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RESUMEN

La ley 96-517 de 1980, llamada Bayh-
Dole Act, permitié a las universidades
estadounidenses ser propietarios de los
inventos obtenidos durante los
proyectos de investigacion financiados
con fondos federales, y les permiti¢, por
lo tanto, gerenciarlos ellas mismas. Esta
ley establecié las bases para las
actividades de transferencia de
tecnologia en las universidades
llamadas “de investigacién”. Como
consecuencia la interaccion entre las
universidades y la industria aumentd
significativamente, al igual que la
sofisticacién en la gerencia de la

propiedad intelectual en las
| universidades. El modelo de gerencia
| de la propiedad intelectual que se usa
- en laUniversidad de Illinois en Chicago

(UIC) es eficiente y exitoso, y es el que
| se adopta cada vez mds en oficinas de
transferencia de tecnologia universi-
tarias. El modelo es proactivo e incluye
el manejo directo de todos los aspectos
de la propiedad intelectual de nuestra
universidad: reporte, proteccion,
mercadeo, negociacién y licencia, asi

como también la negociacién de las
clausulas scbre la propiedad intelectual
en los contratos de la universidad como
contratos de investigacién, de
transferencia de materiales, de opcion,
y otros.

1. Introduccién Histérica

La investigacion cientifica en las
universidades  estadounidenses
comenzd a ser una parte importante de
menester universitario a fines del siglo
XIX, cuando la misma mision de la
universidad empezd a cambiar: el
enfoque tradicional sobre los valores
culturales al énfasis sobre la creacidn de
conocimientos a través del ejercicio de
la razén (Matkin, 1990). Por 1910 la
universidad “de investigacién” habia
sido establecida y unas 15 podian ser
caracterizadas como tales. Durante las
décadas siguientes las actividades de
investigacion de estas universidades se
reforzaron y se expandieron, pero al fi-
nal de los afios 30 el numero de
universidades “de investigacion’ seguia
siendo unas 15.

La expansion de la investigacion

cientifica en las principales
universidades de investigacion del pais
ocurrid en los dltimos 50 afios en todos
los tiempos. El impetu definitivo lo dio
Vannevar Bush después de la segunda
guerra mundial con, un documento
titulado “Ciencia, La Frontera Sin Fin”
(Bush, 1960), en el cual él recomendd
que el gobierno norteamericano
financiara el desarrollo de la
investigacién  basica en las
universidades y en los laboratorios
nacionales. Esta recomendacion fue
motivada,al menos en parte, porel éxito
de proyectos cientifico-militares,
llevados a cabo con una fuerte
participacion académica, como el
proyecto Manhattan y el desarrollo de
la tecnologia del radar. El objetivo fun-
damental del apoyo federal a la
investigacién bésica fue la expectativa
que los investigadores publicaran sus
resultados en revistas cientificas, v que
esta informacion libre y gratis sirviera
alaindustria para desarrollar productos
y procescs beneficiando a la sociedad.
Tomé casi 15 afios implementar las
Bush. El

financiamiento sustancial comenzo a

recomendaciones de
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Figura 2. Fondos Industriales para la investigacion y desarrollo en las
universidades estadounidenses.
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principios de los afios 60 y ha
. aumentado constantemente desde
. entonces, como se ve en la Figura 1
{aunque en délares constantes se puede
ver un estancamiento en los afios 70 y
| los ‘90) (National Science Foundation,
! 1992). El apoyo industria a la
| investigacin universitaria fue pequefio
| alolargo delos 60 y 70 (24% del total),
© pero ha sido aumentado en los 80 y 90
(Figura 2) (National Science Founda-
tion, 1992); en el presente se mantiene
7%  del
financiamiento total. Una consecuencia

en aproximadamente

de este apoyo fue el aumento
vertiginoso en el numero de
universidades de investigacion. En
nuestra universidad, UIC, durante el
aio fiscal pasado (1994) tuvimos 105

| millones de délares de presupuesto

parala investigacion, con $4.6 millones
provenientes de la industria (4.4%).
| En el transcurso de la actividad de
investigacion académica se obtienen
| inventos. Se estima que en las
universidades de investigacion
estadounidense se reporta un invento
| por aproximadamente cada $2.000.000
‘ gastados en investigacion (Association

