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niversidad EAFIT, con el apoyo en con-

trapartida de sus respectivas instituciones.  A cada uno de los recto-
res, vicerrectores de investigación y líderes de transferencia de estas 
universidades nuestro sincero agradecim

iento.

A
g

rad
ecim

ien
to

s
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La Corporación Ruta N
 M

edellín, la Cám
ara de Com

ercio de M
ede-

llín para Antioquia y la Corporación Tecnnova U
EE han unido fuer-

zas para preparar esta G
uía de Propiedad Intelectual en la relación 

U
niversidad Em

presa. Este esfuerzo se fundam
enta en la convic-

ción de estas entidades para entender la Propiedad Intelectual (PI) 
com

o una herram
ienta clave para el desarrollo y la com

petitividad 
nacional. Las entidades aliadas quisieron reunir en este m

aterial su 
experiencia com

ún y los conocim
ientos especializados desarrollados 

por Tecnnova para ponerlos al servicio de las universidades y em
pre-

sas de Colom
bia.

En este contexto organizaron conjuntam
ente, y con el apoyo del D

e-
partam

ento Adm
inistrativo de Ciencia Tecnología e Innovación (Col-

ciencias) y aportes del Instituto N
acional de la Propiedad Industrial 

de Brasil (IN
PI), durante el segundo sem

estre del año 2012, el Plan de 
Fortalecim

iento de Capacidades Interm
edias en tres ciudades del país: 

Bogotá, Barranquilla y M
edellín. Los talleres congregaron a partici-

pantes del sector em
presarial, cientí!co y gubernam

ental de la capital 
del país, Antioquia y el Caribe. Esta G

uía, que se encuentra soportada 
en el m

aterial utilizado, perm
ite la posibilidad que destinatarios in-

teresados tengan la oportunidad de bene!ciarse con esta experien-
cia; y busca, adem

ás, orientar la labor de los gestores de pi en univer-
sidades y em

presas, quienes se enfrentan a diario con problem
áticas 

com
unes en la gestión de activos intelectuales. Tam

bién, de m
anera 

didáctica y práctica, ofrece herram
ientas para una adecuada gestión 

de la pi en la relación U
niversidad Em

presa. Se trata de un m
aterial 

académ
ico de consulta de nivel interm

edio en pi que, a partir de un 
abordaje estructurado de casos y con una sustentación conceptual y 
un hilo conductor m

etodológico, les perm
ita a los gestores un fácil 

entendim
iento de esta m

ateria en el contexto de la innovación y la 
transferencia de tecnología. 

Este proyecto agrupó, por prim
era vez en el país, a algunas de las 

principales entidades regionales que prom
ueven el fortalecim

iento 
de capacidades en pi y que evidencian un im

portante adelanto en 

El equipo de la Corporación Tecnnova U
EE: M

aira Catalina Betancur M
on-

salve, D
iana M

arcela Cetina M
edina, H

ugo D
aniel G

onzález H
ernández, 

Juan D
iego M

ejía Serna y Ó
scar Eduardo Q

uintero O
sorio, fue determ

i-
nante en la concepción de la estructura del docum

ento, el desarrollo de los 
capítulos com

plem
entarios y com

o soporte aním
ico en esta aventura de 

construcción colectiva.

Agradecim
ientos para Andrés Felipe López Berm

údez, quien era en ese m
o-

m
ento D

irector de Inteligencia Com
petitiva de Tecnnova, por soportar con 

paciencia las álgidas catarsis.  A Juan Francisco O
rtega D

íaz en la U
niversi-

dad de los Andes, y a G
ustavo Adolfo Palacio Correa por abrir la puerta a un 

trabajo “gana-gana” con la ciudad de Bogotá.

La fuerza internacional de esta G
uía está bajo la asesoría de los profesores 

Elena Canetti, de M
anaging Partner en Inveniam

 Innovation (Israel), O
lga 

L. M
oreno Sam

per, de Jarry IP (Cuba/Chile), Eusebi N
om

en, de ESAD
E Bu-

siness School (Barcelona, España) y de los incondicionales aliados brasile-
ños Luiz O

távio Pim
entel y Fabíola W

üst Zibetti,  de la U
niversidad Federal 

de Santa Catarina (Brasil). 

Finalm
ente, el área de Propiedad Intelectual de Tecnnova U

EE quiere agrade-
cer a todas y cada una de las personas que han brindado su apoyo incondicio-
nal al fortalecim

iento de la cultura de gestión del patrim
onio intelectual en 

la relación U
niversidad Em

presa Estado en Colom
bia, con!ando y apostando 

en el equipo y las capacidades de nuestra joven Corporación. 

D
e m

anera especial, agradecem
os a Juan Cam

ilo Q
uintero M

edina, quien 
siendo D

irector de la Corporación Tecnnova le apostó a la ruta de la Pro-
piedad Intelectual, al doctor Jorge Jaram

illo Pérez por nuestras prim
eras 

discusiones en torno al tem
a en el Com

ité U
niversidad Em

presa Estado de 
Antioquia y a los doctores Jaim

e Restrepo Cuartas y M
aría V

ictoria Londo-
ño Lara por abrir la puerta para que fuera posible.

Para com
entarios y m

ás inform
ación escribir a:                                                                                  

Catalina Atehortúa G
arcía: propiedadintelectual@tecnnova.org

P
resen

tació
n
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tura de pi en el tejido em
presarial, profesional y académ

ico. U
n eje 

fundam
ental del program

a Propiedad Intelectual Colom
bia ha sido 

el fortalecim
iento del sector em

presarial colom
biano al acom

pañar 
430 m

ipym
es en el proceso de im

plem
entación de la gestión integral 

de la pi com
o parte de su estrategia em

presarial, experiencia que no 
tiene antecedentes en Am

érica Latina.

Así m
ism

o, la Corporación Tecnnova U
EE, dando cum

plim
iento a su 

m
isión de fortalecer y dinam

izar la relación U
niversidad Em

presa Es-
tado, viene liderando el diseño e im

plem
entación de M

odelos de G
es-

tión de Propiedad Intelectual en diferentes em
presas y universidades 

del país, acom
pañados de m

últiples líneas de trabajo de pi en el contex-
to de la Innovación y Transferencia de Tecnología. D

ichas iniciativas 
apuntan al fortalecim

iento de la cultura de pi en Colom
bia m

ediante 
proyectos especiales con actores regionales, nacionales e internacio-
nales que habiliten la com

prensión de la gestión del patrim
onio inte-

lectual com
o un instrum

ento generador de valor organizacional/ins-
titucional. Es así com

o a partir de la conform
ación de esta red natural 

en torno a la gestión de la pi en la relación U
niversidad Em

presa, se 
presenta la prim

era G
uía estratégica de la Propiedad Intelectual, com

o 
una m

anifestación del com
prom

iso para continuar aportando al for-
talecim

iento de capacidades de gestión del patrim
onio intelectual en 

nuestras universidades y em
presas nacionales.

ejercicios concretos de cooperación fortaleciendo la con!anza entre ellas y 
perm

itiendo el avance hacia m
acroproyectos de im

pacto nacional en asun-
tos de pi.

A
sí m

ism
o, el proyecto fortaleció la capacidad de catorce profesionales es-

pecialistas de apoyo en pi m
ediante un ejem

plar ejercicio de transferencia 
de capacidades con la red de expertos internacionales. Los textos fueron 
construidos por este sólido grupo de profesionales, de diferentes organiza-
ciones regionales, bajo la tutoría personalizada de integrantes de reconoci-
das entidades internacionales, consolidándose com

o el prim
er ejercicio en 

el país con estas características.

Se logró entonces, la a!rm
ación de los lazos de cooperación internacional 

en pi con las instituciones nacionales e internacionales padrinas de los pro-
fesionales de apoyo. En esta interacción se han podido recoger las experien-
cias en gestión de pi de las instituciones colom

bianas, a m
anera de casos 

prácticos y concretos con una lectura de referencia internacional.

Acerca de las en
tidades aliadas para esta G

uía

La Corporación RU
TA N

 es una entidad que articula el sistem
a de innova-

ción de M
edellín prom

oviendo el desarrollo de negocios innovadores para 
increm

entar la com
petitividad de la ciudad y la región. D

esde el año 2011 
viene liderando proyectos tendientes a identi!car las potencialidades y las 
oportunidades de trabajo que en m

ateria de gestión de activos de pi tiene 
la ciudad; así com

o sensibilizar a los actores del SCTi sobre la necesidad de 
com

prender la im
portancia de los activos de pi desde su aproxim

ación eco-
nóm

ica y su gestión práctica. 1 

Por su parte, la Cám
ara de Com

ercio de M
edellín para Antioquia, líder del 

proyecto Propiedad Intelectual Colom
bia co!nanciado por el Banco Intera-

m
ericano de D

esarrollo (BID
), a través del Fondo M

ultilateral de Inversio-
nes (FO

M
IN

) y en alianza con siete Cám
aras de Com

ercio del país, la Super-
intendencia de Industria y Com

ercio y la D
irección N

acional de D
erechos 

de Autor, han trabajado de m
anera articulada para facilitar el acercam

iento 
y la sim

pli!cación del sistem
a de trám

ites de m
arcas y patentes a la com

u-
nidad en general, para fortalecer las capacidades de conocim

iento de pi en 
profesionales de distintas disciplinas del conocim

iento y fom
entar la cul-

1 
Lo anterior m

ediante los proyectos: D
iagnóstico de intervención de potencialidades y oportuni-

dades de trabajo en la gestión de activos de PI 2011, Clínica de PI 2012 y Program
a de Fortaleci-

m
iento de Capacidades en Propiedad Intelectual en alianza con Colciencias y Tecnnova U

EE, y los 

program
as Form

ación de Form
adores de PI e Im

pacto de las Políticas U
niversitarias en PI.

JU
AN

 CAM
ILO

 Q
U

IN
TERO

  
D

irector Ejecutivo
Ruta N

LIN
A V

ÉLEZ D
E N

ICH
O

LLS
  Presidenta Ejecutiva
Cám

ara de Com
ercio de 

M
edellín para Antioquia

ALEJAN
D

RO
 FR

AN
CO

 RESTREPO
 

D
irector Ejecutivo
Tecnnova U

EE
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El texto que se presenta aborda el proceso de G
estión estratégica de  

Propiedad Intelectual, en el relacionam
iento U

niversidad Em
presa, 

m
ediante tres m

ódulos fundam
entales a partir de una conceptuali-

zación. En esta parte introductoria se busca que el lector reconozca 
la im

portancia que tiene la Propiedad Intelectual (PI) para países en 
em

ergencia que desean insertarse en m
ercados globales de tecnolo-

gías, y cóm
o las capacidades de gestión en pi están íntim

am
ente li-

gadas con los procesos de gestión del conocim
iento y se constituyen 

en una efectiva herram
ienta de apoyo a las instituciones/organiza-

ciones, sean éstas universidades o em
presas.

En el M
ódulo 1, “Pilares para la G

estión de la Propiedad Intelectual”, 
el equipo recoge los aspectos esenciales que debe soportar cualquier 
proceso de gestión de pi al interior de las universidades o em

presas. 
Son entonces las bases sobre las que se articula el proceso y que de-
term

inan las directrices, form
as y recursos con los cuales se gestio-

narán los derechos de pi. Estos elem
entos pretenden garantizar la 

coherencia de los procedim
ientos de gestión de pi con el norte traza-

do para la institución/organización, y su reconocim
iento facilita los 

procesos de interacción U
niversidad Em

presa.

En este m
ódulo se incluye el capítulo “Políticas para la G

estión es-
tratégica de Propiedad Intelectual” para abordar las directrices con 
que cuenta cada organización orientando su quehacer en m

ateria de 
pi. Tam

bién se hace referencia a la estructura de pi, entendida com
o 

aquella integración de elem
entos que procura que las acciones que se 

ejerciten en m
ateria de pi funcionen efectivam

ente, estén alineadas 
con la política de pi y articuladas en toda la institución. Y por últim

o, 
se alude a las redes de pi com

o aquellas relaciones no jerárquicas que 
perm

itirán la interacción de instituciones en m
ateria de pi con el ob-

jeto de form
alizar proyectos conjuntos y trabajar de m

anera colectiva.

El M
ódulo 2, “Com

petencias m
edulares para la G

estión estratégica 
de Propiedad Intelectual”, reconoce las capacidades que se sugieren 
estén instaladas en las universidades y em

presas, con el !n de garan-

G
u

ía d
e lectu

ra
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El detalle de la estructura de esta G
uía puede apreciarse en la siguiente !gura:

Figura A
. G

estión estratégica de pi*

tizar una adecuada adm
inistración de derechos de pi. Son aquellas habilida-

des que, insertas en el adn organizacional, son transversales al proceso de 
gestión y facilitan la innovación y la transferencia de tecnologías. 

Para el desarrollo de este m
ódulo se incluye el capítulo “Titularidad de Pro-

piedad Intelectual”, por considerar que es la capacidad para determ
inar, en 

todos los casos, en cabeza de quién estarán los derechos, originales o deri-
vados, sobre las creaciones intelectuales. Este capítulo aborda aquellas típi-
cas situaciones a las que se enfrenta un gestor de pi de la universidad o de la 
em

presa al m
om

ento de de!nir quién es el propietario de los derechos de pi.

En el m
ódulo tam

bién se alude a la “Inteligencia com
petitiva”, con el áni-

m
o de tener en cuenta aquellos aspectos básicos que deben considerarse al 

m
om

ento de acceder a fuentes de inform
ación con el objeto de analizar las 

condiciones de una tecnología en el m
ercado. Se abordan los tipos de inte-

ligencia com
petitiva y las form

as recom
endadas para realizar búsquedas de 

inform
ación e interpretar sus resultados.

Los dos últim
os capítulos de este segundo m

ódulo tratan sobre “N
ego-

ciación de Propiedad Intelectual en la relación U
niversidad Em

presa” y el 
“M

anejo de inform
ación con!dencial”. El prim

ero para sensibilizar sobre 
la capacidad que deben tener los gestores de pi al m

om
ento de com

ercia-
lizar una tecnología. Para ello, se ilustra el contenido con casos típicos de 
negociación y se presentan aspectos básicos a tener en cuenta al m

om
ento 

de discutir derechos de pi. Por su parte, el segundo desarrolla aquellas con-
diciones necesarias para asegurar un adecuado m

anejo de la inform
ación 

con!dencial, incluyendo elem
entos básicos de conceptualización que per-

m
itirán identi!car, clasi!car y gestionar la inform

ación sensible. 

Por últim
o, el M

ódulo 3, “Procesos estratégicos de G
estión de Propiedad 

Intelectual”, se re!ere a aquellas etapas que se surten desde que surge una 
determ

inada creación intelectual, pasando por los trám
ites necesarios para 

establecer su estrategia de protección hasta de!nir los criterios de su explo-
tación y eventual defensa frente a infracciones de terceros. 

Se trata entonces del detalle de cada una de las fases de un proceso integral 
de m

anejo de la pi contem
plando uno a uno los peldaños, con el objeto 

de entregar elem
entos que perm

itan concebir la pi no sólo com
o el sim

-
ple trám

ite de protección de un derecho sino com
o una cadena de valor 

que incorpora los diferentes aspectos que deben atenderse al m
om

ento de 
enfrentarnos a la existencia de una creación intelectual. Este proceso in-
cluye la descripción de las fases de alistam

iento, creación, identi!cación, 
protección, valoración, com

ercialización y defensa de la pi. 

         
G

estió
n

 In
teg
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e P

ro
p
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Pilares
Com

petencias 
m

edulares
Proceso de 

gestión de pi

Políticas de pi
Titularidad de pi

Creación de pi

Estructura de pi
Acceso a fuentes 
de inform

ación
Identi!cación de pi

Redes de pi
N

egociación de pi
Protección de pi

M
anejo de inform

ación 
con!dencial

Valoración de pi

Explotación de pi

D
efensa de pi

*  Todas las !guras y cuadros que aparezcan dentro de esta G
uía y 

que no tengan fuente fueron elaborados por los autores.

Para efecto de evitar la repetición de tem
áticas dentro de los capítulos, la G

uía 
contem

pla rem
isiones especí!cas dentro de los m

ism
os; así, por ejem

plo, si la inte-
ligencia com

petitiva es un elem
ento clave para el alistam

iento o la protección de pi, 
éstos capítulos no volverán sobre su desarrollo sino que direccionarán al lector a la 
parte del texto donde se explican plenam

ente los conceptos asociados a la tem
ática 

en cuestión.

La creación colectiva con la que fueron construidos los contenidos pretende dar res-
puesta a las necesidades de las universidades y em

presas del país a partir de conte-
nidos reales y de experiencias com

unes en el contexto colom
biano. Para ello, el desa-

rrollo del docum
ento se ha visto enriquecido con el aporte de los siguientes per!les: 
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M
etodología pregunta-respuesta: con cada variante del caso se for-

m
ulará una pregunta cuya respuesta, adem

ás de dar solución al caso 
problem

a, entregará los elem
entos conceptuales y norm

ativos para 
atender a cada una de las situaciones. En aquellos casos en que la 
respuesta dependa de diversos factores se incluyen elem

entos de re-
)exión que podrán ser tenidos en cuenta por el lector. 

Finalm
ente, cabe precisar que el térm

ino Propiedad Intelectual en 
esta G

uía es utilizado para hacer referencia al régim
en jurídico que 

regula las creaciones intelectuales y com
prende los D

erechos de 
Autor, la Propiedad Industrial y el D

erecho de obtentor y los cono-
cim

ientos tradicionales. Por su parte, el texto utiliza la expresión 
G

estión estratégica de Propiedad Intelectual y lo hace con el !n de 
resaltar el proceso de optim

ización de los derechos sobre creaciones 
intelectuales, desde el alistam

iento para la creación hasta la defensa 
de los derechos de pi sobre la m

ism
a.

Esta G
uía pretende convertirse en un docum

ento de uso cotidia-
no que ofrece herram

ientas para la gestión de la pi en la relación 
U

niversidad Em
presa a partir de las m

etodologías m
encionadas. Es 

el resultado de las experiencias y de los conocim
ientos adquiridos 

hasta ahora en el proceso de fortalecim
iento de capacidades de la 

Corporación Tecnnova en m
ateria de pi y con certeza puede ser enri-

quecida con las experiencias de cada lector desde su quehacer diario. 
Intenta ser una invitación hacia la consolidación de una red natural 
de pi en la que, superando las individualidades, gane el colectivo, la 
región y, por supuesto, el país. 

Expertos nacionales e internacionales en pi: la m
ayoría de ellos 

son conferencistas que participaron en El Plan y que han sido 
convocados para participar en este proyecto por su am

plia y re-
conocida trayectoria en m

ateria de gestión de pi en proyectos 
U

niversidad Em
presa. Los expertos que participan desde países 

com
o Brasil, España, Israel y Chile han fungido com

o asesores y 
validadores de contenido de cada una de las tem

áticas abordadas.

A
sesores académ

icos y pedagógicos nacionales: en este ejercicio 
han ofrecido directrices para que el texto tenga un hilo conduc-
tor, sea didáctico y práctico. El grupo de asesores ha aportado no 
sólo desde el saber jurídico sino desde el conocim

iento técnico 
en m

ateria de gestión de la innovación y de la transferencia de 
tecnología, fortaleciendo el contenido del texto e incluyendo he-
rram

ientas que hagan su lectura m
ás am

ena y sistem
ática.

Profesionales de apoyo: gestores de pi de universidades y otras 
instituciones que cuentan con conocim

iento de pi y que adem
ás 

tienen cercanía directa con los procesos de gestión de pi. Este gru-
po de personas realizó la elaboración de los contenidos técnicos, 
la form

ulación de los casos y el desarrollo de las tem
áticas, con-

tando con la validación y el acom
pañam

iento perm
anente de los 

expertos.

El m
aterial abordado en este docum

ento se presenta bajo las siguientes m
e-

todologías: 

Contexto y ubicación conceptual: cada capítulo presenta al inicio una intro-
ducción a m

anera de contexto que adem
ás incluye aquellos aspectos clave 

o básicos que deberán tenerse en cuenta para iniciar la lectura del capítulo. 
A

sí m
ism

o, desde cada capítulo se indica el objetivo de la tem
ática que se 

abordará, lo que perm
ite dar claridad al lector sobre los contenidos.

Caso con variables de análisis: una vez presentado el contexto de cada ca-
pítulo se form

ula un caso problem
a que alude a la tem

ática especí!ca. Es-
tos casos han sido construidos por los profesionales que, en su quehacer, 
enfrentan procesos de gestión de pi tanto en universidades com

o en em
-

presas. Si bien los casos abordan tem
áticas cotidianas estos no contienen 

datos reales y tam
poco responden a posiciones institucionales. Cada caso 

propone variantes con el objeto de introducir los subtem
as dentro de cada 

tem
ática.
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Autores 
Catalina Atehortúa G

arcía
2

 

Edgar René Yepes Callejas
3 

In
troducción

 

Las em
presas y las universidades son agentes que están inm

ersos en 
las dinám

icas de generación y uso del conocim
iento com

o vehícu-
lo de transform

ación en los ám
bitos económ

ico y social. H
oy estas 

transform
aciones suceden a un ritm

o tal que las em
presas recono-

cen que para su com
petitividad es clave poder dirigir su conocim

ien-

2 
Abogada de la U

niversidad de M
edellín especialista en Propiedad Industrial, D

erechos 

de Autor y N
uevas Tecnologías de la U

niversidad Externado de Colom
bia y en D

erecho 

Constitucional de la U
niversidad de Antioquia. H

a participado en entrenam
ientos in-

tensivos en Propiedad Intelectual en la U
niversidad de Alicante, España, en la U

niver-

sidad Federal de Santa Catarina, Brasil y en la U
niversidad de Buenos Aires, Argentina. 

Se desem
peñó com

o D
irectora de la Corporación Tecnnova U

EE y actualm
ente cursa la 

M
aestría Regional en Propiedad Intelectual auspiciada por la O

rganización M
undial en 

Propiedad Intelectual (O
M

PI). Cuenta con am
plia experiencia en gerencia, asesoría y 

consultoría en G
estión de Propiedad Intelectual.  H

a participado en el diseño y form
ula-

ción de políticas públicas en Ciencia y Tecnología y ha liderado proyectos estratégicos de 

protección y valorización del patrim
onio intelectual en im

portantes em
presas y univer-

sidades nacionales.
3 

Investigador y consultor  en políticas y gestión de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación. Experiencia en acom
pañam

iento a em
presas en esquem

as integrales de ges-

tión de productividad e innovación, así com
o diseño de estructuras, procesos y portafo-

lios de proyectos de I+D
 e innovación tecnológica y organizacional. Ingeniero Electrónico 

de la U
niversidad Ponti!cia Bolivariana, M

agíster en G
estión Tecnológica. Postulado a 

doctorado en G
estión de Tecnología e Investigación. Trabaja para la Fundación Centro 

de Estudios en Econom
ía Sistém

ica (ECSIM
) y actualm

ente coopera com
o consultor en la 

Corporación Tecnnova U
EE.

C
o

n
cep

tu
alizació

n
G

estión estratégica de Propiedad Intelectual 
para la inserción en redes de la econom

ía del conocim
iento
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Figura B. Consideraciones de la estrategia y gestión de 
conocim

iento para direccionar la gpi
to y crear condiciones para generar valor con él. D

el m
ism

o m
odo, la proyección de 

la universidad hacia la sociedad pone de relieve que en la m
edida que su producción 

de conocim
iento se integre con procesos de colaboración, la universidad cuenta 

con una vía adicional para incidir en la transform
ación de su entorno.

Todo esto im
plica que tanto en las universidades com

o en las em
presas se deban 

de!nir elem
entos de gestión estratégica de su conocim

iento, que por un lado esta-
blezcan una estrategia o direccionam

iento (qué aprendizajes se deben alcanzar y la 
form

a en la que obtendrán dichos aprendizajes), y una estructura organizacional 
y de procesos que garantice la capacidad de realizar las acciones necesarias para 
que el conocim

iento sea generado, retenido, asim
ilado y utilizado correctam

ente. 
En el m

arco de este trabajo, los m
encionados elem

entos de gestión estratégica del 
conocim

iento com
prenden:

Cuadro A
. Elem

entos de la gestión estratégica del conocim
iento 

en universidades y em
presas

En la em
presa

En la universidad y otras 
organizaciones productoras 

de conocim
iento

Considerar una estrategia de innovación que 
de!na sus apuestas para buscar una nueva 
posición com

petitiva, y un proceso de ges-
tión de innovación, que entre otras cosas, 
ayude a encauzar iniciativas desde la idea 
hasta la concreción de innovaciones

Los elem
entos de gestión estratégica de co-

nocim
iento se re)ejan en la de!nición de lí-

neas y portafolios de proyectos de I+D
 y en 

procesos o sistem
as de gestión que abarcan 

tanto las fases de I+D
 com

o la transferencia 
de sus resultados

Tras los elem
entos anteriores se desprenden las líneas para de!nir la G

estión de 
Propiedad Intelectual (G

PI) com
o un proceso de apoyo a la gestión estratégica del 

conocim
iento, que deberá contribuir a que dicho conocim

iento se pueda utilizar, 
apropiar, entregar a un tercero y defender, entre un conjunto de opciones que co-
bran sentido cuando la organización, bien sea universidad o em

presa, haya de!ni-
do lo que quiere hacer para generar valor. D

e esta form
a la gpi apoya las estrategias 

com
petitivas y de innovación de las em

presas, y las estrategias de extensión o pro-
yección social de las universidades. 

Para el logro del propósito anterior, es relevante contar con un sistem
a que gestio-

ne la pi a partir de la gestión estratégica de conocim
iento:

E
strateg

ia y 
d

ireccio
n

am
ien

to

E
stru

ctu
ra 

y p
ro

ceso
s

G
estió

n
 d

e 
co

n
o

cim
ien

to
S

istem
a d

e G
estió

n
 d

e P
ro

p
ied

ad
 In

telectu
al

P
o

lítica

E
stru

ctu
ra

P
ro
ceso

s

C
o
m
p
eten

cias
A

ccio
n

es 
d

e revisió
n

 y
m

ejo
ra

Con la construcción de un Sistem
a de G

estión de la Propiedad Intelectual (SG
PI) 

subordinado a la estrategia y direccionam
iento de la gestión de conocim

iento e 
integrado con la estructura y los procesos de la universidad o em

presa, será posible 
desencadenar acciones de gpi que, integradas con otras actividades y procesos de 
las organizaciones, aporten, entre otros, los siguientes bene!cios: 

t�V
igilancia del entorno cientí!co, tecnológico o com

petitivo.

t�Plani!cación de las actividades de I+D.

t�Reducción de riesgos en el relacionam
iento externo.

t�Identi!cación de activos potenciales de pi y de posibles infracciones a los 
derechos de terceros y viceversa.

t�Protección de la inform
ación con!dencial, en los proyectos que adm

inis-
tren y generen creaciones intelectuales.

t�D
iseño de estrategias de bloqueo m

ediante derechos de pi.

t�Atracción de recursos y aliados.

t�M
ejoram

iento de las condiciones de negociación.
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t�Am
pliación del K

now
 H

ow
.

t�Los dem
ás procesos que faciliten la gestión estratégica.

Estos procesos sirven com
o garantes para que a m

edida que se den las diná-
m

icas de conocim
iento a lo largo de los ciclos de I+D

 (generación, com
bina-

ción, aplicación y transferencia de conocim
iento), se propicien condiciones 

jurídicas adecuadas que prom
uevan el desarrollo efectivo de los procesos 

que van desde la exploración y generación de nuevo conocim
iento hasta el 

aprovecham
iento del m

ism
o, generación de valor, e incluso la aplicación de 

controles para evitar la pérdida de valor. 

Este capítulo se centra en reconocer la de!nición de enfoques, alcances y 
objetivos de un sgpi, y posteriorm

ente el uso de instrum
entos de pi que 

deben ser considerados para atender las estrategias de CTi de los actores. A 
continuación se desarrollan las de!niciones anteriores, tanto para univer-
sidades com

o para em
presas.

G
estión

 de Propiedad In
telectual en

 el m
arco de la estrategia 

em
presarial de in

novación

El m
anejo estratégico y efectivo del patrim

onio de conocim
iento e intan-

gibles en una em
presa im

plica el desarrollo de un sgpi articulado a su de-
!nición estratégica de innovación, incluyendo las dim

ensiones de negocio 
que apalancan la generación de valor, per!l y m

adurez de sus tecnologías de 
acuerdo a su ciclo de vida. La siguiente !gura describe las consideraciones 
que ayudan a una em

presa a de!nir el direccionam
iento de la gpi: 

Figura C. Elem
entos para la de3nición del direccionam

iento de gpi 

O
b

jetivo
s d

e G
P

I

A
lcan

ces y en
fásis

M
ecan

ism
o

s d
e 

p
ro

tecció
n

M
ecan

ism
o

s d
e 

ap
ro

p
iació

n
 d

e 
resu

ltad
o

s

P
erfi

l 
in

n
o

vad
o

r

D
im

en
sió

n
 

b
ajo

 la q
u

e se 
g

en
ere valo

r

M
ad

u
rez d

e 
la tecn

o
lo

g
ía 

en
 ciclo

 d
e vid

a

M
o

d
elo

 d
e 

g
estió

n
 d

e 
in

n
o

vació
n

Prim
era consideración: de?nir una estrategia de pi articulada al per?l innovador

Interpretando a Freem
an y Soethe (1997) se entiende que las em

presas adoptan 
diversos per!les de estrategia de innovación que deben ser reconocidos para en-
tender cuáles son los alcances de su gestión estratégica de conocim

iento. 

Cuadro B. Per3les de innovación en las em
presas 

O
fensivo

Propio de las em
presas líderes. Suele usar la innovación radical 

o disruptiva para generar nuevas propuestas y establecer nuevos 
segm

entos de m
ercado

D
efensivo

Característica de em
presas que son seguidoras aventajadas, que si 

bien no crean nuevos segm
entos de m

ercado o com
portam

ientos 
disruptivos usan la innovación para m

antener su posicionam
ien-

to y m
antenerse cerca del líder

Im
itativo

Se encuentra en apropiadores de tecnología, especializados en 
asim

ilar rápidam
ente las novedades de los que hacen innovacio-

nes bajo per!les ofensivos y defensivos, y les aplican m
ejoras para 

aum
entar la e!ciencia del producto o del proceso

D
ependiente

Se m
ani!esta en em

presas que si bien adoptan nuevas tecnolo-
gías, lo hacen en condiciones de rezago y dependencia, con baja 
apropiación, por lo cual suelen lim

itarse a operar tecnologías de 
otros, pero no a m

ejorarlas o buscar ventajas

Tradicional
Se m

antiene en la generación tecnológica del pasado

D
e oportunidad

Basado en aprovechar rápidam
ente ventanas de oportunidad 

para acceder a una tecnología y aplicarla rápidam
ente de cara a 

una oportunidad de m
ercado, en un plazo de tiem

po corto para 
realizar negociaciones

Fuente: Freem
an y Soethe (1997).
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Im
itativo

Proyectar la patente alrededor de una o m
ás patentes:

t�3FWJTBS�FM�FTUBEP�EF�MB�UÏDOJDB

t�3FWJTBS�DPO�EFUBMMF�MBT�FTQFDJëDBDJPOFT�EF�MBT�QBUFOUFT

t�%
FUFSN

JOBS�MPT�TJHOJëDBEPT�QSFDJTPT�EF�MPT�UÏSN
JOPT�

usados en  las im
itaciones 

Preservación de libertades para operar en el m
ercado con la pro-

tección de inventos m
enores

6

D
ependiente

O
ptim

ización de costos

M
ayor e!ciencia operacional

Tradicional
N

o adopta m
edidas

D
e oportunidad

Inversiones en corto plazo o alcance con libertad 
para operar

Segunda consideración: dim
ensiones bajo las cuales busca innovar la em

presa 

Las em
presas tienen la oportunidad de innovar en varias m

odalidades. Saw
hney 

(et al., 2006) propone doce vías o dim
ensiones de innovación, cada una corres-

pondiente a una posible dirección para transform
ar la form

a de generar valor y 
en consecuencia innovar en el m

odelo de negocio. A continuación se describen 
dichas dim

ensiones:

6 
El concepto de libertad de operación consiste en la capacidad de una persona natural o jurídica para explo-

tar un desarrollo en un territorio particular sin infringir derechos de pi de terceros.

Para determ
inar los alcances de la gpi es necesario reconocer el per!l adoptado por 

la em
presa, y tras ello se establecerán los objetivos y alcances de la gestión de pi 

m
ás adecuados a dicho per!l. Por ejem

plo, em
presas con per!les ofensivos deben 

ser dinám
icas en titularidad de patentes, y soportar m

ás los procesos de I+D
 con 

la gpi, m
ientras que las em

presas con per!les im
itativos tienden a apropiarse de 

tecnologías de otros, por lo cual la gpi podrá concentrarse en velar para que no se 
generen infracciones que vayan en detrim

ento de la em
presa. 

Lo anterior signi!ca que los per!les estratégicos de innovación deben com
plem

en-
tarse con los m

ecanism
os de protección de pi. 

El siguiente cuadro plantea, para diferentes per!les estratégicos de innovación, 
consideraciones típicas que pueden determ

inar el alcance de la gpi: 

Cuadro C. Per3l de innovación y alcance de la G
PI

Per#l de 
innovación

Alcance de la G
PI

O
fensivo

Creación de obstáculos para los com
petidores 

Restricción o lim
itación de la com

petencia

Licenciam
iento selectivo o negativa a conceder licencias

D
efensa contra infractores

D
efensivo

D
esarrollo de un portafolio de patentes 

Búsqueda de seguridad jurídica 

Prevención de acciones de infracción 

N
egociación de licencias cruzadas

4

Patent Pool 5

4   El térm
ino licencias cruzadas es utilizado en pi cuando “dos o m

ás em
presas intercam

bian licencias para 

poder explotar algunas patentes que son propiedad de la otra” (Burrone, 2013). 
5    Patent Pool hace referencia a la situación en la que dos o m

ás organizaciones agrupan sus respectivas paten-

tes a !n de establecer un centro de gestión de derechos de patentes (Burrone, 2013). 
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Cuadro D. D
im

ensiones de innovación em
presarial y 

m
ecanism

os de protección de pi

D
im

ensión de 
innovación

M
ecanism

os de protección de PI
M

ecanism
os de 

apropiación

Énfasis en produc-
to: oferta, plata-

form
a, soluciones

Principalm
ente patentes de invención, 

m
odelos de utilidad y diseños indus-

triales (según aplique), seguidos de 
secreto em

presarial

K
now

 H
ow

, tiem
po de 

liderazgo en el m
er-

cado

Énfasis en capaci-
dades y arquitectu-
ra organizacional: 
procesos, captura 

de valor, organiza-
ción

Principalm
ente 

secretos em
presariales

K
now

 H
ow

Énfasis en m
er-

cado: clientes y 
consum

idores, 
soluciones integra-
les, experiencia del 

consum
ido

Principalm
ente signos 

distintivos: m
arcas, lem

as, 
enseñas com

erciales

Tiem
po de liderazgo 

en el m
ercado

8 

K
now

 H
ow

, recursos 
com

plem
entarios

9

Énfasis en redes y 
relaciones: presen-

cia, cadena de 
abastecim

iento, 
netw

orking

Principalm
ente signos 

distintivos y secretos 
em

presariales

Recursos 
com

plem
entarios,

tiem
po de liderazgo 

en el m
ercado

8    Es un m
ecanism

o de apropiación en virtud del cual la em
presa entra y se m

antiene en el m
ercado por su 

capacidad para lanzar nuevas generaciones de producto a m
ayor velocidad que sus com

petidores. 
9   En térm

inos de W
inter (citando a Tripsas, 2001), los bienes com

plem
entarios incluyen los recursos com

o 

“el acceso a la distribución, la capacidad de servicio, las relaciones con los clientes y los proveedores, y los 

productos com
plem

entarios”. 

Figura D. D
im

ensiones de innovación en las em
presas 
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C
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P
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O
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E
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O
S

C
O

N
S

U
M

ID
O

R
E

S
P

R
E

S
E

N
C

IA

M
ARCA:

N
uevos o m

ejores 
atributos de las 
m

arcas, nuevas 
extensiones y m

ejor 
apalancam

iento y 
posicionam

iento.

O
RG

AN
IZACIÓ

N
:

Form
as diferentes, 

m
ás e!cientes y 

)exibles de trabajar 
en equipos internos 
y en arreglos colabo-
rativos.

CAD
EN

A D
E 

SU
M

IN
ISTRO

:
N

uevas relaciones 
y cam

bios en la es-
tructura y  la cadena 
y m

ejores )ujos de 
inform

ación.

O
FERTA:

Productos y servi-
cios m

ejores y en lo 
posible cada vez m

ás 
nuevos y adecuados 
para el propósito.

PRO
CESO

S:
M

enor tiem
po, 

m
ayor e!ciencia, 

)exibilidad y calidad 
(reproductividad de 
especi!caciones m

ás 
exigentes).

PLATAFO
RM

A:
N

uevos elem
entos 

com
unes para con!-

gurar otros productos 
y servicios. Incluye 
tecnologías de pro-
ceso.

PLATAFO
RM

A:
N

uevos y m
ejores 

elem
entos, o atribu-

tos que fortalecen 
y com

plem
entan la 

propuesta de valor.

EX
PERIEN

CIA D
EL 

CO
N

SU
M

ID
O

R:
N

uevas y m
ejores expe-

riencias de uso o servicio 
por m

ejoras y novedad 
de la interacción.

N
ETW

O
RK

IN
G

:
M

ejor posicionam
iento 

en la red para acceder 
a m

ejor contenido y 
calidad de inform

ación 
y oportunidades.

SO
LU

CIO
N

ES:
Integrar productos y 
servicios diferentes para 
resolver necesidades 
cada vez m

ás com
pletas y 

diferentes.

CO
N

SU
M

ID
O

RES:
Satisfacer necesidades 
y atender segm

entos de 
m

ercado cada vez m
ás 

exigentes.

PRESEN
CIA:

Canales de distribución 
diferentes y/o un m

ejor 
posicionam

iento en los 
m

ism
os y/o con m

ayor 
calidad.

Fuente: !gura elaborada por los autores con base en Saw
hney (et al., 2006).

Com
plem

entando al per!l de innovación, la de!nición de dim
ensiones perm

ite 
com

prender cuál es la estrategia de innovación y en consecuencia las prioridades 
y los orientadores de la gpi entre los cuales se encuentran, prelim

inarm
ente, los 

m
ecanism

os de protección de pi y otros com
plem

entarios (com
o la inteligencia 

com
petitiva y regulatoria, las estrategias para evitar la divulgación y m

edidas a!-
nes), así com

o estrategias o m
ecanism

os a seguir para garantizar la apropiación de 
resultados de la innovación. 7

A continuación se plantean posibles variaciones estratégicas y m
ecanism

os viables, 
acordes con las dim

ensiones hacia las cuales apuntan los esfuerzos innovativos y 
com

petitivos. Así, por ejem
plo, una em

presa que oriente su dim
ensión con énfasis 

en producto deberá reforzar su gpi en m
ateria de patentes y secretos em

presariales; 
pero una orientada presencia en el m

ercado requerirá un sgpi con énfasis en m
arcas. 

7 
W

inter (2001) de!ne las estrategias de apropiación de la innovación com
o “la garantía que tiene el innova-

dor para apropiarse del valor que produce una nueva tecnología en el m
ercado”. Esos m

ecanism
os incluyen 

pero no se lim
itan a derechos de pi. 
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D
iseño abierto

O
pen source

D
e!nición de condiciones de titularidad 

con!dencialidad y exclusividad

Aprovechar capacidades 
com

plem
entarias

Prom
over la estandarización y 

la difusión

Fuente: cuadro elaborado por los autores con base en Chesbrough (2006).

Cuarta consideración: grado de m
adurez de las tecnologías objeto de gpi

El tipo de estrategia de innovación y el m
odelo de gestión deben ser ajustados en 

función de cam
bios en el estado de m

adurez en el ciclo de vida de las tecnologías. 
Estos cam

bios hacen que las prioridades de la gestión de innovación y la gpi sean 
diferentes. D

ado que las tecnologías objeto de gpi cam
bian su ubicación con el 

transcurrir del tiem
po, los objetivos de esta gestión deben ser revisados periódi-

cam
ente, para asegurarse que se persiguen los propósitos adecuados en cada fase 

del ciclo.

La siguiente !gura describe dichos cam
bios en los objetivos de gpi:

Figura E. G
rado de m

adurez tecnológica y gpi

Tercera consideración: m
odelo de gestión de innovación (abierto versus cerrado)

Los objetivos y énfasis de la gpi dependen de lo siguiente: si la em
presa ha tom

ado 
la decisión de seguir esquem

as de trabajo abiertos (basados en la colaboración y 
exposición al conocim

iento externo) o cerrados (basados en el aprovecham
iento 

exclusivo de capacidades y conocim
iento interno). El siguiente cuadro describe di-

versos enfoques a este respecto y los posibles énfasis que se podrían dar en la gpi, 
en consecuencia:Cuadro E. M

odelos de gestión de innovación y gpi 

M
odelo

D
escripción

Énfasis en G
PI

Cerrado
Actividades de 
innovación con uso 
exclusivo de capacidades 
y conocim

iento interno

Evitar im
itaciones

Evitar fuga de inform
ación

Evitar infracciones de terceros

M
onitorear y gestionar activos para evi-

tar infracciones a terceros

Abierto bajo 
capilaridad

Absorber inform
ación y 

elem
entos de conocim

iento 
del m

edio

M
onitorear activos para evitar infraccio-

nes a terceros

Libertad de operación

Abierto bajo 
em

presa red

Transferencia de tecnología 
y actividades de I+D

 en 
colaboración 

V
igilar el entorno tecnológico y 

com
petitivo

Identi!car pi previa

Autorizaciones y licencias

A
spectos regulatorios

Con!dencialidad

Acceso y seguridad de datos

Acuerdo de con!dencialidad 

Acuerdo m
arco de pi

D
e!nición de titularidad de pi

Condiciones m
ínim

as para la 
protección, explotación y defensa

Fuente: !gura elaborada por los autores con base en Chesbrough (2006).
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Cuadro F. TRL y G
PI

Etapa
trl

D
escripción (basado en 

D
epartam

ento de D
efensa 

de Estados U
nidos de 

Am
érica, 2011)

Consideraciones de gestión

1

Principios básicos observados 
y docum

entados: resultados de 
investigación básica em

piezan 
a ser trasladados y usados en 
investigación aplicada e I+D

En esta etapa no hay elem
entos inventivos 

sino reconocim
iento de principios, gene-

ralm
ente no patentables. En esta fase se 

podría m
antener con!dencialidad sobre el 

problem
a u oportunidad reconocidos y so-

bre los principios cientí!cos que han sido 
identi!cados com

o prom
isorios, aunque de 

form
a prelim

inar

Tam
bién es im

portante realizar la vigi-
lancia de tecnología para identi!car otros 
actores que estén explorando los m

ism
os 

principios, estado de avance de los m
is-

m
os, posibilidades de aprender de ellos a 

través de referenciación o trabajo conjunto 
y situación en pi de los desarrollos de di-
chos actores

2

Concepto de la tecnología 
form

ulado o descrito: los prin-
cipios básicos dan lugar a apli-
caciones especulativas, sin que 
alcancen a ser com

probados, 
pero sí m

uestran un concepto 
de aplicación con potencial para 
continuar explorando

Si bien ya se esbozan conceptos que pue-
den tener carácter inventivo todavía no 
están com

probados

En esta etapa, adem
ás de las consideracio-

nes de gestión para la Etapa 1, se podría, 
por ejem

plo, considerar un patentam
iento 

tem
prano del concepto para obtener ven-

taja, en caso que se tenga un alto potencial 
de im

pacto con este concepto o la gestión 
de la inform

ación con!dencial, secreta o 
sujeta a reserva

G
estión de Propiedad Intelectual en el m

arco de la estrategia de transfe-
rencia de tecnología universitaria

En el caso de una institución que desarrolla tecnologías, siendo la universidad un 
caso particular, el proceso de desarrollo de una solución tecnológica explotable en 
el m

edio a m
anera de paquete tecnológico transferible o incorporable a una unidad 

productiva pasa por varias etapas de m
aduración o alistam

iento de la tecnología. 
Entendiéndose por tal alistam

iento un proceso de aprendizaje acum
ulativo que va 

desde el entendim
iento de un conjunto de principios de la realidad que sirve de base 

para el posterior desarrollo de una tecnología, hasta la con!guración de un sistem
a 

com
pleto capaz de funcionar en las condiciones de uso y con alta con!abilidad.

U
n instrum

ento de uso extendido para reconocer qué tanto se ha avanzado en el 
alistam

iento de una tecnología y que da cuenta del proceso de aprendizaje que va 
desde los principios básicos hasta el sistem

a funcional es la escala TLR (Technology 
Readiness Level), com

o las de la N
A

SA o las del D
epartam

ento de D
efensa de Esta-

dos U
nidos de Am

érica, 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 tecnología 
objeto de I+D.

Los enfoques de gpi pueden variar dependiendo del alistam
iento de las tecnolo-

gías, lo que signi!ca que a lo largo del ciclo de I+D
 la universidad podría abordar un 

acom
pañam

iento a los proyectos. A m
edida que se alcanzan los resultados se van 

rede!niendo objetivos y estableciendo nuevas fases de trabajo, con lo cual se avanza 
hacia fases m

ás altas del alistam
iento.

La siguiente tabla describe las etapas en las que puede encontrarse una tecnología 
de acuerdo con la escala trl, y los posibles enfoques de gestión tecnológica

10 y de 
pi que podrían ser abordados por las universidades.

10  En el caso de las universidades se habla de gestión tecnológica en lugar de gestión de innovación, teniendo 

en cuenta que el resultado !nal deberá ser un paquete tecnológico y no necesariam
ente un nuevo produc-

to o proceso im
plem

entado en un proceso em
presarial. Esta función de gestión tecnológica puede estar 

asociada a la gestión de I+D
 de cada institución. Term

inada la I+D, y alcanzado el alistam
iento su!ciente 

para que el paquete se trans!era a una em
presa aliada o se aborde la form

ación de una spin-o.
, se activará 

una etapa !nal de innovación y se podrán realizar revisiones sobre enfoques de gestión que se describen al 

inicio de este capítulo.



 G
u

ía estratég
ica d

e la P
ro

p
ied

ad
 In

telectu
al  |  U

n
iversid

ad
 E

m
p

resa / 45
44

 /
  C

O
N

C
E

P
T

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

5

Validación de com
ponentes de 

la tecnología y conjunto en un 
am

biente relevante (sem
ejante 

a condiciones reales): im
plica 

hacer ajustes para que se obten-
gan resultados positivos y con-
!ables en un am

biente cercano 
al real, o en condiciones que 
sim

ulan la realidad

Adem
ás de continuar las gestiones de la 

etapa anterior es im
portante identi!car 

nuevos elem
entos de conocim

iento que se 
vayan incorporando a m

edida que se ajus-
tan los elem

entos de la tecnología, para que 
funcione en un am

biente cercano al real y 
se de!nan las alternativas de protección 
adecuadas para los m

ism
os

6

D
em

ostración del sistem
a, 

m
odelo o prototipo en un 

am
biente relevante (cercano a 

condiciones reales). Se distin-
gue de la etapa anterior en que 
el conjunto (sistem

a, m
odelo, 

prototipo) alcanza altos niveles 
de con!abilidad en un am

bien-
te cercano al real

Continuar las gestiones de la etapa anterior 
dando énfasis a los elem

entos de conoci-
m

iento que sean clave para obtener alta 
con!abilidad

7

D
em

ostración del sistem
a 

o prototipo en un am
biente 

operacional (real). Im
plica la 

dem
ostración y prueba del sis-

tem
a o prototipo resultante de 

la Etapa 6 en condiciones reales

Requiere registrar los ajustes y actividades 
a realizar que son necesarias para acoplar 
el sistem

a o prototipo con las tecnologías, 
infraestructuras y procesos operacionales, 
pues conocer dichos asuntos será clave para 
la futura transferencia de la tecnología

Tam
bién requiere identi!car posibles 

recursos, plataform
as o tecnologías com

-
plem

entarias que sean necesarias para el 
funcionam

iento en condiciones reales, para 
identi!car posibles barreras de entrada o 
necesidades de alianzas

3

Prueba de concepto analítica y 
experim

ental (en laboratorio) 
de la función crítica: m

ediante 
pruebas analíticas o de labora-
torio se valida en el funciona-
m

iento de com
ponentes separa-

dos de la tecnología

D
esagregada la tecnología en com

ponentes 
funcionales es pertinente realizar una revi-
sión de m

ecanism
os de protección asociable 

a cada com
ponente, para conform

ar clusters 
de m

ecanism
os de protección, y para de!nir 

los m
ecanism

os m
ás adecuados para cada 

com
ponente

En sim
ultáneo, es posible hacer un m

o-
nitoreo de posición en pi de terceros para 
identi!car opciones de colaboración, licen-
ciam

iento cruzado o posibles bloqueos a 
la aplicación de las soluciones que se están 
desarrollando para cada com

ponente

4

Validación de com
ponentes 

de la tecnología y conjunto en 
laboratorio: los com

ponentes se 
integran para veri!car si fun-
cionan juntos. La prueba es de 
baja con!abilidad (con respecto 
a un sistem

a !nal) y suele in-
cluir com

ponentes “ad hoc” 11

Continuar gestiones de la Etapa 3.
Iniciar análisis de aplicabilidad de protec-
ciones bajo secreto en los esquem

as de 
integración de com

ponentes (aunque en 
esta etapa dicha integración es prelim

inar y 
en consecuencia el K

now
 H

ow
 asociado a la 

m
ism

a es aún lim
itado)

11  Se re!ere a com
ponentes desarrollados solam

ente con el  propósito de que funcionen en la prueba de laborato-

rio, pero no para condiciones de!nitivas (tales com
o de producción u operación por parte de un usuario !nal). 
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8

Sistem
a !nal com

pleto, opera-
cionalm

ente cali!cado m
edian-

te pruebas y dem
ostraciones: 

im
plica que se ha probado que 

funciona bien en las condicio-
nes operacionales y el sistem

a 
se encuentra en su form

a !nal

Continuar las gestiones de la 
etapa anterior

Considerar la aplicación de protecciones 
com

plem
entarias, por ejem

plo a diseños 
!nales

9

Sistem
a !nal probado m

ediante 
uso práctico exitoso: ya se en-
cuentran reportes operaciona-
les que dan cuenta del funcio-
nam

iento correcto

A partir de los reportes operacionales y 
análisis de oportunidad es im

portante 
considerar la pertinencia de actualizar la 
tecnología o generar nuevas generaciones, 
y prospectar posibles esquem

as de protec-
ción de pi para los futuros desarrollos
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C
ap

ítu
lo

 1
Políticas para la G

estión estratégica de  
Propiedad Intelectual

Autora
M

abel Londoño Jaram
illo

1 

Experto
s asesores de con

ten
ido

Catalina Atehortúa G
arcía

2 
 Luiz O

távio Pim
entel 3

Edgar René Yepes Callejas
4 

1     Abogada de la U
niversidad de M

edellín, Colom
bia. Especialista en D

erecho Procesal de la U
niversidad Pon-

ti!cia Bolivariana, Colom
bia, y en Argum

entación Jurídica de la U
niversidad de Alicante, España. M

agíster 

en D
erecho Procesal de la U

niversidad de M
edellín. D

ocente Investigadora de la Facultad de D
erecho de la 

U
niversidad de M

edellín. Profesional Especializada de la Corte Constitucional de Colom
bia. 

2    Abogada de la U
niversidad de M

edellín especialista en Propiedad Industrial, D
erechos de Autor y N

uevas 

Tecnologías de la U
niversidad Externado de Colom

bia y en D
erecho Constitucional de la U

niversidad de 

Antioquia. H
a participado en entrenam

ientos intensivos en Propiedad Intelectual en la U
niversidad de 

Alicante, España, en la U
niversidad Federal de Santa Catarina, Brasil y en la U

niversidad de Buenos Aires, 

Argentina. Se desem
peñó com

o D
irectora de la Corporación Tecnnova U

EE y actualm
ente cursa la M

aes-

tría Regional en Propiedad Intelectual auspiciada por la O
rganización M

undial en Propiedad Intelectual 

(O
M

PI). Cuenta con am
plia experiencia en gerencia, asesoría y consultoría en G

estión de Propiedad Inte-

lectual.  H
a participado en el diseño y form

ulación de políticas públicas en Ciencia y Tecnología y ha lidera-

do proyectos estratégicos de protección y valorización del patrim
onio intelectual en im

portantes em
presas 

y universidades nacionales. 
3    D

octor en D
erecho, Investigador y Profesor de la U

niversidad Federal de Santa Catarina (U
FSC). Especia-

lista en Relaciones U
niversidad Em

presa G
obierno: I+D, Propiedad Industrial/Intelectual e Innovación. O

r-

ganizador de los Cursos a D
istancia de Propiedad Industrial/Intelectual e Innovación en el Agronegocio del 

M
inisterio de Agricultura, G

anadería y Abastecim
iento de Brasil. Profesor en el Program

a de Postgrado de 

la Academ
ia de Propiedad Intelectual, Innovación y D

esarrollo, Instituto N
acional da Propiedad Industrial 

de Brasil. Ex m
iem

bro de la coordinación nacional del Foro N
acional de G

estores de Innovación y Transfe-

rencia de Tecnología de Brasil (FO
RTEC) 2006-2010. 

