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Indicadores de patentes en las fases iniciales de los
procesos de Transferencia de Tecnologia.

» MSC. EVA ROMEU LAMEIRAS.
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La transferencia de tecnologia
es un proceso de transmision de
conjunto de técnicas y de conoci-
mientos para producir bienes y ser-
vicios y para generar capacidades
tecnoldgicas que aseguren mejores
niveles de eficiencia econdémica y
competitividad, de bienestar social
y de sustentabilidad, basados en la
utilizacion efectiva de las inven-
ciones y conocimientos especializa-
dos por parte de un nuevo usuario

El proceso de transmision hacia
una entidad diferente de donde
se origind la tecnologia, requiere
necesariamente de las fases de
identificacion, adquisicion, asimi-
lacion, difusion y reproduccion de
la tecnologia. El proceso de iden-
tificacion es quizas la fase mas
compleja dentro del proceso, pues
define la necesidad que se preten-
de satisfacer tecnolégicamente y
los objetivos que se persiguen con
la adquisicion de la nueva tecno-
logia. Las acciones que se desa-
rrollan como parte del proceso
de adquisicién deben abarcar:

I. La correcta deteccion de la de-
manda que se pretende satisfacer.

Il. La formulacion correcta de la
demanda, sobre la base de la defi-
nicién de los requerimientos tecno-
I6gicos que se requieren para satis-
facerla correctamente a criterios de
expertos.

Ill. La busqueda de las alternativas

“Informacion es probablemente la palabra clave en el proceso de seleccion y negociacion
de tecnologia. Entre mas informacion se tenga acerca de las alternativas y mercados
tecnoldgicos, mayor serd la posibilidad de llevar a cabo una mejor seleccion”.

tecnolégicas que pueden lograr sa-
tisfacer las demandas tecnoldgicas
planteadas como objetivos.

IV. La evaluacion y selecciéon de la
tecnologia mas adecuada a los ob-
jetivos estratégicos trazados.

V. Proceso de negociacién.

VI. Proceso de asimilacion de la tec-
nologia que consta de los pasos de
adaptacion, implementacion y ab-
sorcion de la tecnologia en si.

En los aspectos referidos a la de-
tecciondelademandayladefinicion
de los requerimientos tecnolégicos
que se necesitan para realmente sa-
tisfacerla, se debe tener en cuenta:

e Definicién clara del impacto eco-
némico y social que se pretende
alcanzar con la adquisicion de la
tecnologia en cuestion.

e Determinacién de los niveles de
uso de recursos como materias pri-
mas, materiales y energia, asi como
de capacidades de ingenieria y de
fabricacion de equipos locales.

* Niveles de produccién a que se
aspira (tanto de volumenes de la
demanda interna, como de niveles
de exportacion).

e VVida esperada y grado de obsoles
cencia de la tecnologia selecciona-
da.

ONUDI, Manual on Technology Transfer
Negotiation, Technology Transfer and
Development, 1995, p. 10.

e Grado de complejidad de la tec-
nologia que se pretende adquirir
en cuanto al nivel de instrumen-
tacion y de facilidad de manteni-
miento, asi como de adquisicion de
piezas de repuestos.

e Rendimiento (productividad re-
ferida a materias primas, mano de
obra e inversién).

En las etapas de la busqueda de
las alternativas tecnoldgicas que
pueden lograr satisfacer las deman-
das planteadas como objetivos, asi
como la evaluacién y seleccién de la
tecnologia mas adecuada para el
logro de los mismos, requiere nece-
sariamente de un analisis minucioso
del estado de la técnica a partir de
diferentes fuentes de informacion
y entre ellas la informaciéon en ma-
teria de patentes y los indicadores
que de ella pueden obtenerse para
poder realizar una ponderacion de
las posibles tecnologias que pue-
den logar satisfacer los objetivos
propuestos y poder de esta forma
determinar cudl seria la que me-
jor cumple estos requerimientos.

La transferencia de tecnologia es
un procedimiento mediante el cual
alguien que desarrolla una tecno-
logiay la pone a disposicion de un
socio comercial para que la explote'.

1 Mendes, Philip.Concesion de licencias y transferencia
de tecnologia en la industria farmacéutica. Consultado



Pueden ser muchas las causas por
las que una entidad que desarrolla
una determinada tecnologia deci-
de ponerla a disposicién de otros
para que la exploten, en lugar de
hacerlo por sus propios medios, al-
gunasde esasrazones pudieran ser:

I. Formar alianzas con socios que
puedan continuar el desarrollo
de la tecnologia para colocarla en
mejor posicion frente al mercado.
Il. Formar alianzas con socios que
puedan hacer frente de manera
total a la etapa de fabricacion.
Ill. Formar asociaciones con so-
cios que tengan capacidad de
comercializacion 'y distribucién.
IV. Explotar el producto en
otro campo de aplicacion.
V. Carecer de capacidad comercial.

Existe ~ademds una vincula-
cion  estrecha entre la propie-
dad Industrial y el alcance y la
definicion de los acuerdos de
transferencia  de  tecnologia
(TT): , y esta afirmacién se basa
en tres hechos fundamentales:

e La publicaciéon que se genera a
partir del sistema de propiedad
industrial  (Pl) bien como solici-
tud o como derecho ya concedido,
como son las patentes, los dibujos
y modelos industriales, asi como
las marcas comerciales y otros sig-
nos distintivos, contribuyen a la
difusion de las tecnologias avan-
zadas y de los nuevos productos
que pretenden entrar al mercado,
lo que facilita la eleccion de las
tecnologias mas adecuadas para la
satisfaccion de las demandas plan-
teadas, facilitando asi el proceso
de la transferencia de tecnologia
y el intercambio de conocimientos.

e Las particularidades de los de-
rechos de Pl que se aportan en
una negociacién de transferencia

en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/pharma_li-
censing.htm

2 Elaborado sobre la base de LAS PATENTES Y

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: EJEMPLOS
PRACTICOS Y EXPERIENCIAS ADICIONALES. Comité
Permanente sobre el Derecho de Patentes. Vigésima
sesion Ginebra, 27 a 31 de enero de 2014.5CP/20/10

Factores que inciden en la decision sobre las alternativas de
lograr asimilar una nueva tecnologia

Aspectos a valorar en el diagnéstico individualizado de la

empresa con la viailancia tecnoloalca

Métodos de adquisi- | Posicion de | Urgencia de | Posicion del ci- | Tipo de tec- | Incertidum- | Disponibi-
cién de laTecnologia | la empresa | adquisicion | clo de vida de nologia bre sobre la | lidad de la
ante la tec- la tecnologia o tecnologia o | tecnologia
nologfa producto producto

Desarrollo interno Fuerte Muy Baja Inicio o levan- | Energente Muy Alta Dominada

o tamiento por muy

k] pocos

-

Sl | Asociacion con Muy Baja Creciente Clave o Alta Dominada

5 riesgo comparido critica por pocos

=3

[

c Proyectos de I+D+i | Media Baja Creciente Clave o Media Dominada

2| | contratados por la critica por unos

:E empresa cuantos

T

2 Transferenica de Alta Madurez Clave o Baja Dominada

g tecnologia bésica por unos

.§ cuantos

> Compra de tecno- Débil Muy alta En cualquier De cualquier | Muy baja Conocida por
logia etapa del ciclo | tipo externa muchos (co-

mercializada
abiertamente

Fig, 1. Ford D. (1988). Matriz para el diagnético de las empresas con vigilancia tecnodgica.

de tecnologia, resultan decisivos para definir el alcance de los dere-
chos autorizados al receptor de la tecnologia, como por ejemplo: ca-
racter exclusivo o no de la licencia otorgada; alcance territorial de los
derechos a comercializar y la posibilidad de concesidon de sub licencias.

e El conocimiento de los derechos vigentes constituyen la ga-
rantia de no violacion de derechos de terceros en el territo-
rio nacional en los procesos de transferencia de tecnologia.

Es por ello la importancia de los analisis de esta fuente de informacion,
y la interpretacion correcta de los indicadores que se pueden obtener
del estudio de patentes, fundamentalmente en los procesos de adquisi-
cién de determinada tecnologia. Para ello nos basaremos en el examen
de los factores que seguin Ford D. (1988): inciden directamente en la de-
cision sobre las alternativas mas adecuadas de lograr asimilar una nueva
tecnologia y para ello propone la matriz que se muestra anteriormente.

Este conjunto de factores se pueden dividir en dos grandes gru-
pos, partiendo de las fases del proceso general de toma de de-
cisiones, en el que se realiza la valoracién de cada uno de es-
tos factores, permitiéndonos plantear el siguiente esquema:

X Urgencia de la adquision
X Posicion de la empresa

Valoracién Interna
intimamente vinculada a las particulari-
dades de la demanda y los requerimien-
tos técnicos a satisfacer

3 Adaptada por David Ford, Develop Your Technology Strategy, Long Range Planning, October, 1988, Vol. 21, No.
5, P.91. Algunas calificaciones usadas en la tabla (media-alta, media-baja, crecimiento, emergente, clave, etc.) han
sido tomadas de Carlos Benavides, Tecnologia, innovacién y empresa, Piramide, Madrid, 1998, p. 233.

Valoracién externa
relacionada con la tecnologia que se
pretende adquirir para satisfacer los
requerimientos planteados

19, <. actores que Inciden en la decision
Los factores que a nuestro jui-
cio corresponden a la valoracion
interna, como son los referidos a
la identificacién de demanda real
y los requerimientos tecnoldgicos
que se definen como objetivos
para la satisfaccién de esta, seran
aspectos que previamente se de-
finen por los decisores, conjunta-
mente las posibles alternativas de
lograr asimilar la tecnologia nece-
saria, bien por medios propios a
través de acciones de investiga-
cién y desarrollo o por la via de
la transferencia o la adquisicion de
tecnologia. La correcta valoraciéon
de estos aspectos, definirdn en
gran medida el éxito en la asimi-
lacién de esta nueva tecnologia.

Estos aspectos que hemos ubi-
cado dentro de una fase de valo-
racion interna también requieren
necesariamente del dominio de
la evolucion del estado de la téc-
nica en la tematica en cuestion,
para poder emitir juicios soélidos
y poder tomar las decisiones mas
adecuadas en cada caso; nuestra
propuesta de analisis estara fun-
damentalmente dirigida a los indi-
cadores de patentes que ayudan
a sustentar decisiones solidas en
cuanto a la tecnologia a desarro-
llar o a adquirir por transferen-
cia. Los indicadores que se pue-
den obtener a partir del anélisis
de patentes vy facilitan la pon-
deracion de estos factores seria:

o Evaluacién de la cantidad
de familias de patentesy de titula-
res presentes en el tiempo, lo que
permite reconocer la fase del ciclo
de vida en que se encuentra la tec-
nologia o el producto de interés.

o El andlisis del estado de la
técnica a través de informacién de
patentes, nos permiten también
evaluar los tipos de cambios intro-
ducidos en las tecnologia y pro-
ductos que se proponen al mer-
cado para mejorar rendimiento,
minimizar impactos ambientales,

lograr mayor eficiencia energética
de los procesos, o en el caso de
los productos mejorar su eficacia.

