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1. Reglas y procedimientos para la comercializacion de la propiedad intelectual
mediante el licenciamiento.

Objetivo:

Definir el procedimiento estandarizado que llevara a cabo la Oficina de Transferencia de
Conocimiento, para la gestion de un servicio de Licenciamiento entre la Universidad y
terceras partes.

Alcance:

El presente procedimiento aplica a aquéllas personas que participe en cualquier proyecto que
derive en un Licenciamiento entre la Universidad y terceras partes (comunidad académica, la
Oficina de Transferencia de Conocimiento, empresas, cualquier tercera parte interna o
externa involucrada).

Definiciones:

Tecnologia:

La tecnologia consiste en conocimiento y experiencia, equipamiento e instalaciones, software
y hardware ademas de servicios y sistemas, productos y procesos. La tecnologia utiliza ideas,
creatividad, ingenio, intuicion, inteligencia y vision para producir y distribuir eficientemente
bienes y servicios que respondan a necesidades de la sociedad y el mercado. (Fundacién
COTEC, 1999). Por lo tanto, surge a partir del conocimiento y se conjuga con elementos de
tipo técnico, organizativo, administrativo, econdmico y social para realizar actividades
productivas.

Sus objetivos principales se traducen en:

a) Reduccion de costos

b) Generacion de productos nuevos o mejorados que satisfagan necesidades de la sociedad o
demandas explicitas del mercado

c) Generacion de servicios nuevos o mejorados

d) Procesos de produccion de bienes o servicios nuevos o mejorados que permiten lograr
mayores rendimientos y productividad

e) Mejoras logisticas que permiten aumentar la eficiencia en el manejo de todo tipo de
materiales y surtir oportunamente los mercados

f) Reduccidn o eliminacion de contaminantes y desperdicios

g) Incremento en los méargenes de utilidad.

Proceso de transferencia de tecnologia:

1. Promocién de la tecnologia y busqueda de clientes potenciales (seleccion de canales de
canales de difusion, seleccion de clientes, difusion de la informacion...).
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2. Contactos iniciales (envio de informacién preliminar, visita al cliente (o recepcion de la
visita), seguimiento del contacto...).

3. Contactos avanzados y proceso de negociacién (politica de difusion de informacion
confidencial, firma de acuerdos de confidencialidad o declaraciones de intenciones,
objetivos y directrices marcadas por direccion para guiar las negociaciones...).

4. Formalizaciébn de la transferencia (elaboracion del contrato, tramitacion
administrativa...).

5. Gestién del conocimiento y aprendizaje (documentacién de las acciones, andlisis de
errores y aciertos, extraccion de buenas practicas...).

6. Paguete tecnolégico:

Paquete tecnoldgico:

El paquete tecnolégico es el conjunto de todos los conocimientos necesarios para la
produccién y distribucion eficientes de un bien o servicio. Incluye el know- how tecnolégico
de un desarrollo innovador de producto, servicio o proceso que es factible de introducir en el
mercado y cuya utilizacién proporciona ventajas econémicas a su usuario y a los diferentes
participantes involucrados en su negociacién (Paredes, 1992).

CONOCIMIENTOS
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Licenciamiento:

El licenciamiento es una actividad comercial que al quedar plasmada en un documento de tipo legal
es conocida como licencia. Permite la transferencia de un licenciante a un licenciatario de elementos
del conocimiento técnico que son necesarios para la concepcion, disefio, construccion y operacion de
unidades que producen bienes y servicios. (OMPI, 2002)
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Legalmente en nuestro pais, incluye el derecho al uso de dibujos, modelos, planos, formulas o
procedimientos y equipos industriales, comerciales o cientificos.

Licenciatario:

Persona fisica 0 moral interesada que se le transfiera a si, conocimiento a través de una figura de
licenciamiento.

Licenciante:

Institucion generadora de conocimiento interesada en transferir conocimiento a través de una figura
de licenciamiento.

Acuerdo de Licencia:

Constituye un arrendamiento de propiedad intangible, es decir, un arreglo mediante el cual en lugar
de dar el derecho de uso de bienes materiales, se confiere uso de derechos de propiedad industrial e
intelectual.