4   Investigador y consultor en políticas y gestión de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Expe-

riencia en acom
pañam

iento a em
presas en esquem

as integrales de gestión de productividad e innovación, 

así com
o diseño de estructuras, procesos y portafolios de proyectos de I+D

 e innovación tecnológica y 

organizacional. Ingeniero Electrónico de la U
niversidad Ponti!cia Bolivariana, M

agíster en G
estión Tecno-

lógica. Postulado a doctorado en G
estión de Tecnología e Investigación. Trabaja para la Fundación Centro 

de Estudios en Econom
ía Sistém

ica (ECSIM
) y actualm

ente coopera com
o consultor en la Corporación Tec-

nnova U
EE. 

1.1 In
troducción

U
na institución/organización, sea universidad o em

presa, debe contar con capa-
cidades instaladas que la habiliten para desarrollar procesos y ejecutar tareas de 
conform

idad con su m
isión estratégica. Se han concebido unas capacidades de or-

den superior llam
adas valores y otras de orden inferior llam

adas rutinas (N
elson 

y W
inter, 1982). Las rutinas constituyen patrones de com

portam
iento aprehendi-

dos en el tiem
po a través de la experiencia y brindan com

petencias para desarrollar 
una tarea una y otra vez en cum

plim
iento de los objetivos organizacionales; es por 

ello que se habla de un com
ponente procedim

ental o instrum
ental asociado a las 

rutinas. Estas deben responder coherentem
ente a los elem

entos axiológicos, los 
valores, que de!nen la orientación de la organización. D

e estos valores se despren-
den aquellas directrices, que se han denom

inado políticas, y que articulan el enlace 
entre los valores y las rutinas. A

sí las cosas, un sistem
a adecuado de gestión de 

Propiedad Intelectual (PI) debe diseñarse atendiendo a la coherencia entre valores, 
políticas y rutinas. 

Ahora bien, una política ofrece unos m
arcos de actuación articulados con los valores 

que previam
ente han sido de!nidos por la institución/organización. Según la Co-

m
isión de las Com

unidades Europeas (2008), tratándose de políticas universitarias 
de pi, la “política debe proporcionar norm

as claras al personal y a los estudiantes en 
relación, en particular, con la divulgación de las ideas nuevas de potencial interés 
com

ercial, la titularidad de los resultados de investigación, el m
antenim

iento de re-
gistros, la gestión de con)ictos de intereses y las relaciones con terceras personas”. 

En este orden de ideas tanto la universidad com
o la em

presa tienen la necesidad de 
form

ular una política de pi que establezca unas condiciones m
ínim

as o de partida 
para estructurar un proceso de gestión de la pi en sus dinám

icas de inserción y ex-
plotación del conocim

iento. Es im
portante tener presente que en este ejercicio de 

de!nición, la política de pi de cada universidad debe estar arm
onizada con las po-

líticas de I+D
 y de transferencia de tecnología; por su parte, la política de pi de las 

em
presas debe apuntar hacia la estrategia, dim

ensiones y per!les de innovación 
organizacional (ver capítulo Conceptualización de esta G

uía). A su vez, am
bas polí-

ticas deben obedecer a los valores institucionales/organizacionales. A
sí m

ism
o, las 

políticas propias de pi de las universidades y las em
presas deben articularse con la 

política de pi nacional.

En síntesis, se hace necesario establecer unas directrices que prom
uevan la colabo-

ración y participación de los actores de la universidad y la em
presa, de!nan la titu-

laridad de la pi, procuren el )ujo de la inform
ación garantizando con!dencialidad, 

precisen los incentivos para los investigadores, em
pleados o funcionarios y dem

ás 
actores en las actividades de I+D

 y otras creaciones, orienten la form
a de protec-

ción y la negociación de los activos de pi, entre otros asuntos clave. 
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Se aclara al lector que en este capítulo no se pretende construir una política de pi, 
pues com

o ya se indicó esta tarea deberá ajustarse a los valores que previam
ente ha 

t�N
o ha logrado entenderse la im

portancia que tiene para la universidad 
la transferencia de conocim

iento hacia el entorno. 

t�En la institución hay un dé!cit norm
ativo en m

ateria de pi. 

La em
presa

t�H
ay un desconocim

iento de los tem
as de pi por parte de los em

pleados en 
general.

t�N
o hay una adecuada !nanciación de las actividades de I+D, lo que dism

i-
nuye las capacidades en la generación de resultados que puedan ser trans-
feridos a la sociedad, afectando con ello la com

petitividad de la em
presa 

en el m
ercado.

t�En la organización hay un dé!cit norm
ativo en m

ateria de pi. 

t�El em
presario piensa que la pi es una “piedra en el zapato” y “di!culta la 

interacción U
niversidad Em

presa (U
E)”.

t�El em
presario tiene la idea de que la pi es costosa e inaccesible y que im

-
plica la divulgación de resultados.

1.4 Variables y pregun
tas clave

1.4.1  D
e?nición de política

La universidad un
icien

tífica y la em
presa in

gen
ierycorp han insertado 

dinám
icas de innovación abierta para am

pliar sus fronteras de conocim
ien-

to y su com
petitividad. En este orden de ideas encuentran que es necesario que 

cada una form
ule una política que oriente la G

estión de la Propiedad Intelecutal 
(gpi) que responda a los retos im

puestos por estos espacios de interacción.

¿Cuáles son los elem
entos m

ínim
os que un

icien
tífica e in

gen
ierycorp deben 

tener en cuenta para form
ular una política que oriente la gpi en las dinám

icas 
de inserción y explotación del conocim

iento? ¿Cuáles son las tem
áticas que se 

deben atender? 

de de!nir cada institución/organización. Se presenta, entonces, un com
pendio de 

los asuntos m
ínim

os que deben tenerse en cuenta a la hora de de!nir una política 
que oriente la gestión de la pi al interior de cada universidad o em

presa.

1.2 O
bjetivo

Proporcionar unos elem
entos m

ínim
os que le perm

itan a las universidades y a las 
em

presas colom
bianas form

ular una política que oriente la gestión de la pi en sus 
dinám

icas de inserción y explotación del conocim
iento.

1.3 Caso

La universidad unicientífica y la em
presa ingenierycorp vienen habilitando 

escenarios de transferencia de tecnología e innovación. Para ello, adem
ás de los 

proyectos individuales de I+D
 que vienen ejecutando, han suscitado espacios para 

generar dinám
icas de trabajo de innovación abierta.

En el proceso de dinam
ización de la I+D

 tanto la universidad com
o la em

presa han 
encontrado di!cultades, tales com

o: 

La universidad

t�H
ay fallas en la articulación entre la D

irección de Investigaciones de la uni-
versidad, concentrada en la adm

inistración y !nanciación de los proyectos 
de I+D, con los sectores

5 encargados de la ejecución de los proyectos. 

t�Si bien los líderes de proyectos de I+D
 vienen ganando capacidades en 

gestión de pi, existe aún personal que no cuenta con esas lógicas de co-
nocim

iento, lo que di!culta el m
anejo de un lenguaje com

ún, necesario 
para que el trabajo en red sea realm

ente efectivo. 

t�H
ay un desconocim

iento del Sistem
a de Propiedad Intelectual (SPI) no 

sólo en la D
irección de Investigaciones sino en la organización en ge-

neral, lo que se re)eja en la actitud de los investigadores y profesores 
que se dedican exclusivam

ente a la investigación básica y aplicada, y a la 
publicación de artículos cientí!cos.

5  Entiéndase las facultades, los program
as y los departam

entos. 
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La política de pi form
ulada por una institución/organización debe facilitar el de-

sarrollo de las com
petencias m

edulares referentes al m
anejo adecuado de la titu-

laridad de la pi, el acceso a las fuentes de inform
ación, la negociación de la pi, el 

uso de la inform
ación con!dencial y la correcta valoración de la pi. A

sí m
ism

o, esta 
política deberá orientar las fases del proceso de gestión de la pi, desde la creación e 
identi!cación de creaciones intelectuales pasando por la de!nición de una adecua-
da estrategia de protección, explotación y defensa de la pi, involucrando actores, 
recursos, norm

as, procedim
ientos e instrum

entos contractuales pertinentes, cla-
ros y coherentes con los valores de cada institución/organización. 

Es m
uy im

portante que al m
om

ento de de!nir la política, adem
ás de lograr cohe-

rencia con los valores de la institución/organización, se identi!quen los principios 
que van a irradiar la interpretación y aplicación de la norm

ativa que será adoptada 
en desarrollo de la política, com

o, por ejem
plo, la prom

oción y respeto de la pi, la 
buena fe, la favorabilidad, la con!dencialidad o reserva, la conservación del patri-
m

onio intelectual, la responsabilidad, el reconocim
iento de los derechos de pi y la 

integridad entre todos los reglam
entos de la institución/organización y la norm

a-
tiva nacional, regional e internacional. 

Bajo esta ruta debe haber una secuencia lógica entre los valores y la política, a su 
vez desagregados, lo que esta G

uía denom
inará el Reglam

ento de PI y los Códigos 
de U

so del Reglam
ento. El Reglam

ento de PI debe contener la ordenación secuen-
cial, clara y precisa de los elem

entos que perm
itan determ

inar los derechos/deberes 
sobre las obras, invenciones y dem

ás creaciones intelectuales desarrolladas por la 
institución/organización, ya sea en form

a exclusiva o bajo la m
odalidad colaborati-

va, y los códigos de uso del reglam
ento deben precisar la interpretación y la aplica-

ción del reglam
ento a través de la inclusión de de!niciones, aclaraciones y hojas de 

ruta, entre otros.

U
na vez de!nida la política se hace necesario incorporarla en los procesos de la ins-

titución/organización en aras de su despliegue en los niveles de dirección, opera-
ción, seguim

iento y control, y asesoría, para generar un am
biente organizacional 

propicio a la gpi.

A
sí las cosas, la norm

ativa, que incluye el Reglam
ento de PI y los Códigos de 

U
so del Reglam

ento, debe dar respuesta a las siguientes tem
áticas:

1. 
Prom

oción e incentivo de la investigación y el desarrollo con m
iras 

al fom
ento de la creación de pi.

2. 
Prom

oción y fom
ento de la enseñanza del sistem

a de la pi entre los 
diferentes actores de la institución/organización.

3. 
D

ifusión de la política y el Reglam
ento de PI y dem

ás norm
as y pro-

cedim
ientos vigentes relacionados con el tem

a, en la institución/
organización.

4. 
Im

pulso de dinám
icas colaborativas entre la Em

presa, la U
niversi-

dad y el Estado en el ám
bito de la I+D, en aras de la com

petitividad 
nacional e internacional.

5. 
Prom

oción del acceso a fuentes de inform
ación para conocer los 

avances y nuevos desarrollos, en procura de fom
entar la actividad 

creativa e innovadora de los actores de la institución/organización. 

6. 
Establecim

iento de reglas claras para evitar la fuga de conocim
iento 

a través de las cuales se precise el m
anejo interno de la inform

ación 
en la institución/organización entre los em

pleados, funcionarios, 
investigadores, estudiantes y dem

ás actores involucrados, con los 
proveedores, distribuidores, organizaciones socias y los clientes, 
por m

edio de contratos y cláusulas de con!dencialidad.

7. 
Prom

oción de la protección y respeto de los D
erechos de Autor so-

bre sus obras cientí!cas, artísticas y literarias, y sobre los desarro-
llos cientí!cos de los inventores e innovadores, así com

o de cual-
quier m

anifestación del conocim
iento que pueda ser susceptible de 

salvaguardia a través del sistem
a de pi.

8. 
Identi!cación de las form

as adecuadas para la protección de la I+D
 

y las obras creativas, ya sea a través del D
erecho de Autor o de los 

derechos conexos, las m
arcas y dem

ás signos distintivos, los dise-
ños industriales, las indicaciones geográ!cas, las patentes, los m

o-
delos de utilidad, los secretos em

presariales, los circuitos integra-
dos y los certi!cados de obtención de nuevas variedades vegetales, 
entre otros, para facilitar la tom

a de decisiones. 

9. 
D

e!nición de parám
etros claros para la identi!cación y la valora-

ción de la pi, adem
ás para el ejercicio de los derechos patrim

oniales 
o de explotación económ

ica.
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10. Regulación de los derechos y los deberes correlativos en m
ateria de 

pi entre la institución/organización y los autores o inventores o sus 
patrocinadores, en relación con obras, inventos y dem

ás creaciones 
intelectuales realizadas en el m

arco de su actividad contractual, y 
delim

itación de la titularidad de la pi. 

11. Fom
ento de la explotación de la pi generada en el m

arco de proyec-
tos de I+D.

12. 
Previsión de los incentivos a reconocer a los autores y/o inventores y de la 
participación en las utilidades que se lleguen a generar com

o consecuen-
cia de la com

ercialización o licenciam
iento de las obras e invenciones.

13. Establecim
iento de parám

etros clave para la negociación de la pi 
cuando se derive de investigaciones y desarrollos generados bajo 
contrato o en colaboración o co-desarrollo. 

14. Previsión de alertas para la detección de posibles infracciones a los 
derechos de pi y señalam

iento de estrategias de defensa.

1.4.2 D
espliegue de la política

Supóngase que la universidad unicientífica y la em
presa ingenierycorp 

cuentan con una política orientada a la gestión de la pi en sus dinám
icas de 

inserción y explotación del conocim
iento, pero no han expedido los protocolos o 

m
anuales de procedim

iento ni han de!nido los instrum
entos contractuales que fa-

ciliten el despliegue de la política y, con ello, la generación de un am
biente propicio 

para la gpi.

¿Por qué es im
portante que la universidad y la em

presa cuenten con herram
ientas 

adecuadas para el despliegue de la política de pi?

Es im
portante considerar que los procesos de I+D

 van desde la generación de la 
idea hasta la inclusión del activo en el m

ercado haciendo transversal esta gestión 
en los diferentes niveles organizacionales –dirección, operación, seguim

iento y 
control, y asesoría–, para generar un am

biente propicio de uso de la pi.

Si la política de pi, identi!cada com
o la colum

na vertebral en m
ateria de tom

a de 
decisiones en esta área, no encuentra expresión en los procesos de la institución/
organización en los diferentes niveles y en los m

anuales y protocolos, este pilar 

se petri!ca, es decir, se queda com
o letra m

uerta y no logra guiar ni im
pactar las 

rutinas organizacionales. 

El despliegue de la política de pi im
plica su inserción en los procesos institucionales 

u organizacionales para orientar las rutinas, por ello es im
portante: 1) D

e!nir los 
procesos en todos los niveles organizacionales, considerando de form

a transversal 
la política de pi; 2) Identi!car los requerim

ientos para la puesta en m
archa de los 

procesos, es decir, los elem
entos presupuestales, de personal, de infraestructura y 

logísticos, entre otros, requeridos para que el engranaje pueda funcionar adecuada-
m

ente; y 3) Elaborar los m
anuales, los protocolos o procedim

ientos estandarizados, 
las instrucciones y los instrum

entos contractuales para facilitar la gestión de la pi 
y la efectiva

6 tom
a de decisiones. 

Se resalta que la institución/organización debe tom
arse en serio la de!nición de 

los requerim
ientos, es decir, los insum

os que necesita para que puedan operar efec-
tivam

ente los procesos –sobre todo los presupuestales por ser estos los que ayudan 
a que los dem

ás se puedan llevar a cabo–, y asum
a un com

prom
iso constante con 

su cum
plim

iento, pues sin estos elem
entos todo esfuerzo realizado en la etapa de 

despliegue de la política será infructuoso. 

En concreto, el despliegue de la política de pi reclam
a una tom

a de posición de la 
institución/organización ante el qué hacer para que este pilar pueda m

aterializarse 
en las rutinas organizacionales en coherencia con los valores previam

ente de!ni-
dos. Por ello, este ejercicio debe hacerse al interior de la propia institución/organi-
zación de cara a la estrategia m

isional y los valores de!nidos.

Algunos de los instrum
entos que ayudan a m

aterializar la política son: los 
m

anuales de funciones y procedim
ientos, los lineam

ientos técnicos, la polí-
tica editorial, el protocolo para la gestión de m

arcas, el protocolo para la gestión de 
patentes y m

odelos de utilidad, los m
em

orandos de entendim
iento, los acuerdos 

de con!dencialidad y los m
odelos contractuales.

H
asta acá se ha establecido una especie de gradación para que la política de pi sea 

efectiva (e!caz + e!ciente). En prim
er lugar se habló de la de!nición de la política, 

6 
Se entiende que la palabra “efectividad” involucra los conceptos de “e!cacia” y “e!ciencia”, conectados, el 

prim
ero con “la capacidad de acertar en la selección de los objetivos y las labores m

ás adecuadas de acuerdo 

a las m
etas de la organización”, y el segundo con “la capacidad de hacer las labores trazadas de la m

ejor 

m
anera posible con un m

ínim
o de recursos em

pleados” (Ponce de León, s. f.), de tal form
a que se cuide la 

pertinencia, oportunidad y econom
ía en las respuestas dem

andadas por el sistem
a de tom

a de decisiones 

ya sea en la universidad o en la em
presa.
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lo que im
plica que la institución/organización concrete unos m

arcos de actuación 
articulados con los valores para guiar las rutinas. En segundo lugar se m

enciona-
ron algunos de los elem

entos clave para el despliegue de la política. Pero hace falta 
el com

ponente de sensibilización y difusión de la política de pi para procurar un 
lenguaje com

ún entre los actores involucrados y la coherencia y asertividad de las 
respuestas ante la activación del sistem

a de gestión de la pi.

1.4.3 Sensibilización y difusión de la política de pi

Ahora, considerem
os que las directivas de la universidad unicientífica y la 

em
presa ingenierycorp son conscientes de la im

portancia de adoptar una 
política de pi que oriente gpi en sus dinám

icas de inserción y explotación del co-
nocim

iento, y de su despliegue o m
aterialización en los procesos, procedim

ientos, 
acciones, rutinas y resultados; pero encuentran que el tem

a de la pi es desconocido 
por los em

pleados, funcionarios, investigadores, profesores, estudiantes o actores 
involucrados, lo que ha di!cultado la utilización de un lenguaje com

ún y la coheren-
cia y asertividad en las respuestas dem

andadas por el sistem
a de gestión de la pi.

 ¿Q
ué m

edidas pueden ser adoptadas en las instituciones/organizaciones para sen-
sibilizar a los actores involucrados y difundir la política de pi?

Para que el am
biente organizacional sea propicio a la pi deben adoptarse estrate-

gias de difusión de los valores de!nidos por la institución/organización y de la po-
lítica de pi, para hacerlos públicos interna y externam

ente, pero al m
ism

o tiem
po 

debe fom
entarse la sensibilización y las cuali!caciones básicas en relación con el 

Sistem
a de G

estión de Propiedad Intelectual (SG
PI) m

ediante acciones de form
a-

ción dirigidas a los em
pleados, funcionarios, investigadores, profesores, estudian-

tes o actores involucrados, que perm
itan la asim

ilación y m
ejor aprovecham

iento 
de las capacidades de la universidad y la em

presa. D
e otro lado, debe velarse porque 

el personal responsable de la gestión de la pi y la transferencia de conocim
ientos e 

innovación reciba una form
ación m

ás especializada. 

En este orden de ideas, el Plan N
acional de D

esarrollo señala que “[e]l conocim
ien-

to de los instrum
entos del spi es un elem

ento transversal esencial para el fortaleci-
m

iento del uso y protección de las creaciones e invenciones” (República de Colom
-

bia. D
epartam

ento N
acional de Planeación, 2011: 75). Es así com

o se requieren 
acciones para la divulgación de las ventajas y oportunidades que conlleva para las 
instituciones/organizaciones la generación de activos intangibles, por lo que es im

-
portante im

plem
entar program

as de difusión y capacitación no sólo del spi, capaz 
de proveer incentivos para la generación y uso del conocim

iento a través de la pro-
tección de la innovación y del trabajo creativo (Besen y Leo, 1991: 3‐6, citado por la 

República de Colom
bia. D

epartam
ento N

acional de Planeación, 2011:78), sino de 
las políticas y la norm

ativa que cada universidad y em
presa adoptan. 

La universidad y la em
presa, entonces, serán responsables de im

plem
entar los pro-

gram
as diferenciados de difusión y capacitación del personal de acuerdo a las nece-

sidades y al per!l del público al cual vayan a ser dirigidos.

N
o basta, pues, que la institución/organización de!na una política de pi si no pro-

cura que el personal la conozca m
ediante esquem

as de difusión asertivos. En esta 
dinám

ica es im
portante que elaboren y den a conocer una estrategia de divulga-

ción/publicación que prom
ueva entre los em

pleados, funcionarios, investigadores, 
estudiantes y dem

ás actores involucrados, la difusión de los resultados de la labor 
de I+D

 sin detrim
ento de los derechos de pi. 

Com
o estrategias para la sensibilización y la difusión de la política de pi, 

la institución/organización puede realizar cam
pañas inform

ativas entre los 
diferentes actores de los niveles de dirección, operación, seguim

iento y control, 
y asesoría; elaborar m

aterial de apoyo com
o guías de pi, guías de buenas prácti-

cas, folletos, boletines inform
ativos y presentaciones en la página w

eb. Todo ello 
acom

pañado de ciclos de capacitación y entrenam
iento del personal m

ucho m
ás es-

tructurados y com
prensivos del spi, en donde se haga uso de m

etodologías y herra-
m

ientas didácticas com
o videos, estudio de casos, talleres y presentaciones. Igual-

m
ente, es im

portante garantizar el acom
pañam

iento y la asesoría perm
anente por 

parte de un experto en el tem
a para re!nar y fundam

entar la tom
a de decisiones. 
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 2
Estructura para la G

estión estratégica de 
Propiedad Intelectual

Autora 
M

abel Londoño Jaram
illo

1

Experto
s asesores de con

ten
ido

 Catalina Atehortúa G
arcía

2

 Elena Canetti 3

Edgar René Yepes Callejas
4

1 
 Abogada de la U

niversidad de M
edellín, Colom

bia. Especialista en D
erecho Procesal de la U

niversidad Pon-

ti!cia Bolivariana, Colom
bia, y en Argum

entación Jurídica de la U
niversidad de Alicante, España. M

agíster 

en D
erecho Procesal de la U

niversidad de M
edellín. D

ocente Investigadora de la Facultad de D
erecho de la 

U
niversidad de M

edellín. Profesional Especializada de la Corte Constitucional de Colom
bia.

2 
Abogada de la U

niversidad de M
edellín especialista en Propiedad Industrial, D

erechos de Autor y N
uevas 

Tecnologías de la U
niversidad Externado de Colom

bia y en D
erecho Constitucional de la U

niversidad de 

Antioquia. H
a participado en entrenam

ientos intensivos en Propiedad Intelectual en la U
niversidad de 

Alicante, España, en la U
niversidad Federal de Santa Catarina, Brasil y en la U

niversidad de Buenos Aires, 

Argentina. Se desem
peñó com

o D
irectora de la Corporación Tecnnova U

EE y actualm
ente cursa la M

aes-

tría Regional en Propiedad Intelectual auspiciada por la O
rganización M

undial en Propiedad Intelectual 

(O
M

PI). Cuenta con am
plia experiencia en gerencia, asesoría y consultoría en G

estión de Propiedad Inte-

lectual.  H
a participado en el diseño y form

ulación de políticas públicas en Ciencia y Tecnología y ha lidera-

do proyectos estratégicos de protección y valorización del patrim
onio intelectual en im

portantes em
presas 

y universidades nacionales.
3 

G
erente y socia de Inveniam

 Innovación, una em
presa internacional que ofrece servicios a todos los actores 

involucrados en el proceso de innovación, desde los centros de investigación y las nuevas em
presas que nece-

sitan coaching de negocios y !nanciación a grandes corporaciones que dem
andan tecnologías innovadoras. 

Es experta m
undial en transferencia de tecnología, lo que incluye la supervisión de la evaluación técnica, el 

diseño de los procesos de concesión de licencias, gestión y ejecución. Reconocida com
o una de las ejecuti-

vas de transferencia de tecnología m
ás activa dentro de la región EM

EA
. Aporta años de experiencia en la 

com
ercialización de tecnología en los m

ercados internacionales, habiendo com
pletado cientos de licencias y 

ofertas de investigación hasta la fecha, en alta tecnología, productos farm
acéuticos y productos quím

icos.
4 

Investigador y consultor en políticas y gestión de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Expe-

riencia en acom
pañam

iento a em
presas en esquem

as integrales de gestión de productividad e innovación, así 

com
o diseño de estructuras, procesos y portafolios de proyectos de I+D

 e innovación tecnológica y organiza-

cional. Ingeniero Electrónico de la U
niversidad Ponti!cia Bolivariana, M

agíster en G
estión Tecnológica. Pos-

tulado a doctorado en G
estión de Tecnología e Investigación. Trabaja para la Fundación Centro de Estudios en 

Econom
ía Sistém

ica (ECSIM
) y actualm

ente coopera com
o consultor en la Corporación Tecnnova U

EE.

2.1 In
troducción

La G
estión de Propiedad Intelectual (G

PI) debe contar con una estructura propia 
que procure que las acciones que se ejerciten funcionen efectivam

ente y sean ali-
neadas con la política de Propiedad Intelectual (PI) y articuladas en toda la institu-
ción/organización. U

na adecuada gpi le otorga insum
os a la universidad para que 

im
plem

ente y desarrolle una política de transferencia de tecnología a la industria 
y a la sociedad en general, y a la em

presa para que ejecute su propio m
odelo de 

innovación, en am
bos casos, en aras del m

ejoram
iento de la com

petitividad, la pro-
ductividad y el bienestar.

Según Elena Canetti la de!nición clásica de Transferencia de Tecnología (TT): 

Incluye la transferencia form
al de los descubrim

ientos de la investigación reali-
zados en universidades u otros centros de investigación a entidades com

erciales, 
para su desarrollo, fabricación o venta. Sin em

bargo, es interesante notar que el 
concepto de tt para las universidades, instituciones académ

icas y de investigación, 
es generalm

ente m
ás am

plio que su de!nición m
ás com

ún, y se puede am
pliar para 

incluir, según m
enciona Severson (2002),  otros factores com

o:

1. 
Reconocim

ientos por los descubrim
ientos realizados por la institución.

2. 
Atraer y retener a investigadores talentosos.

3. 
D

esarrollar productos para el bene!cio del público en general.
4. 

Crear desarrollo económ
ico local.

5. 
Atraer apoyo de corporaciones privadas para la investigación.

6. 
Crear una fuente de ingreso adicional para el apoyo a la investigación 
(Canetti, 2011: 7).

2.2 O
bjetivo

Identi!car los elem
entos m

ínim
os para establecer una estructura que habilite la 

gpi procurando que las acciones que se ejerciten funcionen efectivam
ente y estén 

alineadas con la política de pi y articuladas en toda la institución/organización.

2.3 A
specto

s clave

Transversalidad/articulación con las dem
ás instancias

La gpi no debe ser un asunto del dom
inio exclusivo de un sector, dependencia, 

o!cina o persona. Esta debe involucrar los diferentes niveles de la institución/or-
ganización, tales com

o dirección, asesoría, operación y seguim
iento, y control, de 

tal m
anera que el proceso se transversalice y articule en las diferentes instancias 

para crear un am
biente organizacional que favorezca la generación de I+D

 y dem
ás 
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obras del intelecto, así com
o la prom

oción de la innovación y la transferencia de 
tecnología a la industria y la sociedad en general. En esta dinám

ica es preciso dise-
ñar una estructura de pi que disponga de una caja de herram

ientas m
ínim

as para 
habilitar una efectiva (e!caz + e!ciente) gpi. 

En este orden de ideas la universidad, el área encargada de adm
inistrar y !nanciar 

los diferentes proyectos de I+D, debe articularse adecuadam
ente con los sectores 

(las facultades y los program
as) que ejecutan dichos proyectos. D

e igual form
a la 

em
presa, la G

erencia de I+D
 (o el sector hom

ólogo), debe articularse con las dem
ás 

o!cinas generando canales de com
unicación e!cientes para la tom

a de decisiones 
que involucren la gpi. 

U
na estrategia que puede ayudar a transversalizar y articular la pi en toda la insti-

tución/organización puede ser la constitución de un Com
ité de pi, integrado por 

personal de los diferentes niveles organizacionales (dirección, asesoría, operación 
y seguim

iento y control) y encargado de las siguientes funciones, principalm
ente:

1. 
Aconsejar al nivel directivo acerca de todos los asuntos relacionados con 
la pi, en las etapas de creación, identi!cación, protección, explotación y 
defensa, en coherencia con la política de pi.

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

3. 
Conceptuar sobre la calidad de autor, inventor, innovador, diseñador u 
obtentor de nuevas variedades vegetales en la institución/organización.

4. 
Analizar las propuestas generadas en el nivel operacional que incluyan pi 
y conceptuar acerca de las form

as adecuadas para la protección de la I+D
 

y las obras creativas. 

5. 
Conceptuar, con base en un análisis de caso por caso, y de conform

idad 
con las políticas de incentivos adoptadas por la institución, acerca de los 
incentivos que deben ser reconocidos a los autores o inventores y sobre la 
participación en las utilidades que se lleguen a generar com

o consecuen-
cia de la com

ercialización o licenciam
iento de las obras e invenciones. 5

5 
Según la Com

isión Europea, la institución/organización debe prever incentivos adecuados para que los 

em
pleados y los estudiantes desem

peñen un papel activo en la aplicación de la política de pi, no sólo de 

naturaleza económ
ica sino tam

bién vinculados con la prom
oción del ascenso en la carrera profesional, 

teniendo en cuenta los procedim
ientos de evaluación, junto a los criterios académ

icos, los aspectos de la pi 

y la transferencia de conocim
ientos, y estableciendo, en este últim

o caso, los bene!cios económ
icos entre 

la institución/organización y los inventores (Com
isión de las Com

unidades Europeas, 2008).

6. 
Cum

plir y hacer cum
plir la política y el Reglam

ento de pi y dem
ás norm

as 
y procedim

ientos vigentes en la institución/organización, relacionados 
con la pi.

7. 
Recom

endar al nivel directivo las m
odi!caciones a la política y al Regla-

m
ento de pi y dem

ás norm
as y procedim

ientos existentes en la institu-
ción/organización, relacionados con la pi.

8. 
Prom

over y fom
entar la enseñanza del sistem

a de pi entre los diferentes 
actores de la institución/organización.

9. 
D

ifundir en la institución/organización la política y el Reglam
ento de pi y 

dem
ás norm

as y procedim
ientos vigentes relacionados con el tem

a.

10. Fom
entar el trabajo integrado y en red en la institución/organización en 

aspectos relacionados con la pi e im
pulsar dinám

icas colaborativas entre 
la em

presa, la universidad y el Estado en el ám
bito de la I+D.

11. Conceptuar en caso de con)icto o duda sobre la gpi.

12. M
otivar una actitud creadora e innovadora en los cam

pos cientí!co, tec-
nológico, literario y artístico entre los m

iem
bros de la institución/orga-

nización.

13. Crear y desarrollar un sistem
a de inform

ación sobre pi en la institución/
organización.

Flexibilidad

La institución/organización debe contar con un Plan de M
ejoram

iento Continuo 
(o m

odelo PH
VA

6) que le perm
ita revisar perm

anentem
ente sus procesos, proce-

dim
ientos, acciones, rutinas y resultados, en un entorno determ

inado, en aras de 
una m

ayor satisfacción y adaptabilidad. Lo anterior hace posible que se adopten 
planes de m

ejoram
iento a partir de las falencias detectadas en el sistem

a y se trans-
form

en de la m
ejor m

anera posible las debilidades y am
enazas a partir de las lec-

ciones aprendidas.

6 
Con la !nalidad de m

ejorar continuam
ente, el m

odelo ph
va se com

pone de las siguientes fases: Planear, 

H
acer, Veri!car y Actuar (ajustar). 
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2.4 Caso

La U
niversidad xoen es una institución reconocida por sus im

portantes desarro-
llos en sistem

as de construcción sism
orresistente de bajo costo. A su vez, la em

pre-
sa yinsu es un holding de un grupo em

presarial de talla m
undial en soluciones de 

ingeniería para la industria de la construcción. Am
bos actores vienen habilitando 

unos escenarios de innovación y transferencia de tecnología para insertarse en los 
m

ercados globales del conocim
iento.

En el proceso de dinam
ización de la I+D

 tanto la universidad com
o la em

presa han 
encontrado que es esencial, adem

ás de contar con una política de pi que oriente la 
gpi, facilitando el m

ejor relacionam
iento posible, establecer una estructura que ha-

bilite la gpi procurando que las acciones que se ejerciten funcionen efectivam
ente y 

sean alineadas con la política de pi y articuladas en toda la institución/organización.

En este m
arco de acción la universidad nom

bra a:

t�
Inés Isaza U. (adm

inistradora de em
presas) com

o la encargada                
del establecim

iento de la estructura de gpi

t�
D

iego López U. (ingeniero)

t�
Ángela Estrada U. (abogada)

El equipo en m
ención debe revisar la política de investigación de la universidad, 

identi!car las capacidades organizacionales, nom
brar responsables, de!nir roles, 

funciones y actividades básicas, presupuestar y gestionar recursos, crear procedi-
m

ientos y proponer norm
as e instrum

entos contractuales, entre otras actividades.

Por su parte, la em
presa yinsu conform

a el siguiente equipo:

t�
Luis Restrepo E. (ingeniero adm

inistrativo). Responsable de la de!nición 
de la estructura para la gpi.

t�
H

ugo López E. (ingeniero).

t�
Paco Pérez E. (ingeniero)

t�
Luis G

arcía E. (ingeniero)

t�
Ricardo Penagos E. (asesor jurídico)

2.5 Variables y pregun
tas clave

En la tarea encom
endada, Inés Isaza y Luis Restrepo, junto con su grupo de 

trabajo, deberán precisar el recurso hum
ano m

ínim
o para la puesta en fun-

cionam
iento de la estructura de gpi en la institución/organización, teniendo en 

cuenta que se hace necesario de!nir los roles y las responsabilidades, identi!car 
los per!les requeridos y diseñar las funciones en los diferentes niveles organiza-
cionales.

¿Cuál puede ser una propuesta de estructura de pi que parta de unos m
ínim

os en 
m

ateria de recursos hum
anos en donde se de!nan los roles y las responsabilidades, 

se identi!quen los per!les requeridos y se diseñen las funciones para gestionar la 
pi y articular los actores internos y externos, los procesos que involucran I+D

 y las 
creaciones? 

2.5.1 Recurso hum
ano

Los roles, según Ponce de León (s. f.), consisten en los “[p]atrones de com
porta-

m
iento de una persona de acuerdo a la posición que asum

e en un equipo de trabajo 
o en una organización, [pudiendo] ser desde líderes hasta seguidores en diferentes 
escalas, y varían de acuerdo al m

odelo de trabajo”. En este orden de ideas, la insti-
tución/organización tendrá que identi!car el papel que debe cum

plir cada m
iem

-
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 tom
ar las deci-

siones en esta m
ateria. Cuando en la institución/organización se tiene estructura-

do un Com
ité de pi, se recom

ienda que el director/gerente trabaje de la m
ano con 

dicho organism
o. En algunas ocasiones las organizaciones, bien sea universidades 

o em
presas, le asignan a este Com

ité sólo roles consultivos; en otros casos, y de-
pendiendo de las dinám

icas internas, puede ser un órgano decisorio. Al lado del 
director/gerente deben trabajar los asesores o expertos quienes tienen a su cargo 
la asesoría en la tom

a de decisiones estratégicas en m
ateria de gpi. 

Lo anterior perm
ite diferenciar entre el rol director y el rol asesor. Éste últim

o, gene-
ralm

ente, es encargado a especialistas en pi con habilidades en tem
as particulares o 

en áreas especí!cas, com
o por ejem

plo, energía eléctrica, textil/confección, diseño y 
m

oda, construcción, turism
o de negocios, ferias y convenciones, servicios de m

edi-
cina y odontología. Es recom

endable 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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Cada m
iem

bro del equipo que está encargado de un rol especí!co (tom
ar 

decisiones, asesorar en un tem
a o área puntual, ejecutar las labores ten-

dientes al cum
plim

iento de los objetivos m
isionales o hacer seguim

iento y 
control) tendrá asignadas unas responsabilidades concretas y deberá cum

-
plir con unos per!les. 

Según el diccionario de la Real Academ
ia Española los per!les hacen re-

ferencia al “[c]onjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o 
algo”. En m

ateria de recursos hum
anos, entonces, se hablaría de los rasgos 

peculiares que se exigen a nivel educativo, form
ativo, de experiencia o de 

habilidades (intelectuales o físicas).

Independientem
ente del área o sector en que se m

ueva la institución/or-
ganización, para la gpi se recom

ienda la conform
ación de un grupo inter-

disciplinario integrado por ingeniero(s), adm
inistrador(es) y abogado(s), 

todos ellos con form
ación en gestión del conocim

iento, la innovación y la 
pi, quienes deben estar guiados por un m

anual que de!na las funciones en 
form

a clara y coherente. 

A continuación se sum
inistra un ejem

plo que puede orientar la labor de de-
!nición de los roles y las responsabilidades, identi!cación de los per!les 

requeridos y diseño de las funciones para la gpi:

Cuadro 2.1 D
e3nición de estructura para la gpi

Rol
Cargo

Responsabili-
dades

Per#l
Funciones

D
irección:                     

(m
áxim

o nivel 
decisorio) 7

Com
ité de pi 8

U
niversidad: 

V
icerrector/

D
irector de 

Investigación/
Extensión

Responder consultas/ 
Tom

ar decisiones en 
m

ateria de gpi

U
niversidad

Profesional en 
educación, 
adm

inistración 
o ingeniería con 
conocim

ientos 
y experiencia en ges-
tión de educación 
superior, gestión 
del conocim

iento, 
innovación y pi

D
ecidir los asuntos 

relacionados con la 
gpi en aras del m

ejora-
m

iento de la com
peti-

tividad, la productivi-
dad y el bienestar

Com
ité de pi

Em
presa:

G
erente de I+D

/ 
Innovación

Em
presa

Profesional en 
adm

inistración o 
ingeniería con co-
nocim

ientos y expe-
riencia en gestión 
del conocim

iento e 
innovación

A
sesoría y 

orientación 
estratégica

Com
ité de pi

A
sesor en pi

Brindar asesoría 
y consultoría 
especializada 
en pi

Preferiblem
ente 

abogado con cono-
cim

ientos y expe-
riencia en gestión 
del conocim

iento, 
innovación y pi

A
sesorar 

la tom
a de 

decisiones
 estratégicas 
en m

ateria 
de gpi

7     Se entiende por dirección, según Ponce de León (s. f.), la “habilidad gerencial y de liderazgo m
ediante la cual 

se dirige, in)uye y m
otiva a los seguidores y m

iem
bros de la com

pañía a la consecución de tareas relativas 

al m
ejoram

iento em
presarial”. 

8   El Com
ité de pi podrá ubicarse dentro del rol de dirección o de asesoría y orientación estratégica dependien-

do de las necesidades e intereses de la universidad o em
presa. 
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O
peración y

soporte
9

D
irector/gerente 

de gpi

Ejecutar la política 
de pi y encargarse 
de liderar los 
procesos de gpi

Profesional en 
adm

inistración 
ingeniería o 
derecho con 
conocim

ientos
y experiencia en

 pi

Ejecutar los
program

as y 
proyectos de pi y 
coordinar la gpi

Seguim
iento 

y control 10
G

estor/Auditor 
de pi

Realizar observación y 
m

onitoreo a los prce-
sos, procedim

ientos, 
acciones, rutinas y 
resultados que involu-
cren la gestión de la pi

Ingeniero(a), ad-
m

inistrador(a) o 
abogado(a) con 
conocim

ientos y ex-
periencia en gestión 
del conocim

iento, la 
innovación y la pi

O
bservar y 

m
onitorear los 

procesos, 
procedim

ientos, accio-
nes, rutinas 
y resultados que invo-
lucren la 
gpi en aras del 
m

ejoram
iento de 

la com
petitividad,

la productividad 
y el bienestar

2.5.2 Recursos inform
áticos y recursos físicos

Los grupos de trabajo de la universidad y la em
presa, liderados por Inés Isa-

za y Luis Restrepo, respectivam
ente, en su tarea de de!nir una estructura 

que habilite la gpi, vienen precisando el recurso hum
ano m

ínim
o para su puesta 

en funcionam
iento a través de la de!nición de los roles y las responsabilidades, 

la identi!cación de los per!les requeridos y el diseño de las funciones. En el cum
-

plim
iento de esta tarea tam

bién se preguntan por los recursos inform
áticos y los 

recursos físicos de los que deberán disponer.
 ¿Cuál puede ser una propuesta de estructura de pi que parta de unos m

ínim
os en 

m
ateria de recursos inform

áticos y recursos físicos para la gestión efectiva (e!caz 
+ e!ciente) de la pi? 

9      Consiste en la ejecución de las labores tendientes al cum
plim

iento de los objetivos m
isionales.  

10 Se encarga de la observación y m
onitoreo del curso de los procesos, procedim

ientos, acciones, rutinas y 

resultados, para asegurarse de que todos los recursos están siendo utilizados de la m
anera m

ás efectiva para 

la consecución de los objetivos m
isionales o, en caso de no ser así, para la puesta en m

archa de planes de 

m
ejoram

iento continuo.

Se entiende por recursos inform
áticos, “[t]odos aquellos com

ponentes de hardw
a-

re y program
as (softw

are) que son necesarios para el buen funcionam
iento y la op-

tim
ización del trabajo con ordenadores y periféricos, tanto a nivel individual com

o 
colectivo u organizativo, sin dejar de lado el buen funcionam

iento de los m
ism

os” 
(“¿Q

ué son los recursos inform
áticos?”, 2006). M

ientras que los recursos físicos 
son todos los bienes tangibles de los que dispone una institución/organización, 
susceptibles de ser utilizados para el logro de la m

isión y los objetivos estratégicos, 
com

o por ejem
plo los bienes inm

uebles (o!cinas), la m
aquinaria, los vehículos, los 

insum
os para la producción, el m

aterial de o!cina (m
uebles y enseres de dotación) 

y los productos term
inados, etc.

En este punto, lo recom
endable es que cada institución/organización responda 

ante una serie de cuestionam
ientos para tratar de identi!car de qué recursos infor-

m
áticos y físicos debe disponer. Por ejem

plo: ¿qué personal requiere com
putadora? 

¿Se necesita conexión a Internet? ¿Q
ué softw

are y aplicativos inform
áticos se re-

quieren para hacer m
ás e!ciente el trabajo? ¿Será necesaria la creación de recursos 

com
partidos para !cheros, im

presoras, escáner, unidades lectoras, etc.? ¿Se nece-
sitan program

as especí!cos de gestión, grabación, com
unicación? ¿Se necesita una 

página de Internet? ¿Se necesita un espacio físico u o!cina para operar? ¿Cuántos 
puestos de trabajo se requieren? ¿Con qué m

uebles de o!cina se debe contar? ¿Q
ué 

dotación se necesita?

Com
o esta propuesta de estructura de pi parte de unos m

ínim
os en m

ateria 
de recursos inform

áticos y recursos físicos, al m
enos el personal encargado 

de la gpi en el rol directivo, asesor y asistencial, debe contar con su propio equipo de 
cóm

puto con acceso a Internet ilim
itado, com

partiendo recursos com
o la im

presora 
y el escáner. Tam

bién es necesario contar con los program
as legales para el adecua-

do funcionam
iento de los equipos y la suscripción a bases de datos especializadas 

en m
ateria de pi. Puede destinarse un espacio de la página w

eb (en caso de que la 
institución/organización cuente con una) para subir inform

ación de interés com
o 

la política de pi, el Reglam
ento de pi, los m

anuales, los protocolos o procedim
ientos 

estandarizados, las instrucciones y los instrum
entos contractuales en m

ateria de 
gpi, así m

ism
o, para difundir los conceptos em

itidos por el Com
ité de pi o el orga-

nism
o asesor en gpi.

En lo que tiene que ver con los recursos físicos, lo ideal es tener un espacio u o!cina 
adecuado con los m

uebles y la dotación necesaria para facilitar los usos y activi-
dades habituales del personal encargado de la gpi. La o!cina es im

portante para 
hacer reuniones de trabajo, recibir clientes y proveedores y concretar negocios. 
Contar con un espacio físico genera con!anza, sentido de pertenencia y construye 
lazos entre quienes trabajan. 
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2.5.3 Recursos ?nancieros

Los grupos de trabajo de la universidad y la em
presa, liderados por Inés Isaza 

y Luis Restrepo, respectivam
ente, ya precisaron los recursos hum

anos, infor-
m

áticos y físicos requeridos en su tarea de de!nición de una estructura que habilite 
la gpi, pero aún no les han asignado los recursos !nancieros para em

pezar a operar. 

¿Por qué es necesario que el equipo de trabajo encargado de la gpi cuente con re-
cursos !nancieros?

La realidad que hoy enfrentan tanto las universidades com
o las em

presas es que 
para m

ejorar la com
petitividad, la productividad y el bienestar, deben hacer una 

m
ayor inversión en CTi. En esta tarea el apoyo del Estado cobra gran im

portancia 
ya que puede aliviar las cargas económ

icas que tiene que asum
ir la institución/or-

ganización a través de la !nanciación de proyectos de I+D
 que tengan por objeto la 

transferencia de tecnología a la industria y a la sociedad en general. 

A
sí, la gpi requiere recursos !nancieros para costear:

1. 
La operación/soporte, en donde se incluyen los recursos hum

anos, infor-
m

áticos y físicos. 

2. 
Los servicios técnicos, los trám

ites y la defensa de los derechos de pi. 

3. 
Los incentivos y estím

ulos a la creación. 

4. 
La sensibilización y difusión de la política de pi y el Sistem

a de Propiedad 
Intelectual (SPI) en general. 

5. 
La participación en program

as y cursos de capacitación. 

Esto puede signi!car que sin recursos !nancieros es m
ás difícil im

plem
entar una 

estructura que habilite la gpi. La institución/organización debe concientizarse de 
que “las inversiones en pi son devueltas al público a través de productos que son 
de bene!cio para la com

unidad, increm
entan el em

pleo y son una fuente genera-
dora de im

puestos” (citado en Canetti, 2011: 7). Ello quiere decir que la inversión 
en pi genera un retorno !nanciero para la institución/organización, por ejem

plo, 
a través de la venta de obras cientí!cas, literarias y artísticas, la explotación de la 
m

arca, el licenciam
iento de diseños industriales, el licenciam

iento de invenciones 

e innovaciones protegidas por patentes de invención y m
odelos de utilidad, 11 la 

venta de productos, la generación de spin-o.
, etc. Parte de estos ingresos pueden 

destinarse al !nanciam
iento de la estructura de pi y de nuevas investigaciones en 

ciencia, tecnología e innovación. Tam
bién debe tenerse en cuenta que este retorno 

!nanciero no es inm
ediato, toda vez que hay que superar las fases de creación, 

identi!cación y protección del activo de pi.

Es im
portante tener una visión estratégica de la gpi, porque puede ser una fuente 

generadora de ingresos para la institución/organización, esto es, le otorga insum
os 

a la universidad para que im
plem

ente y desarrolle una política de transferencia de 
tecnología a la industria y a la sociedad en general, y a la em

presa para que ejecute 
su propio m

odelo de innovación, en am
bos casos, en aras del m

ejoram
iento de la 

com
petitividad, la productividad y el bienestar.
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C
ap

ítu
lo

 3
Redes de Propiedad Intelectual

Autora
 M

aría Consuelo Velásquez Vela
1 

3.1 In
troducción

La idea de form
ar una red de tipo colaborativo es que al participar en ellas los ac-

tores logren resultados e!caces. El !n últim
o deberá ser de!nido por los actores 

m
iem

bros de la red teniendo en cuenta el aprovecham
iento de ventajas corpora-

tivas y bajo la prem
isa de intercam

bio de conocim
iento buscando incluso una co-

producción. 

Las redes form
an un tipo de estructura social, diferente a la fam

ilia, la em
presa o el 

Estado, entre otros. El factor determ
inante que m

antiene unidos a los actores es la 
interconectividad diferente a los sentim

ientos, el factor económ
ico o las jerarquías. 

Es m
uy im

portante tener en cuenta la con!anza com
o base de la construcción de 

las relaciones que están en la bases de las redes. Estas no son sino una expresión 
pura de la teoría de los sistem

as, sobre todo si se entiende que, en térm
inos de N

i-
klas Luhm

an, 2 las redes colaborativas se alim
entan del capital social de sus actores 

y en particular de la con!anza m
utua.

Este capítulo pretende dar cuenta de cóm
o los esquem

as colaborativos en I+D, a tra-
vés de redes de G

estión de Propiedad Intelectual (G
PI), perm

iten asesorar a las ins-
tituciones participantes en la protección, gestión y explotación de los resultados 

1 
Abogada de la U

niversidad Javeriana, especialista en D
erecho de los N

egocios en el Externado, Cum
 Laude 

en el M
agíster en Propiedad Intelectual de la U

niversidad de Turín, Italia. A
sesora del Superintendente en 

la Superintendencia de Industria y Com
ercio (SIC) y A

sesora del D
epartam

ento Adm
inistrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Colciencias), del Instituto N
acional de Salud (IN

S) y de CO
RPO

ICA
. Am

plia expe-

riencia com
o docente, a nivel nacional e internacional. H

a publicado para la Academ
ia Internacional de la 

O
rganización M

undial de la Propiedad Intelectual (O
M

PI), para el N
AM

 S&
T Centre (N

ueva D
elhi, India) y 

la U
niversidad Federal de Santa Catarina (U

FSC), Brasil.
2 

Los sistem
as, por su parte, son concebidos por Luhm

ann com
o el resultado de un procesam

iento selectivo 

de la m
ultiplicidad de posibilidades, hechos y circunstancias que se presentan en la realidad. Citado por 

D
iego L. Sanrom

án en un artículo sobre la obra del sociólogo alem
án: “Funktionen und Folgen form

aler 

O
rganisation” (Sanrom

án, s. f.). 

de sus trabajos de investigación y desarrollo, m
ediante la capacitación y asisten-

cia técnica y la conform
ación de un m

odelo de cooperación m
ediante un servicio 

com
partido de Propiedad Intelectual (PI) entre los m

iem
bros. Y de cóm

o las redes 
constituyen una herram

ienta fundam
ental para el desarrollo de organizaciones 

que trabajan con el conocim
iento pues conducen a la innovación.

3.2 A
specto

s clave 

3.2.1 D
e?nición de red

Partiendo de la de!nición de red que trae el “D
iccionario de la lengua española” (Real 

Academ
ia Española, 2014): “Conjunto de elem

entos organizados para determ
inado 

!n”. Tenem
os que esta de!nición incluye el espíritu de lo que querem

os dem
ostrar, 

que un solo actor en este m
undo globalizado no puede tener un desarrollo adecuado 

en todas las áreas; por eso es im
portante buscar otros actores que sean especialistas 

en otras áreas para que se com
plem

enten en la realización de sus tareas.

D
e acuerdo con Federico de La Rúa (M

aya y de la Rúa, 2005), una red puede ser 
entendida com

o un conjunto de actores con un tipo particular de relaciones. Com
o 

vem
os, los elem

entos que aparecen en esta de!nición son actores y relaciones; los 
actores pueden ser personas u organizaciones, y es un elem

ento que siem
pre está 

presente en las redes, no obstante, si la red es social, com
o en el caso analizado 

por de La Rúa, puede no existir una relación o un proyecto entre los m
ism

os, sin 
em

bargo, en este escrito nos estam
os re!riendo al tipo de redes en las cuales los 

actores persiguen unos objetivos com
unes o tienen un proyecto grupal, por eso 

vam
os a considerar la de!nición de Arthur Zim

m
erm

ann, quien las de!ne com
o 

un conjunto de relaciones relativam
ente estables, de naturaleza no jerárquica e 

independiente, que vinculan a una variedad de actores que com
parten intereses 

com
unes y que intercam

bian recursos para perseguir esos intereses com
partidos, 

adm
itiendo que la cooperación es la m

ejor m
anera de alcanzar m

etas com
unes. 

Estos intereses com
unes y relaciones entre los actores se convierten en líneas que 

los unen y que incluso hacen que se puedan representar grá!cam
ente, y nos condu-

cen a redes que se dan especí!cam
ente en el sector productivo, en donde adquieren 

un valor estratégico pues constituyen un enfoque de trabajo; es así que desde el 
punto de vista del sector productivo se ha notado (ver Capítulo “Conceptualiza-
ción” de esta G

uía) que las em
presas pueden optar por continuar dentro de una 

econom
ía clásica y utilizar las estrategias tradicionales, adem

ás de seguir constru-
yendo organizaciones cerradas; o buscar aliados y realizar acuerdos de cooperación 
para conform

ar redes. A continuación 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 econom
ía institucional 

Estrategias frente a necesidades de econom
ía institucional

O
rganización cerrada

O
rganización abierta

D
efensa

D
efender y m

antener 
la posición para evi-
tar la llegada de otros 
actores

Innovación

Buscar aliados con for-
talezas en productos, 
tecnologías

D
esinversión

Externalizar recursos 
y concentrarse en lo 
que funciona bien

Control

M
antener y am

pliar 
la posición de los 
servicios a través de 
los recursos propios

Integración 
hacia 

adelante

Acceso directo a los 
clientes 

D
iversi#cación
 controlada

D
esarrollar nuevos 

productos. Exter-
nalizar recursos y 
concentrarse en lo 
que funciona bien

Integración 
hacia 
atrás

Fortalecim
iento de la 

posición propia a través 
de la contratación de 
los proveedores y bús-
queda de ventajas en 
costos

Ataque

Lograr ventajas en 
costos de produc-
ción y m

ercadeo 
frente a la com

pe-
tencia a través de 
sus propios precios 
bajos

O
rientación 

hacia el cono-
cim

iento

Concentración en pro-
ductos o servicios que 
se basen en el autoco-
nocim

iento. Búsqueda 
de em

presas aliadas 
para m

ejorar econo-
m

ías de escala

Fuente: cuadro realizado por la autora con base en Zim
m

erm
an (2001). 

