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l. INTRODUCCION

1. Elconcepto de “derechos de propiedad”, es decir el derecho de poseer, controlar y
excluir a terceros, sigue desarrollandgssvolucionando como lo ha venido haciendo a lo

largo de la historia de la humanidad. De las tres categorias generales de derechos de
propiedad, la que incumbe a Ibenes personaldws existido siempre de alguna manera. Es
probable que los derechos pipiedad de bienes personales hayan sido adquiridos por el
poseedor efectivo de bienes personales tales como alimentos, animales domesticados y armas.
Desde entonces, los ordenamientos y sistemas juridicos angloamericanos han codificado los
derechos deropiedad, posesion y control de dichos bienes. En el siglo XVI, en la Inglaterra
de los Tudor, las “enclosure acts” (leyes de cercado de tierras) permitieron a los campesinos
utilizar y controlar las parcelas de terreno que anteriormente eran de usmplibé ese

modo, se pudieron comprar y vender los derechos de utilizacion y control de las tierras.
Desde entonces, esta situacion ha evolucionado dando lugar a los actuales derechos de
propiedad de bienes inmuebles. Sin embargo, la proteccion deyideaaciones propias,

mas alla del mero control que alguien ejerce al limitar el acceso de terceros a sus ideas o
conocimientos, es un concepto relativamente reciente establecido por los gobiernos. Estos
derechos de propiedad intelectual incentivan éatividad y la inversion en ideas que pueden
mejorar la condicidon humana.

2. Importantes mejoras en la calidad de vida y la prosperidad econémica han acompafiado
el surgimiento y desarrollo de los derechos de propiedad intelectual. Histéricamente, existe
una estrecha relacién entre la prosperidad y el otorgamiento de derechos exclusivos a los
inventores y creadores para que obtengan beneficios derivados de sus ideas y creaciones
durante un periodo de tiempo determinado.

3. Enlos albores del siglo XXlds derechos de propiedad intelectual también han entrado
en una era de crecientes dificultades, debido particularmente a que la rapida evolucion de la
biotecnologia permite a la humanidad disponer de conocimientos mas amplios y ejercer un
control cada vemayor sobre los procesos y organismos naturales.

4. A continuacion se examinan estrategias, herramientas y cuestiones relativas a la gestion
de los derechos de propiedad intelectual que se deberan tener en cuenta en el marco de
nuestros esfuerzos por mggo la condicion humana mediante la creacion, el descubrimiento y
la aplicacion de nuevos conocimientos, a la luz del concepto de derecho de propiedad
intelectual.

ll.  TEMAS Y PROGRAMAS RELATIVOS A LA GESTION DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

5. Las empresas, las universidades y los gobiernos prestan cada vez mayor atencion al
proceso general de gestion de la propiedad intelectual y a la capacitacion conexa. Las
instituciones que tratan sobre cuestiones relativas a la gestion de la propietisxdate
obtienen mejores resultados a través de la comercializacion de productos derivados de la
investigacion (véase el anexo I). La Universidad de Akron esté elaborando un programa de
estudios sobre gestion de la propiedad intelectual, orientado arpiapar capacitacion en
materia de divulgacion para los sectores industrial, gubernamental y académico. La
Universidad de Akron y el Intellectual Property Management Institute estan trabajando
conjuntamente en esa esfera.
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6. Teniendo en cuenta el valoue la propiedad intelectual afiade a las diferentes areas de
una organizacion, es importante disponer del conocimiento, las herramientas y los recursos
necesarios para crear, desarrollar y explotar dicha propiedad desde su creacion hasta su
caducidad. Laeasefa adjunta sobre aspectos relativos a la gestion de la propiedad intelectual
ofrece una perspectiva “del principio al fin” y un sistema de apoyo para desarrollar y explotar
eficazmente los productos derivados de la creatividad intelectual.

lll.  VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LAS ORGANIZACIONES

7. Paraeldesarrollo, la gestion y la explotacion eficaces de la propiedad intelectual es
importante que las organizaciones comprendan cudl es su grado de sensibilizacion respecto de
la propiedad inteletual como un activo, y qué grado desean alcanzar con el fin de maximizar

el valor para los principales interesados. Para éstos, la propiedad intelectual puede representar
un valor a los siguientes niveles:

Defensivo;

Control de costos;
Cento de utilidades;
Integrado;

Con vision de futuro.

moowx»

A. Valor a nivel defensivo

8. Lapropiedad intelectual es un escudo que protege a la empresa contra litigios.
Teniendo alguna forma de titularidad de derechos de propiedad intelectual lasasmmres

s6lo ganan un activo que pueden explotar, sino que, ademas, se protegen contra eventuales
litigios por el empleo de la tecnologia que poseen y controlan y, frecuentemente, pueden
utilizar la tecnologia de otros si acuerdan la concesion de licereigzrocas, en vez de

acudir a los tribunales.

