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PROCESO PARA LA PROTECCION DE CREACIONES
INTELECTUALES POR PATENTE

1 DEFINICIONES?!

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Creacion intelectual: es toda produccién del intelecto humano que puede ser objeto de
materializacidn por cualquier medio conocido o por conocer.

Inventor: es aquella persona natural que de manera efectiva realiza, materializa o
concreta una creacion intelectual que puede ser objeto de proteccion bajo la modalidad
de Propiedad Industrial. La creacién intelectual podrd desarrollarse por dos o mas
personas, caso en el cual recibirdn la denominacidn de coinventores.

Terceros: son aquellas personas naturales o juridicas, que en virtud de algun tipo de
vinculacion con la Universidad participan en la generacién o adquisicion de propiedad
intelectual.

Propiedad industrial: constituyen formas de propiedad industrial entre otras, las
siguientes: las patentes de invencion y patentes de modelo de utilidad, los disefios
industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, informacién confidencial,
secreto empresarial y signos distintivos como marcas, lemas comerciales, nombres,
ensefias comerciales e indicaciones geograficas, y los demads conceptos que en alguna
normatividad se incluyan.

Patente: es el derecho exclusivo de explotacidn concedido a una invencidon o modelo de
utilidad.

Invencidn: es un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de
hacer algo o una nueva solucién a un problema técnico. Debe reunir los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial.

Modelo de utilidad: son mejoras que se realizan sobre invenciones ya existentes. Debe
reunir los requisitos de novedad y aplicacién industrial. Tales como artefactos,
herramientas, instrumentos, mecanismos u otros objetos, que mejoran su utilidad y
funcionalidad, otorgandole alguna ventaja que antes no tenia.

L Universidad EAFIT (2017). Reglamento de propiedad intelectual. Capitulo 3. Autor.
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1.8. Acuerdo de confidencialidad: es la manifestacion de voluntad mediante la cual las
personas que tienen acceso a informacién confidencial o secretos empresariales, se
comprometen a no divulgarla a terceros o utilizarla en actividades por fuera de las
establecidas.

1.9. Declaracién de originalidad: un documento mediante el cual se hace constar que la
creacion intelectual es propia del inventor; y no una copia en su totalidad o en una parte
esencial.

1.10. Transferencia de tecnologia y conocimiento: conjunto de acciones orientadas a llevar al
mercado o a la sociedad las capacidades investigativas y los resultados de investigacion

de la Universidad.

1.11. Mecanismos de transferencia de tecnologia: Spin off, produccion y comercializacién
directa, licenciamiento y venta de tecnologia.

2 CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. Proteccion de creaciones intelectuales: el proceso descrito en este documento se debe
llevar a cabo siempre que se identifique una creacidn intelectual susceptible de ser
protegida, bien sea que haya sido desarrollada Unicamente por la Universidad o en
colaboracién de un tercero (s). En este Ultimo caso, INNOVACION EAFIT (en adelante
INNOVACION) y la SECRETARIA GENERAL (en adelante SG) se encargaran de negociar y
definir los aspectos referentes a los derechos derivados de dicha creacion intelectual y
suscribir los documentos legales requeridos para formalizar la relacién entre las partes.

2.2. Gestidn de la propiedad intelectual y transferencia de tecnologia y conocimiento: el
Reglamento de Propiedad Intelectual EAFIT establece que “La gestion de la propiedad
intelectual estard a cargo de la Direccion de Innovacion y la Secretaria General. Las
solicitudes deberdn ser remitidas a la Direccion de Innovacion, quien se encargard de
canalizar el proceso” y que “Las actividades de transferencia y comercializacion de
tecnologia y conocimiento estardn a cargo de la Direccion de Innovacion”.

2.3. Divulgacion y publicacion: segun el Reglamento de Propiedad Intelectual EAFIT, articulo
7.1.10, del capitulo 7 los interesados internos y terceros deberan “Abstenerse de publicar,
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divulgar libros, articulos, ponencias, resefias bibliogrdficas, notas de prensa, abstracts,

carteles o diapositivas con esquemas o diagramas, tesis, conferencias, entre otras, sin

aprobacion previa de la Comision para la Negociacion de la Propiedad Intelectual o a quien

esta delegue, quien tendrd un término de un (1) mes inicialmente prorrogable por un

término de quince (15) dias, contados a partir del momento en que se comunique para dar

respuesta. Esto con el fin de evitar la revelacion de informacion que amerite ser
protegida”.