3.2.2 Elem
entos para la conform

ación de la red

Si las organizaciones, universidades o em
presas deciden trabajar bajo el concepto 

de innovación abierta m
ediante el establecim

iento de redes, deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones y elem

entos en la conform
ación de sus redes de pi:

t�Las redes son organizaciones no jerárquicas: no existe una cabeza que dé 
órdenes, ningún actor es m

ás im
portante que los dem

ás. 

t�Son entes perm
eables: las redes perm

iten que los actores entren y salgan 
de las m

ism
as, con algunos criterios m

ínim
os.

t�Están com
puestas por personas, grupos, em

presas y asociaciones autóno-
m

as de diversa índole.

t�Alto grado de )exibilidad en la form
a de organización así com

o en los 
!nes que buscan.

t�Sus bases están en el intercam
bio de inform

ación y conocim
iento.

t�Las redes form
an un tipo de estructura social, diferente a la fam

ilia, la 
em

presa o el Estado, entre otros.

t�Es im
portante la con!anza entre los m

iem
bros-cim

iento de la construc-
ción.Cuadro 3.2 Elem

entos para la conform
ación de redes de pi

 

Elem
ento

Pregunta que
 resuelve

O
bservaciones

Interés en la
cooperación

¿Q
ué interés tenem

os en 
la cooperación?

Para cada uno de los actores el 
interés podría ser diferente, sin 
em

bargo, el interés en la m
eta 

!nal debe ser com
ún
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Com
plem

entarie-
dad (CO

)
¿Q

ué capacidad hace falta 
y buscam

os en la coope-
ración?

Considerando que cada uno de 
los actores dom

ina una parcela 
del proyecto no es posible que 
logren el resultado !nal si no se 
unen. A

sí m
ism

o, es im
portante 

tener en cuenta ciertos con-
ceptos organizacionales com

o 
econom

ía de escala, costos de 
transacción, com

plem
entariedad 

entre el sector público y privado 
y ventaja com

petitiva

Legitim
idad 

interna
¿Q

ué interés tenem
os en 

la cooperación?

Los actores deberán sentir que lo 
que están haciendo no va contra 
ninguna ley. D

ebe tenerse en 
cuenta el principio de la autono-
m

ía de la voluntad en el sentido 
de no ir en contra de intereses 
de terceros. A

sí m
ism

o, es im
-

portante estar m
uy alerta para 

no caer en actos que atenten 
contra la libre com

petencia o de 
incurrir en prácticas de com

pe-
tencia desleal

Fuente: cuadro realizado por la autora con base en Zim
m

erm
an (2001). 

Cuadro 3.3 Pasos para la conform
ación de una red

Reconocer
D

arse cuenta que el otro existe. Aquí prevalece la aceptación com
o valor

Conocer
Estar consciente de las actividades que realizan los dem

ás actores, así 
com

o sus fortalezas y debilidades. Q
ué es lo que hace el otro. En este 

paso deberá prevalecer el interés en el otro

Colaborar
Prestar ayuda, procurar el m

ayor bienestar de todos los m
iem

bros de la 
red. D

eberá existir reciprocidad

Cooperar
Com

partir actividades y recursos prevaleciendo el interés com
ún

A
sociarse

Com
partir objetivos y proyectos. Tener la con!anza siem

pre presente en 
la relación

3.2.3 Condiciones para el éxito de una red

D
e acuerdo con Zim

m
erm

an, para que una red sea exitosa deberá cum
plir con las 

siguientes condiciones:

t�G
arantizar el acceso equitativo a la inform

ación.
t�Activar selectivam

ente los actores y los recursos.
t�Fom

entar el )ujo de inform
ación.

t�Lim
itar los costos de la interacción.

t�Apoyar la interconectividad entre los actores.
t�Buscar el com

prom
iso de los participantes.

t�Prestar oportuna atención a los aspectos políticos e institucionales.
t�Velar por la calidad y la apertura de la interacción.

Cuadro 3.4 Algunos criterios para m
edir la estabilidad de las redes

Com
patibilidad de 

los actores

D
eberá analizarse que los actores tengan valores sim

ilares y 
congruentes, así com

o la concordancia en el objetivo com
ún. Se 

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

Posibilidad de m
ovi-

lización de recursos

Al hablar de recursos nos referim
os no solam

ente a !nancieros 
sino conocim

iento, tecnología, good w
ill y K

now
 H

ow
 entre 

otros. Y sobre estos deberán estar las reglas claras entre los 
m

iem
bros de la red en cuanto a m

ecanism
os de control y tom

a 
de decisiones sobre la repartición y uso colectivo de los recursos

El am
biente socioe-

conóm
ico y político

Se deberá tener en cuenta el m
arco norm

ativo y las bases de 
poder que rodean a las redes y que están presentes al interior de 
las m

ism
as. Es m

uy im
portante tener criterios claros sobre la 

m
em

bresía y el ajuste de poder. A
sí m

ism
o, se deberá establecer 

desde un principio el m
anejo de los con)ictos

3.3 O
bjetivo 

Com
prender la m

anera com
o las instituciones con diferentes roles podrían acer-

carse y colaborar para llegar a resultados que no podrían lograr sin unirse. 
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Adicionalm
ente, el insc m

aneja un presupuesto y tiene unas m
etas que cum

plir, 
de acuerdo con su función, y ha descubierto una necesidad en la com

unidad. Sin 
em

bargo, no posee la capacidad instalada ni de personal para realizar el proyecto 
que satisfaga la m

encionada necesidad.

La universidad posee el conocim
iento necesario para encontrar la solución a esa 

necesidad, pero no podrá convertirlo en algo tangible sin la ayuda del conocim
ien-

to práctico. Los creadores del softw
are poseen la capacidad de convertir ese cono-

cim
iento en algo tangible, sin em

bargo, no podrán escalarlo hasta el m
ercado. La 

em
presa puede encontrar la m

anera de que la solución llegue al usuario !nal.

3.5.2 Com
plem

entariedad (CO
)

¿Q
ué capacidad hace falta y se busca en la cooperación?

D
esarrollar una econom

ía de escala: un buen ejem
plo de esto es lo que re-

presenta para los creadores del softw
are el vincularse en la convocatoria 

para poder !nanciar la producción del m
ism

o, así com
o para el grupo universitario 

el cual posee la capacidad para realizar un trabajo académ
ico excelente, sin em

bar-
go, no podría crear el prototipo ni llegar a com

ercializarlo sin unirse con los dem
ás 

actores involucrados.

Reducir los costos de transacción: en este caso se reducirían los costos adm
inistra-

tivos de contratación, los trám
ites de pi, la coordinación o la obtención de licencias. 

G
anar com

plem
entariedad entre el sector público y privado: en este caso de!niti-

vam
ente se estaría facilitando el cum

plim
iento de las labores del Estado m

ediante 
la actividad de un particular. 

3.5.3 Cohesión interna 

¿Q
ué tipo de relaciones hacen que un actor quiera perm

anecer en la red?

3.4 Caso

Existe en el país una baja calidad en los m
étodos de enseñanza dirigida a los niños 

sordos y ciegos. 

El Instituto N
acional para N

iños Sordos y Ciegos (IN
SC) necesita que se desarrolle 

una m
etodología de enseñanza de las m

atem
áticas. D

entro de los térm
inos de la 

convocatoria se exige que los participantes estén en una alianza estratégica, y así 
m

ism
o debe existir un acuerdo previo de pi.

U
n grupo de investigación de las facultades de educación e ingeniería electrónica 

de la U
niversidad “X” está desarrollando un softw

are que incluye un dispositivo 
el cual, m

ediante ondas sonoras, le traduce al estudiante lo que el profesor está 
enseñando. 

A su vez los estudiantes de últim
o sem

estre de la Facultad de Psicología de la U
ni-

versidad “Y” están desarrollando su trabajo de grado sobre un m
étodo de enseñan-

za para discapacitados.

La em
presa “Z”, productora de dispositivos electrónicos, está dispuesta a desarro-

llar el prototipo del dispositivo.

3.5 Variables y pregun
tas clave

3.5.1 Interés en la cooperación 

¿Q
ué interés tendrían estos actores en la cooperación? ¿Q

ué puede alcanzar-
se exclusivam

ente en cooperación con otros actores?

En este caso la m
eta com

ún es lograr el acceso de los niños discapacitados 
a la educación en igualdad de circunstancias que los niños sin discapacidad. 

Lo anterior se debe lograr independientem
ente de los intereses particulares de 

cada actor. Por ejem
plo, para el insc el interés podría ser cum

plir una obligación o 
justi!car la ejecución de un presupuesto. Para la universidad el interés es académ

i-
co y el reconocim

iento en la com
unidad cientí!ca, para los estudiantes cum

plir con 
un requisito de grado y para la em

presa de softw
are prim

ará el interés com
ercial.
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En este caso naturalm
ente será el insc quien estará encargado. En los tér-

m
inos de la convocatoria deberá establecer los diferentes roles que serán 

necesarios y el rol que cada una de las partes jugará. A
sí com

o el calendario y el pre-
supuesto. Sin em

bargo, es necesario tener en cuenta que en las redes no existe una 
estructura jerárquica, el coordinador es el actor que facilita las relaciones entre los 
actores pero no im

parte órdenes. Es im
portante tener en cuenta que la con!anza 

es el elem
ento que m

antiene unidos a los actores.

3.5.4 Legitim
idad interna y acuerdos

¿Q
ué nos proporciona el reconocim

iento de otros actores? ¿Q
ué característi-

cas debe tener el acuerdo que soporta la red?

N
os proporciona claridad en la contratación, en la operación del m

odelo de 
gobierno, en el establecim

iento de reglam
entos de participación en la red, 

etc. Así, por ejem
plo, en este caso, para asegurar la transparencia en la contratación, 

la escogencia podría realizarse m
ediante el proceso adm

inistrativo de convocatoria, 
y en la contratación habría que tener en cuenta la circular 6 del 27 de septiem

bre del 
2013 acerca de la Agencia N

acional de Contratación Pública, contratación de activi-
dades de ciencia y tecnología, por ejem

plo.

Respecto al acuerdo que se exige com
o requisito no existe un m

odelo de acuerdo 
especí!co, es im

portante tener en cuenta las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 
actores? ¿Q

ué tipo de incentivos se utilizan? ¿Q
ué tipo de derechos se involucran? 

¿Q
uiénes son los titulares de derechos? ¿Q

ué derecho tiene el Estado? ¿Tienen los 
estudiantes algún tipo de derecho?

A
sí m

ism
o, es im

portante propiciar situaciones en las que todos ganen, hacer par-
ticipar a todos los actores, a las verdaderas instancias decisorias (las cabezas) po-
líticas y adm

inistrativas y lograr que al interior de las instituciones participantes 
existan reglas claras en m

ateria de pi.

A m
anera de conclusión es im

portante señalar que existe la necesidad en el país de 
que los actores de sistem

a de I+D
 reconozcan a la pi com

o un m
ecanism

o para ge-
nerar valor al conocim

iento y, por lo tanto, para conducir a la innovación en todas 

sus m
odalidades (sea de producto, proceso o m

étodo). 3 U
n ejem

plo del bene!cio 
que produce este reconocim

iento de trabajo en red, m
ediante servicios com

par-
tidos de pi, está dado por la contribución de este tipo de ejercicios en el aum

ento 
del núm

ero de solicitudes nacionales de protección de patentes y las dinám
icas de 

colaboración entre el sector académ
ico con las em

presas. 4 
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TZ.

 (2001). G
estión del cam

bio organizacional. Q
uito: Abya Yala.

(2004). La gestión de las redes: Cam
inos y herram
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3 
D

e acuerdo con la de!nición del M
anual de O

slo.
4 

U
n ejem

plo actual de esquem
as colaborativos en torno a la I+D

 lo constituyen las Redes de G
estión de la PI. 

Estas redes nacieron a partir de un Proyecto Piloto de cooperación para el sector salud, apoyado por la O
r-

ganización M
undial de la Propiedad Intelectual (O

M
PI) con instituciones de seis países de África Central y 

de Colom
bia, iniciado en el año 2005. A partir de estos resultados en el sector salud el proyecto se extendió, 

en el 2008, a otros tres sectores (agropecuario, industria y energía y defensa). 
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C
ap

ítu
lo

 4
Titularidad de Propiedad Intelectual

Autora
Catalina Atehortúa G

arcía
1

Experto asesor de con
ten

ido
Juan Carlos M

onroy Rodríguez
2

4.1 In
troducción

¿D
e quién son los resultados de las actividades cientí!cas y tecnológicas en la uni-

versidad? ¿Pertenecen a la em
presa las creaciones intelectuales desarrolladas por 

sus em
pleados o contratistas? ¿A quién le corresponden los derechos sobre los re-

sultados de proyectos de I+D
 U

niversidad Em
presa? 

Estas son preguntas recurrentes cuando estam
os hablando del conocim

iento que 
genera valor en las organizaciones. Tanto en las universidades com

o en las em
pre-

sas se producen creaciones intelectuales espontáneas que resultan de la genialidad 
aislada de las personas vinculadas a la organización, pero que no están directam

en-
te atribuidas a proyectos sistem

áticos de I+D
 direccionados. Los resultados de este 

tipo de procesos deliberados de I+D
 adquieren la categoría de creaciones dirigidas 

1 
Abogada de la U

niversidad de M
edellín especialista en Propiedad Industrial, D

erechos de Autor y N
uevas 

Tecnologías de la U
niversidad Externado de Colom

bia y en D
erecho Constitucional de la U

niversidad de 

Antioquia. H
a participado en entrenam

ientos intensivos en Propiedad Intelectual en la U
niversidad de 

Alicante, España, en la U
niversidad Federal de Santa Catarina, Brasil y en la U

niversidad de Buenos Aires, 

Argentina. Se desem
peñó com

o D
irectora de la Corporación Tecnnova U

EE y actualm
ente cursa la M

aes-

tría Regional en Propiedad Intelectual auspiciada por la O
rganización M

undial en Propiedad Intelectual 

(O
M

PI). Cuenta con am
plia experiencia en gerencia, asesoría y consultoría en G

estión de Propiedad Inte-

lectual.  H
a participado en el diseño y form

ulación de políticas públicas en Ciencia y Tecnología y ha lidera-

do proyectos estratégicos de protección y valorización del patrim
onio intelectual en im

portantes em
presas 

y universidades nacionales.
2 

 Abogado de la U
niversidad Externado de Colom

bia con especialización en Propiedad Industrial, D
erecho 

de Autor y N
uevas Tecnologías de la m

ism
a universidad. Cursa actualm

ente estudios de M
aestría en D

e-

recho de las Tecnologías de la Inform
ación y la Com

unicación en el Instituto Europeo Cam
pus Stellae de 

Santiago de Com
postela, España. Se desem

peña com
o abogado consultor y árbitro del Centro de Arbitraje 

de la Cám
ara de Com

ercio de Bogotá. Es docente de la U
niversidad Externado de Colom

bia y de la U
niver-

sidad de La Sabana.

en tanto se conciben com
o productos desarrollados por una persona física (inves-

tigador, em
pleado, contratista, etc.), com

o parte de un equipo de investigación o 
en el m

arco de una relación contractual de dependencia o de encargo (ver Capítulo 
9 de esta G

uía). 

En este sentido, la de!nición de la propiedad sobre los resultados de los proyectos de 
I+D

 en los que interactúan tanto la universidad com
o la em

presa y que son el objeto 
de estudio en este docum

ento, es un elem
ento crítico de dinam

ización e im
pulso 

a las políticas de CTi. D
elim

itar si los derechos de Propiedad Intelectual (PI) son 
de uno u otro o com

partidos, !jar sus porcentajes de participación y determ
inar 

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 inserción de los desarrollos en el m

ercado.

D
entro de esta lógica, resolver las inquietudes planteadas y clari!car el tratam

ien-
to de la pi sobre las creaciones resultantes de proyectos de I+D

 U
niversidad Em

-
presa es im

portante para determ
inar quién es el propietario de estos derechos y 

en consecuencia cóm
o se apropia de los bene!cios económ

icos por su explotación; 
para orientar las políticas de estím

ulo e incentivos a la creación en este tipo de or-
ganizaciones (Rom

ano, 2006) y para de!nir reglas claras y establecer con!anza en 
la transferencia de resultados cientí!cos y tecnológicos. 

Es así com
o en la de!nición del título de propiedad deben considerarse m

últiples 
variables: por un lado, los resultados del esfuerzo de I+D

 entre U
niversidad Em

pre-
sa son diversos y dan lugar a diferentes tipos de desarrollos en diferentes sectores 
de conocim

iento y de m
ercado; de otro lado está la norm

ativa aplicable en la m
ate-

ria que no es hom
ogénea para todos los tipos de derechos de pi y, !nalm

ente, están 
las cualidades que pueden ser atribuidas a una o a distintas personas en razón de 
la relación contractual laboral o de servicios. 

Finalm
ente, es tam

bién fundam
ental reconocer no sólo las atribuciones otorgadas 

por el título sino tam
bién las obligaciones derivadas del m

ism
o. Los derechos de 

pi son m
ecanism

os de protección exclusiva, territorial y tem
poral que le exigen al 

titular asum
ir los gastos de su resguardo, m

antenim
iento, m

onitoreo y defensa. 
Identi!car la estrategia entre la propiedad con título (individual o en conjunto) 
que entrega derechos de uso, goce y disposición de los derechos, y la propiedad sin 
título que perm

ite sólo el uso y el goce por participación, licenciam
iento o m

era 
tenencia, es una capacidad estructural de las organizaciones que im

pacta directa-
m

ente en sus procesos de gestión de conocim
iento. 
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4.2 O
bjetivo

Identi!car los elem
entos que perm

iten de!nir la titularidad de las creaciones inte-
lectuales en el m

arco de la relación U
niversidad Em

presa y entender las atribucio-
nes y obligaciones que se adquieren en virtud del título de propiedad. 

4.3 A
specto

s clave

Para abordar el tem
a de la atribución de derechos de pi es indispensable identi!car, 

de conform
idad con el régim

en aplicable, tanto los aspectos objetivos (objeto y 
título de protección) com

o los elem
entos subjetivos (autores, titulares) asociados 

a la creación intelectual:

Cuadro 4.1 A
spectos objetivos de la creación y reglas aplicables 

Tipo de creación
Reglas aplicables

Creaciones 
ocasionales

El creador en D
erecho de Autor, siem

pre que no haya 
transferido la propiedad

El prim
er solicitante, dependiendo del régim

en especí!co de 
protección (Propiedad Industrial, variedades vegetales, otro)

Creaciones en el 
ám

bito laboral o 
de servicio

Titularidad del em
pleador o contratante:

t�
En cum

plim
iento del contrato laboral o de                      

prestación  de servicios
t�

D
esarrollada con conocim

ientos o recursos del               
em

pleador o contratante

Creaciones en 
conjunto (dirigidas, 

deliberadas)

Autonom
ía de la voluntad

Sin acuerdo entre las partes: cotitularidad

Las creaciones espontáneas u ocasionales son aquellas realizadas por 
una persona natural que no se encuentra en cum

plim
iento de un con-

trato laboral o de prestación de servicios, ni en el m
arco de un ejercicio 

plani!cado de creación conjunta. En este caso, piénsese en un creador 
independiente que expresa su ingenio en su taller o laboratorio per-
sonal, sin utilizar m

edios o recursos sum
inistrados por un em

pleador 
o contratante. Por regla general, el creador es el titular; sin em

bargo, 
debe prestar atención al principio del prim

er solicitante, en aquellos 
supuestos en que el registro sea constitutivo del derecho de pi.

D
istinto ocurre con las creaciones en cum

plim
ento de un contrato 

(escrito) de prestación de servicios o de trabajo en donde la creación 
obedece a una obligación que surge de un acuerdo con obligaciones 
determ

inadas, de un m
anual de funciones de cargo, o son realizadas 

utilizando recursos del em
pleador o contratante. D

ichas creaciones 
son de titularidad del em

pleador o contratante, en tanto sean reali-
zadas por el trabajador o contratista en el m

arco de las obligaciones 
contratadas y/o cuando se elaboran con conocim

ientos o recursos 
del em

pleador o contratante. 
 Por su parte, las creaciones elaboradas en conjunto son aquellas reali-
zadas por dos o m

ás personas naturales o jurídicas que unen esfuerzos 
para desarrollar una creación. En este ám

bito pueden surgir creacio-
nes com

o resultado de un plan detallado de I+D, com
o consecuencia 

de una relación laboral o de servicios o de m
anera espontánea u oca-

sional. La regla general en creaciones elaboradas en conjunto es que la 
titularidad sea de!nida en virtud de la autonom

ía de la voluntad. Ante 
ausencia de esta de!nición se entiende que existe cotitularidad. Ahora 
bien, si la creación conjunta surge com

o resultado del cum
plim

iento 
de un contrato o laboral o de servicios le serán aplicables las reglas 
expuestas para este tipo de creaciones. 



 G
u

ía estratég
ica d

e la P
ro

p
ied

ad
 In

telectu
al  |  U

n
iversid

ad
 E

m
p

resa / 93
92

 /
  M

Ó
D

U
L

O
 D

O
S

Cuadro 4.2 A
spectos objetivos de la creación y régim

en 
especí3co de protección 

A
spectos objetivos de 

la creación

Régim
en especí#co de protección

D
erecho de Autor

3
Propiedad Industrial

O
tros derechos 

de pi 4

O
bjeto de protección

Identi!cación del tipo de crea-
ción (ver Capítulo 9 de esta 
G

uía)

Cum
plim

iento de los requisitos 
legales según el régim

en especí-
!co de protección (ver Capítulo 
10 de esta G

uía)

O
bras literarias, artísti-

cas o cientí!cas, progra-
m

as de ordenador (sof-
tw

are), bases de datos 
que incorporen una 
creación intelectual 

Signos distintivos: m
arcas, 

lem
as, enseñas com

erciales, 
nom

bres com
erciales, nom

-
bres de dom

inio, indicaciones 
geográ!cas, indicaciones de 
procedencia y denom

inaciones 
de origen

Variedades vegeta-
les y conocim

iento 
tradicional 5

N
uevas creaciones: inventos, 

m
odelos de utilidad, diseños 

industriales, esquem
as de tra-

zado de circuitos integrados, 
secretos em

presariales
6 

Título de protección

Instrum
ento de protección

El m
ero acto de crea-

ción es constitutivo de 
titularidad. El registro 
de la obra, program

a 
de ordenador o base 
de datos, se surte para 
efecto de publicidad y 
oponibilidad

Registro de signo distintivo o 
concesión de nueva creación 

Certi!cado de 
obtentor o título 
ancestral 7

3   La categoría D
erecho de Autor se extiende tam

bién a los llam
ados derechos conexos. 

4   La expresión otros derechos de pi  hace referencia a m
ecanism

os sui generis de protección. 
5   La titularidad de pi en m

ateria de secreto em
presarial, variedades vegetales y conocim

iento tradicional, es  

un área de trabajo en exploración y aún no pací!ca legal ni doctrinalm
ente. Se referencia para indicar que 

existen pero que exigen un tratam
iento profundo que supera el alcance de este ejercicio. 

6   Para efecto de este análisis y partiendo del contenido de la D
ecisión Andina 486 de 2000, el secreto em

pre-

sarial se clasi!cará bajo la categoría de Propiedad Industrial, sin desconocer que el tem
a de la clasi!cación de 

este derecho de pi no es pací!ca en la doctrina y que podría incluso incorporarse, por ejem
plo, en la categoría 

de otros derechos de pi. Tratándose de nom
bre com

ercial la excepción im
plica su adquisición por el prim

er 

uso sin necesidad de registro. En m
ateria de secreto em

presarial, el asunto del título de pi no tiene asiento 

legal y tam
bién es sujeto de discusión doctrinal. En este estudio se entenderá que el título de protección para 

el secreto em
presarial es la posesión cali!cada de la inform

ación, bajo el entendido de la existencia de un 

hecho fáctico: la form
a com

o la organización posee cierta inform
ación. 

7   El título en m
ateria de conocim

iento tradicional es tam
bién un tem

a polém
ico en la doctrina de pi. Se trata 

de un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Se discute si las com
unidades indígenas son titulares de 

un derecho de pi del que puedan gozar, aunque no estén organizadas jurídicam
ente. Este estudio entenderá, 

por el m
om

ento, que se trata de un título ancestral, que son derechos no sujetos a registro y que se adquie-

ren desde la creación m
ism

a.

Cuadro 4.3 A
spectos subjetivos de la creación y 

régim
en especí3co de protección 

A
spectos subjetivos de la creación

Régim
en especí#co de protección

D
erecho de 

Autor
Propiedad 
Industrial

O
tros dere-

chos de pi

Sujeto de 
derechos.

Identi!cación 
de las personas 
naturales o 
jurídicas 
im

plicadas 
en la creación

Autoría

Calidad de autor: persona física 
(natural) que realiza la creación

Autor
Creador
inventor
diseñador

O
btentor, 

!tom
ejorador, 

com
unidad po-

seedora del cono-
cim

iento
8

Titularidad

Calidad de 
titular: persona 
física (natural) 
o jurídica que 
tiene un derecho 
de pi reconocido 
por la ley de 
m

anera indivi-
dual o en conjun-
to (cotitularidad)

O
riginaria

9
Acto de 
crear o 
inventar

Autor - Titular

Creador
inventor 
diseñador - 
titular

O
btentor, !to-

m
ejorador, com

u-
nidad poseedora 
del conocim

iento

D
erivada

10

Causa de 
m

uerte
Causahabientes
(herederos)

Causahabientes
(herederos)

Causahabientes
(herederos)

D
isposición 

o presun-
ción legal

Em
pleador, 

contratante
entidad pública, 
persona jurídica 
que coordina una 
obra colectiva

Em
pleador

contratante
N

A

Cesión 
(convencio-
nal)

Cesionario (per-
sona natural 
o jurídica que 
adquiere)

Cesionario 
(persona 
natural o 
jurídica que 
adquiere)

Cesionario 
(persona 
natural o 
jurídica que 
adquiere)

Financiación

Calidad de !nanciador: persona física (na-
tural) o jurídica que apoya económ

icam
ente 

(!nancia o aporta) para el desarrollo de la 
creación 

N
o adquiere derechos por 

la sim
ple !nanciación

11

8 
Térm

ino acuñado por el doctor Juan Carlos M
onroy en sus disertaciones sobre el conocim

iento tradicional.
9    D

erecho de pi atribuido a una persona física (natural) en razón de su creación. 
10  D

erecho de pi transferido de una persona física (natural) que cuenta con titularidad originaria a una perso-

na natural o jurídica por causa de m
uerte, disposición o presunción legal o cesión convencional. 

11  Esta G
uía no entra en el detalle de revisión de la titularidad de pi en proyectos de I+D

 !nanciados con recur-

sos públicos; sin em
bargo, reconoce la prem

isa en virtud de la cual el m
ero aporte en dinero no constituye 

atribución de título en favor de la entidad !nanciadora. Este tem
a es desarrollado por la autora en otros 

trabajos sobre titularidad de pi. 
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Concepto de autoría

D
e acuerdo a la norm

ativa aplicable en Colom
bia, será considerado autor: “la per-

sona física que realiza la creación intelectual”. En virtud de esta expresión, se en-
tiende que sólo el hum

ano (persona física) es un ser que cuenta con capacidad 
creativa fruto de su actividad intelectual. A

sí, “se tendrá com
o autor de una obra a 

la persona cuyo nom
bre aparezca im

preso en dicha obra”.

N
orm

ativa aplicable al concepto de autoría

t�
Artículo 3 D

ecisión 351 CAN
.

t�
Artículo 8 D

ecisión 351 CAN
.

t�
Artículo 10 Ley 23 de 1982.

Acorde con lo anterior, los autores son bueno y gitana.

Titularidad originaria y derivada en D
erecho de Autor

¿Respecto de los artículos cientí!cos y de las ponencias académ
icas resultado 

del Proyecto opera alguna m
odalidad de transferencia de D

erechos de Autor 
para la universidad? ¿Cuál m

odalidad?

Si bien el autor es la persona física que realiza la creación intelectual y es quien en 
principio ostenta la titularidad (originaria) de los derechos (m

orales y patrim
o-

niales) de pi, “una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar 
la titularidad de los derechos patrim

oniales sobre la obra”. Cuando esto sucede la 
titularidad pasa de ser originaria a derivada y puede darse, en m

ateria de D
erechos 

de Autor, bajo las siguientes m
odalidades:

t�
Por causa de m

uerte: 
El autor-titular originario fallece y sus derechos de pi son transferidos 
a sus herederos en la sucesión.

t�
Por disposición o presunción legal:
Es la ley la que dice en qué casos el autor deja de ser el titular originario. 

4.4 Caso

La em
presa picards y la universidad genius (con naturaleza pública) suscriben un 

acuerdo de cooperación para la ejecución de un proyecto de I+D
 cuyo objeto es el 

desarrollo conjunto de un dispositivo biom
édico altam

ente novedoso (en adelante 
el Proyecto). 

El Proyecto tiene un valor de $500 m
illones de pesos de los cuales la em

presa apor-
ta un 50%

 en dinero y otro 20%
 en especie (investigadores, m

aterias prim
as, prue-

bas) y la universidad contribuye con el 20%
 restante en recursos hum

anos y apor-
tes de contrapartida tam

bién en especie (investigadores, laboratorios, equipos). 

La universidad vincula al Proyecto al profesor bueno y a la profesora gitana (am
-

bos servidores públicos docentes) de la universidad. Por su parte, la em
presa vin-

cula al Proyecto al ingeniero juicioso (con contrato laboral), a rem
ojo (pasante 

extranjero en la com
pañía) y a los proveedores m

araña y adaptatodo (personas 
jurídicas de naturaleza privada).

El convenio de cooperación que sustenta el Proyecto contiene la siguiente cláusula 
de pi: “D

écim
a Prim

era-Propiedad Intelectual: la titularidad de los derechos de Pro-
piedad Intelectual sobre los resultados que se obtengan en el m

arco del proyecto 
señalado en el objeto del contrato, corresponderá a las Partes a prorrata de sus 
aportes, salvo pacto en contrario”.

4.5 Variables y pregun
tas clave

4.5.1 Autoría y titularidad en m
ateria de D

erecho de Autor

¿Q
ué sucedería si, a partir de los resultados de investigación, los profesores 

bueno y gitana escriben un par de artículos cientí!cos y participan en un 
evento académ

ico internacional? 

¿Q
uiénes son los autores de los artículos cientí!cos y de las ponencias académ

icas 
resultantes del Proyecto?
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En Colom
bia puede ser que esta m

odalidad opere en virtud de una:

t�O
bra creada por un servidor público. 

t�O
bra creada en virtud de un contrato de trabajo de 

 prestación de servicios.
t�O

bra colectiva. 12 

t�
Por acto entre vivos:
En razón de la autonom

ía negocial, dos o m
ás personas naturales o 

jurídicas convienen en la de!nición de la participación en los derechos 
de pi. Esto es conocido com

o:

t�Cesión convencional. 13 

N
orm

ativa aplicable a titularidad originaria y derivada en D
erecho de Autor

t�Artículos 3, 9, 10, 29, 30 y 31 D
ecisión 351 CAN

. 
t�Artículos 20, 83, 91. 92 y 183 Ley 23 de 1982 y las respectivas m

odi!ca-
ciones incorporadas en la Ley 1450 de 2011.

12 O
bra colectiva es la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una 

persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nom
bre. Por presunción legal, el 

D
irector es el titular de D

erechos de Autor. Artículos 83, 91, 92 y 183 de la Ley 23 de 1982 m
odi!cado por 

la Ley 1450 de 2011.
13 En virtud del Artículo 31, D

ecisión 351 CAN
, “toda transferencia de los derechos patrim

oniales, así com
o 

las autorizaciones o licencias de uso, se entenderá lim
itada a las form

as de explotación y dem
ás m

odali-

dades pactadas expresam
ente en el contrato respectivo”. Tam

bién es de sum
a im

portancia revisar aquí lo 

dispuesto por el Artículo 30 de la Ley 1450 de 2011. “D
erechos patrim

oniales de autor. M
odifíquese el 

Artículo 183 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así: Artículo 183. Los derechos patrim
oniales de autor o 

conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando lim
itada dicha transferencia a las m

odalidades 

de explotación previstas y al tiem
po y ám

bito territorial que se determ
inen contractualm

ente. La falta de 

m
ención del tiem

po lim
ita la transferencia a cinco años, y la del ám

bito territorial, al país en el que se rea-

lice la transferencia. Los actos o contratos por los cuales se trans!eren, parcial o totalm
ente, los derechos 

patrim
oniales de autor o conexos deberán constar por escrito com

o condición de validez. Todo acto por el 

cual se enajene, trans!era, cam
bie o lim

ite el dom
inio sobre el D

erecho de Autor, o los derechos conexos, así 

com
o cualquier otro acto o contrato que im

plique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro N
acional 

del D
erecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros. Será inexistente toda estipu-

lación en virtud de la cual, el autor trans!era de m
odo general o indeterm

inable la producción futura, o se 

obligue a restringir su producción intelectual o a no producir”.

Recuérdese que los profesores bueno y gitana son servidores públicos 
docentes de la universidad genius que tiene naturaleza pública. En conse-

cuencia, sí opera una transferencia derivativa en favor de la universidad por la pre-
sunción que tiene la ley sobre las obras desarrolladas por los servidores públicos.

En m
ateria de D

erechos de Autor “las obras creadas por em
pleados o funcionarios 

públicos, en cum
plim

iento de las obligaciones constitucionales y legales de su car-
go, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. Se exceptúan de esta 
regla las lecciones o conferencias de los profesores. En todo caso, la universidad de-
berá reconocer que los derechos m

orales serán ejercidos por los autores, en cuanto 
su ejercicio no sea incom

patible con los derechos y obligaciones de las entidades 
públicas afectadas” (Ley 23 de 1982 del Congreso de la República de Colom

bia).

Lo com
ún en este tipo de proyectos U

niversidad Em
presa es que las obras pro-

tegidas por el D
erecho de Autor sean creadas por el equipo de investigación de 

la universidad, y que en principio, no es de interés de la em
presa la divulgación 

académ
ica de los hallazgos m

ediante ponencias, artículos cientí!cos o papers. Sin 
em

bargo, supóngase que com
o resultado del Proyecto surge un program

a de orde-
nador (softw

are) que perm
ite controlar el tiem

po de oclusión en venas y arterias 
y las condiciones de rechazo del dispositivo que sí representa un notable bene!cio 
para la em

presa. 

Piénsese en que el softw
are fue desarrollado por los proveedores de la em

presa 
m

araña y adaptatodo (personas jurídicas de naturaleza privada) pagados 
con los recursos del Proyecto. Con el proveedor m

araña la em
presa suscribió un 

contrato de prestación de servicios, pero con adaptatodo la relación se viene de-
sarrollando en plena con!anza por la larga relación com

ercial que tiene con picard.
 ¿Respecto del softw

are resultado del Proyecto opera alguna m
odalidad de transfe-

rencia de derechos de pi para la universidad? ¿Para la em
presa? ¿Para los proveedo-

res? ¿Para la U
niversidad Em

presa? ¿Cuál m
odalidad?

La norm
ativa andina aplicable al D

erecho de Autor a!rm
a que “las personas na-

turales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conform
idad con 

la legislación nacional, de los derechos patrim
oniales de las obras creadas por su 

encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario” (Artículo 10, D
ecisión 

351 CAN
).
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Cabe resaltar que si bien los derechos patrim
oniales de autor pueden transferirse 

por acto entre vivos, com
o lo hem

os visto en los casos anteriores, esta transferen-
cia queda lim

itada a las m
odalidades de explotación previstas y al tiem

po y ám
bito 

territorial que se determ
inen contractualm

ente. A
sí, los contratos de cesión debe-

rán de!nir las condiciones de tiem
po y territorios de protección so pena de que se 

apliquen los tiem
pos y territorios establecidos por la ley.

Igualm
ente, la norm

a nacional concibe com
o inexistente toda cláusula en virtud de 

la cual el autor trans!era de m
odo general o indeterm

inable la producción futura, o 
se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir. Esto signi!ca que 
es indispensable determ

inar de m
anera m

uy precisa la creación objeto de transfe-
rencia y que debe tenerse precaución en la incorporación de cláusulas restrictivas 
de exclusividad.

En este caso del softw
are la respuesta será: “depende”. En efecto, la titulari-

dad de los derechos podrá corresponder a una u otra entidad de conform
i-

dad con la interpretación de la legislación colom
biana en m

ateria de titularidad en 
obras por encargo o desarrolladas en el entorno laboral. A

sí por ejem
plo:

Si picard cuenta con un contrato escrito de prestación de servicios con el provee-
dor m

araña, o en el caso del contrato laboral escrito con su ingeniero juicioso, 
operará en favor de picard una transferencia derivativa de los D

erechos de Autor 
del proveedor o del em

pleado, según sea el caso. Lo anterior porque la ley presum
e 

que los derechos patrim
oniales sobre la obra creada para una persona natural o 

jurídica (en este caso jurídica, esto es, picard) en desarrollo de un encargo o m
an-

dato o en el m
arco de un contrato laboral han sido transferidos al encargante o 

em
pleador, salvo pacto en contrario, en la m

edida necesaria para el ejercicio de sus 
actividades habituales en la época de creación de la obra. 

Con las expresiones resaltadas, el legislador colom
biano sujetó la presunción de 

transferencia a un contrato escrito y resaltó que no es una transferencia del 100%
 

de los derechos. Es una transferencia lim
itada al uso que el encargante o em

pleador 
(quien contrata) dará a la obra en sus actividades habituales al m

om
ento de creación 

de la m
ism

a Así, si se trata de obras que no han sido desarrolladas bajo estos dos 
supuestos (por ejem

plo un softw
are distinto no estipulado en el objeto del contrato 

o una obra libre no atribuible a las actividades habituales de juicioso), picard no 
podrá ser titular derivado por presunción legal de estos últim

os resultados sino que 
deberá acudir a la m

odalidad derivativa por acto entre vivos m
ediante cesión con-

vencional (acuerdo privado con m
araña o con juicioso, según sea el caso).

Con base en la lectura de la m
odalidad derivativa por presunción legal (obra por 

encargo) expuesta en los párrafos anteriores, será fácil detectar que si picard no 
suscribió un contrato de prestación de servicios con oberta no operará transfe-
rencia de los derechos patrim

oniales en su favor. En este caso, deberá acudir a la 
negociación de la cesión convencional de derechos con las di!cultades de contar 
con un producto listo y protegible por pi, o en su defecto, podrá apelar a la recons-
trucción de su relación contractual con el proveedor. En cualquiera de los dos casos 
estará enfrentando una situación de desventaja negocial.

Cotitularidad en m
ateria de D

erecho de Autor

Supongam
os ahora que picard ha resuelto la cadena de titularidad con m

a-
raña y oberta y que las relaciones jurídicas contractuales con juicioso y 

rem
ojo están claram

ente de!nidas. Supongam
os tam

bién 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 D

erecho de Autor? ¿En qué porcentaje?

El convenio de cooperación que sustenta el Proyecto contiene la siguiente 
cláusula de pi: “D

écim
a prim

era-Propiedad Intelectual: la titularidad de los 
derechos de Propiedad Intelectual sobre los resultados que se obtengan en el m

arco 
del proyecto señalado en el objeto del contrato corresponderá a las Partes a prorra-
ta de sus aportes, salvo pacto en contrario”.

A
sí las cosas, si picard y genius no han m

anifestado lo contrario en un acuerdo 
escrito debidam

ente suscrito con posterioridad al que dio lugar a esta cláusula, 
son cotitulares sobre dichos resultados según los aportes que hayan realizado al 
desarrollo del Proyecto. En este punto, la gran di!cultad estará en establecer si 
se trata de aportes en dinero o si tam

bién es im
portante de!nir la proporción de 

titularidad revisando los aportes en especie o en capital hum
ano (ver Capítulo 8 

de esta G
uía).
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4.5.2 Titularidad en m
ateria de Propiedad Industrial 

Concepto de inventor

Im
aginem

os que bueno, gitana y Juicioso avanzan en el desarrollo del 
dispositivo y obtienen una patente de producto y un proceso novedoso que 
la em

presa desea m
antener com

o secreto em
presarial. rem

ojo y los pro-
veedores oberta y adaptatodo se encargan de la realización de pruebas técnicas 
sim

ples y de la ejecución m
aterial de las órdenes de los profesores y de juicioso.

¿Q
uiénes son los inventores de la patente de producto y del proceso novedoso re-

sultante del Proyecto?

N
orm

ativa relativa al concepto de inventor

t�Artículo 22, D
ecisión 486 CAN

.
t�Artículo 23, D

ecisión 486 CAN
. 

t�Artículo 88, D
ecisión 486 CAN

.
t�Artículo 29, Ley 1450 de 2011.

Los inventores serán bueno, gitana y juicioso porque son autores del in-
vento o son coinventores, las personas que hacen conjuntam

ente una in-
vención. A

sí en principio, el derecho a la patente pertenece al inventor.

Tal condición no es atribuible ni a rem
ojo ni a los proveedores m

araña y adapta-
todo porque ellos a partir de un m

odelo de instrucciones de picard realizaron un 
aporte m

eram
ente técnico que no es creativo. Es una contribución m

ecánica para 
aterrizar una idea ya creada por otros. Siendo así, el aporte puram

ente m
ecánico de 

rem
ojo, m

araña y adaptatodo no les atribuye la calidad de inventores.

Titularidad originaria y derivada en m
ateria de Propiedad Industrial

Supóngase que el ingeniero juicioso, em
pleado de picard, está desarrollan-

do su tesis en el program
a de M

aestría de la universidad genius con el grupo 
de investigación liderado por el profesor bueno, !nanciado por picard, y en el 

m
arco del Proyecto; y que es identi!cado com

o 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 m

odalidad de transferencia de derechos de pi para la universidad? ¿Para la 
em

presa? ¿Para los proveedores? ¿Para la U
niversidad Em

presa? ¿Cuál m
odalidad?

La norm
ativa andina aplicable a la Propiedad Industrial no es la m

ism
a que para 

D
erecho de Autor u otros derechos de pi, com

o por ejem
plo, los derechos de obten-

tor. 14 Si bien la norm
ativa andina en asuntos de Propiedad Industrial tam

bién deja 
al legislador nacional la posibilidad de de!nir las reglas, la Ley 1450 de 2011, aten-
diendo las autorizaciones previstas en la D

ecisión Andina 486 de 2000, estableció 
las siguientes m

odalidades de transferencia en el ám
bito de la Propiedad Industrial: 

t�
Por causa de m

uerte: 
El autor-titular originario fallece y sus derechos de pi son transferidos 
a sus herederos en la sucesión.

t�
Por disposición o presunción legal: 15

Es la ley la que dice en qué casos el autor deja de ser el titular originario. 
En Colom

bia puede ser que esta m
odalidad opere en virtud de una:

t�O
bra creada en virtud de un contrato de trabajo de prestación 

de servicios. 

t�
Por acto entre vivos:
En razón a la autonom

ía negocial, dos o m
ás personas naturales o jurí-

dicas convienen en la de!nición de la participación en los derechos de 
pi. Esto es conocido com

o:

t�Cesión convencional. 

14 Se recom
ienda al lector revisar la norm

ativa internacional y nacional vigente en m
ateria de D

erecho de ob-

tentor, toda vez que este capítulo concentra sus esfuerzos solam
ente en el análisis de titularidad en m

ateria 

de D
erecho de Autor y Propiedad Industrial.

15 N
ótese la diferencia con relación al D

erecho de Autor en el que sí opera transferencia derivativa por pre-

sunción legal en m
ateria de obras colectivas y de obras en ejercicio de servicio público. Situación de gran 

di!cultad tratándose, por ejem
plo, de patentes desarrolladas por los servidores públicos docentes de las 

universidades públicas colom
bianas. Este tem

a es m
encionado por la autora de este capítulo en otros tra-

bajos sobre titularidad de PI que se encuentran en fase de publicación.
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En el caso propuesto operará 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 norm

a a!rm
a que: “Salvo pacto en contrario, los derechos de 

Propiedad Industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios 
o de trabajo se presum

en transferidos a favor del contratante o del em
pleador”.

En este punto, la em
presa y el trabajador se están enfrentando a un asunto de es-

tím
ulo a la creación. El Artículo 539 del Código de Com

ercio consagra una norm
a 

especial para las invenciones creadas en un contrato de trabajo o por m
andato.

D
e igual m

odo, el Artículo 23 de la D
ecisión 486 de 2000 de la Com

unidad Andi-
na dispone que: “En las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el em

pleador, 
cualquiera que sea su form

a y naturaleza, podrá ceder parte de los bene!cios eco-

nóm
icos de las invenciones en bene!cio de los em

pleados inventores, para estim
u-

lar la actividad de investigación”.

Se le sugiere a picard integrar a su M
odelo de Innovación o en su Política de Reco-

nocim
ientos Laborales, en lo concerniente a estím

ulos, las reglas claras para retri-
buir al trabajador en los eventos en los que su actividad intelectual despliega para 
la em

presa resultados patentables, com
o en este caso.

N
orm

ativa aplicable a titularidad originaria y derivada en Propiedad Industrial

t�Artículo 29, Ley 1450 de 2011.
t�Código de Com

ercio de Colom
bia, Artículo 539.

t�Artículo 23 de la D
ecisión 486 de 2000 de la Com

unidad Andina.

En igual sentido, la norm
ativa andina se re!rió a la autoría y titularidad originaria 

en m
ateria de diseños industriales y de esquem

a de trazados de circuitos integra-
dos. En estos casos el diseñador es el autor y titular originario, pero los derechos 
podrán ser transferidos por acto entre vivos o por vía sucesoria. Y frente a estos dos 
tipos de derechos, el legislador andino estableció que frente a un esquem

a creado en 
cum

plim
iento de un contrato de obra o de servicio para ese !n, o en el m

arco de una 
relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección 
corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al em

pleador.

El asunto problem
ático del caso es que juicioso, !nanciado con recursos 

de picard, inscribió su tesis en el program
a de M

aestría de la universidad 
genius con el grupo de investigación liderado por el profesor bueno sin aclarar tal 
situación. La universidad alega que es titular de los derechos en tanto el invento y 
los secretos son desarrollados en el m

arco de las actividades de su grupo de inves-
tigación y con sus recursos. La em

presa alega que cuenta con un contrato escrito de 
trabajo con juicioso y am

bas tienen un convenio de cooperación con una cláusula 
de pi para el desarrollo del Proyecto.

¿Respecto de los productos y procesos novedosos posiblem
ente inventados por re-

m
ojo opera alguna m

odalidad de transferencia de derechos de pi para la universi-
dad? ¿Para la em

presa? ¿Para la U
niversidad Em

presa? ¿Cuál m
odalidad?

En este caso la recom
endación es aclarar tal situación desde el acuerdo U

ni-
versidad Em

presa, advertir los térm
inos de vinculación de juicioso al pro-

yecto y de!nir la titularidad sobre los resultados de la tesis en el m
arco, en este 

caso, de un proyecto especí!co bajo la m
odalidad de transferencia derivativa, vía 

cesión convencional.

Piénsese ahora que el pasante rem
ojo reclam

a su condición de inventor en 
la patente y que es estudiante de la universidad king (extranjera) con la que 

picard no tiene aún un convenio de cooperación ni de práctica.

¿Respecto de los productos y procesos novedosos posiblem
ente inventados por re-

m
ojo opera alguna m

odalidad de transferencia de derechos de pi para la universi-
dad extranjera? ¿Para la em

presa? ¿Para la U
niversidad Em

presa? ¿Cuál m
odalidad?

Los resultados de rem
ojo (que no tiene un acuerdo escrito con picard) son 

de rem
ojo, o en su defecto de la universidad king dependiendo de sus polí-

ticas institucionales y de la norm
ativa extranjera. Esta situación, en efecto, podría 

afectar la titularidad y explotación de la patente y de los secretos em
presariales. 

Para evitar este problem
a se recom

ienda la suscripción del acuerdo escrito de pi 
tanto con rem

ojo com
o con la universidad que lo rem

ite en pasantía, atendiendo a 
los intereses de la em

presa y del proyecto especí!co. 
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Cotitularidad en m
ateria de Propiedad Industrial

Resulta ser que la profesora gitana term
ina la vinculación con la universi-

dad genius y es contratada por la universidad oberta (de naturaleza priva-
da). La universidad oberta hace parte en el convenio de cooperación y aporta 50 
m

illones de pesos adicionales al Proyecto, así: 80%
 en especie y recurso hum

ano 
(tiem

po de la profesora oberta, laboratorios, equipos y pruebas) y 20%
 en dinero.

¿Respecto de la patente de invención resultado del Proyecto opera alguna m
odalidad 

de transferencia de derechos de pi para la universidad oberta? ¿Cuál m
odalidad?

O
perará una transferencia en favor de la universidad oberta en tanto así 

haya quedado establecido en el acuerdo de adhesión al proyecto o en uno 
posterior de pi. En todo caso, la transferencia derivativa en favor de oberta será 
m

ediante la m
odalidad de acto entre vivos: cesión convencional. Recuérdese que 

así com
o en m

ateria de D
erechos de Autor la transferencia debe establecer las con-

diciones tem
porales y territoriales especí!cas y no puede ser incierta, indeterm

i-
nada o con restricción de producción futura. 
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 5
Inteligencia com

petitiva

Autores
Ó

scar Eduardo Q
uintero O

sorio
1 

D
iana M

arcela Cetina M
edina

2

Experto asesor de con
ten

ido
Andrés Felipe López Berm

údez
3

5.1 In
troducción

La oportunidad de aprovechar los activos de Propiedad Intelectual (PI) generados 
depende en gran parte de la capacidad de diferenciación frente aquellos creados 
por terceros, ya sea una em

presa, una universidad, una persona natural o com
bina-

ciones de estas. Identi!car dichas diferencias es, por de!nición, un proceso com
pa-

1 
G

raduado en Ingeniería Q
uím

ica de la U
niversidad N

acional de Colom
bia, Sede M

anizales, con M
aestría en 

Ciencias-Biotecnología de la U
niversidad N

acional de Colom
bia, Sede M

edellín. Coordinador de Inteligencia 

Com
petitiva de la Corporación Tecnnova U

EE. Con experiencia en la planeación y ejecución de estudios para 

la industria quím
ica, m

ateriales para construcción, sector !nanciero, dispositivos biom
édicos, transm

isión y 

distribución de energía, desarrollo de softw
are y agricultura, entre otros. D

ocente de inteligencia em
presa-

rial y acom
pañam

iento en procesos de form
ación para em

presas y universidades. H
a participado en diferen-

tes procesos de im
plem

entación de unidades de inteligencia com
petitiva para universidades y em

presas. 
2 

Ingeniera Q
uím

ica con M
aestría en Ingeniería Q

uím
ica de la U

niversidad N
acional de Colom

bia. Coordi-

nadora de Inteligencia Com
petitiva de la Corporación Tecnnova U

EE. Consultora en análisis estratégico de 

inteligencia com
petitiva para diversos sectores, incluyendo el farm

acéutico, los seguros, la construcción, 

los alim
entos, el académ

ico y el de aseo e higiene. A
sesora en el diseño e im

plem
entación de sistem

as de 

gestión de inteligencia com
petitiva y vigilancia tecnológica en diversas entidades. Experiencia en form

a-

ción y docencia en inteligencia com
petitiva.

3 
Ingeniero Electrónico, Especialista en G

estión de Innovación Tecnológica de la U
niversidad Ponti!cia Bo-

livariana, candidato a M
agíster en Pensam

iento Estratégico y Prospectiva de la U
niversidad Externado 

de Colom
bia. G

erente de plataform
as de Innovación de la Corporación Ruta N

,  con m
ás de cuatrocientos 

estudios de vigilancia tecnológica, inteligencia com
petitiva, análisis de patentes y prospectiva en em

presas 

de diez sectores económ
icos, universidades e instituciones públicas. A

sesor en la identi!cación de opor-

tunidades de innovación, diseño de observatorios de ciencia y tecnología para la ciudad de M
edellín y de 

m
etodologías de im

plem
entación de prácticas de inteligencia com

petitiva para el D
epartam

ento Adm
inis-

trativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). 

rativo, que en este caso se realiza contra propuestas existentes en el entor-
no de explotación de la creación intelectual, para lo cual pueden em

plearse 
herram

ientas com
o la vigilancia tecnológica y la inteligencia com

petitiva.