of University Technology Managers,
Inc., 1994) En los aios 60y 70, siguiendo
el paradigma de Bush, la mayoria de
estos inventos se publicaron libremente
en revistas cientificas, pero hubo muy
poca transferencia de tecnologia a la
industria. El modelo demostro ser
ineficiente para la transferencia de
tecnologia de la academia o del
gobierno a la industria. Una razén
importante es que empresas raramente
invierten fondos necesarios (y
frecuentemente abundantes) para
desarrollar productos o procesos si no
tiene la exclusividad que proveen las
patentes, que es lo que les permite
recuperar su inversion. Por otra parte,
los propietarios de los inventos eran las
organizaciones gubernamentales
patrocinadoras de la investigacion, y
éstos sélo ofrecian licencias no
exclusivas. Y atin en casos que hubiese
interés por una licencia no exclusiva, el
proceso de obtencién de la misma era
demasiado complejo.

Se puede entender que sdlo unas pocas
universidades de investigacién tenfan
actividades de transferencia de
tecnologa hasta los comienzos de 1980.

Pero, desde entonces, ha habido una
verdadera explosion de interés y una
profusion de actividades en propiedad
intelectual y transferencia de tecnologfa,
principalmente debido a la ley 96-517
de 1980 (llamada Bayh-Dole). Entre
otrus estipulaciones, esta ley permite a
las universidades ser propietariasde los
inventos obtenidos en el curso de
investigaciones financiadas por el
gobierno federal. Al poder gerenciar sus
inventos las universidades pueden
patentarlos y ofrecer licencias
exclusivas y no-exclusivas al sector in-
dustrial. En el presente, mds de 250
universidades  estadounidenses
mantienen actividades de transferencia
de tecnologia, y en 1993, colectiva-
mente, generaran mas de 316 millones
de délares en regalias.

Las oficinas de transferencias de
tecnologias universitarias gerencia el
espectro completo de asuntos
relacionados a la propiedad intelectual.
Esto incluye la evaluacién de inventos
reportados por los investigadores, su
proteccién por medio de patentes (u
otras formas de proteccion como
autor

derechos de 0 marcas
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centros  de

comerciales), negociacion de contratos
de licencia con la industria, creacién de
empresas, obtencién de acciones en
empresas que usan la tecnologia,
defensa de su propiedad intelectual
contra transgresores por medio de
demandas u otras acciones legales,
financiamiento de mds investigacion

| con fondos provenientes de regalias.
| Desde la perspectiva de las

universidades de
estadounidense, la transferencia de
tecnologia es la transferencia de

investigacion

conocimientos técnicos desarrollados en
los centros de investigacién, y de los
derechos asociados a éstos, hacia los
produccion  que
desarrollardn y venderdn productos y
servicios finales a cambio de regalias y
deapoyo adicional a la investigacion en
la universidad. Entendemos que en
otros paises la transferencia de
tecnologfa refiere generalmente a la
adquisicién de técnicas de produccion
conocidas por parte de los centros
prodﬁctivos; frecuentemente el
“paquete” de adquisicién contiene un
fuerte componente de entrenamiento.

Las universidades estadounidenses han
aprendido y logrado mucho en asuntos
de gestién tecnol6gica desde la
aprobacién de la Ley Bayh-Dole, pero
aun queda mucho por aprender.
Herramientas legales y de gerencia, an-
tes poco usadas en las universidades,
han hecho su aparicién: patentes,
acuerdos de transferencia de materiales,
acuerdos de confidencialidad,
distribucion de regalias, y muchos otros.
Hoy en dia, la mayoria de las
universidades tienen sus politicas sobre
la propiedad intelectual que guian la

gerencia de los inventos, y que incluyen
normas sobre propiedad, reporte,
reciprocidad a las empresas que apoyan
investigacion, distribucién de regalias,
y otros. Sin embargo, siempre aparecen
nuevos temas que requieren nuevas
definiciones y atencién:; por ejemplo,
recientemente  generamos  y
promulgamos nuestra politica sobre las
muestras  bioldgicas
provenientes de paises en desarrollo,

naturales

que incluye el modo de compartir
regalias con el pais de origen.

