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Resumen

El objetivo del trabajo presentado fue elaborar un modelo de procesos de negocios para la gestion
de las patentes resultantes de las ideas y proyectos que surgen en las universidades. Para abordar
el disefio de este modelo, se realizaron entrevistas, encuestas y visitas a sitios Web de diversas
universidades con el fin de determinar el conjunto de actividades desde que surge una idea
susceptible de ser patentada hasta que la patente es explotada en el mercado. Esta identificacién de
actividades y su analisis fue efectuada mediante el modelo de procesos por regulacién, el que
posteriormente fue traducido a un modelo en BPMN (Business Process Modeling Notation). Se
muestra que el modelo propuesto facilita la gestion de las patentes en las universidades.

Palabras clave: procesos de negocios, derechos de propiedad intelectual, gestion de patentes,
modelos de procesos

Modeling of Business Processes for the Management of
Patents in Universities

Abstract

The objective of this paper was the proposal of a business process model for the management of
patents resulting from ideas or projects developed in universities. For the design of the model,
several actions were developed: surveys, interviews, and analysis of web sites, with the aim of
determining the set of activities followed in other institutions from the original idea until patent
exploitation. This information and its analysis were done using the process modelling by regulation,
later translated into a model in BPMN (Business Process Modeling Notation). It is shown that the
proposed model facilitates the management of patents in universities.
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INTRODUCCION

La Ley Bayh Dole (B.D.A. por sus siglas en inglés), y el surgimiento de nuevos sectores tecnolégicos
altamente vinculados con la ciencia (bios y nanos), han tenido considerables efectos en el
comportamiento de las universidades respecto del uso de las patentes como mecanismo de difusion
y transferencia tecnoldgica de sus resultados de investigacion, lo cual a su vez ha generado un
intenso debate entre académicos, tanto a favor como en contra de la privatizacion del conocimiento y
también sobre los asuntos éticos de las patentes (Calderini et al., 2009). Este debate y el incremento
de las patentes universitarias, ha dado origen a mdltiples estudios, desde diferentes perspectivas y
propésitos (Lépez, 2008).

La Ley Bayh Dole impactd la investigacidon que se desarrolld6 en las universidades, elevando la
importancia de la investigacion aplicada en sus laboratorios e impulsando la comercializacién de los
resultados de la investigacion. Diversos estudios, destacandose los de Henderson et al., (1998),
Sampat et al. (2003), Jensen y Thursby (2001), Nelson (2004), Mowery et al. (2001), Sieguel et al.
(2004), han tratado de evaluar el impacto de la ley Bayh Dole en la investigacion y mas
concretamente en la patentabilidad universitaria, observandose que con posterioridad a la ley se
generaliz6 la creacion de Oficinas de Transferencia Tecnolégica en las Universidades
estadounidenses, se incrementé significativamente la cantidad de patentes concedidas, y lo que es
mas importante, el volumen y valor de los contratos establecidos con las empresas (Siegel et al.,
2003).

Baldini (2006), realiza una amplia revisién (125 articulos entre 1980 y 2004) de la literatura sobre
patentes y licencias universitarias, y respecto a la gestion de patentes reconoce los estudios de
Argyres y Liebeskind (1998); Branscomb et al. (1999); Mowery y Sampat (2001); Mowery et al.
(2004). Entre sus hallazgos mas importantes se destaca que las universidades requieren de un
contexto regional y nacional fértil para desarrollar sus actividades de patentes y licencias; y que el
éxito de los Estados Unidos en materia de patentes universitarias, no puede ser imitado o impulsado
s6lo con la aplicacién aislada de algunos de los incentivos tales como la transferencia de los
derechos de propiedad intelectual de los inventores a las instituciones (o viceversa).

