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Los procesos en un modelo de gestion de patentes universitarias

The processes involved in a management model for university patents
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RESUMEN

Las tendencias actuales de fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual; y el surgimiento de nuevos campos cientifi-
co—tecnolégicos como las nanotecnologias, la biotecnologia, la telemdtica y el desarrollo de software, exigen que las universi-
dades tengan suficiente conocimiento de la proteccién de los resultados de sus investigaciones y que cumplan un papel de lide-
razgo en sus enfornos regionales, para que en alianza con los demds agentes sociales generen estrategias competitivas de inno-
vacién. Sin embargo, las universidades deben promover valores éticos, de respeto y defensa del patrimonio ecolégico y cultural
de sus paises cuando impulsan derechos de propiedad intelectual. Por estas razones, se propone aqui un modelo de gestién de
los derechos de propiedad industrial de las universidades centrado en las patentes, con el objetivo de mejorar las estrategias de
contribucién al desarrollo cientifico y tecnolégico de las universidades de América Lating, y con ello contribuir al desarrollo de
sus paises. El modelo es uno de los resultados relevantes derivados del marco teérico de la investigacién llevada a cabo por el
equipo entre los afios 2003-2007 y en el estudio empirico llevando a cabo en dos fases: la primera de ellas se realizé con una
encuesta cuyo objetivo era detectar aspectos criticos de la gestién de patentes y licencias de las universidades de Colombig,
Chile y Espafia. La segunda fase empirica se efectué mediante entrevistas en profundidad hechas a los gestores de patentes de
las universidades de mejor desempefio en los tres paises mencionados.

Palabras clave: gestién tecnolégica, derechos de propiedad intelectual, gestién de patentes, innovacién, relaciones Universidad
— empresa — Estado.

ABSTRACT

Current tendencies in strengthening intellectual property rights and the emergence of new scientifictechnological fields (such as
nanotechnologies, biotechnology, telematics and software development) have forced universities to acquire sufficient knowledge
aimed at protecting their research results and fulfilling a leadership role within their regional settings so that they may generate
competitive innovation strategies in alliance with other social agents. However, universities must promote ethical values, respect-
ting and defending their countries’ ecological and cultural heritage when intellectual property rights are being promoted. A mo-
del for managing universities’ industrial property rights is thus proposed here; it is centred on patents so as to improve strategies
contributing towards Latin-American universities’ scientific and technological development and thereby contribute towards their
countries’ development. The model is one of the relevant results derived from the theoretical framework for research carried out
by the team from 2003-2007 and from the empirical study carried out in two phases. The first phase consisted of a survey whose
objective was to detect critical aspects regarding managing patents and licenses for universities in Colombia, Chile and Spain.
The second empirical phase consisted of holding in-depth interviews with those managing the patents for the universities having
the best performance in the three aforementioned countries.

Keywords: technological management, intellectual property rights, patent management, innovation, university-business—state
relationships.
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Introduccién caso que favorece ampliamente a industrias altamente competiti-

vas, ya posicionadas en el mercado y con mucha capacidad de
Desde el punto de vista de los derechos de propiedad industrial produccién de DPI (patentes principalmente), lo que a su vez se
(DPI) los paises tienen dos vias para rentabilizar la produccién tec- constituye en una barrera para la industria naciente o nuevos in-

noldgica. La primera es establecer una fuerte proteccién a los DPI

! Administradora de Negocios, Universidad EAFIT, Colombia. Diploma, en Estudios Avanzados (DEA) en Economia Financiera y Contabilidad, Universidad del Pafs Vasco,
Espana. Especializacion, en Evaluacién Socioeconémica de Proyectos, Universidad de Antioquia, Colombia. Ph.D., en Comercializacién y Financiacién en la era del
Euro, Departamento de Economia Financiera, Universidad del Pais Vasco, Espaia. Docente Investigadora, Facultad de Ciencias Econémicas, Universidad de Antioquia,
Colombia. socolopez@yahoo.es.

* Ingeniero civil industrial, Universidad de Chile, Chile. Master, en Informatica, Universidad Politécnica de Madrid, Espafia. Académico Investigador, Facultad de Ciencias
Empresariales, Universidad de Talca, Chile. rschmal@utalca.cl.