. Las tendencias evolutivas
nos evallan los tipos de tecnolo-
gias, si constituye una tecnologia
emergente, en crecimiento, ma-
dura o en declive u obsolescencia.

o La vision de los pai-
ses de origen y los titulares de
las patentes sobre tecnologias o
productos de interés, identifi-
cando la disponibilidad de la tec-
nologia que se pretenden adquirir.

Analisis del Ciclo de vida.

El ciclo de vida del producto
estd en estrecha relacion con la
evolucion de sus ventas durante el
tiempo que permanece en el mer-
cado. El modelo de diagnéstico de
desarrollo tecnoldgico, postulado
por Richard Campell (1982) basa-
do en la cantidad de titulares y de
familias de patentes en el tiempo.

Consiste en crear una matriz que
relaciona el nUmero de familias de
patentes por anos contra la canti-
dad de instituciones que han pa-
tentado en iguales periodos. Poste-
riormente se grafican los resultados
de manera tal que la cantidad de
instituciones/afno, se plotea colo-
cando en el eje "X", y la cantidad
de familias de patentes/afio, en el
“Y". Este grafico permite definir
en qué etapa de desarrollo se en-
cuentra la tecnologia (emergente,
crecimiento, madurez, decadencia).

El analisis del ciclo de vida tam-
bién se puede realizar directamente
mediante series cronoldgicas de las
cantidades de familias de patentes y
titulares. Por ejemplo, un analisis de
este tipo se realizé en el caso TENO-
FOVIR, un medicamento recomen-
dado para uso en esquemas tera-
péuticos de primera y segunda linea
para el tratamiento a pacientes con
VIH que sufren efectos adversos con

otros medicamentos o que ya hayan
desarrollado resistencia a medica-
mentos, sobre este producto se reali-
z6 un andlisis del estado de la técnica
a través de patentes y permitié recu-
perar dentro del periodo analizado
un total 110 familias de patentes.
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Fig, 3. Matriz del ciclo de vida de las patentes

Cuandrante | Estado de la Tecnologia

1 Emergente

Baja el m niimero de familias y de
empresas, con tendencia al incre-
mento para la etapa emergente.

2 Madurez

Cantidad de familias relativamen-
te alta y nimero bajo de empresas
es estable, con tendencia al incre-
mento para la etapa emergente.

3 Crecimiento

Numero relativamente alto de
familias y de empresas.

Para el caso de tecnologias en
crecimiento la cantidad de familias
y empresas estan en crecimiento.

4 Decadencia u obsolescencia
Namero pequefio de familias y el

de empresas es elevado.

Muchas empresas permanecen
activas, pero la tecnologia ya no

es la base primaria para la compe-
tencia entre ellas.

Tabla 1. Explicacion de la matriz del ciclo de vida de

las patentes

s
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Grafico 1. Ciclo de vida de las patentes
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Gréfico 2. Comportamiento del nimero de
familias de patentes y de titulares.

La visién que se obtuvo del com-
portamiento del numero de fa-
milias de patentes y el nimero de
titulares, permiten asegurar que
este producto se encuentra en fase
de crecimiento a pesar de ser un
producto ya conocido, el compor-
tamiento observado es el resultado
de las estrategias que desarrollan
las compafiias, en su esfuerzo por
alargar la vida del producto todo lo
posible, ya que resulta mas econ6-
mico mantener un producto en el
mercado que retirarlo y lanzar otro
nuevo.

En este otro gréafico se presenta
la evolucion de estas patentes de
acuerdo a los objetos de invencién
en cada una de las de las patentes,
detectandose las estrategias de
modificaciones sobre este medica-
mento que siguen las compaiiias
titulares de patentes para garan-
tizar su presencia en los mercados
con derechos de patentes. En este
caso la alternativa que mas paten-
tes han dado lugar, son las de las
composiciones de mas de un princi-
pio activo.

o
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Grafico 3. Evolucion de las patentes de acuerdo con
los objetos de invencion.

Tipo de tecnologias.

Ritmo de crecimiento de las pa-
tentes sobre una misma tecnologia
permiten reconocer el tipo de tec-
nologia a la que nos estamos en-
frentando:

* Tecnologias maduras.

e Tecnologia en declive.

e Tecnologias emergentes

¢ Tecnologias en crecimiento

—

Grafico 4.Tipos de tecnologia.

Las particularidades de estos
tipos de tecnologias acorde a los
indicadores de cantidad de paten-
tes en el tiempo pueden ser las si-
guientes:

Tecnologia madura: Cuando se
genera pocas patentes sobre la
tematica, el ritmo de incremento
es muy lento, en los graficos de ten-
dencias acumulativas se reconocen
por pendientes con dngulos meno-
res de 45°.

Tecnologias mejoradas: se refiere
a aquellas tecnologias que se dife-
rencian poco de sus analogas ante-
riores, los nuevos cambios introdu-
cidos son muy pequefos, pero se
les atribuyen grandes efectos, en
este caso el andlisis se debe basar
fundamentalmente en la magni-
tud de los cambios introducidos, a
través de los analisis de los objetos
de invencién de cada una de las pa-
tentes.

Tecnologias en crecimiento: son
aquellas que se mantiene en el mer-
cado con incrementos en la canti-
dad de familias de patentes que se
generan cada afno, y de la cantidad
de titulares de estas patentes.

Tecnologias emergentes: corres-
ponden a tecnologias nuevas de
poco tiempo en el estado del arte
y por lo general surgen en sustitu-
cién de otras tecnologias ya madu-
ras. Son pocas familias de patentes
y pocos titulares.

Tecnologias obsoletas o en decli-
ve: este tipo de tecnologias pre-
sentan una disminucion de la vida
util, entiéndase de un producto,
un equipo o una tecnologia frente
a un cambio econdémico o al avance
tecnolégico intimamente ligado a
la eficiencia o también manifiesta
su incompatibilidad con los siste-
mas econdémicos y tecnoldgicos,
dentro de los analisis de tendencias
acumulativas se refleja como una
meseta, como resultado de la no
aparicion de nuevas patentes en el
tiempo.

Tecnologias de punta: es una tec-
nologia que fue recientemente in-
ventada y patentada, por tanto se
comporta similar a las tecnologias
emergentes, no obstante ellas su-
ponen un avancey se asocia por lo
general, a la tecnologia mas eco-
l6gica, menos contaminante y con-
sumidora de menos recursos y ener-
gia. Por lo general, es costosa pero
no suele encontrarse en el mercado
para un consumo masivo en un ini-
cioy comunmente al momento de
llegar al mercado esta “tecnologia
de punta”, en los laboratorios ya se
estd probando la tecnologia que la
superara.

Disponibilidad de la tecno-
logia

La disponibilidad de las tecno-
logias solo pueden ser reconocidas
por analisis de estado de la técnica,
bien a través de fuentes de infor-
macién cientifica y tecnoldgica,
de mercado y sélo a través de in-
formacion de patentes, cuando sus

creadores tienen interés de llevar
al mercado, a través de derechos
de patentes, por las garantias que
ofrece a toda negociacion los de-
rechos exclusivos de comercializa-
cién temporales y territoriales.

Los estudios de patentes permi-
ten identificar la evolucién de los
cambios tecnolégicos que han sido
introducidos en las tecnologias
mostrando suficiente informacién
sobre la invencion patentada, in-
cluyendo datos sobre la identidad
y ubicacién de los inventores, asi
como de la entidad de la que pro-
cede.

A manera de ejemplo se puede
citar un estudio de patentes rea-
lizado sobre procedimientos para
producir aceite refinado de soya,
para ello se aplicé una estrategia
de busqueda en varias bases de
datos de patentes, consistente en
la conjugacion de palabras claves,
en este caso solo “SOYBEAN OIL"
en titulo y resumen vy el cédigo de
la Clasificacién Internacional de
Patentes “C11B” relativo a pro-
duccidon de aceites ejemplo por
prensado de materias primas o por
extraccion de materias residuales,
refino o conservacién de grasas,
sustancias grasas, p. ej. Lanoli-
na, aceites grasos o ceras; aceites
esenciales; perfumes; limitando a
aquellas patentes con priorida-
des a partir del 2000. Se recupe-
raron en total 173 familias de pa-
tentes, de las cuales solo el 83,27 %
(144 familias) estaban relaciona-
das con el tema de procedimien-
tos para producir aceite refinado
de soya. Los andlisis graficos de la
informacioén seleccionada son los
siguientes:

El grafico que se obtiene del
analisis de la tendencia acumulati-
va en la generacién de patentes
sobre procesos de obtencion de
aceite de soya refinado, permite
valorarla como una tecnologia en
fase de crecimiento.

De igual forma cuando el ana-
lisis se realiza con respecto a la
cantidad de titulares de patentes
por afo y la cantidad de familia,

)
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Gréfico 5.Tendencia acumuativa en la generacion de patentes.

el grafico que se obtiene para identificar el ciclo de vida de la tecnolo-
gia, en el 2012 por ejemplo, nos reafirma que se encuentra en la fase de
crecimiento, no se tomaron en consideracion los ultimos dos afos por
la posibilidad de que existan mas patentes que no se han podido aun
recuperar por las bases de datos debido a los sistemas de publicacion de
cada oficina.

e [ it cle patenbren
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Grafico 6. Anfiaisis cuantitativo de titulares y familias.

Los estudios de la relacién de paises de origen de estas patentes y los
paises de destino de las mismas a través de la cobertura territorial de
las correspondientes familias de patentes, nos reflejan de donde proce-
den las tecnologias patentadas y en que territorios se han registrado las
mismas, asegurando derechos exclusivos de comercializaciéon en dichos
territorios. En los siguientes graficos se reflejan los paises de origeny los
paises de destino de las patentes seleccionadas como relevantes a los ob-
jetivos planteados para la adquisicién de esta tecnologia, como puede
observarse en ambos casos China es el pais que mas se destaca como pais
de origen y pais de destino como muestran los graficos 7 y 8.
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Los paises de destino identifica-
dos por la cobertura territorial de
las familias de patentes nos sefia-
lan claramente los mercados de
interés de las tecnologias de Pro-
duccion de aceite de soya refinado.
Los principales Titulares de estas
patentes referidas a procesos de re-
finacion de aceite de soya son los
que se reportan en la siguiente ta-
bla, entre los que se destacan Uni-
versidades y Centros de Desarrollo.

En los procesos de transferencia
de tecnologia existe una etapa en
la que una vez seleccionadas la tec-
nologia que satisface las demandas
planteadas, se debe definir entre
un grupo de potenciales ofertantes
de tecnologias, cual seria la mejor
opcion como ofertante de la tec-
nologia, en este caso el estudio
que se requiere para argumentar
la decisién es una investigacién de
los perfiles de las potenciales firmas
ofertantes de tecnologia.

En estos tipos de estudios lo que
se pretende es identificar la forta-
leza tecnolégica del ofertante con
respecto a la tecnologia que se re-
quiere para satisfacer los objetivos
planteados.

Por ejemplo, en el andlisis de los
perfiles de las potenciales firmas
ofertantes de tecnologias para una
planta de produccion de cemento
por via seca, con una capacidad de
produccion de 3 500 toneladas dia-
rias de clinker, para ello se realizd
primero una valoracién del estado
de la técnica y de los requerimien-
tos de las demandas a satisfacer en
este caso, estableciéndose los obje-
tivos tecnolégicos a cumplir con la
adquisicion de la tecnologia:

Grafico 7. Pais de Origen.