3 TRAMITE INSTITUCIONAL INTERNO

3.1. Solicitud del interesado: la persona interesada en realizar el proceso de transferencia o

3.2.

de protecciéon de propiedad de una creacién intelectual deberd enviar un correo

electrénico a transferencia.innovacion@eafit.edu.co, especificando los siguientes datos:

Nombre del proyecto/invencion.

Nombre del interesado/inventor(es).

Grupo de investigacién en el que se gesta la invencidén.
Breve descripcion del proyecto/invencion.

Diagndstico:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

INNOVACION vy la SG realizaran un encuentro con el interesado para determinar
quiénes son los inventores, qué instituciones han tenido participacion en el
desarrollo de la creacidn intelectual (Andlisis de titularidad) y para recopilar la
informacidn necesaria para la realizacién de los primeros analisis (Documento
“Descripcion de la creacidn intelectual”). Nota: La SG elabora y entrega el informe
de titularidad a INNOVACION.

Si se determina que la Universidad no es titular o cotitular de la creaciéon
intelectual, INNOVACION informard al interesado via correo electrénico que no se
continuara con el proceso de proteccion. Si se determina que la Universidad es
titular o cotitular de la creacién intelectual, se llevara a cabo un Analisis Preliminar
de Mercado con la finalidad de evaluar el potencial de comercializacidn.

Nota: Los analisis de titularidad y preliminar de mercado no tienen como finalidad
determinar la funcionalidad de la creacién intelectual.

A partir de los resultados de estos analisis INNOVACION determinara si se da o no
continuidad al proceso, para lo cual procedera de la siguiente manera:
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3.2.3.1. Se identifica potencial de comercializacidn en la creacidn intelectual: En este
caso el interesado debera firmar el “Acta de Compromiso del investigador”
y se continuard con el proceso de “Evaluacién”.

3.2.3.2. No se identifica potencial de comercializacion en la creacidn intelectual:

No hay una creacidn intelectual claramente identificada: INNOVACION

informara al interesado via correo electrénico que no se continuard con
el proceso de proteccién.

Nota: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad
Intelectual de la Universidad EAFIT, el investigador tiene el derecho de
comenzar el tramite por su cuenta y riesgo con las condiciones
estipuladas en el mismo.

Hay una creacidn intelectual claramente identificada: INNOVACION

hara llegar la informacion y el concepto a la Direccion de Investigacion
(en adelante INVESTIGACION), quien analizara el caso para definir si por
razones académicas seria conveniente continuar en el proceso. Bajo
esta situacion sera dicha Area la que llevara el caso a la Comisién para
la Negociacidn de la Propiedad Intelectual (en adelante CONPI). En caso
que la CONPI emita un concepto favorable, INNOVACION pasard
directamente a realizar los pasos de proteccién e INVESTIGACION
asumird los costos del proceso. Nota: El concepto de la CONPI sera
presentado por INNOVACION y la SG al Comité de Propiedad Intelectual
(en adelante CPI) para su aval.

3.2.4. La CONPI analizard y emitird un concepto frente al caso con la informacién

recopilada en el proceso anterior, generando uno de los siguientes resultados:

3.2.4.1. No hay viabilidad para continuar con el proceso: en este caso la SG
comunicard la decision mediante correo electrénico al interesado y se dara
por terminado el proceso.

Nota: de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual
de la Universidad EAFIT, el investigador tiene el derecho de comenzar el
tramite por su cuenta y riesgo con las condiciones estipuladas en el mismo.
Hay viabilidad para continuar con el proceso: en este caso la SG comunicara
la decision mediante correo electrénico al interesado, e INNOVACION
continuara con el proceso de “Proteccion”.

3.2.4.2.

Nota: en cualquiera de las situaciones anteriores y en caso de existir un tercero, la CONPI llevard a

cabo el proceso de negociacién de los acuerdos de propiedad intelectual.