? Licenciado en Economia, Universidad de Chile, Chile. Ingeniero comercial, Universidad de Chile. Diploma. en Estudios Avanzados (DEA), Universidad del Pais Vasco,
Espana. Doctorando, en Economfa, Universidad del Pais Vasco, Espafia. Académico Investigador, Escuela Universitaria de Negocios, Universidad de Tarapacd, Chile y
Director Regional de la Corporacién de Fomento de la Produccién (CORFO), Arica, Chile. fcabrale@yahoo.es.

* Administradora de empresas, Universidad de Antioquia, Colombia. Investigadora, Grupo GESTOR, Facultad de Ciencias Econémicas, Universidad de Antioquia,
Colombia. carolinagarciatabon@yahoo.es.

135



LOS PROCESOS EN UN MODELO DE GESTION DE PATENTES UNIVERSITARIAS

versores. La segunda via es mantener una débil proteccién evitan-
do la suscripcion de estos acuerdos.

Esta segunda opcion parece ser la més expedita cuando existe un
sector industrial que sin ser altamente competitivo haya alcanzado
un nivel de desarrollo interesante que justifique mantener la libe-
ralidad en los DPI, al menos mientras dicha actividad se desarrolla
hasta alcanzar estandares de calidad y precio internacionales’.

Espana, Chile y Colombia han optado por el endurecimiento de la
legislacion y las medidas de los DPI, aun cuando pudo haber sido
mads conveniente que estos dos Gltimos paises hubieran mantenido
una legislacién mas auténoma en la materia. El caso es que ade-
mas de tener firmados la mayoria de los convenios internacio-
nales® que regulan los DPI, han suscrito tratados bilaterales con
Estados Unidos (L6pez y Uranga, 2007). Esto implica que las in-
dustrias nacionales, la mediana y la pequefia empresa, con baja
tradicion de patentacion, deben competir con grandes transacio-
nales expertas en la produccién y explotacién de estos derechos.

Asi mismo, este esquema de endurecimiento de las leyes en mate-
ria de DPI es parte de un cambio de paradigma en la produccién y
difusién del conocimiento cientifico, el cual se producia casi exclu-
sivamente con financiacion pablica y donde los resultados de las
investigaciones se entregaban a la sociedad como un bien publico.
Sin embargo, la aparicién de los nuevos campos cientificos y tec-
nolégicos (nanotecnologias, biotecnologias, telematica y software),
asf como la promulgacién en Estados Unidos de la ley Bayh Dole
en 1980, abrieron una corriente avasalladora hacia la comerciali-
zacion del conocimiento producido en las universidades, cambian-
do con ello la filosoffa, las estructuras, los mecanismos y el mismo
rol que tendrian que jugar los agentes en los sistemas de innova-
cién.

El efecto de la ley Bayh Dole en el impacto de la investigacién u-
niversitaria incidié determinantemente en el impulso de la comer-
cializacion de los resultados de la investigacién y en la importancia
concedida por las universidades a la investigacién aplicada. Estu-
dios como los de Henderson et dl. (1998); Sampat et 4l. (2003);
Jensen y Thursby (2001); Mowery et dl., (2001), entre otros, han
tratado de evaluar el impacto de la ley Bayh Dole en la investiga-
ciébn y mas concretamente en la patentaciéon universitaria. Por
ejemplo, Siegel et 4l. (2004) demostraron que después de esta ley
se generalizé la creacién de oficinas de transferencia tecnolégica
en las universidades estadounidenses con resultados significativos
no sélo en la patentacién sino y alin mas representativos, en los
vollimenes y valor de los contratos con las empresas. Similarmen-
te, Mowery et 4. (2001) concluyen que el incremento en inversién
en marketing y la formalizacién de la actividad de patentar, crean-
do politicas y estructuras para aumentar la patentacion, es un e-
fecto que tiene relacién con la ley.