Licencias:

Se refiere a las relaciones contractuales de negocios, en donde el otorgante conocido como licenciante
y un adquirente conocido como licenciatario, contratan ya sea el uso de una invencién, de cierta
tecnologia, conocimientos técnicos o know-how, una patente, una marca, derechos de autor, secretos
industriales o comerciales que son propiedad del oferente quien recibe a cambio regalias (por
transferencia de tecnologia).

La licencia permite al titular de una determinada tecnologia o derecho de propiedad industrial:

e Comerciar a través de terceros los resultados de la investigacion y el desarrollo
tecnolégicos;

e Recuperar rapidamente parte de la inversion de capital necesaria para la actividad de
desarrollo.

Tipos de Licencias:

e Tipo 1. Licencias Unicamente sobre determinados derechos de propiedad intelectual (por
ejemplo, una licencia para poner en practica una invencion protegida por patente o para copiar
y distribuir una determinada obra de autor).

e Tipo 2. Licencia sobre todos los derechos de P.l. que sean necesarios para reproducir,
fabricar, utilizar, comercializar y vender productos basados en un tipo de tecnologia (por
ejemplo, una licencia para desarrollar nuevos programas informaticos que estén protegidos
por la legislacion relativa a las patentes, el derecho de autor, las marcas o los secretos
comerciales).
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e Tipo 3. Puede concederse una licencia sobre todos los derechos de P.l. necesarios para
fabricar y comercializar un producto que cumpla con una especificacion o norma técnica (por
ejemplo, un grupo de empresas que se pone de acuerdo sobre una norma técnica para
garantizar la interoperabilidad de los instrumentos de un sistema, agrupar sus derechos de
P.I. y conceder las licencias que cada uno de los miembros necesite para fabricar y vender el
producto).

Regalias:

Cantidad o contraprestacion que se paga en dinero por virtud del uso o goce temporal de bienes o
derechos ajenos (registrados por un tercero), por el licenciatario a favor del licenciante, que puede ser
fijada proporcionalmente en funcién de las ventas, produccidn, productividad o utilidades, en los
contratos de licencia de marcas, patentes, procedimientos, conocimientos técnicos o transferencia de
tecnologia (knowhow), por derechos de autor (copyright), etcétera.

Procedimiento para el Licenciamiento.

a. Obligaciones, derechos vy responsabilidades de la institucion generadora de
conocimientos, su comunidad y la OTC al licenciar un conocimiento.

Institucion generadora de conocimientos y su comunidad:

e La Universidad debera impulsar en su comunidad, la capacidad de realizar investigaciones
aplicadas con potencial de transferirse al sector productivo.

e La Universidad debera contemplar en su normativa la posibilidad de que su comunidad
académica (profesores, investigadores y estudiantes), destinen tiempo para vincularse con el
sector productivo a través de las gestiones de la OTC.

e LaUniversidad debera establecer un tabulador de estimulos para su comunidad que participe
en proyectos de licenciamiento hacia el sector productivo (participacion en el pago de regalias
o los que generen).

e La comunidad académica deberd notificar a la OTC de los inventos y desarrollos
tecnoldgicos que genere, indicando con exactitud quiénes estan participando y su aplicacién
industrial.

e Cuando la comunidad académica detecte que cuenta con una tecnologia con aparente

potencial de proteccion y comercializacion, debera hacer una notificacion especial a las OTC,
de manera que ésta pueda realizar la evaluacion pertinente.
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e La institucion respaldara y apoyara otorgandole todo el poder a la OTC para la gestion de
todos los procedimientos pertinentes para la evaluacion, gestion, negociacion y transferencia
de una tecnologia a terceras partes.

e La institucion debera acatar los términos de los contratos de licenciamiento que negocie la
OTC, asi como asumir y cumplir con sus compromisos antes, durante y después del contrato.