3.3. Evaluacién. Superada la etapa de diagndstico, el paso siguiente consistird en llevar a cabo

los siguientes analisis:

3.3.1. Inteligencia de mercados y vigilancia tecnoldgica: se determina de manera mas

profunda si existe viabilidad de mercado y se identifican las tendencias en relacién

a la creacién intelectual.
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

Vigilancia normativa y regulatoria: se realiza un analisis desde el punto de vista
de las normas y regulaciones que afectarian la comercializacion de la creaciéon
intelectual.

Libre operacién preliminar: se identifica de manera exploratoria si es posible
producir y/o comercializar la creacién intelectual en el pais.

Definicidn del modelo de explotacidn inicial: se determina de forma preliminar el
modelo de explotacién conforme la informacidn recopilada en los analisis
anteriores.

Andlisis de potencial de proteccion: se identifica si ha existido
divulgacion/publicacién de informacion relacionada, cuales son los elementos
especificos dentro de la creacidn intelectual que podrian ser susceptibles de ser
protegidos y bajo qué modalidad; si se han firmado (cuando aplique), acuerdos de
compromiso, acuerdos de confidencialidad, cesion de derechos y/o declaraciones
de originalidad.

3.4. Proceso de busqueda con opinidon de patentabilidad:

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

INNOVACION y la SG revisaran la disponibilidad presupuestal y los costos de llevar
a cabo el tramite con un AGENTE o con la SG.

“Reporte de busqueda con opinidn de patentabilidad”: se llevard a cabo una
revisién de las invenciones en el estado del arte que puedan afectar la novedad
y/o el nivel inventivo de la creacién intelectual a ser patentada; la cual podra ser
realizada por la SG o un AGENTE.

Nota: En cualquiera de los casos INNOVACION realizard un encuentro con el
interesado (inventor/es) y el tercero (en caso de que aplique) y la SG o el AGENTE,
para establecer y validar los términos de busqueda y proceder con el tramite. Los
resultados del proceso serdn enviados por la SG o el AGENTE a INNOVACION a
través de la direccion de correo electronico prop intelectual@eafit.edu.co.

En el proceso de evaluacidon de los resultados, se deberan considerar las siguientes
alternativas:

3.4.3.1. Si el concepto de patentabilidad presentado en el “Reporte de busqueda”

presenta informacién que indique una posible afectacién en la novedad y/o
nivel inventivo de la creacidn intelectual, se revisara con los inventores para
determinar si es posible argumentar una diferenciacién o no.

e En caso negativo INNOVACION vy la SG determinaran si es posible
proteger la creacidn intelectual por medio de otro mecanismo o si se
suspende el proceso temporalmente (si el inventor continta trabajando
en dicha tecnologia) o definitivamente (si no hay disposicion y/o
recursos para mejorar el desarrollo). INNOVACION informa al
interesado acerca de la decision.

e Encaso de que sea posible superar la posible afectacion, se trabajara en
conjunto con la SG o el AGENTE (segun el caso), en la identificacién de
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los elementos diferenciadores a ser considerados en el proceso de
redaccién de la patente.
3.4.3.2. Si el concepto de patentabilidad presentado en el “Informe de busqueda”
presenta informacién que indica que existe una diferenciacidn frente a las
invenciones existentes, se procedera con el siguiente paso.

3.5. Recomendaciones a partir de la evaluacion y la busqueda:

3.5.1. INNOVACION vy la SG realizaran un documento con la informacién consolidada,
emitiendo un concepto que podra ser favorable o no frente a la proteccion de la
creacion intelectual por PATENTE. Segun este resultado los posibles pasos son los
siguientes:

3.5.1.1. Se identifica potencial de comercializacion en la creacion intelectual: ante esta
situacién INNOVACION presentara el caso ante la CONPI para su analisis y
concepto frente al proceso. En caso de que la CONPI emita un concepto
favorable, serd INNOVACION quien liderard y asumira los costos del proceso.

