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Los derechos de
propiedad intelectual que
otorga cada país son
independientes entre sí,
por lo que una misma
idea, invención, obra o
carácter distintivo puede
ser objeto de protección
en una pluralidad de
Estados, existiendo tantos
títulos de protección como
Estados que la hayan
otorgado.
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Cuales son los derechos de propiedad 
intelectual:

1. Patentes
2. Marcas
3. Diseños  y  Modelos Industriales
4. Derechos de Autor y Derechos conexos
5. Secretos Comerciales

¿ POR  COMERCIAR LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL?

En estados Unidos las regalías pagadas por el uso de 
licencias desde patentes se han incrementado desde 15 
billones de dólares en 1990 a 110 billones en el 2000.

El uso correcto de  un portafolio de patentes aumenta el 
valor de la empresa.

Que tiene mayor valor, todos los activos de coca cola o 
la marca???

Las Ganancias obtenidas por las licencias pueden ser 
reinvertidas en investigación y desarrollo lo que permite 
un circulo virtuoso



16/02/2011

4

¿Qué posemos hacer comercialmente con  
estos derechos?

CEDER o VENDER LICENCIAR

Venta  de los derechos de 
propiedad intelectual, estos 

derechos pasan del vendedor al 
comprador en una operación única 

a un precio acordado, no hay 
mayores obligaciones 

permanentes

Licenciar es transferir al 
Licenciatario (el que paga) el 
derecho de utilizar la 
tecnología, sin transferir los 
derechos de propiedad 
intelectual .

Como se debe preparar un acuerdo de 
Licenciamiento

Para preparar un buen acuerdo de licencia se debe recabar 
información de:

1.- Cuales son los objetivos estratégicos del licenciamiento que 
se va a realizar ¿Por qué vas a licenciar?

Si eres una Universidad o instituto de investigación que esta
recién comenzando un portafolio de Patentes puede que tu
objetivo estratégico no sea el dinero sino el ejemplo o esta
afinado competencias.

2.- Conocer a quien va a comprar la licencia o quien la esta 
vendiendo
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3.- Obtener información de la  tecnología motivo de la licencia
Es una tecnología de punta

Es una tecnología que esta en decadencia

Es una tecnología que aun no ha sido probada

4.- Información económica de la empresa 
De mercado 
De ventas

5.- Entorno Jurídico 

6.- Entorno Económico 

� �

CONFIDENCIALIDAD

� No tener miedo en  solicitar acuerdos de 

confidencialidad.

� No siempre una negociación puede llegar a un 

contrato de transferencia o de licenciamiento.

� Estar siempre atento a la información que se 

entrega.

� Ser poco específicos.

� Es posible usar varios tipos de acuerdos  de 

confidencialidad en una negociación.

Ejemplo:
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� �

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Los abajo firmantes acuerdan suscribir este acuerdo para fijar las bases de 
confidencialidad de la información recibida del personal perteneciente a 
(Nombre de la(s) Instituciones), en ocasión de la reunión con los 
representantes de (Nombre de la empresa(s)) en (Lugar de la reunión).

Primera.- La parte que suscribe este Acuerdo considerará de carácter 
secreto y confidencial cualquier información recibida de personal 
perteneciente a (Nombre de la(s) Instituciones) en la ocasión, 
absteniéndose de su difusión a terceros, sin el consentimiento previo y 
autorización expresa por parte de personal de la (tipo de institución. Pej.: 
universidad).

Segunda.- El punto anterior no será de aplicación para todos aquellos 
conocimientos e informaciones que sean del dominio público.

Se firma para constancia el presente, en la ciudad de Lima a los 21 días del 
mes de enero de 2010.

(NOMBRES Y APELIIDOS)
DNI o CE:

Estructura de un acuerdo de licencia

Introducción

Definiciones

Materia protegida
Definir que parte de la 
patente será licenciado

Alcance de los derechos 
� Exclusividad
� Territorio
� Sublicencia
� Perfecionamiento
� Asistencia
� Plazo
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Estructura de un acuerdo de licencia

Consideraciones Comerciales y Financieras

� Sumas Globales

� Regalias

� Infracción

� Administración Financiera

� Responsabilidad de los productos
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Consideraciones Generales

� Declaraciones y garantías

� Obligaciones del Licenciante y el Licenciatario

� Renuncia

� Fuerza Mayor

� Practica Anticompetitiva

� Reglamentos oficiales

� Controversia

� Aplicación del Acuerdo

� Expiración del plazo y terminación

Es importante recalcar que los 
acuerdos de licencia pueden formar 
parte de una relación comercial y de 
desarrollo que esta por sobre un 
acuerdo de licencia puntual

Ejemplo:

Una empresa con un contrato de 
licencia y propiedad de tecnología
Pedía propiedad completa de los 
estudios
Convenio Marco con la institución
Convenio de practicas con 

Artículo 5.- Propiedad intelectual

La propiedad intelectual que devenga del presente 
proyecto, será de 35% para el solicitante, 35 % para el 
asociado 1 y 30% para el asociado 2.