9. Las mejores practicas de gestion de la propiedad intelectual orientadas a crear un valor a
nivel defensivo incluyen:

e identificacion de la propiedad intelectual que se posee;

e obtencién y mantenimiento demehos de propiedad intelectual, en particular si se
trata de productos buenos;

e respeto de los derechos de propiedad intelectual de otros;

e preparacién para defender los propios derechos de propiedad intelectual.

B. Control de costos

10. El control de cows que conlleva la gestion de la propiedad intelectual es un elemento
que guarda relacion con la reduccion al minimo posible de los costos de obtencion y
mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual. Las empresas suelen gastar
considerables suas de dinero que, en gran parte, segun se demuestra posteriormente, no
redundan en un beneficio econémico directo.
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11. Las mejores practicas de gestion de la propiedad intelectual relativas al control de
costos incluyen:

correlacion entre la cartera detivos de propiedad intelectual y su utilizacion y

valor en la empresa,;

establecimiento de un equipo sobre gestion de la propiedad intelectual integrado por
miembros con aptitudes interdisciplinarias que adopten perspectivas técnicas y
financieras;

estabécimiento de criterios para obtener y mantener derechos de propiedad
intelectual;

establecimiento de criterios para solicitar patentes y renovar derechos de propiedad
intelectual,

revision frecuente de la cartera para suprimir la propiedad intelectugiegque

posee un valor suficientemente interesante para la organizacion.

C. Centro de utilidades

12. El centro de utilidades es un elemento centrado en las estrategias dindmicas que
consisten en crear beneficios adicionales para la organizacion mediatitedeion de
bienes de propiedad intelectual de los que no disponen los competidores. Las mejores
practicas para generar beneficios incluyen:

obtencién de compromisos de gestion y apoyo;

desarrollo de una organizacion dindmica para la concesion ptexpdn comercial

de licencias;

examen de eventuales donaciones y ventas en conjunto de activos de propiedad
intelectual,

mecanismos para generar y extraer beneficios;

desarrollo de criterios avanzados de verificacion.

D. Integracion del concepto de pregiad intelectual

13. Lapropiedad intelectual es un bien particularmente valioso cuando una organizacion la
utiliza no soélo para las metas perseguidas por uno de sus departamentos sino para los
principales objetivos generales de la organizacion.

14. Lasmejores practicas para integrar las cuestiones relativas a la propiedad intelectual
incluyen:

armonizacion de la estrategia de propiedad intelectual con la estrategia general de la
empresa;

mantenimiento de la propiedad intelectual y los activos conerdedos los

ambitos de la organizacion;

realizacion de evaluaciones sobre la competitividad de la propiedad intelectual;
codificacion de los recursos y las mejores practicas concernientes a la propiedad
intelectual, a los fines de su intercambio con adiels empresariales;

atencion particular a la obtencién de valor estratégico.
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E. Desarrollo y gestion de la propiedad intelectual con vision de futuro

15. Las organizaciones que prevén las futuras condiciones econémicas, industriales,
tecnologicas y soales, y desarrollan estrategias de propiedad intelectual acordes a sus
previsiones, son las que mas posibilidades tienen de capitalizar las principales oportunidades
relativas a la propiedad intelectual. Las mejores practicas incluyen:

e obtencidn estratéca de proteccidn de la propiedad intelectual como resultado de las

tendencias en el sector industrial pertinente;
e desarrollo de sistemas de evaluacion del rendimiento y presentacién de informes.

IV. DEBATE SOBRE GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Gestion de la propiedad intelectual sensible a las condiciones del mercado

16. Las caminos que van desde la generacion de una idea hasta la materializaciéon de un
producto o servicio aceptado por el mercado son tan diversos como los caminos de cada una
denuestras propias vidas. Aligual que nuestras vidas, muchas de las anécdotas de
“tecnologia para el mercado” (T2M) tienen un aspecto dramatico. Muy pocas veces faltan los
elementos de “agonia y éxtasis”. Los errores y desviaciones a lo largo del cgomino

comunes y suelen ser la base del éxito ulterior. Generalmente, ese éxito conlleva
recompensas financieras y sociales, ademas de la simple alegria que provoca el logro de los
objetivos fijados.

17. ¢Existe un “camino 6ptimo hacia el mercado”? El me@mino es propio de cada

proyecto y debe transitarse en el contexto de la tecnologia especifica, los recursos disponibles,
el mercado y otros factores. No obstante, existen elementos comunes para lograr una
transicion feliz desde los resultados de lagistigacion hasta un producto o servicio aceptado

por el mercado. Por lo general, tales elementos comunes incluyen:

e unatecnologia de calidad protegida adecuadamente mediante derechos de
propiedad,;

una defensa de la tecnologia en cuestion;

un mercado extente o en desarrollo;

una gestion experimentada; y

capital.

18. El plan estratégico del proyecto especifico es importante para el proceso de
comercializacion. Las caracteristicas del entorno son igualmente importantes. Un entorno
propicio para la actidad empresarial tiene repercusiones significativas en las posibilidades

de éxito del proceso que implica transformar los resultados de la investigacion en productos y
servicios aceptados por el mercado.