Por definicion y normatividad, las universidades estan en la obli-
gacion de mantenerse en la frontera del conocimiento cientifico—
tecnoldgico, y un indicador muy significativo de este resultado son
las patentes. Las universidades, en cumplimiento de su funci6n
social, tienen que impulsar, ejecutar y apoyar las apuestas de de-
sarrollo tecnolégico de las empresas de sus propios pafses. Por lo
tanto, en este trabajo se presenta un modelo para la gestion de

> Igualmente India, Sudéfrica y Brasil han mantenido una actitud reservada para
entrar en estos acuerdos o firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, pues
dichos paises presentan desarrollos en industrias como informética, farmacéutica,
variedades vegetales o electrénica que en un corto plazo pueden ser altamente
competitivos, pero que en la actualidad estan en desventaja respecto de las gran-
des multinacionales (Lépez et 4. 2006).

© Convenio de Berna, Convenio de Paris, ADPIC, PCT, entre otros.

patentes universitarias en el marco de un esquema regulatorio de
la proteccién fuerte de los DPI, destinado a: a) apoyar la creacién
y afianzamiento de una cultura de patentacién de las innovacio-
nes; b) promover la transferencia tecnoldgica; c) apoyar a la me-
diana y pequena industria en el desarrollo de competencias tecno-
l6gicas. El conjunto de estas tareas debe convertirse en una politi-
ca universitaria de largo alcance.

La estructura que tiene el contenido del articulo es la siguiente: se
presenta inicialmente una descripcién de la metodologfa utilizada
en la investigacion; en la segunda parte se establecen las bases del
modelo de gestién de patentes y las premisas que lo soportan; en
la tercera se presenta el nicleo del modelo, referido a la descrip-
cién de los subprocesos fisicos y administrativos a los que da lugar
la produccién y gestién de las patentes, y finalmente, el articulo
presenta algunas de las conclusiones mas relevantes del estudio.

Metodologia

La metodologfa conducente a la construcciéon de un modelo para
la gestion de patentes universitarias estuvo constituida por tres eta-
pas:

Etapa 1

Realizacion de un estudio exploratorio y descriptivo basado en la
interpretacién y debate de la informacién derivada de:

a) La aplicacién de encuestas a 23 universidades (Lopez et dl.,
2006) de:

-Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de
Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Valle,
Universidad del Norte, Universidad EAFIT, Universidad Abierta y a
Distancia, Universidad Pontificia Bolivariana,  Universidad
Tecnolégica de Pereira, Universidad Tadeo Lozano, Escuela de
Ingenierfas de Antioquia;

-Chile: Universidad de Concepcién, Universidad de Chile,
Universidad de Talca, Universidad Técnica Federica Santa Maria,
Universidad Austral; y

-Espafia: Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de
Compostela, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad del
Pafs Vasco, Universidad de Mondragén, Universidad de Islas
Baleares, Universidad de La Coruna.

b) La realizacién de entrevistas en profundidad a 11 directores y
gestores de DPI (ver anexo).

) La revision de las paginas web de 5 universidades (Lopez,
2008):

Fundacién General de la Universidad Auténoma de Madrid
http://www.fg.uam.es/servicios/investigador/propiedad/index.htm

Oficina de Investigacion y Tecnologia Universidad Santiago de
Compostela
http://www.oit.usc.es//weboit/patentes/patentmain.htm

OTRI Universidad de la Coruna
http://otri.udc.es/Cprincipal.html

Universidad Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/info/otri/comertec.htm

Universidad de Oviedo
http://www.uniovi.es/vicinves/
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d) El andlisis de las politicas de las universidades de California,
Massachussets Amherst, Brigham Young y la Universidad del
Estado de Florida AUTM (2002); y

e) El estudio de los estatutos de propiedad intelectual de la
Universidad de Antioquia — Colombia (2005), la Universidad
Nacional de Colombia (2003) y la Universidad de Talca — Chile
(2006).

Como resultado de esta etapa se pudo determinar el estado en
que se encontraban las universidades analizadas en materia de
DPI, en términos de la identificacion y grado de formalizacion de
los procesos y unidades organizacionales involucradas.

Etapa 2

Identificacién del modelo teérico —modelamiento de procesos por
regulacion (MPR)- en el que se habrd de apoyar la gestién de la
patentacién universitaria, asumiéndose como objeto la patente y
cuyo ciclo de vida pasa por un conjunto de estados.

El resultado de esta etapa es un modelo de gestion de patentes u-
niversitarias que aborda la tematica desde que surgen las ideas
hasta que ellas se comercializan en el mercado cuando se han lo-
grado convertir en innovaciones.