3.5.1.2. No se identifica potencial de comercializacion en la creacion intelectual:
INNOVACION hara llegar la informacién y el concepto a INVESTIGACION,
quien analizard el caso para definir si por razones académicas seria
conveniente continuar en el proceso y sera dicha Area la que llevara el caso
a la CONPIL. En caso de que la CONPI emita un concepto favorable
INNOVACION pasard directamente a realizar los pasos de protecciéon e
INVESTIGACION asumira los costos del proceso.

3.5.2. En cualquiera de las dos alternativas la CONPI analizara y emitira un concepto
frente al caso con la informacién obtenida en el proceso anterior, generando uno
de los siguientes resultados:

3.5.2.1. No hay viabilidad para continuar con el proceso: en este caso la SG
comunicard la decision mediante correo electrénico al interesado y se dara
por terminado el proceso.
Nota: de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual
de la Universidad EAFIT, el investigador tiene el derecho de comenzar el
trdmite por su cuenta y riesgo con las condiciones estipuladas en el mismo.

3.5.2.2. Hay viabilidad para continuar con el proceso: en este caso la SG comunicara
la decision mediante correo electrénico al interesado e INNOVACION
continuara con el proceso.

Nota 1: el concepto de la CONPI serd presentado por INNOVACION vy la SG al Comité de Propiedad
Intelectual (CPI) para su aval.

Nota 2: en cualquiera de las situaciones anteriores y en caso de existir un tercero, la CONPI llevara
a cabo el proceso de negociacion de los acuerdos de propiedad intelectual.
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4 TRAMITE PARA LA PREPARACION, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA
SOLICITUD DE PATENTE

4.1. Proceso de redaccidn, preparacion y solicitud de la patente:

4.2,

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

El interesado debera firmar la cesion de derechos, el documento de comunicacién
de creaciones intelectuales y la declaracién de originalidad especifica para la
creacion intelectual a ser protegida (en caso de que aplique).

Nota: cuando existen terceros, se deberd garantizar la firma previa de un acuerdo
de propiedad intelectual.

INNOVACION vy la SG realizaran los siguientes pasos antes de comenzar con la
redaccién y solicitud de la patente:

e Evaluar los costos, tiempos y capacidad para la realizacion del tramite de
redaccidn y solicitud por medio de la SG o de un AGENTE; para determinar
cual sera la via utilizada para el mismo.

e Determinar, seglin con los costos, tiempos, capacidad y estrategia de
transferencia establecida, si la presentacion de la patente se hara a nivel
nacional, entrada directa en un pais diferente a Colombia, o a través del
sistema PCT.

Através de INNOVACION se coordinaran los encuentros iniciales para la redaccién
de la patente, se hard seguimiento al proceso realizado y se firmardan los poderes
y cesiones de derechos con el nombre final de la creacién intelectual (en caso de
ser necesario).

La SG o el AGENTE (segun el caso), presentaran la solicitud de patente ante la
oficina que corresponda segun el territorio seleccionado previamente para el
ingreso.

Luego de radicada la solicitud, la SG o el AGENTE sera el responsable de dar
respuesta los requerimientos de la oficina de patentes; y el proceso de gestion de
tramites y pagos sera liderado desde INNOVACION. Se requerird la participacion
directa y activa por parte del inventor/es de la creacion intelectual.

Tipos de solicitud:

4.2.1.

Solicitud inicial en Colombia o en alguin otro pais que haga parte del Patent
Cooperation Treaty (PCT): a partir de la fecha de presentacion de la solicitud
(fecha de prioridad), INNOVACION y la SG contaran con un plazo de 12 meses para
definir la presentacion o no de la solicitud PCT; decisién que estard guiada por un
informe de la disponibilidad presupuestal, avances en materia de comercializacién
e informacion que pueda haberse generado dentro del proceso.

NOTA: para el caso anterior se tendrd en cuenta que INNOVACION vy la SG
contaran adicionalmente, con un plazo de 18 meses a partir de la fecha de
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4.2.2.

4.2.3.

presentaciéon PCT para definir los paises en los cuales se ingresarda a fases
nacionales o tomar la decisién de no continuar con el proceso; para lo cual
deberan contar con un estudio de mercados a nivel internacional, la disponibilidad
presupuestal, avances en materia de comercializacién e informaciéon que pueda
haberse generado dentro del proceso.