19. Las cuestiones relacionadas con la comera@alim de productos derivados de la
investigacion se pueden examinar desde la perspectiva de diferentes grupos de usuarios de
sistemas de propiedad industrial, entre ellos:

¢ laboratorios de investigacion y universidades;
e empresas incipientes;
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e (grandes empresas;
e inventores independientes.

20. Es necesario analizar los programas y recursos ambientales y de apoyo que se utilizan
para mejorar la eficiencia y eficacia de los esfuerzos por desarrollar T2M.

B. Desarrollo de una cultarempresarial

21. Por espiritu empresarial se entiende frecuentemente la capacidad de aprovechar las
oportunidades, tales como las necesidades del mercado, los avances tecnolégicos, las
aptitudes y la disponibilidad de los recursos humanos, el capigéattal y los recursos
financieros. El espiritu empresarial se puede definir mas estrictamente como la capacidad de
crear y desarrollar nuevas empresas. En cualquiera de los dos contextos, las investigaciones
revelan que el desarrollo de la cultura esgarial es un factor importante para el éxito final

de la comercializacién de productos derivados de la investigacion. Las investigaciones han
identificado caracteristicas empresariales que pueden desarrollarse y evaluarse (véase el
Global Entrepreneursipi Monitor (GEM) en
www?2.babson.edu/babson/babsoneshipp.nsf/Public/entOrganizationResearchGEM).

22. Los especialistas del GEM han elaborado un indice para realizar ciertas mediciones de
la actividad empresarial. Hlotal Entrepreneurial Activity Indegonsta de dos variablesl)

la tasa de creacion de empresas incipientes (proporcion de adultos que participan en el
proceso de establecimiento de una empresa); y 2) la tasa de empresas nuevas (persona que
dirige una empresa, como propietario Unico o coptasio, que no haya pagado ningun

sueldo antes de 1997, o sea empresas nuevas de entre 0 y 42 meses de antigtiedad). Las
investigaciones realizadas por el GEM en 21 paises seleccionados revelan los datos
comparativos puntuales que se dan a continuaciéxi@déno esta incluido en la encuesta).

23. Latasa de creacion de empresas incipientes indica el nUmero de personas adultas que
participan en el proceso de establecimiento de una empresa. Los datos puntuales son:

. Brasil 1 de cada 8;

. Estados Unidos 1 de cada 10;
. Australia 1decadalz;
. Corea 1 de cada 18;
. Alemania 1 de cada 25;
. India 1 de cada 26;
. Reino Unido 1 de cada 33;
o Singapur 1 de cada 60;
o Irlanda y Japon 1 de cada 100.

24. Los datos puntuales seleccionados respecto del nivel de part@ipdeEipersonas
adultas en nuevas empresas son los siguientes:

o Corea 1 de cada 11 adultos en una nueva empresa;
o Brasil y Estados Unidos 1 de cada 23;

o India 1 de cada 33;

o Singapur 1 de cada 100;
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o Japdn 1 de cada 200.
25. Las investigaciones indican gu

e el espiritu empresarial esta relacionado con el crecimiento econémico;

e por lo general son hombres los que ponen en marcha nuevas empresas, y la maxima
actividad se registra entre los 25 y 34 afos;

e el apoyo financiero esta estrechamente relacionadelcorel de la actividad
empresarial;

¢ la educacion desempeiia un papel fundamental en la capacidad empresarial;

e las politicas orientadas a promover la actividad empresarial no deberian limitarse al
propio sector empresarial; y

¢ la conciencia de la legitimatl social del espiritu empresarial es un aspecto
significativo.

C. Estrategias vy cuestiones relativas a la comercializacion

26. Lastasas de éxito de las actividades de T2M sefialan una marcada preferencia por el
“estimulo del mercado” en oposicién al “@uje tecnoldgico”, excepto en casos de
tecnologias perturbadoras.

27. Los esfuerzos de investigacién motivados y realizados para responder a una necesidad
humana o social pertenecen a la categoria “estimulo del mercado”, por cuanto el mercado
requiere poductos o servicios que originan entonces una demanda reprimida. No obstante, la
investigacion que se realiza solo con el propdsito académico de extraer nuevas ensefianzas,
sin relacion con una necesidad humana o social, también puede dar lugar a nuevas
invenciones. La comercializacién de tales invenciones se suele denominar “empuje
tecnolégico”, porque la tecnologia es empujada a un mercado que aun no se ha desarrollado.
La comercializacion provechosa de la tecnologia se produce mas facilmente cuatelelexi
estimulo del mercado. En circunstancias relacionadas con el empuje tecnoldgico, el
desarrollo del mercado es una labor més ardua. Una excepcion es la tecnologia perturbadora,
una tecnologia ajena al mercado, que perturba o desplaza a antiguostpsamservicios. El
mercado no reconoce la necesidad de esa tecnologia antes de la existencia de la misma. En
todo caso, se debe admitir que el futuro de la propiedad intelectual reside en “la aplicacion
correcta de la estrategia de comercializaciéon”.