El modelo propuesto ha sido construido después de interpretar y
debatir la informacién derivada de las fuentes consultadas con di-
cho propésito y estd compuesto por los siguientes elementos: a)
Las fuentes de informacion mas relevantes tenidas en cuenta para
la formulacion del modelo; b) las premisas, como delimitacién y
restricciones a tener en cuenta en la aplicacién del modelo; ) el
objetivo principal del modelo; d) los recursos, humanos, tecnolégi-
cos, de infraestructura y financieros con los que debe contar la u-
nidad de gestién de la propiedad industrial en una universidad; e)
los servicios que debe prestar dicha unidad, tales como: informa-
cién tecnoldgica, asesorfa técnica, tramitacién de solicitudes, trans-
ferencia de tecnologia; y licencias de explotacién, vigilancia tecno-
l6gica y capacitacién en DPI; f) las politicas, normas e incentivos; y
g) el proceso de gestion de DPI.

Este trabajo se centra en los procesos de gestién de los DPI” del
modelo, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo tecnolégico de la
regién, promoviendo la innovacién en la relacion Universidad —
empresa — Estado a través de una eficiente gestién de los derechos
de propiedad industrial centrada en la gestién de patentes en las
universidades.

El modelo

El trabajo presenta formalmente un modelo para gestionar las pa-
tentes y las licencias universitarias que emergen de los resultados
de los proyectos de investigacién. El modelo fue construido ha-
ciendo uso del modelamiento de procesos por regulacién (MPR)
planteado por Barros (1995)°, el cual proporciona un modelo gréfi-
co organizacional general basado en la teorfa de sistemas y en pa-
trones de procesos de regulacién organizacional concordantes con
experiencias y observaciones empiricas.

Hammer y Champy (1993) definen el concepto de proceso de ne-
gocio como «un conjunto de actividades que reciben uno o mas
insumos y crea un producto de valor para el clientey. Si bien la
distincién entre actividad y proceso no es nitida, por lo general un

7 Para profundizar en los otros componentes del modelo, ver Lépez et dl. (2006)
y L6pez (2008).
® Ver también Palomo et dl. (2007).

proceso es visto como un conjunto de actividades o una macroac-
tividad. También se entiende todo proceso como un «conjunto de
tareas l6gicamente relacionadas que existen para obtener un resul-
tado bien definido dentro de un negocio» (Barros, 2007).

El MPR asume que el propésito de todo sistema de gestion es el de
regular el comportamiento de los recursos que manejan las organi-
zaciones ante perturbaciones generadas por un entorno cambiante
y no controlable. Estos recursos a regular (gestionar), son ingresa-
dos desde el entorno hacia la organizacién, para ser "operados" o
"transformados" en su interior y devueltos al exterior. Bajo este mo-
delo, es crucial identificar los recursos que interesa regular, los que
pueden ser materiales, humanos, u otros. En el caso en estudio, el
recurso que interesa regular es el conocimiento comercializable,
susceptible de ser patentado.

La simbologfa a emplear por parte del MPR es la que se muestra a
continuacion:

’—‘ Artividad

Adrain
O Actividad Fisica
<:> Sisterna externa
C] Obijeto dal entoro

m Flujo fisica
Flujo de
—_— informacidn

Bajo el MPR las actividades se clasifican en actividades fisicas, que
son las que producen los cambios de estado en los bienes/servicios
que se traten; y las actividades administrativas, que son las que re-
gulan, monitorean, registran las actividades fisicas. Esto implica
que a nivel de los flujos existen los fisicos y los de informacién,
siendo los primeros aquellos asociados a los recursos que se desea
regular a través de los flujos de informacion. Las actividades que
tienen como entrada los flujos fisicos modifican el estado de los
recursos involucrados para dar origen a productos/servicios. Las ac-
tividades administrativas que regulan estos flujos, los realizan a
través de procesamientos, procedimientos, monitoreo, coordina-
cién, toma de decisiones, direccién y control de los flujos fisicos.