CASO 1
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Artículo 7.- VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE RESULTADOS

Las tecnologías, los métodos, la pericia y los datos de todo tipo, puestos a 
disposición por una parte hacia  las otras partes para el cumplimiento del 
Proyecto, siguen siendo de su propiedad y sólo pueden dar lugar a una 
publicación, en la forma que sea, después del acuerdo explícito del 
poseedor de los derechos. 

Las partes inscribirán la propiedad intelectual de los resultados obtenidos 
conjuntamente que se devengan del Proyecto. La misma que será de 34 
% para el ASOCIANTE, 33% para el ASOCIADO 1 y 33 % para el 
ASOCIADO 2. Todos los gastos en los que se incurran para tal efecto 
serán sufragados en el mismo porcentaje de inscripción.
Las partes de común acuerdo establecerán las modalidades de gestión en 
materia de propiedad industrial y en materia de valorización.

Artículo 7.- VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE RESULTADOS
(CONTINUACION)

Si por una razón cualquiera, una de las partes renunciase a presentar  la 
solicitud de patente, u  otro  título de protección, informará sobre tal 
decisión  a las otras partes en tiempo oportuno mediante  carta certificada 
con acuse de recibo (notarial) para que éstas puedan presentar la solicitud 
de patente a su nombre asumiendo los gastos respectivos y dividiéndose 
en igual proporción los derechos que le correspondían a la parte 
renunciante. La parte que se desistió se compromete a firmar todos los 
documentos que sean necesarios para realizar la inscripción de la otra(s) 
Parte(s) que se encuentren interesadas en dicha titularidad.

Por otro lado, las partes se comprometen:
A que los nombres de los inventores sean mencionados (a menos que se 
opongan a eso por escrito), de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, en las solicitudes de  patente que se presentarán ;
A que su personal respectivo, citado como inventor, ceda sus derechos, dé 
toda firma y cumpla todas las formalidades necesarias para el depósito, la 
conservación y la defensa de las mencionadas  patentes;
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� �

Artículo 8 – EXPLOTACIÓN ECONÓMICA

Cada una de las partes podrá utilizar los resultados obtenidos por la 
ASOCIANTE y los Asociados 1 y 2. 

Las partes de común acuerdo establecen que la explotación comercial o 
industrial de la patente será otorgada a un tercero. Las condiciones de la 
licencia que se otorgará al referido tercero, así como el “Royalty” que el 
tercero deberá pagar  por el resultado de las ventas de los productos 
desarrollados en razón de la referida licencia, serán determinado de 
mutuo consenso entre los titulares de la Patente 

Antes de cualquier aplicación comercial, se deberá firmar un contrato para 
la explotación entre todos los titulares de la propiedad intelectual.

� �

CASO 2

Artículo 7º.- Propiedad Intelectual

Las tecnologías, los métodos, la pericia y datos de todo tipo, puestos a 
disposición de una Parte para la otra para el cumplimiento del Proyecto, siguen 
siendo de su propiedad exclusiva y sólo pueden dar lugar a una publicación, en 
la forma que sea, después del acuerdo explícito del poseedor de los derechos. 

Los conocimientos o resultados que provengan del proyecto podrán ser 
protegidos por un secreto industrial el cual será inscrito por ambas partes en 
una notaria y depositado en INDECOPI ó  por la presentación  de una patente, 
según lo acuerden las partes. En este sentido la Propiedad intelectual será de 
50 % para la entidad solicitante, 50% para la entidad colaboradora. Tanto la 
entidad solicitante como la entidad colaboradora son responsables del correcto 
mantenimiento del secreto industrial ó de la patente, según corresponda.

Empresa se une a la UPCH para un 
desarrollo en conjunto
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CASO 2
Empresa se une a la UPCH para un 
desarrollo en conjunto

Artículo 8º.- Explotación económica
Las partes acuerdan que dentro del plazo de tres meses contados a partir de la 
firma de este contrato se realizarán las negociaciones necesarias para la 
comercialización de la tecnología, se reconoce que las dos modalidades de 
explotación económica que se discutirán serán:

La posibilidad de que La Universidad pueda licenciar a XXXXX. el 50% de su 
propiedad indicada en el artículo 7 de este contrato o la  posibilidad que La 
Universidad ceda a XXXXX. el 50% de su propiedad Intelectual, Industrial y 
derechos de uso, indicada en el artículo 7 del presente contrato. Cuando las 
partes dentro del plazo de tres meses hayan determinado de común acuerdo la 
modalidad de explotación económica, suscribirán el correspondiente contrato. 