Grafico 8. Pais de Destino.
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Tabla 2. Principales titulares de las patentes.

® Proceso tecnoldgico por via seca, eficiente ener-
géticamente, con bajo costo de operaciones y man-
tenimiento

e Garantizar la no afectacion al medio ambiente,
asegurando bajos niveles de ruidoy de polvo

e Sistemas de trituracién de materias primas con
alimentadores para ambas materias con capacidad
de produccion de 1145 t/h de clinker.

e Instalaciones de molida de crudo con molinos
verticales de rodillo para una capacidad de produc-
cién de 300t/h del producto seco y un tamafio de fi-
nura del producto final de 90pm+10% con humedad
max. hasta 1,0%.

e Seccién de piroprocesamiento con hornoy en-
friador para una capacidad de 3200 a 3500t/d, y tem-
peraturas de salida del producto aproximadamente
de 95°C.

Se aplicaron varias estrategias de busquedas en las
distintas bases de patentes consultadas, recuperando
un total de 1160 familias de patentes de las cuales
solo 18 % aportaba soluciones técnicas que esta-
ban en estrecha relacion con los objetivos estratégi-
cos a satisfacer con la propuesta de adquisicion de
la tecnologia. Un analisis de las tendencias acumu-
lativas sobre propuestas de soluciones tecnolégicas
patentadas que pueden satisfacer en alguna medida
los requerimientos planteados se muestran en el si-
guiente grafico:
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Grafico 9. Tendencias de patentes.

La segunda fase de la investigacion estuvo dirigida
a identificar las fortalezas tecnolégicas de cada firma
propuesta como potenciales ofertantes de la tecno-
logia

El primer analisis estuvo encaminado a identificar
la actividad de patentes en general de las firmas iden-
tificadas como potenciales ofertantes de la tecnologia,
las cuales identificaremos de manera simbdlica por las
siglas: THY; FLS; PSPy CAM, asi como sus estrategias de
internacionalizacion de sus tecnologias a través de las
estrategias individuales de registro desde segundos
paises manera individual. Los resultados fundamenta-
les se ofrecen en los siguientes graficos, este primer
grafico identifica las tendencias acumulativas en gene-
ral de la presentacion de patentes por cada una de las
firmas propuestas como potenciales ofertantes:
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Grafico 10. Actividad de patentes de las firmas identificadas.

De la gréfica se identifica claramente que las fir-
mas THY y FLS son la que mas patentes han generado
en el tiempo. En cuanto a sus estrategias de generar
patentes atendiendo a los paises de prioridad de sus
patentes en los siguientes graficos de THY y de FSL nos
indican el nivel de I+D que llevan a cabo desde otros
territorios.
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Grafico 11. Patnetes generadas por la firma THY.
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Grafico 12. Patentes generadas por la firma FLS.
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Como puede observarse de los gréficos anteriores,
tanto THY como FLS han generado nuevas patentes
desde segundos paises, tomando como referencia los
paises de prioridad de las patentes en general de estas
firmas, lo que refleja el nivel internacionalizacion de
su desarrollo tecnolégico individual, este aspecto de
ambas firmas también resultan indicadores de la visibi-
lidad y difusién internacional de las patentes de estas
firmas segun el Manual Santiago'. Sin embargo en el
caso de PSP solo el 16% tienen prioridad de paises
fuera de su territorio. En el caso CAM no se recuperé
ninguna patente que se haya registrado fuera de su
pais de origen.

4 MANUAL DE INDICADORES DE INTERNACIONALIZACION DE LA CIENCIAY LA
TECNOLOGIA. Manual Santiago, 2007. Red de Indicadores de Ciencia y Tecnologia
Iberoamericana / Interamericana (RICYT)
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Grafico 13. Participacion de las firmas en las propuestas tecnolégicas.

La participacion de estas firmas en la propuesta
de alternativas tecnolégicas patentadas que dan solu-
cién, en alguna medida, a los requerimientos tecno-
l6gicos planteados se refleja en el siguiente grafico de
manera cronoldgica:

De la grafica se evidencia que la firma identificada
por las siglas FLS es la que mas alternativas tecnolé-
gicas patentadas que pueden satisfacer las demandas
tecnoldgicas planteadas como objetivos en la presente
inversion.

Existen otros indicadores de patentes que se pro-
ponen en la ponderacién de firmas que entran a jugar
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Fig. 4. Indicadores de Patentes.

parte de una cartera de ofertas tecnolégicas. Son pro-
puestos por Holger, E., en su trabajo sobre la infor-
macién de patente en la direccién estratégica de las
tecnologias y consisten esencialmente en indicadores
para el monitoreo de los competidores. En esencia los
principales indicadores que se proponen son:

En el caso del estudio de los perfiles de firmas an-
tes presentado sobre la evaluacién de los perfiles de
las firmas potenciales ofertantes de tecnologias para
una nueva planta de produccién de cemento se le
aplicaron los analisis segun los indicadores antes plan-
teados obteniéndose los resultados que se muestran
en la siguiente tabla:

Actividad de

indice Tecnolégico | Enfasis en |+D
Patentes

0,175 1,7

0,044 0,19 0,022
0,054 0,24 0,016
0,005 0,02 0,021

Tabla 3. Actividades de Patentes de las firmas estudiadas

Como puede observarse la firma que obtiene las
mejores ponderaciones de acuerdo a estos indicadores
es también la firma FSL.

Los analisis de informacion de patentes son fuente
inagotable de recursos y conocimientos para la ges-
tién tecnolégica, principalmente para el monitoreo y
evaluacion de las tecnologias y productos de la com-
petencia, asi como para seleccién de las mejores opcio-
nes de tecnologias a adquirir para satisfacer objetivos
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Principales disposiciones de propiedad intelectual
que deben establecerse en los convenios de cola-
boracion como mecanismo de transferencia de tec-
nologia en las universidades.

MSC. TAIMARA PEREZ PINO
MSC. NIOBE HERNANDEZ PORTELA.

Profesoras de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanisticas de la Universidad Agraria de La Habana.

RESUMEN

La transferencia de tecnologia constituye en la actualidad uno de los principales procesos que tienen lugar cotidianamen-
te en las universidades. A través de la formacion de profesionales, las publicaciones cientificas, la participacion en eventos,
intercambio de profesionales y otras actividades, las universidades transmiten tecnologia que forma parte de su propiedad in-
telectual a la sociedad. En la actualidad, se exige a las universidades no solo el conocimiento bdsico sino que resulta imprescin-
dible el conocimiento aplicado, para que las investigaciones no se realicen por simples intereses académicos sino destinadas a
resolver problemas puntuales que afectan el desarrollo socio-econémico de los Estados, por ello resulta de vital importancia la
colaboracidon entre universidades y centros de estudios con el sector empresarial. Teniendo en cuenta la necesidad de proteger
la propiedad intelectual en los convenios de colaboracidon con las universidades, se propone en el presente trabajo el contenido
de las principales cldusulas que deben figurar en estos instrumentos juridicos.

Palabras claves: Transferencia de Tecnologia- Convenios de Colaboracion- Disposiciones de Propiedad Intelectual-Universidad-

Empresa
Introduccion
En la actual “economia del conoci-

miento”, en la cual la prosperidad
econdémica de los paises se desa-
rrolla sobre la base de los bienes
intangibles las universidades jue-
gan un rol esencial. El potencial
innovador de las universidades
se manifiesta a través de los des-
cubrimientos y los conocimientos
tedricos basicos, que son trans-
mitidos a la sociedad mediante la
formacion de profesionales y las
publicaciones cientificas. Se suman
ademas al potencial innovador los
resultados cientificos aplicados,
novedosos y Utiles para el desa-
rrollo de las economias locales,
nacionales e internacionales. Cada
vez mas, los gobiernos y el sector
industrial potencian la innovacién
universitaria en busca del progre-
so de las economias nacionales
y de la rentabilidad (Hernandez,
Moreno, Horta y Moran, 2011).
Se alza el vinculo universidad —

empresa como motor impulsor
del progreso socioeconémico. Me-
diante esta relacién estratégica se
coloca el conocimiento a dispo-
sicion de los problemas puntua-
les de la economia. Este vinculo
garantiza una mejor preparacion
profesional, los investigadores to-
man conciencia de los problemas
existentes y dirigen sus estudios
en pos de ellos, el sector empre-
sarial se actualiza con los cono-
cimientos basicos, y se aplican y
gestionan las innovaciones en pos
del desarrollo (Calderon, 2008).

Sefiala Garcia (2008) que en el
nuevo mundo las universidades
han contribuido econémicamente,
entre otras formas, aportando ca-
pital humano capacitado, median-
te analisis y contribuciones acadé-
micas, con trabajos de extension,
generando empleos, realizando
contactos y alianzas internaciona-
les, invirtiendo en infraestructura
y tecnologia, y por medio de la

investigacion. En el ambito de la
investigacion la universidad gene-
ra productos o procesos con uso
industrial o comercial derivados de
las investigacionesy que son prote-
gidos por la propiedad intelectual.
Teniendo en cuenta la relevancia
del tema en el ambito universita-
rio actual, se alude en el presente
trabajo al vinculo universidad em-
presa, a la gestién de la propiedad
intelectual en las universidades y
a la importancia que la misma re-
viste en el contexto cubano actual,
seflalandose por ultimo, algunas
de las principales disposiciones
de propiedad intelectual que de-
ben regularse en los convenios
de colaboracién como una de las
vias de transferir tecnologia en
las universidades, asumiendo en
el desarrollo de la investigacién a
la propiedad intelectual como esa
gran rama del Derecho que invo-
lucra tanto al Derecho de Autor
como la Propiedad Industrial con
todas las modalidades que la in-

tegran, digase: invenciones, mar-
cas, modelos de utilidad, modelos
industriales, secretos, entre otras.

1. Relacion universidad -
empresa como tercera mi-
sion de las universidades

A las universidades les ha sido en-
comendada histéricamente la im-
portante tarea de crear y difundir
el conocimiento basico que se ge-
nera en el seno universitario. Sin
embargo, en los tiempos actuales,
la mision de las altas casas de es-
tudio ha cambiado. La sociedad
requiere no sélo del conocimiento
basico sino que es imprescindible
el conocimiento aplicado (UNESCO-
ICSU, 1999; Soto et al., 2007).
Varios autores (Kuhn, 1986; Gib-
bons et al.,, 1994; Nowotny, Scott
y Gibbons, 2003; Vega, Fernandez
y Huanca, 2007) se han referido al
cambio radical que en las ultimas
dos décadas se ha producido en el
modo de produccién del conoci-
miento y en las instituciones uni-
versitarias. En un primer momento
la produccion del conocimiento
obedecia a las normas cognitivas
de cada disciplina y estaba estimu-
lado por intereses puramente aca-
démicos. En los tiempos actuales, el
conocimiento es generado funda-
mentalmente en el contexto de la
aplicacién y en funcién de las ne-
cesidades de algun agente externo,
que puedeser laindustria, el gobier-
no o la sociedad. Este cambio en el
modo de produccion es descrito por
Gibbons et al. (1994) como la tran-
sicion del “Modo1” al “Modo 2".
Como exponen Vega, Fernandez y
Huanca (2007), tales modificacio-
nes han incidido en sustanciales
alteraciones en las relaciones de
la universidad con determinados
actores sociales, fundamentalmen-
te los pertenecientes al sector em-
presarial. Del estudio de la relacion
entre la universidad y el sector em-
presarial se desprenden enfoques
como el de la Triple Hélice, que ex-
plica las transformaciones institu-
cionales asociadas al nacimiento de
una economia globalizada susten-
tada en el conocimiento (Etzkowitz
y Leydesdorff, 1997 citado en
Vega, Fernandez y Huanca, 2007).