El uso de estas herram
ientas es de gran utilidad a lo largo de la cadena de 

valor de la pi, desde la etapa de creación, para poder identi!car ideas nove-
dosas alineadas con las tendencias m

undiales, evaluar su nivel inventivo, 
diseñar las estrategias de protección pertinentes de acuerdo al estado de la 
técnica y entender cuáles serán los m

ercados y clientes para la explotación 
del activo. La posibilidad de usar estas herram

ientas no depende sólo del 
acceso a fuentes de inform

ación con!ables, tales com
o bases de datos de 

publicaciones cientí!cas, m
etabuscadores de patentes, estudios de m

erca-
do e inform

ación com
ercial, sino tam

bién de disponer de las capacidades 
básicas de inteligencia com

petitiva que perm
itan identi!car la inform

ación 
relevante, analizarla, y tom

ar decisiones. 

D
urante el desarrollo de este capítulo se abordará un caso práctico, en el cual 

se describe cóm
o se puede aplicar la inteligencia com

petitiva a lo largo del ci-
clo de I+D

 de un proyecto U
niversidad Em

presa, de form
a tal que se puedan 

dism
inuir los riesgos de explotación de intangibles susceptibles de protec-

ción, por ejem
plo, falta de novedad para protección, infracción de derechos 

de terceros y altas barreras de entrada, entre otros.

5.2 A
specto

s clave

La inteligencia com
petitiva se entiende com

o el esfuerzo sistem
ático y or-

ganizado para observar, captar, analizar y com
unicar inform

ación sobre 
los hechos del entorno, y que podrían im

plicar una oportunidad o am
ena-

za para la organización que la realiza (Zaintek, 2003). D
icho entorno está 

com
puesto por los com

petidores, clientes, proveedores, m
edio am

biente, 
políticas, m

acroeconom
ía, cultura, dem

ografía, desarrollo tecnológico e in-
vestigación cientí!ca, entre otras variables.

D
ependiendo del enfoque que se de en la búsqueda y análisis de inform

a-
ción, la inteligencia com

petitiva puede tener diferentes ám
bitos: tecnológi-

co, com
ercial y del entorno (Figura 5.1). En el cuadro siguiente se de!nen 

cada uno de estos ám
bitos.
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Cuadro 5.1 D
e3nición de los ám

bitos de la inteligencia com
petitiva

Tecnológico

Este enfoque perm
ite la identi!cación de las tecnologías disponibles, su nivel de m

adurez, 
quiénes las dom

inan y explotan, posibles licenciatarios, los procesos productivos, com
petido-

res, posibles aliados en desarrollo tecnológico, tendencias en investigación cientí!ca, m
aquina-

ria y equipos, entre otros

Com
ercial

Ésta aborda la visión desde el m
ercado de los productos y servicios asociados a la tecnología. 

En este tipo de ejercicios se puede analizar la cadena de sum
inistro, la dem

anda de productos, 
posibles m

ercados y su tam
año, com

petidores, productos sustitutos, m
odelos de negocio de 

otras em
presas, m

aterias prim
as y sus proveedores, portafolio de productos, entre otras

D
el entorno

Se entiende com
o el entorno todos los factores que de m

anera directa o indirecta pueden afec-
tar la explotación de una tecnología. D

entro de éste se encuentra el análisis de la norm
atividad 

am
biental, regulación de productos, aspectos culturales, dinám

ica sectorial, políticas económ
i-

cas, política internacional, cam
bios gubernam

entales, entre otras

Figura 5.1 Ám
bitos de m

onitoreo de la inteligencia com
petitiva

Cualquiera que sea el enfoque que se desee (del entorno, tecnológico o com
ercial), 

el proceso de inteligencia com
petitiva está conform

ado por un ciclo de cuatro eta-
pas: planeación, búsqueda, análisis y com

unicación (Figura 5.2). El proceso co-
m

ienza desde la de!nición de las necesidades o preguntas a responder, luego por la 
de!nición de fuentes y planteam

iento de ecuaciones de búsqueda de inform
ación, 

se depura y analiza la inform
ación encontrada m

ediante diferentes m
étodos exis-

tentes, y por últim
o se com

unican los resultados ante un equipo que dé valor a la 
inform

ación analizada. 

Figura 5.2 Proceso general de inteligencia com
petitiva 

5.3 O
bjetivo

Identi!car algunos de los elem
entos de análisis que se deben tener en cuenta a lo 

largo del proceso de gestión de la pi, con el !n de dism
inuir los riesgos asociados al 

aprovecham
iento de las creaciones intelectuales generadas a través de un m

onito-
reo sistem

ático y estructurado del entorno.

5.4 Caso

El G
rupo de Investigación en Ingeniería de Tejidos de la universidad científi-

ca del oeste que ha tenido una larga y exitosa trayectoria investigativa, después 
de realizar una considerable inversión económ

ica y de dedicar cinco años de ar-
duo trabajo, ha desarrollado una tecnología que será clave para el tratam

iento de 
anom

alías cardíacas y podría cam
biar el futuro de la m

edicina. Este desarrollo fue 
realizado m

ediante un proyecto de cooperación con la com
pañía australiana zir-

conium
 ph

arm
aceuticals con sede en Colom

bia.

El líder del grupo de investigación, G
onzalo Posada, Ph.D. con reconocim

iento y 

P
lan

eació
n

A
n
álisis

B
ú
sq
u
ed

a
C
o
m
u
n
icació

n

Fuente: !gura elaborada con base en Brenner (2005).
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experiencia en el cam
po de estudio, es consciente de que en el pasado diversos de-

sarrollos generados por el grupo se han lim
itado a la elaboración de publicaciones 

cientí!cas y tesis, incluso las invenciones m
ás prom

etedoras no han llegado a ser 
com

ercializadas ni han producido un retorno económ
ico. 

G
onzalo, en esta ocasión, antes de revelar los detalles de su invención ha decidido 

asesorarse, ya que considera que su tecnología podría ser fácilm
ente patentada, y 

para conocer sobre esta posibilidad se dirige a la o!cina de Felipe Sánchez, abogado 
de pi de la universidad.

En la prim
era reunión sostenida con Felipe Sánchez, G

onzalo observa que tam
bién 

se encuentra entre los asistentes, Cecilia H
oyos, Coordinadora del Sistem

a de Inte-
ligencia Com

petitiva y V
igilancia Tecnológica (IC-VT) de la universidad.

En el m
arco de la reunión surgen las siguientes preguntas:

¿Es necesario hacer m
onitoreo del entorno tecnológico?

¿Q
ué tipo de am

enazas u oportunidades podrían encontrarse en ese 
m

onitoreo?

¿Es necesario hacer vigilancia tecnológica en todas las etapas del pro-
yecto?

¿Q
ué tipo de veri!cación o revisión es im

prescindible antes de em
pren-

der el proyecto?

5.5 Variables y pregun
tas clave

5.5.1 Vigilancia tecnológica

Tendencias tecnológicas

Felipe le explica al investigador que ha invitado a Cecilia H
oyos ya que su 

experiencia será clave al iniciar el proceso de protección del desarrollo. Le 
com

enta que es necesario realizar un estricto m
onitoreo del entorno que perm

i-
ta identi!car am

enazas y oportunidades para de!nir la estrategia de protección 
m

ás adecuada. D
espués de esta introducción, Cecilia se dirige al investigador y le 

m
ani!esta que es necesario realizar un análisis de vigilancia tecnológica en todas 

las etapas de un proyecto de I+D, no únicam
ente cuando se han obtenido los resul-

tados y se desean proteger m
ediante algún m

ecanism
o de pi. Adicionalm

ente, le 
a!rm

a que antes de em
prender cualquier proyecto es im

portante veri!car que se 
encuentre alineado con las tendencias tecnológicas actuales. Por últim

o, le pide al 
investigador G

onzalo Posada que le explique en qué consistió la revisión del estado 
del arte realizada antes de iniciar el proyecto de investigación.

¿Cóm
o se debe realizar el estudio de vigilancia antes de iniciar un proyecto de I+D

?

¿Q
ué fuentes se deben consultar?

¿Cóm
o se debe analizar la inform

ación?

Com
o se m

encionó en los aspectos clave, la vigilancia tecnológica perm
ite 

identi!car el estado de m
adurez de una tecnología de acuerdo a las solucio-

nes que se desarrollan en el ám
bito cientí!co y tecnológico, y cuáles son los líderes 

m
undiales en dicha tecnología.

Por su parte, cuando se revisa esa tecnología, en com
paración con soluciones ya 

establecidas en los m
ism

os o distintos ám
bitos de aplicación, pueden identi!carse 

los diferentes focos crecientes de desarrollo de las tecnologías a través de los años. 
Esto es lo que se reconoce com

o tendencia tecnológica y perm
ite identi!car tecno-

logías em
ergentes y tecnologías m

aduras, a su vez que se pueden asociar estas con 
las em

presas o universidades que las desarrollan.

Fuentes: patentes y artículos cientí!cos.

Antecedentes de Propiedad Intelectual

D
urante la reunión G

onzalo asegura que no ha identi!cado nada sim
ilar a su 

invención en el estado del arte, y plantea que su revisión en bases de datos 
cientí!cas especializadas ha sido bastante extensa y rigurosa. Sin em

bargo, Cecilia, 
la coordinadora del sistem

a de ic-vt, le explica que no sólo las publicaciones cientí-
!cas pueden afectar el nivel de novedad de un desarrollo ya que cualquier inform

a-
ción de carácter técnica o com

ercial puede interferir en el proceso de patentam
ien-

to de una tecnología. Adicionalm
ente, Felipe, el abogado de pi, argum

enta que es 
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im
portante tener en cuenta otras form

as de protección diferentes de una patente 
de invención, debido a que el desarrollo consiste en un dispositivo m

édico. Podría 
pensarse en proteger su con!guración física m

ediante diseño industrial, tam
bién. 

G
onzalo m

enciona que en conjunto con la em
presa codesarrolladora, zirconium

 
ph

arm
aceuticals, se ha pensado en un posible nom

bre para el producto com
er-

cial, que sería ClearH
eart, y quisieran tam

bién registrar la m
arca. Finalm

ente, con-
cluye Felipe, que con el objetivo de m

itigar los riesgos al iniciar el trám
ite ya sea de 

patente de invención, diseño industrial o m
arca, es necesario realizar previam

ente 
un análisis de antecedentes.

¿Cóm
o se realiza el análisis de antecedentes?

Este análisis busca evaluar el nivel de novedad y nivel inventivo del desa-
rrollo. Por lo tanto es un análisis com

parativo de los atributos del producto 
desarrollado con los docum

entos de patentes y artículos que puedan afectar dichos 
criterios. En el caso de antecedentes m

arcarios se deben analizar los registros de 
m

arca existentes en la clasi!cación de N
iza y el país seleccionado.

Fuentes: patentes, artículos cientí!cos, registros de m
arcas y diseños industriales.

G
eografías de protección

En una conversación posterior, Felipe recom
ienda inicialm

ente radicar la 
patente en Colom

bia, y antes de !nalizar el prim
er año solicitar el trám

ite 
m

ediante el tratado pct. Sin em
bargo, le plantea a G

onzalo, el investigador, que 
es im

portante de!nir de m
anera previa los países en los cuales se realizará la pro-

tección, de acuerdo a la estrategia de com
ercialización del producto desarrollado. 

G
onzalo le com

enta que hasta el m
om

ento ha pensado proteger tam
bién en Aus-

tralia donde queda la sede principal de la em
presa zirconium

 ph
arm

aceuticals, 
y posiblem

ente Estados U
nidos donde se ubican algunos potenciales clientes del 

producto. Cecilia argum
enta que para identi!car las geografías de protección es 

im
portante determ

inar la ubicación de posibles com
petidores y clientes, y adicio-

nalm
ente identi!car en qué países se están protegiendo desarrollos sim

ilares. 

¿Cóm
o se de!nen las geografías de protección de un desarrollo?

 

Para realizar la identi!cación de las geografías de protección se deben tener 
en cuenta los países en los cuales se han protegido desarrollos sim

ilares, 
la ubicación de los clientes y com

petidores potenciales. Esto perm
ite proteger el 

desarrollo en los lugares donde se va a realizar la explotación com
ercial y donde la 

com
petencia podría llegar a replicar el producto o tecnología.

Fuentes: patentes.

Regulación actual y potencial

Cecilia a!rm
a que tam

bién es necesario veri!car la regulación que pueda afec-
tar la com

ercialización del dispositivo desarrollado en todos los países seleccio-
nados. Es im

portante identi!car las entidades que regulan y veri!can la calidad del 
producto desarrollado.

¿Cóm
o debe realizarse un análisis de m

arco norm
ativo y regulatorio?

 

Para realizar el análisis de regulación es necesario identi!car inicialm
ente 

qué entidades ejercen control en el sector de aplicación del producto o tecno-
logía desarrollada (por ejem

plo, en el caso de dispositivos m
édicos algunas entida-

des reguladores son: la FD
A en Estados U

nidos, la EM
A en Europa y el IN

VIM
A en 

Colom
bia). Adicionalm

ente, se deben tener en cuenta las certi!caciones técnicas y 
de calidad que otorgan entidades com

o iso, icontec y astm
.

A pesar de que la explotación com
ercial de un producto o tecnología se realice en 

Colom
bia, es im

portante m
onitorear la regulación internacional principalm

ente 
en Estados U

nidos y Europa, debido a que brinda una perspectiva de norm
as que 

posiblem
ente en un futuro cercano sean adoptadas a nivel nacional.

Fuentes: páginas o!ciales de m
inisterios y entes reguladores com

o Food and D
rugs 

Agency (FD
A), European M

edicines Agency (EM
A), Envirom

ental Protect Agency 
(EPA), U

nited States D
epartm

ent of Agriculture (U
SD

A), Instituto de V
igilancia 

de M
edicam

entos y Alim
entos (Invim

a) y el Instituto Colom
biano Agropecuario 

(ICA), y entidades de certi!cación com
o ISO

, A
STM

, ICO
N

TEC.
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5.5.2 Análisis del m
ercado de la tecnología

Aliados en I+D

G
onzalo le com

enta a Felipe  y a Cecilia, que se ha discutido con la em
pre-

sa zirconium
 ph

arm
aceuticals la posibilidad de desarrollar un com

ple-
m

ento del dispositivo, con el cual podrían potenciar bastante su posibilidad de 
com

ercialización. Sin em
bargo, argum

enta G
onzalo, que para ello sería necesario 

identi!car entidades a nivel m
undial que posean am

plio conocim
iento en el tem

a 
de nanoencapsulación para liberación controlada de m

edicam
entos, ya que ni la 

em
presa ni el grupo de investigación posee esa experiencia que sería fundam

ental 
para el nuevo desarrollo. 

¿Cóm
o se identi!can potenciales aliados para investigación y desarrollo tecnológico?

La identi!cación de aliados potenciales en I+D
 se realiza m

ediante la bús-
queda de em

presas, centros o grupos de investigación que desarrollen pro-
yectos en el área de interés. A través de la revisión de publicaciones cientí!cas y 
patentes relacionadas con el tópico de investigación, es posible reconocer las insti-
tuciones que se encuentran trabajando en el tem

a, y evaluando la calidad de los re-
sultados de investigación se pueden seleccionar los aliados adecuados para realizar 
proyectos cooperativos. Las patentes y publicaciones cientí!cas revisadas deben 
ser de los últim

os años para garantizar que las instituciones desarrolladoras toda-
vía tengan interés en el tem

a de investigación.

Adicionalm
ente, es im

portante corroborar que los aliados posean capacidades para 
la investigación aplicada, veri!cando indicadores com

o generación de spin-o.
 y de-

sarrollo de productos exitosos en el m
ercado.

Fuentes: publicaciones cientí!cas, patentes y productos com
erciales.

Clientes potenciales

Cecilia le pregunta a G
onzalo si ha identi!cado posibles clientes del disposi-

tivo desarrollado. G
onzalo expone que la em

presa zirconium
 ph

arm
aceu-

ticals tiene un listado de diversas em
presas en Estados U

nidos que podrían estar 

interesadas en el producto; sin em
bargo, no han identi!cado clientes potenciales 

en otras geografías. Cecilia plantea que es necesario m
onitorear la localización, 

tam
año y segm

entos de posibles clientes previam
ente al lanzam

iento de un nuevo 
producto, lo cual perm

itirá estructurar adecuadam
ente la estrategia de protección 

y com
ercialización. 

¿Q
ué debe hacerse para identi!car clientes potenciales para la tecnología?

La identi!cación de clientes potenciales se realiza m
ediante la revisión de 

patentes en las cuales se em
pleen productos o tecnologías sustitutas a la de-

sarrollada. M
ediante esta revisión se pueden identi!car las em

presas o institucio-
nes que pueden dem

andar el producto o tecnología desarrollada. Adicionalm
ente, 

es im
portante analizar estudios de m

ercado del sector de aplicación del producto 
desarrollado, lo cual perm

ite identi!car el tam
año y volum

en de consum
o de estos 

productos, las principales em
presas que lo dem

andan y los países donde se encuen-
tran localizadas. Igualm

ente, es posible identi!car los clientes de com
petidores di-

rectos que constituyen clientes potenciales del producto desarrollado.

Fuentes: páginas o!ciales y patentes.

Búsqueda de proveedores

D
espués de la radicación de la patente en Colom

bia, el grupo de investigación 
y la em

presa, inician la etapa de producción del dispositivo. G
onzalo le co-

m
enta a Cecilia, que durante la fase de laboratorio y planta piloto del proyecto de 

I+D
 han adquirido un m

aterial biocom
patible que em

plean para el recubrim
iento 

del dispositivo, de la em
presa Biom

aterials Corporation ubicada en Atlanta, Esta-
dos U

nidos. Sin em
bargo, quisieran identi!car nuevos proveedores, debido a que 

la em
presa actual no posee la capacidad de producción para suplir las necesidades 

del m
aterial, y m

aneja los precios m
ás elevados del m

ercado.

Adicionalm
ente, plantea G

onzalo, es necesario veri!car que los nuevos proveedo-
res se encuentren certi!cados y cum

plan con la norm
atividad vigente que regula la 

producción de m
ateriales para uso m

édico.

¿Cóm
o pueden identi!carse los proveedores estratégicos?
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Aunque la búsqueda de proveedores puede realizarse para cualquier insu-
m

o, m
ateria prim

a del proceso o servicio com
plem

entario, es im
portante 

que para ejercicios de inteligencia com
petitiva se seleccionen insum

os estratégi-
cos, de los cuales dependa el éxito de la tecnología en el m

ercado. Estos pueden ser 
m

aterias prim
as im

portadas y logísticas de distribución, entre otras.

Fuentes: ferias especializadas, páginas o!ciales de productores y distribuidores y 
plataform

as especializadas de búsqueda com
ercial.

N
ichos de m

ercado

G
onzalo, ha identi!cado algunos clientes potenciales del dispositivo desarro-

llado y consulta a Cecilia con el objetivo de validar la inform
ación encontra-

da. Cecilia, le plantea que es adecuado asociar los clientes a los nichos de m
ercado 

especí!cos, debido a que el producto puede com
ercializarse de diferentes form

as 
dependiendo del segm

ento. Le explica que, en el caso del dispositivo m
édico, se 

pueden contem
plar no sólo instituciones m

édicas a nivel m
undial sino tam

bién 
farm

acéuticas que em
pleen el dispositivo com

o un com
plem

ento de otros equipos, 
o centros de investigación que lo em

pleen con carácter académ
ico.

¿Cóm
o pueden identi!carse los nichos de m

ercado?

El estudio de nichos de m
ercado debe lograr una segm

entación clara de los 
clientes dentro de una población global. Por ejem

plo, si la población potencial 
es hom

bres en Colom
bia, el nicho de m

ercado puede ser de hom
bres estrato 4, 5 y 6 

entre 20 y 40 años.

Fuentes: estudios de m
ercado, artículos de investigación de percepción de consu-

m
idores e inform

ación prim
aria.

G
eografías de explotación

Con el !n de identi!car posibles riesgos de explotación, G
onzalo le com

enta 
a Felipe que parte de los com

ponentes necesarios para la construcción del 

dispositivo podrían estar protegidos en algunos de los países de interés. Felipe le 
explica al investigador que antes de explotar com

ercialm
ente el producto es nece-

sario veri!car que no se presente una infracción de patentes en alguno de los países 
seleccionados, para lo cual se debe realizar un análisis de libertad de operación. 
Este análisis parte de una vigilancia tecnológica dirigida a identi!car posibles tec-
nologías protegidas que im

pidan la explotación de la tecnología, o que obliguen al 
pago de licencias cruzadas a terceros.

¿En qué consiste el análisis de libre operación?

El análisis de libertad de operación debe lograr identi!car las patentes que 
pueden bloquear la explotación de la tecnología en un país determ

inado. 
Este análisis es im

portante para productos desarrollados a partir de ingeniería in-
versa y tecnologías que dependan de otras para su funcionam

iento. 

Las variables que se analizan son el estado legal de la patente (en aplicación, otor-
gada, abandonada, caducada), fam

ilias de patentes y diseños industriales (si apli-
ca) en docum

entos que presenten sim
ilitud con la tecnología a explotar.

Fuentes: patentes.

5.5.3 Análisis del m
ercado de producto o servicio

M
odelo de negocio

Para la com
ercialización del dispositivo desarrollado se ha pensado en crear 

una spin-o.
 entre el G

rupo de Investigación en Ingeniería de Tejidos y la 
em

presa zirconium
 ph

arm
aceuticals. Cecilia le recom

ienda a G
onzalo de!nir 

el m
odelo de negocio m

ediante el cual va a operar com
ercialm

ente esta nueva em
-

presa. Cecilia argum
enta que se deben de!nir claram

ente los segm
entos atendidos, 

la propuesta de valor que perm
itirá diferenciarse de los com

petidores, los canales 
de distribución de productos y de com

unicación con los clientes, los aliados estra-
tégicos y las actividades y recursos clave necesarios para la adecuada operación de 
la em

presa. 

¿Cóm
o puede identi!carse el m

odelo de negocio de un com
petidor?
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Para la identi!cación del m
odelo de negocio se debe realizar un análisis 

profundo de los diferentes aspectos que lo com
ponen. Es un análisis difícil 

desde el punto de vista del acceso a la inform
ación, ya que m

uchas veces es infor-
m

ación con!dencial de los com
petidores que analizan. Es im

portante identi!car 
los clientes a quienes atienden, los canales a través de los que llegan a ellos y cóm

o 
se relacionan. Revisando los análisis previos de patentes y artículos cientí!cos se 
puede determ

inar qué tan im
portante es la pi com

o recurso clave de la com
pañía 

y sus aliados de I+D. Al integrar toda la inform
ación se puede concluir cuál es su 

propuesta de valor que los hace ganar en el m
ercado.

Fuentes: inform
ación abierta, casos de estudio, páginas o!ciales, w

hite papers, no-
ticias y entrevistas a gerentes en revistas especializadas.

Com
petidores

G
onzalo le com

enta a Cecilia que m
ediante una publicación en una revista 

m
édica colom

biana ha identi!cado que próxim
am

ente ingresará al m
ercado 

nacional un producto con funcionalidad sim
ilar al dispositivo desarrollado. Cecilia 

plantea que una em
presa para garantizar la diferenciación de sus productos en el 

m
ercado debe constantem

ente m
onitorear a sus com

petidores; esto perm
ite iden-

ti!car señales tem
pranas, com

o alianzas con otras em
presas o grupos de investiga-

ción, creación de joint venture y la protección m
ediante patente de un desarrollo 

tecnológico que pueda indicar el posible lanzam
iento de un nuevo producto, el in-

greso a un nuevo nicho o segm
ento de m

ercado o el ingreso a una nueva geografía 
de explotación.

¿Q
ué variables se analizan de un com

petidor?

U
n estudio de com

petidores debe obtener com
o resultado un per!l claro de 

quién es, dónde juega y con qué juega, es decir, su estructura corporativa, 
presencia com

ercial, estrategia y portafolio de productos. Es un análisis que debe 
integrar diferentes fuentes de inform

ación que perm
itan concluir cuáles son las 

fortalezas y debilidades del com
petidor.

Fuentes: páginas o!ciales, brochures, catálogo o!cial e inform
ación prim

aria de 
productos.

Potencial de m
ercado

zirconium
 ph

arm
aceuticals es una em

presa con presencia com
ercial en 

Australia y considera que Estados U
nidos puede ser un m

ercado natural para 
el tipo de productos desarrollado en com

pañía con la universidad. Sin em
bargo, de-

cide que es necesario validar esta inform
ación, al m

ism
o tiem

po que se identi!can 
otros países de interés por el tam

año de m
ercado. Para esto, el departam

ento de 
investigación de m

ercados de zirconium
 ph

arm
aceuticals inicia un estudio en 

el que logra identi!car los países en donde se vende el m
ayor núm

ero de dispositi-
vos m

édicos, cuáles tienen m
ayor incidencia en este tipo de patologías y cuáles son 

las econom
ías que puedan tener un poder adquisitivo su!ciente para la com

pra de 
dispositivos m

édicos especializados.

¿Cuáles son los m
ercados m

ás grandes en donde debería participar la em
presa con 

la venta del dispositivo?

Para analizar el potencial de m
ercado de un producto se debe contar con el 

acceso a estudios de m
ercado que perm

itan determ
inar en qué países están 

concentrados la m
ayor parte de los clientes, así se puede hacer una proyección de 

ventas del producto.

Fuentes: estudios de m
ercado e inform

ación !nanciera de jugadores im
portantes.

Análisis de industria

zirconium
 ph

arm
aceuticals es una em

presa dedicada principalm
ente a 

la producción de principios activos farm
acéuticos, por lo que el m

ercado de 
dispositivos m

édicos es desconocido para ellos. Con el !n de entender algunas de 
las posibles barreras de entrada a este m

ercado la em
presa contrata a un proveedor 

externo que se encarga del análisis.

¿Cóm
o se determ

ina quiénes dom
inan la industria? 
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El análisis de industria tiene com
o objetivo determ

inar cuáles de los jugado-
res de un m

ercado determ
inado tienen m

ayor poder sobre los otros. 

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

Cuadro 5.2 Variables

N
uevos 

com
petidores

Políticas de gobierno
Reacción de com

petidores
Econom

ías de escala
Curva de aprendizaje
Acceso a tecnología
Requisitos de capital
Acceso a canales de distribución

Productos 
sustitutos

Rentabilidad
Costo del cam

bio para el com
prador

Propensión del com
prador a cam

biar

Poder de 
los clientes

Concentración de clientes
D

iferenciación
Calidad
Cam

bio de proveedor
Insum

o estratégico
Integración

Poder de los 
proveedores

Concentración de clientes
D

iferenciación
Calidad
Cam

bio de proveedor
Insum

o estratégico
Integración

Rivalidad 
com

petitiva

Concentración
D

iferenciación
Costos !jos
Barreras de salida
Crecim

iento del m
ercado

Juego estratégico

Luego de cali!car cada variable se determ
inan las barreras de acceso al m

ercado 
y los riesgos potenciales. D

e acuerdo a esto se plantea una estrategia que perm
ita 

m
itigar los riesgos y las barreras detectadas.

Fuentes: estudios de m
ercado, inform

ación !nanciera de jugadores im
portantes, 

patentes, artículos cientí!cos, noticias y fuentes prim
arias. 

5.6 Leccion
es apren

didas

En el ciclo de investigación, desarrollo e innovación en proyectos relación U
niversi-

dad Em
presa es im

portante contribuir a la dism
inución de los riesgos tecnológicos 

y com
erciales que puedan im

pedir que los activos de pi generados puedan prote-
gerse y explotarse. Para esto es im

portante tener en cuenta:

t�H
acer una revisión com

pleta de patentes y artículos cientí!cos en la for-
m

ulación del proyecto, teniendo en cuenta los diferentes com
ponentes de 

la tecnología. H
acer una búsqueda com

ercial de productos que cum
plan la 

m
ism

a prom
esa de valor o que solucionen el m

ism
o problem

a. Con esta 
inform

ación valorada desde el inicio del proyecto se pueden reducir m
u-

chos de los riesgos para el desarrollo del m
ism

o.

t�A m
edida que se avanza en el desarrollo de la tecnología deben hacerse 

actualizaciones a los ejercicios previos de inteligencia com
petitiva, con el 

!n de estar atento a posibles cam
bios que se deban realizar al desarro-

llo tecnológico, por el lanzam
iento de nuevos productos o publicación de 

nuevas patentes o artículos cientí!cos. 

El hecho de que una tecnología no sea protegible no quiere decir que no sea explo-
table. Sin em

bargo, es im
portante hacer los análisis apropiados para veri!car que 

no se infrinjan derechos de pi de terceros.
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C
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ítu
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 6
N

egociación de Propiedad Intelectual en la
relación U

niversidad Em
presa

Autoras
M

ónica M
aría Zuluaga M

oreno
1

M
aira Catalina Betancur M

onsalve
2

Expertas asesoras de con
ten

ido
Catalina Atehortúa G

arcía
3

Fabíola W
üst Zibetti 4

1 
 Abogada de la U

niversidad de M
edellín. Especialista en Propiedad Industrial, D

erechos de Autor y N
uevas 

Tecnologías de la U
niversidad Externado de Colom

bia. Consultora en Propiedad Intelectual, Coordinado-

ra Académ
ica del Plan de Fortalecim

iento de Capacidades Interm
edias en Propiedad Intelectual realizado 

entre Colciencias, Ruta N
 y Tecnnova en M

edellín, Barranquilla y Bogotá durante el segundo sem
estre del 

año 2012. D
ocente de Propiedad Intelectual, tallerista de la Agrem

iación U
nión del Sector M

úsica (U
SM

) 

M
edellín y colum

nista de la revista M
úsica.

2 
Abogada de la U

niversidad de Antioquia con am
plia experiencia profesional en las siguientes áreas: em

-

prendim
iento em

presarial, orientación jurídica en el ám
bito m

ercantil y Propiedad Intelectual. Se desem
-

peñó com
o abogada del proyecto de Form

alización Em
presarial de la Cám

ara de Com
ercio de M

edellín para 

Antioquia, donde acom
pañó y orientó m

últiples em
presas en su proceso de form

alización. Realizó la G
uía 

de Trám
ites Legales para la Constitución y Funcionam

iento de Em
presas en M

edellín y la H
erram

ienta para 

G
estores de Propiedad Intelectual.

3 
Abogada de la U

niversidad de M
edellín especialista en Propiedad Industrial, D

erechos de Autor y N
uevas 

Tecnologías de la U
niversidad Externado de Colom

bia y en D
erecho Constitucional de la U

niversidad de 

Antioquia. H
a participado en entrenam

ientos intensivos en Propiedad Intelectual en la U
niversidad de 

Alicante, España, en la U
niversidad Federal de Santa Catarina, Brasil y en la U

niversidad de Buenos Aires, 

Argentina. Se desem
peñó com

o D
irectora de la Corporación Tecnnova U

EE y actualm
ente cursa la M

aes-

tría Regional en Propiedad Intelectual auspiciada por la O
rganización M

undial en Propiedad Intelectual 

(O
M

PI). Cuenta con am
plia experiencia en gerencia, asesoría y consultoría en G

estión de Propiedad Inte-

lectual.  H
a participado en el diseño y form

ulación de políticas públicas en Ciencia y Tecnología y ha lidera-

do proyectos estratégicos de protección y valorización del patrim
onio intelectual en im

portantes em
presas 

y universidades nacionales.
4 

D
octora en D

erecho Internacional de la U
niversidad de Sao Paulo (U

SP) con Posdoctorado en D
erecho de la 

Propiedad Intelectual U
FSC/CN

Pq y Posdoctorado en Relaciones Internacionales en el Centro Iberoam
eri-

cano-U
SP (en andam

iento); M
aestra en D

erecho, Área de Relaciones Internacionales U
niversidad Federal 

de Santa Catarina (U
FSC), Brasil. D

iplom
as en Propiedad Industrial, en D

erechos Autorales y Conexos y 

en Análisis Económ
icos del D

erecho de la U
niversidad de Buenos Aires (U

BA), Argentina. Profesora de la 

Facultad de Integración de la Enseñanza Superior del Cono Sur (FISU
L), Brasil. Tiene experiencia y diversas 

publicaciones en Propiedad Intelectual, innovación y com
ercio internacional.

6.1 In
troducción

La negociación se constituye en una com
petencia m

edular para la 
G

estión de Propiedad Intelectual (G
PI), con la cual tanto los gestores 

de las em
presas com

o de las universidades pueden contar para ga-
rantizar que las relaciones tejidas para la generación de creaciones 
intelectuales se realicen de m

anera exitosa y asegurando acuerdos 
gana-gana. 

La negociación es m
ás que una capacidad m

eram
ente jurídica. En 

cualquier contexto en el que existan personas con opiniones o pun-
tos de vista diferentes o convergentes, habrá lugar a una negocia-
ción; en tal sentido, el tener la capacidad para realizarla de m

anera 
e!ciente y estratégica podrá entregar m

ayor seguridad a las partes 
que en ella interactúan. Adicionalm

ente, en m
ateria de activos de 

Propiedad Intelectual (PI), podrá ofrecer elem
entos para una ade-

cuada transferencia y explotación de las creaciones intelectuales.

En la relación U
niversidad Em

presa am
bos actores se verán enfren-

tados a negociaciones de pi, fundam
entalm

ente, pero no de form
a 

exclusiva, en situaciones com
o las que se enuncian a continuación:

t�En el m
arco de proyectos de I+D, independientes o en coo-

peración.
t�En procesos de transferencia de creaciones intelectuales ta-

les com
o adquisición, licenciam

iento, cesión o generación 
de nuevos negocios a partir de tecnologías desarrolladas.

Este capítulo presenta algunas variables que deben tenerse en cuen-
ta en la negociación de proyectos de I+D

 en la relación U
niversidad 

Em
presa. Se presentarán situaciones sim

uladas en las cuales las va-
riables serán listadas y abordadas, evidenciando las distintas fases 
de la negociación y su tratam

iento.



 G
u

ía estratég
ica d

e la P
ro

p
ied

ad
 In

telectu
al  |  U

n
iversid

ad
 E

m
p

resa / 127
126

 /
  M

Ó
D

U
L

O
 D

O
S

6.2 A
specto

s clave

Cuadro 6.1 A
spectos clave en la negociación de pi

Fase de la 
negocia-

ción
Elem

entos subjeti-
vos o personales

Elem
entos objetivos

Elem
entos form

ales

Previa

Partes de la 
negociación

Representantes de las 
partes

Equipo negociador

D
em

ás personas 
involucradas

Intereses y necesidades

O
bjetivos y resultados 

esperados

Aportes de las partes

Procedim
iento de la 

negociación 

Form
a de com

unicación
 Inform

ación y
docum

entación necesarias

Con!dencialidad

Lista de condiciones 

D
esarrollo

Equipo negociador
Propuesta inicial (oferta)
t�

Contrapropuestas
t�

Aceptación (o no)

D
ocum

entación de
reuniones y avances

Conclusión/ 
cierre

Retiro de las partes de 
la negociación

Cam
bio del rum

bo de la 
negociación

pi 

6.3 O
bjetivo

O
frecer algunos elem

entos de apoyo para la gestión de procesos de negociación de 
pi a partir del estudio de un caso hipotético en el m

arco de proyectos I+D, donde se 
evidenciarán los aspectos m

ás relevantes durante la form
ulación, el desarrollo y la 

!nalización de proyectos.

6.4 Caso

En el últim
o año ha aum

entado la tasa de m
ortalidad en anim

ales a causa de in-
fecciones en la piel contraídas por el uso de collares isabelinos. En Colom

bia, las 
em

presas productoras de accesorios para anim
ales han dism

inuido sus ventas en 
m

ás del 60%
. 

El Centro Tecnológico TECN
ICIEN

CIA realiza investigaciones en m
ateria de nano-

tecnología. D
urante los últim

os cinco años ha venido desarrollando una tecnología 
denom

inada “Antibacteriales de nanopartículas de plata” que busca prevenir las 
infecciones ocasionadas por el uso de algunos accesorios en anim

ales, tales com
o, 

collares isabelinos, bozales y sillas de m
ontar, entre otros. 

Por falta de recursos, el Centro no ha realizado los testeos !nales. Para concluir el 
proyecto, tecniciencia necesita aproxim

adam
ente U

S$100.000. Los investigado-
res han expuesto la tecnología en el últim

o congreso sobre enferm
edades caninas, 

captando el interés de em
presas del sector.

La em
presa bigcan, que produce collares isabelinos para perros, considera que la 

tecnología puede agregar valor a sus productos y m
ejorar sus ventas. tecniciencia 

desea !nanciar la etapa !nal del desarrollo del producto, incluyendo el prototi-
po de collar con antibacterial. La em

presa tiene disponibilidad de invertir hasta 
U

S$200.000 en el proyecto.

D
e otra parte, el centro veterinario m

ás grande del país, m
edipet, que vende y dis-

tribuye cosm
éticos y fárm

acos para anim
ales dom

ésticos, ha m
anifestado a tecni-

ciencia su interés en adquirir la tecnología del antibacterial para com
ercializarla.

6.5 Variables 

6.5.1 Fase previa a la negociación

Situación (a)

bigcan y tecniciencia han coordinado una reunión en las instalaciones de la em
-

presa con el objeto de em
pezar la negociación para la !nanciación de la etapa !nal 

del proyecto. El director de tecniciencia, previo acuerdo con bigcan, decide invi-
tar a esta reunión al director del centro veterinario m

edipet.

D
ebido a una situación im

prevista el director de tecniciencia, quien no puede 
asistir a la reunión, delega la participación del Centro en el líder de investigación. 

¿Q
ué elem

entos deben observar las partes de m
anera previa a la negociación? 

En la fase de preparación de la negociación las partes deben identi!car los ele-
m

entos subjetivos, objetivos y form
ales para atender la negociación de una form

a 
adecuada.
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Los elem
entos subjetivos hacen referencia a la identi!cación de las partes y sus cali-

dades. En este aspecto algunas preguntas a considerarse son:

t�¿Q
uiénes son las partes?

t�¿Q
uiénes representarán los intereses de las partes?

t�¿Q
uiénes son los equipos negociadores y dem

ás personas involucradas?
t�¿En qué form

a intervendrán las partes y sus representantes en las nego-
ciaciones?

 Al m
om

ento de negociar debe de!nirse quiénes son las personas involucradas en la 
negociación y qué rol tendrán en la m

ism
a: quién será el negociador principal, quié-

nes conform
arán el equipo de apoyo, cuáles serán los órganos consultivos, quién 

será el asesor jurídico, entre otros. Adicionalm
ente, es im

portante identi!car sus 
capacidades para cum

plir con este propósito y deben tenerse claras las actitudes 
que se esperan en el desem

peño de su rol.

Por tanto, resulta necesario establecer de m
anera previa a la negociación los ele-

m
entos fundam

entales con que debe contar el equipo negociador y dem
ás perso-

nas involucradas en la negociación, esto es, las calidades, aptitudes y actitudes que 
se esperan de los m

ism
os. 

En m
ateria de negociación de pi se hace necesario que participen las personas que 

conocen en detalle la creación objeto de negociación, así com
o el tipo de pi que po-

dría estar asociado a ésta. 
 

En el caso analizado, las partes de la negociación son: bigcan, tecnicien-
cia y m

edipet com
o personas jurídicas.

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

nozca los aspectos técnicos relacionados con la tecnología, el sector y el negocio (o 
que tenga un equipo de profesionales de apoyo). 

N
ótese que el director de tecniciencia delegó en el líder de investigación la asis-

tencia a la negociación. Si bien el líder conoce el detalle de la tecnología no tiene 
su!cientes habilidades en negociación de pi, desconoce la estrategia y m

odelo de 
negocios del Centro y no cuenta con capacidad para obligarlo jurídicam

ente.

 Por su parte, los elem
entos objetivos de la negociación hacen referencia a:

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

Precisar estos elem
entos perm

ite prevenir con)ictos antes, durante y después del 
acuerdo. En este contexto identi!car las creaciones intelectuales, protegidas, o que 
pueden ser protegidas m

ediante pi, es fundam
ental para el proceso de negociación 

(ver Capítulo 9 de esta G
uía).

tecniciencia desea obtener la !nanciación de la etapa !nal del proyecto, 
recuperar la inversión y realizar publicaciones de su desarrollo. tecnicien-

cia aporta la tecnología en desarrollo “Antibacteriales de nanopartículas de plata” 
y los conocim

ientos técnicos para llevar al !nal el proceso de investigación.

La em
presa bigcan quiere recuperar sus ventas en el m

ercado. Está interesada en 
la tecnología desarrollada por tecniciencia y está dispuesta a aportar recursos y 
un m

ercado para explotar la tecnología. 

El interés de m
edipet es adquirir la tecnología del antibacterial para com

ercializar-
la, sin em

bargo, no tiene claro si aportará recursos para la !nanciación del proyec-
to o pagará regalías cuando realice la com

ercialización del producto. 

Por últim
o, la fase de preparación de la negociación exige que se tenga claridad so-

bre los elem
entos form

ales, es decir, cóm
o se realizará el proceso de negociación. En 

este sentido es fundam
ental considerar los siguientes aspectos: procedim

iento de 
la negociación (cóm

o se hará la negociación, cuántas rondas o fases, entre otros), 
form

a de com
unicación (procedim

iento para el envío de com
unicaciones, llam

adas 
telefónicas, com

unicaciones vía m
ail, entre otros), docum

entación necesaria (do-
cum

entos de pi, certi!caciones, com
probantes, entre otros), inform

ación del pro-
yecto (cóm

o se cuidará la con!dencialidad de la inform
ación sum

inistrada) y lista 
de condiciones (qué debe contener la lista, quién la elabora, entre otros).

Situación (b)

bigcan propone !nanciar la etapa !nal del proyecto, a cam
bio de contar con la co-

titularidad sobre el desarrollo y exclusividad de la explotación de la tecnología en 
collares isabelinos. La em

presa ofrece la sum
a de U

S$150.000. 
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tecniciencia propone que la !nanciación de la etapa !nal del proyecto sea asum
i-

da por bigcan con U
S$200.000 y el pago de regalías, una vez se realice la incorpo-

ración del antibacterial en collares isabelinos.

m
edipet propone adquirir la tecnología del antibacterial, com

ercializarla de m
ane-

ra exclusiva y sin lim
itaciones de uso. m

edipet no de!ne su oferta de recursos para 
!nanciación del proyecto y tam

poco las regalías que podría pagar por la com
ercia-

lización del producto.

¿Q
ué deben tener en cuenta las partes al m

om
ento de analizar las propuestas y 

contrapropuestas?
 U

na vez !jados los elem
entos básicos previos y teniendo claros los intereses, obje-

tivos y aportes de cada parte en la negociación, es el m
om

ento de realizar las pro-
puestas que serán objeto de discusión, con el !n de alcanzar un acuerdo que satis-
faga a las partes. Contar con dicha inform

ación perm
itirá establecer escenarios de 

negociación, planteándose las siguientes preguntas: ¿Q
ué se desea obtener? ¿Q

ué 
se está dispuesto a ceder? ¿Q

ué no se está dispuesto a ceder?

En este sentido, las partes de esta negociación deben evaluar las siguientes 
condiciones de m

anera previa: ¿Q
ué está dispuesto a aceptar tecniciencia 

con el !n de obtener la !nanciación esperada? ¿Q
ué podría ofrecer m

edipet para 
tener la exclusividad de com

ercialización del producto en los collares isabelinos? 
¿Q

ué ofrece bigcan para com
ercializar la tecnología?

Lo fundam
ental en este punto es tener m

uy claras las propuestas (y contrapuestas) 
de las partes, para ello se requiere que cada una intervenga expresándolas de form

a 
clara. Cabe resaltar que lo esencial de una negociación es que las partes lleguen a 
un acuerdo gana-gana.

6.5.2 Fase de desarrollo de la negociación

U
sualm

ente en esta fase una de las partes presenta y justi!ca su propuesta para 
darle m

ayor validez a sus argum
entos. A este m

om
ento le sigue una discusión de la 

propuesta y generalm
ente se presenta una contraoferta o contrapropuesta. Al socia-

lizar la contrapropuesta es im
portante que se argum

enten las razones para aceptar o 
no la propuesta inicial. Aquí, tener la certeza sobre los puntos en los cuales las partes 
van a ceder puede otorgar tranquilidad y seguridad a la hora de tom

ar decisiones.

A continuación se presentan las propuestas de las partes:

bigcan: propone la !nanciación de la etapa !nal del proyecto, cotitularidad sobre 
el desarrollo y exclusividad para el uso de la tecnología. O

frece a tecniciencia 
U

S$150.000.

tecniciencia: bigcan !nancia con U
S$200.000 y paga regalías por explotación.

m
edipet: adquisición de la tecnología para com

ercialización exclusiva, sin lim
i-

tación de usos. N
o de!ne su oferta de recursos para el proyecto ni regalías por la 

com
ercialización del producto. 

La postura de m
edipet, aunque parece contundente en sus intereses, carece de la 

de!nición de elem
entos fundam

entales que podrían restarle claridad y seguridad 
a tecniciencia.

Algunos tips sobre aspectos básicos que, en m
ateria de negociación de tecnologías, 

deberán 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, com

partir o ceder 
la titularidad, previendo adem

ás en qué estado se encuentra el saneam
iento de 

este fenóm
eno respecto de las personas naturales o jurídicas que intervinieron en 

la creación del desarrollo. 

La titularidad puede determ
inar en gran m

edida las dem
ás decisiones que en m

a-
teria de negociación de pi se tom

en a futuro, sobre todo porque este criterio tiene 
plena incidencia en la de!nición de valores y condiciones del proyecto. 

En m
ateria de titularidad se recom

ienda consultar el Capítulo 4 de esta G
uía.

M
ejoras

Es posible que la em
presa durante el proceso de desarrollo contribuya en la m

ejora 
de la tecnología, por lo tanto, este punto debe considerarse de form

a que se incluya 
en las propuestas y contrapropuestas. O

tro escenario posible es que m
edipet o 

bigcan m
ani!esten sus intereses en realizar m

ejoras al desarrollo en la etapa !nal 
del proyecto.
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En este caso, la posibilidad de realizar m
ejoras, la intervención de nuevos investi-

gadores o creadores, podrá im
pactar directam

ente en la titularidad sobre la tecno-
logía, lo que puede ser objeto de negociación, y adicionalm

ente podrá servir com
o 

herram
ienta para acercar a una de las partes a la propuesta de la otra.

O
tra situación es la siguiente: supóngase que después de com

ercializar el desarro-
llo bigcan ha recibido algunas quejas por parte de los clientes !nales con respecto 
a la efectividad del producto. En virtud de lo anterior, la em

presa solicita a tecni-
ciencia revaluar la fórm

ula usada a través de nuevas pruebas técnicas que perm
i-

tan garantizar la efectividad del desarrollo. El procedim
iento para realizar nuevos 

estudios y m
ejoras posteriores deberá discutirse en la negociación e incorporarse 

en el acuerdo que se suscriba. Q
uién será responsable de este tipo de m

antenim
ien-

tos, cóm
o se cubrirán estos nuevos costos o si el presupuesto deberá incorporar un 

rubro para estas eventualidades son aspectos por de!nir en una negociación con 
estas características.

Protección de la Propiedad Intelectual

Es im
portante considerar la estrategia de protección de la tecnología objeto de ne-

gociación. Algunos de los tem
as abordados en este aspecto son: los procedim

ientos 
de protección y sus responsables, tales com

o: costos de trám
ite, vigilancia y m

oni-
toreo de las creaciones protegidas. Estos elem

entos cobran gran relevancia cuando 
se prevé cotitularidad de pi (ver Capítulo 10 de esta G

uía).

Explotación de la Propiedad Intelectual 

Resulta relevante la de!nición del tipo de explotación de la tecnología (protegida 
por pi) sobre la que se tiene interés. Lo anterior determ

ina elem
entos tales com

o: 
usos, aplicaciones, exclusividad, territorios y regalías, entre otros. Las posibilida-
des sobre la form

a de explotación dependerán de los intereses m
anifestados por las 

partes y podrán ser, por ejem
plo: 

t�bigcan y m
edipet: uso interno.

t�bigcan y m
edipet: desarrollo para vender la tecnología a otras em

presas, 
adem

ás del consum
idor !nal.

t�bigcan: com
ercializar el antibacterial incorporado a collares isabelinos.

t�m
edipet: com

ercializar el antibacterial para ser incorporado en todos los 
accesorios para anim

ales pero sólo en Colom
bia.

t�En caso que bigcan o m
edipet pretendan com

ercializar el producto, tec-
niciencia desea recibir un porcentaje sobre las ganancias percibidas con 
ocasión de la com

ercialización del desarrollo. 

(Se recom
ienda consultar Capítulo 12 de esta G

uía).

M
odalidades de rem

uneración

La m
odalidad de rem

uneración acordada debe ser clara y establecerse por escri-
to, podrá pactarse un valor especí!co o un porcentaje de regalías por la com

er-
cialización. En am

bas form
as se deben determ

inar los siguientes aspectos: valor, 
períodos de pago, m

oneda, procedim
iento de pago, causales de no pago, etc. (ver  

Capítulo 12 de esta G
uía).

Con!dencialidad 

Este tipo de desarrollo y, adicionalm
ente, los acuerdos suscritos contienen gene-

ralm
ente inform

ación sensible que deberá m
anejarse con sum

o cuidado. Las con-
diciones para este uso, las restricciones y m

edidas deberán de!nirse en la nego-
ciación y docum

entarse a través de acuerdos de con!dencialidad, por ejem
plo, o 

declaración de com
prom

iso de uso adecuado de inform
ación con!dencial.

Establecer las condiciones de divulgación de la inform
ación es otro de los aspectos 

im
portantes en m

ateria de m
anejo de inform

ación con!dencial. 

Com
o se evidenció, tecniciencia tiene especial interés en publicar artículos cientí-

!cos en los que pueda darse a conocer el desarrollo; estas participaciones son útiles 
para un instituto de ciencia y sobre ellas deberá negociarse pues este tipo de divul-
gaciones podrán afectar eventualm

ente una estrategia de protección que se de!na 
(por ejem

plo, para una protección vía patente o secreto industrial). Sobre este pun-
to deben dejarse claros los intereses y negociar atendiendo a las posibles consecuen-
cias que acarrearía ceder o no en este aspecto (ver Capítulo 7 de esta G

uía).

D
espués de identi!car los puntos básicos para negociar en esta m

ateria, es posible 
tener claro cuáles son aquellos elem

entos sobre los que se está dispuesto a ceder 
o no. Lo anterior perm

ite garantizar un acuerdo que satisfaga los intereses de las 
partes.Situación (c)

D
espués de negociar, tecniciencia y bigcan acuerdan que bigcan !nanciará la 

fase !nal del proyecto, garantizando que se com
parta la titularidad del desarrollo 

con tecniciencia.

La propuesta !nal de m
edipet es adquirir la tecnología con exclusividad, de m

ane-
ra ilim

itada y sin restricción de m
odo, tiem

po y territorio. 
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La contrapuesta de tecniciencia y bigcan incluye: licencia de la tecnología con 
lim

itación de uso y territorio. Adicionalm
ente, se ofrece la licencia sobre el antibac-

terial con aplicación exclusiva en collares isabelinos producidos por bigcan. 

U
na vez presentadas las propuestas y contrapuestas de la negociación y al cabo de 

tres horas de discusión alrededor de las m
ism

as, m
edipet decide retirarse de la 

negociación.

¿Q
ué aspectos deben tenerse en cuenta al m

om
ento de concluir una negociación?

6.5.3 Fase de cierre de la negociación

Los procesos de negociación no siem
pre term

inarán con la celebración de un acuer-
do. En el m

om
ento de cierre de la negociación es posible que, a partir de los inte-

reses de las partes, la negociación cam
bie de rum

bo y en ocasiones esto im
plica el 

retiro de alguna de las partes del proceso. Es así com
o las partes deben prepararse 

para cada uno de estos escenarios.

A continuación se listarán de m
anera enunciativa, m

ás no taxativa, algunas alter-
nativas que deben tenerse presentes en cada situación. 

Celebración de acuerdo(s)

En caso de llegar a un consenso se recom
ienda no concluir la negociación sin que 

se transcriban de form
a clara todos los aspectos acordados m

ediante la suscripción 
de actas, contratos o convenios. 

Las partes deben de!nir el tipo de acuerdo que perm
itirá form

alizar su relación, 
dicho acuerdo podrá ser, por ejem

plo de: 

1. 
Cooperación técnica. 

2. 
Con!dencialidad.

3. 
Transferencia de tecnología.

4. 
Contratos de I+D.

5. 
Contratos de cesión. 

6. 
Contratos de K

now
 H

ow
. 

7. 
Transferencia de m

aterial biológico.  
8. 

U
so de laboratorios, equipos, instrum

entos,                                     
m

ateriales o instalaciones. 
9. 

Contrato de licenciam
iento, entre otros.

En el acuerdo deberán establecerse con claridad aspectos com
o: objeto contractual, 

tipos de derechos de pi involucrados, titularidad, alcance tem
poral y territorial, 

regalías, procedim
ientos de pago, obligaciones y derechos de las partes, causales de 

term
inación del contrato, m

ecanism
os para solución de controversias y los dem

ás 
aspectos que especí!cam

ente exija el tipo de acuerdo que se suscriba. 

tecniciencia y bigcan tienen, entre otras, las siguientes posibilidades para 
cerrar la negociación m

ediante la celebración de un acuerdo:

t�
Celebrar un contrato de cooperación en I+D

 (coinvestigación), com
par-

tiendo la titularidad sobre el resultado y reservando la titularidad sobre 
los derechos de pi previos.

t�
Celebrar contrato de I+D

 en el cual bigcan encom
ienda el desarrollo tec-

nológico a tecniciencia, de!niendo tam
bién la titularidad de los dere-

chos sobre la tecnología.

t�
Celebrar un contrato de !nanciación de proyecto en el cual bigcan !-
nancia la I+D

 de tecniciencia, de!niendo tam
bién la titularidad de los 

derechos sobre la tecnología.

t�
Celebrar un contrato de licenciam

iento en el cual tecniciencia licencia 
la tecnología a bigcan.

t�
Celebrar un contrato de cesión en el cual tecniciencia trans!ere los de-
rechos de pi sobre la tecnología a bigcan.

