién a seguir.

\ Las OTRI, en la actualidad, tienen como objetivo propiciar la transferencia

de conocimientos (preferiblemente protegidos bajo algin mecanismo de P1)
de los grupos de investigacion de las universidades y centros de investigacién a las
empresas. Su labor es exitosa en la medida en que la distancia entre la investiga-
cién y la innovacién sea corta. Cuando no se hace necesario desarrollar una inte-
raccién de funcionalidades y experiencias debido a que el producto de innovacién
se encuentra en una etapa que facilmente es asimilable por la empresa, nos encon-
tramos en un escenario con brecha de innovacién corta. Cuando se presenta una
brecha de innovacién amplia, como es el caso de los modelos sistémicos, las OTRI
no son la mejor opcién para efectuar la labor de transferencia debido a que se en-
cuentran disefiadas para transferir y no para integrar de modo sistémico. Se hace
necesario entonces desarrollar organismos que fomenten y faciliten los procesos
de integraci6n entre los diferentes actores incorporando los componentes sociales
y emocionales a los procesos de innovacién con el fin de obtener productos exito-
sos en el mercado. Dichos organismos son definidos, por ejemplo en Esparfia, como
centros de integracion de valor.

« Activo en liquidacién

° El equipo de investigadores en nuevos materiales de la UNIVERSIDAD FUTU-
B RisTA desarrollé una nueva silicona con la capacidad de resistir la tempera-
tura de un horno doméstico y las radiaciones de un microondas sin deteriorarse.
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Capitulo 12

Explotacién de activos de
Propiedad Intelectual

AUTOR
José Santiago Rendon Vera*

EXPERTA ASESORA DE CONTENIDO
Elena Canetti?

12.1 INTRODUCCION

La explotacion es una de las etapas del ciclo de Gestién de la Propiedad Intelectual
(GPI) en la cual el titular de los derechos patrimoniales decide llevar al mercado
una determinada creacién intelectual con la finalidad de obtener un beneficio o
retorno econémico por ello.

Un factor clave en la innovacién tecnoldgica es su aplicacién comercial exitosa,
etapa en la cual el titular o los titulares de una creacién intelectual establecen el
régimen de participacién sobre los beneficios econémicos obtenidos y definen las
estrategias para potencializarlos.

1 Abogado y profesor de la Universidad EAFIT. Abogado especialista en Responsabilidad Civil y Seguros vin-

culado desde el afio 2008 a la Universidad EAFIT, institucién en la cual se desempefia como asistente juri-
dico y profesor de catedra. Hace parte de un equipo de trabajo multidisciplinario que tiene como objetivo
proteger la Propiedad Intelectual producida en la Universidad o en conjunto con el sector ptiblico y empre-
sarial, asi como de establecer las mejores estrategias para su explotacién.

Gerente y socia de Inveniam Innovacién, una empresa internacional que ofrece servicios a todos los acto-
res involucrados en el proceso de innovacién, desde los centros de investigacion y las nuevas empresas que
necesitan coaching de negocios y financiacién a grandes corporaciones que demandan tecnologias inno-
vadoras. Es experta mundial en transferencia de tecnologia, lo que incluye la supervisién de la evaluacién
técnica, el disefio de los procesos de concesion de licencias, gestion y ejecucion. Reconocida como una de las
ejecutivas de transferencia de tecnologia més activa dentro de la regién EMEA. Aporta afios de experien-
cia en la comercializacién de tecnologia en los mercados internacionales, habiendo completado cientos de
licencias y ofertas de investigacién hasta la fecha, en alta tecnologfa, productos farmacéuticos y productos

quimicos.
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El proceso de GPI implica que al llegar a esta etapa se hayan agotado las demas
fases del proceso: que exista una creacioén que haya sido identificada, protegida y
valorada, y que en consecuencia pueda ser objeto de un proceso de negociaciéon que
culmine con la determinacién de una estrategia de comercializaci6n.

Se explicard, a través del siguiente caso, cudles son las estrategias propias de esta
etapa frente a las diferentes variables que se puedan presentar durante el proceso
de explotacién de creaciones intelectuales en cualquier organizacién.

12.2 OBJETIVO
+ Establecer la importancia de tener definida la estrategia de comercializa-
cién de la creacién intelectual.
+ Presentar las diferentes formas de explotacion a las que puede ser some-

tida determinada creacién intelectual.

12.3 Caso

El profesor Salomén Rodriguez de la Universidad Mayor se dirige a una reunién
con Alberto Gémez, Director de la Oficina de Transferencia de Tecnologia de la
universidad, con el objetivo de definir la estrategia por la cual se pueda llevar al
mercado su tecnologia recientemente patentada en Colombia.

Alberto Gémez solicita al profesor le explique en qué consiste su tecnologia, a lo
cual éste responde que no tiene tiempo de hacerlo, que para eso esta la solicitud de
patente presentada y un articulo publicado en una revista internacional que estan
en las bases de datos y que podrian ser consultadas por Alberto con posterioridad.
Elverdadero interés del profesor estd en llevar lo més rapido al mercado la tecnolo-
gia y le indica al Director de la Oficina de Transferencia de Tecnologia que en cues-
tién de meses, la tecnologia patentada podria volverse obsoleta y en consecuencia,
si no se define rapidamente la estrategia de comercializacién, la tecnologia paten-
tada perderia prontamente valor econémico.

Entendiendo la necesidad del profesor, Alberto le pregunta si conoce alguna em-
presa en el pais a la que le pueda interesar hacer uso de la tecnologia patentada
para lograr un acercamiento e intentar llegar a un acuerdo de explotacién. El pro-
fesor dice que sabe al menos de la existencia de tres empresas que puedan estar in-
teresadas en la tecnologia, pero expresa que sélo conoce a una de ellas, la multina-
cional AXLOP, con la que trabajé en algunos proyectos conjuntos de investigacién.
Dice que podria programar una cita con el Director de Nuevos Productos de dicha
empresa, si asi lo aconseja Alberto. Aclara, ademds, que las otras dos empresas son
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nuevas en el mercado y cree que no tendrian los recursos para llevar la tecnologia
patentada al mercado, aunque el escenario seria diferente si ellas dos se asociaran.

Alberto le pregunta si conoce el valor de la patente, a lo cual el profesor le responde
que la tecnologia desarrollada es muy valiosa y que segtn algunos comentarios,
una colega de otra universidad logré negociar hace dos afios una tecnologia paten-
tada en dos millones de délares. Finalmente, le indica que seria necesario realizar
un desarrollo adicional sobre la tecnologia patentada para implementarla efectiva-
mente en los procesos productivos de la empresa con la que se logre un acuerdo.

12.4 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

12.4.1 Caracterizacion de la creaciéon

e Alberto, el Director de la Oficina de Transferencia de Tecnologia de la uni-

m  versidad, le solicita al profesor realizar una descripcién de la tecnologia pa-
tentada puesto que considera que no es viable enviar a las empresas la solicitud de
patente y el articulo publicado.

¢Por qué es importante realizar una descripcién de la tecnologia e identificar el
producto para su comercializacién?

recomendable que antes del inicio del proceso de negociacién se le entregue a la
empresa interesada (previa la suscripcién de un acuerdo de confidencialidad), un
documento que describa claramente la proposicién de valor de tecnologia patenta-
da, utilizando un lenguaje propio del mundo de los negocios.