La aplicacion del MPR a los procesos asociados a los derechos de
propiedad intelectual (DPI) se realizé bajo los siguientes supuestos:

-El proceso por el cual una idea se transforma en un producto/pro-
ceso/servicio comercializado y explotado industrialmente en el
mercado estd concebido bajo el modelo interactivo de innovacién
de Kline y Rosenberg (1986), aunque para efectos de visualizacién
aquf las actividades se presentan como un continuum que va des-
de la investigacion basica, investigacion aplicada, desarrollo, inven-
to, hasta su introduccién al mercado, pero no se desconoce que
existen flujos e interrelaciones entre todas las actividades a través
del proceso. Derivado de este supuesto, se identifican las siguien-
tes etapas en los procesos de innovacién tecnolégica: desarrollo de
la idea o concepto, factibilidad de prototipo, factibilidad de plan-
ta, y produccién propiamente dicha (Hax y Majluf, 1991).

-La responsabilidad de la etapa del desarrollo de la idea esta cen-
trada en los investigadores, preferentemente con la mirada puesta
en un problema existente en el mundo real y no resuelto a la fe-
cha. Este problema puede haber sido detectado por el propio in-
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vestigador en su relacién directa con la sociedad y las empresas, o
bien, provenir de estas tltimas desde la unidad responsable de la
vinculacién Universidad-empresa-Gobierno-sociedad.

-Al interior de la Universidad existe una instancia capaz de evaluar
toda idea susceptible de dar origen a una patente.

-Como resultado de la evaluacién de una idea, su aprobacién ge-
nerard un conjunto de actividades conducentes a elevar una solici-
tud de patente ante las instancias correspondientes, en tanto que
en caso de ser rechazada, se desecha.

-Una vez que se considera que el proyecto es susceptible de gene-
rar una patente, se inicia el proceso de comercializacién de la pa-
tente (venta o licencia) mediante la oferta a empresas o la forma-
cion de spin - off. Cabe senalar que la concesién de una patente
no asegura la existencia de una innovacién tecnolégica, puesto
que no asegura su introduccién al mercado.

-Las universidades deben implementar sistemas de auditorfa que
les permita controlar la entrada efectiva de ingresos por las paten-
tes licenciadas.

En la Figura 1 se grafica el modelo de procesos por regulacién
propuesto para la gestién de patentes universitarias. En dicha figu-
ra se pueden observar los subprocesos fisicos y administrativos aso-
ciados a los procesos de gestion de los DPI en las universidades,
los cuales se definen a continuacién.

Descripcién de los subprocesos
Subprocesos fisicos

1. Subproceso de evaluacién de ideas/proyectos y bisqueda de
financiacion

En este subproceso se tiene como objetivo detectar si los resulta-
dos de las ideas/proyectos son susceptibles de proteccién. Para e-
llo, los proyectos de investigacién se evaltan y clasifican desde el
derecho de propiedad intelectual que puede llegar a producir, a
saber: derechos de autor, derechos de propiedad industrial o de-
rechos de obtentores de variedades vegetales. Si bien la primera
clasificacion puede ser efectuada por el investigador, ella debe es-
tar refrendada por la unidad que los gestiona.

Una vez clasificado segln la proteccién del conocimiento produci-
do, debe ser remitido a la unidad (persona) que gestione el dere-
cho especifico. Para los derechos de propiedad industrial, se pro-
cede junto con los investigadores a definir si la investigacion pro-
ducira un secreto industrial, una patente de invencion, un modelo
de utilidad o un disefio industrial; si generara marcas, etc.

Si se espera producir una patente derivada del proyecto, la unidad
de gestion de los derechos de propiedad industrial procederd jun-
to con el investigador, con el estudio de la técnica y la comproba-
cioén previa de la novedad, hasta verificar si el resultado es paten-
table. Como resultado de la evaluacién, la idea/proyecto puede
ser aprobada o rechazada. En este Gltimo caso se asume que es
con expresién de causa, pudiéndose hacer sugerencias de modifi-
cacién para una nueva presentacion.

Cuando la idea/proyecto es aprobada, en la evaluacién debe con-
siderarse la posibilidad cierta de contar con patrocinadores o so-
cios interesados en el proyecto-idea’. Por otra parte, la unidad

? La unidad debe mantener un sistema de rastreo de convocatorias pablicas na-
cionales e internacionales para orientar a los investigadores en la presentaci6n
del proyecto a dichas convocatorias, con el fin de conseguir recursos publicos

puede movilizar sus relaciones con mandatarios o corporaciones
publicas regionales para la conformacién de consorcios, o la finan-
ciacién directa de investigaciones, liderando asi procesos de inno-
vacién regional. Obsérvese que este subproceso exige altas com-
petencias en relaciones publicas y marketing.