Cam
bio del rum

bo de la negociación

Las partes que intervienen en un proceso de negociación tienen generalm
ente in-

tereses diferentes, sin em
bargo, concurren a la negociación por identi!car intere-

ses que pueden coincidir.

D
urante la negociación, las partes se acercan o se alejan en la m

edida en que evi-
dencian sus necesidades y objetivos; cada parte, por regla general, se plantea un 
lím

ite para de!nir hasta dónde cederá. Traspasar dicho lím
ite podría im

plicar que 
la celebración del acuerdo será m

ás nociva para sus intereses que el m
ism

o des-
acuerdo. Es en estos eventos en donde resulta necesario replantear el rum

bo de la 
negociación, o retirarse de ella.
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En el caso objeto de estudio se tiene que, inicialm
ente en la negociación están par-

ticipando tres partes, tecniciencia, bigcan y m
edipet; al !nal del proceso cam

-
bia el rum

bo de la negociación por cuanto m
edipet se retira, al identi!car que no 

puede alcanzar el objetivo propuesto. A
sí, conform

e los detalles de la situación, se 
hace necesario que tecniciencia y bigcan rede!nan entre ellas las condiciones 
para continuar con la negociación.

Retiro de las partes de la negociación

Si las partes no logran llegar a un acuerdo se retirarán del proceso de negociación. 
En este escenario es im

portante que las partes cierren form
alm

ente el proceso m
e-

diante un docum
ento escrito que deje constancia de los puntos sobre los cuales no 

fue posible llegar a un arreglo. A
sí m

ism
o, si las partes com

partieron inform
ación 

con!dencial deberán regresarla a su titular o de!nir el tratam
iento que se le dará 

a la m
ism

a.

A
sí, por ejem

plo, si m
edipet se retira de la m

esa de negociación esta decisión 
debe form

alizarse m
ediante un acta, donde se deje constancia de los puntos 

discutidos en el proceso de negociación y las razones por las cuales no se llegó a un 
acuerdo.
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7.1 In
troducción

Com
o se ha dem

ostrado a lo largo de la presente G
uía, los proyectos de I+D

 gene-
ran nuevos conocim

ientos aplicados a la industria o al sector servicios, encam
i-

nados a brindar soluciones o m
ejorar la form

a en que se abordan los problem
as 

técnicos de cualquier sector económ
ico. La calidad, pertinencia y efectividad de los 

resultados obtenidos, aunados a la form
a en que se gestionan, jurídica, adm

inis-
trativa y com

ercialm
ente, inciden directam

ente en que los m
ism

os se clasi!quen 
com

o “innovadores”.

Buena parte de los resultados obtenidos en este tipo de proyectos pueden ser pro-
tegidos m

ediante diversas !guras jurídicas establecidas en las legislaciones de 
Propiedad Intelectual (PI) de cada país. En ocasiones, el secreto industrial puede 
reportar im

portantes ventajas al m
om

ento de iniciar procesos de protección, ex-
plotación y transferencia tecnológica toda vez que, a partir de su adecuada im

ple-
m

entación, se perm
ite docum

entar el conocim
iento generado, de!nir el alcance y 
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de Estados Am
ericanos (O

EA). Se desem
peñó com

o Asesor Jurídico de la D
irección de G

estión Tecnológica de 

la U
niversidad de Antioquia. Participó com

o gestor jurídico de la prim
era spin-o. universitaria surgida en la 

U
niversidad de Antioquia. 

2 
Abogado de la U

niversidad de M
edellín. M

agíster en D
erecho Com

ercial de la U
niversidad Externado de 

Colom
bia. D

ocente de la Corporación U
niversitaria Lasallista. Abogado consultor en tem

as de Propiedad 

Intelectual. 
3 

D
octor en D

erecho por la U
niversidad de Salam

anca y autor de libros y de m
ás de treinta artículos cientí!-

cos en revistas internacionales. Profesor de Planta de la U
niversidad de los Andes y D

irector del G
rupo de 

Estudios de D
erecho de la Com

petencia y de la Propiedad Intelectual. 

la aplicación de otras !guras de protección de la pi y establecer los protocolos de 
tratam

iento de la inform
ación con!dencial, pública y del K

now
 H

ow
 transferible 

en procesos de licenciam
iento.

El presente capítulo presenta los elem
entos esenciales para la con!guración del 

“Secreto industrial”, algunas situaciones que pueden presentarse durante la eje-
cución de proyectos de I+D

 con relación al m
anejo del K

now
 H

ow
 generado y, en 

sum
a, los bene!cios de la protección jurídica de facto que el régim

en jurídico de la 
pi y el derecho de la com

petencia desleal le atribuye a la inform
ación protegida bajo 

secreto em
presarial.

7.2 O
bjetivo

El propósito de este capítulo es ofrecer al gestor de pi herram
ientas para identi!car 

buenas prácticas para el tratam
iento del K

now
 H

ow
 generado en procesos de I+D, 

asegurando su valor en posteriores procesos de transferencia de tecnología, esta-
bleciendo los m

ecanism
os para con!gurar efectivam

ente el secreto em
presarial y 

dando a conocer algunos m
ecanism

os legales para enfrentar infracciones en los 
secretos em

presariales.

7.3 Caso

El grupo de investigación TECVID
-A de la U

niversidad Estatal de la Rivera, luego 
de m

ás de siete años de trabajo ininterrum
pido y m

ás de cuatro m
illones de dólares 

invertidos, desarrolló un m
edicam

ento para com
batir células cancerígenas en seres 

hum
anos, con una efectividad com

probada en laboratorio del 89%
. 

El doctor G
irón, líder del grupo tecvid-a, creó una bitácora virtual de investiga-

ción a la que tenían acceso ilim
itado los investigadores, auxiliares y personal de 

apoyo del grupo, para registrar los avances y resultados del desarrollo. 

D
urante la fase de investigación el doctor G

irón inició conversaciones con pluslab, 
una m

ultinacional farm
acéutica interesada en la com

ercialización del m
edicam

en-
to. Cuando el desarrollo estuvo probado a nivel de laboratorio, el doctor G

irón in-
vitó al D

irector Cientí!co de PLU
SLAB para que lo conociera e iniciara su testeo en 

seres hum
anos. El director fue atendido por H

ugo Am
enizabal, un estudiante de 

octavo sem
estre de Q

uím
ica Farm

acéutica, alum
no destacado que apoyaba al doctor 

G
irón en algunas actividades operativas de la investigación, pero sin !gurar com

o 
investigador pues no tenía ningún vínculo contractual con la universidad pese a que 
conocía en detalle los com

puestos, la dinám
ica y el alcance del m

edicam
ento.
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U
n par de m

eses m
ás tarde pluslab envió un com

unicado a la universidad avisan-
do que se abstendría de realizar cualquier inversión ya que, según cientí!cos de 
la com

pañía, el m
edicam

ento no superó algunos criterios de e!ciencia y calidad 
para ser utilizado en hum

anos, por lo que resultaba im
procedente su fabricación y 

com
ercialización. Esta situación hizo que el doctor G

irón, junto con su grupo, con-
tinuara investigando en aras de superar este inconveniente técnico.

U
n año m

ás tarde, el rector de la U
niversidad Estatal de la Rivera asistió a un con-

greso de ciencias aplicadas que tenía por objetivo presentar las novedades cientí!-
cas m

ás representativas de cada una de las instituciones participantes. La ponencia 
principal del evento se denom

inaba “Com
puesto optim

izado para la erradicación 
del cáncer en hum

anos” y era presentada por la em
presa plusresearch

, una !lial 
de pluslab y cuyo D

irector Cientí!co, para esta época, era H
ugo Am

enizabal, el 
antiguo estudiante del doctor G

irón.

El desarrollo presentado en el congreso era, básicam
ente, el m

ism
o que había estu-

diado el grupo tecvid-a, pero con una serie de m
ejoras que garantizaban una efec-

tividad del 95%
 en el tratam

iento de cáncer. Este desarrollo ya se estaba com
ercia-

lizando por plusresearch
 en m

ás de veinticinco países de Europa y Am
érica del 

N
orte, con ventas que superaban los m

il m
illones de dólares y contaba con siete 

solicitudes de patentes en fase internacional vía tratado pct, siendo reconocido en 
m

últiples publicaciones cientí!cas.

7.4 Variables y pregun
tas clave

El rector de la U
niversidad de la Rivera le ordena al doctor G

irón que proteja 
por m

edio de secreto em
presarial todo el K

now
 H

ow
 generado y utilizado por 

el G
rupo de Investigación en el proceso de investigación del m

edicam
ento. 

¿Todo el K
now

 H
ow

 obtenido o utilizado en un proyecto de investigación es sus-
ceptible de protección por m

edio del secreto em
presarial?

7.4.1 K
now

 H
ow

 y secreto em
presarial

Para em
pezar es im

portante hacer una diferenciación: 

U
na cosa es el K

now
 H

ow
 que puede ser objeto de protección por m

edio del secreto 
em

presarial y otra cosa es el K
now

 H
ow

 que no puede ser objeto de protección por 
m

edio de secreto em
presarial. En esos térm

inos, sólo podrá ser objeto de protección 

por m
edio de secreto em

presarial el K
now

 H
ow

 que reúna los tres requisitos exigi-
dos por la norm

ativa, esto es: 1) Q
ue el K

now
 H

ow
 se haya identi!cado y clasi!cado 

com
o inform

ación secreta; 2) Q
ue dicho K

now
 H

ow
 tenga un valor com

ercial por 
ser secreto; 3) Q

ue se hayan tom
ado m

edidas de protección para m
antener ese K

now
 

H
ow

 secreto. Sólo si una inform
ación con posibilidades de aplicación industrial o 

com
ercial reúne estas tres características podrá ser objeto de protección por m

edio 
del secreto em

presarial. En sentido contrario, si se trata de inform
ación que puede 

em
plearse en procesos industriales o com

erciales, pero no reúne alguna de las tres 
características enunciadas, será un K

now
 H

ow
 que no podrá ser objeto de protec-

ción por m
edio del secreto em

presarial.

En el caso concreto, la labor del doctor G
irón deberá estar encam

inada a 
identi!car qué clase de inform

ación se puede clasi!car com
o K

now
 H

ow
 

susceptible de protección por vía de secreto em
presarial y cuál no, por ado-

lecer de alguno de los requisitos exigidos por la norm
ativa.

¿El K
now

 H
ow

 no susceptible de protección por m
edio de secreto em

presa-
rial podrá resultar útil o ventajoso para los investigadores o em

presarios? 

Pese a ser un K
now

 H
ow

 no susceptible de protección por m
edio de secreto 

em
presarial, puede resultar útil tanto para em

presarios com
o para el G

rupo 
de Investigación tenerlo debidam

ente identi!cado y clasi!cado, ya que de alguna 
u otra form

a da cuenta del estado del arte o estado de la técnica respecto de una 
tecnología determ

inada. Por ejem
plo, puede tratarse de inform

ación que dé cuen-
ta de los avances realizados hasta el m

om
ento en ese sector de la tecnología, que 

inform
e sobre proyectos o procesos frustrados o probados com

o no exitosos, o 
que sum

inistre datos de nuevas tendencias tecnológicas en el sector determ
inado, 

entre m
uchos otros bene!cios.

Identi!cación y clasi!cación del Know
 H

ow

Supóngase que el rector de la U
niversidad de la Rivera, al percatarse de las 

consecuencias adversas que se habían generado por no haber protegido ade-
cuadam

ente el K
now

 H
ow

 obtenido en el proceso de investigación, especialm
ente 
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por habérselo transm
itido al D

irector Cientí!co de PLU
SLAB, le ordena al doctor 

G
irón que identi!que y clasi!que com

o secreta la inform
ación del desarrollo que 

no fue sum
inistrada en aquella oportunidad al D

irector Cientí!co de PLU
SLAB y, 

que adem
ás, identi!que y clasi!que com

o secreta la inform
ación obtenida con pos-

terioridad a la reunión con el D
irector Cientí!co de PLU

SLAB, la cual daba cuen-
ta que el G

rupo de Investigación había obtenido el 100%
 de la efectividad en el 

tratam
iento de cáncer. Esto, con la intención de no repetir el error com

etido por 
pluslab ya que algunos laboratorios estaban interesados en esta nueva m

ejora del 
producto. 

¿Q
ué parám

etros debe utilizar el doctor G
irón para seleccionar la inform

ación que 
debe identi!car y clasi!car com

o secreta? 

Algunos puntos a considerar en esta situación son:

t�Q
ue la inform

ación sea secreta.

t�Q
ue la inform

ación tenga valor com
ercial.

t�Q
ue se hayan tom

ado m
edidas razonables para proteger el carácter        

secreto de la inform
ación.

t�Q
ue la inform

ación sea secreta: el doctor G
irón sólo debe identi!car y cla-

si!car la inform
ación que en su conjunto o form

a com
o está con!gurada 

no ha sido divulgada en el cam
po cientí!co o técnico al que pertenece la 

tecnología respectiva, es decir, que la inform
ación no sea generalm

ente 
conocida ni de fácil acceso por quienes se encuentran en los círculos que 
norm

alm
ente m

anejan inform
ación sim

ilar y, que por tales restricciones 
de conocim

iento o acceso, se considere inform
ación secreta.

t�Q
ue la inform

ación tenga valor com
ercial: este parám

etro signi!ca que 
la inform

ación en su conjunto o en la form
a com

o está con!gurada sea 
de interés industrial o com

ercial para una persona que se encuentre en 
el cam

po técnico o cientí!co al que pertenece la tecnología respectiva, es 
decir, que alguien del sector estuviera dispuesto a pagar porque dicha in-
form

ación secreta le fuera revelada. 

U
n criterio que podría utilizar el doctor G

irón para determ
inar si la inform

ación 
tiene un valor com

ercial y, por ende, representa una ventaja com
petitiva para su 

tenedor, sería plantearse que si hoy se le ofreciera al laboratorio pluslab o a cual-
quier otro laboratorio con desarrollos sim

ilares dicha inform
ación, estos laborato-

rios estuviesen dispuestos a pagar una sum
a considerable de dinero por acceder a 

ella. Si la repuesta fuera positiva, es porque la inform
ación tiene un valor com

ercial 
y, por ende, representa una ventaja com

petitiva respecto de los com
petidores que 

no la tuvieran.
 

t� Q
ue se hayan tom

ado m
edidas razonables para proteger el carácter se-

creto de la inform
ación: este parám

etro im
plica que sólo será considerada 

inform
ación secreta aquella que hubiese sido objeto de m

edidas jurídicas, 
físicas y tecnológicas de protección para seguirla m

anteniendo secreta, 
es decir, no accesible al público en general. En todo caso, dichas m

edidas 
deben transcender la m

era form
alidad para convertirse en m

ecanism
os 

efectivos y e!caces en la protección del secreto.

¿Para la identi!cación y clasi!cación del K
now

 H
ow

 resulta im
portante que 

el doctor G
irón tenga en cuenta la inform

ación publicada en las solicitudes 
de patentes presentadas por plusresearch

 y las publicaciones cientí!cas 
realizadas por la m

ism
a em

presa? 

El doctor G
irón, al hacer la identi!cación y clasi!cación del K

now
 H

ow
 que 

protegerá por secreto em
presarial, debe tener en cuenta la inform

ación pu-
blicada en las solicitudes de patentes presentadas por plusresearch

 y las publi-
caciones cientí!cas realizadas por la m

ism
a em

presa, ya que la inform
ación pre-

sentada allí no cum
plirá con uno de los requisitos exigidos para ser protegida por 

m
edio de secreto em

presarial: ser secreta. Esto se debe a que una vez se ha realizado 
la divulgación de la inform

ación la m
ism

a pasa a form
ar parte del estado de la téc-

nica, situación que im
posibilita protegerla por m

edio de secreto em
presarial.

t�
M

edidas razonables de protección 

El rector, después de la frustrante experiencia que vivió la U
niversidad de la 

Rivera debido a la inadecuada gestión del K
now

 H
ow

 generado en la investi-



 G
u

ía estratég
ica d

e la P
ro

p
ied

ad
 In

telectu
al  |  U

n
iversid

ad
 E

m
p

resa / 145
144

 /
  M

Ó
D

U
L

O
 D

O
S

gación del m
edicam

ento, le ordenó al doctor G
irón que, en com

pañía de unos in-
genieros en sistem

as y del departam
ento jurídico de la universidad, tom

aran todas 
las m

edidas físicas, digitales y jurídicas posibles para que todo el K
now

 H
ow

 vincu-
lado al nuevo desarrollo, y todo el K

now
 H

ow
 que se generara en otros proyectos 

de investigación, fuera debidam
ente protegido de cara a los em

pleados, investi-
gadores y personal adm

inistrativo de la universidad, y a los potenciales clientes o 
personal externo a la universidad. 

¿Q
ué m

edidas de seguridad físicas o digitales podría im
plem

entar la universidad 
para proteger adecuadam

ente el K
now

 H
ow

 generado en las investigaciones?

El ordenam
iento jurídico no consagra un listado o ejem

plo de m
edidas de 

protección idóneas para m
antener la inform

ación secreta. Sin em
bargo, a 

continuación se enlistan algunas de las m
edidas físicas que podrían utilizarse para 

tales efectos, aplicables tanto a universidades com
o a em

presas.

t�Q
ue los equipos de cóm

puto en los que se alm
acena el K

now
 H

ow
 prote-

gido tengan claves de acceso.

t�Q
ue los archivos digitales en los que está alm

acenada la inform
ación con-

!dencial tengan claves de acceso.

t�Q
ue a los equipos de cóm

puto en los que se alm
acena el K

now
 H

ow
 se 

adhiera un sticker advirtiendo que en ese equipo hay inform
ación con!-

dencial.

t�Q
ue siem

pre que se dirijan correos electrónicos en los que se com
unique 

toda o parte de la inform
ación con!dencial, se advierta que la inform

a-
ción contenida en el correo y sus anexos es con!dencial.

t�En la m
edida de lo posible, que la inform

ación con!dencial que se rem
ita 

vía correo electrónico relacionada con la tecnología, se rem
ita encriptada 

y con claves de acceso. 

t�Si la inform
ación se alm

acena en docum
entos físicos, que dichos docu-

m
entos estén guardados en cajas fuertes, cajillas de seguridad o sitios con 

acceso restringido.

t�Q
ue se fraccione la inform

ación con!dencial en diferentes docum
entos o 

archivos y se asigne la custodia de la inform
ación con!dencial fraccionada 

a varias personas.

t�Q
ue se lim

ite el acceso de personas ajenas a la universidad a sitios o luga-
res donde se puede acceder a la inform

ación con!dencial.

t�Q
ue se evite utilizar tableros o elem

entos que dejen huella de la inform
a-

ción escrita.

t�En la m
edida de lo posible, que no se rem

ita la inform
ación con!dencial 

vía fax. 

t�Q
ue se eviten divulgaciones en eventos académ

icos o de cualquier otra 
naturaleza. 

t�Q
ue se eviten publicaciones donde se revelen detalles esenciales del K

now
 

H
ow

. 

t�Q
ue se de!na un protocolo de m

anejo y seguridad de la inform
ación en el 

cual se determ
ine qué personas tienen acceso a la m

ism
a, bajo qué condicio-

nes, dónde se alm
acena y cóm

o se transporta la inform
ación, entre otros.

¿D
esde el punto de vista jurídico, qué m

edidas de seguridad podría im
ple-

m
entar la universidad de cara a sus em

pleados o contratistas con el objetivo 
de que no se transm

ita ilícitam
ente el K

now
 H

ow
 generado en las investigaciones?

La universidad, en este caso (pero estas m
edidas resultan aplicables tam

-
bién a la em

presa), deberá intervenir los contratos suscritos con em
pleados 

y contratistas y, en general, con todos aquellos colaboradores en los procesos de in-
vestigación, para incluirles cláusulas de estricta reserva respecto de la inform

ación 
identi!cada y clasi!cada com

o inform
ación con!dencial. Estas cláusulas deben 

contener estipulaciones claras sobre el m
anejo que debe dársele a la inform

ación, 
el alcance de la obligación de con!dencialidad y las posibles sanciones o penas que 
el incum

plim
iento de la obligación acarrearía. 

Paralelam
ente con lo anterior, la institución debe tener una política perm

anente 
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de sensibilización y capacitación de sus em
pleados y contratistas con la cual se les 

eduque respecto de la im
portancia y la obligación de guardar reserva de la infor-

m
ación obtenida en los procesos de desarrollo tecnológico, y de las consecuencias 

jurídicas adversas que laboral, civil y penalm
ente podría tener la vulneración de 

dicha obligación.

¿D
esde el punto de vista jurídico, qué m

edidas de seguridad podría im
ple-

m
entar la universidad de cara a terceras personas, com

o clientes o posibles 
inversionistas, con el objetivo de que no se fugue el K

now
 H

ow
 generado en las 

investigaciones? 

Antes que la universidad le revele alguna clase de inform
ación con!dencial a 

posibles clientes o inversionistas, la universidad (o la em
presa), debe suscri-

bir con ellos contratos escritos de con!dencialidad en los cuales se les advierta que:

t�
Se les va a sum

inistrar inform
ación identi!cada y clasi!cada com

o con-
!dencial.

t�
D

icha inform
ación es propiedad exclusiva de la universidad. 

t�
N

o pueden utilizar dicha inform
ación en bene!cio propio o de un tercero. 

t�
N

o pueden transm
itir esa inform

ación a ninguna persona a ningún título.

t�
La obligación de con!dencialidad respecto de dicha inform

ación se ex-
tiende hasta cuando la inform

ación perm
anezca protegida por secreto 

em
presarial.

t�
En caso de recibir docum

entos físicos o digitales con inform
ación con!-

dencial se obligan a restituirlos, destruirlos y a no reproducirlos por nin-
gún m

edio. 

t�
En caso de incum

plim
iento de dicha obligación hay consecuencias civiles 

o penales en las que pueden incurrir.

7.4.2 K
now

 H
ow

 y transferencia tecnológica

Valor com
ercial del Know

 H
ow

El doctor G
irón, con el apoyo de todos los integrantes del grupo tec-vida 

que habían participado en el desarrollo del m
edicam

ento, identi!có y cla-
si!có com

o secreta la inform
ación que, a su juicio, no había sido com

unicada al 
D

irector Cientí!co de PLU
SLAB, y la dem

ás inform
ación que daba cuenta de que el 

grupo de investigación había obtenido el 100%
 de la efectividad en el tratam

iento 
de cáncer. Posteriorm

ente, algunos de los nuevos laboratorios interesados en este 
desarrollo le solicitaron al doctor G

irón que les explicara cientí!ca y com
ercial-

m
ente por qué la inform

ación identi!cada y clasi!cada com
o secreta representaba 

una ventaja com
petitiva para ellos en relación con el desarrollo ya protegido por 

plusresearch
 y que com

ercializaba actualm
ente. 

¿Cuáles argum
entos técnicos o com

erciales podría utilizar el doctor G
irón para 

persuadir a los potenciales clientes respecto del valor com
ercial o ventaja com

peti-
tiva que representaba tener la inform

ación identi!cada y protegida?

El argum
ento m

ás fuerte que tendría el doctor G
irón para persuadir a po-

tenciales clientes sería que el K
now

 H
ow

 que actualm
ente tienen identi!ca-

do, clasi!cado y protegido por secreto em
presarial da cuenta del nivel de desarrollo 

óptim
o del m

edicam
ento, esto es, de la com

posición del m
edicam

ento que genera 
una efectividad del 100%

 en el tratam
iento, situación que en la actualidad no está 

reportada en el estado de la técnica. Por ello, esa inform
ación representa una ven-

taja com
petitiva para cualquier otro laboratorio en tanto puede servir para conti-

nuar desarrollando nuevos m
edicam

entos o utilizarla en la posterior fabricación y 
com

ercialización de un m
edicam

ento genérico cuando el térm
ino de protección de 

la patente concedida a plusresearch
 haya expirado.

¿La nueva inform
ación que identi!có y clasi!có el doctor G

irón podría ser en 
la actualidad de interés técnico y com

ercial para plusresearch
?
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Sí, ya que los nuevos desarrollos tecnológicos del G
rupo de Investigación 

daban cuenta de un nivel de desarrollo óptim
o del m

edicam
ento, en tanto 

se habían hecho pruebas que garantizaban el 100%
 de efectividad a diferencia del 

95%
 que actualm

ente tenía plusresearch
. Sum

ado a ello, sería inform
ación que 

no estaría publicada en las solicitudes de patente radicadas por plusresearch
 ni 

en las publicaciones cientí!cas que habría hecho. En esos térm
inos, esta inform

a-
ción sería un K

now
 H

ow
 que com

plem
entaría la patente y, al no haber sido divul-

gado, representaría una ventaja com
petitiva para plusresearch

, incluso una vez 
vencida la protección otorgada por la patente. 

Protocolización del Know
 H

ow
 en proyectos de I+D

El grupo tec-vida continuó investigando sobre la base de los resultados ob-
tenidos y generó una m

ejora sustancial que im
plicaba 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 fabricación y 
com

ercialización.

¿D
e qué m

anera se protocoliza el K
now

 H
ow

 en los proyectos de I+D
 para su pro-

tección y posterior transferencia?

Este proceso debe realizarse de m
anera contextual en cada una de las fases de los 

proyectos de I+D. En este orden de ideas, en la fase de investigación usualm
ente 

surge la invención, en la fase de desarrollo experim
ental se escala y se alista para 

la fase com
ercial y, !nalm

ente, en la fase de innovación se da cuenta de la form
a 

en que se explota la invención. D
urante el proceso inventivo existe generación de 

conocim
iento asociado que no debe ser divulgado, pues este conocim

iento es el que 
aporta el m

ayor valor e im
prim

e el factor de éxito que hará m
ás e!ciente y com

pe-
titiva la invención.

Para docum
entar el K

now
 H

ow
 subyacente a una invención se debe identi!car, en 

prim
era m

edida, la naturaleza del concepto inventivo, éste hace referencia a todos 
los elem

entos com
prendidos dentro de la invención, es decir, si se trata de produc-

tos, procesos o m
étodos, aplicaciones o usos, o todas las posibles com

binaciones 
que estas generen, sean o no patentables. A

sí las cosas se procede a describir con 
detalle y rigor: elem

entos e insum
os, m

ateriales o m
aterias prim

as, equipos y uten-
silios y sus respectivas con!guraciones, com

puestos, reactivos, com
binaciones y 

m
ezclas, grados de pureza, solventes, cantidades, condiciones de m

anejo, variables 
em

pleadas, tem
peraturas, tiem

pos, condiciones óptim
as de calidad y e!ciencia, 

resultados generados, form
as de adquisición o fabricación, tratam

ientos previos, 
cadena de proveedores y m

arcas em
pleadas. 

Se debe describir la con!guración en que los m
ism

os fueron dispuestos o inter-
venidos para lograr el desarrollo detallando las características y la form

a en que 
se integran y relacionan las partes que com

ponen la invención, las funciones de 
cada una y la m

anera en que logran cum
plir las pruebas necesarias, calibraciones, 

perm
isos, autorizaciones, certi!caciones requeridas y condiciones especiales, en-

tre otros aspectos. 

U
na vez creada y docum

entada la invención se prosigue con el desarrollo expe-
rim

ental a partir del cual se busca m
adurarla y realizar su alistam

iento para su 
posterior transferencia. En esta fase tienen lugar los procesos de escalam

iento y 
em

paquetam
iento, que le perm

iten ser llevada a una fase industrial. En este m
o-

m
ento resulta necesario identi!car con precisión y detalle todas y cada una de las 

condiciones (atm
osféricas, am

bientales, entre otras) por fuera del laboratorio que 
inter!eran con la producción y aplicación a nivel industrial de la invención. D

epen-
diendo del m

ercado de la tecnología y la form
a com

o usualm
ente se com

ercializa, 
es im

portante establecer los m
ecanism

os de escalam
iento y em

paquetam
iento tec-

nológico. Es decir, si la tecnología se trans!ere de m
anera independiente o acom

-
pañada de algún aditam

ento especial para su m
ejor funcionalidad o si se vende 

por lotes o se elabora por unidades especi!cando las condiciones necesarias de 
m

anipulación, alm
acenam

iento y aplicación. En estos casos es de vital im
portancia 

establecer hasta el m
ás m

ínim
o detalle del proceso, indicando inclusive las m

arcas 
de los aditam

entos o com
plem

entos de la tecnología.
En la fase de innovación se cuenta con una tecnología explotable com

ercialm
ente 

de cara a una estrategia de m
ercado que perm

ite producirla o im
plem

entarla a ni-
vel industrial y ponerla en m

anos del consum
idor !nal. Es en el business plan donde 

se establece el m
odelo de negocio de la tecnología. D

icho docum
ento contiene el 

K
now

 H
ow

 com
ercial o de la fase de innovación. En éste se recom

ienda establecer 
la form

a com
o se realizará la explotación de la invención y la form

a cóm
o se orien-

tará el m
odelo de negocio, de m

anera tal que se establezca una ventaja com
petitiva. 

Ello puede lograrse adoptando estrategias especiales de com
ercialización, gestión 

de bases de datos de clientes y proveedores, canales de distribución e incluso im
-

plem
entación de estrategias apalancadas en m

arcas com
erciales. Finalm

ente, cada 
desarrollo, dependiendo del m

ercado en el que se transe, trae consigo sus propias 
im

plicaciones y estrategias.

Para innovar es indispensable un profundo conocim
iento de una necesidad; no to-

dos los proyectos de I+D
 son innovadores, por tanto, es necesario sacar al cam

po 
todos los elem

entos requeridos para que la tecnología sea útil, resulte atractiva y 
funcione com

ercialm
ente.
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U
sualm

ente, el K
now

 H
ow

 asociado a la fase de innovación se vierte en los Planes de 
N

egocio, en los que se de!nen las estrategias relacionadas con el m
odelo de negocio 

de la tecnología, es decir: m
ercados y geografías de explotación, segm

entos y cana-
les de distribución, clientes y proveedores, m

ecanism
os de m

arketing, branding y 
difusión, equipo hum

ano y capacidades instaladas requeridas para la explotación, 
identi!cación de ventajas com

petitivas, tendencias tecnológicas, barreras de entra-
da, com

petidores, estrategias de penetración y proyecciones !nancieras, entre otros. 

A
sí las cosas, en el m

arco de un proyecto de I+D
 se concreta un conocim

iento 
aplicado a la industria o al sector servicios, con el !n de solucionar un pro-

blem
a técnico del sector productivo en bene!cio de la sociedad y obtener a cam

bio 
réditos económ

icos; los resultados aquí obtenidos pueden ser protegidos m
ediante 

diversas !guras jurídicas establecidas en las legislaciones de pi de cada país. Entre 
otras, podem

os considerar algunas !guras de pi com
o la patente de invención, la 

patente de m
odelo de utilidad, el diseño industrial, la obtención de variedad ve-

getal y la protección m
ediante algún signo distintivo, com

o las m
arcas, los lem

as, 
etc., y acudir tam

bién a protección m
ediante el D

erecho de Autor.

A todas estas alternativas de protección se sum
a la posibilidad que tienen los titu-

lares de estos intangibles de m
antener sus creaciones en reserva, total o parcial-

m
ente, m

ediante el secreto em
presarial. En todo caso, cualquiera que sea el m

eca-
nism

o seleccionado, la protocolización del K
now

 H
ow

 perm
ite generar un m

ayor 
valor a la invención y se convierte en un elem

ento fundam
ental de la estrategia de 

explotación de la m
ism

a.

¿Q
ué alcance tienen los acuerdos de licencia de K

now
 H

ow
 y cuál es su dife-

rencia con las licencias de patentes?

U
na patente es un título público que integra los com

ponentes de la invención y su 
form

a de organización y funcionam
iento, y cuya estructura obedece a una estra-

tegia de!nida de cara al m
odelo de negocio trazado para la invención protegida, 

pudiendo ser am
plia, restringida, lim

itada o sugestiva, entre otras. En todo caso, 
en el docum

ento de patente generalm
ente se om

iten aquellos aspectos que inciden 
en la óptim

a producción y explotación del desarrollo; es decir, el titular tiene la 
potestad de guardar para sí m

ism
o algunos elem

entos de carácter técnico-cientí!-
co, adm

inistrativo, com
ercial e incluso legal, que optim

izarían y agregarían m
ayor 

valor a la patente; este es el K
now

 H
ow

 subyacente.

Adicionalm
ente, la naturaleza pública de las patentes perm

ite que cualquier perso-
na natural o jurídica pueda acceder a ellas de m

anera libre y explotarlas tranquila-
m

ente en aquellos territorios en los que carezcan de protección. O
m

itir o m
atizar 

los detalles de las condiciones óptim
as de producción es im

portante en aras de 
proteger y m

antener la ventaja com
petitiva frente a los dem

ás actores del m
erca-

do de interés, inclusive en otras geografías. Esto perm
itiría, luego de realizar una 

adecuada vigilancia tecnológica, ubicar a los aliados com
erciales posiblem

ente in-
teresados en el desarrollo y concederles una licencia.

Al m
om

ento de licenciar una patente, el K
now

 H
ow

 es lo que se trans!ere m
edian-

te la suscripción de contratos de K
now

 H
ow

, que usualm
ente vienen integrados a 

los contratos de licencia de patente. Esto sugiere que quien desee explotar el desa-
rrollo deberá necesariam

ente acudir al titular del K
now

 H
ow

 y solicitarle una licen-
cia que le perm

ita obtener los resultados en condiciones óptim
as de productividad.

A
sí las cosas, un contrato de licencia de patente perm

ite al licenciatario ex-
plotar la invención; y el contrato de transferencia de K

now
 H

ow
 le perm

ite 
obtener el conocim

iento especializado requerido para su puesta en m
archa y ópti-

m
a explotación.

A diferencia de las patentes y otras !guras de protección de la pi, los secretos em
pre-

sariales se protegen sin que sea necesario acudir a una solicitud de registro, sin ne-
cesidad de form

alidades de trám
ite alguno ante autoridades adm

inistrativas y por 
ello su duración puede ser ilim

itada en el tiem
po, pues se m

antiene vigente durante 
el lapso que se reúnan los requisitos para que se siga m

anteniendo com
o secreto.

¿Cóm
o se garantiza una relación arm

ónica con socios com
erciales pese a que 

el secreto em
presarial carezca de registro form

al? 

La m
ejor m

anera de garantizar la arm
onía entre las partes se logra m

edian-
te la adecuada suscripción de los contratos en virtud de los cuales se for-

m
aliza la relación, blindando la reserva del K

now
 H

ow
 m

ediante com
prom

isos de 
con!dencialidad y protocolos de m

anejo y uso de la inform
ación transferida.
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7.4.3 Inobservancia del secreto em
presarial

Con!guración de actos de com
petencia desleal

El rector de la Rivera contacta con su o!cina de asesoría jurídica para esta-
blecer si procede algún m

ecanism
o de protección y defensa en bene!cio de 

la universidad, con el !n de obtener el reconocim
iento de los derechos sobre el 

desarrollo.

¿Podría con!gurarse una com
petencia desleal por violación de secretos?

D
e conform

idad con las norm
as vigentes en la m

ateria y los precedentes adm
i-

nistrativos de la Superintendencia de Industria y Com
ercio (Superintendencia de 

Industria y Com
ercio. Sentencia 001 de enero 04 de 2006),  para que se con!gure 

un acto de com
petencia desleal por violación de secretos deben presentarse los 

siguientes elem
entos: la existencia de un secreto industrial o de cualquier otra cla-

se de secreto em
presarial; que dicho secreto haya sido divulgado o explotado por 

un tercero que accedió a éste legítim
am

ente pero con deber de reserva, o que lo 
accedió ilegítim

am
ente com

o consecuencia de la adquisición del secreto por m
edio 

de espionaje o procedim
ientos análogos, o com

o consecuencia de la violación de 
norm

as jurídicas; y que la divulgación o explotación del secreto se haya realizado 
sin autorización de su titular.

En el caso planteado se presenta un decaim
iento en las m

edidas de protec-
ción de la inform

ación que generan una barrera para clasi!car la inform
a-

ción sum
inistrada com

o secreta, toda vez que se publicó en una bitácora virtual de 
libre acceso para cualquier persona que navegara en Internet y pese a que la m

ism
a 

fue docum
entada, no se clasi!có com

o reservada o con!dencial. 

D
e igual m

anera no se adoptaron las m
edidas razonables de protección. Esto se 

evidencia en dos hechos. Prim
ero, por la no form

alización de los debidos acuer-
dos de con!dencialidad con todos los m

iem
bros del equipo investigador y con los 

representantes de la farm
acéutica interesada en el desarrollo. Segundo, por haber 

divulgado abiertam
ente la inform

ación relativa a la invención sin hacer la adver-
tencia expresa de la calidad de “con!dencial” de la m

ism
a.

Adicionalm
ente, la falta de im

plem
entación de un protocolo de m

anejo y seguridad 
de la inform

ación en el cual se determ
inará qué personas podían acceder a la m

is-
m

a y bajo qué condiciones, debilita el am
paro del secreto.

Para el caso, la con!guración de una com
petencia desleal por violación de secretos 

podría desestim
arse.

En relación con el acto desleal de inducción a la ruptura contractual, es necesario 
precisar que únicam

ente se con!gura si se irrum
pe en las relaciones contractua-

les de otros con el !n de procurar que clientes, proveedores o trabajadores de su 
com

petidor infrinjan los deberes contractuales que contrajeron con éste, den por 
term

inado regularm
ente el vínculo o tam

bién en el caso en que dicho agente apro-
veche una infracción contractual ajena, siem

pre que en estos dos últim
os casos 

conozca las m
encionadas circunstancias y “tenga por objeto la expansión de un 

sector industrial o em
presarial o vaya acom

pañada de circunstancias tales com
o el 

engaño, la intención de elim
inar a un com

petidor del m
ercado u otros análogos” 

(Superintendencia de Industria y Com
ercio, Sentencia N

. o 5 de noviem
bre 30 de 

2005; N
. o 2 de febrero 26 de 2007 y N

. o 8 de julio 24 de 2007, entre otras).

¿Podría con!gurarse una com
petencia desleal por inducción a la 

ruptura contractual?

En el caso planteado la causal de com
petencia desleal por inducción a la 

ruptura contractual tam
bién podría desestim

arse cuando claram
ente no se 

evidencia un vínculo contractual previo entre la universidad y el estudiante que 
hipotéticam

ente reveló los detalles del desarrollo; en este sentido, cabe m
anifestar 

que el estudiante H
ugo Am

enizabal nunca fue em
pleado o contratista, o auxiliar 

del grupo tecvid-a, es m
ás, no hay evidencia de que hubiera !rm

ado un acta de 
investigación y tam

poco un acuerdo de con!dencialidad.

Vigencia de la obligación de con!dencialidad

Los abogados contratados por la universidad diseñaron todo un protocolo 
de contratos y cláusulas necesarias para m

antener el K
now

 H
ow

 generado 
en los proyectos de investigación debidam

ente secreto. El protocolo im
plicó m

odi-
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1) La obligación de con!dencialidad de estas personas se extiende en el 
tiem

po igual que se extiende la obligación de em
pleados y contratistas, es 

decir, m
ientras la inform

ación que se les ha identi!cado, clasi!cado y trasm
itido 

com
o inform

ación secreta perm
anezca en tal condición, 2) Represente una ventaja 

com
petitiva para la universidad y 3) Se hayan tom

ado m
edidas de protección para 

m
antenerla secreta. Es decir, no está som

etida a un plazo o fecha determ
inada. 

Claro está, si la universidad celebra con un tercero un contrato de transferencia de 
tecnología respecto de esa inform

ación, los terceros serán tenedores legítim
os de 

dicha inform
ación y podrán explotarla en los térm

inos acordados en el contrato. 

¿Cuándo se considera vulnerada la obligación de con!dencialidad por los 
suscriptores de estas cláusulas y contratos? 

Los suscriptores de estas cláusulas incum
plen la obligación por varias vías. 

En prim
er térm

ino cuando divulgan o hacen pública dicha inform
ación. En 

segundo térm
ino cuando trasm

iten la inform
ación a terceros a cualquier 

título. Finalm
ente, cuando utilizan la inform

ación en proyectos com
erciales o em

-
presariales propios o de terceros. Si la universidad llega a probar en un proceso 
judicial cualquiera de estos com

portam
ientos, la persona que vulneró la obligación 

de con!dencialidad tendría que acarrear con las consecuencias civiles y penales 
que el ordenam

iento jurídico colom
biano prevé para tales com

portam
ientos. 
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Alistam
iento de Propiedad Intelectual

Autora
Lina M

aría Jaram
illo Saldarriaga

1

8.1 In
troducción

Por regla general, las universidades y las em
presas invierten im

portantes recursos 
en actividades de CTi, con el objetivo de generar nuevos conocim

ientos que luego 
podrán ser concretados en nuevos productos, servicios o soluciones tecnológicas 
aplicables en sus procesos internos o transferibles al m

ercado. Este objetivo de 
adelantar procesos de innovación invita a las instituciones a establecer unas condi-
ciones previas que les perm

itan afrontar la generación de nuevo conocim
iento de 

una m
anera m

ás segura, e!ciente y estratégica.

En este sentido, el proceso de creación de nuevo conocim
iento puede provenir de 

diferentes fuentes. A
sí, puede tratarse de una generación de conocim

iento de un 
sujeto individualm

ente considerado, o puede ser fruto de un proyecto de investi-
gación colaborativa entre dos o m

ás instituciones, universidades o em
presas, en el 

que intervengan varias personas naturales y jurídicas. Para efectos de esta G
uía, y 

con el objeto de ofrecer herram
ientas a las universidades y em

presas en sus ejerci-
cios de cooperación, se abordará el segundo de los eventos descritos.

Bajo esta óptica, en un esquem
a de creación de nuevo conocim

iento en el que parti-
cipan dos o m

ás instituciones, las partes deberán validar interna y conjuntam
ente 

los aspectos que se desarrollarán en cada una de las siguientes variables. 

8.2 O
bjetivo

Ilustrar sobre las diferentes cuestiones que se suscitan al iniciar un proyecto de 
investigación, especialm

ente cuando en éste se encuentran vinculadas dos o m
ás 

partes y cada una de ellas hace aportes diferentes y tiene intereses propios. 

1 
Abogada de la U

niversidad Ponti!cia Bolivariana. Especialista en D
erecho Com

ercial de la U
niversidad Ex-

ternado de Colom
bia, M

agíster en Propiedad Intelectual de la U
niversidad Autónom

a de M
adrid. Líder 

del Program
a de Propiedad Intelectual de la U

niversidad Ponti!cia Bolivariana. D
ocente, conferencista y 

consultora en Propiedad Intelectual.

8.3 A
specto

s clave

Para delim
itar con m

ayor claridad las posibles fuentes de creación de conocim
iento 

en las universidades y em
presas colom

bianas se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro 8.1 Escenarios de creación

Tipo
Fuente

Creación individual (sólo interviene 
una institución o persona natural, 
o bien varias personas naturales todas 
pertenecientes a una m

ism
a 

institución)

Trabajos académ
icos de estudiantes

Trabajos de docentes

Trabajos de em
pleados

Investigación interna de grupos de investigación de 
la universidad

Investigación interna del departam
ento de I+D

 de la 
em

presa

Creación conjunta 
(intervienen m

ínim
o 

dos instituciones)

Investigación en proyectos de I+D
colaborativa

Proyectos de investigación contratada (prestación de 
servicios de investigación, asesoría y consultoría)

8.4 Caso

construm
ax sas es una em

presa local con tres años de constitución, ubicada en 
el departam

ento de Cundinam
arca. Su objeto social es el diseño, la construcción 

y la dem
olición de edi!caciones. La em

presa ha identi!cado que cuando realiza 
procesos de dem

olición de edi!caciones el m
anejo de los escom

bros resulta pro-
blem

ático y generalm
ente éstos term

inan en basureros públicos; los procesos son 
ine!cientes y generan un im

pacto am
biental negativo.

construm
ax, con el propósito de generar una solución a este problem

a, acude a la 
universidad pública unipública para contactarse con uno de sus grupos de inves-
tigación a !n de identi!car condiciones de asociatividad que les perm

ita realizar un 
proceso de investigación en conjunto. La em

presa pretende iniciar un proyecto de 
investigación para encontrar un m

étodo que reutilice los escom
bros com

o m
aterial 

en los procesos de construcción de viviendas de interés social. 
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construm
ax y unipública deciden iniciar conversaciones para adelantar proyec-

tos de investigación. Al !nal, esperan obtener una m
etodología aplicable que pue-

da ser usada por construm
ax y que eventualm

ente pueda ser transferida otras 
em

presas del sector.

8.5 Variables y pregun
tas clave

8.5.1 Inteligencia com
petitiva 

Al gestionar la form
ulación del proyecto, uno de los gestores tecnológicos de 

unipública le sugiere al grupo de investigación realizar un estudio de vigi-
lancia tecnológica a !n de determ

inar la relevancia y la pertinencia de la investiga-
ción que se pretende adelantar, dado que él conoce otros desarrollos que ya pueden 
aportar la solución buscada. 

¿Cuál es la im
portancia de efectuar ejercicios de vigilancia tecnológica de m

anera 
previa al trabajo de investigación y qué tipo de instrum

entos se encuentran dispo-
nibles para realizar estos ejercicios?

La vigilancia tecnológica es una herram
ienta que sirve para localizar la in-

form
ación técnica de m

anera actualizada e identi!car las tendencias en de-
term

inado sector de la ciencia. Ello perm
ite de!nir con m

ayor claridad y acierto la 
estrategia de investigación y desarrollo dentro de las investigaciones.

Los ejercicios de vigilancia tecnológica pueden adelantarse a través de Internet. 
Allí se puede vigilar la realización de sem

inarios, cursos, foros o encontrarse pu-
blicaciones técnicas de interés. Adicionalm

ente, a través de bases de datos de pa-
tentes es posible identi!car invenciones relativas a la tecnología de interés. Para 
m

ayor com
prensión del tem

a se recom
ienda ver el Capítulo 5 de esta G

uía en el 
cual se desarrollan en detalle los aspectos básicos de la vigilancia tecnológica y la 
inteligencia com

petitiva.

8.5.2 D
e?nición de Propiedad Intelectual previa 

construm
ax m

ani!esta que ya ha tenido desarrollos previos que incorpora 
en sus procesos productivos relacionados con el objetivo de la investigación 

que se pretende adelantar. El grupo de investigación, por su parte, cuenta con una 
patente de invención que protege una tecnología que sería útil para la investiga-
ción, fruto del trabajo de un estudiante de m

aestría.

¿Pueden ponerse al servicio de una investigación activos intangibles (protegidos o 
no protegidos) desarrollados o adquiridos previam

ente por las partes? 

Sí. Efectivam
ente puede hacerse y es recom

endable hacerlo. Sin em
bargo, es 

necesario identi!car m
uy bien el activo intangible a vincular, estableciendo 

con claridad aspectos com
o:

t�
Tipo de activo.

t�
Titular de los derechos de Propiedad Intelectual (PI)

t�
Inform

ación sobre registro.
t�

Tipo de uso que se hará del activo en el proyecto.
t�

Alcance del uso. 
t�

Tipo de form
alización del uso (licencia o cesión, por ejem

plo). 

Autorizaciones y licencias

U
no de los ingenieros de construm

ax com
enta que uno de los desarrollos 

que sirven de base para la investigación fue elaborado por otra universidad 
de la región y que él tiene conocim

iento del patentam
iento de esa tecnología en 

Colom
bia.

¿Pueden usarse invenciones patentadas por terceros para el servicio de una nueva 
investigación?

En principio no. Sin em
bargo, en ocasiones es recom

endable establecer con-
tacto con los titulares de patentes a !n de realizar alianzas estratégicas y 

garantizar un uso no infractor de derechos de pi de terceros.
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¿Se requiere obtener algún tipo de licencia o autorización para el uso de ese 
desarrollo con !nes investigativos?

D
e acuerdo con lo establecido en la D

ecisión 486, Artículo 53, Literal C, es 
viable hacerlo dado que, expresam

ente, la norm
a consagra que el titular de 

una patente no podrá ejercer el derecho a im
pedir que terceras personas usen la 

patente sin su consentim
iento, salvo que el uso se lleve a cabo para actos realizados 

exclusivam
ente con !nes de experim

entación, respecto al objeto de la invención 
patentada o para actos realizados exclusivam

ente con !nes de enseñanza o de in-
vestigación cientí!ca o académ

ica.

Ahora bien, cuando el !n perseguido con el uso de la patente ya no es m
eram

ente 
investigativo o de experim

entación sino que persigue la explotación com
ercial de la 

m
ism

a, el Artículo 67 de la D
ecisión 486 consagra un supuesto en el que el titular de 

una patente requiera para su explotación el em
pleo de otra patente de otro titular, y 

no haya logrado obtener de éste una licencia contractual en condiciones com
erciales 

razonables. Para este supuesto, la D
ecisión consagra la posibilidad de que la autori-

dad nacional com
petente otorgue una licencia obligatoria dentro de los parám

etros 
establecidos por esta norm

a. 

¿Es relevante realizar estudios de libertad de operación a !n de asegurarse de 
la no infracción de derechos de terceros?

Sí. U
n estudio de libertad de operación es un análisis que se realiza a !n de 

determ
inar si una acción concreta o una com

ercialización de un producto 
podrían llegar a violar derechos válidos de pi de terceros. Los estudios de libertad 
de operación deben referirse a los países en los que se tiene interés, dado que los 
derechos de pi, por lo general, tienen alcance territorial, lim

itado por la extensión 
de los países. 

8.5.3 A
spectos regulatorios

El abogado de construm
ax m

ani!esta que, dado que la investigación se re-

!ere a un tem
a de m

anejo de recursos, es im
portante que se tengan en cuenta as-

pectos regulatorios que en esa m
ateria han sido expedidos por el gobierno nacional 

o local.
 ¿Por qué es relevante revisar aspectos regulatorios vinculados a la investigación o a 
la posible com

ercialización de los productos o servicios que se desarrollen?

Es im
portante revisar aspectos regulatorios vinculados a la investigación 

porque en m
últiples ocasiones, para iniciar tareas de investigación o de co-

m
ercialización, se debe cum

plir con cierta norm
atividad im

puesta por el gobierno 
nacional o local, com

o por ejem
plo, autorización para el acceso a m

aterial biológico 
o a recursos genéticos o de sus productos derivados, autorización para el acceso a 
conocim

ientos tradicionales de las com
unidades indígenas, afroam

ericanas o loca-
les de los países m

iem
bros de la Com

unidad Andina, etc. 

8.5.4 Con?dencialidad

construm
ax m

ani!esta que para que la universidad pueda adelantar la in-
vestigación requiere entregarle inform

ación valiosa y con!dencial relacionada 
con sus procesos industriales. El abogado de la em

presa sugiere establecer las con-
diciones en las cuales la universidad y su grupo podrán conocer esa inform

ación. 

¿Por qué es im
portante m

antener la con!dencialidad de la inform
ación hasta tan-

to la m
ism

a no sea protegida?

¿Q
ué aspectos deben regularse en el acuerdo de con!dencialidad? 

Es im
portante m

antener la con!dencialidad de ciertos datos dado que los 
m

ism
os pueden incluir inform

ación catalogada com
o secreto em

presarial 
(ver Capítulo 7 de esta G

uía). Por tanto, a través de la estipulación del m
anejo con-

!dencial de la inform
ación se garantiza que la entidad que la recibe la va a tratar 

com
o tal, evitando su divulgación y fuga. 

En líneas generales, el acuerdo de con!dencialidad deberá:
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t�Resaltar que las características de la inform
ación son consideradas con!-

denciales.
t�Resaltar las condiciones de uso de dicha inform

ación por parte de quien 
la recibe.

t�Con!rm
ar el plazo en el cual la parte receptora de la inform

ación se com
-

prom
ete a m

antenerla com
o con!dencial.

t�D
estacar las excepciones a la con!dencialidad.

t�D
estacar las sanciones ante el incum

plim
iento de las obligaciones y es-

tablecer los m
ecanism

os de destrucción o devolución de la inform
ación 

con!dencial. 

8.5.5 Form
alización de la relación

construm
ax m

ani!esta que, dado que se trata de un caso en el que tanto 
construm

ax com
o unipública harán aportes intelectuales com

o económ
i-

cos, la titularidad de la pi debería ser com
partida, así com

o los riesgos de la inves-
tigación deberán ser asum

idos en conjunto.

¿Q
ué tipo de docum

ento deberían celebrar las partes?

Las partes deberían celebrar un convenio en el cual se entiende que la inves-
tigación es conjunta, es decir, es adelantada con la participación económ

ica 
e intelectual de am

bas instituciones m
ediante la destinación de recursos económ

i-
cos, físicos y hum

anos, para luego obtener resultados conjuntos cuya titularidad, 
por regla general, se entiende com

partida. 

