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Presentacion

Actualmente no se puede negar que en México se ha creado una cierta consciencia sobre la
pertinencia de la investigacién cientifica y tecnolégica para responder a las necesidades del pais.
Este reconocimiento viene acompafiado de una creciente inquietud por el manejo adecuado de la
transferencia de conocimiento en las universidades y centros publicos de I+D. Sin embargo - pese
a que muchos de los centros de I+D cuentan con unidades de vinculacién -, en su mayoria carecen
aun de politicas institucionales internas formales, explicitas y documentadas, para el manejo
efectivo de la transferencia de tecnologia y la propiedad intelectual, asi como de mecanismos
sistematicos para su operatividad expresados en guias o0 manuales. Politicas que por un lado sean
consistentes con su mision, su vision y su papel dentro del sistema de innovacién y que, por otro
lado, permitan a su personal académico, estudiantes, administrativos, posibles clientes y al publico
en general, tener claro cudles son los lineamientos institucionales y cudl es su papel dentro de
procesos que conducen a la transferencia de conocimiento.

Enmarcar y sistematizar el manejo de la transferencia de tecnologia y la propiedad intelectual
dentro de una politica no significa burocratizar sino facilitar la dinamica de movilidad del
conocimiento que se genera. Tener claras las reglas del juego es importante para saber como
proceder cuando se establece una colaboracion; qué y como hacer cuando se genera una
invencion; qué tipo de proteccién conviene buscar; cuando conviene o no patentar y en qué
momento; cémo proceder cuando se involucran diversos participantes como estudiantes,
investigadores externos invitados, industriales, etc.; qué hacer para evitar conflictos de interés; o
decidir si se quiere optar por una publicacion o por una transferencia via proteccion de la propiedad
intelectual o bajo qué términos se hara el reparto de ingresos derivados de estas actividades, son
cuestiones de politica que conciernen al manejo efectivo de la institucion de 1+D. Y también, para
adecuar dichas reglas en el tiempo segun se requiera.

El objetivo de este Reporte es aportar de manera accesible y con sentido pragmatico, elementos
béasicos para sustentar el disefio de politicas internas de transferencia de tecnologia y manejo de la
propiedad intelectual para centros universitarios de [+D, asi como para la elaboracion de un
manual o de una guia interna de procedimientos, con base en las mejores practicas reportadas por
reconocidos centros de I+D y universidades del mundo, de la OMPI* , la Unién Europea, etc., y en
la literatura especializada®.

Este documento es el producto del trabajo desarrollado durante el afio 2010 a solicitud de la
Direccién del CCADET, dentro de la linea de investigacién sobre Gestion del Conocimiento, como
apoyo a la planeacion estratégica institucional. La tarea consistid en la recopilacién, seleccién,
analisis y sintesis de informacion especializada, con una orientacion esencialmente pragmatica.

Silvia I. Almanza M.

Diciembre de 2010

! OMPI: Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual

2 Por el caracter pragmatico de este trabajo, se han sintetizado las buenas practicas, y las referencias en el texto se han
reducido al minimo. No obstante, al final se presentan todas las fuentes consultadas.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es aportar elementos sustentados y documentados para el disefio e
implementacién de politicas formales, sustentadas y documentadas, de uno de los mecanismos
mas importantes de transferencia del conocimiento generado en centros universitarios de I+D,
como es el manejo de la propiedad intelectual. Aunque el Reporte no pretende ser exhaustivo, la
informacion sintetizada aqui es representativa de las mejores practicas mundiales, y cubre los
aspectos mas relevantes para la estructuracion e implementacién de politicas internas, de interés

para centros universitarios de I+D.

Con base en un marco teorico-conceptual que relaciona la gestién del conocimiento con la transferencia de
conocimiento se aborda propiamente el problema de la transferencia de tecnologia universitaria. Se
desagregan los diversos procesos que la constituyen y se ofrecen elementos béasicos a ser tenidos en cuenta

para la formulacién de politicas internas de transferencia de tecnologia y manejo de la Propiedad Intelectual.



Introduccion

Para que tenga lugar la innovacion tecnolégica, uno de los factores clave es la interconectividad
entre los actores que intervienen en el proceso, para que ocurra el intercambio de conocimiento.
Tal interconectividad, sin embargo, no suele ocurrir espontaneamente. Para potenciarla hay que
manejarla con un sentido estratégico y dentro de una vision integral, que permita conciliar intereses
tanto nacionales como institucionales, empresariales e individuales. Para una institucion publica de
educacion superior y/o centro de |+D, que busque transitar de una posicion pasiva, de
distanciamiento académico, a una de activo involucramiento econémico — social en el proceso de
desarrollo local o nacional, se vuelve crucial contar con politicas y herramientas adecuadas para
incrementar su potencial de transferencia de tecnologia. En este contexto se inserta la necesidad
de realizar un esfuerzo a nivel de organizacion de I+D, para el disefio e implementacion de
politicas formales, sustentadas y documentadas, de uno de sus mecanismos mas importantes, el

manejo de la propiedad intelectual.

La estructuracion de politicas internas de transferencia de conocimiento y manejo de la propiedad
intelectual para centros universitarios de I+D® es tarea que ha de buscar la armonizacion
aparentemente contradictoria, entre divulgacion y apropiacion del conocimiento, y entre beneficio
econdémico y beneficio social. Problema que toca a la esencia misma de su mision y su vision. El
objetivo del trabajo que aqui se reporta es aportar elementos tanto conceptuales como de

procedimiento para apoyar dicho esfuerzo.

Por lo general, en las politicas de manejo de la propiedad intelectual de centros de I1+D del mundo
se especifican las categorias de propiedad intelectual; se describen temas relevantes como la
propiedad, la revelacién de invenciones y el licenciamiento; los factores que determinan la
propiedad; las responsabilidades administrativas de la institucién y de los empleados que crean PI;
describen la interaccion entre derechos de publicacion y proteccion de la Pl; se especifica la
distribucidn de ingresos derivados de la comercializacion y cémo sera compartido con quienes
crearon la PI; y se dan lineamientos para las acciones que proceden para efectuar la transferencia
y proteccion de la Pl, asi como para las empresas generadas por los académicos y el manejo de
conflictos de interés que estas actividades pudieran generar. Derivado de este esfuerzo, se
disefian guias de procedimientos o folletos pertinentes dirigidos a los posibles participantes — tanto

usuarios como clientes -, para facilitar el proceso de transferencia tecnoldgica.

® para simplificar, en este trabajo se utilizara el término “centro de 1+D” en un sentido genérico, para referirnos a cualquier
tipo de organismo de investigacion perteneciente a una institucién de educacion superior (como institutos, centros,
departamentos, facultades, etc.).



Los temas abordados aqui van en esa linea. Son aspectos de politica, tanto generales como de
procedimiento, relacionados con el manejo de la transferencia de tecnologia y la propiedad
intelectual. Aunque el Reporte no pretende ser exhaustivo, la informacién sintetizada aqui es
representativa de las mejores practicas mundiales, y cubre los aspectos mas relevantes para la

estructuracion de politicas internas, de interés para centros universitarios de 1+D.

El trabajo estd organizado como sigue: El Capitulo 1 es un Marco Conceptual, para introducir de
manera sucinta el encuadre de las politicas de propiedad intelectual dentro del marco general del
Manejo de Conocimiento, a partir de los conceptos generales que se manejan sobre la produccion
y transferencia de conocimiento y el manejo de la propiedad intelectual. Ellos servirdn de base para
abordar los temas que se abordaran en el resto del trabajo. El Capitulo 2 explica los procesos
genéricos de manejo de la transferencia de tecnologia y de la propiedad intelectual. En el Capitulo
3 se presentan los principales temas desde una perspectiva politica, para sustentar la
estructuracion de politicas y procedimientos a nivel de centro de [+D universitario. El Reporte se
complementa con un Anexo sobre el disefio general de politicas, que contempla algunos

elementos basicos, de utilidad para el emprendimiento mismo de la estructuracion politica.



|. Marco Conceptual

1. Gestién del Conocimiento y Transferencia

Un elemento fundamental en el manejo efectivo de la I1+D de una organizacion de investigacion
universitaria es la Gestién del Conocimiento, desde su produccion hasta su difusion. Dentro de
este marco general es que se ubica el manejo de la transferencia de tecnologia y de la propiedad

intelectual.

Desde esta perspectiva, el conocimiento puede definirse como informacion internalizada por
medio de la investigacion, estudio o experiencia, que tiene valor para la organizacion. Como puede
verse en la Tabla 1, la Gestién del Conocimiento en un sentido amplio abarca una gran variedad de
tépicos, gradualmente en expansion conforme se enriquece la base de conocimiento de esta nueva
area. Aungue todos estan interconectados, en este trabajo nos centraremos sélo en tres de ellos,
para transitar de lo general a lo particular en el tema que nos interesa: transferencia de
conocimiento, transferencia de tecnologia (TT) y manejo de la propiedad intelectual (MPI). Para
ello, en este primer capitulo se introducen los conceptos basicos que se manejaran en el resto del

documento.



Tabla 1 Gestion del Conocimiento

Teoria del Conocimiento

Conocimiento relacionado con
la Teenologia

Conocimiento de las Funciones
Corporativas

*Conocimiento detallado de
tecnologias emergentes y
genéricas

*Conocimiento sobre campos
especializados, como
electrénica, mecanica,

informacién, manufactura, etc.

Procedimientos de gestién
asociados con organizaciones
intensivas en tecnologia, como:

*Manejo de Informacidn
*Prospectiva tecnoldgica
*Manejo de la 4D

*Manejo de TICs
*Comunicacién

*Manejo de la Innovacién
*Manejo de nueves productos

Funciones de Negocios
convencionales como:
» Comercializacion
* Finanzas
*Operaciones
*MIS*
*Recursos humanos
Administracion y
«Estrategia de negocios.

*Manejo de proyectos

** MIS= Management Internet
Services

*Aprendizaje organizacional

Fuente: Elaboracion propia, con base en Khalil 6 Yanez (2006) y Kerssens-Van Drongelen. Weerd-Nedemor &
Fisscher (1996).

Tecnologia

La tecnologia se define en un sentido amplio, como las entidades tanto materiales como
inmateriales, creadas por la aplicacion del esfuerzo mental y fisico, con el fin de lograr algun valor.
Incluye objetos materiales e inmateriales; el conocimiento incorporado; el pensamiento tecnologico
gue esta detrds, la organizacion del trabajo alrededor del uso de la tecnologia, el manejo de los

procesos tecnologicos y la politica tecnolégica.

En su uso, la tecnologia se refiere a las herramientas y maquinas que pueden ser usadas para
resolver problemas del mundo real. Las herramientas y maquinas no necesitan ser materiales: la

tecnologia virtual, como el software y los métodos de negocios caen dentro de esta definicion.

La palabra “tecnologia” puede usarse también para referirse a un conjunto de técnicas. En este
contexto, es el estado actual de conocimiento de la humanidad, de cO6mo combinar recursos para
producir productos deseados para resolver problemas, cubrir necesidades o satisfacer lo que se
quiera. Incluye métodos técnicos, destrezas, procesos, técnicas, herramientas y materias primas.
Cuando se le combina con otro término, como por ejemplo “tecnologia médica” o “tecnologia
espacial”, se refiere al estado del conocimiento y las herramientas en el campo respectivo. El
estado del arte de la tecnologia se refiere a la alta tecnologia disponible para la humanidad en

cualquier campo.
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Investigacion y Desarrollo

La Investigacion y Desarrollo (I+D) es la actividad sistematica que combina tanto la investigacion
basica como la aplicada y orientada, al descubrimiento de soluciones para problemas o creacion
de nuevos bienes y conocimiento. La I1+D puede resultar en la apropiacién de propiedad intelectual

como las patentes. La I+D utiliza técnicas que involucran a la ciencia, tecnologia y matematicas.

La investigacion tecnolégica tiene que ver con el avance o aplicacion (mas que el entendimiento)
de una tecnologia, y puede resultar o no en el desarrollo de algin componente, producto, proceso,
instrumento o técnica. Aunque la investigacion cientifica y tecnoldgica esta indisolublemente
vinculadas por interacciones complejas, continuas y extensas, dada una representan distintos
cuerpos de conocimiento y practica. Esto implica que su financiamiento, evaluacién, etc. seran

igualmente distintos y que requiere, por lo tanto ser considerados separadamente.

El inventor — elemento clave -, es una persona que ha tenido una idea original o ha contribuido

intelectualmente de alguna manera a una de las reivindicaciones de una patente.

Invencion

Una invencion es toda creacién humana que permita transformar la materia o la energia que
existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades
concretas. Seran patentables las invenciones que sean nuevas (novedad), resultado de una
actividad inventiva y susceptible de aplicacién industrial.

NO se considera invencion:

» Los principios tedricos o cientificos.

» Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia en la
naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

» Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos 0 negocios y
los métodos matematicos.

» Los programas de computacion.

» Las formas de presentacién de informacion.

» Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias.

= Los métodos de tratamiento quirargico, terapéutico o de diagndstico aplicables al cuerpo
humano y los relativos a animales, ademas, la yuxtaposicion de invenciones conocidas o
mezclas de productos conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de

materiales, salvo que en realidad se trate de su combinacion o fusion de tal manera que no
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puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las
mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial 0 un uso no obvio para un

técnico en la materia.

Innovacion

Aunque hasta hace no mucho la palabra “innovacién” se usaba como sinénimo del producto
derivado del proceso innovador, en la actualidad hay una tendencia creciente entre los estudiosos
de la innovacion a enfocarse sobre el proceso en si - desde el surgimiento de la idea hasta su
transformacion en algo Util, a su implementacion -; y sobre el sistema dentro del cual el proceso de
innovacion se despliega, llamado sistema de innovacion. Como la innovacién también es
considerada el principal conductor de la economia, especialmente cuando conduce a categorias de
nuevas tecnologias o productos, o a incrementar la productividad, los factores que conducen a la

innovacion son considerados como criticos para el disefio de politicas.

El concepto innovacién en un sentido amplio, se refiere al proceso que renueva algo que existe, y
no —como suele asumirse -, a la simple introduccién de un nuevo producto o proceso. Para que
dicha renovacion ocurra es necesario que la gente cambie la manera de tomar decisiones. Han de
elegir hacer cosas de manera diferente, salirse de su norma. En frase de Schumpeter, “la
innovacion cambia los valores en los cuales esta basado el sistema”. Asi, la innovacién como

proceso, puede ser vista como un proceso de cambio, “que hace” y no algo “que es”.

En un nivel mas concreto, la innovacién es vista como un cambio en el proceso de pensamiento
para hacer algo, o la aplicacién util de nuevas invenciones o descubrimientos. Se la puede referir a
cambios incrementales, emergentes o radicales y revolucionarios en el pensamiento, productos,

procesos u organizaciones. La innovacion se difunde, la tecnologia se transfiere.

La difusion de la innovacion se refiere al proceso por el cual una innovacién es comunicada a
través de ciertos canales en el tiempo, entre los miembros de un sistema social. La difusion es un
tipo especial de comunicacion que tiene que ver con la propagacién de mensajes que son

percibidos como nuevas ideas, que permean a la sociedad en su conjunto.

Vinculacion

Se aborda aqui desde la perspectiva de la contribucién de la investigacion publica al desarrollo
socio-econémico a través de diversos canales y mecanismos que van desde la movilidad del
personal, cursos, consultorias, etc. hasta la comercializacién de los resultados de la I+D. Si bien
las interacciones que dan vida al proceso de vinculacion pueden ocurrir en diferentes momentos y
obedecer a distintos objetivos particulares, globalmente han de sostenerse por la continuidad de

sus relaciones. Son los lazos perdurables lo que da significado al concepto de vinculacién, para
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propiciar precisamente los flujos de conocimiento relevante con oportunidad. Es lo que dara un
sentido de destino al quehacer de la instituciéon. El centro de I+D y sus usuarios han de ser
complementarios pues, unos con otros mediante el establecimiento de relaciones estables
(vinculos permanentes), que involucren de una u otra forma en su momento, a toda la institucion
segun los siguientes principios de la moderna teoria de la vinculacién: internalizacién del

mercado, racionalidad limitada e incertidumbre.

La internalizacién del mercado se refiere a la orientacion de la actividad [+D hacia las
necesidades de la sociedad, desde la priorizacion de grandes areas hasta la definicién de
proyectos concretos.

La racionalidad limitada se refiere a la incapacidad de los individuos y organizaciones, de abarcar

todo el conocimiento potencialmente disponible, lo que impulsa a la colaboracion.

La incertidumbre, es un elemento inherente del proceso de I+D, que por definicion no puede
garantizar los resultados esperados. Se presume que a través de la colaboracion, puede bajar el

nivel de incertidumbre.

2. Transferencia de Conocimiento

La transferencia de conocimiento describe como el conocimiento y las ideas se mueven entre la
fuente de conocimiento hacia los usuarios potenciales de ese conocimiento. Conocimiento que
puede estar incorporado en buenas ideas, resultados de investigacién o destrezas del personal
calificado, por ejemplo entre universidades y otras organizaciones de investigacién, el sector
terciario, el sector publico y/o la comunidad mas amplia. Comprende la captura y transmision de los
descubrimientos de la investigacion, destrezas y competencias de aquellos que los generan a
aquellos que los transforman en resultados econdmicos —sea explicita (patentes) o tacitamente
(know-how). Incluye actividades comerciales o no, tales como colaboraciones de investigacion,
trabajo de consultoria, entrenamiento colaborativo, intercambio de informacién y de personal,
licenciamiento, creacién de empresas emergentes, movilidad de investigadores y estudiantes y la

publicacién de articulos cientificos.

La investigacion colaborativa es la investigacion académica llevada a cabo en asociaciéon con
otras universidades u organizaciones de investigacion, con empresas, con el gobierno, etc. Puede
tomar un ndmero de formas, desde un donativo basico entre dos socios, hasta un programa

complejo de investigacion multilateral.
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El entrenamiento colaborativo permite a los investigadores desarrollar destrezas relevantes para
llevar a cabo investigacién de excelencia, trabajar efectivamente en la empresa y / el gobierno u
otros sectores importantes, y explotar los resultados de sus investigaciones. Las oportunidades de
entrenamiento incluyen cursos vocacionales. Proyectos colaborativos de becas entre la academia y

la industria, y entrenamiento en/para la industria.

El intercambio de personal y de informacién reconoce que los individuos son el corazén mismo
de la transferencia de conocimiento y de la interaccién entre el mundo de los negocios y los
investigadores. Esto incluye por ejemplo, actividades de intermediacién y de formacién /
participacion en redes, esquemas de becas que permitan a los investigadores trabajar en un

ambiente comercial, y apoyos para asociaciones de transferencia de conocimiento.

La comercializacién y desarrollo incluye un nimero de actividades para alentar a los
investigadores a llevar sus ideas hacia la ruta de la explotacién, y a recompensarlos por la
excelencia en innovacion. En paises como Inglaterra, se suele incluir esquemas de apoyo para
trabajos orientados a la “prueba del concepto”, competencias de planes de negocios orientadas al
entrenamiento y tutorias en el desarrollo de destrezas de negocios, y entrenamiento empresarial

para desarrollar destrezas empresariales en sus investigadores.

La transferencia de tecnologia es la parte de la transferencia de conocimiento cuando se trata de
su comercializacion y desarrollo, siendo el mecanismo mas importante de ésta la protecciéon de

derechos de propiedad intelectual.

3. Transferencia de Tecnologia
Aungue no existe una definicién Unica de transferencia de tecnologia, en términos generales, se
refiere a la accidon de compartir conocimiento e instalaciones entre generadores de conocimiento

(universidades, centros de I+D, etc.), industria y otras instituciones.

El concepto de transferencia de tecnologia desde el punto de vista practico que nos interesa aqui, se
aclara cuando uno entiende para lo esta disefiada. Su propoésito primario es hacer que los desarrollos
generados por los centros de 1+D se vuelvan accesibles a la industria y otros actores, en su mayoria
bajo licenciamiento de la propiedad intelectual. Estos usuarios son entonces alentados a desarrollar
adicionalmente la tecnologia para plasmarse en nuevos productos, procesos, materiales o servicios

que mejoraran la competitividad industrial, la calidad de vida o algun interés nacional.

La transferencia de tecnologia en sentido estricto, se refiere pues al proceso de desarrollar

aplicaciones préacticas y Utiles para a la investigacion cientifica, concretado en el desarrollo de
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productos o procesos comercializables. Es un término usado para describir la transferencia formal
de derechos para usar y comercializar nuevos descubrimientos resultantes de la investigacién a
otra parte. La transferencia de tecnologia es el punto de interseccion entre el mundo de los
negocios, de la ciencia, de la ingenieria, del derecho y del gobierno. Se la considera una manera
efectiva de canalizar la informacién para llevar a la sociedad las invenciones que son desarrolladas
en el curso de la investigacién, en forma de inventos, productos y procesos Utiles en el mercado
comercial®. El mecanismo méas importante para transferir los inventos derivados de la investigacién
al sector productivo via su comercializacion es la proteccién de la Propiedad Intelectual. Por
ello, no es de extrafiar que el concepto transferencia de tecnologia se utlice a veces
indistintamente para significar el licenciamiento de la propiedad intelectual de procesos y productos
tecnoldgicos, o el de traducir una idea a la practica en un prototipo, e incluso al proceso de
registrar conceptos de know-how tecnolégico en una publicacion profesional o una solicitud de
patente. De hecho, el término tecnologia es usado simultdneamente para significar conceptos,

descripciones, componentes, procesos y productos.

Sea como sea, la transferencia de tecnologia es un proceso complejo que requiere de la
concurrencia de diversos insumos, como son la coordinacién entre los desarrolladores de
tecnologia y los usuarios; un ambiente habilitador, que apoye los emprendimientos; y redes y
colaboraciones que proporcionen los vinculos de referencia para la informacion, el financiamiento y

otros recursos pertinentes.