El fomento de las relaciones de
la universidad con el conjun-
to de la sociedad es conocido
como Tercera Misién, teniendo
en cuenta las otras dos misiones
tradicionales de docencia e inves-
tigacion (D’Este, Castro y Molas-
Gallart, 2009). Segun estos autores:
... por Tercera Misidon entendemos
el conjunto de actividades universi-
tariasrelacionadas con: a) lagenera-
cién de conocimiento y capacidades
en colaboracién con organizacio-
nes y agentes no académicos, asi
como b) el uso, aplicaciéon y explo-
tacion del conocimiento y otras ca-
pacidades existentes en la universi-
dad, fuera del entorno académico.
O mas brevemente, el conjunto de
interacciones entre la universidad
y el resto de la sociedad (D’Este,
Castro y Molas-Gallart, 2009:3).
Las teorias a las que se ha hecho
alusién, referidas al cambio en el
modo de produccién del conoci-
miento, la de la Triple Hélice y la
que se refiere a la Tercera Mision
de las universidades, han surgido
todas para dar explicaciéon al com-
plejo proceso de generacion, difu-
sion y aplicacion del conocimiento
de las universidades en estrecha
relacién con otros entes de la so-
ciedad. Cada una de ellas es expre-
sion de las exigencias que hoy la
sociedad le hace a las universidades
y centros de estudio como respon-
sables del éxito econémico y social
de las sociedades contemporaneas,
en las que el conocimiento consti-
tuye la principal fuente de riqueza.
Las nuevas funciones asumidas por
la universidad, como los proyectos
cooperativos con las empresas, la
comercializacion de los resulta-
dos de investigacion, el patenta-
miento de productos y procesos y
el licenciamiento de tecnologias,
requieren un trabajo organiza-
do con los derechos de propiedad
intelectual. La cooperacién entre
instituciones universitarias y entre
estas y el sector empresarial, debe
ser regida por contratos que con-
templan cuestiones de propiedad
intelectual de los productos obte-
nidos como resultado de la coo-
peracion (Proyecto PILA, 2009) .
Aseguran Méndezy De Jesus (2005),
que la relacién de intercambio de

la universidad con los usuarios del
conocimiento generado en sus cen-
tros, laboratorios e institutos de in-
vestigacion, viabiliza la generacion
de beneficios econémicos que inci-
den en la sostenibilidad econémica
de las universidades, generando-
se, al mismo tiempo, una serie de
derechos intelectuales que deben
ser gestionados tanto por el ente
que financia la investigacién como
por los propios investigadores.
Partiendo de lo expuesto con ante-
rioridad, la transferencia de cono-
cimientos entre la universidad y la
sociedad, aun cuando existe des-
de sus inicios a través de la propia
docencia y la investigacién, toma
mayor auge con el desarrollo de
la que se conoce como Tercera Mi-
sion. La cooperacién universidad-
empresa que tiene lugar a través
de las diferentes actividades de
transferencia de conocimiento
mencionadas, implican la difusiéon
de los resultados de investigacion
mas desarrollo (1+D), y por tanto,
la transmision de parte del capital
intelectual de la universidad. Estas
nuevas formas de transmitir el co-
nocimiento, también exigen nuevos
mecanismos e instrumentos que ga-
ranticen unaeficiente transferencia.

2. La transferencia de co-
nocimientos en el ambito
de la tercera mision de las
Universidades.

Segun la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Eco-
ndémico (2001), la transferencia de
conocimientos que tiene lugar en
el ambito de las relaciones de coo-
peracion entre la universidad y la
empresa, ha sido elemento esencial
en los estudios sobre innovacion.
Aunque buena parte de estos estu-
dios se centran en la transferencia
de conocimientos que dan lugar a
resultados medibles como paten-
tes, licencias y spin-offs académicas,
el intercambio de conocimiento
en el &mbito de la Tercera Mision
también tiene lugar mediante la
consultoria tecnolégica, el inter-
cambio de investigadores, proyec-
tos de investigacion conjuntos y
relaciones interpersonales (OECD,
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2001; Watkins, 2002; WIPO,
2007; Fernandez, et. al., 2011).
Expone Estébanez (2003) que todo
el conocimiento existente en las
universidades, ya sea el desarrolla-
do por terceros o el propio, se en-
cuentra disponible para el proceso
de transferencia a la sociedad. Aun
cuando ubica a la docencia como
principal forma de transferencia
mediante la cual se transmite el
conocimiento a los futuros pro-
fesionales responsables del desa-
rrollo del sector productivo, este
autor hace alusion a otras activi-
dades que utilizan en mayor me-
dida el conocimiento propio con
el valor agregado necesario para
que el sector productivo estime
oportuno contratar a profesiona-
les de la universidad en lugar de
acudir a sus propios profesiona-
les. Menciona como otras formas
de transmitir el conocimiento: la
capacitacion, la asesoria, la con-
sultoria, la prestacion de otros
servicios cientifico-tecnolégicos y
en menor grado el licenciamiento.
Sobre el tema en cuestion, en un
documento de base para un ma-
nual de indicadores de vinculacion
de la universidad con el entorno
socioecondmico, (D Este, Castro y
Molas-Gallart, 2009) plantean que
las actividades de Tercera Misién
abarcan: comercializacién de re-
sultados; emprendedurismo (crea-
cién de empresas); asesoramiento
y consultoria; comercializaciéon de
servicios basados en infraestructu-
ra; contratos de investigacion; co-
laboraciéon en proyectos de inves-
tigacion; movilidad de personal;
practicas en empresas; cursosy acti-
vidades de formacion; alineamien-
to curricular; formacion de redes
sociales y difusién no académica.
La transferencia de conocimientos
entre la universidad y la sociedad,
aun cuando existe desde sus inicios
a través de la propia docencia y la
investigacion, como se expuso con
anterioridad, toma mayor auge
con el desarrollo de la que se co-
noce como Tercera Misién. La coo-
peracion universidad-empresa que
tiene lugar a través de las diferen-
tes actividades de transferencia de
conocimiento mencionadas, impli-
can la difusién de los resultados

de investigacién mas desarrollo
(I+D), y por tanto, la transmision
de parte del capital intelectual de
la universidad. Estas nuevas for-
mas de transmitir el conocimiento,
también exigen nuevos mecanis-
mos e instrumentos que garanti-
cen una eficiente transferencia.
Exponen Hernandez et al. (2011)
que sélo una adecuada transfe-
rencia de los resultados de la uni-
versidad a la industria, estimula a
los investigadores a la actividad
innovadora aplicada. Ello implica
su participacion como protagonis-
tas en los procesos de proteccion
y transferencia y la remuneracion
para el inventor y para el centro
o departamento donde labora,
por los resultados de la comer-
cializacién, lo que sin dudas es
de vital importancia pues los co-
nocimientos en primer orden se
encuentran en esas personas.
Las nuevas funciones asumidas por
la universidad, como los proyectos
cooperativos con las empresas, la
comercializacién de los resulta-
dos de investigacién, el patenta-
miento de productos y procesos y
el licenciamiento de tecnologias,
requieren un trabajo organizado
con los derechos de propiedad
intelectual. La cooperaciéon entre
instituciones universitarias y entre
estas y el sector empresarial, debe
ser regida por contratos que con-
templan cuestiones de propiedad
intelectual de los productos obte-
nidos como resultado de la coope-
racién (Proyecto PILA, 2009, 2010
b; Morén, 2012; Rivera, 2012).
Las fuertes transformaciones ocu-
rridas en el sector universitario
en todo el mundo, ha genera-
lizado la conviccion de que un
adecuado sistema de proteccion
legal de las innovaciones crea un
valioso patrimonio que les ase-
gura interactuar con la industria
interesada, nacional o extran-
jera (Hernandez et al., 2011).
Aseguran Méndez y De Jesus
(2005), que la relacién de inter-
cambio de la universidad con los
usuarios del conocimiento gene-
rado en sus centros, laboratorios
e institutos de investigacién, via-
biliza la generacién de beneficios
econémicos que inciden en la

sostenibilidad econdémica de las
universidades, generandose, al
mismo tiempo, una serie de de-
rechos intelectuales que deben
ser gestionados tanto por el ente
que financia la investigacién como
por los propios investigadores.
El vinculo universidad-empresa se
realiza sobre la base de la trans-
ferencia de conocimiento entre
ambos sectores, y como la Tercera
Misién de la universidad implica
el intercambio de resultados in-
vestigativos sobre los que existen
derechos de propiedad intelectual,
y estos a su vez conforman el ca-
pital intelectual de la universidad;
tal intercambio, no debe llevarse
a cabo al margen de los derechos
sobre las creaciones intelectuales.

3. Gestion de la Propiedad
Intelectual en las universi-
dades.

En el contexto de la sociedad ac-
tual, la actividad universitaria esta
vinculada a una gestion apropia-
da del conocimiento en el sentido
de los modos de produccion inte-
lectual y cientifico; la difusion y
transmisién de conocimientos y
saberes; la gestion de la propie-
dad intelectual e industrial; la cir-
culacién de los recursos humanos
con elevados niveles de formacion
y experiencia; y el uso de inven-
tos y su comercializacion (Vela,
2000; Moreno y Horta, 2007).
Asegura también Kok (2007) que
las universidades exitosas del fu-
turo seran aquellas instituciones
de aprendizaje avanzado que
gestionen a su capital intelec-
tual de manera efectiva y que se
concentren en gestionar como
componentes clave: la gestion vy
medicion del capital humano; la
evaluacion de los sistemas de los
activos de capital intelectual y de
la tecnologia competitiva; y los
sistemas de propiedad intelectual.
La gestion de la propiedad inte-
lectual en las universidades trata
de los procedimientos aplicados
para administrar la propiedad in-
telectual en las instituciones uni-
versitarias. Estos abarcan su or-
ganizaciéon y manejo, referido a
quién gestiona y cémo lo hace; la

gestion operativa de la propiedad
intelectual, referida a los medios
de proteccion aplicados de forma
eficaz; la gestion del tiempo, abar-
cando los aspectos de propiedad
intelectual que se tienen en cuen-
ta al principio y a lo largo de un
proyecto; y el respeto de derechos
de propiedad intelectual de ter-
ceros (Lopez, Schmal, Cabrales y
Garcia, 2009; Proyecto PILA, 2011).
Dos cuestiones fundamentales no
pueden dejar de implementarse
en la gestién de la propiedad in-
telectual. La primera concerniente
a las medidas para proteger, res-
guardar y mercadear a la propie-
dad intelectual que es producida
por el personal y los estudiantes.
La segunda cuestién se esgrime
sobre las politicas para asegurar
que todos los involucrados com-
partan los ingresos derivados de
la propiedad intelectual de mane-
ra justa y equitativa incentivando
la revelacién de las invenciones
y descubrimientos (Kok, 2007).
Siguiendo los criterios expuestos,
la gestion de la propiedad inte-
lectual, y dentro de ella especifi-
camente la propiedad industrial,
debe verse con enfoque de pro-
ceso a partir de la idea de que las
actividades propias de la misma
son necesarias no solo a la hora
de la proteccion de los resultados,
sino desde la etapa anterior a la
planificacién de un proyecto de
IDi y hasta las fases de introduc-
cién y explotaciéon de los resulta-
dos en el comercio y la industria.