Oficina de Transferencia de Conocimiento:

e La OTC debera llevar un registro de todas las invenciones y desarrollos tecnoldgicos que se
generen en la Universidad, incluyendo al grupo de trabajo, su participacion y la aplicacion de
cada uno de ellos.

e La OTC debera identificar aquéllos inventos o desarrollos tecnolégicos con potencial de
comercializacion hacia el sector productivo, mediante el acercamiento periddico con los
grupos de trabajo de investigacion de la institucion.

e Una vez que la OTC determine que una invencion o desarrollo tecnoldgico tiene potencial de
proteccion mediante derechos de propiedad intelectual, asi como de comercializacion,
procederd a realizar una evaluacion a fondo para caracterizar la tecnologia y determinar la
figura de propiedad intelectual mas pertinente para su proteccion.

e LaOTC realizara los tramites necesarios ante la instancia pertinente, para la proteccién de la
invencién o desarrollo tecnolégico (Véase Politica de Gestién del Conocimiento) y dara el
seguimiento hasta que le sean concedidos los titulos de PI a la Universidad.

e Una vez que se cuenta con el titulo de PI de la invencién o desarrollo tecnoldgico, la OTC
promovera la tecnologia mediante su integracion en un paquete tecnoldgico, destacando sus
caracteristicas técnicas, financieras y de mercado, para detectar un posible Licenciatario en
el sector productivo. La promocion debera realizarse en su Ventanilla Unica a modo de
catélogo.

e De haber més de un candidato para Licenciatario, la OTC evaluara las propuestas legales y
economicas de cada uno, para determinar cual es la que mas se adecua a los intereses de la
Universidad.

e Cuando se determine al candidato ideal para Licenciatario, la OTC iniciara a negociar las
condiciones y términos para la firma del contrato de licenciamiento.

b. Responsabilidad de negociar, firmar vy establecer los términos de un
licenciamiento.
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La Universidad otorgara de manera oficial a la OTC, la atribucion de establecer, negociar y
firmar los términos de un contrato de licenciamiento a su nombre, con cualquier tercera parte
gue para los intereses de la institucion convenga.

La OTC tendré la responsabilidad de establecer, negociar y firmar los términos de un contrato
de licenciamiento a su nombre, con cualquier tercera parte que para los intereses de la
institucion convenga.

La preparacion de la negociacion de un acuerdo de Licencia por parte de la OTC debera tomar
en cuenta los siguientes aspectos:

o El interés que tiene para la institucion el licenciar la tecnologia. Es decir,
identificar en qué medida proporcionara ingresos a la institucién, si desde el punto
de vista comercial es mejor otorgar una licencia de derechos de Pl o una licencia
mas amplia de acuerdos conexos (asociacion comercial). Ademas de los ingresos
econdmicos, qué otros beneficios aportara el licenciamiento a la institucién.

o El poder de negociacion de la OTC. Se refiere a las posibilidades que tiene la
institucion para que la otra parte acepte las condiciones, tener claridad sobre las
ventajas comerciales que el paquete tecnoldgico aportara a la institucion, las
alternativas de licenciatarios en caso de no llegar a un acuerdo, etc.

o El plazo para firmar el acuerdo de licencia. Una vez que se mostrado el interés
de ambas partes para firmar un contrato de licenciamiento, se deberan establecer
las fases de la negociacion, para controlar el tiempo en que se llevara a cabo. Se
debera determinar la posibilidad de firmar una carta de intencién y posteriormente
uno o varios acuerdos sucesivos. El establecer un calendario para las reuniones y
seguimiento de la negociacion, sera un buen mecanismo de control.

o El equipo negociador. Se debera determinar el equipo que formara parte en la
negociacion por parte de la OTC, la institucién y los externos, quién sera el
portavoz principal (por parte de la institucion es conveniente que sea la OTC), qué
autoridad tendra el portavoz para la toma de decisiones, asi como quién se
encargara de redactar el acuerdo y realizar los cambios pertinentes.

o La informacion que requieren las partes. Se refiere a cualquier documento
necesario. para negociar el licenciamiento de la tecnologia. Por parte de la
institucion: especificaciones, protocolos, informaciones publicas, fichas de
producto, textos y resimenes de la patente. Por parte de la empresa o
licenciatario: informacion publica sobre los ingresos, empleados, historial
financiero, comunicados de prensa sobre tecnologias, informacion sobre el sitio
Web, etc.)
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o Las posturas de la OTC con respecto a las cuestiones fundamentales de la
licencia. Se trata de un listado de las condiciones esenciales de la licencia, cuya
funcion es: aclarar las cuestiones que podrian sr ambiguas en la negociacion,
mostrar los aspectos problematicos, aclarar las posiciones y tener presentes los
objetivos del acuerdo. La OTC debera generar una “version interna” de dicha lista
que deberd compartirse con todo el equipo negociador y una “version externa”
gue se compartira con el resto de las partes para obtener sus impresiones y
modificarla, e funcion de los intereses de la institucion.