Los Actores

Para que ocurra la transferencia de tecnologia, cuando menos cuatro tipos de actor son

esenciales:

1. El Estado, que ofrece el marco politico — institucional y los instrumentos de fomento

adecuados para la creacién y movilizacion del conocimiento;

2. Las Instituciones de Educacion Superior (IES) y/o Instituciones Publicas de
Investigacion (que en este trabajo seran agrupadas genéricamente como centros de

I+D), que generan conocimiento relevante;

3. El Sector Productivo, que comercializara el conocimiento en forma de productos y

servicios; y

4. Las Instancias de Interface - sistemas formales de transferencia de tecnologia -, en forma

de oficinas, unidades, empresas comercializadoras, etc., que en este trabajo seran

La generacion de productos y resultados Utiles para la sociedad est& asociada intrinsecamente con la calidad social de
la investigacion, en tanto que el potencial de captura tecnoldgica por parte de la sociedad deriva de la capacidad de
absorcién tecnolégica nacional. Ambos factores, asociados con la oferta y la demanda de conocimiento, son cruciales
para que ocurra la Transferencia de Tecnologia.
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referidas como Organismos de Transferencia de Tecnologia (OTT) (mas adelante, en la

Seccion Il se explica esta instancia).

4. Propiedad Intelectual

Hemos dicho que la Transferencia de Tecnologia tiene por objeto llevar a la sociedad las
invenciones que son desarrolladas en el curso de la investigacion, en forma de inventos, productos
y procesos utiles en el mercado comercial. Uno de los mecanismos formales mas importante para
transferir los inventos derivados de la investigacién es la Proteccion de Derechos de Propiedad

Intelectual.

La Propiedad Intelectual, dicho de manera simple, es cualquier forma de conocimiento o
expresion creada por el intelecto. Es un derecho patrimonial de caracter exclusivo que otorga el
Estado por un tiempo determinado, para usar o explotar en forma industrial y comercial las
invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una
maquina o aparato, un disefio original para hacer mas (til o atractivo un producto o un proceso de
fabricacion novedoso; también tiene que ver con la capacidad creativa de la mente: las
invenciones, las obras literarias y artisticas, los simbolos, los nombres, las imagenes y privilegios.
Incluye cosas como invenciones, software, marcas comerciales, trabajos literarios, musicales,
artisticos o visuales e incluso el know-how. El software, los trabajos literarios, artisticos y musicales
pueden ser protegidos por Derechos de Autor (Copyrights). Estos elementos, al momento de la
transferencia, pueden ser fuente de valor mas o menos importante, por lo que deben ser

contemplados al momento de integrar el paquete tecnolégico a licenciar.

El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier persona tenga

acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento.

Derechos de Propiedad Intelectual

El conocimiento, a diferencia de un objeto fisico, no se agota al ser usado por otros: el mayor nivel
de eficiencia econdmica ocurre con la mas amplia diseminacién de nuevo conocimiento. No
obstante, su libre acceso seria un desaliento para los inventores que lo producen. Los Derechos
de Propiedad Intelectual (DPI) transforman temporalmente el conocimiento, de un bien publico a
un bien privado. Mediante el poder de mercado incrementado - conferido por los derechos de
propiedad intelectual -, los duefios de la propiedad intelectual (P1) pueden recuperar sus gastos de

creacion de nuevo conocimiento.

El Derecho de Propiedad intelectual es un término amplio, usado para cubrir Patentes, Marcas

Registradas, Derechos de Obtentores Vegetales, Derechos de Autor, Know-how, Secretos
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Comerciales y otros tipos de derechos que otorga la ley para proteger la inversion en el esfuerzo
creativo y la creacion de conocimiento. Las mentes creativas y las organizaciones innovadoras
tienen asi un incentivo para involucrarse en actividades inventivas. Los Derechos de Propiedad
Intelectual son un compromiso entre preservar el incentivo para crear conocimiento y la voluntad
de diseminar conocimiento a poco o0 ningln costo. Este argumento utilitario es el razonamiento

principal para la proteccién de la propiedad intelectual.

Las diversas formas de propiedad intelectual difieren en términos de la materia sujeto que puede
ser elegible para proteccion, del alcance y duracién de la proteccion, asi como de las posibles
exenciones a derechos exclusivos, reflejando el objetivo social de equilibrar los intereses de

productores y usuarios del conocimiento.

Tipos de Propiedad Intelectual

Los derechos de propiedad intelectual que otorga cada pais son independientes entre si, por lo
que una misma idea, invencién, obra o caracter distintivo puede ser objeto de proteccién en una
pluralidad de Estados. Incluye invenciones, software, marcas comerciales, trabajos literarios,
musicales, artisticos o visuales e incluso el know-how. Las invenciones pueden ser protegidas por
la Patente y el Disefio Industrial Registrado. El software, los trabajos literarios, artisticos y
musicales, manuales, etc. pueden ser protegidos por Derechos de Autor (Copyrights). Todos
estos elementos, al momento de la transferencia, pueden ser fuente de valor mads o menos
importante, por lo que deben ser contemplados al momento de integrar el paquete tecnolégico a

licenciar, como se vera mas adelante.

La propiedad intelectual se clasifica en dos categorias, Propiedad Industrial y Derechos de

Autor:

Propiedad Industrial

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma
industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicacion industrial o indicaciones
comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la
clientela en el mercado. La Propiedad Industrial protege y promueve las invenciones patentables,
modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados,

marcas, avisos y nombres comerciales, asi como las denominaciones de origen.
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Tipos de Propiedad Industrial
Los siguientes son los tipos de propiedad industrial usados con mas frecuencia dentro de las
politicas de centros de I+D en el mundo:
1. Patente
Modelos de utilidad
Disefios industriales
Indicaciones geograficas
Marcas comerciales y de servicios
Know-how y Secreto Comercial

N o ok~ owDbd

Nuevas Variedades de Plantas

La Patente

Una patente es un derecho otorgado por un gobierno nacional, a solicitud, y a cambio de la
revelacion completa de una invencion. La revelacion inicialmente es confidencial a la oficina de
patentes, para volverse posteriormente revelacién no confidencial al publico en general una vez
que se otorga y publica la patente. Una patente otorga al solicitante el derecho de excluir a otros de
hacer, usar o vender la invencion reclamada por un periodo de tiempo limitado, por lo general 20

afos desde la fecha de solicitud.

La patente es un derecho patrimonial exclusivo que otorga el Estado por una invencién, que puede
ser un producto o0 proceso que proporciona una nueva manera de hacer algo, u ofrece una nueva
solucion técnica a un problema. La protecciébn es otorgada por un tiempo determinado,
normalmente 20 afios (segun lo estipulado por el acuerdo TRIPS). La patente es un titulo de
propiedad. Al término del tiempo que tiene de vigencia el derecho de la patente, o0 en caso de que
no se hayan cumplido las cuotas anuales por la misma, se puede aprovechar la informacion

contenida en la misma sin el pago de las regalias correspondientes a los titulares de la patente.

La proteccion de patente significa que la invencién no puede ser hecha, usada, distribuida o
vendida en escala comercial sin el consentimiento del propietario de la patente. Estos derechos de
patente son normalmente forzados en un tribunal, que en la mayoria de los sistemas detenta la
autoridad para detener una infraccion de patente (invasion). A la inversa, un tribunal puede también
declarar no vélida una patente cuando es desafiada exitosamente por un tercero. Por el registro y
otorgamiento de derechos, se cargan tarifas anuales por las autoridades relevantes para

mantenerlas.
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Un propietario de la patente tiene el derecho de decidir quién puede o no usar la invencion
patentada durante un periodo durante el cual la invencién estd protegida. El propietario de la
patente puede dar permiso a otras partes, o licenciarlos, para usar la invencion con base en
términos mutuamente acordados. El propietario puede también vender a alguien el derecho sobre

la invencidn, quien entonces se vuelve el nuevo propietario de la patente.

Las patentes son otorgadas sélo pais por pais, algunas regionalmente, y puede también ser usada
en territorios no patentados. Una vez que la patente expira, termina la proteccion, y la invencion se
vuelve parte del dominio publico, en el sentido de que el propietario ya no detenta mas derechos

exclusivos, y se vuelve disponible a otros para su explotacion comercial, libre de cargos.

Alcance Geografico de las Patentes

Las patentes no cruzan las fronteras nacionales. Aunque todavia no existe una armonizacion

internacional de leyes de Patentes, se esta trabajando actualmente en ello.

En general, cada pais otorga sus propias patentes, con base en sus propios estandares. La
Convencion de Paris de 1887 facilita el llenado de las solicitudes en los estados miembros,
mediante el acuerdo de que todas las solicitudes llenadas en estados miembros para una
invencion especifica sean llenadas dentro de un afio de la fecha de solicitud en el primer estado
miembro. Esto es muy importante considerando el efecto de la publicacién en una revista cientifica
o de otro tipo sobre una solicitud de patente extranjera. Casi todos los paises industrializados son
signatarios de la Convencién de Paris. En Europa es posible llenar una Unica aplicacion ante la
Oficina Europea de Patentes, para proteger los derechos de uno en hasta 18 paises europeos.
Una Unica patente regional es otorgada pero no es efectiva sino hasta que es ratificada por la
Oficina Nacional de Patentes seleccionada por el solicitante, pagando las debidas tarifas
nacionales, traducido al idioma local y cubierto los requerimientos locales como la forma para las

reivindicaciones, etc.
Qué es lo Patentable

Por ley, para que sea patentable, una invencion debe ser nueva, no debe ser obvia para una
persona calificada en el campo de la invencién, y debe tener utilidad. Los productos, procesos,
maquinas, manufacturas o composicion de materia, o cualquier mejora nueva y Util a cualquiera de
éstas, tales como nuevos usos de compuestos conocidos, son patentables, asi como los
esquemas de trazado de circuitos integrados. Las formas de vida inferiores y nuevas formas
microbianas genéticamente modificadas pueden ser patentadas en algunas jurisdicciones, como

Estados Unidos y Canad4, pero no en otras.
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En México de acuerdo con el Articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial®, seran patentables
las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion
industrial, excepto los procesos esencialmente biolégicos para la produccion, reproduccion y
propagacion de plantas y animales; el material bioldégico y genético tal como se encuentran en la
naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y las

variedades vegetales.

Los métodos de tratamiento médico también son patentables en algunos paises, como en Estados
Unidos, pero no en otros. Los teoremas o principios cientificos, asi como los métodos para hacer
negocios y jugar juegos tampoco son patentables. En México, de acuerdo con el Articulo 19 de la
Ley de Propiedad Industrial, no se consideran invenciones los métodos de tratamiento quirargico,
terapéutico o de diagndstico aplicable al cuerpo humano y los relativos a animales. El software,
siempre y cuando cumpla los requisitos normales de patentamiento puede ser patentado en

algunos paises. En México la proteccion de software la confiere los Derechos de Autor (Copyright).

Modelo de Utilidad

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como
resultado de una modificacion en su disposicién, configuracién, estructura o forma, presenten una
funcion diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Siempre

que cumplan con las condiciones de novedad

Disefios Industriales

Un disefio industrial es la apariencia estética u ornamental de un articulo. El disefio puede consistir
de los rasgos tridimensionales de un articulo, como su forma o superficie; o de rasgos
bidimensionales como patrones, lineas o color. Los disefios industriales estan incorporados en una
variedad de productos de la industria y artesania, de instrumentos técnicos o médicos para relojes,
joyeria u otros articulos de lujo; desde articulos para el hogar y aparatos eléctricos hasta vehiculos

y estructuras arquitectnicas y de disefios de textiles hasta productos de ocio.

Para ser protegido bajo la mayoria de las leyes nacionales, un disefio industrial debe ser atractivo
a la vista. Esto significa que es primariamente de naturaleza estética, y no protege ningln rasgo
técnico del articulo. Los disefios industriales son lo que hacen atractivo a un articulo y agregar por
lo tanto, su valor comercial e incrementan su comerciabilidad. Cuando un disefio industrial esta
protegido por su propietario — la persona o entidad que ha registrado el disefio -, se asegura un

derecho exclusivo contra copias no autorizadas o imitaciones del disefio por terceras partes, y en

5 Ley de la Propiedad Industrial, México:
http://www.impi.gob.mx/index.php?option=com_ content&task=view&id=98&Itemid=206
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algunos paises (como la Union Europea), es incluso en un sentido absoluto, como una patente
contra el uso no autorizado por otros. Los disefios industriales pueden ser relativamente simples y
baratos de desarrollar, y pueden ser facilmente accesibles a las PYMES asi como a los artesanos,
tanto en paises industrializados como en paises en desarrollo. En la mayoria de los paises un
disefo industrial debe ser registrado con el fin de calificar para su proteccion bajo la ley del disefio
industrial. La duracion de la proteccion varia de pais a pais y puede durar hasta 25 afios (como en

la Union Europea).

Marcas Comerciales

Una marca comercial es un signo distintivo que identifica ciertos bienes o servicios a aquellos
producidos o proporcionados por una persona o empresa especifica. El sistema ayuda a los
consumidores a identificar y comprar un producto o servicio porque su naturaleza o calidad —
indicada por la marca comercial, Unica -, satisface sus necesidades. Una marca comercial permite
proteccién al duefio de la marca, asegurando su derecho exclusivo de uso para identificar bienes o
servicios, o para autorizar a otros a usarla mediante un pago. El periodo de proteccion varia, pero
una marca comercial puede ser renovada indefinidamente méas alla del tiempo limite, pagando
tarifas adicionales. La proteccion de la marca comercial es forzada por los tribunales, que en la
mayoria de los sistemas tienen autoridad para bloquear la invasion de la marca comercial. En un
sentido mas amplio la marca comercial promueve la iniciativa y la empresa en todo el mundo,
compensando a los propietarios de las marcas con el reconocimiento y ganancias financieras. La
proteccién de la marca comercial también frena los esfuerzos de competidores desleales, como
los falsificadores, de usar signos distintivos similares para comercializar productos o servicios
inferiores o diferentes. Las marcas pueden consistir de dibujos, simbolos, formas tridimensionales,
tales como la forma exterior y el empaque de productos, signos audibles como la masica o rasgos

distintivos orales u olores.

En el registro de una marca comercial, ademas de las tarifas de registro, hay que hacer pagos

anuales a la institucion relevante, por el mantenimiento de los derechos de marca.

En centros universitarios de [+D, una marca comercial puede ser muy importante donde la
institucion tenga una empresa y venda bienes y servicios. Por ejemplo, la Universidad de Florida
desarroll6 un calmante electrolitico para la sed, para ser usado por sus equipos de futbol. La
férmula fue patentada y adquirio valor, asi como lo hizo la marca (Gatorade). La patente expird
después de 17 afios pero la marca ha permanecido vigente y ha continuado produciendo ingresos

a la universidad.
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Know-how y Secreto Comercial

Se refiere a la destreza experta, o cuerpo de conocimiento que i) imparte una habilidad para causar
un resultado deseado; ii) no es facilmente disponible; iii) esta fuera del dominio publico. Puede
incluir material tangible (como planos, férmulas, instrucciones, patrones, especificaciones y
secretos comerciales), o intangibles (como préacticas de manufactura, conceptos de marketing,

control de calidad y técnicas de pruebas) que no son de conocimiento comun.

El know-how puede tener un valor considerable. Un investigador con frecuencia poseera valioso
conocimiento confidencial y experiencia para permitir la optimizacion comercial de un proceso o de
un producto. Por ello, en acuerdos de transferencia de tecnologia, el know-how es el factor mas
importante, y puede tener una vida ejecutable indefinida. En términos legales, puede ser definido
como “cualquier informacidn y técnica industrial que probablemente ayude en la manufactura o
procesamiento de bienes o materiales”. En afios recientes, el know-how ha llegado a ser
reconocido como un factor de produccion por derecho propio, distinto del de mano de obra. El
know-how y los secretos comerciales pueden de hecho ser licenciados independientemente. Una
licencia de know how no necesita ser restringida al término de alguna patente. La informacion
confidencial debe, por lo tanto, estar claramente definida y las revelaciones deben estar cubiertas

por un contrato escrito

La figura de know-how propietario (llamada también tecnologia propietaria) se refiere a los
conceptos confidenciales, formulas, cddigos de software, informacién técnica, etc. que da ventaja
competitiva a la organizacion. El know-how propietario normalmente es protegido por la ley, por
tiempo indefinido, contra revelacién no autorizada, mal uso o robo, siempre y cuando se haya
tomado todo el cuidado razonable para prevenir que se vuelva conocimiento publico.

El secreto comercial es un tipo de know-how que consiste de datos confidenciales o
compilaciones usadas en investigacion, negocios, comercio o industria. Las universidades, centros
de I1+D, agencias gubernamentales, entidades de negocios e individuos pueden poseer y usar
secretos comerciales. La informacion puede incluir datos cientificos y técnicos, de negocios,
comerciales o informacién financiera no publicamente conocida que sea Util para una organizacion
y confiere ventaja competitiva en una de ellas teniendo el derecho a usarla. La secrecia de la

informacién debe ser mantenida para conservar su estatus de secreto comercial.

La informacién del secreto comercial puede ser revelada o compartida bajo los términos de un
acuerdo de confidencialidad. La informacién confidencial puede ser creada en proyectos de
investigacion patrocinada. En ese caso el patrocinador generalmente requerira al centro de I+D y al
creador, preservar la secrecia de la informacion. Los secretos comerciales en forma de know-how

pueden ser vitales para la explotacion de invenciones patentadas. La informacion del secreto
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comercial puede tener un considerable valor por si misma o en conjuncién con otras formas de
propiedad intelectual. Algunas universidades y centros de I+D, sin embargo, pueden tener sus
reservas en relacion con la proteccién de secretos comerciales, argumentando que es dificil
reconciliarlos con la apertura en compartir el conocimiento, lo cual es parte de la mision
académica.

Nuevas Variedades de Plantas®

En paises en desarrollo existen numerosos centros universitarios de 1+D involucrados en areas de
investigacion que incluyen por ejemplo, produccion de cultivos, ganaderia y salud animal,
silvicultura, pesca y almacenamiento de cosechas. Los esfuerzos de investigaciéon en estas areas
ha llevado a la obtencién de nuevas variedades de cultivos, capaces de dar un alto rendimiento,
sistemas mas adaptados a condiciones especificas, resistencia o tolerancia a las principales
enfermedades y plagas, etc. Estas variedades se vuelven disponibles a los agricultores a través
de los servicios existentes de semillas. Para cada variedad también estan disponibles datos
descriptivos de la variedad: origen (grupo, linaje, nombre comun, etc.); caracteristicas agricolas
(sistema de produccion, ciclo vegetativo, adaptabilidad al estrés biético o abiotico, rendimiento,
calidad del grano, etc.) Estos datos facilitan la decision por una variedad especifica para un tipo

relevante de sistema de produccion.

Bajo la Convencion Internacional para la Proteccion de Nuevas Variedades de Plantas
(Convencion UPOV), se puede otorgar a un obtentor un derecho de propiedad intelectual, conocido
como “Derecho de Obtentores de Plantas™, si la variedad obtenida es considerada nueva, distinta,
uniforme, estable y tiene una denominacion adecuada. El derecho de obtentor significa que es
requerida la autorizacion del obtentor antes de llevar a cabo algunos actos con respecto a la
propagacion del material de la variedad protegida. La Convencién UPOV contiene importantes
excepciones al derecho del obtentor: El uso de variedades protegidas en subsistemas de
produccién no requiere la autorizacion del obtentor. Las variedades protegidas estan disponibles
sin la autorizacion del obtentor para efectos de investigacion y fitomejoramiento, y las Partes
Contratantes de la Convencion pueden, dentro de ciertos limites, permitir a los agricultores (a otros
gue no sean del subsistema de produccién) usar el producto de la cosecha para propdsitos de

propagacion que hayan obtenido de la variedad protegida.

6 Aungue este tipo de propiedad intelectual no aplica a todos los centros de I+D, se incluye para cubrir la gama de
posibilidades.

" “Obtentor” se refiere a la persona que mejord, descubrié o desarrolld, una variedad. La persona que es el empleador de la
persona anteriormente mencionada o quien ha comisionado el trabajo, donde las leyes de la Parte Contratante relevante lo
otorgan, o los herederos.
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Al otorgar un derecho de obtentor, el desarrollo de nuevas variedades de plantas es fomentado con
el fin de contribuir al mejoramiento de la productividad agricola, horticola vy forestal v,

consecuentemente, mejorar el ingreso y el desarrollo global.

2. Derechos de Autor (Copyrights)

El segundo tipo de Propiedad Intelectual son los Derechos de Autor (o Copyright). Es el derecho
exclusivo del creador - o el detentador subsecuente del derecho de autor -, de reproducir un
trabajo. El Derecho de Autor subsiste tan pronto como es creado un trabajo literario, artistico,
musical o software, su registro en la Oficina de Derechos de Autor es puramente voluntario. Sin
embargo, es aconsejable poner sobre aviso al publico de que el creador esta reclamando

Derechos de Autor incluyendo en todas las copias del trabajo una nota de Derechos de Autor.

En México, el Articulo 11 de la Ley Federal del Derecho del Autor define a los derechos de autor
como el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artisticas
previstas en el articulo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su proteccién para que el autor
goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y patrimonial. Los primeros
integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. Este se refiere a las obras
literarias y artisticas, es decir, se refieren a los derechos que tienen los creadores sobre sus obras,
los derechos de los intérpretes sobre sus ejecuciones e interpretaciones, los derechos de los
autores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de las empresas de radiodifusién

sobre sus programas, tanto de radio como de televisién.

El Derecho de Autor es pues, un término legal que describe los derechos otorgados a los
creadores por sus trabajos literarios y artisticos. Las clases de trabajo cubiertas por derechos de
autor incluyen trabajos literarios como novelas, poemas, teatro, trabajos de referencia, periédicos,
programas de computacion (software), bases de datos, peliculas, su reproduccion en diversas
formas, incluyendo publicaciones impresas o grabaciones de sonido, composiciones musicales y
coreografia, trabajos artisticos como pinturas, dibujos, fotografias y escultura, trabajos
arquitecténicos, anuncios, mapas y dibujos técnicos. Los creadores de trabajos originales
protegidos por derechos de autor, y sus herederos, tienen ciertos derechos béasicos. Tienen el
derecho exclusivo a usar 0 a autorizar a otros a usar el trabajo bajo términos acordados. Ellos
pueden prohibir o autorizar:

e Su presentacion en publico, como en el caso de obras de teatro o trabajo musical.

e Su grabacién, por ejemplo en CDs, cassetes o video.