4. Importancia de la ges-
tion de la Propiedad Inte-
lectual en las universida-
des cubanas.

Dentro de las proyecciones de tra-
bajo para el 2011-2012 y la pla-
neacion estratégica 2012-2015 del
Ministerio de Educaciéon Superior
(MES) en Cuba, se establecieron
cuatro areas de resultados clave
(ARC). Como objetivo estratégi-
co del ARC 3 se plantea elevar el
impacto econdémico-social de la
educacion superior, todo ello en
estrecha vinculacién con los Linea-
mientos de la Politica Econémica y

Social del Partido y la Revolucién,
aprobados en el VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba (PCC),
especialmente el lineamiento
132, el cual va dirigido a perfec-
cionar las condiciones organiza-
tivas, juridicas e institucionales
para establecer tipos de organi-
zacion econdmica que garanticen
la combinacién de investigacion
cientifica e innovacién tecnolégi-
ca, conceptos estos que se extien-
den a la actividad cientifica de las
universidades, disefidndose para
ello una estrategia consistente en
la integracion pertinente de las
funciones sustantivas universita-
rias, y de estas con la sociedad y
el sector productivo y empresarial.
Asi, entre los objetivos formula-
dos dentro de esta ARC se plan-
tea: “lograr impacto de la edu-
cacion superior en el desarrollo
local econémico y social sostenible
en los municipios” (MES, 2011).
De acuerdo con el MES (2012), en
la evaluacion parcial de la men-
cionada proyeccion de trabajo
al concluir el ano 2011, pudo no-
tarse que se logré la implemen-
tacién de varias acciones estra-
tégicas pero debe elevarse aun
el impacto econdémico y social
de la universidad cubana. Al res-
pecto, plantea Diaz-Canel que:
Aunque las limitaciones econémi-
cas, materiales y organizacionales
afectan sensiblemente, se impone
investigar mas en proyectos IDi
pertinentes de potencial de alto
impacto, y gestionar con mas efec-
tividad y de forma diferenciada
la innovacién, en funcion de ma-
yor impacto econdémico y social
de forma interactiva con el sector
empresarial (Diaz-Canel, 2012:9).
La gestion de la propiedad inte-
lectual garantiza desde el inicio
de los proyectos de I+D que los
resultados cientificos generen be-
neficios econémicos y sociales para
la sociedad que se convertird en
usuaria y para la propia universi-
dad. En el espacio de buscar alter-
nativas de desarrollo local sobre la
base de los resultados cientificos
de las universidades cubanas, co-
bra especial importancia una ges-
tién de la propiedad intelectual
que garantice el aprovechamien-

to y el respeto de los derechos
sobre los resultados cientificos de
las universidades en colaboracion
con las comunidades, lo cual con-
tribuird, entre otras cuestiones,
a nuevas vias de obtencion de in-
gresos desde lo local que permi-
tan la financiacién de proyectos
de desarrollo humano y el incen-
tivo de nuevas innovaciones con
alto impacto econémico y social.
No se trata de copiar el modelo de
propiedad intelectual que guia las
relaciones entre la universidad y
la industria en aquellos paises, en
los que la propiedad industrial ha
sido utilizada para monopolizar
relevantes resultados cientificos,
asi como para establecer para los
mismos exagerados costos, provo-
cando que los investigadores no
se sienten comprometidos con el
impacto del resultado de sus inves-
tigaciones en la sociedad, sino con
el valor a alcanzar en el mercado.
La gestion de la propiedad inte-
lectual como herramienta para el
logro de un mayor impacto econé-
mico y social de las innovaciones
creadas en el ambito de la Tercera
Misién de las universidades, debe
llevar como premisa, la obtencién
de resultados que contribuyan al
bienestar de la sociedad. Los obje-
tivos de esta gestion en las univer-
sidades cubanas deben estar enca-
minados a: proteger lainformacién
confidencial y los resultados cienti-
ficos desde el inicio de las investi-
gaciones para evitar que terceros
se apropien ilicitamente de los
mismos; garantizar la novedad vy
calidad de los resultados, evitando
el desperdicio de tiempo, esfuerzo
y recursos; sustituir importacio-
nes y la inversién extranjera por
tecnologias pertinentes creadas
a partir de nuestras propias capa-
cidades cientificas; contribuir a la
consecucién de investigaciones a
ciclo cerrado; contar con vias pro-
pias de obtencién de ingresos para
el financiamiento de proyectos de
desarrollo; asi como aprovechar el
rol de la universidad en el desa-
rrollo econémico y social del pais.

5. Propuesta sobre las dis-
osiciones de Propiedad
ntelectualque deben figu-
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rar en los convenios de co-
laboracion.

La participacion de instituciones
y empresas de distintos paises en
proyectos de investigacion y desa-
rrollo tecnolégico es cada vez mas
frecuente; en ocasiones, empresas
e instituciones deciden iniciar una
colaboracién puntual para desarro-
[lar un proyecto concreto; otras ve-
ces, unen su experiencia y capacida-
des en proyectos subvencionados
por otra entidad, generalmente,
un organismo nacional o regional.
Sea cual sea la via de colaboracién,
el éxito del proyecto dependera
en gran medida de una adecuada
gestion de las cuestiones de pro-
piedad intelectual (PILA, 2010).

Los nuevos conocimientos gene-
rados en las universidades pueden
ser concebidos de forma indepen-
diente por dichas instituciones o
de forma colaborativa con otras
instituciones nacionales o extran-
jeras. Los resultados creados en el
marco de la colaboracién entre las
universidades y otras instituciones
deben protegerse por las diferen-
tes modalidades de la Propiedad
Intelectual, para lo cual existen
diferentes practicas de gestion. En
el marco de las investigaciones de-
sarrolladas por las universidades
en colaboracién con otros entes,
los acuerdos que frecuentemen-
te se utilizan son los Acuerdos
de Colaboracion (Moran, 2012).

De manera general los Convenios
de Colaboracion deberan conte-
ner las siguientes disposiciones:

eDesignacién de las partes
ePredmbulo

eDefiniciones

*Objeto del Convenio

eDefinicion de los conocimientos
preexistentes y paralelos, protegi-
dos o no por propiedad intelectual
eEtapas del Proyecto
eFinanciamiento

eResponsables del proyecto por
cada una de las partes.
eObligaciones de las partes
ePropiedad Intelectual
eConfidencialidad

eMaterial biolégico (en dependen-
cia del tipo de investigacion)
eDivulgacion de los resultados
eVigencia

eSolucion de controversias
eCuestiones generales

Al ser estos elementos de suma
importancia meritan un trata-
miento de algunas de las prin-
cipales clausulas que se regulan
de manera mas detallada, pues
en la medida en que cada una de
estas se redacten adecuadamen-
te, se garantizara la concertacién
de mejores convenios. A decir
de estas tenemos las siguientes:

Definiciones: Se definen una se-
rie de conceptos y términos a los
cuales se hard referencia en las
cldusulas del Convenio. Resulta
oportuno sefialar en este sentido,
que no se trata de un mero glosa-
rio de términos sino que especifi-
camente deberdn plasmarse los
conceptos basicos a los cuales se
haré referencia.Sobre todo debe-
ran definirse los que correspon-
dan a los derechos de Propiedad
Intelectual que se involucren.

Conocimientos preexistentes y pa-
ralelos: Esta constituye una clausu-
la de vital importancia dentro del
Convenio, se trata especificamente
de los conocimientos y resultados
anteriores a este Convenio, que
pueden o no estar protegidos por
alguna modalidad de la Propiedad
Intelectual, que aporta cada ins-
titucién para la ejecucion de ese
proyecto, pero que son propiedad
de las respectivas instituciones. Son
elementos a considerar de peso
para valorar el grado de participa-
cion de cada parte asi como sus res-
pectivas contribuciones al proyecto
al momento de determinar la titu-
laridad de los resultados obtenidos.

En esta cldusula si se tratase de de-
rechos de Propiedad Intelectual que
se encuentren registrados se descri-
bira el nimero de registro de los
mismos, en el supuesto en que no
constituyan derechos previamente
registrados, sino por ejemplo secre-
tos empresariales, se describiran los
conocimientos de manera que po-
sibiliten su identificacién. En este
sentido se le debera prestar especial
atencién a la vigencia de los dere-
chos protegidos y la verificacion del
caracter secreto de la informacion.
Los conocimientos paralelos cons-

tituyen el conocimiento adquiri-
do por cualquiera de las partes
relacionados con el tema, ajenos
y no vinculados a los fondos con
que se ejecuta el convenio.
Obligaciones de las partes: Es el des-
glose de las obligaciones que le co-
rresponden a cada una de las insti-
tuciones en cada una de las etapas.

Confidencialidad: Esta clausula de-
limita la informacién que debe ser
mantenida en secreto por el tiempo
establecido entre las partes. Hace
referencia a conocimientos, datos y
resultados previos de cada entidad
y los obtenidos durante la realiza-
cion del proyecto. En este sentido,
no se ha de obviar el tratamiento
de la confidencialidad una vez con-
cluido el Convenio, pues ha de te-
nerse en cuenta que no se trata de
cualquier tipo de informacion, sino
informacién guardada bajo deter-
minas reglas, de ahi que deba fi-
jarse el tiempo en que esta debera
ser mantenida en secreto una vez
concluida la relacién colaborativa.
En el caso especifico que nos ocu-
pa, lo concerniente a la clausula
de Propiedad Intelectual juega
un papel fundamental, de ahi que
pasemos a definir las cuestiones
mas importantes que deben con-
tenerse en ella y que se han de te-
ner en cuenta para su regulacion.