2. BASES CONCEPTUALES
Propiedad

La politica de la mayoria de las
universidades es que todos los
resultados de trabajos hechos en la
universidad pertenecen a la
universidad. Esto se refiere a productos
intangibles como inventos (patentes o
no), derecho de copia (excepto por
materiales “tradicionales” como libros,
articulos, apuntes, creaciones artisticas,
etc.), y los datos en s, es decir, los datos
numérico, gréficas, tablas, etc. También
se refiere a productos tangibles como
nuevos productos quimicos, nuevos
tipos de células, pldsmidos, prototipos,
asi como el soporte fisico de datos
experimentales como cuadernos de
laboratoric, el papel gréfico, archivo,
etc. De aqui en adelante la palabra
“invento” significard cualquier
producto de investigacion que tenga un
valor de mercado, 0 incluye materiales,
programas de computacién y otros
resultados no patentables.

La universidad estadounidense, como |
las universidades en el resto del mundo
tiene como mision el servicio publicoa
través de la creacion de conocimientos
y su divulgacion por medio de la
enseflanza y publicacidn, a la vez
reconociendo las libertades académicas
de poder publicar ios resultados, de
escoger el modo de ensenanza y temas
de investigacion, entre otros. Las
politicas internas sobre la propiedad
intelectual refleja esta filosofia bdsica
mientras que proveen los medios para
proteger ideas creativas y hacerlas
disponible al publico en general. En
muchos casos la manera més expedita
de lograr que inventos beneficien al
publico es protegiéndose y otorgando
licencias a empresas industriales
apropiadas.

Con pocas excepciones (Stanford,
Universidad de Wisconsin) las
universidades son las duenas de los
inventos que resultan del desarrollo de
las actividades normales de sus
empleados, o del uso de cualquier per-
sona de los recursos de la universidad
como espacios, equipos o fondos
controlados por la universidad. El
significado de las “actividades
normalesde sus empleados” incluye los
inventos hechos en el drea de
investigacion de un inventor adn si esto
es logrado fuera de las horas de
dedicacion de la persona (p.e. fines de
semana) y sin usar los recursos de la
universidad. Se excluye de esta norma
las creaciones “tradicionales”. Algunas
universidades (p.e. Yale) excluye todo
lo que es protegido por derecho de
copia.

La universidad tiene el derecho
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exclusivo de disponer de su propiedad
como considere mas apropiado,
siempre v cuando, a juicio de la
universidad, esté en el mejor interés de
la sociedad, de la universidad, del in-
ventor, y del patrocinador de la
investigacion. Hay muchas avenidas de

accion para gerenciar inventos, entre

| ellas las siguientes:

a. Contactar empresas privadas
directamente, comenzando por el
patrocinador de la investigacion, si
lo hay, informarles de la
oportunidad, y ofrecerles una
licencia.

b. Transferir los inventos a Ia

universidad a una agencia que, por

contrato realice todas las gestiones
de transferencia de tecnologfa:

(pe.

patentdndolo), hallar un ente

proteger el invento
interesado v negociar una licencia,
gerenciar una licencia, etc.
¢. Cederlos derechos de la universidad
a los inventos para permitirles que
manejen la tecnologia como les
parezca apropiado.
Por una parte, el ser propietario de los
resultados de la investigacion asegura
el uso future de los inventos a la
universidad para sus fines de
ensefianza e investigacién. Por otra,
permitea la universidad proteger mejor
a su comunidad y manejar asuntos
potencialmente controversiales. Asi, por
ejemplo, si bien es polftica de la
universidad que los investigadores
publiquen sus resultados lo antes
posible, un estudiante al terminar sus
estudios no puede llevarse su cuaderno
de laboratorio ni puede publicar los
datos obtenidos durante su estadia sin

el permiso de la universidad (de su
profesor guia). Asimismo, ninguna per-
sona de fuera de una comunidad
universitaria puede usar los resultados
que pertenece a una universidad hasta
que haya sido publicados y pasen al
dominio publico. Come otro ejemplo,
en los EEUU la ley de patentes premia
al primero que concepttia un invento y
no al primero que registra una patente
por el invento, como es en la mayoria
de los otros paises del mundo. Al
retener los datos originales en la
universidad se facilita la demostracion
en una corte de ley de cuando
exactamente se concibié un invento, en
caso de que otra persona pretenda
obtener una patente sobre un mismo
invento.