¢ Su radiodifusion, sea por radio, cable o satélite

e Su traduccion a otros idiomas, o0 su adaptacién, como por ejemplo pasar una novela a un

guion.
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Muchos trabajos creativos protegidos por derechos de autor requieren distribucién y comunicacion
masiva, e inversion financiera para que esa diseminaciéon tenga lugar (como en el caso de las
publicaciones y programas de computacion). Por eso, las universidades y centros de I+D que
quieran establecer un sistema de proteccion intelectual necesitan contemplar la venta de derechos
en sus trabajos a individuos o empresas mejor posicionados para comercializar los trabajos a
cambio de pago. La proteccién de los Derechos de Autor incluye también derechos morales,
incluyendo el derecho a reclamar la autoria de un trabajo, y el derecho a oponerse a hacer
cambios que pudieran dafiar la reputacién del creador. El creado —o el propietario de los derechos
de autor en un trabajo — puede exigir derechos administrativamente y en los tribunales, para
inspeccionar locales para evidenciar la produccién o posesion de bienes hechos ilegalmente
(“pirateados”), relacionados con los trabajos protegidos. El propietario puede obtener ordenes de
los tribunales para detener tales actividades, asi como buscar dafios por pérdidas de retornos

financieros y reconocimiento.

El registro de Derechos de Autor facilita los derechos al detentador en caso de una disputa legal.
En México los derechos de autor estan vigentes toda la vida del autor y 50 afios mas tras el final
del afio de su muerte. Los Derechos de Autor se extienden a otros paises en virtud de varios
tratados como el de la Convencion de Berna y la Convecnién Internacional de Derechos de Autor

(Universal Copyright Convention). El término en otros paises depende de la ley nacional.

Comercializar la Propiedad Intelectual: Consideraciones Filoso6ficas vs. Consideraciones

Préacticas

Los centros de I+D pueden dar mayor o menor énfasis ya sea al beneficio financiero de la
transferencia de tecnologia, o a la mayor diseminacion del conocimiento via publicaciones, etc. Los
diferentes enfoques institucionales, asi como las realidades de su mercado, afectan
necesariamente la declaracion de la mision de sus OTT vy la relevancia de su papel. Por otro lado,
dentro de esta disyuntiva es muy importante considerar que, histéricamente, con excepcién de
unas cuantas patentes altamente rentables, la mayoria de los retornos por licenciamiento proviene
de un gran ndmero de licencias relativamente modestas. De aqui que la manera como el centro de
I+D enfoque sus politicas, la evaluacion y el licenciamiento de tecnologias emergentes conlleva

una dosis de cautela.

La experiencia ha ensefiado que no todas las instituciones hacen fortuna con la transferencia de
tecnologia. Aunque no se puede negar que ocasionalmente hay éxitos grandiosos, no es prudente
ni realista esperar que la Transferencia de Tecnologia pueda sustituir otros tipos de financiamiento
para la I+D publico, sino sélo un complemento. La mayoria de la actividad de transferencia genera

retornos relativamente modestos, y muchas patentes pueden no generar retorno alguno. Aqui, el
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punto a considerar es la importancia de sopesar los costos de la proteccion de patente contra el

ingreso por su licenciamiento potencial.

Por otro lado, aunque en la mayoria de las instituciones, la transferencia de tecnologia se sigue
una manera tradicional en la cual los profesionales de licenciamiento comercializan sus tecnologias
principalmente a través de contactos en empresas existentes, algunas instituciones adoptan
posturas mas agresivas, para poner el énfasis en la creacién de empresas, bajo el supuesto de
gue valor futuro potencial de las acciones excedera los beneficios financieros obtenidos mediante
el enfoque de licenciamiento. Este enfoque es polémico y no es universalmente adoptado por la
comunidad de transferencia de tecnologia. Por un lado, hay un alto indice de fracaso reportado en
este tipo de emprendimientos; por otro, hay quienes consideran que mas que apoyar al sector
productivo con la transferencia de conocimiento, las universidades y centros de I+D tienden a
competir con él, generando conflictos de interés que pueden ser muy probleméticos para la
institucion. Sin embrago, dicen otros, la incubacién de empresas de nueva creacién puede tener
importantes beneficios para el desarrollo econémico local y para los esfuerzos de creacion de

empleos.

Independientemente del enfoque adoptado, hay ciertas actividades que son fundamentales. Un
elemento esencial en este proceso es la evaluacion del ingreso potencial contra el gasto requerido
para buscar la patente y localizar un licenciatario. Sopesar el beneficio potencial contra los costos
de buscar la proteccion de patente y otros costos es complicado, por el hecho de que los costos de
proteccion de patente extranjera pueden ser significativamente mayores que una patente
doméstica, y los beneficios a veces son menos claros. Algunas instituciones tiene la politica de no
invertir mucho tiempo y dinero en patentar —especialmente en el extranjero-, hasta que encuentren

un licenciatario.

A los profesionales de transferencia se les permite con frecuencia un grado relativamente alto de
autonomia en la evaluacion de la patentabilidad y la potencial aplicacion comercial de las
invenciones reportadas, asi como en la negociacién de licencias. Estos individuos pueden también

tener autoridad para decidir cuando ha de ser abandonada una invencién.

Estos juicios deben hacerse dentro del contexto de un marco uniforme que represente la filosofia
global de la institucién. Cada oficina deberia tener mecanismos para promover el intercambio de
ideas con respecto a la concesidn de licencias, y estrategias para promover la coherencia en sus
planteamientos. Aunque siempre esta presente un elemento de riesgo en los procesos de toma de
decisiones, las estructuras establecidas ayudan a reducir el riesgo de juicios equivocados. El
personal debe tener claro que las estructuras existen para asegurar que tales decisiones sean
tomadas en el contexto de, y que son consistentes con, las politicas y las practicas establecidas en

esa oficina y en la institucién.
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Il. Los Procesos

Para el disefio de politicas y procedimientos institucionales - méas alla de los conceptos basicos -,
es conveniente visualizar las diversas actividades como procesos interconectados,® conducentes
a la movilizacion del conocimiento que genera la organizacion. Para ello, una tarea previa es la de
precisar ciertos elementos basicos de la transferencia de tecnologia como proceso: quiénes son
los participantes, qué es una instancia de interface (que aqui llamaremos genéricamente Oficina de
Transferencia de Tecnologia — OTT); qué tipo de interacciones ocurren entre los participantes y

cuales son sus intereses y motivaciones.

Los Participantes

El proceso de transferencia de tecnologia lleva implicita una interaccion entre el personal de la
institucion, la empresa y la agencia regulatoria /ejecutora gubernamental pertinente, asi como una
instancia de interface que actuara como facilitador —representante ejecutor de la organizacion de
I+D. En todas las fases o subprocesos, concurren algunos de los siguientes participantes, que

pueden desempefian diversos papeles y representar diversos intereses.

e Universidades e instituciones de |1+D

e Investigadores e inventores

e Grupos y departamentos de investigacion del inventor

e Técnicos, ingenieros y asistentes de investigacion

e Estudiantes

e Becarios posgraduados y postdoctorados

e Investigadores visitantes

e Patrocinadores (empresarios, gobierno, fundaciones, etc.)
¢ Unidades de transferencia de tecnologia/ Instancias de Interface (OTT)
e Consultores (legales, técnicos, etc.)

e Oficinas de patentes

e Otras agencias gubernamentales

e El publico

conjunto de acciones 0 actividades sistematicas para alcanzar un objetivo
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Las Instancias de Interface — Oficina de Transferencia de Tecnologia (OTT)

La transferencia de tecnologia puede ser responsabilidad de una oficina ad hoc dentro de la
organizacion, o puede ser desempefiada por una entidad separada. Estas entidades pueden ser
lucrativas o no lucrativas, y pueden o no ser totalmente propiedad de la institucion.

La figura de OTT como “puente” o “catalizador” para movilizar el conocimiento surge de la
creciente necesidad de prestar atencién a la transferencia del conocimiento por parte de luna
instituciébn que genera conocimiento hacia el sector productivo. Su misiébn es proteger y
comercializar la propiedad intelectual de su institucion en el campo concreto de la transferencia de
conocimiento, y asegurar que el proceso sea sostenido en el tiempo. Desde una perspectiva de
gestidn estratégica del conocimiento, su tarea, por lo tanto es la gestidon interna y externa de la
transferencia de tecnologia y de la propiedad intelectual, como puede verse en la Figura 1.

Figura 1 - Manejo Estratégico de la Transferencia de
Tecnologiay Propiedad Intelectual
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Fuente: Adaptado de European Commission (2000).
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En sus inicios, los sistemas de transferencia de tecnologia en paises con cultura innovadora, se
limitaban a atender operaciones relacionadas con el proceso de patentamiento, dar seguimiento a
los flujos de retorno, recabar y distribuir los pagos y regalias, y encausar los gastos relacionados.
En afios recientes, a medida que el proceso de innovacién se ha ido haciendo mas complejo y el
manejo estratégico del conocimiento va adquiriendo importancia en las llamadas “Economias del
Conocimiento”, se observa una tendencia mundial a ampliar las funciones de las OTT, para
incursionar en el ambito de la planeacion y la prospectiva tecnolégica, la asistencia técnica, la
vigilancia tecnolégica, etc., requeridos para una efectiva vinculacién ciencia — industria, y

transferencia de conocimiento en un sentido amplio.
Actividades centrales

Las actividades centrales de una oficina de transferencia de tecnologia que no esté activamente
comprometida en la creacién de empresas de nueva creacion (start-ups) tipicamente incluiran

todas o casi todas las siguientes actividades®:

e Monitoreo de las actividades de los investigadores y estar alerta sobre las nuevas
tecnologias

. Mantenimiento de contactos con la industria y estar alerta de las potenciales
aplicaciones de productos

e Evaluar las nuevas tecnologias para potencial patentamiento y comercializacion

e Evaluar la necesidad de patentes, tanto extranjera como domestica

e Preparar. O facilitar la preparacién de, solicitudes de patente

e Estudios de Mercado de las invenciones

e Negociar la venta de licenciamiento de invenciones

e Administrar acuerdos de invenciones

e Monitorear y recaudar ingresos

e Calcular y remitir las participaciones del inventor y de la institucién

e Dar seguimiento al progreso de las invenciones

Las areas de actividad a las que se debe prestar especial atencién incluyen el registro de
revelaciones de invenciones, monitoreo y recaudacion de ingresos, adecuado seguimiento de
ingresos y gastos; y remitir las participaciones al inventor y a la instituciéon. Sin embargo, mas alla
de la contabilidad, es necesario tomar en cuenta otros aspectos. Las oficinas de TT estan sujetas a
las mismas limitaciones y presiones presupuestarias como cualquier otra oficina universitaria. Las

oficinas de TT sin embargo, tienen como primera prioridad el licenciamiento de tecnologia, no

® Mullins, B and Crowe, J. (1999) Technology Transfer: A Roadmap. 1999 . College and University Auditor,
the magazine of the Association of College & University Auditors (ACUA).
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construir y operar robustos sistemas operativos. Como resultado, es importante asegurarse que los

sistemas y procesos que se utilizan en ellas sirvan a sus necesidades, sean eficientes y rentables.

Cabe sefialar que aunque existen elementos comunes a la organizacion y la gestion de la
transferencia de tecnologia en el mundo, las OTT requieren estrategias contextualizadas,
adecuadas a su realidad. Cada pais, cada localidad, cada organizacion, tiene sus propias
peculiaridades, dependiendo del nivel de desarrollo econémico y social; de su mayor o menor
capacidad de absorcion tecnoldgica; de su cultura histérica de vinculacion; de los diversos sectores
industriales a los que se sirva; de los recursos que disponga, de la mision y vision de la

organizacion, etc.

En su calidad de instituciones “puente”, las OTT tienen un caracter estratégico desde que han de
contender con el mundo académico, el industrial y el gubernamental, que plasman en ellas una
diversidad de intereses que tendran que ser cuidadosamente manejados al momento de la
negociacion., Asi por ejemplo, para el académico individual comprometido en darle una
aplicabilidad econdmica, comercial o social a su investigacion, la funcion percibida de la OTT es
ayudarle activamente a transferir su invento y obtener una retribucidn, con el debido respaldo
institucional. Para la Direccion, sera el de sopesar la conveniencia o no de proteger la propiedad
intelectual, llevar a cabo si es el caso, el proceso de proteccion, negociar el licenciamiento y dar

seguimiento a la transferencia.

En cuanto a su interaccién con el sector productivo, es tarea de la OTT hacer buenas relaciones
publicas: conciliar intereses, construir un lenguaje comun y establecer un clima de confianza entre
sus distintos tipos de “clientes” —el inventor, la empresa -, para lograr negociaciones exitosas.
También es importante sefialar que de estas interacciones pueden derivar otros beneficios
colaterales resultantes de su intermediacién, aunque no se llegue a un acuerdo formal de

transferencia, como los siguientes:

e Lograr donativos por parte de la industria, como un equipo que fabrica para el laboratorio,
habiendo visto que éste tiene un modelo obsoleto o uno de su competidor.

e Laempresa puede animarse a apoyar investigacion en el laboratorio.

e Contratar a un estudiante graduado.

e Comprometer a un académico como consultor, etc.

Pero, sobre todo, la interaccién con la industria conduce también de manera importante a un mejor
entendimiento de lo que la industria realmente necesita, y al conocimiento practico para
retroalimentar el proceso educativo. Elementos que aunque son muy importantes desde el punto
de vista estratégico para incrementar el potencial de transferencia de una IPI+D, quedan fuera del

alcance de este estudio.
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Un atributo clave de las organizaciones de transferencia de tecnologia que son exitosas es que
tienen una visién del proceso desde una perspectiva de negocios / comercializaciéon. Reconocer el
papel clave del inventor y de las politicas de desarrollo y procedimientos de operacién que
proporcionan incentivos a los participantes clave en el proceso es fundamental. Los participantes

clave en cada proceso de transferencia son:

1. Elinventor,

2. La persona responsable del licenciamiento, empleada por el centro de investigacion
(Asociado de Licenciamiento, Gerente de Proyecto ..), y

3. La persona empleada por un licenciatario (concesionario) potencial que crea que la
invencion es importante para el futuro de su empresa. Esta ultima persona la referiremos

aqui como el Defensor de la Invencion dentro de la Empresa (DIE).

Sistemas

Ademas de cumplir las necesidades internas, la oficina de transferencia de tecnologia debe contar
con sistemas fiables para el registro y la difusion adecuada de informacion a terceros que financian
la la investigacién. Dado que el objetivo primario de estas oficinas es la comercializacién exitosa de
tecnologias, sus esfuerzos para asegurar el reporte adecuado de las invenciones y la actividad
financiera relacionada pueden ser abrumador. Algunos sistemas para administrar las actividades
de transferencia de tecnologia estan disponibles en el mercado, como el AIMS Pro, D.E.A.L.S. Db
e InfoOffice®. Una fuente de informacién sobre esto es el International Journal on Software Tools

for Technology Transfer.

4. Las universidades de Harvard y Stanford utilizan sus propios sistemas, disefiados para
ellos,la base de datos Mac-based 4thDimension (4D). Ambos sistemas estan disponibles

para su licenciamiento a otras instituciones.

5. Estos sistemas pueden ser utilizados por el personal administrativo para registrar y
monitorear la invencion, la patente y la actividad de licenciamiento y para automatizar
ciertos procesos, incluyendo la generacién de facturas para los licenciatarios y la
correspondencia estandar. La base de datos servira también como fuente de referencia y

como registro histérico.
Sitios Web

Muchas oficinas de transferencia de tecnologia mantienen sitios en Internet para proporcionar
valiosa informacion y servicios a los inventores y a la comunidad universitaria. Estos sitios web a
menudo incluyen la descripcion de la estructura organizacional de la oficina y las calificaciones
profesionales de su personal, las politicas relacionadas con la propiedad intelectual y los procesos
relacionados, en enfoque de la oficina para la transferencia de tecnologia, el rango de servicios que

proporcionan, el reporte anual de la oficina, incluyendo datos financieros y otros datos sobre la
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comercializacidon de tecnologia, y vinculos a otros recursos relacionados con la transferencia de
tecnologia. Muchos sitios incluyen también formas que se pueden bajar y acuerdos estandar
usados en el proceso de transferencia de tecnologia, y pueden dar a los inventores la capacidad de
someter sus registros de invenciones en linea. Para proporcionar una fuente rapida y abreviada de

informacion a los inventores, pueden incluir también un vinculo de preguntas frecuentes.

Las Interacciones

Dentro del proceso de transferencia de tecnologia las interacciones entre los participantes son de
naturaleza muy diversa, y van adquiriendo mayor o menor relevancia de acuerdo con las fases del
proceso. Mientras algunas requeriran un caracter perdurable para rendir sus frutos, otras podran

ser mas eventuales. Solo con caracter ilustrativo, se pueden sintetizar de la siguiente manera.

Los investigadores internos y externos interaccionan con potenciales inventores, con
empresarios, estudiantes, etc.. Colaboran, Intercambian ideas, informacion. Aportan conocimiento
fundamental del que eventualmente, se nutriran los desarrollos tecnolégicos dentro o fuera de su

institucion.

El inventor o inventores interacciona(n) con otros académicos, estudiantes, con sus superiores,

con los ingenieros de desarrollo, con industriales, con la oficina de transferencia de tecnologia.

La empresa interacciona con el centro de I+D no sélo para adquirir tecnologia “tangible”. También
puede dar empleo a un técnico /asistente de investigacibn que junto con el investigador
universitario haya estado involucrado en el desarrollo de una invencién con potencial comercial.

Esta es una modalidad de transferencia libre de cargo.

El licenciatario es la empresa o institucion que compra la licencia por una invencion patentada.

Paga por la tecnologia y, consecuentemente, puede esperar absolutos derechos sobre ella.

El gobierno proporciona fondos para infraestructura, investigacion y otros servicios incluyendo las
operaciones de la universidad y centros de I+D. Consecuentemente, espera que cualquier
invencion y resultado de la investigacién proveniente de la institucién pueda ser utilizada para el
desarrollo del pais, y que ninguna invencion Gtil quede sin utilizarse, a través del monopolio desleal

de la propiedad.

El patrocinador — sea gobierno, industria o institucion -, proporciona fondos para investigacion y

desarrollo. Algunas veces también otorga instalaciones de investigacién y puede participar en
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proyectos conjuntos de I+D. A cambio, el patrocinador puede esperar la apropiacion de la

propiedad intelectual generada y/o la utilizacién sin restricciéon del conocimiento adquirido.

Los centros de I+D universitarios como institucion, juegan un papel importante en el proceso de
comercializacion de las invenciones y los resultados de investigacion. Su contribucion puede incluir
algunas variantes como las siguientes:

e Politicas adecuadas para potenciar la capacidad / habilidad de transferencia de tecnologia

e Infraestructura en donde opera el investigador / inventor

e Salario del investigador

e Fondos para la investigacion

e Prestigio institucional, importante no sélo para la obtencién de fondos y contratos de

investigacion, sino también durante el proceso de comercializacion de las invenciones

Los Intereses y Motivaciones

A nivel organizacional, los motivos para patentar 0 no, en un sentido u otro son diversos. Entre los
motivos para no patentar destacan el reconocimiento y evaluacién de los académicos por la
comunidad cientifica, que emana de las publicaciones en revistas, las presentaciones en
conferencias prestigiosas y los donativos de las agencias gubernamentales Esta motivacion es
particularmente importante para los académicos que no tienen una plaza definitiva. En sentido
opuesto, los posibles motivos para patentar incluyen la ganancia financiera y el deseo de asegurar
fondos adicionales para los asistentes de laboratorio, becas postdoctorales e instalaciones /
equipamiento cientifico. Las normas y los valores de los cientificos y de la institucién académica y
de 1+D reflejan una cultura organizacional que valora en mayor o menor medida la creatividad, la

innovacion o la contribucion individual al avance del conocimiento (investigacion basica).

Para la universidad e instituciones publicas de investigacién en general - en tanto actores clave en
los sistemas de innovacion -, y en Ultima instancia, elementos clave de la politica de desarrollo
industrial-, su motivacién se mueve entre la educacion y formacion, y la difusién del conocimiento
derivado de la investigacion (publicaciones..). Con todo, cabe sefialar que un atributo clave de las
organizaciones de transferencia de tecnologia que son exitosas es que las organizaciones de 1+D
gue representan, sin menoscabo de su misién primordial y compromiso de desarrollar investigacion
cientifica basica de calidad, han sabido armonizarla dentro de una visidn politica que incorpora
una perspectiva de negocios / comercializacion. Reconocer vy valorar a nivel institucional el papel
clave del inventor y de las politicas de desarrollo y procedimientos de operacién que proporcionan

incentivos a los participantes clave en el proceso es fundamental.
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Para las empresas, su motivacion para comercializar las tecnologias universitarias tiene que ver
esencialmente con la ganancia financiera y sostener su ventaja competitiva. También, desean
mantener el control propietario sobre estas tecnologias, que puede ser alcanzado potencialmente a
través de la licencia exclusiva a nivel mundial. La cultura organizacional de la empresa da mucha
importancia a los plazos, la velocidad y la flexibilidad, que se refleja en la importancia que se da en
las OTT al "tiempo de llegar al mercado” como determinante de éxito debido a la gran ventaja
percibida para el primero que llegue, en los mercados de alta tecnologia. En la Tabla 1 se ilustran
los motivos, que pueden impedir potencialmente la difusion tecnoldgica, incentivos, diferencias y

culturas organizacionales de los grupos de interés que inciden en las OTTs.

Cada uno de los participantes o grupos de interés contribuye pues de una u otra forma a
incrementar o a frenar el potencial de generacién y comercializacién del conocimiento, invenciones
y resultados de la investigacién, considerando que los grupos tienen sus propios intereses y
expectativas, que pueden ponerlos en conflicto. En la Tabla 2 se ilustran os motivos que podrian
impedir la difusion tecnoldgica, los incentivos, diferencias y culturas organizacionales de los grupos
de interés que inciden en las OTTs. De ahi que el funcionamiento de las OTT necesariamente sea
impactado por las acciones, motivos y culturas organizacionales de sus grupos de interés, como
son la comunidad cientifica, las , las jerarquias institucionales, los ingenieros de desarrollo, los
empresario,, las agencias gubernamentales, etc. Pero también, en un nivel superior, seran

impactadas por las politicas gubernamentales de desarrollo industrial y de [+D+l.