o La estrategia de negociacion. La OTC determinara los puntos de partida que
expondré al inicio de la negociacion y que constituyen su postura ideal. Esas
condiciones figuran en la lista de condiciones externa. Asi mismo, se solicitara a
la otra parte exponer su postura de partida y sobre ambas se realizara la
negociacion. La OTC deberd realizar una lista de alternativas que puede
considerar para cada condicion esencial, siempre y cuando no se pierda el objetivo
ganar — ganar.

e El acuerdo de licenciamiento deberd contemplar ciertas condiciones, clausulas o
disposiciones esenciales (OMPI, 2004). Sin embargo, la OTC debera determinar con base en
su experiencia y la complejidad de cada situacion, las condiciones que se incluiran en el
contrato asi como su alcance. Dichas condiciones esenciales son:

o El objeto de la licencia. Se deberan dejar muy claro los siguientes aspectos de la
tecnologia a licenciar: en qué consiste la tecnologia (un producto, una férmula,
una especificacion, un protocolo, un programa informéatico, un grupo de
diagramas o documentacion), se concedera una licencia para explotar una patente
0 un grupo de patentes determinadas.

La OTC deberéa tener una comunicacion cercana con el licenciatario para estar
segura de cuales son sus necesidades con respecto al paquete tecnolégico que se
le estéa transfiriendo (por ejemplo si necesitan Unicamente una licencia de patentes,
los derechos para utilizar un determinado producto o tecnologia a fin de explotar
una patente, documentacion o esquemas detallados, un cédigo fuente o cierta
version de los programas informaticos, datos experimentales, muestras o
prototipos, conocimientos técnicos o formacion especializada para poder utilizar
la tecnologia, etc).

La descripcion debera ser lo suficientemente clara como para que, en caso de
conflicto, un tercero que no conozca la tecnologia pueda tomar una decision sobre
lo que se incluye o no en el acuerdo.

Finalmente, si el objeto de la licencia se encuentra verdaderamente en fase de
desarrollo o si todavia deben realizarse trabajos importantes, como trasladar un
sistema a una plataforma diferente, es aconsejable elaborar un acuerdo de
desarrollo independiente o adjunto en el que se establezcan normas claras sobre
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el funcionamiento, rendimiento, atribuciones de responsabilidad y resultados, asi
como el calendario para llevar a cabo la labor.

o Eltitular de los derechos de P1 sobre la tecnologia. En el acuerdo de licencia, la
OTC debe especificar que los derechos de propiedad intelectual objeto de la
licencia pertenecen a la institucion y que no existe la posibilidad de que terceros
reclamen posteriormente la titularidad de los derechos de P.1. o los derechos sobre
la tecnologia. En las situaciones en las que el licenciante y el licenciatario
colaboran en un proyecto tecnolégico o en la creacion de un producto (por
ejemplo, en una empresa conjunta o “joint venture” para desarrollar un producto
en colaboracién), conviene sefialar si sera un co-titularidad.

En algunas Universidades como la Universidad de Costa Rica, se aconseja otorgar
la co-titularidad por porcentajes iguales a todas las partes involucradas, aunque
debe considerarse que si se otorga co-titularidad, se requerira que las partes se
rindan cuentas mutuamente respecto de los beneficios que obtengan, lo que no
serd conveniente, si es que no piensan continuar trabajando conjuntamente.

o Posibilidad de examinar una tecnologia antes de firmar el acuerdo. Dado que
los acuerdos de confidencialidad son compromisos que vinculan juridicamente a
las partes para no utilizar o divulgar a terceros la informacion confidencial a la
gue puedan tener acceso durante las negociaciones, un acuerdo de este tipo
permitira al licenciatario examinar la tecnologia que piensa adquirir para valorar
adecuadamente su naturaleza, funcion, rendimiento y valor.