En el caso de que la universidad no
retiene derechos (p.e. derechos de
copia), y los autores realizaronel trabajo
con el uso de los recursos de la
universidad mds alld de lo usual y de
lo que se provee normalmente, la
universidad retiene, como minimo, un
derecho no-exclusivo, y sin pago de
regalias, de usar estos trabajos en sus
programas internos de ensefianza,
investigacion y extension.

La universidad también es propietaria
de marcas comerciales. Las tipicas son
el nombre y el logo que, en el caso de
universidades muy conocidas tienen
gran valor comercial. Pero también
pueden ser marcas comerciales
ascciados
universidad. Uno de los més conocidos
de los EEUU es el “Gatorade” un
refresco cuya férmula fue desarrollada
en la Universidad de Florida, y que

a productos de la

tiene un enorme valor econémico. UIC

tiene la vacuna “Tice” contra el cancer,
de la vejiga que es usado por un
concesionario bajo licencia, y que pro-
duce entradas anuales sustanciales.

Reporte

Los inventores tienen la obligacion con-
tractual de reportar sus inventos a la
universidad, normalmente a la oficina
de transferencia de tecnologfa. Este no
significa que los investigadores tienen
laobligacién de inventar o de reconocer
inventos, sino que no puede
beneficiarse personalmente ni permitir
a otros beneficiarse del fruto de los
inventos sin pasar por la universidad.
Enotras universidades, por ejemplo en
la universidad de Yale, todos los
ingresos netos de la universidad se
entregan al Provost (segundo en
mando, después del Presidente) y él lo
proyectos de
investigacion, generalmente en casos en

distribuye  en

que investigadores tengan dificultades
en obtener ayuda econdmica en otras
fuentes; un caso tipico es el de los
profesores jovenes recién contratados.
Hay casos en que el invento pertenece
a més de una entidad: Inventores de
diversas universidades u organi-
zaciones colaboran frecuentemente en
proyectos de investigacion y cuando
hay inventos cada uno debe asignar su
propiedad a la institucién a la que
trabaja. La propiedad delas patentes no
es divisible por lo tanto, cada
organizacién es duefia de la patente
entera y puede hacer con ella lo que
quiera. En estas circunstancias, lo que
realmente se hace es acordar entre los
propietarios quien ird a gerenciar el

27




L0S DERECHOS INTELECTUALES EN LAS UNIVERSIDADES

e e e e e —— e

invento, como se distribuyen los gastos
v las entradas, y quién reporta al
gobierno.

Contratos de Investigacién

A nivel nacional, aproximadamente el
7% de los fondos de investigaciones
provienen de empresas privadas en
forma de contrato de investigacion. Los
patrocinadores desean obtener datos
importantes para sus fines industriales

|y comerciales, y esto es perfectamente

aceptable para la universidad siempre
y cuando se cumplan las politicas
universitarias. Asi, por ejemplo, la
universidad no aceptard la imposicion
de no publicar los resultados (si bien le
pude dar un tiempo, p.e. 3 meses, para
revisar los resultados con el fin de
detectar nuevos elementos patentables,
y para que se registre una aplicacion de
patente). La universidad tampoco
aceptard trabajos de desarrollos de
productos; los proyectos deben ser de
investigacion basica. Por otra parte, si
bien el contrato es para ejecutar un
proyecto generalmente bien definido de
un “Plan de Trabajo”, puede haber
inventos inesperados en el transcurso
del trabajo. La empresa paga por la
realizacién del proyecto como se haya
definido en el contrato, y recibe los
resultados. Los inventos, sin embargo,
sin imprevistos y no estan cubiertos por
los fondos asignados al contrato, y por
lo tanto deben pagarse separadamente.
El contrato de investigacion
normalmente le da al patrocinante el
derecho de negociar una licencia por los
inventos que resulten del proyecto, a
cambio de regalias y otras promesas.

Este derecho estd limitado en el tiempo,
generalmente tres meses desde que el
invento es reportado a la empresa. Si la
empresa decide que quiere una licencia,
entonces se negocia el contrato también
dentro de un limite de tiempo, otra vez,
generalmente tres meses. Si la empresa de-
cide que no quiere una licencia la
universidad puede ofrecer una licencia a
cualquier otra empresa, incluyendo
competidorasde laempresa patrocinadora.
Si el contrato de investigacion es una
colaboracién y parte del trabajo se hace en
la universidad y otra parte en las
facilidades del colaborador (empresa,
laboratorio del gobierno u otra
universidad) entonces el contrato tipico
dira, en lo referente a la propiedad
intelectual, que la organizacién para la que
trabaja el inventor serd la dueda de los
inventos obtenidos exclusivamente por
esta persona y, si hay mds de un inventor,
las duefias seran aquellas entidades para
las cuales trabajan los inventores.