Tabla 2
Intereses y Motivaciones dentro del Proceso de Tranferencia de
Tecnologia
Grupo de interés Acciones Motivos Motivos secundarios Cultura
primarios organizacional
Descubrimiento de Reconocimiento Ganancia financiera
Académico nuevo conocimiento | dentro de la y deseo de asegurar
comunidad cientifica fondos adicionales Cientifica
para investigacion
.Trahaja con Proteger y Facilitar ~ la  difusion
oTT académicos, comercializar la tecnologica y asegurar
empresarios para propiedad intelectual | fondos adicionales para Burocratica
estructurar tratos de su institucion lainvestigacion
[ (IES, CPI, etc.)
Empresal Comercializar la
Empresario nueva tecnologia Ganancia financiera Mantener control Empresarial

lapropiacion tecnologica

Fuente: Siegsl, 0.5, Waldman, D. and Link, A. (2003)
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A nivel organizacional, los motivos para patentar o no son diversos. Entre los motivos para no
patentar destacan el reconocimiento de los académicos por la comunidad cientifica, que emana de
las publicaciones en revistas, las presentaciones en conferencias prestigiosas y los donativos de
las agencias gubernamentales Esta motivacion es particularmente importante para los académicos
que no tienen una plaza definitiva. En sentido opuesto, los posibles motivos para patentar incluyen
la ganancia financiera y el deseo de asegurar fondos adicionales para los asistentes de laboratorio,
becas postdoctorales e instalaciones / equipamiento cientifico. Las normas y los valores de los
cientificos y de la institucion académica y de I+D reflejan una cultura organizacional que valora en
mayor o menor medida la creatividad, la innovacion o la contribucién individual al avance del

conocimiento (investigacion basica).

Para la universidad y centros de I+D - en tanto actores clave de los sistemas de innovacién -, y
en Ultima instancia, de las politicas de desarrollo industrial-, su motivaciéon es producir, transferir y
difundir conocimiento para beneficio publico. Sin embargo, no actdan solos. En la mayoria de los
casos, las actividades de investigacion son llevadas a cabo con el apoyo de técnicos,
estudiantes, investigadores visitantes o becarios postdoctorales. Por sus contribuciones, esta
categoria de investigadores puede esperar retornos financieros asi como publicacién sin
restricciones y uso del conocimiento adquirido.

Para las instancias de interface, cuando el producto de dicho conocimiento cae dentro de la
categoria de “relevante” para el sector productivo o beneficio para la sociedad, la motivacién de la
OTT sera protegerlo y comercializar la propiedad intelectual de su institucién y asegurar que el

proceso sea sostenido en el tiempo.

Para las empresas, su interés por las tecnologias universitarias tiene que ver esencialmente con
la ganancia financiera y sostener su ventaja competitiva. Otra motivacion importante puede ser que
la empresa quiera mantener el control propietario sobre estas tecnologias, lo cual puede lograrse
potencialmente a través de la licencia exclusiva. La cultura organizacional de la empresa da mucha
importancia a los plazos, la velocidad y la flexibilidad, lo cual se refleja en la importancia que se da
en las OTT de "llegar a tiempo al mercado”, como determinante de éxito, debido a la gran ventaja

percibida para el primero que llegue, en los mercados de alta tecnologia.

La diversidad de motivos e intereses hace que exista una serie de barreras que frenan las
posibilidades de transferencia y difusion del conocimiento. En la Tabla 3 se presentan algunas
barreras identificadas por los distintos grupos de interés, asi como algunas sugerencias que ellos

mismos hacen para tratar de superarlas.

Las recomendaciones mas comunes giran alrededor de la cercania entre los participantes, para

estructurar tratos que contemplen la flexibilidad por todas las partes, asi como incluir en sus
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funciones el promover la difusion tecnoldgica, asegurar fondos adicionales para la investigacion via

regalias, pagos de licenciamientos y acuerdos financiados de investigacion.

_ Tabla 3
Barreras para la Transferencia de Tecnologia Mejoras sugeridas paralas OTTs

. Falta de entendimiento en relacion con las normas y | Las universidades vy empresas deberian dedicar mas
ambientes universitarios, esfuerzo para desarrollar un entendimiento mutuo.
empresariales o cientifico.

. Modificar el sistema de recompensas para recompensar las

. Insuficientes recompensas para los actividades de transferencia de tecnologia.
investigadores universitarios.

. Las universidades necesitan mejorar la educacion para

. Burocracia e inflexibilidad de los superar las barreras culturales e informacionales de todos
administradores universitarios. los actores.

. Recursos insuficientes dedicados a la . Las IES y CPl deberian dedicar mas recursos para la
transferencia de tecnologia por las universidades. transferencia de tecnologia.

* Pobres habilidades técnicas /| de negociacion /de |«  Las |[Es deberian flexibilizarse al ejercer sus derechos de

comercializacion de las QTTs, propiedad intelectual.

. La universidad es demasiado agresiva al ejercer sus |« Incrementar las redes formales e informales entre

derechos de propiedad intelectual. cientificos y los practicantes.
. Los miembros académicos ! administrativos tienen | Las universidades necesitan un mayor dominio técnico y
expectativas poco realistas en relacion con el valor de destrezas de comercializacion en la QTT

sus tecnologias.

|*  Mentalidad universitaria de “dominio piblico™.

Fuente: Siegel, D.S, Waldman, D. & Link, A. (2003

Finalmente, hay que mencionar otros aspectos mas subjetivos. Por ejemplo, la propension a
revelar los descubrimientos o invenciones tiene que ver con cuestiones como el tipo de institucion
donde ha sido formado el académico, el grupo de trabajo al que pertenece, la etapa de su vida, la
actitud del lider del grupo hacia la proteccion o hacia la divulgacion, etc. En la Tabla 4 se presentan

algunas de estas propensiones.
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Tabla 4
Mayor propensién a revelar si....

Efectos de entrenamiento ... si los individuos han sido entrenados
en un ambiente de aceptacion ala

transferencia de tecnologia

Efectos de liderazgo ... si el jefe del Departamento tiene un

historial de revelacion de invencion

Efectos de pertenencia al grupo ... si académicos similares revelan

activamente sus invenciones

Fuente: Siegel, D.5, Waldman, D. and Link, A. {2003)

Las Etapas o Subprocesos
El proceso de comercializacion de los resultados de la I+D o proceso de transferencia de
tecnologia es esencialmente un proceso de negociacion en el que se pueden distinguir tres fases

0 [sub]procesos que pueden traslaparse: de la invencion a la revelacion; la proteccién de la

propiedad intelectual y comercializacion / licenciamiento (Tabla 5).

Insumos ETAPAS Productos
1+D 17 etapa Invencion —
revelacion confidencial
OoTT

+ 22 etapa Patente otorgada
Agencia gubernamental de {revelacion publica)
Propiedad Intelectual

evaluacion

solicitud de patente

Licenciamiento y otras
Apropiacion de Patente 3? etapa opciones
Otros insumos
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1. De la Concepcidn ala Revelacion de la Invencion

El proceso se inicia con la concepcion. Esto significa una creacion en la mente del inventor. Se
refiere a una manera nueva y Util de resolver un problema (una tecnologia). La concepcion se
define como el acto de visualizar una invencién, completa en todo el detalle esencial; ello ocurre
cuando es formulada una solucién, no cuando el problema es reconocido. La concepcién es el

descubrimiento mental inequivoco de una invencién o tecnologia.

Busquedas de la Literatura

Antes de cualquier proyecto de investigacion se debe hacer, por supuesto, una extensa
exploracion de la literatura. Una vez que se ha hecho una invencion, es necesario actualizar esa
basqueda de la literatura, y si es posible, suplementarla con una revisién de la literatura de
patentes. Toda la literatura debe ser canalizada a la atencién del personal de Transferencia de
Tecnologia de la institucion. De ser necesario, la oficina hara arreglos, para una busqueda

detallada de patentes, normalmente en la Oficina de Patentes del pais

Una vez creado el invento que resulta de la actividad de 1+D, hay que proceder lo antes posible a
su revelacion confidencial formal ante la OTT de su organizacion. Aqui cabe sefialar que uno de
los criterios para patentar una invencion es el de la novedad. Es decir, no debe haber habido
ninguna revelacién publica previa por el inventor o por otros. La mayoria de los paises
desarrollados siguen una politica de absoluta novedad, de modo que no se puede obtener una
patente si la invencion ha sido publicamente revelada de ninguna manera en el mundo. En el

Recuadro 1 se incluyen algunos puntos importantes sobre la revelacion.

No obstante lo anterior, algunos paises - como Estados unidos y México - dan un periodo de
gracia de un afio desde la primera revelacion publica, durante el cual el inventor puede llenar una
solicitud de patente, siempre y cuando la revelacion haya sido hecha por el inventor o alguien que
obtuvo la informacién del inventor. Pocos paises son tan generosos, por lo que es recomendable
no revelar la invencién a nadie hasta que se haya llenado la solicitud de patente Una revelacion
puede hacerse, sin embargo, sobre una base confidencial y tal revelacién no afectara la habilidad

para patentar.

Hay que tomar en cuenta que en muchos paises, una venta (o inclusive, una oferta de venta) de
una invencion destruira la novedad, si la venta u oferta de venta es hecha un afio antes de la fecha

de solicitud de patente, incluso si es hecha bajo un acuerdo de confidencialidad.



Recuadro 1

Revelacion Confidencial y Revelacion Publica

La relacion entre las partes es lo que determina si la revelacion es publica o si es
confidencial. La revelacién es legalmente confidencial si, cuando se reciba la
informacion, la parte receptora personalmente entiende y acepta el deber de
mantener la informacidn confidencial.

Una revelacion a un colega académico puede ser o no ser considerada confidencial,
dependiendo del entendimiento entre las partes.

Cualquier publicacion impresa en una revista cientifica, un periddico u otra forma
escrita disponible de manera no restringida es una revelacion publica, como lo es
también una presentacién oral en una reunion publica.

Los pre-impresos publicades o resimenes de a} articulos para una reunion cientifica
o b} tesis de grado también son considerados revelaciones publicas.

Una revelacion publica oral o escrita puede ser usada como referencia del arte
previo para una patente por un examinador de |a oficina de patentes al evaluar una
solicitud, si una parte suficiente de la invencion es revelado como para permitir 2
una persona calificada en el campo relevante poner la invencion en practica. Tal
revelacion puede ser usada también por una Corte para invalidar una patente
otorgada.

En algunos paises, el uso experimental de una invencion en publico contard en
contra del otorgamiento de la patente.

Es aconsejable revelar una invencion a la oficina de manejo de la Propiedad
Intelectual de la institucion antes de que se incluyan los detalles de la invencion en
cualquier solicitud de donativos. La revelacion a |a oficina de manejo de Propiedad
Intelectual ha de ser confidencial.

Aungue la revelacién en una solicitud de donativo no representa una revelacion
publica, los revisores estaran expuestos a la invencion y representan una amenaza
innecesaria para poder patentar. En Estados Unidos, las solicitudes de donativos
pueden ser consideradas documentos piblicos bajo |2 legislacidn federal de Libertad
de Informacion.

38
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2. De la Evaluacién a la Proteccién

Una vez que la invencidon es formalmente revelada confidencialmente a la OTT, se pasa a la
segunda etapa, en donde simultdneamente se evalla el potencial comercial de la tecnologia y
se decide si se patenta o0 no la invencion, tanto por sus propiedades intrinsecas como por el interés
institucional o individual de proceder a la solicitud de una patente. Una justificacién para hacerlo
puede ser simplemente la expresion de un interés industrial por la tecnologia. En otras instancias,
la OTT debe hacer estos juicios. Adicionalmente, la institucion debe decidir si buscar una
proteccién local o global, decisidon que a menudo es decidida por la disponibilidad de recursos para

solicitar patentes.

Evaluacion Preliminar de la Invencion

La evaluacién interna de la invencién por los expertos en licenciamiento de la propia institucion es
un paso critico para su exitosa comercializacién. Aunque los detalles de la evaluacién preliminar
pueden variar dependiendo del tipo de invencidn y de la aplicacion (no es lo mismo, por ejemplo un
producto especial en electrénica digital que un mueble o un farmaco), si existen algunos

lineamientos basicos, seglin se muestra en la Figura 2.

Decision de proteger
Factores econdmicos Ganancias B Si No
- Tamaio del mercado esperadas por el " .
Competencia potencial de licenciatario w
exportacion — (empresa — Pago de TEQ?“JS_ —~—
Inversion de capital requerido privada) esperadas por el ||Cen5|§im9
jpara exportar la tecnologia protegida {Cenfro de Investigacion) - -
S| sl
E>C C>B
Factores economicos y bioldgicos Decision sobre c
Tipo de tecnologia tipo de alcance Cost
Complejidad involucrada geografico de ) 0s10s .
Aplicabilidad potencial —> proteccidn —* Tarlfabsodeégdlaccllun. del
(geografica y materias primas) Ca Qge D._ega ?
Importancia econdémica de osto Usquedas
la invencion Costos de mantenimiento
sociales, i . Eticas y
econdmicas
Impacto sobre precios de insumos
Impacto de precios sobre consumidores
finales
Efectos sobre investigaciones futuras P siP siP
Neceswqaddeco_m.rolar la lecnolggia —_— Bien Publico es es
Inversion requerida para comercializar la
tecnologia -+ -
Fuente: Mywish K. Maredia. 2001. Application of Intellectual Property Rights
in Developing Countries: Implications for Public Policy and Agricultural
Ri h i Final Draft itted to the World Intell | Property
Organization
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La Apropiacién

La apropiacion inicial de la Propiedad Intelectual en la mayoria de los casos, reside en el creador
de esa Propiedad Intelectual, pero en muchos otros los derechos son asignados a la universidad o
centro de investigacién donde se efectud el trabajo. Las politicas de Propiedad Intelectual varian
de una institucién a otra, sobre todo en relacion con la apropiacién, la obligacion de revelarla, la
participacion de la comercializacién y los conflictos de interés. La mayoria de las IPI+D permiten a

sus académicos retener sus Derechos de Autor en trabajos literarios, artisticos y musicales

El Patentamiento

En general, el manejo efectivo de la Pl permite a las organizaciones de I+D usar sus activos de PI
para mejorar su competitividad y su ventaja estratégica. Adquirir derechos de Pl es una etapa
inicial crucial, pero el manejo efectivo de la Pl significa mas que simplemente proteger las
invenciones, marcas, disefios o derechos de autor. Implica también la habilidad de la organizacién
para comercializar tales invenciones, comercializar sus marcas, licenciar su know-how, concluir
asociaciones y otros acuerdos contractuales que involucren la Pl, y dar seguimiento y hacer valer
sus derechos de PI. El portafolio de Pl de una organizacion debe ser visto como una coleccion de
activos clave que le agregan valor. Para las IPI+D, la habilidad para proteger la propiedad
intelectual les da la oportunidad de incrementar su fuente de fondos, asi como proporcionar

incentivos a los investigadores para producir innovaciones

3. Comercializaciéon / Licenciamiento

Es comdn que al mismo tiempo que se tramita la patente la OTT trate de comercializar la
tecnologia. También es comdn que los académicos inventores se involucren en la fase de
comercializacion, ya que normalmente estdn en buena posicién para identificar a potenciales
licenciatarios. Su dominio técnico los vuelve ademds, socios naturales de las empresas que
deseen comercializar la tecnologia. Es posible que algunas empresas licencien la tecnologia
incluso antes de ser patentadas; de aqui que un factor clave para el manejo eficiente de las OTTs
sea el promover la revelacion temprana de invenciones, que les permita contar con un portafolio

de tecnologias disponibles para licenciar.

El inventor puede jugar un papel critico en la comercializacion de la invencion. Es deseable que el
inventor participe en las discusiones cientificas con los socios comerciales potenciales v,
ocasionalmente, puede involucrarse activamente en la negociacién de algun trato particular. La
participacion, sin embargo, estard sujeta siempre a la politica de cada institucién. Por ejemplo, la
estrategia seguida por la Universidad Tecnoldgica de Helsinki, Finlandia (UTH), incluye un fuerte
compromiso de la Universidad para cooperar con la industria y las empresas — incluyendo a las
PYMES y a las nuevas-, de manera que la generacion mutua de conocimiento sea posible. La

proteccidn de las invenciones se hace en cooperacion con los investigadores y las empresas
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asociadas. La explotacién comercial con empresas domésticas es una actividad esencial de la

universidad — la UTH como propietarias de la PI.

El proceso incluye propiamente al proceso de negociacion de un acuerdo de licenciamiento con las
empresas o individuos emprendedores. Tales acuerdos pueden incluir beneficios para la institucién
(la universidad, el centro de I+D, etc.), tales como regalias, acuerdos de investigacion patrocinada
“de seguimiento”, o una participacion de acciones en la nueva asociacion basada en el

licenciamiento de la tecnologia

En la mayoria de los paises, una buena parte de las invenciones y software producidos en en los
centros de I+D son financiados primariamente por fondos gubernamentales. Esta circunstancia
requiere que se tenga que tomar en consideracién por parte estas instituciones, que las
tecnologias por transferir sean utilizadas en beneficio de la sociedad, mediante su comercializacion
por empresas nacionales, de ser posible. Sin embargo, cuando esto no sea posible (por ejemplo,
por el estado incipiente de la industria nacional), el beneficio para el pais puede venir en forma de

divisas al licenciar a empresas extranjeras.

Licenciamiento
Los derechos de las patentes pueden transferirse mediante la concesion de licencias. El propdsito
de licenciar las invenciones de los IPI+D es triple:
1. Tener un mecanismo para transferir los resultados de la investigacion a la sociedad, para beneficio
publico.
2. Cubrir las obligaciones de los patrocinadores de la investigacion

3. Generar ingresos por regalias para beneficio de la institucién y del inventor.

Para buscar el licenciamiento de una invencion, la oficina de licenciamiento de la institucién
contacta a las empresas adecuadas para evaluar su interés en obtener una licencia de los
derechos de patente (también puede ser que la licencia ocurra antes de que se otorgue la patente).
La coordinacion de todos los contactos de licenciamiento sirve tanto al interés del inventor como de
la institucion; la informacién proporcionada por el inventor en relacion a las licencias potenciales es
importante en este proceso. Si una empresa privada se contacta directamente con un inventor, el
inventor debe referir esa empresa a la oficina de licenciamiento de su institucién. La UCTI+DT
puede permitir la evaluacion de una invencién por licenciatarios potenciales, previa al otorgamiento
de la patente, mediante un Acuerdo de Secrecia, ejecutado tanto por el UCI+DT como por el socio
comercial potencial.

Una vez identificado al socio comercial adecuado, se negocia y hace un acuerdo de licencia. Los
términos y condiciones para el acuerdo de licenciamiento varian, y suelen ser negociados caso por

caso. Si una empresa necesita tiempo para evaluar una invencién, se puede negociar un acuerdo
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de opcion. Se puede otorgar una licencia exclusiva en instancias donde todos los fondos para la
investigacion fueron proporcionados por un patrocinador comercial, 0 cuando es la mejor manera
de asegurar el desarrollo de la invencién. Una licencia exclusiva debe hacerse para el desarrollo

diligente de la invencion, y normalmente incluye un pago minimo anual.

En algunas instancias un licenciatario puede querer involucrar a un inventor académico como
consultor independiente para ayudar al licenciatario a transferir la tecnologia de la academia al
sector privado. El IPI+D normalmente no se vuelve parte de tales acuerdos de consultoria. Pero,
las politicas institucionales sobre el personal académico y las consultorias son generalmente
aplicables a esta situacion, por lo que el inventor debe asegurarse de que tales acuerdos de
consultoria que sefialen los derechos de invencion o de la patente contengan la frase “sujeto a las

obligaciones previas con [nombre de su institucion].

En Estados Unidos, cuando una invencion fue concebida o llevada a la préctica, toda o en parte
bajo un acuerdo de investigacion con una agencia federal, el gobierno recibe también una licencia

libre de regalias para uso gubernamental, otorgada por la institucién IP1+D.

Adquisicion de Propiedad Intelectual

La tecnologia puede protegerse por ley como propiedad intelectual. La proteccién de la propiedad
intelectual concede el derecho a licenciar la tecnologia. El licenciamiento es considerado uno de
los canales de informacion mas importantes. Para licenciar la PI, el propietario debe garantizar al
licenciatario que terceras partes no licenciadas tendran acceso a la Pl. Una buena practica que
acompafia al proceso de licenciamiento en las IPI+D es considerar una parte para el inventor(es) si
es una patente y, en la mayoria de los casos, una asignacion del autor(es) si esta involucrado un

derecho de autor o un trabajo artistico.

En algunos casos el derecho de autor es considerado como un “trabajo alquilador” y es aduefiado

por la universidad sin que sea necesaria una asignacion.

Para los centros publicos e I+D, la principal direcciéon en el licenciamiento de tecnologias es
“licenciar hacia fuera de casa”. Sin embargo, en algunos casos el “licenciamiento hacia dentro”

puede ser conveniente. En la Figura 3 se muestran ambas opciones.
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Figura 3
Licenciamiento de Tecnologia
VENTAJAS DE COMPRAR
LICENCIAS
(Ser licenciatario)
MERCADO
Acceso A nuevos Potencial de mercado
mercados expandido
Incremento de Acceso al mercado
participacion en el
miercado
Ordenes de paries
Jproductos
complemeantanios
TECNOLOGICA
Demanda acelerada de ACceso a nuevas
nuevas tecnologias tecnologias
Muevas aplicacones de Acceso a recurscs
tecnologia complementarios
Difusion de tecnologia Proceso de desarmolio
acelerada acelerado
La tecnologia propia se Agistencia y servicios
wvueve estandar industrial tecnologicos
Mejoramiento técnico por Mejoramiento del
los usuanos trabajo de [+D
- Retomos | ganancias FINANCIERA - Beneficics financieros
{ventaja de costo sobre
desamollo en casa)
- Evitar costos, refrasos y
riesgos de la propia 1+0
- Incrementar la eficiencia
en caosto f calidad de la
investinacicn
Fuente: European Comision (2000) Getting more innovation from public
research. Luxemburg.