Se aconseja como estrategia que este documento describa brevemente al menos los
siguientes temas:

« Identificacién de la institucién con su trayectoria cientifica, con la finalidad de
generar conflanza ya que la empresa no necesariamente debe conocer a la insti-
tucion que ofrece la tecnologia. Igualmente, sera util para estos fines incluir una
presentacién de los investigadores relevantes y sus experiencias previas.

« La proposicién de valor, que se enfoca en describir el producto que se pretende
negociar, el cual no es otro que la tecnologia. Mas que describir las caracteristi-
cas de la tecnologia el cliente estara interesado en conocer las ventajas y bene-
ficios que obtendra si acepta implementarla en sus procesos y si adquiere una
mejor posicién sobre sus competidores en el mercado.

+ Elnivel de desarrollo de la tecnologia, para que la negociacién del precio y las de-
mas condiciones puedan realizarse de forma mas agil y precisa. Normalmente, las
empresas querran invertir en tecnologias que tengan un alto grado de madurez.

\ Las empresas que toman la decisién de invertir en la adquisicién de tecno-
logia s6lo lo hacen cuando tienen la certeza de que obtendran por ello un
retorno econdémico en un periodo de tiempo determinado. Por consiguiente, es
entendible que las empresas soliciten la mayor informacién sobre la tecnologia que
se les ofrece para tomar dicha decisién. En consecuencia, la informacién a la cual
aspiran acceder no se limita a los documentos que sean accesibles al publico (i.e.
solicitudes de la patente o articulos cientificos indexados en bases de datos) sino
que también querrdn conocer ciertas caracteristicas de la tecnologia que no han
sido comunicadas publicamente y que pueden otorgarle ventajas a la tecnologia.

En este sentido, la entidad que aspire a concluir exitosamente un proceso de ne-
gociacién de una tecnologia debera realizar un esfuerzo por comunicar a la parte
interesada sobre las ventajas, fortalezas y beneficios de la tecnologia, elementos
que constituyen la propuesta de valor, la cual no es usualmente indicada en solici-
tudes de patentes y menos en publicaciones cientificas. Asi las cosas, es altamente

“ El profesor, luego de la reunién, contacta a Alberto y le indica que actual-

B mente se encuentran desarrollando un prototipo de la tecnologia patentada
y expresa que esta circunstancia puede afectar la comercializacién de la tecnologia,
porque proyecta que no se alcanzaria el nivel de madurez de la tecnologia deseado
para que la empresa interesada pueda implementarla rapidamente.

+Cémo podria afectar la explotacién el estado de desarrollo de la tecnologia?
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La implementacién efectiva de una tecnologia a los procesos de una empresa re-
quiere usualmente de la realizacién de actividades de experimentacién o refina-
miento, las cuales sugieren, por lo general, inversiones de capital por parte de la
empresa. La intensidad de dichas actividades estard determinada por el grado de
madurez de la tecnologia. En efecto, si la tecnologia tiene un alto grado de madu-
rez, esta circunstancia se convertird en una ventaja de valor para la empresa que
quiera adquirir la tecnologia, porque no tendré la necesidad de invertir una gran
cantidad de recursos para llevar el producto al mercado.

Guia estratégica de la Propiedad Intelectual | Universidad Empresa / 223




\ Una tecnologia con un mayor nivel de madurez podra ofrecerse por un ma-
yor precio con respecto a una tecnologia que tenga un menor nivel de ma-
durez, cuya implementacién requerira de inversiones adicionales por la empresa
adquirente de la tecnologia, asumiendo de esta manera un riesgo elevado que se
vera compensado en la reduccién del precio de la negociacién de la tecnologia.

° ¢Coémo se puede medir el grado de madurez de una tecnologia?
-

Convenio de Paris o el Convenio PCT. La realizacién de actos de explotacién en pai-
ses en los que no se inicie ningin trdmite de proteccién via patente, tiene el riesgo
de la libre imitacién de la tecnologia por la industria de estos paises.

Esta circunstancia nos permite concluir que la estrategia de proteccién, definida con
anterioridad, terminara puntualizando la estrategia de explotacién en lo atinente a
la seleccion de los paises en los que se planea explotar la tecnologia. Ambas estrate-
gias deberan verse relacionadas y ser coherentes, por cuanto las actuaciones en una
tendran plena incidencia en la otra.

\ No existe una Unica metodologia aceptada para determinar la madurez de

una tecnologia (en inglés Technology Readiness Levels), hecho que se evi-
dencia en la existencia de multiples normativas establecidas a nivel mundial por
diferentes organizaciones internacionales, como la norma ISO 16290 o por insti-
tuciones gubernamentales, como la NASA o el Departamento de Defensa de Esta-
dos Unidos de América.

Se sugiere que las partes de un proceso de negociaciéon de una tecnologia consulten
alguna de las anteriores normativas o directrices complementarias que puedan es-
tar enfocadas en medir el grado de madurez de tecnologias similares, por ejemplo,
el grado de madurez de un software sera analizado de forma diferente al de una
nueva entidad quimica para uso farmacéutico.

\ La Universidad podrd iniciar el proceso de negociacién siempre que verifi-
que que al menos la solicitud de patente se ha presentado.

12.4.3 Caracterizacién de los creadores

Surgimiento de un nuevo creador

12.4.2 Explotacion en el extranjero

“ Dias después de la conversacién sostenida, el profesor contacta por teléfono

m  al Director de la Oficina de Transferencia de Tecnologia y le manifiesta el
reciente interés de una empresa estadounidense en implementar la tecnologia pa-
tentada. El director le aclara al profesor que la patente en Colombia fue concedida
y que la solicitud de patente en Estados Unidos todavia no ha sido examinada.

¢Es recomendable explotar la tecnologia en otros paises cuando no se ha obtenido
la patente en ellos?

° Andrés Ramirez, estudiante de maestria de la universidad, se comunica con
m Alberto para indicarle que le parece extrafio que no haya sido mencionado
como inventor en la solicitud de patente. Argumenta que €l particip6 en el proyecto
de investigacién realizando aportes intelectuales determinantes para la creacién
de la nueva tecnologia. En consecuencia, manifiesta que no debe comercializarse la
tecnologia sin antes aclararse esta situacion.

;Es necesario detener la comercializacién en este caso?

;Esta obligada la universidad a corregir la situacién?

Esta alternativa es viable, aunque para efectos de garantizar una mayor proteccién
se recomienda realizar actos de explotacién en el extranjero con posterioridad a
la fecha de presentacién de la solicitud de patente en dichos paises, ya sea bajo el
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Cuando se presente un hecho imprevisto que ponga en entredicho los derechos del
titular de la tecnologia la mejor decisién serd suspender el proceso de explotacién
por las siguientes razones: 1) Afectacién de la confianza o credibilidad en la organi-
zacion frente a los terceros interesados en adquirir la tecnologia; 2) Si se comprue-
ba que personas con derechos sobre la tecnologia fueron excluidas del proceso de
explotacion, estas podran ejercer acciones para reclamar los perjuicios econémicos
sufridos como, por ejemplo, ingresos dejados de devengar.