Acuerdos de Transferencia de
Materiales

La colaboracién entre investigadores de
diversas instituciones es algo muy comun,
y de gran provecho para todos. Estoincluye
la entrega, para fines de investigacion, de
materiales de investigacion de todo tipo
como productos quimicos, biologicos,
equipos novedosos, etc. Como algunos de
estos materiales resultan ser valiosos en el
mercado, se hacen mas y mas transferencias
de materiales bajo Acuerdo de
Transferencias de Materiales. Estos son
contratos sencillos que normalmente
contienen las siguientes estipulaciones para
el que recibe el material: 1) lo usara sélo

para fines de investigacion (no para
fines comerciales), 2) no lo daré a
terceros, 3) no demandard al duefio
por cualquier accidente que ocurra
por su uso, 4) no lo usara en
humanos, 5) cuando termine, lo
devolveraal dueno o lo destruira.
La limitacion de que sélo lo usara
para fines de investigacion se hace
muy importante cuando la
transferencia es a investigadores de
empresas privadas, y en estos casos
el Acuerdo de Transferencia de
Materiales puede convertirse en un
documento complejo.

A veces es conveniente dar una
licencia a un distribuidor de
productos para la investigacion que
comercialice estos materiales, atin
cuando sea de poca monta, porque
un material puede tener mucha
demanda por parte de colegas, y asi
el originador transfiere la
responsabilidad de su distribucion
librdndose de tener que hacerlo él

mismo.

3. GERENCIA DE LOS
INVENTOS

El manejo o gerencia de los inventos
se hace de maneras distintas en las
varias universidades. Un grupo de
universidades cada vez maés
reducido, contrata el manejo de sus
inventos con organizaciones
externas. [Esto es cierto
especialmente con universidades
pequefias. Se estima que un
profesional de transferencia de

tecnologia debe manejar bien entre
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15 y 20 inventos nuevos al afio. 5i se
acepta, como se dijo en la introduccion
que, en promedio, cada $2.000.000,00
producen un invento, entonces la
contratacion de un especialista a iempo
completo se torna en una consideracién
en universidades que tienen mds de 30
a $40 millones de ddlares de
presupuesto de investigacion.
Laorganizacion que mas contrato tiene
para manejar inventos de universidades
es Research Corporation Technologies
(RCT) de Tucson, Arizona. RCT es una
rama de Research Corporation, una
organizacion sin fines de lucro que fue
fundada en 1912, para gerenciar
inventos de la Universidad de Califor-
nia. En el presente maneja cientos de
contratos, y er: 1993 recibid $56 millones
en regalias. La cldusula econdmica
comiin en sus contratos de servicios es
que RCT tiene el 42,5% de las regalias
para su administracion y sus propios
propésitos, y entrega el 56,5% a la
universidad. La queja principal que se
oye con RCT es que escoge sélo los
inventos que en su estima tendrdn
mucho éxito (en contraste, nuestra
oficina gerencia inventos aunque
prometan ser sélo de poca monta).
Ofras universidades con proactivas en
las gerencias de sus inventos, y realizan
toda la gama de actividades
relacionadas. Entre éstas hay un grupo
reducido que ha puesto énfasis en la
creacién de empresas basadas en
inventos hechos por la universidad.
riamente

Estos son necesa-

universidades ~ con  grandes
presupuestos de investigacion (y por lo
tanto muchos inventos): Massa—

chussetts Institute of Techonology

(6324.5 millones de presupuesto de
investigacién y 291 inventos reportados
en 1992), ARCH que es la asociacion
entre la Universidad de Chicago v el
laboratorio federal Argonne, con un
combinado de %570 millones de
presupuesto de investigacion y cercade
100 inventos reportados en 1992, y la
Universidad de Harvard (con $253
millenes y 87 inventos respectivamente,
en 1992). De estos, parece que MIT y
ARCH son exitosos mientras que los
otros dos lo son menos.