La responsabilidad de los encargados de manejar los derechos de propiedad intelectual han de
estar conscientes de las desventajas y posibles dafios derivados de la adquisicion. Por ejemplo,
una posible falta de control, diferente interpretacion de la cobertura del acuerdo, competencia
impropia en lugar de alianza, y costos extras en que se pueda incurrir. También es necesario
asumir un punto de vista realista y desapasionado de los costos y beneficios de mantener un

portafolio de patentes. En algunos casos, el licenciamiento puede no ser la mejor ruta.

Valoracion de la Propiedad Intelectual
Para la negociacion de licenciamiento de tecnologia es necesario primero, definir con precision lo
que se esta licenciando — y que esté claro para las todas las partes -, y segundo, fijar su valor de

acuerdo con ello.
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De poco serviria la Propiedad Intelectual si no tuviera ningiin valor para el propietario. El principio
de la valuacién de la Pl es determinar el ingreso futuro asociado con su apropiacion9. Hay que
sefialar que el valor de la Pl es independiente de su costo. La determinacion del ingreso futuro
requiere la estimacion del ingreso debido a la Pl en cada uno de los afios futuros de su vida; por
ejemplo, la cantidad vendida y el ingreso neto por unidad después de haber deducido los costos de
venta de rutina. Si la Pl es usada internamente, entonces los ahorros debidos a la apropiacién
pueden ser estimados de manera similar. El riesgo de que la propiedad intelectual se vuelva
obsoleta es alto, lo que reduce su valor actual. El ingreso futuro se puede descontar usando una
tasa de interés libre de riesgo'®. Los riesgos incluyen competencia inesperada, copia no

autorizada, violaciones a la patente o pérdida de los secretos comerciales.

Cuando los items que estan siendo valuados contienen mdltiples componentes de PI, entonces la
proporcion y vida de cada componente debe ser determinada. Ese caso existe por ejemplo para lo
pequefio como el software, que recibe actualizaciones a través del futuro, o para lo grande, como

una empresa que vende muchos productos.

El desarrollo y la comercializaciéon de tecnologias avanzadas dependen crecientemente de la
transferencia eficiente de tecnologia y sistemas de comercializacién de tecnologia. Para la
negociacion de licenciamiento de tecnologia es necesario primero, definir con precision lo que se
esté licenciando — y que esté claro para las todas las partes -, y segundo, fijar su valor de acuerdo
ello. Esto requiere el desarrollo de metodologias confiables -objetivas e imparciales-, de valuacién

tecnoldgica.

Fijar el valor - o el precio, como una expresién del valor - de la tecnologia a ser licenciada es un
proceso complejo. Dicho de manera simple, el valor se define como la cantidad por la cual un
activo puede cambiar de manos entre un comprador y un vendedor, ambos con voluntad de
hacerlo de manera equitativa, teniendo cada uno de ellos un conocimiento razonable de los hechos
relevantes y sin estar ninguno de ellos bajo la obligacion de actuar. Consecuentemente, cada
acuerdo de licenciamiento puede ser considerado un evento de valuacién. En cierto sentido, cada
acto de licenciamiento entre dos partes es como una situacidon de subasta: el licenciante (el que
transfiere) cree que - comparado con todas las otras opciones -, un interesado en particular (el
licenciatario) representa la oportunidad mas favorable, dadas las dimensiones del trato y el riesgo e
incertidumbres asociados con la busqueda de un acuerdo con terceras partes. De manera similar,

su contraparte (el licenciatario), con un mundo lleno de oportunidades alternativas de inversion,

19| a tasa libre de riesgo es la tasa que se asume puede ser obtenida invirtiendo en instrumentos que no
tienen riesgo por default. Sin embargo, puede haber otros tipos de riesgo, como el riesgo de mercado (riesgo
por cambios en el mercado), etc.



45

cree que este licenciante le estd ofreciendo el mejor retorno incremental, dadas las opciones

conocidas, considerando los riesgos e incertidumbres en la blsqueda de tales opciones.

Las subastas, desde la antigiedad, se conocen por dar dos resultados de negocios simultaneos: el

descubrimiento del valor del precio y lo que coloquialmente es conocido como liquidez.

La valuacion de tecnologia puede verse como un proceso de negocios que anticipa el
descubrimiento del precio que ocurrird entre un vendedor (licenciante) que concurre con su
“paquete de licencia” y un comprador (licenciatario) que concurre con su “chequera”, después de
toda la caracterizacién previa de comercializacion y oportunidad por parte del vendedor; y la

evaluacion y debida diligencia por parte del comprador.

Fuentes de valor del paquete de licencia.

El punto critico de inicio para cualquier proceso de valuacion es definir exactamente lo que se esta
ofreciendo para licenciamiento y que quede claro para ambas partes. Por lo tanto, es necesario
saber qué debe contener el paquete de una licencia a ser valuada. Cualquier cambio en el
contenido del paquete causa en general, un cambio en el valor de una licencia. Una definicién
precisa del contenido es fundamental para que tenga lugar el proceso de valuacion tanto por parte
del vendedor como del comprador Puede ser tentador construir un “menu a la carta” por el cual a
cada elemento del paquete se le otorgue un precio individualmente, de manera que cada
comprador pueda establecer su propio precio, segun la selecciéon que haga. Por ejemplo, regalias
no exclusivas, 2%; con exclusividad, 3% (5% en total); el derecho a sub-licenciar es 1%; el costo
de mejoras adicionales por dos afios es 2% pero cinco afios de mejoras estan hoy en oferta por
s6lo 3%, etc. Sin embargo, el nimero de elementos puede ser tan grande, que esta desagregacion
se vuelve poco practica y tampoco es atractivo para el comprador presentarle un modelo que

encaje para todos.

Como punto de inicio para la comercializacién y las negociaciones, el licenciante puede crear una
linea basal del paquete, que configure sus intereses y los de sus compradores blanco (target), que
incluya el analisis de una o dos alternativas para establecer un rango de valores y un estimado de
valor. El paquete debe ser definido antes de comenzar el proceso de valuacion, dentro de una
base razonable.

Regalias
Las tasas de regalias son negociadas como parte del acuerdo de licencia. Las tasas dependen de
una variedad de factores tales como el valor de la invencion, el costo de comercializacion de la

invencion, y si la licencia es exclusiva o no-exclusiva.
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Los ingresos por el licenciamiento suelen ser compartidos entre el inventor y el IPI+D. Cuando hay
uno o mas inventores, cada uno suelen participar de ese ingreso a partes iguales a menos que los
inventores acuerden una distribucién alternativa. Cuando surge una invencién conjunta que
involucre a otra institucién, las regalias son compartidas con esa otra institucion y/o sus inventores.
El ingreso por patentes cominmente es usado en los IPI+D para financiar la administracion de la

patente y para apoyar a la
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[1l. La Perspectiva Politica

Introduccidén

A medida que los centros de I+D universitarios se involucran cada vez mas como actores de la
esfera econdmica, se va viendo la necesidad de contar con politicas de propiedad intelectual.
Cuando las actividades de I+D producen bienes y servicios de valor comercial a escala industrial,
los centros de investigacion se ven involucrados en una serie de cuestiones que hasta hace no
mucho ni siquiera se planteaban. Hoy dia, contar con una politica que guie la gestion de la
transferencia de tecnologia y la propiedad intelectual es considerada como una muy buena
practica, tomando en cuenta que puede ser una fuente potencial de ingresos extraordinarios, que
puede complementar los fondos publicos, para la I+D. La politica de manejo de la propiedad
intelectual por un lado, favorecera el proceso de vinculacién ciencia — industria; por otro, evitara
muchos sinsabores. El grado de participacion de los beneficios econémicos entre las partes puede
ser causa de serias controversias en ausencia de una politica interna, por mencionar sélo un

ejemplo.

En este capitulo se han incluido aquellos lineamientos basicos para formular e implementar
Politicas de Propiedad Intelectual para centros de I+D. Las ideas aqui plasmadas provienen de
una diversidad de universidades y centros de I+D. El objetivo es presentar un abanico de
elementos de politica para seleccionar, adaptar o adoptar los mas adecuados a las condiciones
particulares de cada centro de I+D, asi como de generar una cultura que promueva el
aprovechamiento de los resultados de la investigacion y la proteccién de la propiedad intelectual

que se genera, en beneficio de la sociedad.

En general, el manejo efectivo de la Propiedad Intelectual permite a las organizaciones de 1+D
usar sus activos de Propiedad intelectual para mejorar su competitividad y su ventaja estratégica.
Adquirir sus derechos es una etapa inicial crucial- Pero el manejo efectivo de la propiedad
intelectual es mas que simplemente proteger las invenciones, marcas, disefios o derechos de
autor. Implica también la habilidad de la organizacibn para comercializar sus invenciones,
comercializar sus marcas, licenciar su know-how, concluir asociaciones y otros acuerdos
contractuales que involucren la propiedad intelectual, dar seguimiento y hacer valer sus derechos.
El portafolio de Propiedad intelectual de una organizacion ha de ser visto como una coleccion de

activos clave que le agregan valor. En los centros de I+D, la habilidad para proteger la propiedad
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intelectual les da la oportunidad de incrementar su fuente de fondos, asi como proporcionar

incentivos a los investigadores para producir innovaciones.

Los centros universitarios de |+D, por su caracter publico, obtienen sus fondos primordialmente del
gobierno, y éstos suelen ser limitados. El verse forzados a moverse entre una escasez de fondos
endémica y a buscar fondos extraordinarios para sostener las actividades de investigacion; entre el
deber ético de responder a las necesidades de la sociedad que les sostiene y la curiosidad
individual que impulsa a la actividad cientifica; o entre el dilema de publicar o patentar en el
contexto del subdesarrollo, aunado a los altos costos que conlleva la solicitud y mantenimiento de
las patentes, requiere elaborar una cuidadosa estrategia y disefiar politicas consistentes y flexibles,
gue le permitan al centro mantener un sano equilibrio, congruente con su visién y su naturaleza
publica. Aqui no se discutiran estos aspectos de fondo, dado que el objetivo es simplemente
aportar elementos de politica para manejar la transferencia de Tecnologia, en particular la
Propiedad Intelectual, en caso de que ésta sea considerada una opcién adecuada dentro de la

mision y visién de un centro de 1+D universitario.

Un punto importante relacionado con la mision general de los centros de investigacion
universitarios de caracter publico — de responder a las necesidades de la sociedad -, y que puede
afectar negativamente su potencial de movilidad de conocimiento, es la conceptualizacion
convencional de un modelo lineal de investigacién, tanto al interior de la institucion como al

exterior.

Cuando se habla de transferencia de conocimiento hay que pensar no sélo en el que ira fuera de la
organizacion, sino en el proceso de retroalimentacion e intercambio de conocimiento requerido al
interior. De aqui que la priorizacion de grandes temas (por programas, por ejemplo) y la definicion
de proyectos individuales sean estratégicamente cruciales para generar una dinamica interna de
retroalimentacion entre los aspectos basicos y aplicables del conocimiento cientifico —tecnolégico
gue se genere. Tal es la maquinaria interna que mueve al conocimiento y que potenciard sus

oportunidades de transferencia hacia el exterior de la institucion.

Es en este contexto que hay que ubicar el papel y el compromiso de las oficinas o unidades para
manejar la vinculaciéon, y su dinamismo en la interaccion con la industria, asi como sus
actividades relacionadas con la proteccion de la propiedad intelectual, el licenciamiento

tecnoldgico, acuerdos de colaboracion , etc. Es decir, que desde esta perspectiva, el proceso de
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transferencia de conocimiento y la visién politica han de abarcar a toda la institucién —a echar a
andar a todo su “capital intelectual”, y que el compromiso académico habra de ir més alla de las
publicaciones, para embonarse en la cadena de valor de la investigacion y llegue a expresarse
en términos de beneficios socio-econdmicos (Tabla 6 y Figura 4).

Centros Universitarios de I+D
Tabla 6
Mision General: Producir y transferir conocimiento relevante para
responder a las necesidades de la sociedad

Relacion entre la retroalimentacion en la generacion de conocimiento y el
potencial institucional para transferir conocimiento

CARTERA DE PRODUCTOS TRANSFERENCIA

Dimensiones Actividades Genericas vari.a!:,lﬁ‘ seg:fln}.d\isidn ¥ | DE CONOCIMIENTO :

de | de los Centros de 1+D wsmmns.htumonal Tipos de P

e, a . particular Beneficios i

Investigacion socio/econdémicos t

a

« Cientifica Investigacion Basica Publicaciones ':;J"c‘z:zid:i'e“;“’"" |
- Tecnolégica Investigacior. Citas en patentes -Postgraduados

« Educacional Furidamental * industriales adecuadamente l

Ofientada Citas en revistas - Nueva instrumentacidn n

o Cultural In"vestigacién H cientificas indexadas ¥ metodologias t

AP H . - Redes e interaccién

Aplicada i Contactos informales social &

Desarrollo H Contratos de ~Selucidn de problemas !

Experimental | investigacién -Propiedad Intelectual i

Ingenieria de Digefio | Consultorias CZ::‘:E“S:: nuevas ¢

y.Aplicacién  ; Conferencias - Deteccion de u

Servicios Técnicos Cursos Vg‘?:e}z'ggiiﬁft{::f"ms a

Esténdaresy Investigacién conjunta nacionales de C-T-I. 1

Certificacidr Intercambios - Divulgacidn de la Ciencia

Difusién,.,. Temporales, etc. Y -
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CADENA DE VALOR MISION EJEMPLOS
1
Politica de Investigacion y Crear el ambiente correcto - Definicidn de estandares
Tecnologica para la exitosa
transferencia de - Asesoria a gobiemos
1 Tecnologia
2
Creacion de . Avance en el - Programas de investigacion:
Conocimiento conocimiento cientifico Excelencia como prerreguisito
l para IPD
3
Transferencia de Hacer que el know-how critico - Personal de transferencia
Conocimiento Se vuelva disponible - Publicaciones
Tempranamente - Seminarios
Transferencia de Proveer los blogues de - Tramsferencia de
Tecnologia _— construccion para resultados de 14D
la ventaja competitiva - Patentes /f Licencias
5
Contribuir a la creacion de nuevos - Desarrollo por contrato
servicio de Productos del socio - Co-desarrallo
Desarrollo —  Industrial
6 Desarrollar nuevos negocios - Funcion de incubadoras
Creacidn de Fuera del contexto de la - Emprendimientos / Spin-out
Negocios — Investigacidn

Fuente: European Comisian (2000) Getting more innovation from public research. Luxemburg. 2000

Para la universidad e instituciones publicas de investigacion en general - en tanto actores clave en
los sistemas de innovacion y, en Ultima instancia, de la politica de desarrollo industrial -, su
motivacion es producir, transferir y difundir conocimiento para beneficio publico. En este sentido,
cabe sefialar que un atributo clave de las organizaciones de transferencia de tecnologia que son
exitosas es que las organizaciones de |+D que representan tienen una vision amplia del proceso
desde una perspectiva de negocios / comercializacién hasta su valor social. Reconocer a nivel
institucional el papel clave del inventor y de las politicas de desarrollo y procedimientos de
operacién que proporcionan incentivos a los participantes clave en el proceso, sin perder el rumbo

de la esencia de una institucion publica, es fundamental.

Para las empresas, su motivacion para comercializar las tecnologias universitarias tiene que ver
esencialmente con la ganancia financiera y sostener su ventaja competitiva. También, desean
mantener el control propietario sobre estas tecnologias, que puede ser alcanzado potencialmente a
través de la licencia exclusiva a nivel mundial. La cultura organizacional de la empresa da mucha
importancia a los plazos, la velocidad y la flexibilidad, que se refleja en la importancia que se da en
las OTT al "tiempo de llegar al mercado” como determinante de éxito debido a la gran ventaja
percibida para el primero que llegue, en los mercados de alta tecnologia. En la Tabla 1 se ilustran
los motivos, que pueden impedir potencialmente la difusién tecnoldgica, incentivos, diferencias y

culturas organizacionales de los grupos de interés que inciden en las OTTs
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En otro nivel, en el plano de los investigadores, caben otras consideraciones que hay que sumar.
Por ejemplo, en el caso de un proyecto mayor, un miembro de un grupo o departamento dado de
investigacion puede ser temporalmente liberado de la ensefianza u otras actividades para
permitirle concentrarse en el proyecto. Como resultado, otros miembros del grupo pueden
necesitar ser compensados por su esfuerzo extra para cubrirlo. Asimismo, las necesidades de
publicacién del investigador han de ser salvaguardadas por el bien de desarrollo profesional y de
su carrera, pero los resultados de la investigacion deben ser resguardados contra “revelaciones
prematuras” que pudieran comprometer la patentabilidad y la explotacion comercial de la

invencion.

Gestion de la Transferencia de Tecnhologia y la Propiedad Intelectual

Como puede verse, el manejo de la Propiedad Intelectual se va volviendo no sélo mas importante,
sino mas complejo. En la busqueda de proteccién en las IPI+D, inevitablemente surgen preguntas
relacionadas con el manejo y la decisién. Preguntas como las siguientes son comunes: ¢Se debe
proteger su propiedad intelectual o dejarla en el dominio publico? ¢Qué tipo de proteccidén se debe
buscar para su propiedad intelectual? ¢(Como debe usar su tecnologia protegida? ¢Debe
licenciarla a otros para generar retornos, licenciarla a otros a tasa cero o a una tarifa minima
tecnoldgica (o pago de regalias), o usarla como elemento de regateo para negociar tecnologias del

sector privado?

Por el lado de la toma de decisiones sobre el uso de Pl protegida de otras organizaciones de
investigacion nacionales o internacionales los temas que pueden surgir son: ¢Licenciar el uso de
una tecnologia protegida o inventar algo que la sustituya? ¢Qué términos y condiciones negociar
con otras organizaciones de investigacion para asegurar su propia libertad de operacion? Cémo
cerrar un acuerdo favorable? ¢Cémo experimentar y usar productos sin caer en el uso ilegal de la
PI de otros?

Para contender con la creciente complejidad de asuntos que rodean el manejo de la Propiedad
Intelectual, se observa una creciente tendencia por parte de las universidades y centros de
investigacion intensivas en I+D, a disefiar politicas claras para manejarla, y adecuadas a cada
institucion particular. Desde el punto de vista estratégico, es fundamental tener claro en qué
consiste el proceso, paso por paso, y conocer los conceptos que lo definen. Y segundo, aprender

de experiencias en otras instituciones que han mostrado ser exitosas en esta actividad.

La negociaciéon exitosa de contratos requiere habilidades que no todos los investigadores tienen.
Actualmente, la mayoria de las instituciones cuentan con unidades de transferencia de tecnologia

para proporcionar un servicio centralizado y profesional. Sin embargo, como normalmente es el
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académico o el personal de investigacion quien hace el contacto inicial con una empresa u otra
agencia patrocinadora para una potencial colaboracién de investigacion o contrato, es importante
que todo el personal esté consciente de las cuestiones clave a ser consideradas en la discusion o

negociacion de un proyecto colaborativo

Objetivos de Politica de Propiedad Intelectual para Centros de Investigacién y Desarrollo
La politica de propiedad intelectual debe buscar armonizar los intereses en conflicto de todos los
implicados en la generacion y comercializacion de una patente. Es importante tener siempre
presente que su misién basica es la ensefianza y la investigacion, asi como la diseminacion de
todo el nuevo conocimiento generado. El objetivo basico de una politica de propiedad intelectual,
consecuentemente, ha de ser:

e Tomar previsiones para la propiedad intelectual generada por el centro

e Promover el progreso de la ciencia y la tecnologia

e Asegurar que los descubrimientos, invenciones y creaciones generadas por el personal y

los estudiantes sean utilizados de la manera mas probable para beneficiar al publico.

e Derechos de Propiedad Intelectual

Aunque es importante definir en un sentido amplio la propiedad intelectual, cada centro de |+D
debe decidir qué tipo de propiedad intelectual incluird en su politica, dependiendo de la orientacién
de las actividades de I+D.

Por lo general, las politicas institucionales de centros de [+D exitosos en transferencia de
tecnologia se orientan a buscar:

e La creacion de un ambiente que fomente y acelere la diseminacion de los descubrimientos,
creaciones y nuevo conocimiento generado por investigadores para el mayor beneficio
publico.

e Proteger los derechos tradicionales de los académicos para proteger los productos de su
trabajo académico

e Asegurar que los resultados comerciales, financieros o de otro tipo, sean distribuidos de
manera justa y equitativa, que reconozca las contribuciones de los inventores y la
institucion asi como los de cualquier otro participante.

e Asegurar que tanto la propiedad intelectual como otros productos de investigacion estén
disponibles al publico mediante un proceso eficiente y oportuno de transferencia
tecnoldgica.

e Establecer estandares para determinar los derechos y obligaciones del Centro de I+D, de
los creadores de la propiedad intelectual y de sus patrocinadores, con relacion a las

invenciones, descubrimientos y trabajo creado en la institucion.



53

e Fomentar, asistir y proveer reconocimientos mutuamente benéficos para el centro de I+D y
sus miembros que transfieren propiedad intelectual al pablico mediante la comercializacion
y el licenciamiento.

e Asegurar el cumplimiento con regulaciones aplicables y permitir que el centro de I+D
asegure los fondos de investigacion patrocinada en todos los niveles de investigacion.

e Asegurar que la institucién esté consciente de los diferentes sistemas de Pl de los paises

donde se busque comerciar derechos de PI.

Temas Basicos para una Politica Interna de Propiedad Intelectual
Con el fin alcanzar los objetivos sefialados antes y armonizar los conflictos de interés, los
siguientes temas han de ser incluidos en la estructuracion de politicas.:

e Cobertura de la politica de propiedad intelectual

e Apropiacion de la Propiedad Intelectual

e Revelacién de la Propiedad Intelectual

e Mercadeo, comercializacion y licenciamiento de patentes

e Distribucion del ingreso

e Derechos y obligaciones de un inventor y la institucion

e Otros temas pertinentes

La Encrucijada: Patentar o No Patentar

Un aspecto importante dentro del proceso de comercializacion es considerar el potencial
econdémico o social de la invencién y ser selectivo. El proceso de patentamiento y mantenimiento
de los Derechos de Propiedad Intelectual son costosos. Para decidir si una invencién puede ser
candidata a la protecciébn es importante considerar si tiene potencial para cubrir los objetivos
propios de la investigacion publica. La Universidad de Columbia, EUA, por ejemplo, siendo
considerada una de las mas exitosas en términos de ingresos generados por licenciamiento,

obtuvo solamente 34 patentes por afios entre 1994-1998.