28. Las empresas deben disponer de mecanismos de apoyo a la comercializacion. Las
pequefas empresas deben desarrollar las aptitudes internas o recurrir a servicios externos.
Muchas grandes organizaciones y universidades cuentan con oficinas plenaotexids de
personal, dedicadas a cuestiones relativas a la transferencia de tecnologias o a derechos de
propiedad intelectual, cuyas funciones son:

extraer productos de propiedad intelectual derivados de la investigacion;

evaluar las posibilidades de protgdn mediante el derecho de propiedad;

evaluar su viabilidad comercial;

obtener la proteccion de los derechos de propiedad intelectual;

elaborar y aplicar una estrategia de comercializacion que prevea:

- examinar el desarrollo y la comercializacion erbmapresa si ello incumbe al
ambito y a los objetivos de la misma;
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- examinar la posibilidad de ventas en conjunto con otras tecnologias ya sea para
comercializacion interna o externa;
- examinar la eventual concesion de licencia a otra empresa;
- examinar & posibilidad de establecer empresas subsidiarias o nuevas;
- examinar la posibilidad de efectuar donaciones con fines impositivos o caritativos;
¢ vigilar el sistema de comercializacién vigente.

a) Explotacion interna

29. Las pequeias y medianas empreaascomo las grandes empresas, suelen

comercializar directamente los productos resultantes de sus propios trabajos de investigacion.
Frecuentemente, la investigacion se orienta adecuadamente para que los resultados
correspondan a la finalidad y a losenésas de la empresa. A veces pueden surgir dificultades

si la cultura de una empresa se centra ya sea en la esfera de investigacion y el desarrollo, o en
la de comercializacion, como dos opciones excluyentes entre si. Ocasionalmente, las
empresas disp@m de capacidad técnica en ambas areas y las aprovechan adecuadamente. La
investigacién muestra que el proceso de comercializacién generalmente conlleva costos varias
veces superiores y plazos mucho mas largos que los previstos. Las empresas prosperas
prevén los desafios y planifican sus trabajos en consecuencia. Al identificar la tecnologia, es
conveniente constituir equipos de comercializacion que abarquen todos los aspectos de la
labor general de comercializacion, por ejemplo las técnicas de megddoh@nciamiento y

las cuestiones relativas al personal técnico y cientifico.

30. El mecanismo mas usual de comercializacion de los productos derivados de la
investigacién es la concesion de licencia:

e La concesion de licencia se realiza mediante latifleacion de una empresa bien
preparada para comercializar con éxito la tecnologia, y la posterior concertacion de
un acuerdo en virtud del cual la empresa se encarga de la comercializacion. Los
acuerdos de licencia asi concertados generalmente propanci licenciante una
compensacion por concepto de regalias y derechos y, ocasionalmente, una
participacion. Una lista de las cuestiones que se han de tener en cuenta en los
acuerdos de licencia puede solicitarse al autor del presente documento.

e Sise wenta con el apoyo necesario se pueden establecer empresas filiales:

- Muchos licenciantes, asi como gobiernos y universidades estan desarrollando
infraestructura para apoyar la constitucién de nuevas empresas incipientes
dedicadas a comercializar prodostderivados de la investigacion. Es
ampliamente reconocida la importancia de las nuevas empresas para el desarrollo
economico. La participacion en empresas incipientes conlleva un potencial de
compensacion financiera considerable;

- Las empresas subsatias generalmente reciben una licencia en condiciones
similares a las estipuladas para la concesion de licencia mencionada
anteriormente;

- Se esta desarrollando una nueva infraestructura de apoyo empresarial con miras a
fomentar el establecimiento de mas empresas. Los programas de apoyo
adoptan diversas formas, y la superposicion de funciones es frecuente. Entre los
mecanismos de apoyo figuran los siguientes:
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- aceleradores de empresas;

e organizaciones que aceleran el crecimiento de las emprespienies
mediante el agrupamiento de recursos multidisciplinarios. Los recursos
agrupados se aplican a los siguientes factores criticos para la aceleracién
tecnolodgica:

- capital;

- gestion acreditada;

- recursos financieros y profesionales consolidados;
- asesores especializados;

- empresarios informados;

- sede.

Organizaciones de inversores

¢ |os inversores informales son organizaciones de personas adineradas
interesadas en financiar las fases iniciales de las empresas, que prefieren
permanecer en el animato y poner a testaferros como intermediarios para
eventuales oportunidades de inversion;

e Cashed out Presidents (COPSues organizacion de este tipo, que se reline
regularmente a nivel local para examinar oportunidades de inversion;

¢ |a comunidad deapitales de riesgo (la mayor parte de los fondos de riesgo
cuentan con ejecutivos bien pagados que gestionan las inversiones y ocupan
cargos en las juntas directivas de las empresas en las que invierten).