El grupo mds grande de las
universidades enfatiza la licencia como
el modo de comercializar sus inventos.
Por supuesto, el primer grupo también
ofrece licencias y el segundo promueve
la creacion de empresas para ciertos
inventos, si bien suénfasisestd en laotra
actividad.

Nuestra universidad estd en este
segundo grupo y para dar una idea de
como funcionan en detalle a
continuacién se describird este proceso.
Hay que entender que entre
universidades habra muchas variantes
sobre el tratamiento de ciertos pasos.
El modo de operar de nuestra oficina
Intellectual Property Office (TPO), es el
siguiente. Los inventos reportados a
nuestra oficina son discutidos con los
inventores para que un especialista del
IPO comprenda de la mejor manera
posible la esencia del invento, y para
que haga una evaluacién preliminar
sobre 1) la posibilidad de protegerlo, 2)
sus perspectivas comerciales, 3) quienes
son los duenios (los inventores, la
universidad, un patrocinador, si hay
mds de un propietario debido a que
hubo colaboradores-inventores de otras

—

instituciones, 4) cudles son los derechos
de los patrocinadores. Se toma la
primera decisién: si administrar el
invento o no. Si se encuentra que el
invento puede ser protegido y que
puede ser exitoso en el mercado,
entonces el IPO aceptard gerenciar el
invento. De otramanera el IPO ofrecerd
gestionar la transferencia de los
derechos de propiedad a los inventores
mediante la obtencion de los permisos
necesarios. Si el invento se cede, la
universidad retendrd los derechos de su
uso para sus actividades de ensenanza,
investigacion y extension y ademés
recibird una porcion de las ganancias
netas eventuales, normalmente el
50%.El primer pasocon los inventos que
¢l IPO acepta gerenciar es de componer
una breve descripcidn del invento,
preferiblemente en no mds de una
pagina. Esta descripcion no revela
aspectos patentables del invento, pero
siincluye las posibles aplicaciones y las
ventajas que tiene sobre productos o
procesos similares existentes; también
informa si se ha registrado una patente
y senala brevemente el trabajo que se
ha hecho y lo que atn falta por hacer.
Luego se busca en diversos bancos de
datosen labiblioteca y en otras fuentes,
a las empresas que serian
potencialmente las mas necesitadas en
desarrollar y vender productos finales
y /o servicios basados en el invento; se
obtienen los nombres de las personas
claves, y se les informa de la
oportunidad. Los contactos en las
empresas son, preferiblemente, las per-
sonas cuya responsabilidad es de alertar
a la empresa de nuevos desarrollos
externos y tipicamente son los gerentes
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de “Business Development” o “Licens-
ing Director”, pero también pueden ser
gerentes de investigacion, de ingenieria,
0los mismos presidentes de la empresa.
Las empresas interesadas responden
usualmente pidiendo més informacion
(se puede calibrar el valor de un invento
porla rapidezy el ntimero de respuestas
alas propuestas).

Es importante indicar que nuestra
| estrategia es de posponer el registro de
patentes hasta que tengamos razones
suficientes para confiar que este gasto
(de $6.000 a $10.000 para la aplicacion,
y otros tantos para la prosecucién) sera
recuperada. Otras universidades
patentan inventos antes de comenzar el
procesode mercadeo, asegurando asi la
propiedad del invento. Nosotros
consideramos este método como muy
onerosodado que se estima que sdlo un
| 15220% de los inventos registrados en
universidades ganan algtn tipo de
regalia (v de los inventos que genera
fondos, el promedio de lo generado por
- afo es del orden $23.000). Sin embargo,
algunas universidades tienen el
presupuesto necesario para patentar un
gran niimero de inventos.

Nosotros preferimos protegemos con
las leyes de secretos comerciales. Las
consideremos tan efectivas y ttiles
como la ley de patentes y, en nuestra
experiencia y la de nuestros colegas, han
habido pocos problemas con esta
proteccién. Cuando una empresa
solicita mds informacidn, primero se
negocia y se firma un acuerdo de
confidencialidad y luego se les provee
de toda la informacién disponible. Esta
informacién circula dentro de la
empresa entre los investigadores, el

departamento de mercado y la oficina
legal, y es evaluado en los aspectos
cientificos de mercadeo, y del valor de
la proteccién legal de la propiedad
intelectual. Lo atractivo de nuestre
sistema es que la evaluacion la hacen
profesionales cientificos, de mercado y
legales que trabajan precisamente en el
areadel invento y que presumiblemente
son los més calificados para hacerlo.
Algunas universidades establecen
comités de profesores, o de empleados
profesionales, o de ex-alumnos de
trayectoria empresarial para evaluar los
inventos antes de lanzarlos al mercado.
Sin embargo, ninguno de estos grupos
puede tener el foco especifico para
poder dar una buena evaluacion, como
lo logra nuestro método.