Si la institucion considera que la invencién tiene posibilidades de obtener la proteccion de la
propiedad intelectual y tiene probabilidades de ser comercializada, o si se la considera de beneficio
social o de interés institucional o incluso nacional, entonces se procede a solicitar la proteccion de

la propiedad intelectual ante la instancia gubernamental correspondiente.

Criterios para la Evaluacién Interna Preliminar
La definicion de criterios para la seleccién de los casos que proceden para solicitar una patente es

de gran importancia. Habra que considerar su estado de desarrollo, su probabilidad de obtencion
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de la patente, el beneficio para el publico, el potencial comercial, y los derechos de patente de
terceras partes externas. Es importante también tomar en cuenta el costo de buscar obtener la
patente, que puede ser muy costoso, sobre todo en el extranjero. Es recomendable establecer
bajo qué criterios se solicitardn patentes extranjeras , por ejemplo, s6lo cuando sea altamente
probable la recuperacion del costo mediante una licencia. También ha de contemplarse en la

evaluacién cualquier impedimento para estar dentro de las fechas limite de publicacion.

La evaluacion preliminar puede tomar al menos 30 dias, pero es importante prever y hacer saber
gue los casos complicados pueden tomar varios meses para su revision y analisis. A los inventores
se les debe solicitar que mantengan informado en todo momento al personal asignado por la
institucién para manejar el caso, sobre cualquier acciébn que contemplen, especialmente las

publicaciones u otras revelaciones publicas que pudieran afectar los derechos en la invencién.

En general, para evaluar un prospecto tecnolégico de cara al éxito comercial la buena practica
toma en cuenta lo siguiente:

e Desarrollo Técnico: el tiempo, materiales, y personal requerido para poner a punto la
tecnologia en la practica y para proteger los derechos del producto resultante.

e Despeje Regulatorio: Las pruebas necesarias para demostrar la utilidad y seguridad del
producto; cubrir los requerimientos regulatorios y minimizar o manejar los riesgos
asociados.

e Aspectos de Propiedad Intelectual asociados.

o0 Requerimientos de Manufactura: instalaciones, gente y equipo requerido para
hacer el producto.

Desarrollo del Mercado: Utilizacion /aplicacion y definicién del producto.

o El Plan para comercializar exitosamente el producto, mediante la evaluacién de la
necesidad percibida para el producto, tamafio del mercado potencial, ventas
esperadas, rentabilidad, ventaja sobre otros productos con los que compite, y el
costo de promover el producto y distribuirlo, etc.

o Factibilidad Financiera: El desarrollo de costos para producir, gastos de
operacién en relacibn con el potencial de ventas, ganancias netas,
responsabilidades potenciales y retorno de la inversion.

0 Cuestiones socioculturales y ambientales.

Como resultado de la evaluacion, el inventor ha de ser informado sobre alguna de las siguientes
lineas de accion:

« Trabajo adicional de desarrollo o cambios drasticos a lo largo de la linea de trabajo;

e Evaluacion o revision de la Propiedad Intelectual;

« Derechos de licenciamiento a empresarios;
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e Venta inmediata de derechos de patente (cesion de derechos);
e Comenzar por si mismo la habilitacién para la manufactura / produccion;
» Asociarse con financieros;

e Abandonar el proyecto

Los Acuerdos

Acuerdo de Participacion

Como una manera de aplicar una politica de propiedad intelectual, es aconsejable a los centros de
I+D desarrollar y adoptar un acuerdo de participacion, que confirme la aceptacién de la politica por
los empleados., estudiantes e investigadores visitantes, y asigne a la universidad o centro de 1+D
todos los derechos de cualquier propiedad intelectual en la cual la instituciéon (universidad o centro
de 1+D) pueda afirmar la propiedad. El centro de I1+D ha de confirmar que un acuerdo de
participacion valido esta esperando, antes de que cualquiera de sus recursos se hagan disponibles

a los individuos.

Acuerdo de Servicios

Este es un contrato entre la universidad o centro de I+D y una empresa en la cual el primero
acepta desempefiar ciertas tareas, tales como evaluacién, pruebas de campo o pruebas clinicas,
usando protocolos ya sean directamente especificados por la empresa o desarrollados por la
institucion (universidad o centro de I+D), para cubrir criterios muy especificos y requerimientos de

datos establecidos por la empresa.

Acuerdo de Transferencia de Material

La transferencia de propiedad de bienes tangibles, a menudo material bioldgico, esta cubierta por
un contrato llamado acuerdo de transferencia de material. Tales contratos pueden cubrir
materiales que provienen de fuentes industria a los centros de I+D, o viceversa. Los términos
negociados por tales acuerdos pueden cubrir el uso de materiales originales, materiales de la
progenie producidos por auto-replicacién de la muestra original, y las modificaciones de los
materiales originales. Los puntos de contencidn en las negociaciones incluyen derechos de
publicacién, apropiacion, distribucién de responsabilidad que surja de materiales peligrosos y

apropiacion de nuevas invenciones que surjan del uso de los materiales.

Acuerdo de Confidencialidad

Puede ser un acuerdo separado entre las partes reveladora y receptora, o puede ser un término en
un Contrato de Investigacion o Acuerdo de Licenciamiento. Cuando aplica a informacioén revelada
por una empresa a un empleado de un centro de I+D o universidad, el empleado receptor podra

acordar estar personalmente obligado a no revelar informacion confidencial de la empresa a menos
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gue sea expresamente permitido por la empresa. Cuando aplica a informacién revelada por un
empleado de una universidad o centro de I+D a una empresa, por lo general se hace con la
intencion de evitar que la empresa use la informacion sin permiso y para proteger la patentabilidad
de cualquier invencién, o el valor comercial de otra tecnologia , revelada por el miembro del centro

de I+D a la empresa.

Cada departamento o divisién de investigacién del centro debe responsabilizarse para asegurar
gue el acuerdo de participacion, acuerdo de servicio, acuerdo de transferencia de material y
acuerdo de confidencialidad (donde y cuando sea aplicable) sean firmados. En todos los casos,
una universidad o centro de I+D debe echar a andar la maquinaria para asegurarse de que lo

anterior se haga.

Propiedad Tangible
Esta es cualquier cosa que tenga una incorporacion fisica (/por ejemplo, lineas celulares, software,

dispositivo, etc., independientemente de si es patentable o para derechos de autor.

Contrato

Es Un acuerdo legal mutuamente vinculante entre dos o mas partes en el cual ocurre un
intercambio de (consideracién de) valor, y el cual liga a cada parte a ciertos deberes que cuben
dicho intercambio. Quienes firman tal acuerdo deben estar autorizados para vincular a la entidad

que representan.

El Centro Universitario de Investigacion (o universidad)

El Centro de 1+D universitario normalmente ha de apropiarse de cualquier propiedad intelectual que
es hecha, disefiada, descubierta o creada por un miembro de su personal, estudiantes, invitados,
investigadores, etc., en el curso de su empleo y responsabilidades o que se haga uso significativo
de los recursos de la institucion (incluyendo los fondos administrados institucionales o el tiempo
financiado por la institucién de I+D, las instalaciones o equipamiento) en conexion con su

desarrollo.

Recursos Universitarios
Estos pueden ser definidos como todos los recursos tangibles puestos a disposicion de los
inventores por una universidad o institucion de 1+D, incluyendo:

e Oficina, laboratorio y espacio de estudio y equipamiento.

e Hardware y software de computadora y apoyo.

e Servicios secretariales

e Asistentes de investigacion, de ensefianza y de laboratorio.
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e Suministros y servicios publicos
e Financiamiento para las actividades de investigacion y ensefianza, viajes y otros

financiamientos o reembolsos.

Los recursos universitarios pueden no incluir contribucién de salario, seguros o planes de retiro en
beneficio del inventor.

Uso Insignificante de los Recursos Universitarios
Es conveniente que cada universidad o centro de investigacion defina lo que no constituye un uso
significativo de sus recursos. En algunos centros, el uso de las instalaciones de la biblioteca, las
instalaciones disponibles de uso publico general y el uso ocasional de equipo de oficina y personal
de oficina pueden cominmente no ser considerados de “uso significativo” de las instalaciones de la
institucién y equipamiento.
Adicionalmente, puede considerarse que los investigadores hayan hecho uso significativo de los
recursos del centro de 1+D si:
¢ el inventor recibe aprobacion escrita por adelantado del uso propuesto de la institucion;
e tienen prioridad los usos académicos u otros usos de I+D de las instalaciones y
equipamiento;
e el inventor compensa a la instituciéon de I[+D por el justo valor de mercado de las
instalaciones y equipamiento (o sea como suele cargar la institucién a usuarios externos);
e el inventor no esta usando el tiempo comprometido de la institucion porque las actividades
de “Consultor Individual y Actividades Externas” estan permitidas;
e el inventor no usa fondos proporcionados o administrados por la institucién en conexion
con la actividad.

Apropiacién del Trabajo Comisionado por la Institucién
Normalmente una universidad o centro de investigacion se apropiara de cualquier propiedad
intelectual (incluyendo Trabajos Exentos Académicos) que sea hecha, descubierta o creada por
cualquier persona especificamente contratada por la institucién, a menos que otra cosa se hay
previsto por acuerdo escrito entre la persona y la institucion.

Reivindicacién de la Propiedad por un Patrocinador

Tratamiento de Derechos de Propiedad Intelectual surgida de Proyectos Patrocinados

La apropiacion de cualquier propiedad intelectual ((incluyendo los trabajos académicamente
exentos) que se hecha, descubierta o creada en el curso de la investigacion financiada por un
patrocinador en virtud de una concesion (donativo) o acuerdo de investigacién, o que esté sujeta a

un acuerdo de transferencia de materiales, acuerdo de revelacién confidencial u otra obligacion



58

legal que afecte la apropiacion, estara regida por los términos de la concesion o acuerdo, como

fue aprobada por la institucién, aunque normalmente la institucion demande la propiedad.

La apropiacion de la propiedad intelectual que es hecha, descubierta o creada mediante fondos
gubernamentales dependera de la ley que rige la propiedad intelectual en el pais. En algunos
paises (como Estados Unidos), aunque a la universidad o centro de I1+D le sean asignados los
derechos en la propiedad intelectual generada en el curso de las actividades de investigacion
financiadas por el gobierno, el gobierno retiene la opcién de demandar la propiedad bajo ciertas
circunstancias. En el evento de que el gobierno no ejerza esta opcion e independientemente de la
apropiacion, en la mayoria de los casos retiene una licencia mundial no transferible, irrevocable y
libre de regalias sobre la invencién o material de Derechos de autor producida bajo el patrocinio del

gobierno.

En algunos paises, el gobierno posee la propiedad intelectual que ha sido desarrollada usando
fondos gubernamentales. Cuando tales contratos estan vigentes, la institucion de I+D debe requerir
a los empleados trabajando con tales fondos asignar la apropiacion de la propiedad intelectual a la

institucién para ser trasladada al gobierno.

Cuando una universidad o centro de I1+D es un inventor conjunto con uno o mas individuos de otras
instituciones o entidades de negocios y donde el ingreso es compartido entre las entidades
participantes, las patentes normalmente son poseidas conjuntamente por las instituciones
participantes, y los derechos para usar la invencion y la distribucion de regalias entre las
instituciones es generalmente negociada después de la revelacion confidencial de la invencion,

pero antes de que se haga la solicitud de patente.

Reclamacion de Apropiacion por un Individuo

Si el centro no puede, o decide no proceder oportunamente a patentar y/o licenciar una invencion,
puede reasignar la propiedad al inventor, a solicitud de este Ultimo. Esto debe ser en lo mas
posible, bajo los términos de cualquier acuerdo que haya apoyado o que esté relacionado con el

trabajo.

Tratamiento de Patentes Desarrolladas por el Esfuerzo de un Individuo
Generalmente, el derecho de patentes en una invencidon hecha por cualquier individuo en su
tiempo libre y sin el uso de los recursos de la institucion, pertenece al inventor. En tales casos, la

institucién no reclama regalias.

Si un inventor hace, crea o descubre propiedad intelectual sin uso significativo de los recursos de

la institucion, pero la propiedad intelectual semeja un proyecto especifico de investigacion que el
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inventor ha conducido en la institucion, puede argumentarse que la propiedad intelectual fue
desarrollada usando los recursos de la institucién. Bajo estas circunstancias puede surgir un
conflicto entre la institucion y el inventor (o una empresa para quien consulta el inventor), sobre la
apropiacioén de la propiedad intelectual. Esto puede ser particularmente cierto cuando la propiedad
intelectual obtuvo valor comercial substancial. Con el fin de evitar estas situaciones
potencialmente litigiosas, los miembros del personal deben ser obligados a revelar a sus
instituciones cualquier propiedad intelectual que sea cercanamente similar a un proyecto especifico
de investigacion en la institucion. Esta debe ser acompafiada por una explicacion de que la
propiedad intelectual no surgié mediante el uso de los recursos de la institucién. La institucién debe
solicitar al inventor la documentacion que apoye el argumento de que no hubo uso significativo de
sus recursos. Si la institucién queda satisfecha, se le dara entonces al inventor un reconocimiento

por escrito de que no hay reclamo de apropiacion de esa propiedad intelectual.

Conflictos de interés

Un conflicto ocurre cada vez que dos o mas metas u objetivos no pueden ser buscados
simultdneamente, y estan en competencia potencial. El intercambio productivo entre el centro de
I+D, el académico, u otros empleados y el mundo no académico puede a veces engendrar
conflictos de interés, en los que las metas legitimas pero dispares de la institucion o de un
empleado individual pueden presentar decisiones dificiles. Si el conflicto de interés no puede ser
evitado, debe ser cuando menos minimizado. Las universidades y centros de I+D deben desarrollar

politicas y procedimientos para la revelacion y manejo de conflictos de interés.

Apropiacién de la Propiedad Intelectual en el Trabajo de Estudiantes

Los estudiantes generalmente seran propietarios de cualquier propiedad intelectual que hagan,
descubran o creen en el curso de su investigacion, a menos que:

El estudiante haya recibido apoyo financiero de la universidad o centro de 1+D en forma de sueldo,
salario, estipendio o beca para la investigacion.

El estudiante haya hecho uso significativo de los recursos de la institucién de 1+D (fondos
administrados por la institucion, tiempo financiado por la institucion, instalaciones o equipamiento)
en conexion con la investigacion.

La investigacién haya sido financiada por un patrocinador bajo un donativo o un acuerdo de
investigacion patrocinada, o esté sujeta a un acuerdo de transferencia de materiales, un acuerdo
de revelacion confidencial u otra obligacion legal que restrinja la apropiacién de la propiedad
intelectual.

Tesis y Disertaciones
Lo textos de todas las tesis y disertaciones de los estudiantes, y los trabajos derivados de ellas,

son considerados Trabajos Académicamente Exentos. Consecuentemente, los estudiantes poseen
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los derechos de autor en el trabajo académico sujeto a una licencia libre de regalias para la
institucién para reproducirla y publicarla. A los estudiantes normalmente se les permite publicar sus
tesis y disertaciones a menos que hayan acordado en cuanto a escribirla, restricciones que

excluyan o retrasen la publicacion.

Los contratos de investigacion universitaria deben proteger el derecho de los académicos,
estudiantes y otros empleados, a publicar los resultados de su trabajo, pero pueden permitir un
breve retraso para hacer la solicitud de patente u otros movimientos para proteger la propiedad

intelectual.

Movilizacion de Tecnologias en Etapa Temprana

Para alentar una via de comercializacion para las tecnologias en etapa muy temprana, algunas
instituciones incluyendo aquellas que han elegido no comprometerse activamente con la creacion
de nuevas empresas, han establecido mecanismos de “maduracion”. Harvard, por ejemplo, tiene
establecido un programa orientado a las necesidades de las nuevas tecnologias, incluyendo
financiamiento y expertise en planeacion de negocios. Asi, esta universidad cuenta con un Fondo
para el Avance Tecnoldgico para apoyar la 1+D de un nimero limitado de tecnologias emergentes.
El financiamiento de los estudios de factibilidad y las pruebas de las nuevas tecnologias proviene
de la participaciéon de ingresos por regalias, y se concede también a los miembros del profesorado

sobre una base competitiva.

Para complementar el Fondo para el Avance Tecnoldgico, Harvard cuenta también con el
Programa Harvard Entrepreneural Teams (HEAT), en el cual equipos interdisciplinarios de
estudiantes graduados y sus asesores académicos trabajan directamente con el inventor y con la
OTT de Harvard para abordar temas de negocios y legales asociados con la comercializacion de
una nueva tecnologia. Las actividades desempefiadas por los equipos HEAT durante un el
proyecto de un afio pueden incluir evaluaciones de desempefio en el mercado, modelos de

evaluacién de negocios, escribir planes de negocios y asegurar capital de riesgo.

Manejo de Cesidn de Propiedad Intelectual a un Individuo

Cuando el centro de I+D no tenga interés en buscar una proteccion de patente, la institucion puede
a peticion, asignar a los inventores los derechos sobre la invencién, sujeta solamente a las
restricciones de su financiamiento. En este caso, la institucion debe notificar por escrito al inventor
la asignacion de los derechos. En todos los casos en donde la invencién es asignada al inventor,
el centro de I+D retendréa el derecho la licencia mundial no-exclusiva, no transferible, irrevocable y

libre de regalias sobre la invencién, con propésitos de investigacion y educacion.
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Cuando sea ventajoso para el centro de 1+D (y la universidad) y para los inventores, la institucion

puede retener la propiedad de la invencion, pero dar una Unica licencia, para el inventor(es).

Manejo de Revelacion de las Invenciones

Importancia de la Oficina de Transferencia de Tecnologia

Las universidades y centros de I+D deben contar con un departamento, oficina, unidad o seccién
con un nombre apropiado, como Oficina de Transferencia de Tecnologia, Centro para la Gestion
Tecnoldgica, etc., responsable para la proteccidon y desarrollo comercial de las invenciones y
creaciones. Las actividades de tal unidad deben incluir las siguientes:

e Procesamiento y salvaguarda de patentes y acuerdos de derechos de autor.

e Determinacion de la patentabilidad o de derechos de autor (incluyendo la recepcion de
revelaciones de invenciones, blsqueda de patentes, llenado de solicitudes para patentes y
derechos de autor, etc.).

e Evaluacion del potencial comercial de la invencién

e Obtencion de la protecciéon adecuada de la patente

e Localizacion de socios adecuados para el desarrollo comercial

e Negociacién y manejo de licencias

Importancia de la Revelacién de la Invencion

Una revelacidn es usada tipicamente para dar una descripcién formal de una invencion que es
hecha confidencialmente por el inventor a su patrén. Una revelacién de invencién es un documento
que proporciona informacién acerca del inventor o inventores, qué fue inventado, las circunstancias
que condujeron a la invencion y los hechos concernientes a actividades subsecuentes. Proporciona
las bases para determinar la patentabilidad y la informacién técnica para redactar una solicitud de
patente. Tal revelacion es la primera sefial para el centro de 1+D que ha sido hecha una invencién.
Una revelacion de invencion también es usada para reportar tecnologia que no puede ser

patentada pero que es protegida por otros medios, como derechos de autor.

Cémo Manejar una Revelacién
Es importante que los centros de I+D desarrollen y adopten formatos para asistir a los inventores,
y que cuente con un comité responsable de recibir y procesar las revelaciones de invenciones

potencialmente patentables.

La informacién clave requerida en el formato de revelacion debe incluir:
e Titulo de la invencion
¢ Nombres de los inventores

e Descripcion de la invencion
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e Financiamiento, si lo hubiera
e Fecha del disefio y fecha de la puesta en practica

e Fechas de publicacion, existentes o proyectadas, si hubiera.

Es importante registrar una invencién lo mas tempranamente posible. El registro debe incluir una
descripcidn escrita, tan completa y precisa como sea posible. La descripcién debe ser escrita de tal
manera que permita a otra persona leerla para comprender y reproducir la invencion. La
descripcidn debe ser escrita en papel, en tinta, preferentemente en un panfleto encuadernado con
paginas numeradas. La revelacion debe ser entendida, atestiguada y firmada por un testigo no
inventor. Estas acciones son disefiadas para justificar el hecho de que la invencién fue hecha en

una cierta fecha.

Presentar una revelacién es la primera etapa formal hacia la obtencion debida de la proteccién de
la propiedad intelectual a través de una institucién de I+D. Los inventores han de ser fuertemente
alentados a someter revelaciones de invenciones lo mas temprano posible en el proceso de
desarrollo de la invencién para evitar problemas mas tarde. La revelacion debe ser presentada con
una descripcion escrita de la invencion (dibujos explicativos, datos y resimenes puede ser
suficiente). La descripcion puede ser breve y a menudo es un borrador de un manuscrito preparado
para publicacion. La descripcién de la invencion debe declarar en qué consiste la invencién, qué
hace y por qué parece significativa. Eshozos o diagramas son utiles. Una descripciéon de la
tecnologia conocida mas relevante para el inventor puede ser requerida. La descripcién escrita
debe ser lo suficientemente detallada para permitir al buscador o profesional de patentes

comprender la invencion y evaluar su patentabilidad.

Revelacion Prematura

La revelaciéon prematura es la liberacion al publico de informacion sobre una invencion antes de
que sea llenada la solicitud de patente. La revelacién prematura incluye resimenes, sesiones de
posters, tesis expuestas, o incluso ciertas platicas o conferencias describiendo una invencién a una
audiencia abierta, inclusive si es dada por alguien que no es el inventor. Tal revelacion prematura
puede descalificar una invencién para su patentabilidad, y en algunos paises, definitivamente lo es.
Obligaciones de un Centro de I1+D Durante y Después de una Revelacién

En todos los casos donde es revelada una propiedad intelectual por un miembro del personal para
su posible comercializacion, la institucién esta obligada a determinar su potencial comercial.