Institutos de estudios empresariales

e Generalmem son centros universitarios cuyas tres funciones principales son:
- promover el espiritu y las practicas empresariales esenciales para la
prosperidad de la libre empresa;
- informar a los estudiantes y a la comunidad en relacion con actividades
empresarikes, y proporcionar a los pertinentes circulos de investigacion los
conocimientos y las herramientas adecuadas para la efectiva participacion
empresarial en un sistema basado en la libre empresa;
- facilitar la evolucién empresarial en beneficio de la caidad.

Programas de orientacion
e empresarios experimentados vinculados a nuevos empresarios con el fin de
proporcionarles asesoramiento directo.

Identificacion, desarrollo y capacitacion de los empresarios

o esfuerzos orientados a identificar y fusiofeexperiencia y la capacidad
empresarial para establecer una red dentro del conjunto de empresas
emergentes.

Apoyo para identificar y desarrollar mercados
e esfuerzos destinados a analizar datos sobre mercados y competidores
potenciales, y prestar asgamiento sobre el posicionamiento en el mercado.

Apoyo para desarrollar estrategias de propiedad intelectual
e esfuerzos para promover estrategias de propiedad intelectual, generalmente a
través de un equipo de abogados y empresarios.
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Apoyo para elabrar un plan empresarial

e esfuerzos para ayudar efectivamente a planificar y elaborar estrategias
empresariales destinadas a atraer los recursos necesarios para lograr que
prosperen las empresas de riesgo.

Incubadoras de empresas

e administracion de prognaas de creacion de incubadoras de empresas,
incluido el suministro de servicios conexos, por ejemplo asesoramiento y
asistencia, apoyo de oficina, equipos de oficina, instalaciones para reuniones,

etc. (véasevww.nbia.on).

Polos de investigacion y ciencia

e apoyo a iniciativas relacionadas con bienes inmuebles e instalacydoes,
gestion de tales iniciativadestinadas a proporcionar recursos empresariales a
los inquilinos (véasgww.aurrp.org.

Seminarios y grupos de apoyo sobre establecimiento de empresas tecnoldgicas
e celebracion periodica de cursillos y actividades practicas de capacitacion en lo
concerniente al desarrollo de empresas incipientes.

Pasantias empresariales

¢ las pasantias proporcionan a los estudiantes experiencia de primera mano al
permitirles trabajar en contacto directo con empresarios e inversores en
capitales de riesgo.

Oficinas de transferencia de tecnologia

e proporcionan servicios de gestion de la pegjad intelectual y concesion de
licencias para carteras universitarias de propiedad intelectual (véase
www.autm.nex

Programas de gestién de la propiedad intelectual

e trabajos en cooperacion con una facultad decks, orientados a impartir
ensefianzas y realizar investigacion en materia de gestion y valoracion de la
propiedad intelectual.

V. CUESTIONES DE LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ESPECIFICAMENTE RELACIONADAS CON LA UNIVERSIDAD Y LA
INDUSTRIA

31. Las universidades se estan transformando cada vez mas en centros impulsores del
crecimiento econdmico a la luz de la economia mundial del conocimiento. En el Anexo Il se

bosquejan las cuestiones concernientes a la gestion de la propiedad intelectual
especifcamente relacionadas con la universidad y la industria.


http://www.autm.net/
http://www.aurrp.org/
http://www.nbia.org/
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VI. CONCLUSION

32. Las oficinas y los usuarios de la propiedad industrial e intelectual tienen la oportunidad
de apoyar la comercializacion de productos derivados de la investigacion, sensiloiiea

cada vez mas respecto de la importancia que reviste la gestion de la propiedad intelectual vy,
consiguientemente, prestandole su apoyo. El proceso puede ser exigente y a veces incierto,
pero la recompensa es importante. La Unica seguridad reat exsid oportunidad.
Aprovechémosla para desarrollar y comercializar eficazmente la propiedad intelectual.

[Siguen los Anexos]
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Temas relativos a la gestion de la propiedad intelectual
(véasehttp://www.ipinstitute.comy