� �

CASO 2
Empresa se une a la UPCH para un 
desarrollo en conjunto

Artículo 8º.- Explotación económica
ESTA ES LA CLAUSULA QUE HEMOS USADO EN OTRO CONTRATO 

Las partes acuerdan que los resultados que se obtengan del Proyecto en los 
componentes de productos en base a xxxxxxxx, serán licenciados en forma 
exclusiva a la empresa xxxxxxxxxxxxx. La modalidad de licenciamiento, será 
definida por las partes de la siguiente forma:
- A solicitud de alguna de las partes en cualquier momento antes de la 
culminación del proyecto  o en su defecto,  
- Al término del proyecto. 

En el caso de no patentar, se acuerda un pago 5% de regalías a la entidad 
colaboradora por parte de la entidad solicitante, este pago se hace con 
respecto a las ventas netas mensuales de los productos obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto.
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�  

CASO 2Empresa se une a la UPCH para un 
desarrollo en conjunto

Artículo 7º.- Propiedad Intelectual
Las tecnologías, los métodos, la pericia y datos de todo tipo, puestos a 
disposición de una Parte para la otra para el cumplimiento del Proyecto, 
siguen siendo de su propiedad exclusiva y sólo pueden dar lugar a una 
publicación, en la forma que sea, después del acuerdo explícito del poseedor 
de los derechos. 

Los conocimientos o resultados que provengan del proyecto podrán ser 
protegidos por un secreto industrial el cual será inscrito por ambas partes en 
una notaria y depositado en INDECOPI ó por la presentación  de una 
patente, según lo acuerden las partes. En este sentido la Propiedad 
intelectual será de 80 % para la XXXXXXXy 20% para la entidad LA 
UNIVERSIDAD. Ambas partes son responsables del correcto mantenimiento 
del secreto industrial ó de la patente, según corresponda.

Las partes de común acuerdo establecen que los gastos que irroguen los 
trámites para el registro de las patentes y/o secretos industriales respectivos 
serán asumidos íntegramente por LA UNIVERSIDAD, incluyendo los pagos 
para mantener vigentes las patentes.

� !

Artículo 8º.- Explotación económica
Sin perjuicio de los trámites administrativos para el
registro de las patentes y/o secretos industriales,
detallados en la cláusula antecedente, las partes
acuerdan que los resultados que se obtengan del
Proyecto, serán licenciados en forma exclusiva a la
empresa XXXXXX.
Como contraprestación por la licencia en la proporción
que corresponde a LA UNIVERSIDAD, XXXXXX
pagará a LA UNIVERSIDAD 0.5% del valor de las
ventas mensuales de los productos elaborados en
base a la licencia otorgada.



16/02/2011

13

Consideración para la gestión correcta de un portafolio de 
derecho de propiedad intelectual

1. Personal que pueda generar una solicitud de patente
2. Personal para diseñar una estrategia adecuada de protección
3. Seguimiento de los procedimientos de concesión de patentes internacionales
4. Análisis de familias de patentes
5. Es necesario realizar estudios previos de los costes de la protección VS. 

ingresos obtenidos con las explotaciones.
6. Es necesario mantener una atenta vigilancia a la ejecución de los acuerdos 

de explotación asociados a las patentes.
7. Verificación de la ejecución de las cláusulas establecidas por contrato
8. Seguimiento del desarrollo y de la explotación de las tecnologías licenciadas
9. Detección y prevención de las situaciones conflictivas
10.Resolución de litigios y negociación de acuerdos amistosos 

http://www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/technology_licensing.pdf
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$ 285,000
Crece 5% cada 

año por 3 
años; luego 
constante

$ 600,000
Crece 5% cada 

año por 3 
años; luego 
constante

1 
año

$ 
1’300,000

Planta 
industrial

perpetuo
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REFLEXIONES

1.Cada negociación de licencia es único

2.Cada contrato de licencia por ende es único 

3.Tener un equipo de trabajo 

4.En el caso de ser instituciones el proceso de 

negociación es delicado

5.Los enfoques de valorización tiene 

limitaciones debido a que son intangibles

6.Crea en su instinto

7.Sólo la experiencia les permitirá aprender 