Solicitud inicial directa a través de PCT: INNOVACION vy la SG contaran con 18
meses a partir de la fecha de presentacién de la solicitud (fecha de prioridad), para
definir los paises en los cuales se ingresard a fases nacionales (etapa en la cual
podra incluir a Colombia como uno de ellos) o para desistir de hacerlo. Para esto,
deberan contar con un estudio de mercados a nivel internacional, la disponibilidad
presupuestal, avances en materia de comercializacidn e informacién que pueda
haberse generado dentro del proceso.

Solicitud directa en paises NO miembros del Patent Cooperation Treaty (PCT):
en caso de que se desee proteger la creacion intelectual en un pais NO miembro
del Patent Cooperation Treaty (PCT), dicha solicitud debe hacerse conjunta y
simultdneamente con la solicitud que vaya a realizarse en un pais miembro del
PCT o directamente a PCT; pues en caso contrario, el proceso en el pais no
miembro podria verse invalidado ya que no se conserva la fecha de prioridad.

4.3. Tramites posteriores a la solicitud de la patente: la gestién de los tramites vy

4.4.

requerimientos, facturacidén y pagos, archivo e informes relacionados con el proceso de

proteccién de la creacidn intelectual, serdn responsabilidad de INNOVACION vy la SG. Se

requerird la participacion directa y activa por parte del inventor/es de la creacién

intelectual.

Negacion o concesion de la patente.

4.4.1.

4.4.2,

Solicitud de patente NEGADA: la SG informara la decisidn (via correo electrdnico)
al CPI, a la Direccion de Investigacién, a INNOVACION, al decano de la Escuela a
la cual pertenece la creacidn intelectual y a sus inventores. En caso de que una
solicitud de patente sea negada (en cualquiera de las alternativas mencionadas en
el punto 6), la SG e INNOVACION analizaran si existe la posibilidad de realizar la
proteccion por medio de otro mecanismo.

Solicitud de patente CONCEDIDA: en caso de que la patente sea concedida (en
cualquiera de las alternativas mencionadas en el punto 6), la SG informara (via
correo electrénico) al CPI, a la Direccién de Investigacion, a INNOVACION, al
decano de la Escuela a la cual pertenece la creacion intelectual y a sus inventores.
Adicionalmente, desde INNOVACION se realizardn los pagos necesarios para
legalizar la concesidn (tasas de registro).

Nota: para el caso de una concesion de patente en Europa, deberd considerarse
una fase extra de definir los paises especificos en los cuales se protegera la
creacion intelectual y de asumir los pagos de las tasas correspondientes en cada
uno de ellos.
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5 MANTENIMIENTO DE LA PATENTE Y TRAMITES POSTERIORES A SU
CONCESION

5.1. Mantenimiento de la patente: en caso de que la patente sea concedida, cada ano y

durante el tiempo de concesién de la patente, INNOVACION y la SG deberan revisar la
disponibilidad presupuestal, avances en materia de comercializacién e informacién que
pueda haberse generado dentro del proceso, para decidir sobre una de las siguientes
alternativas:
5.1.1. Continuar pagando la anualidad: INNOVACION y la SG se encargaran de los
tramites e informes relacionados.
5.1.2. Proponer suspender el pago de la anualidad: INNOVACION y la SG consolidaran
lainformacién y presentaran el caso ante el CPI. Pueden generarse dos resultados:
e No proceder al pago de la anualidad: La SG informara la decision (via
correo electrénico) a INNOVACION, INVESTIGACION, al decano de la
Escuela a la cual pertenece la creacién intelectual y a sus inventores.
e Proceder al pago de la anualidad: INNOVACION vy la SG se encargaran de
los tramites e informes relacionados.

5.2. Certificaciones: la informacién y las certificaciones que se requieran por parte de los
inventores  deberan ser solicitadas a través del correo electrdnico
prop_intelectual@eafit.edu.co y la SG emitira los documentos requeridos.

NOTA: con la finalidad de centralizar la informacién, toda la documentaciéon e informacion que se

genere e intercambie entre los diferentes actores del proceso de transferencia, debera ser enviada
con copia al correo electrénico transferencia.innovacion@eafit.edu.co.
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