2. Subproceso de formalizacion de proyectos

Es aquel por el cual las ideas aprobadas se especifican en un con-
trato en el cual se estipulan los compromisos que contraen las par-
tes involucradas (investigadores, patrocinadores, socios, empresas,
laboratorios, etc.), e incluye todas las actividades necesarias con-
ducentes a completar la solicitud de patente correspondiente, la
que es presentada ante la instancia oficial pertinente en los térmi-
nos exigidos.

Teniendo en cuenta las politicas previamente establecidas y los es-
tatutos o reglamentos sobre propiedad intelectual, la unidad de
propiedad industrial definird modelos de contratos de investiga-
cién conjunta, asi como convenios y acuerdos de transferencia
tecnolégica en donde se definan reglas de juego de las relaciones
Universidad — empresa, creando condiciones de confianza mutua.

En estos contratos se definird el reparto de los costos y aportacio-
nes de cada participante, asi como la distribucién de beneficios y
la participacion sobre los derechos de propiedad industrial, los
compromisos de confidencialidad, de divulgacién confidencial, a-
demas de definir los términos y derechos de la divulgaciéon opor-
tuna de los resultados cuando esta se contemple. También se defi-
ne la participacién en la titularidad del derecho de propiedad inte-
lectual y prioridades de licenciamiento exclusivo o no, si asi se re-
quiere.

Una actividad importante de este subproceso es hacer el segui-
miento al contrato, a través de una agenda programada que ga-
rantice el cumplimiento de las partes.

3. Subproceso de concesién de patentes

En esta etapa se tiene como objetivo apoyar al investigador en la
obtencién y mantenimiento de la patente, lo que implica total dis-
ponibilidad para la atencion de las observaciones que desde la
instancia oficial se formulen. Adicionalmente, debe llevarse un re-
gistro de los alcances, las observaciones, las rectificaciones y de-
mas que correspondan al proceso.

Los procesos de patentacién son lo suficientemente complejos co-
mo para desincentivar a quienes ejercen la investigacién, de la
misma manera que en el marco local las pequefas empresas no
encuentran ni facil ni amistoso el acceso al campo de las patentes
(Drahos, 2005). Los procedimientos de concesién de las patentes
son complicados, de excesiva duracién en el tiempo y costosos
(Lopez, 2008).

La gestién de patentes tiene tres operaciones bien diferenciadas:

-La solicitud de la patente, que implica unos procedimientos claros
de c6mo solicitarla. La unidad debe dar asesorfa y acompanamien-
to, orientando aspectos tales como: a quién dirigir la solicitud, re-
quisitos de patentabilidad, documentacion necesaria, redaccion
del informe técnico, y suministrar los formatos de solicitudes de
patentes.

-El mantenimiento de la patente: de acuerdo con la legislacion de
cada pais, se debe pagar por afios anticipados las anualidades defi-

para el proyecto. También se debe hacer un sondeo en las empresas privadas
que pueden estar interesadas en la participacion en el proyecto.
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nidas, y si la patente se registr6 en varios paises, se requiere el ana-

lisis de dénde se mantiene la patente y donde se abandona.

Diversos autores (Siegel, 2004; Duran et al., 2003; Aradjo et
dl., 2007) exponen las bondades de la comercializacién como
estrategia de transferencia tecnolégica, porque adi-
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cionalmente a los beneficios econémicos que genera
a quienes producen las tecnologias, el acercamiento
de las universidades a las empresas y la contextuali-
zacién de los cientificos universitarios frente a las ne-
cesidades reales de la industria es un valor agregado
que no puede ignorarse.

idea
rechazada

5. Subproceso de explotacién de patentes

Es aquel por el cual las empresas explotan las paten-
tes, las que pueden haber sido compradas o licencia-
das, y la Universidad recibe los ingresos por la venta

de la patente o los royalties en caso de haberse licen-
ciado.