La informacion que considera confidencial incluye (prototipos técnicos, formulas,
especificaciones, disefios, grafias, informacion experimental u otro tipo de
informacion técnica, una lista de clientes, estrategias y planes comerciales o
informaciéon sobre empleados).

Finalmente, las cuestiones fundamentales que deben plantearse en un acuerdo de
confidencialidad son:

1. Si al licenciatario se le prohibe utilizar y divulgar la tecnologia a terceros
(“prohibicion de uso”). En este punto, la OTC debera conceder al licenciatario la
libertad para retirarse del acuerdo de licencia sin preocuparse de verse
“perjudicado” por las divulgaciones, siempre y cuando tecnologia quede
protegida.

2. Elforoy laforma en que deberéan resolverse las controversias. Ante todo, la OTC

definird que un Comité formado por las partes resolvera los conflictos de interes,
antes de acudir a una via penal para resolverla.
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o Elalcance de los derechos. Una licencia sobre un gran &mbito de derechos ofrece
una enorme flexibilidad, mientras que una licencia con un ambito de derechos
limitado sera menos costosa, pero también menos flexible. Dependiendo de los
intereses de las partes, la OTC definira si se conceden algunos de los siguientes
derechos:

reproducir la tecnologia;

exhibirla;

modificarla;

realizar obras derivadas de ella (producir nuevas versiones o incluso
tecnologias productos totalmente nuevos mediante modificacion o
mejora);

utilizarla (para la investigacion y el desarrollo de un producto);

6. fabricarla o hacer que la fabriquen (ya sea que la fabrique el
licenciatario o un contratista);

NS

o

7. distribuirla o venderla;
8. importarla; y
9. subarrendarla a un tercero que puede realizar todas o algunas de las

actividades mencionadas.

o Territorialidad y exclusividad de la licencia. La OTC especificara si los derechos
que cede cubren el ambito mundial o si estan limitados a uno o varios paises,
regién u otro territorio determinado. Lo anterior tiene que ver con una estrategia
comercial y de obtencion de ingresos de la institucion.

En cuanto a la exclusividad, la OTC debe considerarla en los casos en los que el
licenciatario deba realizar una inversion sustancial con el fin de explotar
comercialmente la tecnologia (por ejemplo, la adquisicion de material
especializado, la contratacion de trabajadores especializados, la aportacion de
recursos para el desarrollo de la tecnologia, el establecimiento de una empresa en
un nuevo territorio).

Otro caso es si el licenciatario no puede crear una empresa basada en la licencia
porque ha de competir con otros licenciatarios, puede estar justificada una licencia
exclusiva aunque s6lo sea por un periodo limitado.

Ademas, en caso de que una licencia exclusiva se justifique, habra que tener en
cuenta las siguientes estrategias para limitar algunos de sus aspectos negativos:

1. La concesion exclusiva de una licencia puede supeditarse a que el
licenciatario obtenga un nivel minimo de ingresos en concepto de regalias
o0 de venta de los productos.

2. La duracion de la exclusividad no tiene que ser la misma que la del
acuerdo y puede limitarse a un periodo mas corto durante el cual el
licenciatario pueda crear su empresa.
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3. Laexclusividad puede aplicarse, si se desea, a ciertos derechos previstos
en el acuerdo o Unicamente en relacion con ciertas tecnologias. Es decir,
la licencia puede ser exclusiva para un “ambito de utilizacion”
determinado.

e La OTC debera asegurarse de que el contrato de licenciamiento incluya de manera clara las
respectivas obligaciones, derechos y responsabilidades de cada una de las partes involucradas
en el acuerdo.

o La OTC participara y apoyaré en la firma del contrato, en conjunto con los departamentos
juridicos de la Universidad y el Licenciatario, con todas las facultades para intervenir en el
proceso y velar por los intereses de la institucion.

e Una vez que el contrato de Licenciamiento se haya firmado, la OTC conducira el proceso de
trasferencia del paquete tecnoldgico.

c. Politica de division de regalias entre la institucién generadora de
conocimientos, su comunidad y la OTC.

e La OTC determinard de acuerdo con la evaluacién previa, el pago de regalias que el
licenciatario debera pagar a la Universidad por el paquete tecnoldgico transferido. Ademas,
dicha definicién dependera de dos aspectos basicos: el objeto de la licencia y el alcance de
los derechos.