Las empresas dedicadas a la propiedad intelectual

o Organizacion y funcionamiento del departamento de propiedad intelectual
o Creadores independientes
o Creadores de pequefias y medianas empresas
o Creadores de grandes empresas
o Gestiondel aspecto “comercial” de un programa de investigacion y desarrollo
o Cuestiones de titularidad de la propiedad intelectual (empleado vs. empresa)
o Creacion y mantenimiento de la propiedad intelectual
o Acopio de invenciones
Divulgacion de invenciones
Tramitacion de la divulgacion de invenciones
Compensacién para el inventor
Planes de incentivos
Concesion de patentes
Publicaciones técnicas
Registro de patentes
Presentaciones externas
Titularidad de la propiedad intelectual (patentes, secretos comerciales,
programas)
Gestidn de las invenciones de los empleados
Acuerdos relativos a empleos e invenciones vs. denuncia de los acuerdos y
entrevista de fin del empleo
0 Mantenimiento de las notas de laboratorio
o Patentar o bloquear
o Auditorias y diligencia debida en lolegivo a la propiedad intelectual
o Asignacion de recursos de la empresa (evaluacién de la orientacion del
presupuesto para investigacion y desarrollo)
o Comprension de los objetivos de la administracion; accionistas
Gestidn y aplicacion en la empresa depadcticas de proteccion de la propiedad
intelectual
Participacion en equipos de fusiones y adquisiciones
La sociedad de inversiones en bienes de propiedad intelectual
Desarrollo de un programa de identidad empresarial
Asistencia a gerentes comerciales aastiones de estrategia y previsiones
Evitacién de la duplicacion de desarrollos de propiedad intelectual
Evaluacion de la asignacion de recursos para investigacion y desarrollo
Funcién de centro coordinador para busquedas externas relativas a propiedad
intelectual
o Gestidn de programas de explotacion de la propiedad intelectual
Concesion de licencias
Empresas conjuntas y alianzas
Asociaciones
Elaboracion de estrategias
Combinaciéon de marcas
Franquicias

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

O O

O 0O O0OO0OO0Oo
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0 Relaciones de distribucion

o Donaciones para fines caiivos

o Investigacion y desarrollo conjuntos

Gestidn de la relacién entre los recursos internos y externos

Comunicaciones:

Etica:

Comunicacion de cuestiones relativas a la propiedad intelectual a la
administracion

Comunicacion de practicas relativas a la propieaiéelectual a los inventores, y
al personal de investigacién y desarrollo, comercializacion y publicidad
Costumbres sociales y empresariales en el mundo

Responsabilidades éticas como empleado y/o asesor de la empresa
Conflictos de intereses

Divulgacion

Responsabilidad fiduciaria

Aspectos juridicos

Establecimiento de derechos de propiedad intelectual

Federal

Estatal

Derecho angloamericano

Patentes

Marcas registradas

Derecho de autor

Secretos comerciales

Ambito de proteccion

Proteccion mediante pente o no

Patente vs. secreto comercial

Sinergia entre la protecciéon mediante patente y la marca registrada
Recursos juridicos

0 Mandatos judiciales

o Danfosy perjuicios

Gestion de litigios relativos a la propiedad intelectual y comprensién de sus
fundamentogconomicos

o De laintimidacién a la accién judicial plena

Estimacion de los costos de litigio

Colaboradores externos

Asistencia de expertos

Control de los costos de litigio

Practicas extranjeras relativas a la propiedad intelectual
Recursos por dafios yeguicios contra la propiedad intelectual
(Jurisprudencia)

Como demandado

Como querellante

Estimacion del éxito del litigio

Alternativas al litigio

Aspectos econdmicos de diversas formas de proteccion

OO0 O0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0Oo

O O0OO0OO0OO0Oo
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o Aspectos juridicos de la concesion de licencias, lagresas conjuntas, la
combinacion de marcas, etc.
o Cuestiones internacionales
Cuestiones relativas a quiebras
Cuestiones relativas a medidas antimonopolio
Hart-ScottRodino
Departamento de Justicia/Directrices de la FTC
o Aspectos juridicos de las fusionesagladquisiciones
o Diligencia debida
0 Repercusiones fiscales

© O 0O

Contabilidad/Tributacion:
o Principios contables basicos

Teoria contable

Informes financieros

Estadisticas de la empresa

Cuentas de gastos

Balance

Declaracion de ingresos

Fuentes y utilizacién de Idendos

. Utilizacion de informacion financiera publica

Informacién comercial

Investigaciones sobre la competencia

Busqueda de socios

Evaluacion de la solidez del licenciatario

Deteccion y estudio de potenciales infractores

o Conocimiento de las normas contabinternacionales

o Asistencia con la diligencia debida a los servicios de auditoria contable

o Comprension de cuestiones contables relativas a la concesion de licencias,
empresas conjuntas, combinacion de marcas, etc.

o Comprension de las cuestiones de trilbida relacionadas con la propiedad
intelectual
o Enrelacion con la transaccién

- ganancias de capital

- acuerdos de desarrollo de propiedad intelectual

- tributacién sobre las regalias

- retencion

Cuestiones internacionales

Fijacion de precios de las treferencias

Tributacion ad valorem

Cuestiones relativas a impuestos estatales

(ol elielNelololNeo)