Adicionalmente, en la etapa de explotacién deben participar todos aquellos que

tengan algun derecho patrimonial sobre la tecnologia, sin importar su porcentaje.
Esto es importante porque usualmente en proyectos de investigacién y desarrollo
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de nuevas tecnologias, a cargo de dos o mas entidades, se suele pactar una distri-
bucién de los derechos de PI entre ellos.

Por consiguiente, se recomienda determinar en dichos contratos las condiciones
minimas bajo las cuales se realizara la explotacién, esto es, definir los roles y com-
promisos que las partes asumirdn en esta etapa. No hacerlo podria desencadenar
en una situacién de estancamiento de la explotacién, ya que de no existir pleno
acuerdo entre los duefios de la tecnologia ninguno podria proceder por cuenta pro-
pia a la explotacion directa o indirecta de la misma. Lo anterior puede adquirir
una mayor relevancia cuando una entidad de naturaleza publica, que se encuentra
sometida a reglamentacion especial por la ley, tiene participacién en los derechos
sobre la tecnologia, ya que de no suscribir acuerdos con esta para coordinar la es-
trategia de explotacion, el proceso podria tornarse mas complejo en razén al régi-
men especial de contratacién de estas entidades (ver Capitulo 4 de esta Guia).

Ademas, con respecto a inventores no incluidos en la solicitud de patente, estos
tienen el derecho moral irrenunciable a ser reconocidos como tales; en consecuen-
cia, esta situacién debe ser remediada inmediatamente por el solicitante porque
segun la normatividad de algunos paises la patente se podria invalidar si la totali-
dad de los inventores no estan identificados en la solicitud de patente.

compromiso de los investigadores cuando la oficina de transferencia de tecnologia
no cuente con personas competentes para dar cuenta de las caracteristicas y de la
propuesta de valor de la tecnologia. Se debe recordar que la empresa interesada en
adquirir la tecnologia querra obtener la mayor informacién para tomar la decisién.

Si. El investigador deber4 estar presente y participar con el Director de la
Oficina de Transferencia de Tecnologia con el objetivo de facilitar el proceso
de negociacién y la futura implementacién de la tecnologia.

12.4.4 Empaquetamiento tecnolégico

Portafolio tecnoldgico

\ En consecuencia, en cualquier situacién en la cual un tercero alegue sélida-

mente tener derechos sobre la creacién intelectual, se recomienda suspen-
der el proceso de explotacién utilizando los mecanismos y procesos establecidos en
el Capitulo 4 de esta misma Guia.

e Alberto se entera de que la invencién utiliza un software para funcionar ade-
m  cuadamente, a lo que el profesor le indica que ese software fue desarrollado
por otro profesor de la universidad

¢Realmente seria necesario incluir el software en la comercializacién de la inven-
cién?

Cooperacién de los inventores en el proceso de explotacién

0 Alberto logra programar reuniones con las tres empresas colombianas y se

m  comunica con el profesor para solicitarle que lo acomparie presencialmente a
éstas. El profesor le indica que esa no es su labor y resalta que precisamente esa es
una funcién del Director de la Oficina de Transferencia de Tecnologia.

¢Los investigadores que participaron en la creacién de la tecnologia deben partici-
par en el proceso de definicién de estrategia de explotacién?

El concepto de empaquetamiento tecnoldgico implica que todas las tecnologias
asociadas al proyecto que se pretende explotar sean tenidas en cuenta a la hora
de definir una estrategia de comercializacién que entregue a los potenciales com-
pradores la garantia de que recibirdn todo lo necesario para explotar el producto
de la mejor manera. La correcta identificacién de la tecnologia es vital para dar
inicio a la etapa de explotacién. Si se omite la identificacién de componentes y
elementos que integran la tecnologia, como por ejemplo un software, un secreto
empresarial, un disefio industrial o un Know How, se dificultaria lograr un acuer-
do de explotacién debido a la incertidumbre que tendrd la empresa adquirente
para asegurar que la implementacién sea exitosa.

El proceso de explotacién de la tecnologia es una fase especializada en la cual se re-
comienda la intervencién de un grupo de profesionales con conocimientos y expe-
riencias en transferencia de tecnologia. Por consiguiente, serd aconsejable lograr el
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\ En consecuencia, se recomienda realizar un empaquetamiento de todos los

elementos de la tecnologia, de tal forma que la decisién de prescindir de

alguno de los elementos que componen la tecnologia le corresponda final-
mente al cliente.
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12.4.5 Tipos de explotacién

Uso propio

e Al momento de negociar la tecnologia Alberto indaga al profesor si no seria
®  mas conveniente que la universidad no iniciara una negociacién de la tecno-
logia y la usara internamente, para beneficio de la comunidad universitaria.

¢Es el uso propio una forma de explotacién de la creaciéon?

La explotacién de una tecnologia incluye varias alternativas, dentro de las que pue-
de encontrarse el uso propio de la misma. Cuando el interés es contar con la tecno-
logia y usarla para solucionar problemas que se evidencian en la universidad o la
empresa donde se desarroll6, optar por este tipo de explotacién es completamente
viable. Ahora, vale la pena en todos los casos analizar si, ademds de este uso, pue-
den obtenerse beneficios con otras formas de explotacidn, licenciando, cediendo
de manera parcial, creando una empresa de base tecnoldgica, etc.

\ La decisién de no negociar la tecnologia con un futuro cliente es posible,
pero se recomienda evaluar con anterioridad si otras estrategias de explota-
ci6én pueden traer para la universidad mayores beneficios.

Licencia y cesion

“ Al momento de negociar la explotacién de la tecnologia patentada una em-

B presa expresa que desea adquirir todos los derechos patrimoniales sobre la
tecnologia patentada, mientras que otra empresa ofrece adquirir una licencia de
uso por ella.

;Qué diferencia existe entre la cesién y licencia de una creacién intelectual?

\ El derecho que tiene la universidad sobre la tecnologia se traduce en la posi-

bilidad con que cuenta para autorizar a cualquier empresa el uso y explota-
cién de esta, o también de disponer de su derecho transfiriéndoselo a otra. De esta
manera, si la universidad quiere seguir siendo la titular de la tecnologia y permitir
que una o varias empresas (si no es exclusiva) utilicen y exploten dicha tecnologia,

la suscripcién de un acuerdo de licencia sera la herramienta legal idénea para lo-
grarlo. Por otro lado, mediante la suscripcién de un acuerdo de cesién se traslada-
ran (total o parcialmente) los derechos patrimoniales a una empresa. No es posible
establecer cudl de estas opciones es mejor ya que dependera de un anlisis para
cada caso concreto que vale la pena aclarar y no se limita a una cuestion financiera;
situaciones como la pérdida del control de la tecnologia deben ser analizadas para
optar entre una licencia o una cesién.