o Las regalias comprenden los pagos de cualquier clase por concepto de:

o Uso o goce temporal de patentes, certificados de invencion o mejora, marcas de
fabrica, nombres comerciales, derechos de autor.

o Transferencia de tecnologia o informaciones relativas a experiencias industriales,
comerciales o cientificas, u otro derecho o propiedad similar.

o Derecho a recibir para retransmitir imagenes visuales, sonidos 0 ambos, o bien el
derecho a permitir el acceso al publico a dichas imagenes o sonidos, cuando en
ambos casos se transmitan por via satélite, cable, fibra dptica u otros medios
similares.

e Al inicio de la negociacion con respecto al pago de regalias, las dos partes deben hacerse las
siguientes preguntas:

o Lo que el Licenciatario debe preguntarse es ¢Cuanto esta dispuesto a pagar
por esa licencia, teniendo en cuenta los gastos que realizard para producir y
comercializar, asi como el precio que tiene previsto cobrar por el producto,
en funcidn de lo que el mercado esté dispuesto a pagar?

o Lo que el Licenciante debe preguntarse es ¢ Cual es la cantidad de dinero que
le permitira cubrir su inversién en 1+D, y obtener un beneficio?
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e Existen diversos métodos para evaluar una tecnologia, a veces es recomendable utilizar mas
de uno tomando en cuenta que ninguno es totalmente objetivo o exacto. Los cuatro métodos
mas utilizados para el calculo de regalias son:

o Meétodo del andlisis de los costos. Consiste en calcular la inversion del
licenciante para desarrollar la tecnologia y la P.1. Si s6lo se transferira la
propiedad intelectual, no tendrd mucho sentido que la valoracion tome en
cuenta el costo del desarrollo de la tecnologia, pero si sera importante
determinar si se tendrd mas de un licenciantes o si la OTC comercializara
también la tecnologia.

o Método de la regla del 25%: se trata de una regla empirica, el licenciante
obtiene el 25% sobre los beneficios. La principal dificultad de este método
es saber cuales son los beneficios que proporciona esta tecnologia.

o Meétodo de comparacion con situaciones similares o “de mercado”: el
método consiste en obtener informacion sobre las regalias obtenidas en
transacciones similares, no obstante, es muy complicado conseguir
informacion sobre licencias similares en todos los aspectos.

o Analisis del valor actual neto: en el que se realiza una simulacion de los
flujos de caja (ingresos menos gastos) que se producen al licenciar la
tecnologia, totalizando los resultados al momento inicial.

Una vez que se ha elegido el método y el porcentaje de regalias que se cobrard, los pagos se deberan
estructurara de la siguiente manera:

o Down Payment: pago global en el momento de la firma del acuerdo de licencia,
independiente de la explotacidén, mas un importe anual de regalias.

o Regalias anuales: pago vinculado a un porcentaje sobre el volumen de ventas.

o Regalias anuales minimas: se pretende incentivar al licenciatario a entrar en el mercado y
a lograr un minimo de ventas, sancionando a la vez al licenciatario que no lo hace. De acuerdo
con este criterio, si las regalias exceden la suma minima no hay obligacion de pagar una suma
adicional.

o Regalias correspondientes al ingreso recibido por el licenciatario por concesion de
sublicencias.

o Regalias por cumplimiento de ciertas fases: se trata de sumas fijas que el licenciatario
paga al licenciante cuando se llega a determinadas fases de desarrollo del producto o
tecnologia. Este tipo de regalias es muy comin cuando el bien licenciado se va a desarrollar
como producto farmacéutico.
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e En general, no se puede hablar de un método recomendable para todos los casos de
licenciamiento, cada situacion demandara una evaluacion especifica y, sobre todo, la OTC
deberd negociar con el licenciatario acuerdos ganar — ganar a largo plazo. Algunas
Universidades como la Universidad de Costa Rica, menciona entre sus précticas de
licenciamiento que la definicidn de regalias se negocia junto con el cliente y puede ir del 5%
al 20%, de las ventas anuales, de acuerdo al tipo de tecnologia, el mercado y el tamafio del
cliente.