Las revelaciones de propiedad intelectual normalmente son consideradas confidenciales por la
institucion, por lo que habra de informar a todos los miembros de la Unidad de Transferencia de
Tecnologia o Comité de Revelaciones y a todos los expertos externos (que puede contactar), que

la informacion contenida en las revelaciones es confidencial, y que no debe haber incumplimiento
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de confidencialidad. Las instituciones deben esforzarse en obtener reconocimiento escrito de tales

obligaciones de estos individuos.

Cada universidad y centro de |+D debe de reconocer que, aunque sus misiones de investigacién y
ensefianza normalmente tienen prioridad, también deben fomentar el desarrollo industrial a través
de las invenciones y tecnologia que resulte de la investigacion de la institucion, y buscar facilitar la
transferencia de tal tecnologia para el uso y beneficio del publico.

Las universidades y centros de I+D deben:

e Educar a su personal en propiedad intelectual y propiedad de investigacion tangible.

e Proporcionar tanto apoyo como sea necesario y deseable

e Obtener proteccion legal para su propiedad intelectual

e Facilitar la transferencia de propiedad intelectual para uso publico

e Desarrollar dentro de la institucién toda la maquinaria para el licenciamiento y gestion de la

tecnologia, incluyendo el patentamiento.

Las universidades e instituciones de I1+D deben dar apoyo legal, tanto omo sea necesario y
deseable, para defender y proteger los intereses de las instituciones y los creadores de propiedad

intelectual contra reclamos de terceras partes 0 uso no autorizado.

Los centros de I+D deben reportar con prontitud a los patrocinadores de la investigacion cualquier
propiedad intelectual que surja de tales actividades de I+D, como habra sido requerido por los

acuerdos de investigacioén y licenciamiento, y las leyes y regulaciones aplicables.

Los centros de I+D deben, oportunamente, regresar la apropiacién de la propiedad intelectual a su

creador cuando no puedan o decidan no patentar o licenciar.

Las universidades y centros de |+D deben proveer un proceso para la resolucién de cualquier
disputa de propiedad intelectual que surja entre las instituciones, los patrocinadores y los

creadores.

Las universidades y centros de I+D deben:
e Publicar o anunciar la tecnologia como ellos consideren apropiado.
e Asistir al creador a encontrar un socio para el desarrollo tecnologico, o un patrocinador.
e Esforzarse en negociar y gestionar acuerdos para la mejor ventaja del creador y de la
institucion.
e Asegurar que tales acuerdos sean consistentes con la politica y lineamientos de politica de

propiedad intelectual de la institucion.
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Obligaciones de un Inventor Durante y Después de la Revelacién de la Invencién

e El inventor de nueva propiedad intelectual debe revelar a fondo y sin demora todas las
invenciones, descubrimientos y otros trabajos que pertenezcan a la institucion.

e El inventor debe proporcionar tanta asistencia como sea necesaria a lo largo de todo el
proceso de transferencia de tecnologia, para proteger y efectuar la transferencia de la
propiedad intelectual.

e El inventor debe hacer arreglos para mantener todos los registros y documentos que sean
necesarios para proteger el interés institucional en la propiedad intelectual.

e El inventor debe acatar todos los compromisos hechos en la licencia, la investigacion
patrocinada y otros acuerdos, y leyes relacionadas a la investigacion patrocinada
privadamente.

e El inventor debe revelar con prontitud todos los potenciales conflictos de interés a la
universidad.

e Es de esperarse que el inventor aplique un juicio razonado sobre si la invencion tiene o no
un potencial para ser comercializado en el mercado. Si existe tal potencial comercial, la
invencion debe ser considerada “potencialmente patentable”, y revelada a la institucion.

e El inventor estd obligado a revelar invenciones lo mas pronto posible y a retrasar la
revelacion publica hasta que el proceso de evaluacion esté completado y se haya hecho la
solicitud de patente. La institucién debe esforzarse por minimizar los retrasos en la

publicacion.

Manejo de un Acuerdo de Revelacién Confidencial

El personal debe ser consciente de que la revelacion publica de una invenciéon previa a la
conclusion del proceso de evaluacién y solicitud de la patente puede ser un obstaculo para la
patentabilidad y afectara adversamente el valor comercial de la invencién, disminuyendo
consecuentemente la probabilidad del procedimiento institucional con la comercializacion de esa

invencion.

Acuerdo de Revelacion Confidencial

Durante el periodo de evaluacién, una invencion puede ser revelada con seguridad fuera de la
institucion bajo la proteccién de un Acuerdo de Revelacion Confidencial (ARC). Esto es porque las
revelaciones hechas bajo un ARC no son consideradas revelaciones publicas, a menos que el
receptor de la informacidn incumpla el ARC. Es aconsejable que las instituciones desarrollen y
adopten formatos de ARC para ser usados por el personal cuando surja la necesidad,
particularmente cuando un miembro del personal desee revelar la invencién a un investigador

externo asociado con una empresa u otra organizacion lucrativa, o directamente a la empresa u
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organizacion misma. EI ARC debe contener también una obligacion del receptor de no usar la

invencion, etc., para cualquier otro propdsito que no sea la evaluacion.

Recibir Informacion Confidencial de Investigadores Externos

Si un investigador recibe informacién confidencial de otra organizacién (no lucrativa o comercial)
relacionada con la investigacion que él estd conduciendo en la institucion, la otra organizacién
puede imponer serias obligaciones de no-revelacion y obligaciones de no-uso sobre la informacion
confidencial, y puede reclamar un interés de apropiacion en invenciones, de derechos de autor o
material que surja en el curso de la investigacion llevada a cabo con tal informacién confidencial.
Por esta razén, solo representantes de la institucién han de estar autorizados a aprobar y firmar
ARC de otras organizaciones en nombre de la institucion.

Cuando un miembro del personal recibe informaciéon confidencial en el curso de investigacion
patrocinada, el tratamiento de esa informacion estara regido por los términos aplicables del

acuerdo de investigacion patrocinada.

Evaluacion del Mercado y Licenciamiento
Es esencial que cualquier invencion patentable sea analizada por su relevancia industrial y
potencial comercial. La Unidad de Transferencia de Tecnologia de un Centro de I+D debe
esforzarse junto con el inventor, a responder las siguientes preguntas:
e (Ofrece la tecnologia una manera mas barata o mejor para llevar a cabo algo?
e ¢Hay tecnologias competidoras disponibles y, en caso afirmativo, qué tan mejor es la
invencion?
e ¢Lainvencién ofrece una respuesta tecnolégica al problema existente?
e ¢ Tiene el potencial para crear nuevo mercado?
e ¢ Qué tanta inversion, tanto en tiempo como en dinero, se requerira para llevar la invencion
al mercado?
e ¢ Continuaran los inventores trabajando sobre la invencion?
e (Cudl serd la amortizacion potencial para la empresa que haga una inversion en el
desarrollo de la invencion?

Una licencia es un contrato que otorga a una parte distinta del propietario de la propiedad
intelectual el derecho a hacer, usar, vender o importar productos o servicios basados en la
propiedad intelectual del propietario. Las licencias pueden ser otorgadas en base exclusiva o no-
exclusiva, y puede proveer de pagos de derechos de licencia, hitos, regalias, u otros ingresos al

propietario de la propiedad intelectual.
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Es reconocido que la proteccion de derechos propietarios en forma de patente o derechos de autor
a menudo es necesaria para alentar a una empresa a arriesgar la inversion de sus recursos
humanos y financieros a desarrollar una invencién. En algunos casos una licencia exclusiva puede
ser necesaria para dar a una empresa el incentivo de llevar a cabo desarrollo comercial y

produccidn. Las licencias no exclusivas permiten a varias empresas explotar una misma invencion.

Crecientemente, los productos son hechos localmente y no embarcados a todo el mundo; pero la
habilidad de hacerlos puede depender aun de tecnologias y técnicas patentadas o adquiridas en
cualquier parte. La gente de negocios esta preparada para pagar por el conocimiento que requiere,
y encuentra en ello la forma mas efectiva de desarrollar nuevos negocios. Cuando una empresa
adquiere una licencia, lo que mas le interesa es la habilidad para fabricar un producto

salvaguardado por una patente, que de otra forma seria ilegal usar.

Asignacion de la Patente

Para licenciar una Proteccion Intelectual, el centro de 1+D debe tener la propiedad o control de ella.
Por ello, previo a que la universidad o el centro de investigacion dedique recursos considerables
para proteger y explotar una invencion es importante establecer una politica de asignacion de la
patente y que los posibles participantes la conozcan. Es practica comdn que se requiera al inventor

asignar su invencion a la institucién.

Una asignacion es un documento legal por el que se transfiere la apropiacién de su Propiedad
Intelectual a la institucién y es registrada en la Oficina de Patentes. La institucion normalmente
cubre el costo inicial de la proteccién y la explotacién de la invencion. Si es exitosa en la
generacion de ingresos, el primer cargo de ese ingreso suele ser para reembolsar los costos.
Después, el ingreso suele ser dividido entre la institucion y los inventores (ver mas abajo). El
retorno para el inventor varia dependiendo de la politica de Propiedad Intelectual de cada
institucion. Lo comun esté entre el 25 - 50% de la cantidad neta obtenida. Es necesario hacer un
acuerdo de participacién para formalizar cuanto dinero de esos retornos sera para el inventor. El
inventor puede compartir una porcion de esa cantidad de dinero con alguien que haya contribuido

al desarrollo de la invencién, aunque no esté considerado formalmente como inventor.

Elementos Clave de Negociacion para Acuerdos de Licenciamiento
La siguiente es una lista de verificaciéon de la Universidad de Stanford, California, sobre lo que
debe ser considerado por los centros de |1+D cuando se discute un acuerdo de licenciamiento:
e Los particulares de las partes: nombres de las partes; aclaracion del licenciatario: si es una
divisién de una gran empresa, si esta registrada, las direcciones de las partes principales.

e Definicién del territorio; alcance y patentes a ser licenciadas;
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Obligaciones de las partes
Naturaleza del acuerdo:
0 acuerdo para otorgar una licencia
o0 acuerdo de know-how
0 asignacion de derechos
o limitaciones sobre el uso de la licencia
Naturaleza de la propiedad:
0 Invencién
o Disefio
o0 Know-how
o Derechos de autor (copyright)
Propiedad a ser licenciada o asignada, o sujeto del acuerdo;
Apropiacion de la propiedad:
0 ¢Quién es el propietario de la propiedad que es sujeto del acuerdo?
0 ¢Quién es el propietario del beneficio de interés en la propiedad que es el usjeto
del acuerdo?
0 ¢Cual es la naturaleza del derecho del licenciante en la propiedad que es sujeto
del acuerdo, incluyendo el derecho a otorgar licencias u otros derechos?
Si el licenciante es el propietario del beneficio de interés y no es el propietario legal de la
propiedad que es sujeto del acuerdo, el instrumento que da al licenciante el derecho de
otorgar una licencia u otro derecho en virtud del mismo debe ser identificado;
Debe quedar claro qué sucedera, en todo caso, con futuras patentes, disefios, invenciones,
informacién técnica o know-how, o mejoras a cualquiera de ellos donde:
0 Ellicenciante obtenga derechos sobre ellos;
0 Ellicenciatario obtenga derechos de ellos.
La naturaleza y extension de los derechos: esté la parte siendo otorgada por
o Derechos exclusivos;
o Derechos no exclusivos?
o0 Una combinacién de cualquiera de ellos para diferentes propésitos o diferentes
territorios.
Naturaleza de los derechos otorgados
0 Manufactura
Uso
Venta
Arrendamiento

Territorios en los que son otorgados los derechos

O O O o o©

Identificacion de la naturaleza de derechos otorgados para diferentes territorios



68

Si se dara o no asistencia técnica

En ausencia de cualquier patente o disefio registrado, se da autorizacion al licenciatario
para ejercer los derechos otorgados con respecto a la propiedad que es sujeto del acuerdo
(esto surge con el know how, ayuda técnica, copyright, invenciones o disefios cuando la
proteccién de la propiedad industrial no ha sido otorgada aun por alguna razén, por
ejemplo cuando la solicitud de la patente esta todavia en tramite.

¢ Tiene cualquiera de las partes derecho a firmar el acuerdo o beneficios?

Cual es la posicion de las subsidiarias del licenciatario bajo el acuerdo

Cual es el derecho del licenciatario para otorgar sub-licencias con respecto de la propiedad
licenciada

Cual ha de ser la forma de la sub-licencia

Cual es la responsabilidad del licenciatario en relacion a actos de sub-licenciamiento

Cual es la responsabilidad del licenciatario para el mantenimiento de confidencialidad con
respecto al know-how

¢ Tiene el licenciatario derecho a sub-contratar la manufactura de articulos derivados de la
propiedad licenciada?

Pago de regalias:

0 ¢Es requerido un pago inicial? En caso afirmativo.. ¢tiene que deducirse de las

regalias u otros ingresos derivados del acuerdo?

0 ¢Cual es la tasa de regalias a ser pagada con respecto a los articulos derivados?
¢ Existe un minimo de regalias pagable? Si no, habra un derecho de reclamo del acuerdo si
no se hace un minimo pagable?
¢ Existen otros pagos que no sean regalias que de hacer el licenciatario al licenciante?
Especificar la moneda en la cual todos los pagos han de ser hechos, y las fechas de
referencia para las tasas de cambio.

¢ El licenciatario tiene que mantener registros de:

0 ...la cantidad de articulos derivados negociados?

0 ...las ventas u otras relaciones comerciales?

0 ...los ingresos por transacciones comerciales que involucren a los articulos
derivados?

Qué derechos de inspeccioén de registros tiene el licenciante

Qué disposiciones han de tomarse para el marcado de articulos cubiertos por la proteccion
de patente de disefio

Qué disposiciones han de tomarse para la indemnizacién por el licenciatario cuando no se
cumplan las disposiciones de marcado

Qué disposiciones han de hacerse para la proteccion de copyright

Qué fecha de inicio del acuerdo hay que establecer
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e Cudl es la duracion del acuerdo

e Qué derechos de denuncia tiene el licenciante o el licenciatario

e Disposicion para denuncia o infraccion del acuerdo o sobre insolvencia y cambio de
administracion o control del licenciante y el licenciatario.

e ¢ Retiene el licenciatario algunos derechos en caso de terminacion?

e Disposicion para el licenciatario respecto a la validez de los derechos de propiedad
industrial cubiertos por el acuerdo.

e Exclusion de la certificacién del licenciante de que la propiedad licenciada es valida.

e Qué sucede si la propiedad que es sujeto del acuerdo falla

e Disposicién para certificar la renovacion de la propiedad industrial

e Disposicion para el licenciatario de que se esfuerce en crear mercado para/ y vender los
articulos derivados.

e Disposicién para el licenciatario de tomar la acciébn que sea necesaria para evitar el
otorgamiento de una licencia obligatoria en relacion con la propiedad industrial.

¢ Qué sucede en el caso de una infraccion de la propiedad industrial cubierta por el acuerdo?

e Disposicion para el servicio de anuncios

e Lista de la propiedad licenciada

e Confidencialidad

Distribucion de Ingresos

La Apropiacién de la Propiedad Intelectual

La apropiacién inicial de la Propiedad Intelectual en la mayoria de los casos, reside en el creador
de esa Propiedad Intelectual, pero en muchos otros los derechos son asignados a la universidad o
centro de investigacién donde se efectud el trabajo. Las politicas de Propiedad Intelectual varian
de una institucion a otra, sobre todo en relacidn con la apropiacion, la obligacidn de revelarla, la
participacion de la comercializacion y los conflictos de interés. La mayoria de las IPI+D permiten a

sus académicos retener sus Derechos de Autor en trabajos literarios, artisticos y musicales.

En la mayoria de los paises industrializados, una buena parte de las invenciones y software
producidos en estas instituciones son financiados primariamente por fondos gubernamentales; de
aqui que se presione a aquellas que obtienen proteccidn de los Derechos de Propiedad Intelectual
para que las tecnologias sean utilizadas en beneficio de la sociedad, mediante su comercializacién

por empresas nacionales, de ser posible.

Entradas Brutas y Netas
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El ingreso bruto son los fonos obtenidos de la comercializacién de la tecnologia bajo un acuerdo de
licencia. El ingreso bruto puede incluir derechos de licencia, pagos por hitos, regalias anuales
minimas, regalias ganadas o en marcha, acciones, equipamiento o reembolso de gastos y pagos

de la patente.

El ingreso neto es el ingreso bruto menos los gastos no rembolsados de la institucién de 1+D por el
proceso de patentamiento y gastos de licenciamiento asociados con un acuerdo particular de
licencia por ejemplo, gastos de viaje hecho expresamente para negociar un acuerdo particular de

licencia).

Tipos de Ingresos

Dado que cada tecnologia es Unica, los tipos de ingresos de las actividades de transferencia de
tecnologia pueden variar dependiendo de los términos del acurdo especifico de licencia. Ejemplos
de los ingresos que son por lo comun, negociados como parte de un arreglo de licenciamiento

incluyen:

e Pagos de licenciamiento, los cuales son pagos por el uso de la tecnologia, tipicamente
para cubrir costos administrativos, y son por lo general evaluados por adelantado.

e Pago en firme o pago de regalias. Los pagos en firme por los licenciatarios pueden ser
hechos previo a la comercializacién o venta de productos. Aunque la férmula actual puede
variar, los pagos en firme pueden ser determinados calculando el valor neto actual de
regalias basado en las ventas proyectadas del producto.

e Pagos minimos, son cantidades garantizadas que generalmente son pagadas anualmente
por los licenciatarios y pueden ser aplicados contra las regalias obtenidas.

¢ Regalias, son pagos recurrentes basados en las ventas. La regalias debidas generalmente
operan bajo un esquema regular. La base para calcular esas cantidades puede variar,
dependiendo de los términos negociados con los licenciatarios. Por ejemplo, las regalias
pueden ser expresadas como porcentaje de ventas brutas o netas, o tasas ajustadas
después de que los niveles designados de ventas son alcanzados.

e Acciones. Como se mencioné antes, la participacién con acciones puede ser aceptada
también en lugar o ademas de las consideraciones en efectivo como parte del acuerdo de

licenciamiento.

La obligacion del licenciatario de hacer ciertos pagos y regalias puede estar vinculada a ciertos
eventos especificos de la vida de la invencion, como por ejemplo al completarse las pruebas del
prototipo, al alcanzar una fase especificada en pruebas clinicas, o la aprobacion final en una

agencia gubernamental. Estos hitos deben ser todos enumerados claramente en el acuerdo de
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licencia, y la obligacién del licenciatario debe estar bien definida, incluyendo la férmula para

calcular las cantidades debidas y la definicién de los elementos a ser usados en el calculo

La base de datos de la oficina de transferencia de tecnologia debe tener la habilidad de mantener y
dar seguimiento a esta informacion, y dar alertas cuando sea posible al personal en relacién con
estos hitos.

Los pagos se hacen sobre un programa, y de acuerdo con politicas institucionales establecidas
para inventores, la institucion, y las terceras partes que sean co-propietarias o puedan haber
otorgado fondos para la investigacion. Las férmulas para calcular la participacion de la institucion y

del inventor seran aplicadas de acuerdo con esta politica.

Si la patente es el resultado de una colaboracién entre académicos de dos instituciones, debe

existir un acuerdo interinstitucional para sefialar este y otros temas.

Principios Generales de Participacién del Ingreso
Cuando una invencién hecha por un empleado de una instituciéon (usando los recursos de la
universidad) es patentada y comercializada, el principio general es el siguiente:

e 100% del ingreso va a la institucion hasta que todos los gastos desembolsados asociados
con la proteccién y explotacion de la patente o copyright hayan sido rembolsados. Tales
gastos incluyen honorarios asociados con la solicitud de la patente y el registro de los
derechos de autor. y cualesquier otros costos continuos asociados con el licenciamiento y
otra comercializacion de la propiedad intelectual.

e Posteriormente, el ingreso neto es compartido entre el inventor y la institucion;

e La tendencia general es que el porcentaje de participacion del inventor decrece mientras
que el de la institucion se incrementa a medida que se incrementa el ingreso neto total. Por
ejemplo, una universidad de Estados unidos da al inventor el 50% por los primeros
US$100,000 de ingreso neto, 40% por los proximos US$300,000, 30% para los siguientes
US$600,000 y 25% por ingreso neto en exceso de 100,000.

e Cada institucién de I+D ha de establecer y revisar los umbrales, y revisarlos cuando sea

necesario a la luz de la inflacion y otros factores econémicos en el pais.

Cada institucion ha de definir los participantes con quienes sera compartido el ingreso de la
institucion. Estos pueden incluir:

e el grupo de investigacion de un inventor, una facultad, un campus...

e un fondo para patentes

e una operacion de transferencia de tecnologia

e un fondo de investigacién

¢ un fondo de becas y educacion para graduados
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e una universidad

En ausencia de un acuerdo escrito, los grupos de dos o mas creadores recibiran porciones iguales
de la cuota del ingreso neto del creador. Cundo los creadores estan ubicados en diferentes
campus, cada campus recibird el mismo porcentaje de la parte total del ingreso neto del campus de
modo que los creadores localizados en ese campus reciban la porcién de ingreso neto del creador

total.

En la Figura 5 se presenta a modo de ejemplo el modelo utilizado por la Universidad de Cornell,

Estados Unidos.
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Regalias Brutas
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Acciones 0 participaciéon en acciones comunes 0 acciones preferentes, ordenes, instrumentos
convertibles, unidades de una sociedad limitada, o cualquier otro instrumento de transmision de

participacion en una empresa comercial.

Una empresa comercial es una nueva empresa, asociacién, empresa conjunta, o cualquier otro
instrumento que conlleve interés en un emprendimiento comercial.

Un emprendimiento comercial es una nueva empresa, asociacion, empresa conjunta, corporacion u
otra entidad empresarial que ha obtenido una licencia para una tecnologia de una institucion de
I+D a cambio de una participacion en la entidad empresarial.