Bajo la modalidad de licencia, la universidad podra solicitar el pago de una con-
traprestacién por la empresa. En estos casos son variadas las posibilidades sujetas
a negociaciéon: 1) Un pago fijo a la suscripcién del acuerdo, cuando se analiza que
existe un alto grado de incertidumbre para que la explotacién sea exitosa para el
licenciatario (debido a fallas en el mercado, en la tecnologia o cambios regulatorios)
y que indique que no sea buena idea establecer pagos periddicos; 2) El reconoci-
miento de pagos fijos periédicos o sucesivos durante la duracién de la licencia; 3) El
pago de regalias de acuerdo con la medicién de indicadores (ingresos brutos o netos,
unidades producidas o vendidas, monto de los ahorros obtenidos, etc.) o previa la
verificacién de determinados hitos (por ejemplo si se verifica un numero minimo
de unidades vendidas al publico); 4) La combinacién de las anteriores posibilidades,
por ejemplo, si se pacta la obligacién de la empresa de pagar a la universidad una
suma fija a la suscripcién del acuerdo de licencia y pagos mensuales fijos durante la
vigencia del acuerdo. Finalmente, sila universidad esta de acuerdo, y lo hace volun-
tariamente, podra permitir el uso gratuito de la tecnologia por parte de la empresa,
lo cual no se recomienda salvo que sea absolutamente necesario y ante la imposibi-
lidad de obtener un mejor acuerdo con otra empresa que si esté dispuesta a pagar
por el uso de la tecnologia.

Tratdndose de un acuerdo de cesion, la universidad podra hacerlo a titulo gratuito
u oneroso. La fijacién de la contraprestacién, cuando se haya contemplado, debera
estar determinada en el acuerdo o ser variable de acuerdo con las estipulaciones
negociadas.

Se debe aclarar que sin importar si la licencia o la cesién sean a titulo oneroso o
gratuito, la universidad deberd cumplir las obligaciones legales a su cargo y even-
tualmente podria hacerse responsable por perjuicios ocasionados a la empresa im-
putables a una culpa o dolo.

En esta medida, la universidad o cualquier entidad deben estar debidamente pre-
paradas para asumir cualquier contingencia que afecte el cumplimiento de sus
obligaciones a cabalidad. Para mitigar estos efectos se aconseja: 1) Establecer de
forma clara las obligaciones asumidas por cada una de las partes, si es posible di-
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ferencidndolas teméticamente en obligaciones técnicas, administrativas, legales,
etc.; 2) Establecer cldusulas exonerativas o limitativas de la responsabilidad a favor
de la universidad; 3) Establecer, en los contratos internacionales, que el contrato
se sujetard a la legislacién colombiana y ante un juez o tribunal colombiano, con la
finalidad de realizar una adecuada defensa y evitar la condena por perjuicios puni-
tivos propios de los paises que hacen parte del Common Law; 4) Contratar seguros
de productos defectuosos o de errores y omisiones, en los que se cubra el pago por
la aseguradora de los perjuicios ocasionados a la empresa o al consumidor final.

Otras modalidades de explotacion

En esta categoria, el duefio de la tecnologia comparte la inversioén y los riesgos de
pérdida con un socio estratégico.

3) Conceder la explotacién de la tecnologia por medio de una licencia o una ce-
si6n de derechos a una o varias personas o empresas: es la opcién que menos
riesgos trae para el duefio de la tecnologia, ya que serd el tercero quien asume
el riesgo de pérdida. Aca podriamos encontrar otras posibilidades diferentes
a la licencia o a la cesi6n, como contratos de transferencia de tecnologia, la
franquicia tecnoldgica o la apertura de la tecnologia para su uso y explota-
cién por cualquier persona, tal y como sucede en la industria del software con
el c6digo abierto.

“ ;Existen otras posibilidades de explotacion diferentes a la cesién o licencia-
m  miento?

Por supuesto. Existen otras posibilidades para explotar una tecnologia. Podriamos
agruparlas en dos grupos:

1) Explotacién por el duefio de los derechos de la tecnologia: es el caso en
el cual una empresa podra utilizar la tecnologia para incorporarla a su
linea estratégica de negocios o bien para iniciar una nueva. Tratandose
de universidades, podra estructurar una nueva unidad de negocio bajo
la figura de una Start Up. En ambos casos, el duefio de la tecnologia
deberéa tomar en consideracién la inversiéon necesaria para implemen-
tar esta forma de explotaci6n, que implicaria la asuncién de un mayor
riesgo por parte del duefio de la tecnologia.

2

~

Explotacién por el duefio de los derechos de la tecnologia en asocio con
una empresa: bajo esta circunstancia el duefio de la tecnologia la entre-
ga como un aporte en activos intangibles, en tanto la otra parte realiza
el aporte de otros recursos (dinero, talento humano especializado, tec-
nologia complementaria, etc.). En este caso encontramos algunas de
las siguientes posibilidades: a) Constitucién de una nueva empresa o
persona juridica con participacién en el capital social; b) Fusién de las
empresas; ¢) Suscripcién de alianzas o acuerdos que no impliquen la
constitucién de una nueva empresa o persona juridica, como por ejem-
plo un contrato de joint venture, de cuentas en participaciéon o un con-
trato innominado.
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\ En conclusion, las posibilidades para explotar una tecnologia no se limitan

a la suscripcién de un acuerdo de licencia o de cesién de derechos, por lo
tanto los gestores o encargados de la transferencia de tecnologia entre universidad
y empresa deberan definir el mejor modelo de negocios para la comercializacién
de la tecnologia, estar al tanto de las experiencias realizadas por otras entidades,
o bien, innovar implementando una nueva forma de explotacién de la tecnologia.

12.4.6 Elaboracion del acuerdo de transferencia de tecnologia

Ambito territorial

° Una de las empresas le indica que quiere realizar un acuerdo de licencia con

m  la universidad para comercializar la invencién en el mercado colombiano y
que se reserva el derecho de primera opcién para extender la licencia al mercado
americano, una vez la patente sea otorgada en dicho pais.

;Es posible establecer diferentes estrategias de explotacién segn el pais?

\ Siempre sera factible establecer estrategias ajustadas a un territorio, como

por ejemplo, un pais, un grupo de paises o un continente. La universidad
podria establecer con una empresa una licencia exclusiva para el territorio brasi-
lefio y, al mismo tiempo, en el territorio de México podria establecer licencias no
exclusivas con dos o mas empresas.

Finalmente, la explotacién de la tecnologia también se puede limitar en el tiempo,
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por ejemplo, cuando se pacta que la duracién del acuerdo de licencia en el territorio
brasilefio tendra una vigencia de diez afios.

La universidad, en esta situacién, debera analizar si la empresa es la mejor opcién
para explotar la tecnologia en el mercado de Estados Unidos, y ademas si se tienen
los mecanismos para controlar o supervisar en dicho pais la ejecucién del acuerdo
de explotacién. Por consiguiente, se recomienda limitar territorialmente los acuer-
dos de explotacién a las posibilidades reales.

Regalias

Contraprestaciones

e Después de un largo proceso de negociacién, Alberto logra obtener un acuer-

m  do parcial con una de las empresas lideres en el mercado que esta dispuesta
aimplementar la tecnologia. Sin embargo, no existe un acuerdo en el monto de las
regalias que dicha empresa debe reconocerle a la universidad.

;Las partes actuaron correctamente al no negociar el valor de las regalias?
+Como se puede definir el valor de las regalias en dinero?

° Todas las empresas a las que se presento la tecnologia patentada manifiestan

m  graninterés en adaptarla a sus procesos y productos. Ellas indican que deben
realizar una gran inversién econémica para hacerlo y en consecuencia no podrian
comprometerse a pagarle una contraprestacién en dinero a la universidad pues no
seria rentable. No obstante, indican que gustosamente reconoceran publicamente
la participacion de la institucién en el proceso.