Este convenio deberá incluir aspectos básicos com
o la distribución de los derechos 

patrim
oniales, las causales de term

inación anticipada del contrato, determ
inación 

de la estrategia de protección y com
prom

isos de con!dencialidad de los equipos de 
investigación, entre otros. 

Supóngase que antes de celebrar el contrato, el gerente de construm
ax se 

acerca a la universidad y le indica que las condiciones de la investigación han 
cam

biado sustancialm
ente y que ahora no está interesado en que am

bas partes ha-
gan la investigación sino que sea únicam

ente la universidad la que investigue y se 

com
prom

eta a transferirle a construm
ax los resultados de la investigación a cam

-
bio de un precio !jo. La em

presa m
ani!esta estar interesada en ser la titular exclu-

siva de los derechos de pi.

¿Q
ué tipo de docum

ento deberían celebrar las partes?

Las partes deberían celebrar un contrato de investigación contratada, es de-
cir, un contrato por m

edio del cual una parte encarga a otra la realización de 
un proyecto de investigación, asum

iendo la prim
era los riesgos de la investigación 

a cam
bio de un valor establecido por la entidad que adelantará la investigación. Los 

resultados serán transferidos por virtud de este acuerdo a favor de la parte que con-
trató la investigación, entendiéndose esta com

o titular de los derechos de pi, salvo 
que se pacte diferente. 

8.5.6 Fijación de condiciones para la explotación com
ercial

construm
ax propone que en el contrato que se suscriba se !jen las condi-

ciones económ
icas derivadas de la explotación com

ercial de la tecnología. Es 
decir, que se de!na un porcentaje de regalías a favor de la em

presa y de la universi-
dad. El coordinador de transferencia de la universidad indica que es m

uy prem
atu-

ro !jar esas condiciones de m
anera concreta desde el m

om
ento de la form

ulación, 
pero sugiere establecer parám

etros generales que puedan puntualizarse en función 
del m

odelo de negocio que sea m
ás conveniente. 

¿Cuáles serían las estipulaciones previas que deberían establecerse en el contrato, 
relativas a la futura explotación com

ercial de la tecnología?

Las partes deberían establecer de m
anera prelim

inar algunos criterios, m
e-

ram
ente orientativos, acerca de las condiciones en las cuales se llevaría a 

cabo la com
ercialización de la tecnología en caso de ser viable. Si los derechos de pi 

son com
partidos, las partes deberían estipular asuntos tales com

o: responsable de 
la realización de estudios de m

ercado, responsable de la identi!cación de socios es-
tratégicos, licenciatarios o adquirentes de la tecnología, responsable de la puesta a 
punto del producto y responsable de la producción. Tam

bién podrían establecerse, 
de m

anera prelim
inar, criterios para determ

inar la repartición de utilidades entre 
las partes por la com

ercialización del producto. 
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Identi!cación de la creación

Autora
M

aira Catalina Betancur M
onsalve

1

Experta asesora de con
ten

ido
Catalina Atehortúa G

arcía
2

9.1 In
troducción

La identi!cación de las creaciones intelectuales perm
ite que al interior de la uni-

versidad o la em
presa se cuente con inform

ación precisa para el diseño de estra-
tegias de protección de Propiedad Intelectual (PI), de form

a tal que puedan dis-
m

inuirse los riesgos jurídicos y económ
icos asociados a la gestión de proyectos de 

investigación y se efectúe un m
onitoreo continuo de las creaciones intelectuales, 

identi!cando, adem
ás, aquellas áreas del conocim

iento fuertes en las que habitual-
m

ente se generan activos de pi.

Así, en el proceso de gestión de pi, tanto para universidades com
o para em

presas, 
resulta de vital im

portancia proteger y explotar de m
anera adecuada las creaciones 

intelectuales. El logro de este objetivo supone establecer, de m
anera previa, los m

e-
canism

os de identi!cación oportuna de aquellas creaciones protegibles m
ediante pi.

1 
Abogada de la U

niversidad de Antioquia con am
plia experiencia profesional en las siguientes áreas: em

-

prendim
iento em

presarial, orientación jurídica en el ám
bito m

ercantil y Propiedad Intelectual. Se desem
-

peñó com
o abogada del proyecto de Form

alización Em
presarial de la Cám

ara de Com
ercio de M

edellín para 

Antioquia, donde acom
pañó y orientó m

últiples em
presas en su proceso de form

alización. Realizó la G
uía 

de Trám
ites Legales para la Constitución y Funcionam

iento de Em
presas en M

edellín y la H
erram

ienta para 

G
estores de Propiedad Intelectual.

2 
Abogada de la U

niversidad de M
edellín especialista en Propiedad Industrial, D

erechos de Autor y N
uevas 

Tecnologías de la U
niversidad Externado de Colom

bia y en D
erecho Constitucional de la U

niversidad de 

Antioquia. H
a participado en entrenam

ientos intensivos en Propiedad Intelectual en la U
niversidad de 

Alicante, España, en la U
niversidad Federal de Santa Catarina, Brasil y en la U

niversidad de Buenos Aires, 

Argentina. Se desem
peñó com

o D
irectora de la Corporación Tecnnova U

EE y actualm
ente cursa la M

aes-

tría Regional en Propiedad Intelectual auspiciada por la O
rganización M

undial en Propiedad Intelectual 

(O
M

PI). Cuenta con am
plia experiencia en gerencia, asesoría y consultoría en G

estión de Propiedad Inte-

lectual.  H
a participado en el diseño y form

ulación de políticas públicas en Ciencia y Tecnología y ha lidera-

do proyectos estratégicos de protección y valorización del patrim
onio intelectual en im

portantes em
presas 

y universidades nacionales.

En ese orden de ideas es necesario contar con herram
ientas adecuadas que per-

m
itan establecer cuáles creaciones intelectuales de la em

presa o de la universidad 
son protegibles m

ediante pi; cuáles de estas son reales y cuáles potenciales, con el 
objeto de evitar su desaprovecham

iento por desconocim
iento o falta de control.

9.2 O
bjetivo

Evidenciar la im
portancia de la identi!cación oportuna de creaciones intelectuales 

y de!nir los elem
entos m

ínim
os para identi!car creaciones intelectuales en uni-

versidades y em
presas.

9.3 Caso

La em
presa teltex sas, con dom

icilio en la ciudad de M
edellín, tiene com

o objeto 
social el diseño, la fabricación y venta de ropa deportiva y cuenta con m

ás de diez 
años en el m

ercado. 

teltex pretende desarrollar un nuevo traje de buceo que perm
ita a los buzos m

an-
tener la tem

peratura corporal, garantizar la durabilidad de la prenda y la adheren-
cia a la piel, m

ejorando las condiciones de los que existen en el m
ercado. Adicional-

m
ente, busca un diseño especial de colores y texturas que lo haga atractivo. 

Para ello contacta a la U
niversidad porvenir con el objeto de conocer si en su gru-

po de investigación, enlatex, han realizado desarrollos en nuevos m
ateriales que 

puedan aplicarse a esta idea.

El D
irector de la O

!cina de Transferencia de Tecnología de la universidad indica 
que es posible que hayan realizado desarrollos previos; sin em

bargo, no se encuen-
tra seguro de esta inform

ación. Por otro lado, el Representante Legal de teltex se 
contacta con el grupo de investigación de diseño de vestuario de la m

ism
a univer-

sidad para obtener una propuesta sobre el diseño del traje.

teltex y la universidad !rm
an un convenio de investigación conjunta para desa-

rrollar con el grupo de investigación enlatex un nuevo m
aterial que pueda ser 

incorporado en el traje. Tras doce m
eses de investigación se logra obtener un re-

sultado novedoso. 
 Igualm

ente, tres m
eses después, el grupo de investigación de diseño de vestuario 

entrega los bocetos de los diseños.
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9.4 Variables y pregun
tas clave

9.4.1 Aplicación de m
ecanism

os de identi?cación

Situación a) En proyectos de I+D

Antes de dar inicio a la investigación, y ante la respuesta dubitativa del D
irector de 

la O
!cina de Transferencia de Tecnología de la universidad, el Representante Legal 

de teltex decide com
unicarse directam

ente con el D
irector del G

rupo de Investi-
gación enlatex de la universidad, con el objetivo de validar si ya existen avances 
previos en el tem

a de interés.

El D
irector del G

rupo inform
a que com

o resultados de un proyecto anterior de I+D
 

existen unos estudios previos, e incluso que el grupo ha desarrollado un nuevo 
m

aterial de látex que podría ser incorporado en la investigación. Él sabe que posee 
un desarrollo tecnológico que puede ser útil; sin em

bargo, no identi!ca si ese de-
sarrollo constituye una creación intelectual protegible y cuál será la relevancia de 
este aporte para obtener los resultados esperados en el m

arco de la investigación.

¿Con qué herram
ientas puede contar una universidad o una em

presa para identi!car 
oportunam

ente sus creaciones intelectuales desarrolladas en proyectos de I+D
?

El caso evidencia que la universidad no cuenta con m
ecanism

os que perm
itan iden-

ti!car y conocer oportunam
ente sus creaciones intelectuales; incluso, nótese que 

la O
!cina de Transferencia de la universidad desconoce los avances de la investiga-

ción y no sabe aún con cuáles creaciones cuenta el grupo.

Existen m
últiples herram

ientas o m
ecanism

os que pueden usar, tanto uni-
versidades com

o em
presas, para identi!car creaciones intelectuales en el 

m
arco de proyectos de I+D. A continuación se enuncian algunos:

Entrevistas con los creadores o investigadores: es un m
ecanism

o personalizado 
m

ediante el cual se busca indagar con el personal participante de grupos de inves-
tigación, de áreas de I+D, de desarrollo de softw

are, m
ercadeo, proyectos, entre 

otras, los siguientes aspectos:

t�
Proyecto, activos y estado de los m

ism
os.

t�
Posibles creaciones que se estén desarrollando en el grupo o área.

t�
Posible novedad, originalidad o distintividad de los resultados esperados. 

t�
G

rado de novedad, originalidad o distintividad de otras creaciones del m
ercado.

t�
Participantes internos y externos.

Inventario de intangibles: es una herram
ienta que debe aplicarse de m

anera perió-
dica y que perm

ite actualizar el portafolio de bienes de pi, incluidos los generados 
por la em

presa o la universidad, aquellos de los que sean licenciatarios, los que 
hayan adquirido m

ediante contrato de cesión o de transferencia de los derechos 
patrim

oniales y, en general, los que explote a cualquier título com
o franquicia, 

aporte, dación en pago, etc., identi!cando el tipo de creación, su ubicación dentro 
de la institución, su estado de protección, su titularidad, el tipo de contratos aso-
ciados a la creación y las fechas de renovación de registro en caso de ser necesario, 
entre otros aspectos. 

D
eclaración de invención: es una com

unicación escrita m
ediante la cual el creador 

o creadores declaran la existencia de una creación intelectual protegible m
ediante 

pi. D
ebe consignarse el nom

bre de la creación, el nom
bre del creador o creadores, 

el nom
bre de los participantes externos, el origen de la creación (en el m

arco de un 
proyecto de investigación, de un contrato de investigación, de m

anera espontánea, 
entre otros). A

sí m
ism

o, se sugiere que en esta declaración se indique qué aplica-
ción tendrá la creación, incluyendo una breve descripción de la m

ism
a.

Actas de inicio de investigación o acta de inicio de proyectos: docum
entos que dan 

inicio usualm
ente a los proyectos de investigación conjuntos o contratados en los 

cuales se indica: personas naturales y jurídicas que participan, aportes en dinero 
o especie de las instituciones participantes, relación contractual de las institucio-
nes participantes, relación contractual con el personal vinculado al proyecto con 
la em

presa o con la universidad, resultados esperados y creaciones intelectuales 
aportadas al proyecto. 

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 
em

presa teltex desea desarrollar; sin em
bargo el D

irector de la O
!cina de Trans-

ferencia de Tecnologíaparece no estar enterado de esta situación. Lo anterior pue-
de im

plicar que: 

t�
La universidad pierda poder de negociación pues se parte de un proceso de 
investigación para el cual no existen aportes previos identi!cados y protegidos 
por la universidad o, si se incluyen, no se form

aliza de m
anera adecuada su in-

clusión en el m
arco del proyecto.
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t�
La em

presa y la universidad destinen recursos en tiem
po, dinero y capacidades 

para actividades que ya han sido desarrolladas por el grupo enlatex.

t�
Se infrinjan derechos de pi de terceros por desconocim

iento.

t�
Si durante el transcurso del proyecto de investigación la em

presa identi!ca que 
la universidad contaba con desarrollos previos que no fueron com

unicados, 
perderá con!anza en la universidad.

t�
Si se aportan las creaciones intelectuales que existen previas al proyecto, sin 
identi!carlas 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 será com

partida entre las partes del m
ism

o.

Situación b) Creaciones espontáneas

El grupo de investigación en D
iseño de Vestuario abrió una convocatoria entre los 

estudiantes de la Facultad de D
iseño Industrial para que presentaran propuestas 

de diseño para el traje de buceo. D
espués de recibir m

ás de cien propuestas, el 
D

irector del G
rupo de Investigación identi!có dos que, gracias al látex y al diseño 

propuesto por los estudiantes, contribuirían a que el traje fuera m
ás liviano, facili-

tando el m
ovim

iento en el agua.

¿Con qué herram
ientas puede contar una universidad o una em

presa para identi!-
car creaciones intelectuales desarrolladas internam

ente y de m
anera espontánea?

Tanto em
presas com

o universidades pueden diseñar m
ecanism

os que les 
perm

itan incentivar la generación de creaciones intelectuales a nivel inter-
no. Ese tipo de estrategias, pese a ser diseñadas para incentivar la creatividad y la 
innovación em

presarial, son espacios propicios para identi!car creaciones protegi-
bles m

ediante pi . 

A continuación se listan de m
anera enunciativa algunos de estos m

ecanism
os:

Prem
iaciones: hace referencia a la de!nición de políticas y procedim

ientos para 
estim

ular a investigadores, em
pleados o contratistas que participen en la genera-

ción de creaciones intelectuales protegibles m
ediante pi. D

ichos estím
ulos pueden 

estar representados en acciones de reconocim
iento del creador, form

ación, días 
com

pensatorios y boni!caciones, entre otros. 

Banco de ideas: generalm
ente es un sitio que se instala en la intranet institucional 

al que tienen acceso todos los integrantes de la universidad o de la em
presa con el 

objeto de depositar allí sus ideas relacionadas con un producto, servicio o proceso.

Eventos: espacio académ
ico o com

ercial program
ado por la universidad o por la 

em
presa 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 
inform

ación que puede servir com
o insum

o para nuevas creaciones intelectuales. 
Este tipo de eventos conviene hacerlos de form

a tal que se evite el riesgo de que sea 
replicada la invención por un tercero.

9.4.2 Creaciones que otorgan distintividad (por ejem
plo nom

bre com
ercial y m

arca)
 

La em
presa denom

inada lm
g sas, con dom

icilio en Estados U
nidos y cuyo 

objeto social es el diseño y distribución de prendas deportivas, radica la so-
licitud de registro de la m

arca tetex en Colom
bia. La em

presa 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 
nom

bre teltex com
o m

arca. Lo anterior evidencia que la em
presa teltex no había 

identi!cado y protegido a tiem
po uno de sus activos de pi m

ás valiosos: su m
arca. 

¿Q
ué tipo de creación intelectual tiene teltex?

Las creaciones intelectuales que otorgan distintividad son aquellas cuyo uso per-
m

ite identi!car algún elem
ento en el com

ercio: ya sea producto, servicio, em
presa-

rio o establecim
iento de com

ercio, entre otros. Su característica principal es que se 
usan para distinguir, para entregar distintividad a algo. Cada signo tiene adem

ás 
una form

a de protección especí!ca que será desarrollada en el Capítulo 10  de esta 
m

ism
a G

uía.

El nom
bre teltex es un signo representado por letras y se usa en la indus-

tria y en el com
ercio para diferenciar determ

inados productos. Lo anterior 
quiere decir que teltex es un signo distintivo. 
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En este grupo de creaciones, y en función del elem
ento que representan en el m

er-
cado, encontram

os las siguientes: las m
arcas (identi!can productos o servicios), 

los nom
bres com

erciales (identi!can al em
presario y la actividad económ

ica), el 
lem

a com
ercial (acom

paña a la m
arca), la enseña (identi!ca al establecim

iento de 
com

ercio) y los nom
bres de dom

inio, entre otros. 

9.4.3 Creaciones novedosas (por ejem
plo patentes de invención, de m

odelo de utili-
dad y diseño industrial)

teltex y el grupo de investigación de la universidad, después de dos años, 
obtienen el novedoso traje de buceo que perm

ite a los buzos m
antener la 

tem
peratura corporal, garantizar la durabilidad de la prenda y la adherencia a la 

piel de m
anera superior a las que existen en el m

ercado. El traje tiene un diseño 
especial que gracias al látex con el cual se elaboró perm

ite que el buzo se sienta m
ás 

liviano y, por ende, avance m
ás rápido en el agua. Antes de sacar el traje al m

ercado 
la em

presa y la universidad identi!can que otra em
presa tiene registrado ante la 

Superintendencia de Industria y Com
ercio (SIC) un diseño industrial sim

ilar. 

¿Q
ué tipo de creación intelectual pueden llevar al m

ercado la universidad y teltex? 

D
entro de las creaciones novedosas se encuentran aquellas que en función de su 

aplicación o diseño pueden considerarse com
o únicas en el m

ercado; que no exis-
ten de m

anera previa y que en consecuencia m
erecen algún tipo de protección m

e-
diante la pi. En este grupo se reconocen los diseños industriales, los cuales sólo se 
re!eren a la física y particular form

a o presentación estética que tiene un producto 
en razón a su diseño. Su objeto de protección es la parte ornam

ental y aparente 
del producto, por tanto no debe producir ninguna m

ejora técnica. U
n diseño in-

dustrial debe ser estéticam
ente diferente en cuanto aum

enta el valor com
ercial del 

producto, así com
o su posibilidad de ser com

ercializado (O
rganización M

undial de 
la Propiedad Intelectual, 2011). 

A
sí m

ism
o, se identi!can dentro de las creaciones novedosas las patentes de inven-

ción y de m
odelo de utilidad; éstas últim

as hacen referencia a toda nueva form
a, 

con!guración o disposición de elem
entos, de algún artefacto, herram

ienta, instru-
m

ento, m
ecanism

o u objeto de alguna parte del m
ism

o, que sea com
pletam

ente 
nuevo o que perm

ita un m
ejor o diferente funcionam

iento, utilización o fabrica-
ción del objeto al que se incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o 
efecto técnico que antes no tenía.

En m
ateria de patentes existen tres requisitos: novedad, nivel inventivo y 

aplicación industrial. A
sí m

ism
o, debe considerarse que el concepto de in-

vención está asociado a la solución de un problem
a técnico y no a asuntos estéticos.

Si bien en el caso objeto de estudio existe un diseño especial para el traje de buceo, 
tam

bién se identi!có que existe una evidente y destacada m
ejora técnica frente a 

los dem
ás trajes existentes en el m

ercado. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en el caso de estudio el traje de buceo ade-
m

ás del diseño aporta una solución técnica, la universidad y teltex pueden prote-
ger el traje con una patente. El paso a seguir será validar con un experto en pi si la 
patente debe ser de m

odelo de utilidad o invención (ver Capítulo 10 de esta G
uía).

9.4.4 Creaciones novedosas e inform
ación no divulgada (por ejem

plo patente de in-
vención-secreto em

presarial)

El látex que se incorporó al traje de buceo fue desarrollado a partir de la 
identi!cación de dos angiosperm

as que com
binadas perm

itieron un resulta-
do novedoso. Por lo anterior, el D

irector del G
rupo de Investigación propone a la 

em
presa que no patente el desarrollo y que lo m

antenga com
o secreto.

¿Q
ué elem

entos deben considerar la em
presa y la universidad para identi!car el 

tipo de creación de pi que poseen? 

Es im
portante resaltar que la protección m

ediante secreto o m
ediante pa-

tente, en algunos eventos, es com
plem

entaria. Consiste en la protección 
de un conjunto de conocim

ientos técnicos donde se preserva com
o patente el “nú-

cleo” de la tecnología y com
o secreto em

presarial todo el K
now

 H
ow

 asociado para 
la fabricación o com

ercialización.

Com
o se indicó, la patente de invención consiste en una protección, un derecho de 

propiedad sobre una invención que obedece a criterios de innovación radical; de esta 
m

anera se veri!ca el nivel inventivo y la ausencia de otra referencia igual en el estado 
de la técnica –estado del arte– (novedad); así m

ism
o, esta invención debe aportar 

soluciones técnicas, es decir, tener aplicación industrial directa. 
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Por su parte, el secreto em
presarial se considera com

o aquella inform
ación que 

puede usarse en alguna actividad productiva, industrial o com
ercial que no ha 

sido puesta a disposición de terceros, no divulgada y que una persona natural o 
jurídica legítim

am
ente posee, que pueda usarse en alguna actividad productiva, 

industrial o com
ercial, y que sea susceptible de transm

itirse a un tercero, en la 
m

edida que dicha inform
ación cum

pla con las características establecidas en la D
e-

cisión 486 de la Com
unidad Andina de N

aciones (CAN
), y las cuales se desarrollan 

en el Capítulo 7 de esta G
uía.

A continuación se listan algunos aspectos que la universidad y la em
presa deben 

considerar al m
om

ento de de!nir entre cuál de estos dos tipos de protección de-
ben escoger:

Cuadro 9.1 Cuadro com
parativo ente patentes y secreto industrial

A
specto a evaluar

Patente
Secreto industrial

D
ivulgación

D
ivulgación pública a partir de 

publicación de la solicitud
Acceso restringido

D
uración

Lim
itada en el tiem

po
Inde!nida, hasta tanto el titular 
cuente con las m

edidas para m
an-

tener el secreto com
o tal

Territorio
Lim

itada al o los países donde se 
conceda la patente

N
o territorial

Protección
Requiere concesión ante entidad 
com

petente

N
o requiere ningún tipo o registro, 

depende de las m
edidas que tom

e 
el titular para m

antener la protec-
ción del secreto com

o tal

Costos de protec-
ción

Costos de solicitud de título y 
tasas de m

antenim
iento

Costos de políticas, protocolos y 
generación de cultura para prote-
ger el secreto

Transferencia
Se puede transferir
m

ediante contratos de cesión y
licencia, con m

enores riesgos

Se puede transferir m
ediante 

contratos de cesión, licencia, con 
m

ayores riesgos

Riesgos por espio-
naje industrial

N
o existe riesgo en la m

edida en 
que la patente im

plica la publi-
cación

El riego es m
uy alto pues si se da 

a conocer el secreto se pierde su 
calidad

D
erechos que 

con#ere
D

erecho exclusivo de im
pedir a 

terceros su uso

N
o existe un derecho a im

pedir 
a terceros su uso, el titular debe 
garantizar que terceros no tendrán 
acceso al secreto

En el caso de estudio se identi!ca que aunque se realice ingeniería inversa es casi 
im

posible identi!car la com
binación de las angiosperm

as, por lo anterior, la uni-
versidad y la em

presa deciden proteger vía secreto. 

9.4.5 Creaciones originales (obras protegibles m
ediante D

erecho de Autor)

El grupo de investigación desea publicar un artículo de revista relacionado 
con angiosperm

as y algunas de sus características para participar en un con-
greso internacional. 

Autorizado por la universidad y la em
presa, y garantizando que con el docum

ento 
no se revela inform

ación im
portante y resultado de la investigación, el D

irector del 
G

rupo escribe un artículo en el cual se evidencia su sello personal, presentando la 
inform

ación de una m
anera diferente.

¿El artículo escrito por el D
irector del G

rupo de Investigación puede considerarse 
com

o una obra protegible m
ediante el D

erecho de Autor?

El artículo es una creación intelectual, original, escrita por una persona na-
tural y susceptible de ser reproducida o divulgada efectivam

ente. Por esta 
razón es una obra protegible m

ediante el D
erecho de Autor.

9.4.6 O
tras obras protegibles m

ediante la Propiedad Intelectual (creaciones sui ge-
neris) 

Es im
portante anotar que existen otro tipo de creaciones intelectuales protegibles 

m
ediante pi tales com

o: los esquem
as de trazados y el D

erecho de obtentor de 
variedades (para am

pliar la inform
ación sobre estos tipos de derechos de pi ver 

Capítulo 10 de esta G
uía).

9.4.7 Inventario de activos de Propiedad Intelectual

La em
presa francesa sortie sa desea adquirir una franquicia de la em

presa 
teltex para la U

nión Europea; por lo anterior le solicita al gerente de teltex 
relacionar en el contrato de franquicia sus activos de pi y su respectivo valor.

¿Q
ué debe hacer la em

presa para inventariar todos los activos de pi que están invo-
lucrados en el nuevo negocio?
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La em
presa requiere identi!car, localizar y m

edir los activos de pi reales y 
potenciales que posee, evidenciando aquellos que están posiblem

ente in-
frautilizados, sus posibles riesgos jurídicos y la identidad de los responsables sobre 
estos procesos.

El proceso de inventario inicia desde el m
om

ento de generación de la creación in-
telectual, continúa con la identi!cación del tipo de activo de pi y del estado de su 
protección, para !nalm

ente cerrar con la adecuada docum
entación del m

ism
o. 

La em
presa debe em

pezar por identi!car las fuentes de creaciones intelectuales, 
listarlas y de!nir si la creación cum

ple con las características para ser objeto de pro-
tección m

ediante pi. D
icho proceso se puede realizar con el uso de herram

ientas de 
identi!cación de activos de pi y siem

pre se recom
ienda contar con el concepto de 

un experto en el tem
a.
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Protección de la creación

Autores
Juan D

iego M
ejía Serna

1 
Sara Adriana Peralta Acosta

2

 Lina M
aría Jaram

illo Saldarriaga
3

Experta asesora de con
ten

ido
O

lga L. M
oreno Sam

per
4

10.1 In
troducción

La protección de la Propiedad Intelectual (PI) puede de!nirse com
o la salvaguardia 

de todos aquellos productos generados com
o resultado de creaciones de la m

ente 
hum

ana, del intelecto. D
ependiendo del tipo de herram

ienta que sea utilizada en 
el proceso de protección, ésta se regirá bajo diferentes legislaciones y procedim

ien-
tos, tanto internacionales com

o nacionales.

1 
Ingeniero Q

uím
ico de la U

niversidad N
acional de Colom

bia. Coordinador de Inteligencia Com
petitiva y 

Coordinador Técnico del Área de Patentes en la Corporación Tecnnova U
EE. Consultor en innovación par-

ticularm
ente en el área de V

igilancia Tecnológica e Inteligencia Com
petitiva. A

sesor y agente en el área de 

Propiedad Industrial, especialm
ente enm

arcado en procesos de protección por patente y diseño de estrate-

gias de protección.
2 

Abogada de la U
niversidad Ponti!cia Bolivariana. Especialista en D

erecho M
édico de la m

ism
a U

niversidad. 

Jefe del Centro de Propiedad Intelectual de la U
niversidad Ponti!cia Bolivariana y D

ocente interna de la 

Facultad de D
erecho de esta Institución.

3 
Abogada de la U

niversidad Ponti!cia Bolivariana. Especialista en D
erecho Com

ercial de la U
niversidad Ex-

ternado de Colom
bia, M

agíster en Propiedad Intelectual de la U
niversidad Autónom

a de M
adrid. Líder 

del Program
a de Propiedad Intelectual de la U

niversidad Ponti!cia Bolivariana. D
ocente, conferencista y 

consultora en Propiedad Intelectual.
4 

G
raduada en Biología, especialización en G

enética en la U
niversidad de la H

abana, Cuba. Agente de pa-

tentes por m
ás de veinte años. Actualm

ente es socia y directora del Área de Patentes de Jarry IP, en Chile. 

Tutora del W
IPO

 course on Basics of Patent D
rafting (D

L-320), versiones 2009 y 2012. Coautora del “W
IPO

 

Strategic Patent Filing Exercise Book”. Experta de la O
rganización M

undial de la Propiedad Intelectual 

(O
M

PI) desde 2008 en cursos de redacción de patentes del área de Biotecnología para Am
érica Latina.

El objetivo de im
plem

entar un proceso de protección responde a dos principales ra-
zones: la prim

era es que es justo y apropiado que la persona que invierte trabajo y es-
fuerzo en una creación intelectual recoja ciertos frutos com

o resultado de su esfuer-
zo; la segunda es que, al conceder protección a la pi se incentivan esos esfuerzos y las 
industrias basadas en esa labor tienden a prom

over la generación de estas creaciones, 
pues evidencian adem

ás que este trabajo im
plica una ganancia, no sólo !nanciera. 

Tal y com
o se ha discutido a lo largo de esta G

uía, la pi se re!ere a aquellas creacio-
nes de la m

ente hum
ana generadas tanto en el m

arco de proyectos estructurados 
de I+D

 com
o en el desarrollo de las actividades cotidianas de los individuos. El pro-

ceso de protección de la pi, de igual m
anera, puede ser aplicado tanto a creaciones 

derivadas de la interacción organizada entre la universidad y la em
presa com

o a 
creaciones desarrolladas al interior de cada una por parte de sus em

pleados, com
o 

parte integral de su ejercicio profesional.

A través de todo el proceso de im
plem

entación de un proyecto de I+D
 es posible 

identi!car e incorporar herram
ientas de protección que le perm

itan a los titulares 
resguardar su conocim

iento antes, durante y después de la ejecución del m
ism

o. En 
particular, cuando se van a realizar trabajos conjuntos entre universidades y em

-
presas es im

portante que el conocim
iento y los productos que cada una de dichas 

entidades aportan al desarrollo del proyecto se encuentren correctam
ente identi-

!cados y protegidos.

U
n aspecto fundam

ental al m
om

ento de tom
ar decisiones respecto de cuál de los 

m
ecanism

os de pi es el m
ás indicado tiene que ver con la estrategia que se pretenda 

im
plem

entar en aras de m
axim

izar las virtudes y ventajas que cada uno de dichos 
m

ecanism
os genera. La estrategia de protección se de!nirá respecto a la tipología 

de la creación intelectual y las características particulares con las que esta cuente, 
así com

o la am
plitud y el alcance que dicha creación tenga con relación a los desa-

rrollos existentes a nivel m
undial. O

tros factores que deberán tenerse en cuenta 
al m

om
ento de de!nir una estrategia de protección serán descritos en detalle m

ás 
adelante.

10.2 A
specto

s clave

A continuación presentam
os, para m

ayor ilustración de los m
ecanism

os de pro-
tección ofrecidos por nuestra legislación, el siguiente cuadro que indica el tipo de 
creación y su m

ecanism
o m

ás idóneo de protección:
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Cuadro 10.1 Tipo de creación y su protección

Protección
Creación

D
erechos de Autor

O
bras literarias, artísticas, cientí!cas

O
bras dram

áticas

O
bras m

usicales

O
bras cinem

atográ!cas

O
bras audiovisuales

O
bras de arquitectura, grabado, escultura

O
bras fotográ!cas

Páginas w
eb

V
ideojuegos

Bases de datos originales

Softw
are

D
erechos conexos a los del autor

Em
isiones de radiodifusión, producciones 

fonográ!cas y ejecuciones de obras

Propiedad 
Industrial

Patentes de invención
M

odelos de utilidad
Invenciones 

M
arcas y lem

as 

Signos distintivos
N

om
bres com

erciales 
Enseña com

ercial 

Indicaciones geográ!cas

D
iseño industrial

Form
as bi o tridim

ensionales

Secreto em
presarial

K
now

 H
ow

 
Inform

ación valiosa y secreta

Certi!cado de obtentor vegetal
O

btenciones vegetales

Esquem
a de trazado de circuito in-

tegrado
Circuitos integrados

10.3 O
bjetivo

Identi!car algunos de los m
ecanism

os de pi que pueden ser em
pleados com

o parte 
integral de una estrategia de protección aplicada a productos de la m

ente hum
ana 

derivados de la interacción organizada U
niversidad Em

presa.

10.4 Caso

El grupo de investigación en bioingeniería de la universidad unatol y m
em

sut, 
una m

ultinacional farm
acéutica dedicada a la producción y com

ercialización de 
m

edicam
entos con características analgésicas, se encuentran desarrollando un 

proyecto de investigación conjunta que busca brindar soluciones a las necesidades 
del sector salud, en virtud de una convocatoria abierta para tales efectos.

D
urante la ejecución del proyecto de investigación se desarrollaron unas m

em
bra-

nas naturales que cuentan con la capacidad de m
odi!car su tam

año de poro, al 
verse expuestas a ondas con frecuencias superiores a los 20.000 H

z, proyectándose 
com

o una alternativa e!caz para la liberación controlada de m
edicam

entos, de for-
m

a tal que una persona pueda controlar con la ayuda de un equipo de ultrasonido 
y siguiendo un procedim

iento establecido, la cantidad de m
edicam

ento que será 
liberado en su organism

o. Actualm
ente el desarrollo alcanzado ha superado con 

éxito las etapas de laboratorio, preclínica y clínica, por lo que se encuentra listo 
para ser im

plem
entado de m

anera com
ercial.

En virtud de lo anterior, la universidad y la em
presa se encuentran interesadas en 

de!nir una estrategia de protección que les perm
ita salvaguardar todos aquellos 

productos generados com
o resultado del intelecto y obtener con esto todos los be-

ne!cios y ventajas com
petitivas que de dichos productos se puedan desprender.

10.5 Variables y pregun
tas clave

10.5.1 D
e?nición de la estrategia de protección

El proyecto de investigación en cooperación arrojó com
o resultado una m

em
-

brana que posibilita a una persona controlar, con la ayuda de un equipo de ul-
trasonido y siguiendo un procedim

iento establecido, la cantidad de m
edicam

ento 
que será liberado en su organism

o. En este contexto, la universidad ha identi!cado 
las siguientes creaciones intelectuales generadas:
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t�
Artículo para publicar en revista indexada.

t�
Invención relativa a un producto (m

em
brana).

t�
Invención consistente en un procedim

iento (m
étodo de fabricación).

Por su parte, la em
presa ha identi!cado los siguientes productos susceptibles de 

protección:

t�
M

odelo industrial del em
paque en el cual están contenidos los productos que 

incorporen la tecnología de liberación controlada de m
edicam

ento m
ediante 

estas m
em

branas. 
t�

M
arca de la fam

ilia de productos que incorporen la tecnología de liberación 
controlada de m

edicam
ento m

ediante estas m
em

branas.
t�

K
now

 H
ow

 del desarrollo.

¿Se pueden proteger todos los productos identi!cados haciendo uso de los m
eca-

nism
os de pi?

Sí, es posible proteger los productos anteriorm
ente m

encionados haciendo 
uso de los diferentes m

ecanism
os de pi. Sin em

bargo, la de!nición respec-
to de cuál de dichos m

ecanism
os es el m

ejor para cada creación intelectual estará 
supeditada a una serie de factores que deberán analizarse con el !n de realizar un 
proceso que m

axim
ice los bene!cios de la protección para el titular del derecho.

En este sentido, tal y com
o se presenta en el Cuadro 10.1, se hace necesario iden-

ti!car aspectos com
o:

t�
Tipología de la creación y características particulares.

t�
Personas involucradas en el desarrollo.

t�
G

rado de asequibilidad que tenga cada una de las personas involucradas a la 
inform

ación relevante asociada a la creación.
t�

Intereses que cada una de las partes involucradas en el proyecto tengan sobre 
la creación.

t�
Los elem

entos tem
porales, territoriales y procedim

entales de los m
ecanism

os 
de protección asociados a cada creación.

t�
A

spectos com
erciales de los productos, tales com

o inform
ación de m

ercados 
potenciales, clientes, com

petidores y norm
atividad.

¿Es posible diseñar una estrategia de protección clara para proteger los pro-
ductos y tecnologías anteriorm

ente descritos?, ¿para este caso cuál sería y 
por qué?

Sí, es posible; sin em
bargo, es im

portante que la estrategia de protección se 
vaya construyendo a m

edida que el proyecto se va ejecutando; es decir, si 
una m

arca es un m
ecanism

o para proteger y diferenciar productos no tiene sentido 
iniciar el proceso de protección de esta en las etapas iniciales del desarrollo de un 
proyecto debido a que no se ha desarrollado un producto com

o tal. En el desarro-
llo de proyectos de I+D

 se debe inicialm
ente de!nir un protocolo de m

anejo del 
K

now
 H

ow
 o inform

ación con!dencial asociada al m
ism

o, en el cual se detalle cada 
uno de los eventos y características particulares del proceso y ejecución del m

is-
m

o. D
icho protocolo tendrá que tener un tratam

iento especial y restringido para 
que únicam

ente las personas facultadas tengan acceso a él (ver Capítulo 7 de esta 
G

uía). Por ejem
plo, es esencial conocer el m

om
ento idóneo para presentar una so-

licitud de patente, es decir, cuando la invención haya m
adurado hasta la obtención 

de resultados reproducibles; m
ientras tanto, ninguna divulgación pública (com

o 
publicaciones cientí!cas y presentaciones en eventos académ

icos) puede realizarse 
hasta después de la presentación. 

U
na vez se hayan identi!cado objetos potencialm

ente explotables desde el punto 
de vista com

ercial, podrá pensarse en iniciar los trám
ites de registro de los diseños 

industriales y signos distintivos ideados. Es im
portante que estos últim

os trám
ites 

se ejecuten con anterioridad a la realización de acciones de divulgación com
ercial. 

La protección de los artículos, escritos y tesis estará tam
bién asociada al régim

en 
de D

erecho de Autor y en todo caso se recom
ienda su registro.

Lo anteriorm
ente descrito se concibe com

o un escenario general en el que se puede 
estructurar una estrategia, sin em

bargo, cada uno de los procesos presenta carac-
terísticas particulares y será im

portante evaluar la form
a de m

axim
izar los bene-

!cios que otorga cada uno de los m
ecanism

os de acuerdo con un análisis detallado 
de cada caso.

U
na vez de!nida la estrategia de protección se procede a la ejecución de dicho plan, 

prestando particular atención en la diligencia y rapidez con la que se adelanten los 
trám

ites puesto que en la m
ayoría de las protecciones otorgadas por el régim

en de 
la pi quien prim

ero presenta la solicitud será quien tenga la prioridad sobre solici-
tudes posteriores.
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10.5.2 Selección de instrum
entos de protección

Protección m
ediante D

erecho de Autor

D
urante el desarrollo del proyecto un investigador del grupo de unatol so-

m
etió a evaluación un artículo denom

inado “N
uevo sistem

a para la libera-
ción de m

edicam
entos”, donde presentaba en detalle el m

étodo de fabricación de la 
m

em
brana, así com

o las características generales y desem
peño del producto !nal. 

El artículo fue aceptado por la revista por tratarse de un desarrollo innovador que 
perm

itiría a la com
unidad académ

ica dar un paso im
portante en la optim

ización e 
investigación del com

portam
iento de los m

edicam
entos en el organism

o. 
 ¿A partir de qué m

om
ento el artículo es considerado com

o una obra protegida por 
el D

erecho de Autor?

El artículo (entendido com
o obra literaria) es considerado com

o obra pro-
tegida por el D

erecho de Autor desde el m
om

ento de su creación, siem
pre 

y cuando este artículo cum
pla con las condiciones para ser considerado com

o tal; 
es decir, que el artículo haya sido expresado por cualquier m

edio que perm
ita su 

percepción por los sentidos, y esté dotado de originalidad. Para que la creación sea 
protegible no puede ser una copia o reproducción total o sim

ulada de otra obra. 
 En este caso, el artículo es una creación intelectual de los integrantes del grupo 
de investigación de la universidad, por lo que podem

os presum
ir su originalidad 

que está !jada en un docum
ento que hace posible que sea percibida, divulgada y/o 

reproducida.

t�
Registro facultativo

¿Es necesario registrar el artículo en alguna entidad para que se reconozcan 
los derechos sobre el m

ism
o?

Com
o se m

encionó anteriorm
ente, desde el m

om
ento en que se elabora el 

artículo (entendido com
o obra literaria) este goza de protección por el ré-

gim
en de D

erechos de Autor, es decir, desde el m
om

ento de la creación nacen los 
derechos en cabeza del autor de m

anera originaria. A
sí, el registro de este ante 

la o!cina nacional com
petente constituye un trám

ite m
eram

ente declarativo de 
derechos y no constitutivo; esto im

plica que el registro de las obras protegidas por 
D

erecho de Autor es facultativo para el interesado. Sin em
bargo, se recom

ienda 
para efectos de oponibilidad o publicidad frente a terceros. Adicionalm

ente, contar 
con un certi!cado de registro puede ser útil en un eventual litigio en el cual se esté 
discutiendo la titularidad sobre una determ

inada obra.

En todos los casos se recom
ienda que la publicación de artículos relacionados con 

invenciones posiblem
ente patentables se som

eta a revisión y autorización previa, 
por cuanto estos artículos podrían contener inform

ación técnica relevante que 
afecte la novedad del invento a la hora de solicitar la patente.

t�
Alcance territorial 

¿En qué territorio goza de protección el artículo? 

La protección de las obras por la vía del D
erecho de Autor está dada gracias a 

norm
as internas con aplicación en el país respectivo; no obstante, por regla 

general y gracias a los tratados internacionales, y siem
pre y cuando la obra cum

pla 
con todos los requisitos para ser considerada com

o tal, gozará de protección en 
m

últiples países en la m
edida en que se cum

plan esos supuestos. En todo caso, 
debe tenerse en cuenta que el signi!cado de los requisitos puede variar de uno a 
otro territorio, en particular el de la originalidad de una obra. 

Adem
ás, se debe tener en cuenta que existe la posibilidad de utilizar este tipo de 

obras sin la autorización del autor, aunque se encuentren protegidas por el D
ere-

cho de Autor, y es por m
edio de la aplicación de los usos honrados, es decir, los que 

no inter!eren con la explotación norm
al de la obra ni causan un perjuicio irrazona-

ble a los intereses legítim
os del autor y se encuentren expresam

ente de!nidos en la 
norm

a (D
ecisión Andina 351 de 1993. Artículo 3, 21, 22 y subsiguientes).
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t�
Alcance tem

poral

¿Cuánto dura la protección de D
erecho de Autor sobre el artículo?

El D
erecho de Autor contem

pla dos tipos de derechos: los derechos m
orales 

y los patrim
oniales. Los derechos m

orales se consideran perpetuos m
ientras 

que los derechos patrim
oniales tienen una duración determ

inada en el tiem
po.

Por lo anterior, una vez se extinguen los derechos patrim
oniales sobre el artículo, 

por el paso del tiem
po, seguirán vigentes los derechos m

orales del autor, lo que 
im

plica que siem
pre deberá m

encionarse el/los nom
bre/s del autor/es y respetarse 

la integridad de la obra, entre otros. 

En cuanto a los derechos patrim
oniales, éstos tienen una duración determ

inada 
en las leyes. En Colom

bia, la obra estará en el dom
inio público pasados ochenta 

años tras la m
uerte del autor, si el titular fuere persona natural, o cincuenta años 

después de la prim
era publicación si el titular fuere una persona jurídica. 

U
na vez pasado este tiem

po la obra entrará al dom
inio público y podrá ser explota-

da por cualquier persona o institución, con la condición ya explicada de respetarse 
los derechos m

orales de autor. 

t�
Requisitos de uso

La U
niversidad Berton de Austria requiere, para las presentaciones y m

em
o-

rias de un Congreso Cientí!co Internacional, utilizar inform
ación e im

áge-
nes contenidas en el artículo “N

uevo sistem
a para la liberación de m

edicam
entos”, 

creado y publicado el año pasado por la universidad. 

¿Q
ué debe hacer la U

niversidad Berton para poder utilizar la inform
ación e im

áge-
nes del artículo en el Congreso?

Com
o se ha explicado, una vez creada la obra esta se encuentra protegida 

por el D
erecho de Autor y, por tanto, el titular de los derechos podrá usar la 

obra de acuerdo con sus propios intereses, autorizar a terceros para que lo hagan e 

im
pedir los usos que terceros no autorizados realicen con la obra. En este sentido, 

la U
niversidad de Berton deberá solicitar autorización al titular de los derechos 

para que m
ediante una licencia de uso conceda a esta institución esa facultad que 

se concretará en la reproducción, distribución, transform
ación o com

unicación pú-
blica de la obra.

Protección m
ediante Propiedad Industrial

t�
Patentes

La universidad unatol y la m
ultinacional farm

acéutica m
em

sut han identi-
!cado la oportunidad de patentar la m

em
brana que posibilita a una persona 

controlar, con la ayuda de un equipo de ultrasonido y siguiendo un procedim
iento 

establecido, la cantidad de m
edicam

ento que será liberado en su organism
o. Es por 

esto que dichas entidades solicitan los servicios del agente especializado de paten-
tes easypat, con el !n de que los oriente y les ayude a adelantar el trám

ite frente 
a las o!cinas nacionales e internacionales com

petentes. El agente easypat realizó 
un análisis de antecedentes e identi!có el artículo que el investigador del grupo de 
unatol había publicado con anterioridad.

¿Q
ué requisitos debe cum

plir una creación para considerase susceptible de 
protección m

ediante el m
ecanism

o de patente?

U
na creación, para ser patentable, debe cum

plir con varios requisitos. En 
térm

inos generales, estos pueden enunciarse com
o novedad, utilidad (apli-

cación industrial) y no obviedad (actividad inventiva, nivel inventivo). Adem
ás, 

las creaciones sólo pueden ser patentadas si se encuentran dentro de los tipos de 
m

ateria patentable establecida por la ley de patentes del país de que se trate y adi-
cionalm

ente den solución a un problem
a técnico. Tam

bién existen otros requisitos 
legales, tales com

o la su!ciencia de la divulgación, es decir, la necesidad de aporta-
ción de inform

ación su!ciente en la descripción de la invención que perm
ita a un 

experto en la m
ateria reproducir la invención a partir de lo divulgado en la solici-

tud de patente (O
rganización M

undial de la Propiedad Intelectual, 2011).

¿Cóm
o afecta la divulgación efectuada en el artículo cientí!co el correcto 

proceso de patentam
iento? 
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Pese a que para el desarrollo expuesto anteriorm
ente podría inferirse una 

clara aplicación industrial en el sector farm
acéutico, este es sólo uno de los 

requisitos que debe cum
plir una creación para considerarse susceptible de ser pro-

tegida m
ediante el m

ecanism
o de patente. Se incurre en un error cuando los pro-

pios inventores destruyen el requisito de novedad, debido a que sólo con revisar 
el artículo publicado se pueden determ

inar las características particulares de la 
creación e incluso la m

etodología de fabricación de la m
em

brana. El tercer y últim
o 

requisito hace referencia al nivel inventivo, el cual se verá afectado cuando a través 
de la com

binación de dos o m
ás docum

entos una persona, m
edianam

ente experta 
en la m

ateria, pueda inferir las características particulares del desarrollo y por tan-
to resulte obvia la creación para él.

¿Es posible adelantar un trám
ite de patentam

iento posterior a la divulgación 
de una creación?

Sí, es posible toda vez que en algunos países existe un m
ecanism

o denom
i-

nado período de gracia, el cual perm
ite que el inventor solicite la patente una 

vez haya divulgado inform
ación de la m

ism
a, en un período de tiem

po determ
ina-

do. Así, este período evita que la divulgación ingrese al estado de la técnica y afecte 
la novedad para conceder la patente. Por supuesto, el hecho de que un inventor haya 
podido divulgar al público su invención y con posterioridad solicitar una patente 
válida en un país en el que se aplica un período de gracia, no signi!ca que se pueda 
presentar válidam

ente una solicitud equivalente en otro país en el que la ley de pi 
del m

ism
o no establezca un período de gracia. Adicionalm

ente, las actividades con-
sideradas com

o divulgación pública di!eren de un país a otro; esto im
plica que deba 

exam
inarse con detalle la situación de patentam

iento en cada país donde se preten-
da solicitar la protección. En Colom

bia dicho período de gracia es de un año contado 
a partir de la fecha en que se llevó a cabo la divulgación (O

rganización M
undial de 

la Propiedad Intelectual, 2011). 

¿Es la patente el m
ecanism

o de protección m
ás indicado en este caso?

Antes de de!nir si la patente es el m
ecanism

o de protección m
ás apropiado para 

una creación, es im
portante determ

inar si el objeto de la invención es patentable 
en virtud de la legislación local y si, adicionalm

ente, cum
ple con los requisitos de 

patentabilidad exigidos por la ley para conceder la protección. A
sí tam

bién, debe-
rá exam

inarse si la invención soluciona un problem
a técnico. En el caso expues-

to, perm
itir que una persona controle con la ayuda de un equipo de ultrasonido 

y siguiendo un procedim
iento establecido la cantidad de m

edicam
ento que será 

liberado en su organism
o, constituye una solución al problem

a de velocidad de 
actuación del fárm

aco y dosi!cación del m
ism

o, debido a que dicho m
edicam

ento 
es insertado directam

ente en el sitio de la lesión con lo cual su actuación sería casi 
inm

ediata.

D
el m

ism
o m

odo, deberá identi!carse la tipología de la creación, es decir, si esta se 
re!ere a un producto o equipo, un m

étodo o procedim
iento o un uso o aplicación. 

Esto con el !n de identi!car el grado de com
plejidad que representaría para un ter-

cero la copia o reproducción de un desarrollo sin un previo acuerdo. En el caso de la 
m

em
brana la creación presenta una tipología de producto.

Es recom
endable em

plear el m
ecanism

o de protección m
ediante paten-

te cuando por las características del desarrollo este pueda ser fácilm
ente 

reproducido por terceros a través de procesos de ingeniería inversa (tipología de 
producto). Por otro lado, cuando por la tipología del desarrollo este no puede ser 
fácilm

ente reproducido por un tercero los m
ecanism

os de protección que no exigen 
com

o requisito hacer pública en detalle la creación presentan m
ayores ventajas. Sin 

em
bargo, cabe indicar que cada uno de los casos deberá evaluarse con detalle para 

determ
inar la estrategia de protección indicada.

Por regla general, si el objeto de la creación es un producto, com
o es el caso de la 

m
em

brana, es recom
endable adelantar un proceso de protección m

ediante paten-
te, debido a que en todo m

om
ento la com

petencia o cualquier tercero tendrá acceso 
a dichos productos cuando estos sean com

ercializados y así iniciar un proceso de 
ingeniería inversa que les perm

ita replicar e incluso m
ejorar el desarrollo. La pro-

tección m
ediante patente les perm

itirá a los titulares no sólo contar con un dere-
cho para excluir a terceros de producir, com

ercializar y hacer uso de la creación por 
un período lim

itado de tiem
po, sino tam

bién am
pliar el cam

po de protección de 
m

anera que dicha protección recaiga sobre un concepto inventivo, es decir, sobre 
un principio de creación del cual pueden derivarse una serie de productos.

¿Q
ué etapas debe cum

plir una solicitud de patente de invención?
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U
na patente de invención deberá atravesar básicam

ente cuatro etapas di-
ferentes a través de su proceso de concesión, dichas etapas se describen a 

continuación.

Exam
en de form

a: la solicitud se som
ete a un exam

en form
al, donde se veri!ca 

que toda la docum
entación necesaria se encuentre com

pleta y que el docum
ento 

de solicitud de patente cuente con los capítulos necesarios, de!nidos y descritos de 
m

anera clara (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Publicación y oposiciones: la solicitud de patente es presentada ante el público en 
general de m

anera que este pueda enterarse de lo que se está intentando proteger, 
lo que perm

ite presentar oposiciones que fundam
entan la posibilidad de que dicha 

solicitud no se convierta en patente (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).  

Solicitud o petición de exam
en de patentabilidad: una vez publicada la solicitud, 

el interesado debe pedir que se exam
ine la m

ism
a para determ

inar si el invento es 
patentable (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).  

Exam
en de fondo o de patentabilidad: la o!cina nacional com

petente exam
ina si 

el invento cum
ple con los requisitos de patentabilidad, de ser así, em

ite una reso-
lución favorable y se concede la patente, de lo contrario efectúa un requerim

iento, 
el cual de no ser contestado con su!ciencia causará la denegación de la solicitud 
(“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

t�
Alcance territorial

¿Q
ué criterios deben evaluarse al m

om
ento de de!nir los territorios donde 

se desea proteger una creación?

Al m
om

ento de decidir en cuáles territorios debe presentarse un trám
ite de 

protección de pi, se hace prim
ordial de!nir cuáles son las opciones y nece-

sidades com
erciales que se tienen y se proyectan. Los prim

eros territorios selec-
cionados deberán ser aquellos en los que se tenga de!nido fabricar, aplicar, licen-
ciar o com

ercializar los desarrollos. Adicionalm
ente, se debe realizar un análisis de 

m
ercado en el que se identi!quen claram

ente los posibles clientes, com
petidores y 

proveedores con el !n de tener un panoram
a am

plio y sustentado de los lugares en 
los cuales se podría sacar m

ayor provecho de la creación y sus bene!cios.

¿Existe algún m
ecanism

o que perm
ita solicitar la protección por patente de 

una m
ism

a creación en diferentes países sin perder la novedad por una prim
e-

ra solicitud?