Azagra y Romero (2009), clasifican los diferentes estudios sobre patentes universitarias desde la
perspectiva econdémica e histérica, para analizar luego los determinantes institucionales de las
patentes en el principal Organismo Publico de Investigacion de Espafia. Alli sefialan que
normalmente estos estudios histéricos se han ocupado de patentes generadas en el entorno
universitario, con el objeto de explicar la incidencia de la investigacion académica en la transferencia
de tecnologia, mientras que la mayor parte de los analisis econdmicos han buscado determinar la
influencia de diferentes factores sobre la generacion de patentes en el sistema publico de
investigacion y desarrollo (I+D), algunas veces tratando de cuantificarla mediante estimaciones
econométricas (Foltz et al., 2000; Carlsson et al., 2002; Payne y Siow, 2003; Coupé, 2003; Baldini et
al., 2004; Azagra y Romero, 2009).

En la revision de la literatura realizada, se encontraron algunos elementos en el campo de la gestion,
tales como la problematica sobre incentivos (Jensen y Thursby, 2001; Azagra et al., 2001; OCDE,
2003); las patentes como instrumentos en las relaciones Universidad — Empresa (Azagra, 2004,
Tijssen, 2004; Cohen et al., 2002) y la relacién entre los niveles de patentabilidad con la importancia
otorgada a organismos de enlace como son las oficinas de transferencia tecnoldgica (OTT) (Siegel et
al., 2003) y propuestas de instrumentos para la gestion de los derechos de propiedad intelectual en
los organismos publicos de investigacion (Ferndndez y Represa, 1998).

Asi mismo, Iversen et al. (2007), Gulbrandsen et al. (2005), Cohen y Walsh (2001), Bessen y Hunt
(2004), en sus trabajos buscaron especificamente conocer los comportamientos y las motivaciones
de los sectores tecnolégicos y de los académicos en sus decisiones de patentar. Las motivaciones
de las universidades hacia el patentamiento tienen otro trasfondo, pues a pesar que los universitarios
tengan cierta aversion a patentar, Geuna y Nesta (2006) aseguran que los beneficios de patentar
superan a los costes. En un estudio empirico realizado por Lépez et al. (2006), segun los gestores de
las oficinas de gestion de la investigacién y de patentes, entre las razones que las universidades
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tienen para patentar, en orden de importancia fueron: el prestigio e impacto que genera para la
universidad, la orientacion que tienen hacia la investigacién aplicada, y los beneficios que se
esperan de la produccién de patentes.

En el caso contrario, entre las desventajas al patentar se destac6 como principal, la burocracia para
operar el sistema, los altos costes de investigacion, registro y mantenimiento, y el tiempo que se
requiere para el proceso. Los investigadores, asi como los gestores de la I1+D de las universidades,
creen que la universidad no patenta principalmente por inexperiencia en materia de desarrollo de
productos patentables, pero también incide la ausencia de empresas innovadoras en el area de
influencia de la universidad; cuando la investigacion que se realiza esta dirigida fundamentalmente a
la ciencia basica; y también tiene que ver con la baja patentabilidad la posicién filosé6fica frente al
papel que debe jugar la Universidad en la creacion y difusién del conocimiento asi como la existencia
de un sistema de patentes burocratico, poco fiable y una escasa claridad en torno a los incentivos
para los inventores.

En resumen, la tendencia por incrementar los niveles de patentes en las universidades ha centrado
el debate sobre la conveniencia o no de patentar, hacia el rol de las universidades, las cuales sin
abandonar su mision inicial, continGan como responsables de la creacion, transmision y difusion del
conocimiento, pero ademas en un contexto de comercializacion del conocimiento las universidades
estan comprometidas con el impulso, la ejecucion y apoyo al desarrollo tecnolégico de las empresas
de sus propios paises. Por ello los estudios sobre las patentes universitarias en muchos casos se
han enfocado por un lado, en su andlisis como indicador de innovacion y la explicacion de la
incidencia de la investigacion académica en la transferencia de tecnologia, pero por otro lado, los
estudios también pretenden contribuir en los aspectos normativos destinados a mejorar la gestion de
patentes universitarias.

Las universidades latinoamericanas, aungque no tienen tradicion de patentar, no pueden eximirse de
evaluar en profundidad este cambio de contexto, particularmente cuando los tratados de libre
comercio (TLC) que se estan suscribiendo con Estados Unidos, les obliga a ajustar sus marcos
juridicos a los convenios internacionales en materia de Derechos de Propiedad Intelectual y
especificamente en el campo de las patentes.