O 0O O0OO0Oo

© O 0O

Finanzas/Economia/Valoracion:

o Principios de finanzas

Fuentes de capital

Funcion de la propiedad intelectual

Matematicas de la inversién

Mercados financieros

Determinacién de g@cios de productos y servicios

© 0O O0O0Oo
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0 Andlisis de estados financieros
o Prevision de gastos de inversion
o Principios de economia
o Gestion de la economia
o Evaluacion economica de las formas de explotacion
Venta
Compra
Concesion de licencia
Empresas conjuntas y aliarsza
Canjes
Concesion de licencias de cartera
Busqueda de infractores
o Andlisis y cuantificacion del “arriendo” de propiedad intelectual en todas sus
formas
Preparacion y evaluacion de planes empresariales; alternativas de financiamiento
Preparacion de prosp®s y material para ofertas
Interaccion con instituciones financieras
Intermediacion en materia de concesion de licencias, venta, compra, empresas
conjuntas
Conocimientos sobre la disponibilidad de fuentes de informacion externas
Evaluacion de los efectate los estudios de mercado
Comprension de la actitud del consumidor/comprador
Conocimiento de la teoria y otras herramientas disponibles sobre pronésticos
Diferencias de las empresas internacionales
Sistema bancario, divisa
Valoracién de la propiedad ielectual: teoria y practica
0 Premisa de valor
- Relaciones de valor
- Costos, mercado, enfoque relativo a ingresos
- Método de la corriente actualizada de los ingresos de explotacion
- Activos de propiedad intelectual y negocios de la empresa
- Activos monetarios, tangibles e intangibles
- Activos de propiedad intelectual como una cartera
- Riesgos relativos
0 Regalias derivadas de la propiedad intelectual: teoriay practica
- Fuentes de datos sobre el mercado
- Técnicas de inversion/tasa de rentabilidad
- Otras técnicas analiticas
o Estimacién de dafios y perjuicios
- Marcas registradas
- Patentes
- Dafios y perjuicios a la empresa sin violacion de derechos

e o o o
0 O0OO0OO0OO0OOo0Oo

Comercializacion
o Empleo y orientacién de los estudios de mercado
o Elaboracion de prondsticos
o Interrdacion de las actividades internas y externas de comercializacion y
publicidad
o Entendimiento de las relaciones preemumenbeneficios
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o Seguimiento de la competencia
o Interaccion entre los mercados y los programas de investigacion y desarrollo

Recursos homanos:
o Blasqueda, contrataciéon y mantenimiento de personal de propiedad intelectual
o Capacitacion de personal en materia de propiedad intelectual

Tecnologia de la informacion aplicada a la gestion de la propiedad intelectual:
o Gestidn de bases de datos de@@s de productos de propiedad intelectual
o Divulgacion de recursos relativos a la propiedad intelectual dentro de la
organizacién
o Empleo de planillas electrénicas para analizar el desempefio financiero de los
productos de propiedad intelectual
o Utilizacion de los recursos de Internet

Negociacidn:
o Desarrollo de las aptitudes de negociacion para:
o Transacciones
o Litigios
o0 Debates internos

Asuntos internacionales:
o Operaciones comerciales en todo el mundo
Diferencias culturales e idioméaticas
Diferencias esendies entre las legislaciones sobre propiedad intelectual
Diferencias esenciales entre los sistemas impositivos
Diferencias esenciales entre las practicas contables
Caracteristicas de los mercados mundiales en relacion con la propiedad
intelectual

O O O0OO0Oo

Practica en la industria
o La funcién y la importancia de la propiedad intelectual en diversas industrias

primarias

o Importancia relativa de los diferentes tipos de propiedad intelectual en cada
industria

o Valor relativo, vida util y riesgos de la propiedad intelesdten cada industria

o Informes financieros esenciales y cuestiones impositivas en cada industria

Capital intelectual:
o El caracter del capital intelectual
El capital intelectual contra la propiedad intelectual
La importancia del capital intelectual patsinegocios de la empresa
Gestion del capital intelectual
Valoracion del capital intelectual

[Sigue el Anexo ]
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CUESTIONES DE LA GESTION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ESPECIFICAMENTE RELACIONADAS CON LA
UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA

Universidae@s— Funciones y cultura

Ensefanza
Investigacion
Servicio

Industria— Funciones y cultura

Suministro de bienes y servicios a cambio de beneficios

A diferencia de las universidades, las caracteristicas de las industrias suelen
incluir:

0 Hermetismo

o Plazos ortos

o0 Investigacion aplicada en vez de investigacion basica

0 Busqueda de beneficios

Propiedad intelectuallndustria

Guiada por la inversién en materia de investigacion y desarrollo
Aceleracion del ritmo

Tendencia a las tecnologias de origen

Rotacién de prsonal

Percepciones de los accionistas

Propiedad intelectual Universidad

Presencia destacable durante los ultimos diez afios

Cambio cultural fundamental

Apropiacion de la direccion puesta en tela de juicio

Puntos de vista tradicionales, opuestos a veeeementemente al estilo
emprendedor adoptado por facultades e instituciones mas progresistas
Actual aceleracion debida a cambios en los organismos de financiamiento