e Ademas, es importante que la OTC considere la posibilidad de posteriores negociaciones de
pago de regalias, de acuerdo al comportamiento del cliente, del mercado, las mejoras a la
tecnologia, etc.

e De manera general, para la distribucion de regalias se recomienda que la Universidad se
guede con el 35%, el investigador o investigadores involucrados con el 35% y las OTC con
el 30% para su operacion.

e Por otro lado, en el acuerdo de licencia se debera establecer el procedimiento de garantias e
indemnizaciones, mediante el planteamiento de las siguientes cuestiones:

e ;Quién seraresponsable de los problemas financieros ocasionados por un defecto
en el producto o en la tecnologia?

e ;Quién sera responsable de un defecto en la titularidad del producto o de la
tecnologia?

e ;Quién sera responsable en caso de que un tercero emprenda acciones legales

para denunciar que la tecnologia o el producto vulneran su patente u otro derecho

de P.I1.?

¢Obtiene el licenciatario derechos sobre versiones y productos futuros?

¢Sera necesario realizar un pago adicional para obtener estas nuevas versiones o

productos? De ser el caso, ¢es posible fijar ya el monto?

¢Proporcionara el licenciante servicios y asistencia para la utilizacion de la

tecnologia o de los productos conexos? ¢Proporcionara el licenciante asistencia

en la supervision y mantenimiento de la tecnologia objeto de licencia?

e ;Supondran el servicio y el apoyo un costo extra? ;Existe un costo anual por
servicio y mantenimiento?

e ;Requerird el producto piezas de recambio en el futuro? De ser el caso, ¢existen
disposiciones relativas a la fabricacién o compra de piezas de recambio?

e ;Existe una disposiciéon de no competencia segun la cual una parte solicita a la
otra que se comprometa a no trabajar para la competencia?

d. Politica de monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de
licenciamiento.
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La OTC sera la encargada de monitorear el cumplimiento delos acuerdos estipulados en el
contrato de licencia, por cada una de las pates involucradas.

e La OTC podra solicitar al licenciatario los informes técnicos, financieros o comerciales que
requiera para comprobar el cumplimiento de los acuerdos o para re negociar el pago de
regalias.

e La Universidad podra solicitar a la OTC en todo momento, reportes o informes técnicos,
financieros y comerciales, para monitorear el cumplimiento de los acuerdos de licencia.

e En caso de que alguna de las partes detecte un conflicto de interés o algiin incumplimiento,
la OTC deberé aplicar la Politica de Conflicto de interés, para la resolucion del mismo.

e Finalmente, los términos que no aceptara la OTC para participar en un acuerdo de
licenciamiento son:

o Acuerdos contrarios a la ley o précticas leales de comercio y cualquier
transaccion comercial.

o Acuerdos que no se estipulen bajo los términos de una negociacion ganar —
ganar para todas las partes involucradas.

o Acuerdos en los que se ponga en riesgo el prestigio dela Universidad y/o la
OTC.

o Acuerdos que vayan en detrimento de la condicion humana.

2. Garantias de tiempo para el licenciamiento
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La OTC realiza el
procedimiento para su
proteccién mediante
derechos de PI

La

La OTC definirda la
estrategia de Pl mas
pertinente (5 dias).

La OTC realizard la
evaluacién tecnoldgica y
comercial (10 dias)

La OTC recibe wuna
notificacion de
invencion a través de su
ventanilla tnica

integrard
paquete
pre eliminar (15 dias)

Primera reunion de
acercamiento con el posible
licenciatario (2 dias contados a
partir de que fue identificado)

el
tecnologico

La OTC identificara
posibles licenciatarios

Proceso de negociacion del
acuerdo de licenciamiento (de
acuerdo con el tiempo del cliente
y maximo 30 dias)

Firma del acuerdo de
licenciamiento (méximo 5 dias)

v
La OTC integrard el paquete
tecnoldgico final (15 dias)

Transferencia del
tecnoldgico (15 dias)

Monitoreo del cumplimiento del acuerdo para
re negociaciones (cada 6 meses)

paquete

Programa de Apoyo a Proyectos de Investigacion e Innovacién Tecnolégica (PAPIT — UNAM)