Sí, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1883), 
el cual es el convenio m

ás antiguo adm
inistrado por la om

pi en m
ateria de 

Propiedad Industrial, donde se prevé el principio de la prioridad. Este principio in-
dica que la prim

era solicitud debidam
ente registrada en uno de los estados parte 

del convenio, concede al solicitante el derecho de solicitar la protección vía patente 
en cualquier otro estado parte, en un período de doce m

eses contados a partir de la 
fecha de radicación de la prim

era solicitud. Esta solicitud posterior será considerada 
com

o si se hubiese realizado el m
ism

o día de la prim
era. En otras palabras, esta solici-

tud posterior tendrá prioridad frente a otras solicitudes que hayan sido presentadas 
por otras personas sobre la m

ism
a invención, durante el m

ism
o período de tiem

po. 
Este m

ecanism
o es m

uy útil cuando son pocos los países en los cuales se quiere re-
gistrar el desarrollo, o cuando dichos países no hacen parte del Tratado de Coopera-
ción en m

ateria de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) (Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, s.f. y O

rganización M
undial de la Propiedad 

Intelectual, 2011). 

¿Existe un m
ecanism

o que perm
ita solicitar la protección por patente en di-

ferentes países de m
anera paralela?

Es im
portante aclarar que no existe ningún m

ecanism
o que perm

ita que una 
solicitud de patente sea otorgada a nivel m

undial. El principio de territoria-
lidad es una característica que particulariza a las patentes, al igual que otras m

oda-
lidades (o m

ecanism
os) de la pi, según el cual la patente se otorga en un territorio 

especí!co y el alcance de su protección estará lim
itado a este. Sin em

bargo, existen 
acuerdos internacionales para tram

itar una m
ism

a solicitud en varios países de m
a-

nera paralela. Es el caso del pct que perm
ite presentar una única solicitud interna-

cional que puede convertirse en num
erosas solicitudes nacionales, las cuales serán 

exam
inadas en cada uno de los países que el solicitante seleccione para realizar el 

proceso. El proceso de protección em
pleando el m

ecanism
o pct es recom

endable 
cuando se desea proteger una creación vía patente, en varios territorios, de m

anera 
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óptim
a en m

ás de cuatro países, pertenecientes a dicho tratado (O
rganización M

un-
dial de la Propiedad Intelectual, 2011 y Com

unidad Andina, 2010).

Adicionalm
ente, en algunas regiones las patentes tam

bién pueden ser concedidas 
por una o!cina regional que actúe en nom

bre de varios países, com
o es el caso de 

la O
!cina Europea de Patentes (O

EP) y de la O
rganización Regional Africana de la 

Propiedad Industrial (ARIPO
). En virtud de ese tipo de sistem

as regionales, las o!-
cinas de patentes tram

itan solicitudes de patente y conceden patentes regionales 
que surten el m

ism
o efecto que las solicitudes presentadas o las patentes concedi-

das en cada uno de los Estados m
iem

bros de la región.

t�
Alcance tem

poral

¿Es posible obtener protección vitalicia sobre una creación bajo el m
ecanis-

m
o de patente?

N
o todos los m

ecanism
os otorgan el m

ism
o tiem

po de protección y m
uchos 

de ellos no pueden ser renovados, una vez se venza el plazo otorgado. En el 
caso de las patentes de invención, el período de protección es de veinte años conta-
dos a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y no puede ser renovado una 
vez se cum

pla dicho plazo. Las patentes de m
odelo de utilidad tam

poco pueden ser 
renovadas una vez se cum

pla su período de protección, el cual se encuentra de!-
nido en diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En 
este orden de ideas, no existe un m

ecanism
o que otorgue una protección vitalicia, 

sin em
bargo, algunos de ellos pueden ser renovados inde!nidam

ente.

t�
D

iseño industrial

La m
ultinacional farm

acéutica m
em

sut desea com
ercializar los m

edicam
en-

tos que incorporen el objeto de la creación, en este caso las m
em

branas con 
tam

años de poro variables en em
paques que tengan form

a de estrella. Cabe anotar 
que al diseño del em

paque no se le atribuye ni una ventaja ni desventaja técnica del 
producto, su característica es pura y exclusivam

ente ornam
ental.

¿Existe algún tipo de m
ecanism

o que perm
ita proteger este tipo de productos?

En efecto, el m
ecanism

o de protección que se encuentra de!nido para estos 
casos es el dibujo o diseño industrial, el cual perm

ite salvaguardar el aspecto 
ornam

ental o estético de un artículo. El dibujo o diseño industrial puede consistir 
en rasgos tridim

ensionales, com
o la form

a o la super!cie de un artículo, o en ras-
gos bidim

ensionales, com
o los diseños, las líneas o el color (O

rganización M
undial 

de la Propiedad Intelectual, 2011).

t�
Requisitos legales

¿Por qué deben protegerse los diseños industriales?

Cuando se protege un diseño industrial el titular del diseño goza del dere-
cho exclusivo de prohibir la copia no autorizada o la im

itación del diseño 
industrial por parte de terceros. En otras palabras, el titular de un diseño indus-
trial protegido tiene el derecho de im

pedir que terceros, no autorizados, puedan 
elaborar, vender o im

portar artículos que incorporen un diseño que sea igual o 
copiado del diseño protegido. Los diseños industriales hacen que un producto sea 
estéticam

ente atractivo y atrayente, por consiguiente, aum
entan el valor com

ercial 
del producto así com

o su com
erciabilidad (O

rganización M
undial de la Propiedad 

Intelectual, 2011).

D
ebe tenerse en cuenta que los diseños industriales abarcan tanto los dibujos in-

dustriales (bidim
ensionales) com

o los m
odelos industriales (tridim

ensionales).

¿Cuál es la diferencia entre una m
arca y un diseño industrial?

U
n diseño industrial se com

pone principalm
ente de una apariencia especí-

!ca del producto, que no necesariam
ente debe ser distintiva (requisito prin-

cipal de la m
arca). Ahora bien, una m

arca puede consistir en todo tipo de signos 
perceptibles por los sentidos, v.gr. m

arcas olfativas, sonoras, visibles, que aunque 
pueden ser o no ornam

entales siem
pre deben ser distintivos, ya que la !nalidad de 

una m
arca será diferenciar productos y servicios en el m

ercado. A
sí las cosas, las 
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!nalidades de la protección de los diseños industriales y de las m
arcas, así com

o 
de los procedim

ientos para protegerlos, son sum
am

ente distintos (O
rganización 

M
undial de la Propiedad Intelectual, 2011).

¿Q
ué etapas debe cum

plir una solicitud de un diseño industrial?

U
n diseño industrial debe atravesar básicam

ente tres etapas diferentes a tra-
vés de su proceso de solicitud de registro, dichas etapas se describen a conti-
nuación.

Exam
en de form

a: a la solicitud se le realiza un exam
en form

al donde se veri!que 
que toda la docum

entación se encuentre en orden y que los dibujos estén com
ple-

tos y sean claros (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Publicación y oposiciones: la solicitud de diseño industrial es presentada ante el 
público en general de m

anera que este pueda enterarse de lo que se está intentando 
registrar, lo que les perm

ite presentar oposiciones que fundam
enten la posibilidad 

de que dicho diseño industrial no sea registrado con éxito (“ABC de Propiedad In-
dustrial”, 2011).

Exam
en de fondo o de registrabilidad: la o!cina nacional com

petente decide conce-
der o negar el registro al diseño solicitado, bien sea porque la oposición dem

ostró 
que el diseño no es novedoso o por las dem

ás causales previstas por la ley (“ABC de 
Propiedad Industrial”, 2011).

t�
Alcance territorial

¿Se puede obtener un registro de diseño industrial con alcance m
undial?

Por lo general, la protección de los diseños industriales se lim
ita al país que 

concede la protección. Sin em
bargo, de conform

idad con el Arreglo de La 
H

aya relativo al D
epósito Internacional de diseños industriales (Tratado adm

inis-
trado por la O

M
PI), existe un procedim

iento para realizar una solicitud internacio-

nal. U
n solicitante puede presentar una única solicitud internacional ante la om

pi 
o la o!cina nacional de un país que sea parte de dicho tratado, en cuyo caso, el 
diseño industrial estará protegido en los Estados parte del tratado (O

rganización 
M

undial de la Propiedad Intelectual, 2011).

t�
Alcance tem

poral

¿Cuánto dura la protección de un desarrollo m
ediante diseño industrial?

El plazo de protección varía en función de los países donde se quiera realizar 
el proceso; por lo general suele ser de cinco años a partir de la fecha de la pre-

sentación de la solicitud correspondiente, con la posibilidad de seguir renovando 
el plazo hasta un m

áxim
o de quince a veinticinco años, en la m

ayoría de los casos. 
El acuerdo sobre los adpic estipula un plazo m

ínim
o de diez años. En Colom

bia el 
tiem

po de protección es de diez años, los cuales son im
prorrogables. 

t�
Signos distintivos

La m
ultinacional farm

acéutica m
em

sut desea sacar al m
ercado una fam

i-
lia de productos que incorporan la m

em
brana que posibilita a las personas 

controlar, con la ayuda de un equipo de ultrasonido y siguiendo un procedim
iento 

establecido, la cantidad de m
edicam

ento que será liberado en su organism
o. D

icha 
com

pañía requiere diferenciar esta clase de productos de los que no incorporan la 
tecnología m

encionada anteriorm
ente m

ediante el nom
bre de m

em
brasip.

¿Según la necesidad que tiene la em
presa de proteger el nom

bre m
em

brasip, cuál 
es el m

ecanism
o de protección indicado?

t�
Requisitos legales

El m
ecanism

o de protección de pi que m
ejor se ajusta a las necesidades de la 

em
presa m

em
sut es la m

arca, debido a que esta representa un signo útil que 
le perm

itirá distinguir los productos o servicios ofrecidos en el m
ercado de otros 
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existentes. U
na m

arca ofrece protección al titular, otorgándole el derecho exclusivo 
a utilizarla para identi!car bienes o servicios, o autorizar a un tercero su uso a cam

-
bio de un pago. En un sentido am

plio, las m
arcas prom

ueven la iniciativa y la libre 
em

presa en todo el m
undo, recom

pensando a los titulares de m
arcas con reconoci-

m
ientos y bene!cios !nancieros. La protección de m

arcas obstaculiza los esfuerzos 
de los com

petidores desleales, com
o los falsi!cadores, por utilizar signos distinti-

vos sim
ilares para designar productos o servicios inferiores o distintos. D

entro de 
los requisitos fundam

entales para que una m
arca sea concedida se encuentran que 

debe ser distintiva y no inducir a engaño (O
rganización M

undial de la Propiedad 
Intelectual, 2011 y O

rganización M
undial del Com

ercio, 2014).

¿Q
ué etapas debe cum

plir una solicitud de una m
arca?

U
na m

arca debe atravesar básicam
ente tres etapas diferentes a través de su 

proceso de registro, dichas etapas se describen a continuación.

R
adicación y presentación: se solicita ante la o!cina nacional com

petente el re-
gistro de una m

arca, adjuntando la docum
entación necesaria en donde se de!na 

claram
ente la tipología de la m

arca (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Publicación y oposiciones: la solicitud de m
arca es presentada ante el público en ge-

neral de m
anera que este pueda enterarse de lo que se está intentando registrar, lo 

que les perm
ite presentar oposiciones que fundam

enten la posibilidad de que dicha 
m

arca no sea registrada, porque no cum
ple con los requisitos legales com

o el no ser 
apta para distinguir el producto o el servicio (“ABC de Propiedad Industrial”, 2011).

Exam
en de registrabilidad: la o!cina nacional com

petente decide conceder o negar 
el registro de m

arca, bien sea porque la oposición dem
ostró que el diseño no es no-

vedoso o por las dem
ás causales previstas por la ley (“ABC de Propiedad Industrial”, 

2011).

t�
Ám

bito territorial

¿Puede obtenerse protección m
undial para una m

arca m
ediante un único 

registro?

La m
arca, al igual que todos los derechos de Propiedad Industrial, se rige 

bajo el principio de territorialidad, es decir, que su protección se obtiene 
en el país en el cual haya sido solicitada. Existen ciertos sistem

as regionales de 
registro que facilitan el trám

ite al igual que tratados internacionales, pero todos 
ellos requieren el registro en cada país. Colom

bia se adhirió al Protocolo de M
adrid 

el 29 de m
ayo de 2012, el cual, com

o se expresó anteriorm
ente, facilita este tipo 

de procesos de registro en varios países (O
rganización M

undial de la Propiedad 
Intelectual, 2011).

t�
Ám

bito tem
poral

¿Cuánto es el tiem
po de protección de una m

arca?

El registro de la m
arca se otorga por un plazo de diez años, contados desde 

la fecha de concesión y puede renovarse inde!nidam
ente por períodos suce-

sivos de diez años, una vez se vence cada período de concesión. U
na m

arca puede 
renovarse inde!nidam

ente, teniendo en cuenta que se debe realizar el pago de la 
tasa correspondiente. A diferencia de las patentes, los titulares de las m

arcas no 
deben pagar tasas de m

antenim
iento durante el período de concesión.

Protección m
ediante otros m

ecanism
os de Propiedad Intelectual

t�
Secreto industrial y K

now
 H

ow

La universidad unatol y la m
ultinacional farm

acéutica m
em

sut han identi-
!cado la necesidad de docum

entar todo lo relacionado con el desarrollo de la 
m

em
brana que posibilita a una persona controlar, con la ayuda de un equipo 

de ultrasonido y a través de un procedim
iento establecido, la cantidad de m

edi-
cam

ento que será liberado en su organism
o, siguiendo los pasos que van desde 

la selección de las m
aterias prim

as y los procedim
ientos de fabricación, hasta las 

pruebas y caracterización de su desem
peño en m

edicam
entos com

erciales.

¿Q
ué im

portancia tiene para las partes un correcto tratam
iento de la inform

ación 
asociada al desarrollo de un proyecto de I+D

?
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D
urante el desarrollo de un proyecto de investigación se genera una gran 

cantidad de productos resultado de creaciones e interacciones de la m
ente 

hum
ana que en la m

ayoría de los casos son invisibles para los investigadores y el 
personal que se encuentra asociado al día a día en la ejecución del proyecto, es por 
esto que se hace im

portante realizar un ejercicio de identi!cación y construcción 
de un inventario de productos del esfuerzo intelectual. U

na de las prácticas m
ás 

recom
endables es la docum

entación de cada una de las etapas que se van ejecutan-
do en el proceso, con lo cual se garantiza que la inform

ación no quedará asociada 
al conocim

iento de una persona que eventualm
ente puede separarse del proyecto, 

sino que podrá ser consolidada en un docum
ento reproducible por personas que no 

se encuentren asociadas al m
ism

o, con esto se garantiza que los resultados estarán 
en poder de las entidades que dispusieron de sus recursos y capacidades para el co-
rrecto desarrollo del proyecto. Este docum

ento es denom
inado Protocolo de K

now
 

H
ow

 y adquirirá un valor superlativo al estar asociado a los procedim
ientos y la 

docum
entación asociada al secreto industrial (ver Capítulo 7 de esta G

uía).

¿Por qué es im
portante la protección de los productos intelectuales m

ediante 
secreto industrial?

Este m
ecanism

o de protección presenta la ventaja de que contrario a los m
e-

canism
os adm

inistrados por el gobierno, la creación no debe ser publicada 
y detallada para que terceras personas conozcan las características particulares del 
desarrollo. Este m

ecanism
o de protección es recom

endable cuando la tipología de 
la creación corresponde a un m

étodo o procedim
iento que pueda ser conservado 

al interior de las entidades que desarrollan los proyectos m
ediante un correcto 

tratam
iento de la inform

ación de form
a con!dencial, caso distinto cuando se trata 

de una creación asociada a un producto, donde dichos productos pueden ser obte-
nidos por com

petidores una vez se dé inicio a la etapa de com
ercialización y deben 

ser reproducidos m
ediante ingeniería inversa.

t�
Alcance tem

poral y territorial

¿D
urante cuánto tiem

po se puede tener protección sobre una creación em
-

pleando el secreto industrial?

El secreto industrial es un m
ecanism

o que es de!nido y adm
inistrado por 

las m
ism

as entidades o personas que desarrollan la creación, es por esto que 
la duración de dicha protección estará supeditada al correcto m

anejo y tratam
iento 

que las entidades le den a la inform
ación con!dencial asociada al desarrollo. U

n 
secreto industrial correctam

ente m
anejado podrá perdurar en el tiem

po, de aquí 
el valor de su resguardo, e igualm

ente la territorialidad que tenga la protección 
responderá al m

anejo que las entidades le den a la inform
ación.
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Valoración de Propiedad Intelectual
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11.1 In
troducción

A la hora de efectuar la transición entre investigación básica y generación de valor 
económ

ico a través de un desarrollo, es fundam
ental diferenciar entre las innova-

ciones que siguen un m
odelo lineal (m

odelo tradicional de tres etapas, una etapa 
inicial de investigación seguida por una etapa de desarrollo hasta culm

inar con un 
producto o servicio adquirido por el m

ercado) y las innovaciones que siguen un m
o-

delo sistém
ico (m

odelo basado en la articulación dinám
ica de necesidades y deseos 

del usuario, capacidades y recursos de los investigadores y de la adm
inistración y 

estrategias em
presariales). La valoración a aplicar en cada fase de estos dos m

odelos 
de innovación requerirá distintas m

etodologías.

En una situación ideal, el proceso de valoración puede efectuarse determ
inando 

un valor de m
ercado a la luz de transacciones de m

ercado com
parables, pero la 

ausencia de hom
ogeneidad de los activos de Propiedad Intelectual (PI) di!culta la 

1 
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ticularm
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igilancia Tecnológica e Inteligencia Com
petitiva. A

sesor y agente en el área de 

Propiedad Industrial, especialm
ente enm

arcado en procesos de protección por patente y diseño de estrate-

gias de protección.
2 
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I), M
adrid. M

agíster Lucentinus, U
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ón Llull, Barcelona. Es D
octor en Ciencias Em

presariales. Por su 

actividad profesional ha sido durante diez años D
elegado Técnico en los cuatro Com

ités de Expertos y 

Com
ités Perm

anentes de la O
rganización M

undial de la Propiedad Intelectual (O
M

PI), G
inebra. En el cam

-

po em
presarial ha participado en centenares de negociaciones, procesos de valorización y valoraciones de 

activos intangibles. 

identi!cación de com
parables de m

ercado. Esto no se debe sólo a la ausencia de si-
m

ilitud sino tam
bién al hecho de que la inform

ación relacionada con transacciones 
de pi generalm

ente es guardada con gran recelo.

La valoración de los activos de pi se deriva del valor generado por el proyecto em
-

presarial al que contribuyen y protegen. Lo que determ
ina que entre m

ás cerca se 
encuentre un desarrollo de ser un producto !nalm

ente dem
andado por el m

ercado, 
el resultado de la valoración de dichos activos de pi será cada vez m

ás preciso, de-
bido a que se estará cada vez m

ás lejos del escenario de los supuestos y las especu-
laciones. La valoración de un activo de pi, es decir un bien o derecho generador de 
rentas futuras, será m

ás precisa que la valoración de un derecho de pi, por ejem
plo, 

un registro de patente que todavía no se ha incorporado en un bien o servicio de-
m

andado por el m
ercado. En este segundo caso, las valoraciones se deberán hacer 

de m
odo contingente a los diversos escenarios posibles. 

El valor de la m
arcas, patentes, D

erechos de Autor y otras form
as de pi no es intrín-

seco sino que depende del proyecto em
presarial que se estructure a su alrededor. 

Por ello, antes de entrar en un ejercicio de valoración es fundam
ental efectuar la 

evaluación técnica y de m
ercado. Es decir, si el invento es realm

ente patentable y si 
una vez patentado el m

ercado será receptivo. En segundo lugar es fundam
ental la 

puesta en valor de la patente, cóm
o se estructura el proyecto em

presarial para lo-
grar la m

ayor creación de valor económ
ico y social. Y según el resultado del proceso 

de evaluación y del proceso de puesta en valor, entonces se puede realizar el ejerci-
cio de valoración para ese escenario determ

inado. D
e otro m

odo se deben realizar 
valoraciones contingentes a los distintos escenarios posibles.

A continuación se detallan distintos casos de valoración de pi ante los que se puede 
encontrar una universidad en sus relaciones con las em

presas.

11.2 O
bjetivo

Presentar algunas técnicas de valoración sugeridas para aplicar en los diferentes 
escenarios de desarrollo e im

plem
entación de la innovación, de!nidos ya sea bajo 

un m
odelo lineal o bajo un m

odelo sistém
ico.

11.3 A
specto

s clave

El térm
ino investigación básica hace referencia a la am

pliación del conocim
iento 

cientí!co, creando nuevas teorías o m
odi!cando las ya existentes. Investiga leyes 

y principios. G
eneralm

ente suele llevarse a cabo en los laboratorios y claustros 
educativos. Este tipo de investigación tiene com

o característica fundam
ental que 

de ella no se desprende necesariam
ente un producto o servicio dem

andado por el 
m

ercado del cual se pueda obtener un bene!cio económ
ico.
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Por su parte, el térm
ino m

odelo lineal de innovación hace referencia al m
odelo tra-

dicional de tres etapas, una etapa inicial de investigación seguida por una etapa de 
desarrollo hasta culm

inar con un bien o servicio adquirido por el m
ercado. Este 

térm
ino de!ne el proceso de innovación com

o una sucesión de distintas etapas, 
soportado en la I+D

 com
o desencadenante del proceso.

El térm
ino m

odelo sistém
ico de innovación hace referencia al m

odelo de innovación 
que incorpora factores funcionales, sociales y em

ocionales en el correcto desarrollo 
de los productos; dicho m

odelo se encuentra basado en la articulación dinám
ica de 

necesidades y deseos del usuario, capacidades y recursos de los investigadores y 
de la adm

inistración y estrategias em
presariales, las cuales perm

iten viabilizar el 
desarrollo para hacerlo exitoso en el m

ercado.

El térm
ino activo de pi hace referencia a productos generados com

o resultado de crea-
ciones de la m

ente hum
ana que se encuentren protegidos m

ediante alguno de los 
m

ecanism
os de pi y que cum

plan con la característica fundam
ental: ser generadores 

de rentas futuras. Si esta característica no se encuentra com
probada y m

aterializada 
no se puede considerar un activo y será de!nido com

o un derecho de pi.

El térm
ino desarrollo hace referencia a la aplicación de conocim

iento en los estadios 
previos a la com

ercialización.

El térm
ino brecha de innovación hace referencia a la distancia que existe entre los 

resultados de investigación y aplicación a procesos o bienes y servicios que bene!-
cien a la sociedad.

11.4 Caso

La universidad futurista, dentro de su política de innovación, busca generar 
soluciones a los problem

as y necesidades del m
ercado m

ediante una fuerte labor 
de investigación y desarrollo, soportada en una óptim

a gestión de la pi. La uni-
versidad futurista cuenta con grupos de investigación expertos en tem

áticas 
com

o biom
edicina, ingeniería m

ecánica, bacteriología, m
ateriales, ingeniería elec-

trónica, ingeniería de sistem
as y robótica, entre otros. D

icha universidad, gracias a 
su política de pi, cuenta actualm

ente con siete patentes otorgadas, dos de ellas en 
biom

edicina, una en bacteriología, dos en m
ateriales, una en ingeniería m

ecánica 
y una m

ás en el área de robótica. La !nanciación de todos los proyectos de inves-
tigación y desarrollo de la universidad futurista es realizada con recursos del 
departam

ento de extensión de la m
ism

a universidad.

11.5 Variables y pregun
tas clave

11.5.1 Selección y aplicación del m
odelo de valoración

M
odelo lineal

t�
Prestación de servicios

La em
presa com

pusoft desea contratar con la universidad futurista el 
desarrollo de un nuevo m

icroprocesador de alta velocidad con la capacidad de 
trabajar en arquitecturas de 64 bits, que incorpore tecnologías grá!cas que sopor-
ten adecuadam

ente labores de diseño grá!co y videojuegos. La em
presa com

pu-
soft busca con esto desarrollar una serie de supercom

putadoras para los am
antes 

de los juegos de video que no presente problem
as de congelam

iento de im
agen, 

con capacidad de respuesta superior a su com
petencia en el m

ercado y que pueda 
ser exigido en un am

biente de constante uso hasta por un m
es. La universidad 

futurista realiza un análisis de los recursos necesarios para lograr este desarrollo 
a !n de !jar un precio razonable por la prestación de sus servicios de I+D.

 ¿Es necesario realizar una valoración de este servicio?

Es de vital im
portancia adelantar un proceso de valoración del producto que 

se obtiene del esfuerzo y la labor de toda entidad, en este caso de la univer-
sidad, la cual se com

prom
ete con la em

presa para realizar un trabajo puntual y del 
cual se derivarán una serie de productos; la em

presa que los contrata tendrá toda 
propiedad sobre estos. Este es el típico escenario de contratación bajo la m

odalidad 
de prestación de servicios en el cual la entidad contratista (universidad) se obliga 
a entregar a la entidad contratante (em

presa) los productos que se generen com
o 

resultado de la ejecución del contrato que para tal efecto se suscriba y los dere-
chos sobre estos, a cam

bio de una contraprestación económ
ica. Es por esto que 

la entidad contratista deberá !jar un precio razonable por el cual desarrollará sus 
funciones.

¿Cóm
o deberá efectuarse dicha valoración?
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Acorde con lo anterior, para la universidad futurista el problem
a que 

se plantea en este caso es la valoración de una prestación de servicios. U
n 

precio que se deberá !jar según la calidad de los servicios prestados, la percepción 
de valor del usuario y los precios de los posibles com

petidores.

¿Cuáles son los com
ponentes de m

ayor im
portancia al m

om
ento de realizar 

una valoración en un convenio de prestación de servicios?

El principal com
ponente es la oferta y la dem

anda de estos servicios y los 
precios ofrecidos por la com

petencia. A la hora de tom
ar la decisión de con-

tratar, la universidad futurista deberá, adem
ás, 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 estarán trabajando en la ejecución del proyecto, al 
igual que todos los costos asociados a la correcta ejecución de dicho contrato. Este 
valor le perm

itirá a la universidad futurista tener un estim
ado del valor m

íni-
m

o sobre el cual deberá tasar sus servicios.

t�
D

esarrollo asim
ilable rápidam

ente por la industria

¿El equipo de investigadores en biom
edicina de la universidad futuris-

ta desarrolló una vacuna en contra del paludism
o, la cual cuenta con una 

e!ciencia dem
ostrada del 99,99%

. D
icha vacuna ha superado con su!ciencia las 

etapas de laboratorio, preclínica y clínicas, per!lándose com
o uno de los hallaz-

gos m
ás revolucionarios y de m

ayor im
pacto para la hum

anidad en los últim
os 

tiem
pos. Adicionalm

ente, la vacuna se encuentra protegida m
ediante patente en 

Colom
bia y su tiem

po de vigencia es de diez años. La universidad futurista 
cuenta con el interés de la com

pañía referente a nivel m
undial farm

acura para la 
producción y com

ercialización de dicha vacuna, por lo que necesita !jar el valor de 
la tecnología para dar inicio al proceso de negociación con dicha em

presa. 

¿Cuáles son las características particulares de este tipo de escenarios?

Acorde con lo anterior, en este tipo de escenarios la innovación sigue el tra-
dicional m

odelo lineal de push tecnológico, es decir, una nueva invención 
es em

pujada a través de las etapas de I+D. Adicionalm
ente, el descubrim

iento ob-
tenido se ha desarrollado hasta una etapa fácilm

ente asim
ilable por el m

ercado lo 
que posibilita que la distancia entre investigación e innovación sea corta. Este tipo 
de escenarios se encuentran generalm

ente asociados a procesos de innovación in-
tensivos en utilidades funcionales y poco de!nidos por las utilidades em

ocionales.

¿Cuál es la m
ejor form

a de adelantar un proceso de valoración en este tipo 
de escenarios?

Existe una gran cantidad de inform
ación docum

entada que presenta dife-
rentes técnicas de valoración que pueden ser aplicadas en las diferentes si-

tuaciones que se pueden encontrar bajo un proceso de innovación, incluso algunas 
de ellas basadas en datos puntuales, nom

ogram
as, tablas sectorizadas y correlacio-

nes em
píricas. Las técnicas m

ás recom
endables son las que se encuentran funda-

m
entadas en el trabajo riguroso de entidades com

o la O
rganización para la Coope-

ración y el D
esarrollo Económ

icos (O
CD

E) cuya m
isión es prom

over políticas que 
m

ejoren el bienestar económ
ico y social de las personas alrededor del m

undo, así 
com

o las N
orm

as Internacionales de Valoración (N
IV

), de!nidas por el Internatio-
nal Valuation Standard Council (IVSC). En el Cuadro 11.1 se hace un resum

en de 
las norm

as recom
endables según el propósito que se tenga de adelantar dicho pro-

ceso de valoración. D
icho cuadro se ejem

pli!ca en torno a cada patente pero puede 
aplicarse a cualquier activo o derecho de  pi.

¿Q
ué im

portancia tienen las O
!cinas de Transferencia de Resultados de In-

vestigación (O
TRI) en este tipo de casos?

Bajo un m
odelo de push tecnológico en un sector económ

ico que dem
anda 

nuevas o m
ejoradas funcionalidades, las otri ganan en e!ciencia, debido 

a que dentro de este m
odelo dichas o!cinas pueden desarrollar sus funciones de 

m
anera precisa en aras de propiciar la transferencia de conocim

ientos (preferible-
m

ente protegidos bajo algún m
ecanism

o de  pi) de los grupos de investigación de 
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las universidades y centros de investigación a las em
presas. En este tipo de m

odelo 
de innovación la distancia entre la investigación y la innovación es relativam

ente 
corta, es decir, que los productos generados en las etapas de I+D

 se encuentran en 
un punto en el que pueden ser fácilm

ente asim
ilables por el m

ercado. La condición 
anterior posibilita que la valoración de los productos de las etapas de I+D

 pueda 
ser relativam

ente sencilla ya que es posible contar con un conocim
iento claro de 

las variables de m
ercado y de las condiciones que afectarán dicho producto, dism

i-
nuyendo con esto la incertidum

bre y por consiguiente el factor de riesgo. D
e los 

procesos de valoración aplicados en este tipo de escenarios se derivará un valor 
razonable de la tecnología.

Cuadro 11.1 N
orm

as aplicables según el propósito que se tenga en
los procesos de valoración

Propósito de la valoración
N

orm
a aplicable

Transm
isión de la propiedad de una patente 

de form
a aislada

Abierto (seguir las niv)
Excepto entre entidades vinculadas

Licencias a terceros
Abierto (seguir las niv)
Excepto para el caso de las entidades 
vinculadas

Precios de transferencia de patentes 
entre entidades vinculadas

N
orm

as oecd para la transm
isión de activos 

intangibles entre entidades vinculadas

Transm
isión de la propiedad de la patente 

m
ediante fusiones, adquisiciones o escisio-

nes de em
presas 

Valoración de em
presas

niif para el reconocim
iento contable de las 

patentes y su test por deterioro de valor

 Inform
ación !nanciera y contable

niif para el reconocim
iento contable de las 

patentes y su test por deterioro de valor

 Litigios y resolución de con)ictos
Abierto, seguir las niv

Colateral !nanciero (factoring, securitiza-
ción, etc.)

Abierto, seguir las niv

Cuadro de m
ando, inform

ación de gestión y 
plani!cación estratégica

Abierto. Pero es m
ás una cuestión de indi-

cadores cualitativos y cuantitativos que una 
cuestión de valoración

t�
D

esarrollo no asim
ilable rápidam

ente por la industria

El equipo de investigadores en biom
edicina de la universidad futurista 

ha iniciado una investigación para una vacuna en contra del paludism
o. D

i-
cha vacuna ha superado con su!ciencia la etapa de laboratorio y deberá ser som

e-
tida próxim

am
ente a las pruebas preclínicas y clínicas con el !n de dem

ostrar la 
e!ciencia y seguridad del m

edicam
ento. Actualm

ente, la universidad futurista 
desea negociar la tecnología ya que no cuenta con los recursos para efectuar las 
pruebas preclínicas y clínicas al m

edicam
ento por lo que necesita !jar el valor de 

dicha tecnología lo antes posible y dar inicio al proceso de negociación con alguna 
farm

acéutica interesada.

¿Cóm
o se debe efectuar un proceso de valoración en este tipo de escenarios?

En este caso en particular, el resultado del proceso de innovación requiere 
una com

pleja investigación y desarrollo adicionales ya que no se encuentra 
en un punto en el que es fácilm

ente asim
ilable por una em

presa, por lo que no se 
tiene un conocim

iento real de los escenarios y las variantes que afectarán el desa-
rrollo al m

om
ento de este ser adoptado por el m

ercado. Por lo anterior, al efectuar 
un proceso de valoración en este punto se debe plantear un árbol de contingencias 
en el cual se esbocen los posibles escenarios y alternativas en las que el desarrollo 
se podría ver inm

erso al m
om

ento de ser adoptado por el m
ercado. En cada uno 

de los escenarios propuestos se adelantará un proceso de valoración em
pleando las 

técnicas descritas en el Cuadro 11.1 y se obtendrá de éste un valor razonable por 
cada uno de los escenarios evaluados.
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¿Es recom
endable que la universidad trans!era la tecnología en este 

m
om

ento?

La respuesta a esta pregunta dependerá en gran parte del interés que alguna em
-

presa o posible cliente presente sobre el desarrollo, sin em
bargo, en este punto 

el factor de riesgo es m
ucho m

ás elevado y el inversor exigirá m
ecanism

os para 
controlar el talento investigador que le perm

ita avanzar a lo largo de las fases de 
I+D

 restantes hasta llegar a un resultado fácilm
ente asim

ilable por el m
ercado. 

En ausencia de la seguridad de aporte de talento y de las necesarias interacciones 
con otros agentes de innovación, el proyecto podría no ser tan atractivo para los 
inversionistas.

Acorde con lo anterior, en este tipo de escenarios estam
os ante un ejercicio 

de valoración que deberá contar con un árbol de contingencia del cual ob-
tendrem

os un conjunto de valores razonables referidos a cada escenario posible.

M
odelo sistém

ico

t�
D

esarrollo com
o uno de los factores de un proyecto em

presarial

El equipo de investigadores en nuevos m
ateriales de la universidad futu-

rista desarrolló una nueva silicona con la capacidad de resistir la tem
pera-

tura de un horno dom
éstico y las radiaciones de un m

icroondas sin deteriorarse; 
adicionalm

ente, dicho producto puede ser em
pleado en la fabricación de m

oldes 
y recipientes, ya que sus com

ponentes no interactúan con los alim
entos. La uni-

versidad futurista creó una spin-o.
 con base en este desarrollo llam

ada plas-
ticook, la cual cuenta hoy con m

ás de cien productos diferentes, desde tazones 
hasta m

oldes para helado, satisfaciendo un m
ercado cada vez m

ás exigente y brin-
dando con sus productos atributos funcionales, sociales y em

ocionales. Adicional-
m

ente, plasticook cuenta con un grupo de chefs expertos los cuales hacen pu-
blicidad m

ediante la creación de recetas que sólo pueden ser desarrolladas con sus 
productos. La universidad futurista desea saber cuál es el valor de su desarrollo 
en esta interacción com

pleja pero m
uy exitosa llam

ada plasticook .

¿Cuáles son las características particulares de este tipo de escenarios?

Cuando la distancia entre el invento y el producto dem
andado es am

plia todo se 
com

plica, la innovación pasa a ser un fenóm
eno com

plejo, m
ultidim

ensional, m
ul-

tifuncional e interactivo en el que los resultados de la investigación com
ienzan a 

tener un com
portam

iento sistém
ico. U

na pequeña variación de un com
ponente 

puede transform
arse en un gran cam

bio (positivo o negativo) en los resultados 
de la innovación. Sin em

bargo, la com
plejidad de este proceso no sólo se lim

ita a 
la interacción entre los agentes del sistem

a de innovación sino que se ve afectado 
tam

bién por la integración de atributos funcionales, sociales y em
ocionales, una 

técnica totalm
ente distinta a la que incorporan los m

odelos lineales. La innovación 
sistém

ica requiere herram
ientas de gestión por parte de los agentes del sistem

a de 
innovación, m

uy distintas a las de la innovación que funciona bajo m
odelos linea-

les. Curiosam
ente, la gran m

ayoría de innovaciones que existen son innovaciones 
sistém

icas, sin em
bargo, siguen ancladas en m

odelos lineales. La innovación sigue 
rodeada de realidades lineales debido a la com

plejidad y al desconocim
iento de 

cóm
o pensar y trabajar en m

últiples dim
ensiones.

En conclusión, este tipo de escenarios se caracteriza porque la innovación 
pasa a ser un fenóm

eno com
plejo, m

ultidim
ensional, m

ultifuncional e inte-
ractivo, donde una pequeña variación de un com

ponente puede resultar en un gran 
cam

bio (positivo o negativo) en los resultados de la innovación.

¿Cóm
o se debe efectuar un proceso de valoración en este tipo de escenarios?

Al m
om

ento de efectuar la valoración de un activo de pi involucrado en un proceso 
de innovación sistém

ico es im
portante reconocer que dicho activo form

a parte de 
un conjunto de com

ponentes que hacen exitoso un proyecto em
presarial; dichos 

com
ponentes no son únicam

ente de carácter funcional sino tam
bién de carácter 

social y em
ocional, por ejem

plo, com
o se describe en la variante del caso, la si-

licona desarrollada por el grupo de investigación de la universidad form
a parte 

del com
ponente funcional de la spin-o.

 creada, sin em
bargo, se trata de ofrecer 

al usuario una nueva experiencia de cocina. Para ello es fundam
ental el papel del 

diseño entendido com
o integración de lo funcional y em

ocional desde el inicio de 
la innovación. 



 G
u

ía estratég
ica d

e la P
ro

p
ied

ad
 In

telectu
al  |  U

n
iversid

ad
 E

m
p

resa / 217
216

 /
  M

Ó
D

U
L

O
 T

R
E

S

En virtud de lo anterior, la valoración de una determ
inada m

arca, patente 
o diseño industrial contributivo a este proyecto deberá efectuarse bajo el 

escenario del que éste hace parte de un ecosistem
a que genera valor com

o un todo 
y que cada uno de los com

ponentes que conform
an dicho ecosistem

a juega un pa-
pel fundam

ental en el éxito del proyecto em
presarial. Es por esto que se deberá 

estim
ar la cuota de contribución que el activo de pi otorga al conjunto com

pleto de 
com

ponentes, para que en base a dicho porcentaje se de!na una relación de parte-
nariado entre cada uno de los com

ponentes, es decir, que cada com
ponente reciba 

dividendos según la cuota de contribución en el negocio que sea de!nido (sim
ilar 

a una división accionaria).

Q
ué im

portancia tienen las O
!cinas de Transferencia de Resultados de In-

vestigación (O
TRI) en este tipo de casos?

Las otri, en la actualidad, tienen com
o objetivo propiciar la transferencia 

de conocim
ientos (preferiblem

ente protegidos bajo algún m
ecanism

o de pi) 
de los grupos de investigación de las universidades y centros de investigación a las 
em

presas. Su labor es exitosa en la m
edida en que la distancia entre la investiga-

ción y la innovación sea corta. Cuando no se hace necesario desarrollar una inte-
racción de funcionalidades y experiencias debido a que el producto de innovación 
se encuentra en una etapa que fácilm

ente es asim
ilable por la em

presa, nos encon-
tram

os en un escenario con brecha de innovación corta. Cuando se presenta una 
brecha de innovación am

plia, com
o es el caso de los m

odelos sistém
icos, las otri 

no son la m
ejor opción para efectuar la labor de transferencia debido a que se en-

cuentran diseñadas para transferir y no para integrar de m
odo sistém

ico. Se hace 
necesario entonces desarrollar organism

os que fom
enten y faciliten los procesos 

de integración entre los diferentes actores incorporando los com
ponentes sociales 

y em
ocionales a los procesos de innovación con el !n de obtener productos exito-

sos en el m
ercado. D

ichos organism
os son de!nidos, por ejem

plo en España, com
o 

centros de integración de valor.

t�
Activo en liquidación 

El equipo de investigadores en nuevos m
ateriales de la universidad futu-

rista desarrolló una nueva silicona con la capacidad de resistir la tem
pera-

tura de un horno dom
éstico y las radiaciones de un m

icroondas sin deteriorarse. 

Pero la universidad no cuenta con las capacidades ni recursos para crear una expe-
riencia de cocina en torno a este nuevo m

aterial. La universidad necesita fondos y 
decide transferir esta tecnología al m

ejor postor en un breve plazo de tiem
po. 

¿Cuál es la form
a m

ás recom
endable de efectuar la valoración de la tecnología en 

estos casos?

Cuando un equipo de investigación pone sus resultados en este tipo de te-
situras, entram

os en dinám
icas de liquidación, en las que los precios se re-

ducen drásticam
ente. Es un escenario al que suelen llegar equipos de investigación 

por una form
ulación inadecuada del m

odelo de innovación a seguir. 
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 12
Explotación de activos de 
Propiedad Intelectual

Autor
José Santiago Rendón Vera

1 

Experta asesora de con
ten

ido 
Elena Canetti 2

12.1 In
troducción

La explotación es una de las etapas del ciclo de G
estión de la Propiedad Intelectual 

(G
PI) en la cual el titular de los derechos patrim

oniales decide llevar al m
ercado 

una determ
inada creación intelectual con la !nalidad de obtener un bene!cio o 

retorno económ
ico por ello. 

U
n factor clave en la innovación tecnológica es su aplicación com

ercial exitosa, 
etapa en la cual el titular o los titulares de una creación intelectual establecen el 
régim

en de participación sobre los bene!cios económ
icos obtenidos y de!nen las 

estrategias para potencializarlos.

1 
Abogado y profesor de la U

niversidad EAFIT. Abogado especialista en Responsabilidad Civil y Seguros vin-

culado desde el año 2008 a la U
niversidad EAFIT, institución en la cual se desem

peña com
o asistente jurí-

dico y profesor de cátedra. H
ace parte de un equipo de trabajo m

ultidisciplinario que tiene com
o objetivo 

proteger la Propiedad Intelectual producida en la U
niversidad o en conjunto con el sector público y em

pre-

sarial, así com
o de establecer las m

ejores estrategias para su explotación.
2 

 G
erente y socia de Inveniam

 Innovación, una em
presa internacional que ofrece servicios a todos los acto-

res involucrados en el proceso de innovación, desde los centros de investigación y las nuevas em
presas que 

necesitan coaching de negocios y !nanciación a grandes corporaciones que dem
andan tecnologías inno-

vadoras. Es experta m
undial en transferencia de tecnología, lo que incluye la supervisión de la evaluación 

técnica, el diseño de los procesos de concesión de licencias, gestión y ejecución. Reconocida com
o una de las 

ejecutivas de transferencia de tecnología m
ás activa dentro de la región EM

EA
. Aporta años de experien-

cia en la com
ercialización de tecnología en los m

ercados internacionales, habiendo com
pletado cientos de 

licencias y ofertas de investigación hasta la fecha, en alta tecnología, productos farm
acéuticos y productos 

quím
icos.

El proceso de gpi im
plica que al llegar a esta etapa se hayan agotado las dem

ás 
fases del proceso: que exista una creación que haya sido identi!cada, protegida y 
valorada, y que en consecuencia pueda ser objeto de un proceso de negociación que 
culm

ine con la determ
inación de una estrategia de com

ercialización. 

Se explicará, a través del siguiente caso, cuáles son las estrategias propias de esta 
etapa frente a las diferentes variables que se puedan presentar durante el proceso 
de explotación de creaciones intelectuales en cualquier organización.

12.2 O
bjetivo

t�Establecer la im
portancia de tener de!nida la estrategia de com

ercializa-
ción de la creación intelectual. 

t�Presentar las diferentes form
as de explotación a las que puede ser som

e-
tida determ

inada creación intelectual.

12.3 Caso

El profesor Salom
ón Rodríguez de la U

niversidad M
ayor se dirige a una reunión 

con Alberto G
óm

ez, D
irector de la O

!cina de Transferencia de Tecnología de la 
universidad, con el objetivo de de!nir la estrategia por la cual se pueda llevar al 
m

ercado su tecnología recientem
ente patentada en Colom

bia.

Alberto G
óm

ez solicita al profesor le explique en qué consiste su tecnología, a lo 
cual éste responde que no tiene tiem

po de hacerlo, que para eso está la solicitud de 
patente presentada y un artículo publicado en una revista internacional que están 
en las bases de datos y que podrían ser consultadas por Alberto con posterioridad. 
El verdadero interés del profesor está en llevar lo m

ás rápido al m
ercado la tecnolo-

gía y le indica al D
irector de la O

!cina de Transferencia de Tecnología que en cues-
tión de m

eses, la tecnología patentada podría volverse obsoleta y en consecuencia, 
si no se de!ne rápidam

ente la estrategia de com
ercialización, la tecnología paten-

tada perdería prontam
ente valor económ

ico. 

Entendiendo la necesidad del profesor, Alberto le pregunta si conoce alguna em
-

presa en el país a la que le pueda interesar hacer uso de la tecnología patentada 
para lograr un acercam

iento e intentar llegar a un acuerdo de explotación. El pro-
fesor dice que sabe al m

enos de la existencia de tres em
presas que puedan estar in-

teresadas en la tecnología, pero expresa que sólo conoce a una de ellas, la m
ultina-

cional axlop, con la que trabajó en algunos proyectos conjuntos de investigación. 
D

ice que podría program
ar una cita con el D

irector de N
uevos Productos de dicha 

em
presa, si así lo aconseja Alberto. Aclara, adem

ás, que las otras dos em
presas son 
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nuevas en el m
ercado y cree que no tendrían los recursos para llevar la tecnología 

patentada al m
ercado, aunque el escenario sería 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 tecnología desarrollada es m

uy valiosa y que según algunos com
entarios, 

una colega de otra universidad logró negociar hace dos años una tecnología paten-
tada en dos m

illones de dólares. Finalm
ente, le indica que sería necesario realizar 

un desarrollo adicional sobre la tecnología patentada para im
plem

entarla efectiva-
m

ente en los procesos productivos de la em
presa con la que se logre un acuerdo.

12.4 Variables y pregun
tas clave

12.4.1 Caracterización de la creación

Alberto, el D
irector de la O

!cina de Transferencia de Tecnología de la uni-
versidad, le solicita al profesor realizar una descripción de la tecnología pa-

tentada puesto que considera que no es viable enviar a las em
presas la solicitud de 

patente y el artículo publicado. 

¿Por qué es im
portante realizar una descripción de la tecnología e identi!car el 

producto para su com
ercialización?

Las em
presas que tom

an la decisión de invertir en la adquisición de tecno-
logía sólo lo hacen cuando tienen la certeza de que obtendrán por ello un 

retorno económ
ico en un período de tiem

po determ
inado. Por consiguiente, es 

entendible que las em
presas soliciten la m

ayor inform
ación sobre la tecnología que 

se les ofrece para tom
ar dicha decisión. En consecuencia, la inform

ación a la cual 
aspiran acceder no se lim

ita a los docum
entos que sean accesibles al público (i.e. 

solicitudes de la patente o artículos cientí!cos indexados en bases de datos) sino 
que tam

bién querrán conocer ciertas características de la tecnología que no han 
sido com

unicadas públicam
ente y que pueden otorgarle ventajas a la tecnología.

En este sentido, la entidad que aspire a concluir exitosam
ente un proceso de ne-

gociación de una tecnología deberá realizar un esfuerzo por com
unicar a la parte 

interesada sobre las ventajas, fortalezas y bene!cios de la tecnología, elem
entos 

que constituyen la propuesta de valor, la cual no es usualm
ente indicada en solici-

tudes de patentes y m
enos en publicaciones cientí!cas. A

sí las cosas, es altam
ente 

recom
endable que antes del inicio del proceso de negociación se le entregue a la 

em
presa interesada (previa la suscripción de un acuerdo de con!dencialidad), un 

docum
ento que describa claram

ente la proposición de valor de tecnología patenta-
da, utilizando un lenguaje propio del m

undo de los negocios. 

Se aconseja com
o estrategia que este docum

ento describa brevem
ente al m

enos los 
siguientes tem

as:

t�
Identi!cación de la institución con su trayectoria cientí!ca, con la !nalidad de 
generar con!anza ya que la em

presa no necesariam
ente debe conocer a la insti-

tución que ofrece la tecnología. Igualm
ente, será útil para estos !nes incluir una 

presentación de los investigadores relevantes y sus experiencias previas.

t�
La proposición de valor, que se enfoca en describir el producto que se pretende 
negociar, el cual no es otro que la tecnología. M

ás que describir las característi-
cas de la tecnología el cliente estará interesado en conocer las ventajas y bene-
!cios que obtendrá si acepta im

plem
entarla en sus procesos y si adquiere una 

m
ejor posición sobre sus com

petidores en el m
ercado. 

t�
El nivel de desarrollo de la tecnología, para que la negociación del precio y las de-
m

ás condiciones puedan realizarse de form
a m

ás ágil y precisa. N
orm

alm
ente, las 

em
presas querrán invertir en tecnologías que tengan un alto grado de m

adurez.

El profesor, luego de la reunión, contacta a Alberto y le indica que actual-
m

ente se encuentran desarrollando un prototipo de la tecnología patentada 
y expresa que esta circunstancia puede afectar la com

ercialización de la tecnología, 
porque proyecta que no se alcanzaría el nivel de m

adurez de la tecnología deseado 
para que la em

presa interesada pueda im
plem

entarla rápidam
ente.

 ¿Cóm
o podría afectar la explotación el estado de desarrollo de la tecnología?

La im
plem

entación efectiva de una tecnología a los procesos de una em
presa re-

quiere usualm
ente de la realización de actividades de experim

entación o re!na-
m

iento, las cuales sugieren, por lo general, inversiones de capital por parte de la 
em

presa. La intensidad de dichas actividades estará determ
inada por el grado de 

m
adurez de la tecnología. En efecto, si la tecnología tiene un alto grado de m

adu-
rez, esta circunstancia se convertirá en una ventaja de valor para la em

presa que 
quiera adquirir la tecnología, porque no tendrá la necesidad de invertir una gran 
cantidad de recursos para llevar el producto al m

ercado.
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U
na tecnología con un m

ayor nivel de m
adurez podrá ofrecerse por un m

a-
yor precio con respecto a una tecnología que tenga un m

enor nivel de m
a-

durez, cuya im
plem

entación requerirá de inversiones adicionales por la em
presa 

adquirente de la tecnología, asum
iendo de esta m

anera un riesgo elevado que se 
verá com

pensado en la reducción del precio de la negociación de la tecnología.

¿Cóm
o se puede m

edir el grado de m
adurez de una tecnología?

N
o existe una única m

etodología aceptada para determ
inar la m

adurez de 
una tecnología (en inglés Technology Readiness Levels), hecho que se evi-

dencia en la existencia de m
últiples norm

ativas establecidas a nivel m
undial por 

diferentes organizaciones internacionales, com
o la norm

a ISO
 16290 o por insti-

tuciones gubernam
entales, com

o la N
A

SA o el D
epartam

ento de D
efensa de Esta-

dos U
nidos de Am

érica. 

Se sugiere que las partes de un proceso de negociación de una tecnología consulten 
alguna de las anteriores norm

ativas o directrices com
plem

entarias que puedan es-
tar enfocadas en m

edir el grado de m
adurez de tecnologías sim

ilares, por ejem
plo, 

el grado de m
adurez de un softw

are será analizado de form
a diferente al de una 

nueva entidad quím
ica para uso farm

acéutico.

12.4.2 Explotación en el extranjero 

D
ías después de la conversación sostenida, el profesor contacta por teléfono 

al D
irector de la O

!cina de Transferencia de Tecnología y le m
ani!esta el 

reciente interés de una em
presa estadounidense en im

plem
entar la tecnología pa-

tentada. El director le aclara al profesor que la patente en Colom
bia fue concedida 

y que la solicitud de patente en Estados U
nidos todavía no ha sido exam

inada.

¿Es recom
endable explotar la tecnología en otros países cuando no se ha obtenido 

la patente en ellos? 

Esta alternativa es viable, aunque para efectos de garantizar una m
ayor protección 

se recom
ienda realizar actos de explotación en el extranjero con posterioridad a 

la fecha de presentación de la solicitud de patente en dichos países, ya sea bajo el 

Convenio de París o el Convenio PCT. La realización de actos de explotación en paí-
ses en los que no se inicie ningún trám

ite de protección vía patente, tiene el riesgo 
de la libre im

itación de la tecnología por la industria de estos países. 

Esta circunstancia nos perm
ite concluir que la estrategia de protección, de!nida con 

anterioridad, term
inará puntualizando la estrategia de explotación en lo atinente a 

la selección de los países en los que se planea explotar la tecnología. Am
bas estrate-

gias deberán verse relacionadas y ser coherentes, por cuanto las actuaciones en una 
tendrán plena incidencia en la otra.

La U
niversidad podrá iniciar el proceso de negociación siem

pre que veri!-
que que al m

enos la solicitud de patente se ha presentado.

12.4.3 Caracterización de los creadores

Surgim
iento de un nuevo creador

Andrés R
am

írez, estudiante de m
aestría de la universidad, se com

unica con 
Alberto para indicarle que le parece extraño que no haya sido m

encionado 
com

o inventor en la solicitud de patente. Argum
enta que él participó en el proyecto 

de investigación realizando aportes intelectuales determ
inantes para la creación 

de la nueva tecnología. En consecuencia, m
ani!esta que no debe com

ercializarse la 
tecnología sin antes aclararse esta situación. 