Subprocesos administrativos

Una vez identificados los subprocesos fisicos involu-

patente solictada patenz| | Crados en el proceso de gestion de los derechos de

denegada|  propiedad intelectual en las universidades, se deter-

minan los subprocesos administrativos que los regu-
lan. Por cada subproceso fisico identificado debera
existir un subproceso administrativo regulador. Ade-
mds, tanto el ambiente de entrada (investigadores),
como el de salida (mercado), deben ser monitorea-
dos, dando origen a sendos subprocesos administrati-
vos. Por ello se tienen los siguientes subprocesos ad-
ministrativos resultantes:

1. Subproceso de gestion de investigadores

Es el responsable de registrar informacién respecto de
las capacidades, antecedentes, perfeccionamientos,
proyectos y resultados de los investigadores en sus
respectivas dreas disciplinarias. Incluye la actualiza-
ci6n de la informacion disponible y la elaboracién de
estadisticas.

2. Subproceso de gestién de ideas/proyectos

GESTIOMN DE

Fuente: Elaboracidn Propia BWMFRESAS

EMFRESAS

Es el responsable de registrar y monitorear los resul-
tados de las evaluaciones de las ideas/proyectos for-
mulados junto a un portafolio de problemas no re-

Figura 1. MPR para la gestion de patentes en las universidades

-La decision y gestion de comercializacién internacional de la pa-
tente, lo cual requiere extender el registro a los paises que se de-
finan segln criterios del desarrollo técnico y de los derechos de
propiedad intelectual en el ramo de la invencién.

4. Subproceso de comercializacién de patentes

Este es uno de los procesos méds complejos y requiere de personas
muy versadas en comercializacién de tecnologias, dado que impli-
ca realizar la valoracién de la patente, el proceso de oferta, y de-
biera culminar con la venta de la patente o el otorgamiento de una
licencia. La formalizacién del proceso se hace mediante contratos
de compraventa, contratos de transferencia de tecnologfa, contra-
tos de licencias de explotacién y contratos de know-how. Este pro-
ceso estd estrechamente vinculado al marco en el que se desen-
vuelve la relacién Universidad-empresa y al modelo de transfe-
rencia tecnoldgica que se esté aplicando (Etzkowitz y Leydesdorff,
1996, 1998, 2000).

sueltos, de potenciales empresas patrocinantes o so-
cias, de fondos concursables, bancos que operen con capita-
les de riesgo, y la disponibilidad de bases de datos que sirvan
de apoyo a los responsables de las evaluaciones.

3. Subproceso de gestién de contratos

Es el responsable de generar los contratos con los investigadores,
empresas patrocinantes o socias involucradas, conteniendo los
compromisos de las partes, las actividades a llevarse a cabo, con-
ducentes a las solicitudes de patentes junto con controlar el cum-
plimiento de las exigencias legales correspondientes.

4. Subproceso de gestion de patentes

Es el responsable de efectuar un seguimiento de las solicitudes de
patentes con miras a que sean concedidas, registrando los alcan-
ces, observaciones, rectificaciones, etc., que correspondan.

5. Subproceso de gestién de ventas

Es el responsable de regular la venta de las patentes o de la entre-
ga de licencias para su explotacién por parte de terceros. Este pro-
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ceso se activa cada vez que se vende una patente o se otorga una
licencia a un tercero que lo autoriza a producir el objeto paten-
tado.

6. Subproceso de gestién de licencias

Es el responsable de gestionar los ingresos que reporte la explo-
tacion de las licencias otorgadas por las patentes. Este subproceso
es activado cuando las empresas se encuentran produciendo el
objeto patentado en virtud de la licencia que les ha sido otorgada.

7. Subproceso de gestion de empresas

Es el responsable de registrar informacién respecto de las empresas
con las cuales interesa vincularse para los efectos de comercializar
y explotar las patentes y licencias. Incluye la actualizacién de la
informacién disponible y la elaboracion de estadisticas.

Los flujos de informacion entre los subprocesos fisicos y adminis-
trativos sefalan que existe retroalimentacion de informacién en
ambas direcciones. Por un lado, los subprocesos administrativos
recogen informacién que dan cuenta de las actividades fisicas que
se estan llevando a cabo, en tanto que estas reciben informacién
asociada a decisiones en orden a confirmar o modificar la forma o
intensidad con que se estan desarrollando las actividades fisicas.