De hecho, la universalizacion de la legislacion sobre propiedad intelectual puede verse, ademés de
una imposicion de los tiempos, como una oportunidad para los paises en desarrollo con miras a
participar de un negocio de grandes perspectivas.

En este contexto las universidades latinoamericanas tienen que dimensionar su responsabilidad en el
desarrollo técnico de los paises con el apoyo al Estado en la construccion de politicas y estrategias
para la aplicacion de los derechos de propiedad intelectual. Si bien la patentabilidad no es
necesariamente el camino mas mediato, las universidades deben prepararse para una adecuada
gestion de las patentes en el marco de la explotacién de los resultados de la investigacién.

Bajo este marco, en el afio 2008 la Universidad de Talca (Chile), ha creado la Direccion de
Transferencia y Centros Tecnoldgicos, la que tiene como una de sus responsabilidades la gestién de
los derechos de propiedad intelectual de los resultados de los proyectos de investigacion que
desarrollan sus académicos. Por ello esta unidad esta interesada en implementar un modelo que
contribuya a la creaciébn de una institucionalidad dotada de capacidades de gestién para la
transferencia tecnolégica desde las universidades, enmarcada en la ampliacion y profundizacién de
vias de relacionamiento con los agentes de innovacion.

EL MODELO

Una revision de la literatura en torno a la gestion de las patentes en las universidades que registran
mayores niveles de patentabilidad, entre las que destacan las estadounidenses, se observa que los
trabajos desarrollados estan mas centrados en las estructuras de las unidades organizacionales y de
las formas de vinculaciéon con las empresas, que en la gestion de los procesos implicados en la
patentabilidad (Chang et al., 2006; Macho-Stadler et al., 2007; McAdam et al., 2005; Thursby et al.,
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2009). Lo sefialado se confirma como consecuencia de interpretar y debatir la informacion derivada
de la aplicacion de encuestas a 23 universidades (11 de Colombia, 5 de Chile y 7 de Espafia); la
revision de paginas web universitarias; y de los estatutos de propiedad intelectual de la Universidad
de Antioquia — Colombia, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Talca — Chile
(Lopez et al., 2006).

En consecuencia, no se encontrd, al menos en forma explicita, un modelo de gestién de los procesos
de negocios implicados en la patentabilidad. Esto puede explicarse porque el modelamiento de
procesos de negocio es una tematica relativamente reciente al igual que el interés por la gestion de
las patentes en las universidades. Sin embargo, a partir de las experiencias existentes en las
universidades estadounidenses y europeas mas involucradas con la patentabilidad y la vinculacion
con empresas (Tornatzky et al., 2002; Rasmussen et al.,, 2006), se observd la existencia de
actividades comunes susceptibles de agruparse en procesos.

A pesar de que ya en 1960 se hizo mencién a la importancia de los procesos de negocio (Levitt,
1960), recién en las Ultimas décadas ha cobrado relevancia en la gestién, puesto que su
modelamiento posibilita que las organizaciones sean analizadas e integradas a través de sus
procesos de negocios. Este enfoque ha dado origen a diversas metodologias de modelamiento de
procesos, entre ellas la de analisis y disefio estructurado de sistemas (SSADM), los sistemas soft
(SSM), los grafos con resultados y actividades interrelacionadas (GRAI) y simulaciones, las que
hacen uso de diversas técnicas y herramientas tales como diagramas de flujo de datos (DFD),
diagramas de rol de actividades (RAD), diagramas de interaccion de roles (RID), cartas Gantt,
definicion integrada para el modelamiento funcional (IDEF), redes de Petri coloreadas (RPC),
métodos orientados a objetos (MOO) y las técnicas de workflow, cuyas descripciones se pueden
encontrar en Aguilar-Savén (2004).

Inicialmente el modelo fue disefiado haciendo uso del Modelamiento de Procesos por Regulacién
(MPR), el cual proporciona un modelo gréafico organizacional general basado en la teoria de sistemas
y en patrones de procesos de regulacién organizacional concordantes con experiencias y
observaciones empiricas (Barros, 1995; Lopez et al.,, 2009). Posteriormente se tradujo a BPMN
(Business Process Modeling Notation) creada el afio 2004 para proveer una notacion de facil
comprension a los usuarios -analistas de negocios que crean las primeras versiones de los procesos,
los desarrolladores responsables de implementar la tecnologia sobre la cual se ejecutaran estos
procesos, y las personas que gestionaran y monitorearan dichos procesos- (White, 2008).