¿Es necesario detener la com
ercialización en este caso? 

¿Está obligada la universidad a corregir la situación?

Cuando se presente un hecho im
previsto que ponga en entredicho los derechos del 

titular de la tecnología la m
ejor decisión será suspender el proceso de explotación 

por las siguientes razones: 1) Afectación de la con!anza o credibilidad en la organi-
zación frente a los terceros interesados en adquirir la tecnología; 2) Si se com

prue-
ba que personas con derechos sobre la tecnología fueron excluidas del proceso de 
explotación, estas podrán ejercer acciones para reclam

ar los perjuicios económ
icos 

sufridos com
o, por ejem

plo, ingresos dejados de devengar.

Adicionalm
ente, en la etapa de explotación deben participar todos aquellos que 

tengan algún derecho patrim
onial sobre la tecnología, sin im

portar su porcentaje. 
Esto es im

portante porque usualm
ente en proyectos de investigación y desarrollo 
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de nuevas tecnologías, a cargo de dos o m
ás entidades, se suele pactar una distri-

bución de los derechos de pi entre ellos. 

Por consiguiente, se recom
ienda determ

inar en dichos contratos las condiciones 
m

ínim
as bajo las cuales se realizará la explotación, esto es, de!nir los roles y com

-
prom

isos que las partes asum
irán en esta etapa. N

o hacerlo podría desencadenar 
en una situación de estancam

iento de la explotación, ya que de no existir pleno 
acuerdo entre los dueños de la tecnología ninguno podría proceder por cuenta pro-
pia a la explotación directa o indirecta de la m

ism
a. Lo anterior puede adquirir 

una m
ayor relevancia cuando una entidad de naturaleza pública, que se encuentra 

som
etida a reglam

entación especial por la ley, tiene participación en los derechos 
sobre la tecnología, ya que de no suscribir acuerdos con esta para coordinar la es-
trategia de explotación, el proceso podría tornarse m

ás com
plejo en razón al régi-

m
en especial de contratación de estas entidades (ver Capítulo 4 de esta G

uía).

Adem
ás, con respecto a inventores no incluidos en la solicitud de patente, estos 

tienen el derecho m
oral irrenunciable a ser reconocidos com

o tales; en consecuen-
cia, esta situación debe ser rem

ediada inm
ediatam

ente por el solicitante porque 
según la norm

atividad de algunos países la patente se podría invalidar si la totali-
dad de los inventores no están identi!cados en la solicitud de patente.

En consecuencia, en cualquier situación en la cual un tercero alegue sólida-
m

ente tener derechos sobre la creación intelectual, se recom
ienda suspen-

der el proceso de explotación utilizando los m
ecanism

os y procesos establecidos en 
el Capítulo 4 de esta m

ism
a G

uía.

Cooperación de los inventores en el proceso de explotación

Alberto logra program
ar reuniones con las tres em

presas colom
bianas y se 

com
unica con el profesor para solicitarle que lo acom

pañe presencialm
ente a 

éstas. El profesor le indica que esa no es su labor y resalta que precisam
ente esa es 

una función del D
irector de la O

!cina de Transferencia de Tecnología. 

¿Los investigadores que participaron en la creación de la tecnología deben partici-
par en el proceso de de!nición de estrategia de explotación?

El proceso de explotación de la tecnología es una fase especializada en la cual se re-
com

ienda la intervención de un grupo de profesionales con conocim
ientos y expe-

riencias en transferencia de tecnología. Por consiguiente, será aconsejable lograr el 

com
prom

iso de los investigadores cuando la o!cina de transferencia de tecnología 
no cuente con personas com

petentes para dar cuenta de las características y de la 
propuesta de valor de la tecnología. Se debe recordar que la em

presa interesada en 
adquirir la tecnología querrá obtener la m

ayor inform
ación para tom

ar la decisión.

Sí. El investigador deberá estar presente y participar con el D
irector de la 

O
!cina de Transferencia de Tecnología con el objetivo de facilitar el proceso 

de negociación y la futura im
plem

entación de la tecnología.

12.4.4 Em
paquetam

iento tecnológico

Portafolio tecnológico

Alberto se entera de que la invención utiliza un softw
are para funcionar ade-

cuadam
ente, a lo que el profesor le indica que ese softw

are fue desarrollado 
por otro profesor de la universidad 

¿Realm
ente sería necesario incluir el softw

are en la com
ercialización de la inven-

ción?

El concepto de em
paquetam

iento tecnológico im
plica que todas las tecnologías 

asociadas al proyecto que se pretende explotar sean tenidas en cuenta a la hora 
de de!nir una estrategia de com

ercialización que entregue a los potenciales com
-

pradores la garantía de que recibirán todo lo necesario para explotar el producto 
de la m

ejor m
anera. La correcta identi!cación de la tecnología es vital para dar 

inicio a la etapa de explotación. Si se om
ite la identi!cación de com

ponentes y 
elem

entos que integran la tecnología, com
o por ejem

plo un softw
are, un secreto 

em
presarial, un diseño industrial o un K

now
 H

ow
, se di!cultaría lograr un acuer-

do de explotación debido a la incertidum
bre que tendrá la em

presa adquirente 
para asegurar que la im

plem
entación sea exitosa.

En consecuencia, se recom
ienda realizar un em

paquetam
iento de todos los 

elem
entos de la tecnología, de tal form

a que la decisión de prescindir de 
alguno de los elem

entos que com
ponen la tecnología le corresponda !nal-

m
ente al cliente.
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12.4.5 Tipos de explotación

U
so propio

Al m
om

ento de negociar la tecnología Alberto indaga al profesor si no sería 
m

ás conveniente que la universidad no iniciara una negociación de la tecno-
logía y la usara internam

ente, para bene!cio de la com
unidad universitaria.

¿Es el uso propio una form
a de explotación de la creación?

La explotación de una tecnología incluye varias alternativas, dentro de las que pue-
de encontrarse el uso propio de la m

ism
a. Cuando el interés es contar con la tecno-

logía y usarla para solucionar problem
as que se evidencian en la universidad o la 

em
presa donde se desarrolló, optar por este tipo de explotación es com

pletam
ente 

viable. Ahora, vale la pena en todos los casos analizar si, adem
ás de este uso, pue-

den obtenerse bene!cios con otras form
as de explotación, licenciando, cediendo 

de m
anera parcial, creando una em

presa de base tecnológica, etc.

La decisión de no negociar la tecnología con un futuro cliente es posible, 
pero se recom

ienda evaluar con anterioridad si otras estrategias de explota-
ción pueden traer para la universidad m

ayores bene!cios.

Licencia y cesión

Al m
om

ento de negociar la explotación de la tecnología patentada una em
-

presa expresa que desea adquirir todos los derechos patrim
oniales sobre la 

tecnología patentada, m
ientras que otra em

presa ofrece adquirir una licencia de 
uso por ella.

¿Q
ué diferencia existe entre la cesión y licencia de una creación intelectual?

El derecho que tiene la universidad sobre la tecnología se traduce en la posi-
bilidad con que cuenta para autorizar a cualquier em

presa el uso y explota-
ción de esta, o tam

bién de disponer de su derecho trans!riéndoselo a otra. D
e esta 

m
anera, si la universidad quiere seguir siendo la titular de la tecnología y perm

itir 
que una o varias em

presas (si no es exclusiva) utilicen y exploten dicha tecnología, 

la suscripción de un acuerdo de licencia será la herram
ienta legal idónea para lo-

grarlo. Por otro lado, m
ediante la suscripción de un acuerdo de cesión se traslada-

rán (total o parcialm
ente) los derechos patrim

oniales a una em
presa. N

o es posible 
establecer cuál de estas opciones es m

ejor ya que dependerá de un análisis para 
cada caso concreto que vale la pena aclarar y no se lim

ita a una cuestión !nanciera; 
situaciones com

o la pérdida del control de la tecnología deben ser analizadas para 
optar entre una licencia o una cesión.

Bajo la m
odalidad de licencia, la universidad podrá solicitar el pago de una con-

traprestación por la em
presa. En estos casos son variadas las posibilidades sujetas 

a negociación: 1) U
n pago !jo a la suscripción del acuerdo, cuando se analiza que 

existe un alto grado de incertidum
bre para que la explotación sea exitosa para el 

licenciatario (debido a fallas en el m
ercado, en la tecnología o cam

bios regulatorios) 
y que indique que no sea buena idea establecer pagos periódicos; 2) El reconoci-
m

iento de pagos !jos periódicos o sucesivos durante la duración de la licencia; 3) El 
pago de regalías de acuerdo con la m

edición de indicadores (ingresos brutos o netos, 
unidades producidas o vendidas, m

onto de los ahorros obtenidos, etc.) o previa la 
veri!cación de determ

inados hitos (por ejem
plo si se veri!ca un núm

ero m
ínim

o 
de unidades vendidas al público); 4) La com

binación de las anteriores posibilidades, 
por ejem

plo, si se pacta la obligación de la em
presa de pagar a la universidad una 

sum
a !ja a la suscripción del acuerdo de licencia y pagos m

ensuales !jos durante la 
vigencia del acuerdo. Finalm

ente, si la universidad está de acuerdo, y lo hace volun-
tariam

ente, podrá perm
itir el uso gratuito de la tecnología por parte de la em

presa, 
lo cual no se recom

ienda salvo que sea absolutam
ente necesario y ante la im

posibi-
lidad de obtener un m

ejor acuerdo con otra em
presa que sí esté dispuesta a pagar 

por el uso de la tecnología.

Tratándose de un acuerdo de cesión, la universidad podrá hacerlo a título gratuito 
u oneroso. La !jación de la contraprestación, cuando se haya contem

plado, deberá 
estar determ

inada en el acuerdo o ser variable de acuerdo con las estipulaciones 
negociadas. 

Se debe aclarar que sin im
portar si la licencia o la cesión sean a título oneroso o 

gratuito, la universidad deberá cum
plir las obligaciones legales a su cargo y even-

tualm
ente podría hacerse responsable por perjuicios ocasionados a la em

presa im
-

putables a una culpa o dolo. 

En esta m
edida, la universidad o cualquier entidad deben estar debidam

ente pre-
paradas para asum

ir cualquier contingencia que afecte el cum
plim

iento de sus 
obligaciones a cabalidad. Para m

itigar estos efectos se aconseja: 1) Establecer de 
form

a clara las obligaciones asum
idas por cada una de las partes, si es posible di-
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ferenciándolas tem
áticam

ente en obligaciones técnicas, adm
inistrativas, legales, 

etc.; 2) Establecer cláusulas exonerativas o lim
itativas de la responsabilidad a favor 

de la universidad; 3) Establecer, en los contratos internacionales, que el contrato 
se sujetará a la legislación colom

biana y ante un juez o tribunal colom
biano, con la 

!nalidad de realizar una adecuada defensa y evitar la condena por perjuicios puni-
tivos propios de los países que hacen parte del Com

m
on Law

; 4) Contratar seguros 
de productos defectuosos o de errores y om

isiones, en los que se cubra el pago por 
la aseguradora de los perjuicios ocasionados a la em

presa o al consum
idor !nal.

O
tras m

odalidades de explotación

¿Existen otras posibilidades de explotación diferentes a la cesión o licencia-
m

iento?

Por supuesto. Existen otras posibilidades para explotar una tecnología. Podríam
os 

agruparlas en dos grupos:
 

1)   Explotación por el dueño de los derechos de la tecnología: es el caso en 
el cual una em

presa podrá utilizar la tecnología para incorporarla a su 
línea estratégica de negocios o bien para iniciar una nueva. Tratándose 
de universidades, podrá estructurar una nueva unidad de negocio bajo 
la !gura de una Start U

p. En am
bos casos, el dueño de la tecnología 

deberá tom
ar en consideración la inversión necesaria para im

plem
en-

tar esta form
a de explotación, que im

plicaría la asunción de un m
ayor 

riesgo por parte del dueño de la tecnología.

2)   Explotación por el dueño de los derechos de la tecnología en asocio con 
una em

presa: bajo esta circunstancia el dueño de la tecnología la entre-
ga com

o un aporte en activos intangibles, en tanto la otra parte realiza 
el aporte de otros recursos (dinero, talento hum

ano especializado, tec-
nología com

plem
entaria, etc.). En este caso encontram

os algunas de 
las siguientes posibilidades: a) Constitución de una nueva em

presa o 
persona jurídica con participación en el capital social; b) Fusión de las 
em

presas; c) Suscripción de alianzas o acuerdos que no im
pliquen la 

constitución de una nueva em
presa o persona jurídica, com

o por ejem
-

plo un contrato de joint venture, de cuentas en participación o un con-
trato innom

inado.

En esta categoría, el dueño de la tecnología com
parte la inversión y los riesgos de 

pérdida con un socio estratégico.

3)   Conceder la explotación de la tecnología por m
edio de una licencia o una ce-

sión de derechos a una o varias personas o em
presas: es la opción que m

enos 
riesgos trae para el dueño de la tecnología, ya que será el tercero quien asum

e 
el riesgo de pérdida. Acá podríam

os encontrar otras posibilidades diferentes 
a la licencia o a la cesión, com

o contratos de transferencia de tecnología, la 
franquicia tecnológica o la apertura de la tecnología para su uso y explota-
ción por cualquier persona, tal y com

o sucede en la industria del softw
are con 

el código abierto.

En conclusión, las posibilidades para explotar una tecnología no se lim
itan 

a la suscripción de un acuerdo de licencia o de cesión de derechos, por lo 
tanto los gestores o encargados de la transferencia de tecnología entre universidad 
y em

presa deberán de!nir el m
ejor m

odelo de negocios para la com
ercialización 

de la tecnología, estar al tanto de las experiencias realizadas por otras entidades, 
o bien, innovar im

plem
entando una nueva form

a de explotación de la tecnología.

12.4.6 Elaboración del acuerdo de transferencia de tecnología

Ám
bito territorial

U
na de las em

presas le indica que quiere realizar un acuerdo de licencia con 
la universidad para com

ercializar la invención en el m
ercado colom

biano y 
que se reserva el derecho de prim

era opción para extender la licencia al m
ercado 

am
ericano, una vez la patente sea otorgada en dicho país. 

¿Es posible establecer diferentes estrategias de explotación según el país?

Siem
pre será factible establecer estrategias ajustadas a un territorio, com

o 
por ejem

plo, un país, un grupo de países o un continente. La universidad 
podría establecer con una em

presa una licencia exclusiva para el territorio brasi-
leño y, al m

ism
o tiem

po, en el territorio de M
éxico podría establecer licencias no 

exclusivas con dos o m
ás em

presas. 

Finalm
ente, la explotación de la tecnología tam

bién se puede lim
itar en el tiem

po, 



 G
u

ía estratég
ica d

e la P
ro

p
ied

ad
 In

telectu
al  |  U

n
iversid

ad
 E

m
p

resa / 233
232

 /
  M

Ó
D

U
L

O
 T

R
E

S

por ejem
plo, cuando se pacta que la duración del acuerdo de licencia en el territorio 

brasileño tendrá una vigencia de diez años.

La universidad, en esta situación, deberá analizar si la em
presa es la m

ejor opción 
para explotar la tecnología en el m

ercado de Estados U
nidos, y adem

ás si se tienen 
los m

ecanism
os para controlar o supervisar en dicho país la ejecución del acuerdo 

de explotación. Por consiguiente, se recom
ienda lim

itar territorialm
ente los acuer-

dos de explotación a las posibilidades reales.

Contraprestaciones

Todas las em
presas a las que se presentó la tecnología patentada m

ani!estan 
gran interés en adaptarla a sus procesos y productos. Ellas indican que deben 

realizar una gran inversión económ
ica para hacerlo y en consecuencia no podrían 

com
prom

eterse a pagarle una contraprestación en dinero a la universidad pues no 
sería rentable. N

o obstante, indican que gustosam
ente reconocerán públicam

ente 
la participación de la institución en el proceso. 

¿ Es sostenible para la universidad recibir una contraprestación de im
agen ?

Los resultados de los proyectos de investigación desarrollados por una organiza-
ción, sea una universidad o una em

presa, son producto de un esfuerzo que involu-
cra la consecución y destinación de recursos tales com

o dinero, com
pra de equipos 

de laboratorio, pago de salarios y de gastos de capacitación de los investigadores, 
entre otros.

Por consiguiente, la decisión de explotar la tecnología debe contem
plar com

o ob-
jetivo prim

ario obtener un retorno económ
ico de la inversión realizada y obtener 

bene!cios m
edibles para la entidad que realiza la explotación. 

El tipo de contraprestación en dinero que se de!na deberá constar de m
anera clara 

y precisa en el acuerdo de transferencia que se suscriba.

N
o es una posibilidad que sea sostenible para la universidad, la cual deberá 

intentar obtener a través de otro tipo de estrategias retornos de la inver-
sión, que se m

aterialicen en bene!cios para ella.

RegalíasD
espués de un largo proceso de negociación, Alberto logra obtener un acuer-

do parcial con una de las em
presas líderes en el m

ercado que está dispuesta 
a im

plem
entar la tecnología. Sin em

bargo, no existe un acuerdo en el m
onto de las 

regalías que dicha em
presa debe reconocerle a la universidad. 

¿Las partes actuaron correctam
ente al no negociar el valor de las regalías?

 ¿Cóm
o se puede de!nir el valor de las regalías en dinero?

D
esde el prim

er m
om

ento la universidad y la em
presa deben discutir el valor 

de las regalías y no dejar este punto para una etapa posterior. Al respecto, el 
lector puede consultar con detalle el Capítulo 11 de esta G

uía, toda vez que la m
e-

todología para de!nir el valor de las regalías estará sujeto al valor de la tecnología. 

Cabe aclarar que las regalías se re!eren al pago que realiza un licenciatario de la 
tecnología, que consisten por lo general en una o en la com

binación de las siguien-
tes variables:

t�
El pago de un porcentaje (%

) que se calculará según 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 de!nición de lo que 
se entenderá por venta bruta o neta, según corresponda, por ejem

plo 
si en estos conceptos van incluidos rubros com

o im
puestos, productos 

devueltos por el cliente, costos de transporte y aseguram
iento. Igual-

m
ente, será necesario establecer unos precios de transferencia que 

apliquen cuando el licenciatario le venda el producto que incorpora la 
tecnología a em

presas vinculadas.

Sobre los ahorros o econom
ías 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 increm
entan se-

gún el núm
ero de ingresos obtenidos por el licenciatario. Por ejem

plo: 
4%

 por ventas hasta m
enos de 10 m

illones de dólares, 5%
 por ventas 
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entre 10 y m
enos de 20 m

illones de dólares y 6%
 por ventas por encim

a 
de 20 m

illones de dólares.

D
e la ponderación que tiene la tecnología licenciada en su incorpora-

ción a un producto que utiliza a su vez otras tecnologías.

En las licencias no exclusivas se puede pactar que cualquier licencia-
tario pagará al licenciante el m

enor porcentaje que haya concedido a 
cualquier de los licenciatarios.

t�
El pago de una sum

a !ja de dinero: se paga al inicio de la licencia o cuando se 
di!ere el pago a varias cuotas.

t�
El pago de una sum

a m
ínim

a de dinero periódica: se utiliza para garantizar 
el pago de la regalía para evitar aquellas situaciones en las que el licenciatario 
no desea explotar la tecnología.

Validez del derecho de Propiedad Intelectual

D
espués de cerrada la negociación con la em

presa, el Consejo de Estado de-
clara la nulidad de la patente en Colom

bia. Alberto no sabe qué im
plicaciones 

tiene esta decisión sobre el acuerdo de explotación suscrito con la em
presa. 

¿Cóm
o afecta la declaratoria de nulidad de la patente al acuerdo de explotación? 

La nulidad de la patente signi!ca que cualquier tercero podría, sin autori-
zación de la universidad, explotar lícitam

ente la tecnología patentada en el 
territorio colom

biano. Por consiguiente, la em
presa no estaría interesada en m

an-
tener vigente el acuerdo de explotación suscrito con la universidad.

La declaratoria de nulidad im
plicará la term

inación del acuerdo de explotación. N
o 

obstante, en aquellos casos en los que el acuerdo de explotación contem
ple elem

en-
tos de la tecnología no afectados por la nulidad de la patente (secretos industriales, 
softw

are, K
now

 H
ow

), el licenciatario podría estar interesado en continuar con el 
acuerdo para lo cual solicitaría previam

ente el ajuste de los térm
inos económ

icos 
inicialm

ente pactados.

Sublicenciam
iento

Luego de cerrar un acuerdo de licencia con una em
presa, Alberto se entera 

que ésta acaba de realizar una negociación de sublicenciam
iento a espaldas 

de la universidad con otra em
presa por dos veces el valor negociado inicialm

ente. 

¿Se puede evitar el sublicenciam
iento? 

El sublicenciam
iento ocurre cuando la em

presa que ha suscrito un acuerdo 
de licencia con la universidad procede a realizar otro acuerdo com

ercial con 
un tercero. Esta posibilidad debe quedar lo su!cientem

ente clara en el acuerdo de 
licencia, con la !nalidad de evitar con)ictos entre las partes.

En principio se puede evitar, estableciendo tal restricción en el contrato de licencia, 
pero debe llam

arse la atención sobre la utilidad para el licenciante que en ciertas 
situaciones puede traerle el sublicenciam

iento. U
n ejem

plo de esta situación se 
presenta en aquellos casos en los que el licenciatario le agrega valor a la tecnología 
pero no desea o no tiene capacidad para llevar el producto al m

ercado, razón por la 
cual se hace necesario conceder una sublicencia a otra em

presa. En esta hipótesis, 
tanto el licenciante com

o el licenciatario obtendrán una participación de las rega-
lías pagadas por el sublicenciatario.

Vida útil de la patente

U
na de las em

presas con la cual se está negociando indica que el período de 
explotación de la tecnología patentada no será superior a cinco años, tiem

po 
en el cual se estim

a que la tecnología será reem
plazada por una nueva generación 

de creaciones intelectuales. En consecuencia, la em
presa ofrece pagar regalías a la 

universidad hasta cuando la tecnología patentada sea sustituida por otra que la 
m

ejore, a partir de lo cual tendrá el derecho a una licencia gratuita. 

¿Cóm
o la vida útil de la tecnología patentada afecta su explotación?

. 
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Si efectivam
ente la observación de la em

presa está fundada, la universi-
dad podría acceder a lo solicitado, con la condición de que se pueda dar por 

term
inado el acuerdo a partir de esa fecha, ya que de darse esta situación podría 

encontrar otra em
presa que esté dispuesta a pagar regalías reducidas para licen-

ciar una tecnología que no es de punta. Es por esto que aunque la tecnología se 
encuentre patentada por un período de hasta veinte años (contados desde la fecha 
de presentación de la prim

era solicitud de patente), las em
presas interesadas en 

im
plem

entar la tecnología se asegurarán de pagar regalías durante los períodos en 
que la tecnología pueda ser utilizada com

o fuente de ingresos para ellas. 

Im
plem

entación de la tecnología

La im
plem

entación de la tecnología patentada y su adaptación a las necesi-
dades y procesos de la em

presa ha sido un punto de discusión entre la em
pre-

sa y la universidad, ya que no saben quién debe encargarse de este asunto.

¿Cuál de las partes debe asum
ir la im

plem
entación de la tecnología?

Cada uno de los costos y gastos para la explotación de la tecnología deben ser enu-
m

erados y presupuestados, de tal m
anera que la em

presa pueda incluirlos com
o 

factores en la determ
inación del precio que está dispuesto a pagar a la universidad. 

En el m
ism

o sentido, la universidad debe valorar el costo de las actividades que 
deba cum

plir con respecto a la em
presa. En am

bos casos, tanto para la em
presa 

com
o para la universidad, asum

ir una actividad no presupuestada sería un gran 
error que se traduciría en pérdidas económ

icas.

Esta cuestión está sujeta a negociación entre las partes. La universidad debe 
saber que si no quiere asum

ir com
prom

isos para im
plem

entar la tecnología, 
esta circunstancia term

inará por im
pactar el valor del acuerdo de explotación ya 

que estos gastos tendrían que ser sufragados por cuenta y riesgo de la em
presa. 

Com
o principal ventaja para la universidad, esta decisión puede evitarle asum

ir 
com

prom
isos que no tenga la capacidad de ejecutar satisfactoriam

ente.
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G

ustavo Adolfo Palacio Correa
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13.1 In
troducción

La protección de la Propiedad Intelectual (PI) otorga al titular una serie de pre-
rrogativas para evitar que cualquier tercero utilice la creación intelectual sin su 
consentim

iento. Por consiguiente, desde la óptica de los derechos patrim
oniales, el 

titular está en una postura privilegiada para hacer valer estos derechos acudiendo 
a las autoridades adm

inistrativas y judiciales según se trate, con el !n de evitar que 
terceros no autorizados continúen utilizando parasitariam

ente la creación inte-
lectual y, al m

ism
o tiem

po, buscando el reconocim
iento de una indem

nización de 
perjuicios por los daños sufridos por la infracción cuando a ello haya lugar.

13.2 O
bjetivo

Identi!car algunos casos com
unes de infracción en m

ateria de pi y los diferentes 
m

ecanism
os para defender ante terceros una creación intelectual protegida.

1 
 Abogado y profesor de la U

niversidad EAFIT. Abogado especialista en Responsabilidad Civil y Seguros 

vinculado desde el año 2008 a la U
niversidad EAFIT, institución en la cual se desem

peña com
o asistente 

jurídico y profesor de cátedra. H
ace parte de un equipo de trabajo m

ultidisciplinario que tiene com
o ob-

jetivo proteger la Propiedad Intelectual producida en la U
niversidad o en conjunto con el sector público y 

em
presarial, así com

o de establecer las m
ejores estrategias para su explotación.

2 
Abogado de la U

niversidad Javeriana con especialización en la m
ism

a universidad y Especialización en 

Propiedad Industrial, D
erecho de Autor y N

uevas Tecnologías de la U
niversidad Externado de Colom

bia. 

Profesor U
niversitario.

13.3 Caso

Investigadores de la em
presa am

ericana galaxy m
otors y de una universidad co-

lom
biana desarrollaron, en el año 2010, un nuevo m

otor de hidrógeno para auto-
m

óviles que se caracteriza por producir cero em
isiones y con rendim

ientos m
uy 

superiores a cualquier m
otor tradicional de com

bustible fósil.

Am
bas entidades, en calidad de cotitulares de los derechos, lograron obtener la 

patente en Colom
bia y Chile en el m

es de enero de 2013, fecha en la cual todavía 
se encontraban en trám

ite las solicitudes presentadas en Estados U
nidos, Reino 

U
nido, Alem

ania, Francia, Suecia y España, entre otros países. En junio de 2013 se 
em

piezan a com
ercializar los prim

eros m
otores para el ensam

blaje de autom
otores 

en Chile, según contrato de sum
inistro suscrito con la em

presa ensam
bladora 

andina, en el cual se negoció la distribución de m
otores fabricados para su ensam

-
blaje y la posterior venta de autom

óviles en los países suram
ericanos.

 Por últim
o, a !nales del 2013, ante indicios de infracción por terceros, las partes 

deciden contratar a una !rm
a especializada para la vigilancia de la tecnología pa-

tentada. D
ías después se entrega un inform

e en el cual se advierte de una em
presa 

australiana que está com
ercializando un m

otor idéntico, según se pudo constatar 
en una m

uestra com
ercial realizada en dicho país, en la cual la em

presa indicó su 
disponibilidad para vender los m

otores a nivel m
undial. El inform

e resalta un he-
cho particular: la m

uestra com
ercial fue liderada por un ex investigador de la uni-

versidad, quien participa actualm
ente com

o accionista de la em
presa australiana.

13.4 Variables y pregun
tas clave

13.4.1 Infracción de D
erechos de Autor

La invención utiliza un softw
are que perm

ite regular la cantidad exacta de 
hidrógeno necesario para el funcionam

iento del m
otor; éste está siendo co-

piado por una em
presa brasilera para el funcionam

iento de m
otores de G

as N
atural 

Vehicular (G
N

V
).

¿Q
ué diferencias hay en la defensa de una patente y de un softw

are?

Com
o se sabe, el titular de los derechos patrim

oniales sobre una obra protegida por 
el D

erecho de Autor tendrá una protección inm
ediata desde su creación en todos 

los países que hacen parte del Convenio de Berna. Por consiguiente, la defensa de 
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las obras artísticas y literarias, incluidos los program
as de com

putador en cuanto 
tales, tiene un ám

bito de protección m
ás am

plio al de una patente de invención, 
ya que la defensa de ésta solo procederá en el territorio del Estado que la hubiere 
concedido.

En este caso concreto, la defensa del softw
are procederá sin im

portar si éste 
hace parte o no de una tecnología (no patentada, patentada o en proceso de 

patentam
iento) y en consecuencia la em

presa brasilera se verá obligada a no conti-
nuar usando dicho softw

are.

13.4.2 Infracción de la Propiedad Industrial

D
eterm

inación de la infracción

Los representantes de la em
presa galaxy m

otors y de la universidad anali-
zan si pueden tener alguna alternativa legal para defender la patente ante la 

infracción de la em
presa australiana.

¿Cóm
o se determ

ina si un tercero está infringiendo un derecho de pi?

En cuanto a la determ
inación de la infracción de una tecnología patentada, el m

arco 
de referencia sobre el cual se de!ne, si se com

etió una infracción, será la patente 
otorgada y, especí!cam

ente, el alcance de las reivindicaciones concedidas. Por ejem
-

plo, una reivindicación restringida en la solicitud de patente podría ser legalm
ente 

utilizada por un tercero cuya tecnología no se encuentre incluida en la reivindica-
ción de la patente. Es por esto que podríam

os decir que gran parte de la defensa de 
una patente se realiza al m

om
ento de la redacción de las reivindicaciones, de tal 

form
a que si éstas se elaboran adecuadam

ente entonces será m
ás fácil dem

ostrar 
posteriorm

ente la conducta infractora de un tercero.

En el caso concreto, la em
presa y la universidad podrán dem

ostrar que el 
m

otor com
ercializado por la em

presa infractora contem
pla todas las carac-

terísticas reivindicadas en la solicitud de la patente.

13.4.3 D
esarrollos realizados por terceros

Cinco años después, y cuando la patente ha sido concedida en todos los paí-
ses en los que se inició el proceso, una em

presa !nlandesa solicita la patente 
de un m

otor de hidrógeno que tiene un rendim
iento m

ayor en un m
ism

o territorio 
en el que se encuentra concedida la patente de galaxy m

otors y la universidad.

¿Es posible defender la patente frente a nuevos desarrollos realizados por terceros?

U
no de los requisitos para que se otorgue la patente a una invención consiste en 

su nivel inventivo. Si un tercero pretende obtener una patente para un desarrollo 
logrado a partir de la tecnología patentada, la em

presa titular de ésta últim
a tendrá 

las siguientes acciones para defender su derecho:

t�
Puede presentar oposiciones durante el trám

ite de estudio de la solicitud. Esta 
solicitud im

plica estar al tanto de las publicaciones de la O
!cina de Patentes 

(en Colom
bia la G

aceta de Propiedad Industrial publicada por la Superintenden-
cia de Industria y Com

ercio), pues a partir de este m
om

ento se abre un período 
en el que cualquier tercero interesado puede presentar objeciones que serían 
consideradas por el exam

inador, com
o por ejem

plo, cuando se objeta la falta de 
su!ciente actividad o nivel inventivo de la solicitud con respecto a un estado 
del arte previo.

t�
Si la patente es concedida a pesar de presentar o no oposición durante su trám

i-
te, el titular de la prim

era patente podrá iniciar acciones judiciales solicitando 
la nulidad de la patente, argum

entando la carencia de nivel inventivo. El proce-
dim

iento judicial para la anulación de la patente en Colom
bia se lleva a cabo a 

través de una dem
anda de nulidad frente a la resolución que concede el derecho 

de patente ante el Consejo de Estado.

En conclusión, la defensa de una patente tam
bién se puede realizar cuando 

un tercero pretende patentar un “desarrollo” tom
ado de la patente vigente, 

especí!cam
ente cuando este “desarrollo” no cum

ple claram
ente con los requisitos 

de patentabilidad (por ejem
plo nivel inventivo), lo cual podrá realizarse durante el 

trám
ite de la solicitud o con posterioridad, si ésta es concedida erróneam

ente por 
la o!cina de patentes, según los procedim

ientos internos de cada país.
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13.4.4 Lim
itación de la reivindicación

En el capítulo descriptivo y en las reivindicaciones de las solicitudes de pa-
tente quedó explícito que se trataba de un m

otor de hidrógeno para vehículos 
autom

otores. Teniendo esto presente, una em
presa chilena adapta el m

otor para 
em

barcaciones previendo que este uso no constituye una vulneración de la patente.

¿La em
presa chilena estaría infringiendo la patente?

Los productos tecnológicos de un tercero infringen la patente cuando estos son 
idénticos o im

itan la tecnología descrita y reivindicada en la solicitud de patente. 
Por consiguiente, en este caso el ám

bito de protección estará dado por el lenguaje 
utilizado en el capítulo descriptivo y en las reivindicaciones, de tal m

anera que se 
aconseja que el lenguaje sea lo m

ás general posible con el !n de que las reivindica-
ciones cubran todas las presentaciones posibles del producto. 

En el caso propuesto, fue un error haber establecido expresam
ente en las 

reivindicaciones que se trataba de un m
otor de hidrógeno para vehículos 

autom
otores, com

o tam
bién se hizo en el capítulo descriptivo, el cual cum

ple la 
!nalidad de interpretar las reivindicaciones (así com

o los dibujos). Adicionalm
ente, 

en los países que hacen parte de la Com
unidad Andina de N

aciones y que adoptan 
la D

ecisión 486, no es posible que se concedan patentes de segundo uso, es decir, 
tecnologías patentadas no podrán ser objeto de nueva patente “por el sim

ple hecho 
de atribuirse un uso distinto al originalm

ente com
prendido en la patente inicial” 

(Artículo 21).

D
e todas form

as, se considera que podría intentarse una defensa dem
ostrando una 

infracción por equivalencia funcional, según se explica en el siguiente punto.

13.4.5 Infracción por equivalencia funcional

U
n com

petidor colom
biano desarrolla un novedoso m

otor que cum
ple la m

is-
m

a !nalidad, pero el cual está fabricado de un m
aterial recientem

ente descu-
bierto que no se encontraba señalado en las reivindicaciones de la patente otorgada.

¿Estaría infringiendo el com
petidor colom

biano la patente otorgada?

Se habla de infracción por equivalencia funcional cuando el producto cuestionado 
se encuentra dentro del alcance de la patente otorgada, sin que sea exactam

ente un 
producto idéntico al patentado. Las reivindicaciones no deben entenderse estricta-
m

ente bajo un criterio literal que term
ine por hacer nugatoria la protección conce-

dida en la patente, ya que si fuese así, bastaría que cualquier tercero realice sobre 
la tecnología m

odi!caciones irrelevantes. D
esde esta perspectiva, los terceros que 

accedan a la patente deberán analizar qué se encuentra protegido por la patente y 
qué elem

entos no, por ejem
plo, cuando la solicitud de patente incorpora elem

entos 
del estado del arte de los cuales no se podría apropiar.

Según la jurisprudencia de Estados U
nidos (W

arner-Jenkinson, Inc. v. H
ilton D

a-
vis Chem

ical Co., 1997), para determ
inar si el producto cuestionado infringe por 

equivalencia funcional una patente, bastará que el dem
andante pruebe la presen-

cia de una de sus reivindicaciones o de su equivalente en ese producto cuestionado.

Por consiguiente, para este caso podría dem
ostrarse que, a pesar de que el 

m
otor de la em

presa com
petidora esté fabricado con un nuevo m

aterial no 
señalado expresam

ente en la patente, éste cum
ple una función idéntica y, en conse-

cuencia, logra el m
ism

o resultado al m
aterial que fue señalado en la reivindicación.

13.4.6 D
efensa por incum

plim
iento de un acuerdo de licencia

Los dueños de la tecnología suscribieron un acuerdo de licencia con una em
-

presa brasileña a cam
bio del 5%

 de regalías sobre el valor bruto de cada ven-
ta. La em

presa brasileña cum
ple, durante los prim

eros seis m
eses, oportuna-

m
ente con su obligación, pero a partir de este m

om
ento incum

ple con el pago de 
las regalías pese a que continúa com

ercializando con éxito la tecnología.

¿Q
ué im

plicaciones tiene el incum
plim

iento de un acuerdo de licencia?

El acuerdo de licencia es ley para las partes y cada una debe cum
plir con las obliga-

ciones adquiridas. En caso de no hacerlo se con!gura un incum
plim

iento contrac-
tual que da lugar a que la parte cum

plida pueda iniciar las acciones para exigir ju-
dicialm

ente el cum
plim

iento de lo pactado, o solicitar la term
inación del contrato 

en los casos de incum
plim

ientos que afecten gravem
ente la relación contractual. 

En am
bas situaciones, la parte cum

plida podrá solicitar la indem
nización de los 

perjuicios sufridos por el incum
plim

iento. 
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La em
presa brasileña está obligada a cum

plir en todo m
om

ento con las obli-
gaciones establecidas en este acuerdo. Si no lo hace, el licenciante podrá 

iniciar las acciones legales para dar por term
inado el acuerdo y solicitar el pago de 

los perjuicios dem
ostrados. Adicionalm

ente, a partir de la term
inación del acuerdo 

por la autoridad com
petente, la em

presa brasileña no estaría autorizada para con-
tinuar explotando la tecnología.

13.4.7 D
eterm

inación de la jurisdicción aplicable

La em
presa ensam

bladora andina, con la que se suscribió un contrato 
para el sum

inistro de m
otores, em

pieza a copiar o im
itar la tecnología para 

su venta a nivel m
undial, lo cual constituye claram

ente un incum
plim

iento del 
contrato. La em

presa galaxy m
otors y la universidad desean iniciar las acciones 

pertinentes pero descubren que en el contrato no quedó establecida la form
a en la 

cual se resolvería cualquier con)icto entre las partes.

¿Cuál es la autoridad com
petente para resolver el con)icto de pi entre las partes? 

Cuando las dos partes se encuentren en el territorio colom
biano, la com

petencia 
en Colom

bia para conocer casos de infracciones de Propiedad Industrial será con-
currente entre los jueces civiles y la Superintendencia de Industria y Com

ercio.

Si las partes se encuentran dom
iciliadas en diferentes países, no existe una sola 

form
a para determ

inar la jurisdicción aplicable, razón por la cual la parte perjudi-
cada deberá optar por uno de los factores de atribución de com

petencia, analizan-
do su costo y riesgo: lugar de dom

icilio dem
andante, lugar de dom

icilio dem
andado 

y lugar de ejecución de la prestación, entre otros. Por esta vía, la parte perjudicada 
podría iniciar el proceso en el territorio colom

biano, pero una vez obtenida la sen-
tencia tendría la di!cultad para incorporar la sentencia en el ordenam

iento jurídi-
co del país de la em

presa dem
andada a través del m

ecanism
o del exequátur, el cual 

se encuentra sujeto a la reglam
entación de dicho país. En conclusión, no establecer 

en el contrato la jurisdicción y legislación aplicable es el peor error, ya que condu-
cirá a sobrecostos excesivos en la defensa de la pi.

Si el con)icto surge entre dos partes suscriptoras de un acuerdo de licencia u otro 
de transferencia de tecnología, la parte interesada deberá iniciar las acciones ante 
la autoridad establecida en el acuerdo, usualm

ente se contem
pla en una de sus cláu-

sulas la conform
ación de un tribunal de arbitram

ento. En esta cláusula, las partes 

pueden dejar establecida la norm
atividad bajo la cual se dirim

irá el con)icto; por 
ejem

plo, pactar un tribunal de arbitram
ento en N

ueva Zelanda (conform
ado según 

las norm
as de la respectiva Cám

ara de Com
ercio) que utilice la norm

atividad de 
patentes establecida por Estados U

nidos. 

En conclusión, no establecer en el contrato la jurisdicción y legislación aplica-
ble es un error, ya que conducirá a sobrecostos excesivos en la defensa de la pi.

Esta situación puede ser rem
ediada en cualquier m

om
ento por las partes, para lo 

cual se puede establecer un pacto arbitral en el que se designe un m
étodo de solu-

ción del con)icto.

13.4.8 Vías procesales

¿Q
ué tipo de acciones legales pueden interponerse contra un infractor?

La infracción de una tecnología es un concepto m
ás am

plio que no se lim
ita 

a su im
itación por un com

petidor ya que este concepto com
prende, adem

ás, 
la realización de actos de distribución, im

portación, exportación y, en general, 
cualquier acto de com

ercialización de la tecnología por un tercero no autorizado. 
Por consiguiente, el titular de la tecnología patentada podrá iniciar en cada uno 
de los países las acciones civiles, penales, aduaneras y adm

inistrativas a que haya 
lugar según su legislación. 

t�
Acciones civiles: tienen com

o !nalidad la declaración sobre la ilegalidad de de-
term

inados hechos, la orden del cese de alguna conducta o una indem
nización 

por los perjuicios sufridos.

t�
Acciones penales: cuando la infracción esté tipi!cada com

o un delito se podrá 
denunciar ante la autoridad respectiva con la !nalidad de que se ponga !n a la 
infracción y se im

ponga la pena contem
plada en la norm

a.

t�
Acciones aduaneras: a través de las cuales se busca suspender el proceso de im

-
portación, exportación o tránsito, en un territorio determ

inado, de bienes que 
incorporan la tecnología patentada.
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t�
Acciones adm

inistrativas: tam
bién denom

inadas acciones de policía. Estas ac-
ciones se dirigen a obtener prontam

ente el retiro de un producto del m
ercado, 

m
ientras se determ

ina, por la autoridad judicial, si éste infringe los derechos 
de pi.

Q
ué pasaría si los hechos de la infracción ocurrieran en Colom

bia?

En Colom
bia, las acciones para defender la pi ante terceros infractores se 

encuentran reglam
entadas así:

t�
Acciones civiles: la responsabilidad civil es la ram

a del derecho que se encarga 
de estudiar los presupuestos y requisitos para la reparación de los daños que 
una persona ocasiona a otra. En Colom

bia, según la fuente del hecho o con-
ducta dañina, se diferencia entre responsabilidad extracontractual y respon-
sabilidad contractual. La prim

era tiene por !nalidad la reparación de un daño 
com

etido por la actuación u om
isión de un tercero im

putable a culpa o dolo 
(Artículo  2341 del Código Civil Colom

biano), que en el cam
po de la pi  proce-

de cuando un tercero copia un bien protegido por la pi  de form
a intencional 

para vender productos no originales. La responsabilidad contractual es la que 
procede cuando una parte contractual incum

ple lo pactado (Artículo 1546 del 
Código Civil Colom

biano) y debido a esto se ocasiona un perjuicio a la otra 
parte contractual, por ejem

plo, cuando un licenciatario de una m
arca la utiliza 

para com
ercializar otros productos no incluidos en el acuerdo de licencia.

En am
bas situaciones, quien sufre el perjuicio podrá buscar la reparación del 

daño a través de una com
pensación económ

ica, buscando la indem
nización de 

los perjuicios patrim
oniales y extra patrim

oniales dem
ostrados en el proceso. 

t�
Acciones penales: las víctim

as de todo presunto delito pueden participar ac-
tivam

ente durante el proceso penal en ejercicio de sus derechos a la verdad, 
justicia y reparación. Por consiguiente, pueden participar en el proceso penal 
coadyuvando la actividad de la !scalía en el ejercicio de la acción punitiva del 
Estado. A la !nalización del proceso penal, y siem

pre que se dicte sentencia 
condenatoria, la víctim

a podrá solicitar la apertura de un incidente de repa-
ración, para efectos de obtener en esta instancia el reconocim

iento de una 
indem

nización de perjuicios. 

Finalm
ente, el actual Código Penal Colom

biano establece en los siguientes artícu-
los los delitos relacionados con la infracción de la pi:

t�
D

elitos contra la Propiedad Industrial: artículos 306, 307, 308.
t�

D
elitos contra los D

erechos de Autor: artículos 270, 271, 272.

t�
Acciones de aduana: en Colom

bia se podrán solicitar m
edidas en frontera 

para evitar que la m
ercancía que infringe los derechos de pi ingrese legalm

en-
te al territorio colom

biano. Es un trám
ite de naturaleza adm

inistrativa que 
se sujeta a lo establecido en la D

ecisión 486 de 2000 de la CAN
 y al D

ecreto 
4540 de 2006.

t�
M

edidas cautelares: debido a la dem
ora en el trám

ite de las anteriores accio-
nes, la parte interesada podrá solicitar la práctica de m

edidas cautelares para 
evitar la m

aterialización de!nitiva de un perjuicio. Estas m
edidas cautela-

res se podrán solicitar antes del inicio de la acción, pudiendo consistir, entre 
otras opciones, en la solicitud del retiro del m

ercado de los productos que 
infringen los derechos sobre la pi.

13.4.9 D
efensa ante actos de com

petencia desleal

Se ha encontrado evidencia de que una em
presa extranjera ha realizado la 

venta de autom
óviles equipados con el m

otor patentado en Colom
bia y Chi-

le, haciéndose pasar por los titulares de la patente.  

¿La em
presa extranjera está infringiendo la patente o estaría realizando un acto de 

com
petencia desleal?

Las instituciones propietarias de la tecnología patentada podrán hacer uso de las 
acciones por com

petencia desleal. Este sistem
a en nuestro país aplica, por ejem

plo, 
de form

a subsidiaria cuando la conducta del posible infractor no está claram
ente 

señalada com
o una infracción a la pi, y en este sentido perm

ite una protección m
ás 

am
plia de las creaciones intelectuales.
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En este caso, la em
presa extranjera está com

ercializando la tecnología pa-
tentada creando una confusión en los consum

idores al hacerse pasar com
o 

si fuera el productor de los m
otores. Con independencia de las acciones de infrac-

ción de la pi, los titulares de la patente podrán iniciar las acciones por com
petencia 

desleal, basándose en la ocurrencia de actos de aprovecham
iento de la reputación 

ajena o actos de engaño o confusión, por ejem
plo.
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peño profesional se ha dado en el sector 
de las telecom

unicaciones y en el de la Propiedad Intelectual, cam
po donde cuenta 

con diversas publicaciones. Es docente universitaria y asesora legal. Participa en 
el Com

ité de Propiedad Intelectual de Em
presas Públicas de M

edellín (EPM
) y es 

m
iem

bro del Centro Colom
biano del D

erecho de Autor (CECO
LD

A). 

Sandra M
ilena G

onzález Builes (Laboratorios ECAR)

Abogada de la U
niversidad de M

edellín, especialista en D
erecho de los N

egocios 
de la U

niversidad Externado de Colom
bia, Conciliadora del Colegio Antioqueño de 

Abogados y D
iplom

ada en Contratación Estatal y D
erechos H

um
anos. Actualm

en-
te Jefe de asuntos legales de Laboratorios ECAR S.A

., m
iem

bro del com
ité jurídico 

de la A
sociación de Industrias Farm

acéuticas Colom
bianas (A

SIN
FAR) y la A

socia-
ción Latinoam

ericana de Industrias Farm
acéuticas (ALIFAR). Consultora en tem

as 
de Propiedad Intelectual y derechos conexos.
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Experto
s asesores in

ternacionales

Elena Canetti (U
ruguay-Israel)

G
erente y socia de Inveniam

 Innovación, una em
presa internacional que ofrece 

servicios a todos los actores involucrados en el proceso de innovación, desde los 
centros de investigación y las nuevas em

presas que necesitan coaching de negocios 
y !nanciación a grandes corporaciones que dem

andan tecnologías innovadoras. Es 
experta m

undial en transferencia de tecnología, lo que incluye la supervisión de 
la evaluación técnica, el diseño de los procesos de concesión de licencias, gestión 
y ejecución. Reconocida com

o una de las ejecutivas de transferencia de tecnología 
m

ás activa dentro de la región EM
EA

. Aporta años de experiencia en la com
er-

cialización de tecnología en los m
ercados internacionales, habiendo com

pletado 
cientos de licencias y ofertas de investigación hasta la fecha, en alta tecnología, 
productos farm

acéuticos y productos quím
icos.

Eusebi N
om

en (España) (ESAD
E Business School, Barcelona)

Escuela de O
rganización Industrial (EO

I), M
adrid. M

agíster Lucentinus, U
niversi-

dad de Alicante. Especialista en puesta en valor y valoración de innovación. Creó y 
dirigió la Cátedra de Análisis de Activos Intangibles de ESAD

E-U
niversitat R

am
ón 

Llull, Barcelona. Es D
octor en Ciencias Em

presariales. Por su actividad profesional 
ha sido durante diez años D

elegado Técnico en los cuatro Com
ités de Expertos 

y Com
ités Perm

anentes de la O
rganización M

undial de la Propiedad Intelectual 
(O

M
PI), G

inebra. En el cam
po em

presarial ha participado en centenares de nego-
ciaciones, procesos de valorización y valoraciones de activos intangibles.

Fabíola W
üst Zibetti (Brasil) (Centro Iberoam

ericano de la U
niversidad de Sao 

Paulo (U
SP); G

rupo de Investigación Propiedad Intelectual, Transferencia de 
Tecnología e Innovación U

niversidad Federal de Santa Catarina (U
FSC))

D
octora en D

erecho Internacional de la U
niversidad de Sao Paulo (U

SP) con Pos-
doctorado en D

erecho de la Propiedad Intelectual U
FSC/CN

Pq y Posdoctorado en 
Relaciones Internacionales en el Centro Iberoam

ericano-U
SP (en andam

iento); 
M

aestra en D
erecho, Área de Relaciones Internacionales U

niversidad Federal de 
Santa Catarina (U

FSC), Brasil. D
iplom

as en Propiedad Industrial, en D
erechos 

Autorales y Conexos y en Análisis Económ
icos del D

erecho de la U
niversidad de 

Buenos Aires (U
BA), Argentina. Profesora de la Facultad de Integración de la Ense-

ñanza Superior del Cono Sur (FISU
L), Brasil. Tiene experiencia y diversas publica-

ciones en Propiedad Intelectual, innovación y com
ercio internacional. 

Luiz O
távio Pim

entel (Brasil) (U
niversidad Federal de Santa Catarina (U

FSC)

D
octor en D

erecho, Investigador y Profesor de la U
niversidad Federal de Santa 

Catarina (U
FSC). Especialista en Relaciones U

niversidad-Em
presa-G

obierno: I+D, 
Propiedad Industrial/Intelectual e Innovación. O

rganizador de los Cursos a D
is-

tancia de Propiedad Industrial/Intelectual e Innovación en el Agronegocio del 
M

inisterio de Agricultura, G
anadería y Abastecim

iento de Brasil. Profesor en el 
Program

a de Postgrado de la Academ
ia de Propiedad Intelectual, Innovación y D

e-
sarrollo, Instituto N

acional da Propiedad Industrial de Brasil. Ex m
iem

bro de la 
coordinación nacional del Foro N

acional de G
estores de Innovación y Transferen-

cia de Tecnología de Brasil (FO
RTEC) 2006-2010.

O
lga L. M

oreno Sam
per (Ecuador) (Jarry IP)

G
raduada en Biología, especialización en G

enética en la U
niversidad de la H

abana, 
Cuba. Agente de patentes por m

ás de veinte años. Actualm
ente es socia y directora 

del Área de Patentes de Jarry IP, en Chile. Tutora del W
IPO

 course on Basics of 
Patent D

rafting (D
L-320), versiones 2009 y 2012. Coautora del “W

IPO
 Strategic 

Patent Filing Exercise Book”. Experta de la O
rganización M

undial de la Propiedad 
Intelectual (O

M
PI) desde 2008 en cursos de redacción de patentes del área de Bio-

tecnología para Am
érica Latina.

Experto
s asesores nacionales

Andrés Felipe López Berm
údez (Corporación Tecnnova U

EE)

Ingeniero Electrónico, Especialista en G
estión de Innovación Tecnológica de la 

U
niversidad Ponti!cia Bolivariana, candidato a M

agíster en Pensam
iento Estraté-

gico y Prospectiva de la U
niversidad Externado de Colom

bia. G
erente de platafor-

m
as de Innovación de la Corporación Ruta N

, con m
ás de cuatrocientos estudios de 

vigilancia tecnológica, inteligencia com
petitiva, análisis de patentes y prospectiva 

en em
presas de diez sectores económ

icos, universidades e instituciones públicas. 
A

sesor en la identi!cación de oportunidades de innovación, diseño de observato-
rios de ciencia y tecnología para la ciudad de M

edellín y de m
etodologías de im

ple-
m

entación de prácticas de inteligencia com
petitiva para el D

epartam
ento Adm

i-
nistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).



258
 /

  A
U

T
O

R
E

S

G
ustavo Adolfo Palacio Correa (Socio de la 3rm

a Palacio &
 Ballesteros)

Abogado de la U
niversidad Javeriana con especialización en la m

ism
a universidad 

y Especialización en Propiedad Industrial, D
erecho de Autor y N

uevas Tecnologías 
de la U

niversidad Externado de Colom
bia. Profesor U

niversitario.

Juan Francisco O
rtega D

íaz (U
niversidad de los Andes)

D
octor en D

erecho por la U
niversidad de Salam

anca y autor de libros y de m
ás de 

treinta artículos cientí!cos en revistas internacionales. Profesor de Planta de la 
U

niversidad de los Andes y D
irector del G

rupo de Estudios de D
erecho de la Com

-
petencia y de la Propiedad Intelectual. 
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