Gastos

Un Consejo Externo a medido es utilizado para evaluar la patentabilidad de las invenciones
reportadas y para facilitar el procesamiento de patentes. En muchos casos, los gastos asociados
con las solicitudes de patentes son reembolsables por los licenciatarios, los patrocinadores, o los

co-propietarios de las invenciones. Para facilitar la recuperacién oportuna y precisa del costo, debe
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mantenerse un sistema confiable para monitorear sobre una base de caso por caso, que sea
financieramente responsable por esos gastos, qué gastos legales han sido pagados, y qué
cantidades han sido reembolsadas. Dependiendo del arreglo, los gastos legales pueden ser
directamente reembolsados por los licenciatarios, patrocinadores, o copropietarios, o pueden ser

deducidos de distribuciones subsecuentes de regalias.

La férmula que es usada para la recuperacion de gastos legales variara dependiendo de los
términos de los acuerdos negociados con los licenciatarios, las politicas institucionales, y los
acuerdos interinstitucionales con los patrocinadores o los co-propietarios de la tecnologia. En
algunos casos, los gastos legales pueden ser no-reembolsables si los esfuerzos para comercializar
la tecnologia no son exitosos. En tales casos, los gastos pueden ser cargados a una cuenta de

reserva legal.

Dependiendo del sistema de contabilidad en curso dentro de cada institucién, se puede llevar un
libro separado de gastos reembolsables por partes externas dentro de la oficina de transferencia
de tecnologia. En esos casos, debe tenerse cuidado para asegurarse de que los balances

registrados en esos libros suplementarios son consistentes con el libro general institucional.

Cémo manejar las participaciones de patrimonio
Las instituciones pueden negociar intereses en acciones en lugar de o en adicién a la
consideracion monetaria bajo un acuerdo entre la instituciéon y una entidad externa, relacionada

con la propiedad intelectual aplicable.

Cada inventor decide sobre la distribucién de su participacion en las acciones o los ingresos por su
venta, resultantes de la transferencia o comercializacion de la propiedad intelectual aplicable, a

menos que requerimientos legales o acuerdos contractuales dicten otra cosa.

Un centro de I1+D o universidad puede tener sus propias acciones. Si se generan ingresos
monetarios por la venta de acciones, tales ingresos son distribuidos de acuerdo a politicas

acordadas para la distribucién de los ingresos.

Un centro de I+D o universidad puede requerir reservar una porcion de las acciones que sea de
igual en valor a los gastos directos incurridos por la institucion para la obtencion de la proteccion de
la propiedad intelectual en cuestion. (a menos que esos gastos hayan sido cubiertos como parte de

la participacion del ingreso).

El inventor no tiene derecho de especificar la distribucion de las acciones cuando la distribucion

sea imposible o impractica.
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Otros Temas Relacionados

Material hecho disponible para uso de la institucién de I+D

Material hecho disponible para uso de una institucién de 1+D o universidad es cualquier invencion,
creacion, innovacién, descubrimiento o mejora producida por un creador, disfrutando de la
proteccién de la propiedad intelectual, la cual el inventor voluntariamente vuelve disponible para
uso de la institucion sin esperar compensacion adicional. En tal caso la universidad o institucion de
I+D retiene una licencia no-exclusiva, libre de regalias para usar icho material, siempre que las
contribuciones significativas por el inventor sean reconocidas. Esa con fines lucrativos.

Esa licencia no incluye el derecho a explotar el trabajo fuera de la institucion

Tratamiento de licencias para investigacion no comercial y ensefianza dentro de la
universidad o institucién de I+D

El personal académico y los estudiantes muchas veces experimentan altos costos e inconveniencia
practica en la obtencién de permisos para usar material cubierto por proteccion de propiedad
intelectual para investigacion y ensefianza. Los inventores son consecuentemente, alentados a
contactar a los editores u otras personas a quienes los inventores asignas derechos sobre su
propiedad intelectual y solicitar una licencia no exclusiva, libre de regalias, para su propia
investigacion no-comercial y ensefianza, incluyendo cuando sea posible el derecho a que
cualquiera dentro de la institucion de I+D use esa propiedad intelectual para investigacion no
comercial y enseflanza. Es importante recordar que, en algunas leyes nacionales, actos en
conexion con investigacion no comercial y ensefianza son excluidos del alcance de derechos

exclusivos conferidos por titulos de propiedad intelectual.

Tratamiento de Asignacién de Licenciamiento de Propiedad Intelectual Relevante por el
Inventor

Las universidades y centros de I1+D pueden, a su propia discrecién, permitir al creador o creadores
asignar o licenciar propiedad intelectual. La institucién no puede sin razén negar su consentimiento
para asignar o licenciar, y no puede negarse en absoluto a menos que pretenda buscar ella misma
la proteccion. Tal asignacion o licencias estan sujetas a las siguientes disposiciones, a menos que

la institucion diga otra cosa por escrito:

Normalmente la institucion prefiere retener para si una licencia libre de regalias para usar la
propiedad intelectual para investigacién no comercial y ensefianza en sus instalaciones.
Las instituciones reciben una participaciéon de todos los ingresos generados por la comercializacion

de la propiedad intelectual después de que el inventor ha recuperado los desembolsos
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documentados de los costos para la obtencién de la proteccion legal. La participacion de la

institucién es negociada con base en caso por caso.

Empresas de Nueva Creacién (Start-ups)

Aquellas oficinas que estan involucradas en la comercializacién mediante de empresas de nueva
creacion pueden desempefiar un nimero de funciones importantes en nombre de la empresa,
incluyendo proveer espacio, reclutar talento, desarrollar planes de negocios, aportar expertise de
gestidon “para sus nuevas empresas, incluso formando parte de su consejo. Estas actividades
pueden ser desempefiadas ya sea directamente por la oficina de transferencia de tecnologia o a
través de otra entidad. Por ejemplo, en el Baylor College of Medicine, de Texas, se establecio la
empresa BCM Technologies como una entidad lucrativa, de propiedad total de la entidad, para
llevar a cabo esta actividad. En la Universidad de Chicago, se establecié la ARCH Development
como corporacion no lucrativa afiliada a la Universidad. Ofras instituciones que buscan
agresivamente la comercializacion incluyen la Universidad de Yale, la Universidad de Washington,
la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Columbia.

Participacion en Empresas de Nueva Creacion

Sea que una institucién esté o no activamente involucrada en la creacion de nuevas empresas,
algunas veces tiene sentido aceptar una posicién de participaciébn en una empresa que tenga poco
efectivo, como compensacién por los servicios proporcionados o en lugar de pagos. Cuando este
es el caso, es importante que el valor de la participacion sea reportado justamente, y que cualquier

supuesto relevante sea adecuadamente informado a la administracion y al consejo.

Debe haber un enfoque consistente para la valuacién de participaciones que tome la institucién. En
algunos casos, las cuotas de mercado estaran disponibles. En la mayoria de los casos, sin
embargo, la empresa de nueva creacion (start-up) no cotizar4 publicamente y no estaran
disponibles las cotizaciones en el mercado. En estos casos, debera determinarse otra base para la
valoracion. La valoracion puede ser establecida arbitrariamente por inversién de la institucion en la
creacién (por ejemplo, honorarios adelantados, o el valor de los servicios prestados), o puede ser
un juicio mas subjetivo. El uso de una metodologia justa y la identificacion de las bases para la

valoracién son por lo tanto, claves.

Algunas instituciones, sobre todo aquellas que no estan activamente involucradas en la creacion
de nuevas empresas, tienen politicas que requieren que su participacion sea enajenada tan pronto
como sea practico, a menudo cuando la nueva empresa se vuelva publica. Cada institucion debera

seguir una politica consistente.
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ASUNTOS RELEVANTES

Abandono

No todas las invenciones son desarrolladas y comercializadas. La disposiciébn de costos
relacionados con las invenciones fallidas debe ser regida por la politica institucional, pero por lo
general se deducen de los ingresos generados por otras invenciones. Estos costos pueden ser
parcialmente recuperados de los co-propietarios de la tecnologia o pueden ser pasados a pérdidas
y ganancias en el afio en que se hace la decision de abandonar. Debe haber un mecanismo para
asegurar que los costos relacionados con el procesamiento de cada invencidn sean
cuidadosamente seguidos de manera que puedan tomarse decisiones oportunas y el riesgo

financiero, limitado.

Consultoria

Consultoria a nombre de la institucién de I+D o universidad

La consultoria llevada a cabo por el personal, como agentes que actGan para o en nombre de las
universidades deben estar sujetos a acuerdos o contratos con clientes, con ingresos por
comisiones compartidos segun sea lo apropiado entre uno o0 mas miembros del personal, su(s)

departamento(s) y la institucion.

Consultoria Privada

Las universidades y centros de I+D requieren una politica sobre el trabajo privado de consultoria.
Esto es porque la consultoria privada puede tener implicaciones en términos de uso de recursos,
tiempo gastado, responsabilidad profesional y de productos y pérdida potencial de ingresos para la

institucion. Se sugiere a las universidades asesorarse profesionalmente para:

Asegurar la correcta notificacién a clientes, de que la consultoria llevada a cabo privadamente por
personal de la institucién no involucra a la universidad o institucién, y garantizar la adecuada
redaccién del contrato correspondiente y la cobertura del seguro para los contratos de consultoria

de instituciones de [+D.

Investigacion Patrocinada

Existe el potencial para un conflicto y desencanto subyacente entre universidades y centros de [+D
por un lado y los socios empresariales 0 gubernamentales por otro. Mientras que las
organizaciones que colaboran buscan la confidencialidad y la apropiacion de una tajada del trabajo
en la medida que han pagado por ello, los investigadores académicos consideraran mas
probablemente un donativo de investigacion sin las restricciones adjuntas. EIl conflicto puede

complicarse mas por la inclinacién de los académicos a cotizar costos a los patrocinadores que
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estan mas en consonancia con una solicitud de donativo de investigacion que en trabajo
comercialmente confidencial. El dinero para investigacion patrocinada no debe verse como libre y
sin condicione; los beneficios tanto para el patrocinador como para la instituciéon de 1+D han de ser

reconocidos en el contrato.

Hay una necesidad para las universidades de coordinar el manejo de sus actividades patrocinadas
a través de los diversos departamentos académicos involucrados, que sea consistente en el tiempo
y que actien concertadamente.

Es recomendable, por lo tanto, que cada institucién tenga una oficina central con responsabilidad
para manejar la investigacion y la interaccion de transferencia de tecnologia con organizaciones
externas, incluyendo el establecimiento por la institucién de alguna empresa de explotacién, y para
asegurar que los procedimientos sean internamente consentidos y mantenidos con acuerdos en

todos los niveles en el sector de la institucién de 1+D.

Obligaciones del Contrato
Es recomendable que:

e las universidades incluyan en los documentos contractuales un titulo claro para el programa de
trabajo, y en un apéndice una descripcién completa detallando los paquetes de trabajo, puntos de
inflexion e intervalos de reportes donde sea apropiado.

e Cuando los puntos de inflexidn o puntos de revision sean incluidos en el contrato, deben
representar eventos o actividades que relacionen a la investigacién, y no a resultados especificos
que no puedan ser garantizados y que conducirian, en caso de fracaso, a que la institucién se vea
obligada a continuar experimentos indefinidamente sin apoyo financiero adicional.

e Los reportes seran presentados como “reporte en formato razonablemente aceptable por el
patrocinador” y no como “reporte a satisfaccion del patrocinador”, de manera que el patrocinador
tenga la garantia de tener un reporte de tamafio y naturaleza aceptable, cuyo contenido refleje el
trabajo que la institucion de I+D ha acordado llevar a cabo, mas que un mecanismo para retener el
pago si los resultados no concuerdan con las aspiraciones del patrocinador.

e Las universidades afirman que las modificaciones al contrato original no ocurrirdn sin acuerdo
escrito del patrocinador y de la institucion, con el fin de proteger a la institucion de pérdida
financiera y asegurar que el trabajo permanece relevante para los objetivos del patrocinador, que

son académicamente apropiados y de interés para todas las partes.
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Costos
Es recomendable que:

e Las universidades pongan precio al trabajo externamente financiado de manera que se reconozca el
valor del trabajo en el mercado.

e Llas universidades busquen un precio para la investigacion comisionada que asegure la recuperacion
total de los costos y también tomen en cuenta los costos de oportunidad donde los derechos son
asignados o las limitaciones impuestas. En casos donde la universidad o institucién de I+D decida
compartir parte del costo del proyecto, tomando en cuenta los beneficios relativos para la
institucion y para el patrocinador, los detalles de dicho arreglo de participaciéon debe ser

explicitamente declarado y debe ser entendido y acordado por todos los interesados.

Confidencialidad, Publicaciones y Tesis
Es recomendable que:
Las universidades acuerden con los patrocinadores ver la publicacién previa a su emision, y tengan

el derecho a retrasarla por un periodo especificado que no exceda los 6 a 12 meses.

Se le permita al patrocinador, en circunstancias especiales negociar un periodo de retraso mas
largo con la universidad, pero solo sobre la presentacion de un caso irresistible y con el acuerdo

del personal de investigacién involucrado.

Una universidad no debe, bajo ninguna circunstancia, permitir al patrocinador el derecho de

retrasar la publicacion por un periodo ilimitado de tiempo.

Las universidades consideren si sus reglas sobre tesis deben dar al estudiante la asignacion de
todos los derechos de autor a la institucion o no, y si ellas proveen adecuadamente a la institucion
para que cubra su obligacién de explotar los resultados de la investigacion llevada a cabo por

estudiantes posgraduados y becarios.

En casos excepcionales, y s6lo donde sea acordado que no habra retraso en la presentacion o
evaluacién de una tesis, una universidad puede acordar, con consentimiento total del estudiante y
sujeto a revision anual, que el acceso publico a la tesis sea restringido por un periodo limitado,
especificado (por ejemplo, no mas de 6 -12 meses), para permitir al estudiante y/o la universidad

beneficiarse comercialmente de los resultados de un proyecto de investigacion patrocinado.

Propiedad del Equipo
El equipo comprado bajo un contrato de investigacién financiado por una empresa o donado por la

empresa colaboradora ha tendido a quedar en propiedad de la universidad al término del contrato.
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Es por lo tanto recomendable que haya una clausula en todos los contratos definiendo la

propiedad del equipo al finalizar el contrato.

Negociacion del Know-How y Secretos Comerciales

El know-how puede tener a menudo un valor considerable. Un investigador con frecuencia
poseera valioso conocimiento confidencial y experiencia para permitir la optimizacién comercial de
un proceso o de un producto. El know-how y los secretos comerciales pueden de hecho ser
licenciados independientemente. Una licencia de know how no necesita ser restringida al término
de alguna patente. La informacion confidencial debe, por lo tanto, estar claramente definida y las

revelaciones deben estar cubiertas por un contrato escrito.

Responsabilidad Profesional y del Producto

Es recomendable que:

La cuestién de cudl de las partes debe tener la responsabilidad por el trabajo llevado a cabo en
relacion con proyectos particulares debe ser sefialada en todos los contratos. En particular, los
términos deben ser tales que la universidad sea absuelta de responsabilidad, dentro de los limites

de la ley y las universidades no deben esperar dar indemnizaciones.

Dentro de esos limites permitidos, el contrato debe declarar que la universidad no asumira
responsabilidad por ninguna de las consecuencias de cualquier imprecisién u omision (a menos
que sea resultante de negligencia), y que no se hace responsabilidad por los efectos de ningin
producto o proceso que pueda ser producido o adoptado por el patrocinador, a pesar de que la

formulacion del producto o proceso pueda estar basado en los resultados del proyecto.

Los contratos efectuados con partes de otros paises deben en la medida de lo posible estar sujetos
a las leyes nacionales de los paises donde estan localizadas las instituciones, y deben también
quedar sujetos a la jurisdiccién de los tribunales de esos paises, a menos que sea incluida una
clausula de arbitraje aceptable.

Las universidades han de investigar el grado en el cual pueden quedar expuestas a
responsabilidad como resultado de trabajo de consultoria privada llevada a cabo por miembros de
su personal, y se les recomienda tomar medidas para eliminar los riesgos de adoptar métodos

positivos de control.

Acuerdos de Transferencia de Materiales

En las ciencias de la vida, las instituciones estan crecientemente requiriendo documentacion para

establecer la filiacion y la apropiacién de los materiales bioldgicos, y para comunicar las
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restricciones de la institucion sobre el uso de esos materiales para una organizacion receptora
potencial. Cuando los materiales son transferidos fuera de un laboratorio, las politicas
institucionales requieren tipicamente que se completen acuerdos estandar de transferencia de

materiales.

Los términos del los acuerdos de transferencia de materiales pueden variar dependiendo de si los
materiales estan siendo enviados a entidades lucrativas o no lucrativas. Dado que el material no es
para ser usado en el desarrollo de un proceso o producto final para la venta, esto acuerdos son
relativamente simples y a menudo no es requerido que sean firmados por adelantado a ser
enviado. Para la transferencia a entidades comerciales, de quienes puede esperarse que usen el
material en el desarrollo de productos o procesos comerciales, los acuerdos tipicamente contienen
lenguaje explicito, incluyendo como pueden ser usados los materiales, y es mas probable que se

requiera su firma previa al envio del material.

Supervision Institucional

La estructura de la supervision institucional puede variar ampliamente. Por ejemplo, en la
Universidad de Harvard tanto la OTTL (para toda la universidad) como la OTL ( Gnicamente para
la Escuela de Medicina) son gobernadas por las politicas establecidas por el Comité de Patentes y
Copyrights. En la Universidad de Stanford, la Stanford Office of Technology Licencing (OTL)
reporta directamente al Dean of Research y no hay supervisién por un comité separado. En Baylor,
BCM Technologies (BCMT) es una filial propiedad del Baylor College of Medicine. La BCMT
reporta al Vicepresidente de Finanzas de Baylor. Un Comité de Patentes representado por
miembros del personal académico es responsable de la recomendacion de politicas, arbitraje de
disputas entre inventores, consideracion de solicitudes de liberaciébn de invenciones, e

interpretacion de la politica de patentes
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ANEXO

Bases Generales para la Estructuracion de una Politica Organizacional®*

A nivel de organizacion, una “politica” puede ser descrita como un principio o regla para guiar las
decisiones y lograr resultados razonados. Puede verse como una declaracién de intencién o un

Compromiso.

Mientras que la estructuracion de una politica se ocupa del “qué y el por qué”, las guias o

manuales de procedimientos se ocuparan del “como”, el “donde” y el “cuando”.

La politica organizacional es un concepto “paraguas”, de caracter multidimensional. Puede

incluir una diversidad de elementos. La politica:

e crea un marco para la accion (dentro de la organizacion)

e esuna decision

e estd aterrizada en la autoridad legitima

e es un producto escrito

e esta en el corazén y la mente de la gente (necesita ser conocida por todos para que se
actte en funcién de ella)

e la creacion de politica es un proceso continuo

e es un marco amplio dentro del cual opera la organizacion

Cuando se estructura una politica es importante hacer explicitas las bases de la politica y /o el
nivel de autoridad.

Por qué tener una politica

Algunas de las razones que justifican tener una politica son las siguientes.
e La gente que trabaja en una organizacion puede tener un marco para la accién que les

ayude a seguir adelante con el trabajo que tienen que hacer.

e Eficiencia: Evita que la gente dentro de la organizacion tenga que estar discutiendo y volver a
discutir los mismos temas cada vez que surge una decision a ser aplicada a casos similares.

e Pueden alcanzarse requerimientos legales o de otro tipo.

e Es una herramienta para la mejora continua de la calidad

e Esuna herramienta para cumplir con los requerimientos de estandarizacion.

1 |nformacion basada en Paul Bullen Management Alternatives for Services http://www.mapl.com.au
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La Politica en un Contexto Cambiante

Somos parte de un contexto social siempre cambiante. La mejor manera de estructurar una politica
es la flexibilidad para ser ajustada conforme ocurran en el contexto social. La estructuracion, por lo

tanto, ha de asumirse como un proceso continuo, adaptable.

Histéricamente, esto también se refleja a nivel de cambios en el pensamiento organizacional. Por
ejemplo, los cambios evolutivos en la manera de mantener y mejorar la calidad, como se puede ver

en la siguiente secuencia:

Control de
Calidad

Como presentar la Politica

La politica y manuales organizacionales tienen muchas formas. Lo que se incluya en los manuales
particulares a menudo esta relacionado con la mision y el tamafio de la organizacion. Es comun
disefiar manuales para diferentes aspectos del manejo de la organizacion. Una buena préactica es

incluir ademas, folletos adecuados para el cliente.

Aspectos practicos para mantener una politica
Algunas cuestiones practicas a ser consideradas para sostener una politica son:
e Ser capaces de identificar toda la politica actual
e Ser capaces de asegurar que todo el personal y miembros del consejo /direccién la hayan
leido ( y donde sea apropiado, hayan sido capacitados) en las politicas relevantes para
ellos.
e Integrar la politica y el manual organizacional - manual para el personal y manual para el
cliente donde sea apropiado.

e Ser capaces de identificar cuando necesitan ser revisadas las politicas.

Los sistemas para lograrlo varian de una organizacion a otra, pero pueden incluir:
e Lafirma del personal después de que hayan leido la politica actual,
e Fechar y numerar las versiones de todas las politicas
e Mantener toda politica actual en un sitio intranet /internet, de manera que todos tengan

acceso a la ultima version de la politica.
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Debate y desarrollo de la politica

Las organizaciones a menudo participan en debate publico sobre la estructuracidn o revision de las politicas

existentes. Algunas preguntas pueden ser de utilidad para el analisis.

= De qué politica se trata y cuales son los antecedentes o las bases para justificarla

= Qué problema existe, que la politica esta tratando de resolver

= Sobre qué valores se basa la politica

= Qué procesos fueron usados en el desarrollo de la politica

= Quién fue consultado en el proceso de desarrollo de la politica

= Quién es la autoridad legitima para hacer la politica

= Quién se beneficia, tedricamente, de la politica

= Quién queda en desventaja, tedricamente, de la politica

= COmo sera implementada la politica

= Quienes son los ganadores y los perdedores en la practica, cuando la politica sea
implementada

= COmo sabréan las personas relevantes sobre la politica

Criterios para una buena politica

o Enfocarse al usuario y al cliente

e Que sea util para el usuario, por ejemplo, usuarios del servicio, el personal, miembros de
comités, la administracion, la Direccién?

e Incluir todas las areas /temas relevantes para su acreditacion y requerimientos legislativos

e Mejorar la probabilidad de la calidad de los servicios

e Que sea facil de entender, encontrar y acceder

e Inspirar al lector