¢ Es sostenible para la universidad recibir una contraprestacién de imagen ?

Los resultados de los proyectos de investigacién desarrollados por una organiza-
cién, sea una universidad o una empresa, son producto de un esfuerzo que involu-
cra la consecucién y destinacién de recursos tales como dinero, compra de equipos
de laboratorio, pago de salarios y de gastos de capacitacién de los investigadores,
entre otros.

Por consiguiente, la decisién de explotar la tecnologia debe contemplar como ob-
jetivo primario obtener un retorno econémico de la inversién realizada y obtener
beneficios medibles para la entidad que realiza la explotacién.

El tipo de contraprestacién en dinero que se defina debera constar de manera clara
y precisa en el acuerdo de transferencia que se suscriba.

\ No es una posibilidad que sea sostenible para la universidad, la cual debera
intentar obtener a través de otro tipo de estrategias retornos de la inver-
si6n, que se materialicen en beneficios para ella.
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\ Desde el primer momento la universidad y la empresa deben discutir el valor

de las regalias y no dejar este punto para una etapa posterior. Al respecto, el
lector puede consultar con detalle el Capitulo 11 de esta Guia, toda vez que la me-
todologia para definir el valor de las regalias estara sujeto al valor de la tecnologia.

Cabe aclarar que las regalias se refieren al pago que realiza un licenciatario de la
tecnologia, que consisten por lo general en una o en la combinacién de las siguien-
tes variables:

« El pago de un porcentaje (%) que se calculard segun las siguientes posibili-
dades:

+ Sobre las ventas (brutas o netas) realizadas por el licenciatario: es cru-
cial que se establezca en el acuerdo de licencia una definicién de lo que
se entenderda por venta bruta o neta, segun corresponda, por ejemplo
si en estos conceptos van incluidos rubros como impuestos, productos
devueltos por el cliente, costos de transporte y aseguramiento. Igual-
mente, serd necesario establecer unos precios de transferencia que
apliquen cuando el licenciatario le venda el producto que incorpora la
tecnologia a empresas vinculadas.

Sobre los ahorros o economias obtenidas por el licenciatario.

Sobre los ingresos recibidos por el licenciatario por parte de un subli-
cenciatario.

Cuando se establece una serie de porcentajes que se incrementan se-
gun el numero de ingresos obtenidos por el licenciatario. Por ejemplo:
4% por ventas hasta menos de 10 millones de délares, 5% por ventas
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entre 10 y menos de 20 millones de délares y 6% por ventas por encima
de 20 millones de délares.

* De la ponderacién que tiene la tecnologia licenciada en su incorpora-
cién a un producto que utiliza a su vez otras tecnologias.

* En las licencias no exclusivas se puede pactar que cualquier licencia-
tario pagara al licenciante el menor porcentaje que haya concedido a
cualquier de los licenciatarios.

+  Elpago de una suma fija de dinero: se paga al inicio de la licencia o cuando se
difiere el pago a varias cuotas.

+ El pago de una suma minima de dinero periddica: se utiliza para garantizar
el pago de la regalia para evitar aquellas situaciones en las que el licenciatario
no desea explotar la tecnologia.

Sublicenciamiento

e Luego de cerrar un acuerdo de licencia con una empresa, Alberto se entera
B que ésta acaba de realizar una negociaciéon de sublicenciamiento a espaldas
de la universidad con otra empresa por dos veces el valor negociado inicialmente.

:Se puede evitar el sublicenciamiento?

Validez del derecho de Propiedad Intelectual

° Después de cerrada la negociacién con la empresa, el Consejo de Estado de-
m  claralanulidad de la patente en Colombia. Alberto no sabe qué implicaciones
tiene esta decisién sobre el acuerdo de explotacion suscrito con la empresa.

;Como afecta la declaratoria de nulidad de la patente al acuerdo de explotacién?

\ El sublicenciamiento ocurre cuando la empresa que ha suscrito un acuerdo

de licencia con la universidad procede a realizar otro acuerdo comercial con
un tercero. Esta posibilidad debe quedar lo suficientemente clara en el acuerdo de
licencia, con la finalidad de evitar conflictos entre las partes.

En principio se puede evitar, estableciendo tal restriccion en el contrato de licencia,
pero debe llamarse la atencién sobre la utilidad para el licenciante que en ciertas
situaciones puede traerle el sublicenciamiento. Un ejemplo de esta situacién se
presenta en aquellos casos en los que el licenciatario le agrega valor a la tecnologia
pero no desea o no tiene capacidad para llevar el producto al mercado, razén por la
cual se hace necesario conceder una sublicencia a otra empresa. En esta hipétesis,
tanto el licenciante como el licenciatario obtendran una participacién de las rega-
lias pagadas por el sublicenciatario.

Vida util de la patente

\ La nulidad de la patente significa que cualquier tercero podria, sin autori-

zacion de la universidad, explotar licitamente la tecnologia patentada en el
territorio colombiano. Por consiguiente, la empresa no estaria interesada en man-
tener vigente el acuerdo de explotacién suscrito con la universidad.

La declaratoria de nulidad implicara la terminacién del acuerdo de explotacién. No
obstante, en aquellos casos en los que el acuerdo de explotacién contemple elemen-
tos de la tecnologia no afectados por la nulidad de la patente (secretos industriales,
software, Know How), el licenciatario podria estar interesado en continuar con el
acuerdo para lo cual solicitaria previamente el ajuste de los términos econémicos
inicialmente pactados.

° Una de las empresas con la cual se estd negociando indica que el periodo de

m  explotacién de la tecnologia patentada no serd superior a cinco afios, tiempo
en el cual se estima que la tecnologia sera reemplazada por una nueva generacién
de creaciones intelectuales. En consecuencia, la empresa ofrece pagar regalias a la
universidad hasta cuando la tecnologia patentada sea sustituida por otra que la
mejore, a partir de lo cual tendré el derecho a una licencia gratuita.

¢Cémo la vida util de la tecnologia patentada afecta su explotacion?
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\ Si efectivamente la observacion de la empresa estd fundada, la universi-

dad podria acceder a lo solicitado, con la condicién de que se pueda dar por
terminado el acuerdo a partir de esa fecha, ya que de darse esta situacién podria
encontrar otra empresa que esté dispuesta a pagar regalias reducidas para licen-
ciar una tecnologia que no es de punta. Es por esto que aunque la tecnologia se
encuentre patentada por un periodo de hasta veinte afios (contados desde la fecha
de presentacién de la primera solicitud de patente), las empresas interesadas en
implementar la tecnologia se aseguraran de pagar regalias durante los periodos en
que la tecnologia pueda ser utilizada como fuente de ingresos para ellas.

Implementacion de la tecnologia

° La implementacién de la tecnologia patentada y su adaptacion a las necesi-
m  dadesy procesos de la empresa ha sido un punto de discusién entre la empre-
sa y la universidad, ya que no saben quién debe encargarse de este asunto.

¢Cuadl de las partes debe asumir la implementacién de la tecnologia?