Davenport (1993) define un proceso como un “conjunto de actividades estructuradas y medibles
destinadas a producir un resultado especifico para un particular cliente o mercado”. Por su parte,
Hammer y Champy (1993) definen el concepto de Proceso de Negocio como un “conjunto de
actividades que reciben uno 0 mas insumos y crea un producto de valor para el cliente”. Si bien la
distincién entre actividad y proceso no es nitida, por lo general un proceso es visto como un conjunto
de actividades o una macroactividad. Otra definicion, entiende todo proceso como un "conjunto de
tareas légicamente relacionadas que existen para obtener un resultado bien definido dentro de un
negocio" (Barros, 1995), en tanto que en ISO 9000 (2000) se define un proceso como un sistema de
actividades subjetivamente identificados de manera tal que pueda gestionar holistica vy
sisteméticamente el uso de recursos conducentes a transformar entradas en salidas.

Se asume que el propésito de todo sistema de gestidn es el de regular el comportamiento de los
recursos que manejan las organizaciones ante perturbaciones generadas por un entorno cambiante y
no controlable. Estos recursos a regular (gestionar), son ingresados desde el entorno hacia la
organizacion, para ser "operados" o "transformados" en su interior y devueltos al exterior. En el caso
en estudio, el recurso que nos interesa regular es el conocimiento comercializable, susceptible de ser
patentado.

Para identificar los procesos asociados a los derechos de propiedad intelectual se incurrié en los
siguientes supuestos:
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a) El proceso por el cual una idea se transforma en un producto/proceso/servicio comercializado y
explotado industrialmente en el mercado esta concebido bajo el modelo interactivo de innovacion de
Kline y Rosenberg (1986), pero para efectos del modelo presentaremos las actividades como un
“continuum” que va desde la investigacion basica, investigacion aplicada, desarrollo, invento hasta su
introduccion al mercado. Se destaca que existen flujos e interrelaciones entre todas las actividades a
través del proceso, en el que se identifican las siguientes etapas en los procesos de innovacion
tecnolégica: desarrollo de la idea o concepto, factibilidad de prototipo, factibilidad de planta, y
produccion propiamente tal.

b) La responsabilidad de la etapa del desarrollo de la idea estad centrada en los investigadores,
preferentemente con la mirada puesta en un problema existente en el mundo real y no resuelto a la
fecha. Este problema puede haber sido detectado por el propio investigador en su relacion directa
con la sociedad y las empresas, o bien, provenir de estas Ultimas desde la unidad responsable de la
vinculacion universidad-empresa-gobierno-sociedad.

¢) En el interior de la universidad existe una instancia capaz de evaluar toda idea susceptible de dar
origen a una patente.

d) Como resultado de la evaluacion de una idea, su aprobacién generara un conjunto de actividades
conducentes a elevar una solicitud de patente ante las instancias correspondientes, en tanto que en
caso de ser rechazada, se desecha.

e) Una vez que se considera que el proyecto es susceptible de generar una patente, se inicia el
proceso de comercializacion de la patente (venta o licencia) mediante la oferta a empresas o la
formacion de spin - off. Cabe sefalar que la concesion de una patente no asegura la existencia de
una innovacién tecnolégica puesto que no asegura su introduccion al mercado.

f) Las universidades deben implementar sistemas de auditoria que les permita controlar la entrada
efectiva de ingresos por las patentes licenciadas.