Establecimiento del principio de propiedad intelectuglniversidades

Ley de Morril de1862, Estados Unidos

Federal Funding of Defense, Estados Unidos

Investigacion conexa-Segunda guerra mundial

Guerra fria- Estados Unidos, Ley Baybole de 1980, actualmente en evolucion

Efectos de la ley BaylDole - Universidades

Industria biotecnolgica resultante

Progresos importantes en otras tecnologias
Industrias intensivas

0 Telecomunicaciones y comercio electrénico
o Ciencia médica y biotecnologia

0 Materiales avanzados
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Generacion de bienes de propiedad intelectuadustria
o En los Estados Uniddd264.000 millones en el &rea de investigacion y desarrollo
75% en el sector industrial
Fuentes de tecnologtatendencia a la adquisicion
Cambio de orientacion, del sector manufacturero a la propiedad intelectual
Transferencia e intermediacion de pro@ddntelectual
Globalizacion
Funcion de la propiedad intelectual en la industria

Politicas universitarias en materia de propiedad intelectual
Evolutivas

Tienden al equilibrio

Trabajos por contrata

Regla de excepcién docente

Independencia académica

Elemertos clave para una politica universitaria fructifera en materia de propiedad intelectual
o Titularidad— trabajos por contrataconvenios laborales

Invenciones

Material informativo

Trabajos académicos

Investigacion patrocinada

Utilizacion de los recursoseda universidad

Administracion

Coparticipacion en las recompensas

Politicas industriales en materia de propiedad intelectual
o Trabajos por contrata

Convenios laborales

Derechos de invencién

Confidencialidad

Ambito del empleo

Coparticipacion

Identificacibn y explotacion de los bienes de propiedad intelectual (tanto en la universidad
como en la industria)

Sistemas de divulgacion

Establecimiento de contactos directos

Desarrollo hacia objetivos precisos

Explotacion por terceros

Confidencialidad y publicaci®
o Industria
0 Mantenimiento como secreto comercial
o Universidad
o Divulgacion tradicional de trabajos académicos
0 Investigacion sobre patentes/contratos
o Aplazamiento de publicaciones
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o Fragmentos de informacion sobre patentes de productos, que se puedan
divulgaral iniciarse el contrato

o Incorporacion de estudiantes y adecuacion del nivel de exigencias para la
publicacion de trabajos académicos

Evaluacién de la propiedad intelectual
o Homologacion de tecnologias
o Disponibilidad de medios de proteccion
o Viabilidad comecial
o Evaluaciones internas y externas

Explotacion de productos de propiedad intelectual
o Concesion de licencias

Establecimiento de empresas

Venta o donacion

Divulgacion a los inventores

Bloqueo

Valor para las universidades

Regalias y derechos

Beneficiosde la investigacion patrocinada
Incorporaciones a la universidad

Inscripcion de estudiantes

Experiencias practicas para los estudiantes y la facultad
Credibilidad ante los principales interesados (legislatura)

Peligros latentes
o Expectativas poco realiga
Conflictos de intereses
Conflictos de compromisos
Costos administrativos
Derechos de los patrocinadores
Patrocinadores comerciales vs. partes desinteresadas

Valor para la industria
o Beneficios
o Situacion de competitividad
o Relaciones publicas
o Contratacion

Criterios apropiados para la explotacion de la propiedad intelectual derivada de la
investigacion
. Capacidad de investigacion
Percepcion
Compromiso
Administracion
Organizaciones de apoyo
Definicion del mercado
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Relaciones con el inventor
o Importancia del poyo al inventor
o Materiales de apoyo para el inventor
o Seminarios
o Establecimiento de una presencia

Material de apoyo para el inventor
o Politicas
Folletos
Informacion sobre patentes
Boletines
Formularios de divulgacion

Establecimiento de una presencia
o Asistencia a reuniones y presentaciones en facultades
o Presencia en las residencias universitarias
. Uno a uno
o Presencia institucional

Busqueda de proteccién de la propiedad intelectual

o Uso de bases de datos en linea

o Asesoramiento de profesionales / abogados
o Furciones
o Seleccién
o Costos
o Comunicacién

o Establecimiento de redes de industrias

o Factores de publicacion

o Evaluacion de la proteccion

Evaluacién de la viabilidad comercial de los productos de propiedad intelectual
Contactos con el sector industrial

Comités de gamen de patentes

Servicios profesionales

Sentido comun

Alternativas de explotacion comercial
o Concesion de licencias a empresas establecidas o incipientes
o Cometidos
o Regalias vs. capital social

Recursos esenciales para una oficina de transferencia agdgian(véase el folleto
distribuido)

Organizaciones profesionales
o Association of University Technology ManagétéJTM)
o Sociedad Internacional de Ejecutivos de Concesion de Licencias
o Association of University Related Research P4/IRRP)
o National Busines Incubator Associatio(NBIA)
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o Diversas organizaciones de capitales de riesgo y financiamiento

indices de universidades

Financiamiento de la investigacion
Divulgacion

Patentes

Licencias

Beneficios

Tecnologias clave

[Fin de los Anexos y del documaenit
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