Propiedad Intelectual: Se refiere a
las estrategias que se seguirdn con
los resultados que se deriven de la
investigacion, en cuanto a la publi-
cacién y proteccién por cualquier
modalidad de Propiedad Intelec-
tual. Por otra parte se define la
autoria y los derechos de la titulari-
dad sobre los resultados. En el caso
de las publicaciones, se debe regu-
lar que estas se realicen en el mo-
mento oportuno y que no se revele
informacién que pueda invalidar
la proteccion por cualquier moda-
lidad de Propiedad Industrial. Den-
tro de las principales condiciones
que habran de incluirse tenemos:

a) La confidenciali-
dad antes del inicio del pro-
yecto de investigacion:

Antes de firmar el acuerdo es ne-
cesario tomar medidas que garan-

ticen la confidencialidad de la in-
formacion de interés a la que se
accederd por medio de la colabo-
racion, ya que existe la posibilidad
de que una de las partes decida
retirarse antes de finalizar el pro-
yecto de investigacién y de una
manera u otra revelar a terceros
la informacion no divulgada. Para
garantizar la discrecién de las par-
tes involucradas debe suscribirse
un Acuerdo de Confidencialidad.

b)Los conocimientos pre-
vios y adquiridos en paralelo:
La informacion y derechos de Pro-
piedad Intelectual que posean
cada una de las partes antes de
iniciar el proyecto colaborativo
de investigaciéon y que resulte de
interés para la ejecucion del pro-
yecto contintan perteneciendo al
titular original, debiéndose definir
desde un inicio los conocimientos
previos que cada parte aportay es-
tablecerse la diferencia entre estos
y los resultados de la investigacion.
El intercambio de los conocimien-
tos previos de cada parte en el
marco de la colaboraciéon median-
te derechos de uso, no implica la
transferencia de la titularidad so-
bre los mismos, sélo un permiso
de utilizacion, de manera que al
final de la investigacién cada par-
te continuara siendo el titular de
los conocimientos previos con los
que tributé al inicio. Para identi-
ficar los conocimientos previos se
recomienda hacer un inventario,
que podra elaborarse mediante
listas positivas y/o negativas de
los mismos. En la lista positiva se
definirdn los conocimientos que
pueden ser utilizados por la otra
parte, no permitiéndose el acce-
so a los conocimientos no sefa-
lados. La lista negativa, como lo
indica su nombre, contendria los
elementos a los que la parte ti-
tular no concede autorizaciéon de
uso. En sentido general en dicha
cldusula se determina el trata-
miento que se le dara a los cono-
cimientos previos que se aportan.

c)Susceptibilidad de proteccion
a través de cualquier modali-
dad de la Propiedad Intelectual
de los resultados que se obten-

gan del desarrollo conjunto:
En este sentido habrad de tener-
se en cuenta que nos referimos
especificamente a la posibilidad
de proteccién de los resultados
tanto por modalidades de la Pro-
piedad Industrial como a la pro-
teccion de los resultados por la
via del Derecho de Autor. Lo im-
portante, a nuestro juicio, recae
en las exigencias que requiere
cada una de las modalidades para
la proteccion de los resultados.

d)Titularidad o co-titularidad so-
bre los derechos que se adquieran:
Las partes deberan establecer en
el acuerdo de colaboracién el régi-
men de titularidad de los resulta-
dos del Proyecto de Investigacion.
Como regla general cada parte
deberd ser titular del resultado
que obtenga. Podrd establecerse
también un régimen de titulari-
dad conjunta sobre los resultados
obtenidos por el trabajo comun
de varias partes. En este ultimo su-
puesto deberan firmarse acuerdos
de propiedad conjunta dejandose
bien claras cuestiones relacionadas
con la gestion de la cotitularidad
de los resultados como las cuotas,
los derechos y las obligaciones de
cada parte. No necesariamente
debe haber contribuciones comu-
nes para que las partes decidan
acordar la propiedad conjunta.

e)Concesién de licencias a terceros
(de manera independiente y de
forma conjunta):

Este es un tema que resulta de
interés en la concertacion de di-
chos  Convenios, de ahi que ha
de preverse con la mayor caute-
la posible, pues una vez que se
admita la posibilidad de que se
concerten, habra de respetarse
lo acordado y tendran que per-
mitirse de acuerdo a lo previsto
por las partes, ya sea de conjun-
to o de manera independiente.
Segun el Proyecto PILA (2010)
las  disposiciones  que de-
ben contener estos conve-
nios deben hacer alusiéon a:

a) Los derechos de uso (licen-
cias o derechos de acceso).

Los derechos de uso se materiali-
zan a través de las licencias otorga-
das entre las partes sobre los cono-
cimientos previos y los adquiridos
como resultado de la investigacion,
de manera que cuando una de las
partes necesite los conocimientos
previos o adquiridos de la otra,
podra solicitar los derechos de uso
mediante una licencia. Las partes
deberan establecer en el Acuerdo
de Colaboracion disposiciones que
regulen los aspectos concernientes
al intercambio de los derechos de
uso en el marco de la colaboracién.

b) La confidencialidad y pro-
tecciéon de los resultados:

Ademas del acuerdo de confi-
dencialidad que se haya podido
firmar antes de iniciar el proyec-
to de investigacion conjunta, las
partes deben incluir en el Acuer-
do de Colaboracién disposiciones
referidas a la confidencialidad
de los resultados obtenidos en el
transcurso de la investigacion que
decidan preservar como informa-
cién no divulgada. Una difusion
anticipada de los resultados puede
incidir negativamente en su pro-
teccion y posterior explotacion.

c)La explotacion y difusion de los
resultados:

Las partes deberan determinar la
forma de explotar y difundir los re-
sultados obtenidos como resultado
de la investigacién y sus posibles
implicaciones. En aras de proteger
los resultados y de evitar la viola-
cion de intereses de las partes, se
recomienda incluir en el acuerdo
de colaboraciéon un procedimiento
gue permita la previa notificacién
y posible objecion a actividades de
difusién entre las partes. Los resul-
tados podran ser aprovechados de
manera independiente o conjun-
ta, en cooperacidon con terceros,
mediante licencias, y otros meca-
nismos de transferencia de tecno-
logias. En el caso que se decida
otorgar licencias exclusivas, debera
tomarse cuidado de no restringir
derechos de uso entre las partes.
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Por ultimo, aunque no menos
importante se consideran como
otras disposiciones a tener en cuen-
ta para su inclusion lo relativo a:

eGastos que se asumen por con-
cepto de proteccién y gestiéon de
los derechos

eDefensa y mantenimiento en vi-
gor de dichos derechos
eCobertura geografica de la pro-
teccién legal

eExplotacién comercial por las par-
tes en cada territorio

eDefinicién de posibles territorios
donde comercializar

eDistribucion de beneficios

Conclusiones

Los Convenios de Colaboracién
como instrumento de transferen-
cia de tecnologia en las universi-
dades se presentan como una de
las principales vias para el logro
de tal fin, si lo que se pretende
es la colaboraciéon conjunta de
las partes bajo propositos deter-
minados, dandose la posibilidad
de multiplicar sus recursos limi-
tados, con miras al logro de ob-
jetivos de investigacion beneficio-
sos para cada una de las partes.
Las disposiciones sobre Propiedad
Intelectual que deben incluirse en
los Convenios de Colaboracion,
deberan ir encaminadas funda-
mentalmente a la determinacion
de los aspectos relacionados con
la titularidad, la confidenciali-
dad, los conocimientos previos y
paralelos, la susceptibilidad de
proteccion a través de cualquier
modalidad de la Propiedad Inte-
lectual y la explotacién de los re-
sultados obtenidos, procurando
responder a los intereses de las
partes contratantes y las condi-
ciones imperantes en la sociedad.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo consiste en divulgar las experiencias compartidas durante la celebracion del Taller Regional
sobre Herramientas Gratuitas y de Codigo Abierto para el Andlisis de Patentes, celebrado en Rio de Janeiro en agosto de
2015 con el auspicio de la organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INPI) de Brasil. En el presente se expondran las diversas herramientas utiles para llevar a cabo exitosamente todas
las etapas del proceso de andlisis (busqueda, descarga, homogeneizacion, andlisis, visualizacion y compartir) y los informes
de tendencias tecnoldgicas basados en informacion de patentes, los cuales son denominados como “Informes sobre la ac-
tividad de patentamiento en un sector industrial o tecnologia dada” por los coordinadores de esta actividad en la OMPI.

Introduccion

En la actualidad, con el auge y
desarrollo de las tecnologias de
informacién y comunicacién, la in-
foxicacién' es un fenomeno que
abruma a directivos, decisores, in-
vestigadores, etc. Por eso, el uso
de productos informativos avan-
zados en los procesos de toma de
decisiones define a las personasy a
las organizaciones (universidades,
centros de investigacion, empre-
sas, entidades publicas, entre otras)
como entes inteligentes o no. Mu-
chas veces, el uso de la informacién
toma un rol pasivo, es decir, muchas
organizaciones detectan y acumu-
lan informacion (un ejercicio claro
definido como vigilancia), pero no
la emplean para el mejor funciona-
miento y el perfeccionamiento de
la misma. En algunas ocasiones, el
proceso de busqueda y captura de
la informacién es deficiente, sobre
todo por la insuficiente prepara-
cion del personal responsable, o
por desconocimiento de directivos
del valor que aporta el analisis de
informacion para sustentar los pro-

1 El término infoxicacion, también conocido como
sobrecarga informativa, se refiere al exceso de informa-
cion, conocido en inglés como “information overload”.
Segtin Wikcionario: se refiere a un trastorno intelectual
producto de la incapacidad de analizar y comprender
una lluvia de informacion como la que pueden propor-
cionar los medios electronicos actuales.

cesos de toma de decisiones. En
nuestro entorno, y también a nivel
internacional, es muy notable que
ante recortes presupuestarios, los
centros de informacion sean una de
los primeros grupos que las organi-
zaciones eliminan. Sin embargo, y
a pesar de todo lo anteriormente
expuesto, el uso de productos de
informacién de alto valor agregado
como los estudios de actividad de
patentamiento, pueden jugar un
papel activo en el posicionamiento
estratégico de cualquier organiza-
cién en su entorno inmediato y ex-
terno.
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En el analisis de informacion de
patente se utiliza informacién es-
tructurada y no estructurada. Los
datos bibliograficos (administrati-
vos) de los documentos de paten-
tes proceden de bases de datos
estructuradas. Mientras que la in-
formacion presente en la memoria
descriptiva o en las reivindicaciones
requiere de un trabajo de estructu-
racion para poder llevar a cabo el
analisis cuantitativo correspondien-
te.

El Proyecto Internacional Pa-
tent Landscape Project?, proyecto
auspiciado por la OMPI y que tie-
ne como misién la unificacion de
criterios a nivel internacional para
la elaboracién de informes sobre la
actividad de patentamiento, conti-
nua vigente y sigue publicando in-
formes “Patent Landscape Reports
(PLR)" de interés global: . A mane-
ra de actualizacién, se debe tener
en cuenta que los ya ampliamente
conocidos por su nombre en inglés
“Patent landscape Reports (PLR)”,

2 Gonzalez Hernandez, Rolando, Tendencias tecnoldgi-
cas a partir de las patentes y su vigencia en proyectos
de innovacion. Revista Rendija No. 15, Julio 2014, p.

5 — 12. Disponible en: http://www.ocpi.cu/sites/default/
files/rendija/rendija_15.pdf Consulta: Septiembre 2015.
3 Disponible en: http://www.wipo.int/patentscope/en/
programs/patent_landscapes/ Consulta: Septiembre
2015.
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se les ha denominado “Informes
sobre la actividad de patentamien-
to” enidioma espafiol. Otro de los
aspectos novedosos aportados por
este proyecto de trabajo consiste
en una guia de trabajo titulada
“Directrices para la preparaciéon
de informes sobre la actividad de
patentamiento”: (Ver llustracion
1llustracion 1). Este documento
s6lo aparece publicado en idioma
inglés bajo el titulo: Guidelines for
Preparing Patent Landscape Re-
ports:. Esta publicaciéon constituye
el resultado parcial de una ardua
labor coordinado por las autorida-
des responsables de la OMPI que
estd ahora a disposicién de toda
la comunidad de trabajadores de
la informacion a nivel global y que
debe servir de ayuda para la ela-
boracién de manuales o procedi-
mientos propios para la implemen-
tacion de este tipo de estudios y su
utilizacion para optimizar el uso
de la informacién, muy particular-
mente la informacion de patentes.