Cada uno de los costos y gastos para la explotacién de la tecnologia deben ser enu-
merados y presupuestados, de tal manera que la empresa pueda incluirlos como
factores en la determinacién del precio que esté dispuesto a pagar a la universidad.
En el mismo sentido, la universidad debe valorar el costo de las actividades que
deba cumplir con respecto a la empresa. En ambos casos, tanto para la empresa
como para la universidad, asumir una actividad no presupuestada seria un gran
error que se traduciria en pérdidas econémicas.

\ Esta cuestién estd sujeta a negociacién entre las partes. La universidad debe
saber que si no quiere asumir compromisos para implementar la tecnologia,
esta circunstancia terminard por impactar el valor del acuerdo de explotacion ya
que estos gastos tendrian que ser sufragados por cuenta y riesgo de la empresa.
Como principal ventaja para la universidad, esta decisién puede evitarle asumir
compromisos que no tenga la capacidad de ejecutar satisfactoriamente.
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Capitulo 13

Monitoreo y defensa de Propiedad Intelectual

AUTOR
José Santiago Rendon Vera*

EXPERTO ASESOR DE CONTENIDO
Gustavo Adolfo Palacio Correa?

13.1 INTRODUCCION

La proteccién de la Propiedad Intelectual (PI) otorga al titular una serie de pre-
rrogativas para evitar que cualquier tercero utilice la creacién intelectual sin su
consentimiento. Por consiguiente, desde la éptica de los derechos patrimoniales, el
titular estd en una postura privilegiada para hacer valer estos derechos acudiendo
alas autoridades administrativas y judiciales segun se trate, con el fin de evitar que
terceros no autorizados continuen utilizando parasitariamente la creacién inte-
lectual y, al mismo tiempo, buscando el reconocimiento de una indemnizacién de
perjuicios por los dafios sufridos por la infraccién cuando a ello haya lugar.

13.2 OBJETIVO

Identificar algunos casos comunes de infraccién en materia de PI y los diferentes
mecanismos para defender ante terceros una creacién intelectual protegida.

Abogado y profesor de la Universidad EAFIT. Abogado especialista en Responsabilidad Civil y Seguros
vinculado desde el afio 2008 a la Universidad EAFIT, institucion en la cual se desempefia como asistente
juridico y profesor de catedra. Hace parte de un equipo de trabajo multidisciplinario que tiene como ob-
jetivo proteger la Propiedad Intelectual producida en la Universidad o en conjunto con el sector publico y
empresarial, asi como de establecer las mejores estrategias para su explotacién.

Abogado de la Universidad Javeriana con especializacién en la misma universidad y Especializacién en

Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologias de la Universidad Externado de Colombia.

Profesor Universitario.
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13.3 Caso

Investigadores de la empresa americana GALAXY MOTORS y de una universidad co-
lombiana desarrollaron, en el afio 2010, un nuevo motor de hidrégeno para auto-
moéviles que se caracteriza por producir cero emisiones y con rendimientos muy
superiores a cualquier motor tradicional de combustible fosil.

Ambas entidades, en calidad de cotitulares de los derechos, lograron obtener la
patente en Colombia y Chile en el mes de enero de 2013, fecha en la cual todavia
se encontraban en tramite las solicitudes presentadas en Estados Unidos, Reino
Unido, Alemania, Francia, Suecia y Espafia, entre otros paises. En junio de 2013 se
empiezan a comercializar los primeros motores para el ensamblaje de automotores
en Chile, segiin contrato de suministro suscrito con la empresa ENSAMBLADORA
ANDINA, en el cual se negocié la distribucién de motores fabricados para su ensam-
blaje y la posterior venta de automéviles en los paises suramericanos.

Por ultimo, a finales del 2013, ante indicios de infraccién por terceros, las partes
deciden contratar a una firma especializada para la vigilancia de la tecnologia pa-
tentada. Dias después se entrega un informe en el cual se advierte de una empresa
australiana que esta comercializando un motor idéntico, segtin se pudo constatar
en una muestra comercial realizada en dicho pais, en la cual la empresa indicé su
disponibilidad para vender los motores a nivel mundial. El informe resalta un he-
cho particular: la muestra comercial fue liderada por un ex investigador de la uni-
versidad, quien participa actualmente como accionista de la empresa australiana.

13.4 VARIABLES Y PREGUNTAS CLAVE

13.4.1 Infraccién de Derechos de Autor

0 La invencién utiliza un software que permite regular la cantidad exacta de

m  hidrégeno necesario para el funcionamiento del motor; éste esta siendo co-
piado por una empresa brasilera para el funcionamiento de motores de Gas Natural
Vehicular (GNV).

:Qué diferencias hay en la defensa de una patente y de un software?

Como se sabe, el titular de los derechos patrimoniales sobre una obra protegida por
el Derecho de Autor tendra una proteccién inmediata desde su creacién en todos
los paises que hacen parte del Convenio de Berna. Por consiguiente, la defensa de
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las obras artisticas y literarias, incluidos los programas de computador en cuanto
tales, tiene un dmbito de proteccién mas amplio al de una patente de invencion,
ya que la defensa de ésta solo procedera en el territorio del Estado que la hubiere
concedido.

13.4.3 Desarrollos realizados por terceros

\ En este caso concreto, la defensa del software procedera sin importar si éste

hace parte o no de una tecnologia (no patentada, patentada o en proceso de
patentamiento) y en consecuencia la empresa brasilera se vera obligada a no conti-
nuar usando dicho software.

“ Cinco afios después, y cuando la patente ha sido concedida en todos los pai-
m  sesen los que se inici6 el proceso, una empresa finlandesa solicita la patente

de un motor de hidrégeno que tiene un rendimiento mayor en un mismo territorio

en el que se encuentra concedida la patente de GALAXY MOTORS y la universidad.

;Es posible defender la patente frente a nuevos desarrollos realizados por terceros?

13.4.2 Infraccién de la Propiedad Industrial

Determinacion de la infraccion

° Los representantes de la empresa GALAXY MOTORS y de la universidad anali-
®  zan sipueden tener alguna alternativa legal para defender la patente ante la
infraccién de la empresa australiana.

¢Cémo se determina si un tercero esta infringiendo un derecho de p1?

En cuanto ala determinacién de la infraccién de una tecnologia patentada, el marco
de referencia sobre el cual se define, si se cometié una infraccién, serd la patente
otorgada y, especificamente, el alcance de las reivindicaciones concedidas. Por ejem-
plo, una reivindicacién restringida en la solicitud de patente podria ser legalmente
utilizada por un tercero cuya tecnologia no se encuentre incluida en la reivindica-
cién de la patente. Es por esto que podriamos decir que gran parte de la defensa de
una patente se realiza al momento de la redaccién de las reivindicaciones, de tal
forma que si éstas se elaboran adecuadamente entonces serd mas ficil demostrar
posteriormente la conducta infractora de un tercero.