Si hay interés por parte de la empresa
para producir y vender productos o
procesos a partir del invento, se negocia
una licencia por los derechos que
protegen el invento. Normalmente el
contrato de licencias requiere, entre
otras cosas: 1) que el concesionario
pague por el registro de patenfes sobre
el invento, si es que se requiere de esta
proteccién (cuando se patenta un
invento, la prosecusion es supervisada
por la universidad; el concesionario
siempre tiene derecho de plantear
estrategias y proposiciones que la
universidad evaluaré pero que no tiene
la obligacién de ejecutar. 2} el patrocinio
de proyectos de investigacion en el
laboratorio del inventor (normalmente
siempfe se requiere mds informacién
cientifica para el lanzamiento de
productos al mercado, 3) regalias, 4)
promesas de que el licenciante trabajard
ardua y continuamente para desarrollar

productos basados en el invento.
Frecuentemente hay casos que no se
ajustan a este modelo, y se opta por
variantes. Por ejemplo, 1) los
patrocinadores de proyectos de
investigacién tienen el derecho de
negociar una licencia por los inventos
que emerge del proyecto, y pueden
optar por usar estos derechos. En estos
casos no se hace el mercadeo sino que
se va directamente a la negociacién de
un acuerdo. 2) A veces no hay tiempo
para mercadear un invento porque hay
una publicacién inminente del inventor
que anularfa su patentabilidad, al
menos en ciertos paises. Entonces, hay
que tomar la decision inmediatamente
sin patentar abandonarlo, o sin
entregarle los derechos al autor. 3) El
IPO puede tomar la decision de NO
patentar y asi aceptar las pérdidas de
derechos de ciertos paises; esta decision
da tiempo para hacer un mercadeo
extenso y determinar si se patenta el
invento en EEUU durante el ano de
gracia.

Es importante sefialar que nuestra
politica es de nunca solicitar al inven-
tor la posposicion de publicaciones. Al
fin y al cabo esta es, junto con la
ensefianza y la extension, su funcién
principal en la universidad. EI IPO
moldeara su estrategia alrededor de las
limitaciones impuestas por publica-
ciones u otras presentaciones publicas.
El proceso de mercadeopuede tomar de
unas semanas hasta mas de un afo.
Consultar al inventor es case siempre
necesario durante todo el proceso. Si
después de varios meses de haber
mercadeado un invento (promedio de
9) no han habido muestra de interés, el
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IPO deja de ser proactive con esos
inventos, aunque esta decision depende
de muchos factores. Si los inventores
desean obtener el derecho de su
propiedad, el IPO gestionard este
proceso.

4. ASOCIACIONES NACIONALES

Con la expansién de las actividades de
transferencia de tecnologias en
universidades se fue creando unnuevo
profesional hibrido, el gerente de
transferencia de tecnologia con
especializacion en centros académicos.
Se cred una asociacion de estos
profesionales que hoy se llama “Asso-
ciation of University Technology Man-
agers” (AUTM), que tiene mds de 2000
miembros. El AUTM tiene reuniones
regionales y nacionales en las que se
hace contactos importantes entre

colegas y con representantes de
empresas, y se discuten temas legales,
politicas gubernamentales, técnicas de
mercadeo, de negociacién, etc. AUTM
tiene su propia revista profesional, y
una red por el INTERNET llamado
Techno-L en la que se intercambia
infermacién y se genera discusiones
AUTM también ofrecen cursos
elementales v avanzados sobre gerencia
de inventos.

Por otra parte, existe la organizacién
mundial Licensing Executives Society
(LES) (Venezuela tiene una filial), que
es mds bien para profesionales de
gestion tecnoldgica en empresas
privadas, aunque muchos miembros del
AUTM también pertenecen al LES.
Finalmente, existe el Technology Trans-
fer Society cuyos miembros proviene
principalmente de  entidades
gubernamentales.
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