Como parte de un desarrollo
consecuente, los coordinadores del
proyecto mencionado se han en-
frascado ahora en la elaboracion
de un manual sobre herramientas
gratuitas para llevar a cabo la des-
carga, homogeneizacién, procesa-
miento y analisis de la informacién
de patentes.

En el presente trabajo, se expli-
can las etapas que deben llevarse a
cabo para procesar la informacion
de patentes y las herramientas
que resultan utiles en cada una de
ellas.

Etapas del proceso de
analisis de informacion de
patentes

Como es bien conocido, el pro-
ceso general de andlisis de infor-
macién abarca las etapas de pla-
nificacion, busqueda, descarga,

4 Disponible en: http://www.wipo.int/patentscope/es/
programs/patent_landscapes/ Consulta: Septiembre
2015.

5 Disponible en: www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
wipo_pub_946.pdf Consulta: Septiembre 2015.

procesamiento, analisis (extraccion de conocimiento) y elaboracion del
informe.

La Figura 1 muestra el proceso de anélisis de informacion de paten-
tes. En este diagrama pueden apreciarse dos vias para llevar a cabo esta
actividad: una que incluye etapas (cuadros en color anaranjado) para el
procesamiento primario de los datos y otra simplificada (indicada por la
linea violeta) que se lleva a cabo mediante el usos de bases de datos co-
merciales.

La etapa de descarga se relaciona con las posibilidades que ofrecen al-
gunos servicios de bases de datos multinacionales de realizar descargas de
documentos de patentes por cantidades en un formato apropiado para
abrir como una hoja de célculo, de tal manera que cada registro aparece
en una fila, y los diferentes campos (nimero de la patente o nimero de
publicacion, titulo, inventores, solicitantes/titulares, CIP, etc.) en colum-
nas. Es necesario tener en cuenta las caracteristicas de cada base de datos,
por ejemplo Espacenet s6lo permite la descarga de 500 resultados por
vez, lo cual pudiera hacer engorroso esta parte del trabajo.

Por otro lado, para acceder a la opcién de descarga en la base de datos
Patentscope®, es necesario estar registrado, aunque esta base no limita la
cantidad de resultados que se pueden descargar.

Otras bases de datos como: Google Patents y Depatisnet (Oficina Ale-
mana de Patentes) también permiten la busqueda y descarga de informa-
cién. El factor limitante en todos los casos consiste en las colecciones de
documentos que poseen estas bases de datos (Nétese que se estd hablan-
do de bases de datos multinacionales, es decir, bases de datos que contie-
nen documentos de multiples autoridades), en el sentido de que pudieran
no incluir toda la documentacion de patentes que realmente existe o ha
sido publicada. Esto constituye un problema que se puede adjudicar a
todas las bases de datos de este tipo.

Definicitn de estrategian de
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Fig. 1. Etapas del proceso de analisis de informacion de patentes

La etapa de procesamiento de la informacion (en inglés “data clea-
ning”) se hace engorrosa cuando la informacién es tomada de bases de
datos gratuitas multinacionales, ya que los productores de estas no se
dedican a normalizar los datos, por ejemplo el campo referido a los in-
ventores o solicitantes tienen formatos diferentes de acuerdo a la auto-

ridad que publica el documento.
Esta problemética no se presenta
en los datos provenientes de bases
de datos comerciales, ya que sus
proveedores previamente ajustan
los formatos de los datos para que
coincidan, aunque siempre es nece-
sario comprobar que no hay con-
teos erréneos debido a un formato
diferente. Por ejemplo, cuando se
trata del nombre de un inventor,
puede confundirse y analizarse
como personas diferentes los si-
guientes casos: John Smith, Smith
John, Smith J, etc.; lo mismo puede
suceder cuando el nombre del so-
licitante varia de acuerdo a la de-
signacion de la fuente primaria de
informacién, por ejemplo: Bayer,
The Bayer Company, Bayer Limited,
Bayer Ltd, etc.

Como puede apreciarse, los pro-
blemas de normalizacién de datos
en las patentes se relacionan con
los campos de “Inventores” y “So-
licitantes/Titulares”. El problema
se hace aln mas complejo cuando
coinciden los nombres de invento-
res diferentes (inventores homoni-
mos) y cuando los solicitantes son
sucursales de una misma empresa
ubicada en paises diferentes. En
el primer caso se recomienda com-
probar mediante el uso de otros
datos, por ejemplo, por el nUumero
de prioridad si se trata o no de la
misma persona.

Una vez que se logre normalizar
los datos, se puede avanzar a la si-
guiente etapa de andlisis, la cual
consiste en una serie de conteos y
creacion de matrices de coocurren-
cia para relacionar los datos con-
tados e identificar relaciones rele-
vantes e interacciones y su ulterior
visualizacién para hacerlo mas ase-
quible al publico destinatario.

Herramientas gratuitas

de cédigo abierto para
levar a cabo la mineria de
datos e informacion conte-
nida en las patentes.

A finales de agosto de 2015 se
celebré en Rio de Janeiro, Brasil, el
Taller Regional sobre herramientas
gratuitas y de cédigo abierto para

el analisis de patentes. Este evento
conté con el auspicio de la Orga-
nizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) y el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial
(INPI) de Brasil. El objetivo principal
de este Taller consistié en familiari-
zar a los participantes y especialis-
tas de las Oficinas de Patentes de
la Regién (Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, México y Uruguay) con un-
conjunto de herramientas gratuitas
gue pueden ser de ayuda para la
automatizaciéon de las etapas del
proceso de analisis de datos e infor-
macion de patentes, explicado en
el epigrafe anterior.

Como resultado del esfuerzo que
lleva a cabo la OMPI, se esta traba-
jando en un Manual de herramien-
tas de cédigo abierto para el Ana-
lisis de Patentes (en inglés “Open
Source Patent Analysis Manual”s
) con el objetivo de describir con
detalle las aplicaciones gratuitas y
de codigo abierto que pueden ser
utiles en el analisis de datos e infor-
macion de patentes para la elabo-
racién de los PLR o informes sobre
la actividad de patentamiento.

Bases de datos

Para estos estudios se propone
el empleo de bases de datos gra-
tuitas que incluyen documentos
de patentes de varias autoridades.
Como puede apreciarse a partir de
una prueba realizada (Ver Tabla 1),
los contenidos de estas bases de
datos no son iguales, aunque parte
de estos coinciden. Por esta razén,
el proceder mas indicado, segun
nuestra opinién, consiste en des-
cargar la informacién de varias de
estas bases, someterlas a un proce-
so de limpieza y normalizacién. En
primer lugar, es necesario eliminar
los registros duplicados y ademas
hay que estandarizar el formato en
que aparece el campo de los inven-
tores y los solicitantes y otros que
lo requieran. Asi, con la informa-
cion procedente de varias bases de

6 Disponible en: http:/poldham.github.io/ Consulta:
Septiembre 2015

datos se obtendrd un conjunto de
datos o muestra de datos (en inglés
dataset) que abarcara el universo
mas amplio posible de todos los do-
cumentos de patentes publicados
sobre una tematica determinada.

Una herramienta eficaz para
este proposito es el gestor de ba-
ses de datos denominado Procite®.
Este programa no es del todo gra-
tuito, pero la versién de prueba dis-
ponible no vence y puede utilizarse
para los propdsitos mencionados.

Como puede apreciarse, esta
etapa es bien engorrosa y requie-
re un gran esfuerzo. Alternativa-
mente, podria tomarse la decision
de seleccionar una de las bases de
datos resefiadas, como por ejem-
plo: Espacenet worldwide o Depa-
tisnet, ya que son la que incluyen
mayor cantidad de documentos de
patentes de autoridades variadas
(Ver Tabla 1). En cualquier caso, es
necesario especificar la fuente de
informacién utilizada y la estrate-
gia de busqueda adoptada, ya que
son dos de los aspectos que mas in-
fluyen en los resultados a obtener.
Podria ademas, adoptarse un mo-
mento final de validacion de los re-
sultados y conclusiones obtenidos
que se discutird mas adelante.

Planificacion y estrategia
de busqueda

El acercamiento hacia los datos
a colectar debe estar previamente
definido en términos de autoridad
o autoridades de interés, ampli-
tud de tiempo, estado legal, entre
otros. En dependencia de estas
definiciones, la muestra a recolec-
tar serd mas o menos grande, pero
en la practica no se recomiendan
muestras excesivamente grandes,
ya que los resultados y conclusiones
serian muy generales. En la consul-
ta de las bases de datos es impor-
tante la utilizacion de las palabras
claves adecuadas y que se ajusten
a la tematica especifica, es decir, es
necesario establecer una estrategia
de busqueda 6ptima, mediante el
ensayo de prueba y error hasta ha-
Ilar los resultados adecuados.

23



24

1 Espacenet worldwide (Smart search) | 90 millones de documentos 306
2 Patentscope® (Front page) 49 millones de documentos 292
Depatisnet (Beginner) 60 millones de documentos 475
4 Google patents USPTO, EPO, WIPO, DPMA, 1,708
CIPO and SIPO

Tabla 1. Resultados de la busqueda en diferentes bases de datos de patentes multinacionales
gratuitas (Palabra clave: jatropha curcas). Elaboracion propia

En este sentido, la utilizacion complementaria de
Codigos de Clasificacion Internacional de Patentes ,
pudieran ayudar para restringir el campo de la técnica
a la que se refiera la investigacion.

Muchas veces la utilizacién de términos genéricos en
la busqueda devuelve una gran cantidad de resultados
y en muchas ocasiones todos los registros encontrados
no se relacionan con el tema de interés. Por ejemplo,
cuando se emplea el término “pizza”, muchos de los
resultados que se obtienen no tienen que ver con ali-
mentos e inclusive, como se ha demostrado, el solici-
tante con mayor numero de solicitudes que incluyen
esta palabra es Google Inc. Obviamente, este término
tiene otros significados en el campo de las tecnologias
de informaciéns. Por Ultimo, se hace necesario revisar
cada registro obtenido, para descartar cualquier docu-
mento que aparezca y que no esté relacionado con la
busqueda que se ha planeado.

Existe una aplicacion denominada Patent2Net® que
permite recuperar datos de patentes de European Pa-
tent Office (EPO) Open Patent Services (OPS) (Ver Figu-
ra 3). El EPO OPS es una fuente importante de datos de
patentes a los cuales se puede acceder de manera gra-
tuita. Para acceder a este servicio es necesario crearse
una cuenta de usuario completamente libre de costo.
El programa Patent2Net permite ademas la descarga
de tablas en formato csv?, aunque también pueden
descargarse secciones de los documentos de paten-
tes. Los archivos guardados en este formato pueden
facilmente ser abiertos en diversos programas de lim-
pieza de datos, de analisis y visualizacion. Esta aplica-

7 Abreviadamente CIP o por sus siglas en inglés IPC.

8 Este ejemplo fue el utilizado durante las sesiones practicas del Taller celebrado en
Rio de Janeiro, en agosto de 2015.