El objeto en estudio identificado es la idea o proyecto cuyo resultado puede dar origen a una o mas
patentes, objeto que pasa por un conjunto de estados cuya secuencia se representa mediante un
diagrama de secuencia de estados (figura 1).

idea
titularizada

patente
concedida

idea
aprobada

idea
formulada

patente
comercializada

idea
rechazada

patente
denegada

patente
explotada

Fig.1: Diagrama de Secuencia de Estados
En la figura 2 se muestra el modelo por procesos de regulacion para la Gestiébn de Patentes

Universitarias resultante, observandose los subprocesos fisicos asociados a los procesos de gestion
de los derechos de propiedad intelectual en las universidades.
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Posteriormente se tradujo este modelo a una notacién BPMN que se muestra en la figura 3.
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Fig.3: BPMN para la Gestion de patentes en las universidades

DESCRIPCION DE LOS SUBPROCESOS
Subprocesos fisicos

1. Subproceso de evaluacion de ideas/proyectos y busqueda de financiacion: Su objetivo es
detectar si los resultados de las ideas/ proyectos son susceptibles de proteccién. Para ello, los
proyectos de investigacion se evallan y clasifican desde el derecho de propiedad intelectual. Si bien
una primera clasificacion puede ser efectuada por el investigador, ella debe estar refrendada por la
unidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual. Si se espera producir una patente
derivada del proyecto, la unidad de gestion de los derechos de propiedad intelectual, procedera con
el estudio de la técnica y la comprobacion previa de la novedad, hasta verificar si el resultado es
patentable. Como resultado de la evaluacion, la idea/proyecto puede ser aprobada o rechazada. En
este Ultimo caso se asume que es con expresion de causa, pudiéndose hacer sugerencias de
modificacion para una nueva presentacion.

2. Subproceso de titularizacion de ideas/proyectos: Es el subproceso por el cual las ideas
aprobadas se especifican en un contrato, en el cual se estipulan los compromisos que contraen las
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partes involucradas (investigadores, patrocinadores, socios, empresas, laboratorios, etc.), e incluye
todas las actividades necesarias conducentes a completar la solicitud de patente correspondiente, la
que es presentada ante la instancia oficial pertinente en los términos exigidos.

3. Subproceso de concesion de patentes: Esta etapa tiene como objetivo realizar un
acompafiamiento permanente al investigador en la obtencién y mantenimiento de la patente, lo que
implica total disponibilidad para la atencion de las observaciones que desde la instancia oficial se
formulen. Adicionalmente, se registran los alcances, las observaciones, las rectificaciones y demas
que correspondan al proceso.

4. Subproceso de comercializacion de patentes: Este subproceso incluye la valoracion de la
patente, el proceso de oferta y finalmente debiera culminar con la venta de la patente o el
otorgamiento de una licencia. La formalizacién del proceso se hace mediante contratos de compra
venta, contratos de transferencia de tecnologia, contratos de licencias de explotacion y contratos de
know-how. Bajo el paradigma de la comercializacion, con el fin de comercializar sus proyectos de
creacion de nuevos conocimientos y sus productos tecnolégicos derivados, las universidades estan
creando estructuras de interfaz tales como Oficinas de Transferencia Tecnoldgica (OTTs), Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigacién (OTRIS) y spin off, entre otros.

5. Subproceso de explotacion de patentes: Es el subproceso por el cual las empresas explotan las
patentes, las que pueden haber sido compradas o licenciadas y la universidad recibe los ingresos
por la venta de la patente o los royalties en caso de haberse licenciado.

Subprocesos administrativos

Identificadas las actividades fisicas involucradas en el proceso de gestion de los derechos de
propiedad intelectual en las universidades, se determinaron las actividades administrativas que las
regulan. Por cada actividad fisica identificada deber& existir una actividad administrativa reguladora.
Ademas, tanto el ambiente de entrada (investigadores), como el ambiente de salida (mercado),
deben ser monitoreados, dando origen a sendas actividades administrativas. Los subprocesos
administrativos resultantes son:

1. Subproceso de Gestion de Investigadores: Es el responsable de registrar informacién respecto de
las capacidades, antecedentes, perfeccionamientos, proyectos y resultados de los investigadores en
sus respectivas areas disciplinarias. Incluye la actualizacion de la informacion disponible y la
elaboracion de estadisticas.

2. Subproceso de Gestion de Ideas/Proyectos: Es el responsable de registrar y monitorear los
resultados de las evaluaciones de las ideas/proyectos formulados junto a un portafolio de problemas
no resueltos y de potenciales empresas patrocinantes o socias, y la disponibilidad de bases de datos
que sirvan de apoyo a los responsables de las evaluaciones.