Uno de los requisitos para que se otorgue la patente a una invencién consiste en
su nivel inventivo. Si un tercero pretende obtener una patente para un desarrollo
logrado a partir de la tecnologia patentada, la empresa titular de ésta tltima tendra
las siguientes acciones para defender su derecho:

«  Puede presentar oposiciones durante el trimite de estudio de la solicitud. Esta
solicitud implica estar al tanto de las publicaciones de la Oficina de Patentes
(en Colombia la Gaceta de Propiedad Industrial publicada por la Superintenden-
cia de Industria y Comercio), pues a partir de este momento se abre un periodo
en el que cualquier tercero interesado puede presentar objeciones que serian
consideradas por el examinador, como por ejemplo, cuando se objeta la falta de
suficiente actividad o nivel inventivo de la solicitud con respecto a un estado
del arte previo.

« Silapatente es concedida a pesar de presentar o no oposicién durante su trami-
te, el titular de la primera patente podra iniciar acciones judiciales solicitando
la nulidad de la patente, argumentando la carencia de nivel inventivo. El proce-
dimiento judicial para la anulacién de la patente en Colombia se lleva a cabo a
través de una demanda de nulidad frente a la resolucién que concede el derecho
de patente ante el Consejo de Estado.

\ En el caso concreto, la empresa y la universidad podran demostrar que el
motor comercializado por la empresa infractora contempla todas las carac-
teristicas reivindicadas en la solicitud de la patente.
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\ En conclusién, la defensa de una patente también se puede realizar cuando

un tercero pretende patentar un “desarrollo” tomado de la patente vigente,
especificamente cuando este “desarrollo” no cumple claramente con los requisitos
de patentabilidad (por ejemplo nivel inventivo), lo cual podra realizarse durante el
tramite de la solicitud o con posterioridad, si ésta es concedida erroneamente por
la oficina de patentes, segun los procedimientos internos de cada pais.

Guia estratégica de la Propiedad Intelectual | Universidad Empresa / 241




13.4.4 Limitacién de la reivindicacién

e En el capitulo descriptivo y en las reivindicaciones de las solicitudes de pa-
m  tente quedd explicito que se trataba de un motor de hidrégeno para vehiculos
automotores. Teniendo esto presente, una empresa chilena adapta el motor para
embarcaciones previendo que este uso no constituye una vulneracion de la patente.

¢La empresa chilena estaria infringiendo la patente?

Los productos tecnoldgicos de un tercero infringen la patente cuando estos son
idénticos o imitan la tecnologia descrita y reivindicada en la solicitud de patente.
Por consiguiente, en este caso el &mbito de proteccién estara dado por el lenguaje
utilizado en el capitulo descriptivo y en las reivindicaciones, de tal manera que se
aconseja que el lenguaje sea lo més general posible con el fin de que las reivindica-
ciones cubran todas las presentaciones posibles del producto.

Se habla de infraccién por equivalencia funcional cuando el producto cuestionado
se encuentra dentro del alcance de la patente otorgada, sin que sea exactamente un
producto idéntico al patentado. Las reivindicaciones no deben entenderse estricta-
mente bajo un criterio literal que termine por hacer nugatoria la proteccién conce-
dida en la patente, ya que si fuese asi, bastaria que cualquier tercero realice sobre
la tecnologia modificaciones irrelevantes. Desde esta perspectiva, los terceros que
accedan a la patente deberan analizar qué se encuentra protegido por la patente y
qué elementos no, por ejemplo, cuando la solicitud de patente incorpora elementos
del estado del arte de los cuales no se podria apropiar.

Segun la jurisprudencia de Estados Unidos (Warner-Jenkinson, Inc. v. Hilton Da-
vis Chemical Co., 1997), para determinar si el producto cuestionado infringe por
equivalencia funcional una patente, bastara que el demandante pruebe la presen-
cia de una de sus reivindicaciones o de su equivalente en ese producto cuestionado.

\ En el caso propuesto, fue un error haber establecido expresamente en las

reivindicaciones que se trataba de un motor de hidrégeno para vehiculos
automotores, como también se hizo en el capitulo descriptivo, el cual cumple la
finalidad de interpretar las reivindicaciones (asi como los dibujos). Adicionalmente,
en los paises que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones y que adoptan
la Decisién 486, no es posible que se concedan patentes de segundo uso, es decir,
tecnologias patentadas no podran ser objeto de nueva patente “por el simple hecho
de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial”
(Articulo 21).

De todas formas, se considera que podria intentarse una defensa demostrando una
infraccién por equivalencia funcional, segun se explica en el siguiente punto.

\ Por consiguiente, para este caso podria demostrarse que, a pesar de que el

motor de la empresa competidora esté fabricado con un nuevo material no
sefialado expresamente en la patente, éste cumple una funcién idéntica y, en conse-
cuencia, logra el mismo resultado al material que fue sefialado en la reivindicacién.

13.4.6 Defensa por incumplimiento de un acuerdo de licencia

13.4.5 Infraccién por equivalencia funcional

° Los duerios de la tecnologia suscribieron un acuerdo de licencia con una em-
B presa brasilefia a cambio del 5% de regalias sobre el valor bruto de cada ven-

ta. La empresa brasilefia cumple, durante los primeros seis meses, oportuna-
mente con su obligacién, pero a partir de este momento incumple con el pago de
las regalias pese a que continuia comercializando con éxito la tecnologia.

+Qué implicaciones tiene el incumplimiento de un acuerdo de licencia?

e Un competidor colombiano desarrolla un novedoso motor que cumple la mis-
B ma finalidad, pero el cual esté fabricado de un material recientemente descu-
bierto que no se encontraba sefialado en las reivindicaciones de la patente otorgada.

;Estaria infringiendo el competidor colombiano la patente otorgada?
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El acuerdo de licencia es ley para las partes y cada una debe cumplir con las obliga-
ciones adquiridas. En caso de no hacerlo se configura un incumplimiento contrac-
tual que da lugar a que la parte cumplida pueda iniciar las acciones para exigir ju-
dicialmente el cumplimiento de lo pactado, o solicitar la terminacién del contrato
en los casos de incumplimientos que afecten gravemente la relacién contractual.
En ambas situaciones, la parte cumplida podra solicitar la indemnizacién de los
perjuicios sufridos por el incumplimiento.
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\ La empresa brasilefia esta obligada a cumplir en todo momento con las obli-

gaciones establecidas en este acuerdo. Si no lo hace, el licenciante podra
iniciar las acciones legales para dar por terminado el acuerdo y solicitar el pago de
los perjuicios demostrados. Adicionalmente, a partir de la terminacién del acuerdo
por la autoridad competente, la empresa brasilefia no estaria autorizada para con-
tinuar explotando la tecnologia.

pueden dejar establecida la normatividad bajo la cual se dirimira el conflicto; por
ejemplo, pactar un tribunal de arbitramento en Nueva Zelanda (conformado segun
las normas de la respectiva Camara de Comercio) que utilice la normatividad de
patentes establecida por Estados Unidos.

13.4.7 Determinacion de la jurisdiccion aplicable

° La empresa ENSAMBLADORA ANDINA, con la que se suscribié un contrato
m  para el suministro de motores, empieza a copiar o imitar la tecnologia para
su venta a nivel mundial, lo cual constituye claramente un incumplimiento del
contrato. La empresa GALAXY MOTORS y la universidad desean iniciar las acciones
pertinentes pero descubren que en el contrato no quedo establecida la forma en la
cual se resolveria cualquier conflicto entre las partes.

¢Cuadl es la autoridad competente para resolver el conflicto de PI entre las partes?