9 Disponible en: https://github.com/Patent2net/Patent2Net/blob/master/Application-
Patent2net.exe?raw=true Consulta: Agosto 2015

10 Comma separated values, del inglés, tipo de documento en formato abierto
sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan
por comas (o punto y coma, y las filas por saltos de linea. Los campos que contengan
una coma, un salto de linea o una comilla doble deben ser encerrados entre comillas
dobles.

cion necesita conexion a Internet. Ademas, como apli-
cacion gratuita sélo permite realizar diez acciones de
busqueda por minuto y sélo permite descargar 2,5GB
de descargar gratuitas por semana. No obstante, una
fortaleza es que limpia los datos de las patentes que se
obtienen de OPS y como ya se dijo, permite descargar
tablas resumidas en formato csv

_Procesamiento primario u homogeneiza-
cion de los datos (data cleaning)

La limpieza de los datos (data cleaning, en inglés)
de patentes que se obtienen, segun la opinién experta,
es una de las tareas mas dificiles y que consumen mas
tiempo de trabajo. Para llevar a cabo esta tarea se re-
comienda emplear la aplicacién gratuita Open Refine
(llamada Google Refine con anterioridad) (Ver Figura
2). Este programa se instala en la computadora y corre
sobre un navegador (preferiblemente Chrome) y no
necesita conexién a Internet. Esta aplicaciéon permite
obtener los datos siguientes:

- pais de la primera solicitud y afio de la prime-
ra solicitud (a partir del nimero de prioridad),

- y pais de la publicacién (a partir del namero
de publicacion).

Asimismo, permite limpiar y homogeneizar los da-
tos correspondientes a los inventores y los solicitantes/
titulares, ya que los agrupa por similitud y permite
identificar nombres con formato diferente, pero que
se refieren a lo misma persona a las cuales se les puede
asignar un nombre con un formato comun. Posterior-
mente permite la aplicacién de variados algoritmos,
para seguir identificando datos desordenados de estos
campos y minimizar los errores a la hora en que las au-
toridades o los productores de bases de datos escriben
los datos correspondientes a los inventores y solicitan-
tes.

En materia de homogeneizacion de datos, los con-

11 Disponible en:http://openrefine.org/ Consulta: Septiembre 2015.
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Fig. 2 (A). Pantallas de la aplicacion Open Refine
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Fig. 2 (B). Muestra de cémo se limpian los datos correspondientes a los inventores.

ferencistas del Taller recomendaron la utilizacion de la
aplicacion VantagePoint. Esta aplicacién no es gratuita
pero es muy potente a la hora de limpiar los datos de
los inventores, pues compara mas de un campo de los
datos originales, lo cual minimiza el error de asociacion
por nombres: dos inventores con nombres idénticos,
pero que son dos personas diferentes. Por ejemplo,
para identificar que un inventor con un nombre dado
es una persona diferente a otro del mismo nombre, se
selecciona que compare los datos correspondientes a
la direccion postal del mimo. Si estos campos se corres-
ponden entonces se considera que es la misma perso-
na, pero si sucede lo contrario, entonces se identifica
como otra persona diferente. Segun la opinion de los
expertos de la OMPI, otro campo muy util para solu-
cionar este problema es el del niumero de prioridad.
Esta herramienta estad especializada en la mineria de
textos para el descubrimiento de conocimiento en los
resultados de busquedas realizadas en bases de datos
de patentes y de literatura no patente.

Procesamiento secundario: herramien-
tas de analisis y visualizaciéon de informa-
cion

En primer lugar, cabe mencionar Tableau Public®
que permite de una forma sencilla y rdpida abrir ar-
chivos con formato xls® o csv, crear visualizaciones y
publicar para compartir los resultados (Ver Figura 3).
Este programa se instala y permite realizar el trabajo
sin conexion de Internet, aunque si se desea compartir
el trabajo realizado se puede sincronizar con la apli-
cacion que se encuentra en linea. Estas visualizaciones
son dindmicas y permiten la creacion de informes muy

12 Disponible en: https:/public.tableau.com/s/ Consulta: Agosto 2015

13 Formato de los archivos generados por el programa Microsoft Excel® en forma
de hojas de datos (tablas de datos en filas y columnas). Aunque este programa es
propietario, existen otros muy parecidos, como el Openoffice que trabaja igual con
este tipo de archivos. Aunque en todo caso, la transferencia entre los formatos xls y
csv es muy comun.
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atractivos con paneles dinamicos.
El programa permite el anélisis y vi-
sualizacion de muchos tipos de da-
tos y se adapta perfectamente para
los datos obtenidos de las patentes.

Gephi* es otra de las aplicaciones
gratuitas recomendadas sobre todo
para la visualizacion de analisis de
redes (Ver Figura 4). Estos analisis
son muy utiles para identificar las
colaboraciones, sobre todo entre
inventores y titulares. También re-
vela informacién oculta acerca de
relaciones de colaboraciéon entre
los inventores y solicitantes.. El pro-
grama trabaja igualmente con ar-
chivos con formato xlIs o csv.

Plotlys es un servicio en linea
gratuito que permite subir datos
de un archivo en formato xls o csv
y obtener visualizaciones como re-
sultado de analisis de datos impor-
tados de bases de datos. Estos pue-
den utilizarse directamente en esta
aplicacion. Una de sus fortalezas es
que permite obtener graficos atrac-
tivos e interactivos que pueden ser
facilmente compartidos. Contie-
ne una gran variedad de gréficos
como los de contornos y mapas de
calor. Es un poco mas complejo que
el Tableau Public con respecto a la
carga de los datos. Este programa
también permite pegar los datos
directamente en la tabla de inicio.

Otra herramienta gratuita para
el analisis y visualizaciéon es el R
Studio® . R es un lenguaje de pro-
gramacién estadistico. Puede em-
plearse para la limpieza de datos
de patentes o la mineria de textos.
Trabaja mediante paquetes para
Ilevar a cabo tareas como la impor-
tacion de archivos, la manipulacién
de estos, y la obtencién de graficos.
Los paquetes contienen funciones
para llevar a cabo tareas como por
ejemplo la importacion de archivos
con formato csv. Es una herramien-
ta muy potente, y quizd lo menos

14 Disponible en: http://gephi.github.io/ Consulta:
Agosto 2015

15 Disponible en: https:/plot.ly/ Consulta: Agosto 2015

16 Disponible en: https://www.rstudio.com/products/
rstudio/#Desktop Consulta: Agosto 2015
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Fig. 3 (A). Pantallas de la aplicacion Tableau Public
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Fig. 4. Grafico de redes que se obtiene a partir de la aplicacion Gephi.

ventajoso es que los graficos que se
obtienen no son muy vistosos.

Finalmente, los organizadores
del Taller recomendaron la uti-
lizaciéon de los servicios en linea
Github” para compartir y colabo-
rar en el desarrollo de cédigos y de
documentos.

Herramienta  gratuita
para  la visualizacion de
analisis de redes

Como parte de nuestra experien-
cia en el andlisis de informacién
de patente, en el marco del Taller
se present6 la aplicacién gratuita
Netdraws. Usualmente, este pro-
grama se emplea para el analisis
de colaboraciones entre personas
u organizaciones, no obstante, he-
mos propuesto su empleo para la
determinacion de varios indicado-
res relacionales a partir de informa-
cion de patentes. Uno de estos in-
dicadores es el de origen y destino
(relacion entre paises de prioridad
y paises de publicacion), (Ver Figu-
ra 5) y otro seria el de solicitantes/
titulares versus paises de destino
(Ver Figura 6). Este tipo de analisis
revela los territorios cubiertos me-
diante proteccién por patente, lo
cual obviamente también revela los
territorios no protegidos. La con-
clusion que se deriva de este indi-
cador es el de identificar nichos, en
los cuales invenciones particulares
no estan protegidas con vistas a te-
ner libertad de actuar (usualmente
conocidos como informes sobre la
libertad de operacion).

Validacion de los estudios
sobre la actividad de paten-
tamiento.

Siempre que se realiza un estu-
dio de este tipo y se seleccionan
herramientas gratuitas, pudiera
quedar la duda acerca de la vera-
cidad de los resultados que se ob-
tienen con vistas a poder ofrecer

17 Disponible en: https:/github.com/ Consulta:
Septiembre 2015.

18 Disponible en: https://sites.google.com/site/net-
drawsoftware/download Consulta: Agosto 2015

Fig. 5. Visualizacién del analisis de la relacién entre los paises de prioridad (circulos rojos) y
los paises de publicacién (cuadrados azules) obtenida a través de la aplicacion Netdraw.

Fig. 6. Visualizacion del analisis de la relacién entre solicitantes/titulares mas productivos (cir-
culos rojos) y los paises de publicacién (cuadrados azules) obtenida a través de la aplicacion
Netdraw.

las conclusiones acertadas acerca de las tendencias en una tecnologia o
rama de la técnica determinada. Estas dudas pueden estar relacionadas
con la insuficiencia de datos o la manipulacién herrada de éstos durante
el procesamiento o andlisis primario (limpieza de datos). Por esta razon,
consideramos que seria Util realizar una validacién al menos de algunos
resultados, como por ejemplo: inventores o solicitantes/titulares mas pro-
ductivos, entre otros. Para ello, podrian compararse los resultados con los
obtenidos en aplicaciones de analisis de datos de patentes disponibles en
linea como PatentInspiration® con 74 millones de patentes o The Lens»
con mas de 100 millones de documentos.

19 Disponible en: http://www.patentinspiration.com/ Consulta: Septiembre 2015.

20 Disponible en: https://www.lens.org/lens/?locale=en Consulta: Septiembre 2015.
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Consideraciones finales

El tltimo encuentro regional de especialistas de propiedad industrial de Oficinas de Patentes Latinoamerica-
nas (Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Uruguay) celebrado en la ciudad de Rio de Janeiro a finales de agosto
de 2015, constituye una continuacion de los esfuerzos que realiza el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)», como parte de la Agenda para el desarrollo. En
esta ocasion los expertos de la OMPI presentaron numerosas herramientas gratuitas y de cédigo abierto para el
analisis de informacion de patentes. El encuentro tuvo un caracter meramente practico, pues todas las presenta-
ciones de los expertos consistieron en ejercicios conformados para la utilizaciéon de las herramientas presentadas.
Asimismo se requirié por parte de los especialistas asistentes que presentaran las herramientas gratuitas que se
emplean en las respectivas oficinas. De estas discusiones, se pudo conocer que muchas oficinas tienen acceso ya
a bases de datos comerciales o utilizan herramientas comerciales. Ademas, se pudo corroborar, que en muchos
casos, los estudios sobre la actividad de patentamiento se realizan por algunas oficinas (Brasil, Chile, Colombia)
por iniciativa propia y los informes resultantes se ponen a disposicion del publico de forma gratuita. Como parte
de las experiencias compartidas, la OMPI planea elaborar un manual de herramientas gratuitas para facilitar el
analisis de informacién de patentes. El trabajo preliminar realizado en este sentido esta disponible publicamente
y puede ser consultadoz .

21 Disponible en: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/ Consulta: Septiembre 2015.
22 Disponible en: http://poldham.github.io/manual/
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