3. Subproceso de Gestion de Contratos o Formalizacion de los Proyectos: Es el responsable de
generar los contratos con los investigadores, empresas patrocinantes o socias involucrados
conteniendo los compromisos de las partes, las actividades a llevarse a cabo, conducentes a las
solicitudes de patentes junto con controlar el cumplimiento de las exigencias legales
correspondientes.

4. Subproceso de Gestion de Patentes: Es el responsable de efectuar un seguimiento de las
solicitudes de patentes con miras a que sean concedidas, registrando los alcances, observaciones,
rectificaciones, etc. que correspondan.

5. Subproceso de Gestién de Ventas: Es el responsable de regular la venta de las patentes o de la
entrega de licencias para su explotacién por parte de terceros. Este proceso se activa cada vez que
se vende una patente o se otorga una licencia a un tercero que lo autoriza a producir el objeto
patentado.
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6. Subproceso de Gestion de Licencias: Es el responsable de gestionar los ingresos que reporte la
explotacion de las licencias otorgadas por las patentes. Este subproceso es activado cuando las
empresas se encuentran produciendo el objeto patentado en virtud de la licencia que les ha sido
otorgada.

7. Subproceso de Gestion de Empresas: Es el responsable de registrar informacion respecto de las
empresas con las cuales interesa vincularse para los efectos de comercializar y explotar las patentes
y licencias. Incluye la actualizacion de la informacién disponible y la elaboracion de estadisticas.

Es importante destacar que las fronteras definidas para cada uno de los procesos, en la practica son
mas borrosas que nitidas, pudiendo solaparse entre ellos. A modo de ejemplo en el subproceso de
gestion de ideas pueden darse actividades que sean también del subproceso de gestion de ventas,
lo que suele presentarse cuando la negociacion se lleva a cabo en la fase de desarrollo del
concepto/idea.

CONCLUSIONES

El modelo elaborado, basado en procesos claramente delimitados, aspira contribuir a la creaciéon de
una institucionalidad dentro de las universidades en un ambito de poco desarrollo. Para aquellas
universidades, interesadas en que los resultados de sus proyectos de investigacién no se limiten a
publicaciones indexadas, es de particular importancia disponer de una estructura organizacional que
apoye y facilite la produccion de patentes por parte de sus investigadores.

El resultado obtenido fue un modelo conformado por un conjunto de procesos que se pueden asociar
a unidades organizacionales, las cuales pueden ser internas, esto es, encontrarse dentro de la
universidad, como externas, si es que se opta por la externalizacion o tercerizacion(outsourcing), lo
que dependera de la relevancia, estrategia y/o recursos internos disponibles en cada universidad.

Por razones de simplificacién, el modelo elaborado supone una cierta linealidad o secuencialidad en
los procesos, asumiendo en un extremo a los investigadores de las universidades como los
generadores de ideas, proyectos cuyos resultados pueden dar origen a patentes, pero cuyas ideas y
proyectos no necesariamente apunten a resolver problemas de las empresas; y en el otro extremo,
las empresas encargadas de explotar las patentes. Esta desvinculacién si bien puede ser valida bajo
una manera de ver la ciencia y la tecnologia, la tendencia apunta hacia un mayor relacionamiento
universidad-empresa de modo que las ideas/proyectos que emerjan de los investigadores estén
destinados a resolver problemas reales no resueltos a la fecha, y que por tanto puedan dar origen a
patentes. En este plano una préxima tarea consistira en transformar el modelo en un modelo circular
que considere esta necesaria asociacion entre investigadores y empresas.

En consecuencia, se concluye que el modelo construido esta destinado a facilitar el proceso de
gestion de patentes en las universidades particularmente interesadas en su promocién y en un mayor
relacionamiento entre sus investigadores y las empresas con las cuales aspira interactuar, asi como
posibilitar un apropiado seguimiento de responsabilidades y tiempos dentro de la cadena que va
desde que surge una idea o proyecto hasta que ella se concreta en una patente.
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