\ En conclusién, no establecer en el contrato la jurisdiccién y legislacion aplica-
ble es un error, ya que conducira a sobrecostos excesivos en la defensa de la P1.

Esta situacién puede ser remediada en cualquier momento por las partes, para lo
cual se puede establecer un pacto arbitral en el que se designe un método de solu-
cién del conflicto.

13.4.8 Vias procesales

° +Qué tipo de acciones legales pueden interponerse contra un infractor?
M

Cuando las dos partes se encuentren en el territorio colombiano, la competencia
en Colombia para conocer casos de infracciones de Propiedad Industrial sera con-
currente entre los jueces civiles y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Si las partes se encuentran domiciliadas en diferentes paises, no existe una sola
forma para determinar la jurisdiccién aplicable, razén por la cual la parte perjudi-
cada deber4 optar por uno de los factores de atribucién de competencia, analizan-
do su costo y riesgo: lugar de domicilio demandante, lugar de domicilio demandado
y lugar de ejecucién de la prestacién, entre otros. Por esta via, la parte perjudicada
podria iniciar el proceso en el territorio colombiano, pero una vez obtenida la sen-
tencia tendria la dificultad para incorporar la sentencia en el ordenamiento juridi-
co del pais de la empresa demandada a través del mecanismo del exequatur, el cual
se encuentra sujeto a la reglamentacién de dicho pais. En conclusién, no establecer
en el contrato la jurisdiccién y legislacién aplicable es el peor error, ya que condu-
cird a sobrecostos excesivos en la defensa de la PI.

Si el conflicto surge entre dos partes suscriptoras de un acuerdo de licencia u otro
de transferencia de tecnologia, la parte interesada debera iniciar las acciones ante
la autoridad establecida en el acuerdo, usualmente se contempla en una de sus clau-
sulas la conformacién de un tribunal de arbitramento. En esta clausula, las partes
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\ La infraccién de una tecnologia es un concepto mds amplio que no se limita

a su imitacién por un competidor ya que este concepto comprende, ademas,
la realizacién de actos de distribucién, importacién, exportacién y, en general,
cualquier acto de comercializacién de la tecnologia por un tercero no autorizado.
Por consiguiente, el titular de la tecnologia patentada podrd iniciar en cada uno
de los paises las acciones civiles, penales, aduaneras y administrativas a que haya
lugar segtn su legislacion.

+  Acciones civiles: tienen como finalidad la declaracién sobre la ilegalidad de de-
terminados hechos, la orden del cese de alguna conducta o una indemnizacién
por los perjuicios sufridos.

« Acciones penales: cuando la infraccién esté tipificada como un delito se podra
denunciar ante la autoridad respectiva con la finalidad de que se ponga finala
infraccién y se imponga la pena contemplada en la norma.

«  Acciones aduaneras: a través de las cuales se busca suspender el proceso de im-
portacién, exportacion o transito, en un territorio determinado, de bienes que
incorporan la tecnologia patentada.
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+  Acciones administrativas: también denominadas acciones de policia. Estas ac-
ciones se dirigen a obtener prontamente el retiro de un producto del mercado,
mientras se determina, por la autoridad judicial, si éste infringe los derechos
de PL.

M Qué pasaria silos hechos de la infraccién ocurrieran en Colombia?

En Colombia, las acciones para defender la PI ante terceros infractores se
encuentran reglamentadas asi:

+  Acciones civiles: la responsabilidad civil es la rama del derecho que se encarga
de estudiar los presupuestos y requisitos para la reparacién de los dafios que
una persona ocasiona a otra. En Colombia, segtin la fuente del hecho o con-
ducta dafiina, se diferencia entre responsabilidad extracontractual y respon-
sabilidad contractual. La primera tiene por finalidad la reparacién de un dafio
cometido por la actuacién u omisién de un tercero imputable a culpa o dolo
(Articulo 2341 del Cédigo Civil Colombiano), que en el campo de la PI proce-
de cuando un tercero copia un bien protegido por la PI de forma intencional
para vender productos no originales. La responsabilidad contractual es la que
procede cuando una parte contractual incumple lo pactado (Articulo 1546 del
Cédigo Civil Colombiano) y debido a esto se ocasiona un perjuicio a la otra
parte contractual, por ejemplo, cuando un licenciatario de una marca la utiliza
para comercializar otros productos no incluidos en el acuerdo de licencia.

En ambas situaciones, quien sufre el perjuicio podra buscar la reparacién del
dafio a través de una compensacién econémica, buscando la indemnizacién de
los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales demostrados en el proceso.

+  Acciones penales: las victimas de todo presunto delito pueden participar ac-
tivamente durante el proceso penal en ejercicio de sus derechos a la verdad,
justicia y reparaci6n. Por consiguiente, pueden participar en el proceso penal
coadyuvando la actividad de la fiscalia en el ejercicio de la accién punitiva del
Estado. A la finalizacién del proceso penal, y siempre que se dicte sentencia
condenatoria, la victima podra solicitar la apertura de un incidente de repa-
racién, para efectos de obtener en esta instancia el reconocimiento de una
indemnizacién de perjuicios.

Finalmente, el actual C6digo Penal Colombiano establece en los siguientes articu-
los los delitos relacionados con la infraccién de la pI:

+ Delitos contra la Propiedad Industrial: articulos 306, 307, 308.
« Delitos contra los Derechos de Autor: articulos 270, 271, 272.

+  Acciones de aduana: en Colombia se podran solicitar medidas en frontera
para evitar que la mercancia que infringe los derechos de PI ingrese legalmen-
te al territorio colombiano. Es un tramite de naturaleza administrativa que
se sujeta a lo establecido en la Decision 486 de 2000 de la CAN y al Decreto
4540 de 2006.

+  Medidas cautelares: debido a la demora en el tramite de las anteriores accio-
nes, la parte interesada podra solicitar la practica de medidas cautelares para
evitar la materializacién definitiva de un perjuicio. Estas medidas cautela-
res se podran solicitar antes del inicio de la accién, pudiendo consistir, entre
otras opciones, en la solicitud del retiro del mercado de los productos que
infringen los derechos sobre la PI.

13.4.9 Defensa ante actos de competencia desleal

° Se ha encontrado evidencia de que una empresa extranjera ha realizado la
m  venta de automoviles equipados con el motor patentado en Colombia y Chi-
le, haciéndose pasar por los titulares de la patente.

;La empresa extranjera estd infringiendo la patente o estaria realizando un acto de
competencia desleal?
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Las instituciones propietarias de la tecnologia patentada podran hacer uso de las
acciones por competencia desleal. Este sistema en nuestro pais aplica, por ejemplo,
de forma subsidiaria cuando la conducta del posible infractor no esté claramente
sefialada como una infraccién a la P1, y en este sentido permite una protecciéon mas
amplia de las creaciones intelectuales.
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En este caso, la empresa extranjera estd comercializando la tecnologia pa-

tentada creando una confusién en los consumidores al hacerse pasar como
si fuera el productor de los motores. Con independencia de las acciones de infrac-
cién de la p1, los titulares de la patente podran iniciar las acciones por competencia
desleal, basdndose en la ocurrencia de actos de aprovechamiento de la reputacién
ajena o actos de engafio o confusién, por ejemplo.
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