Es importante destacar que las fronteras definidas para cada uno
de los procesos en la practica son mas borrosas que nitidas, pu-
diendo solaparse entre ellas. A modo de ejemplo, en el subpro-
ceso de gestién de ideas pueden darse actividades que sean tam-
bién del subproceso de gestién de ventas, lo que es especialmente
cierto cuando la negociacién se lleva a cabo en la fase de desa-
rrollo del concepto/idea.

Conclusiones

El marco juridico internacional y las tendencias actuales de fortale-
cimiento de los derechos de propiedad intelectual; y el surgi-
miento de nuevos campos cientifico—tecnolégicos como las nano-
tecnologias, la biotecnologia, la telematica y el desarrollo de
software, estan exigiendo, por un lado, que las universidades ad-
quieran suficiente conocimiento de la proteccién de los resultados
de sus investigaciones, y por otro lado, que cumplan un papel de
liderazgo y apoyo en sus entornos regionales para que, en alianza
con los demas agentes sociales, generen estrategias competitivas
de innovacion.

Las universidades en general, y las de los pafses subdesarrollados
en particular, no pueden olvidar los problemas que aquejan a sus
entornos, centrados en la precariedad de la salud, la alimentacién
y la educacién en sus paises, pese a que en muchos casos cuentan
con valiosos recursos representados en la biodiversidad y conoci-
miento tradicional en medicina y cultura. Por ello, el impulso y la
gestion de los derechos de propiedad intelectual y la comercializa-
cion de los resultados de sus investigaciones tienen que estar re-
gidos por valores éticos, de respeto y defensa del patrimonio eco-
l6gico y cultural de sus paises.

En América Latina las universidades, en su mayorfa, no han capta-
do ain la importancia de la gestion de los derechos de propiedad
intelectual, en especial las patentes, como un mecanismo de en-
lace e insercién en los procesos de innovacién y en las relaciones
Universidad — empresa — Estado, en el nuevo paradigma de co-
mercializacién del conocimiento. El modelo propuesto pretende
contribuir en la dotacién de capacidades de gestion para la trans-
ferencia tecnolégica desde las universidades, enmarcada en la am-

pliacién y profundizacién de vias de relacionamiento con los agen-
tes de innovacién

Anexo: entrevistas en profundidad a directores
de OTRIS

ENTIDAD Pais UNIDAD CARGO |ENTREVISTADO/A| ANO
UNIVERSIDAD . Umd?d de . José Miguel Flores| Abril
DE Chile Propiedad | Director Acuia 2006
CONCEPCION Industrial
UNIYERSIDAD
F-II—EECETRII((:Z/E) Chile | Investigacién| Director Pablo Pastene ?é) 52
SANTA MARIA
UI\[SE/I?E\SLI(I?:D Chile | Investigacién | Director g\g(;g
UNIVERSIDAD D’;eedToTr red Julio Mario |
NACIONAL DE | Colombia | ¢ * Rodriguez Davis y| %)
COLOMBIA DPII F. Mayorca
UNIVERSIDAD Colombia Pro(]g:tr?éande Director | Jorge Jaramillo Febrero
DE ANTIOQUIA P 2006
Tecnoldgica
UNIVERSIDAD Maria Eugenia Marzo
COMPLUTENSE| Espaia OTRI Directora | Gonzélez de la 2007
DE MADRID Rocha
UNIVERSIDAD OTR'O'[?”"O EE:;CZ:O José Luis Abril
SANTIAGO DE | Espaia Innovacion y dg Villaverde Acufia y 2007
COMPOSTELA Fernando Carau
T patentes
UNIVEBSIDAD Marzo
POLITECNICA | Espana oTT Abogada |Sila Durdn Ortega 2007
DE VALENCIA
UNIVERS”?AD José Manuel  |Febrero
DEL PAIS Espana OTRI Director Nicolau 2007
VASCO
CONSEJO
SUPERIOR DE . P,
INVESTIGACION| Espana | OTRI | Directora Ma”afjvfs‘fs AnGn A;SBZ;
CIENTIFICA - ann
CSIC VALENCIA
CONSEJO
SUPERIOR D}E Domingo Represa | Marzo
]NVESTIQAC]ON Espana OTRI Director Sanchez 2007
CIENTIFICA —
CSIC MADRID

Fuente: Lépez, 2008.
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