
resumen
Las estrategias de patentamiento de las instituciones de 
investigación se basan en tres decisiones fundamentales. 
La primera consiste en presentar o no un formulario 
de patente. Esta decisión debe tomarse basándose en 
información sólida del mercado, en la originalidad 
y utilidad de la invención y/o tecnología, en las 
probabilidades de obtener protección patentada, factores 
relacionados con el inventor, y en el potencial impacto 
paradójico de patentar sobre las responsabilidades 
sociales y humanitarias de la institución. La segunda 
decisión abarca la medida de comercializar la invención 
a compañías establecidas o desarrollar una empresa 
spinout. La tercera,  es cuánto cobrar por una licencia. 
Relacionada con todas estas decisiones está la pregunta 
clave sobre si patentar es la ruta más efectiva al acceso 
global. Negociar acuerdos de licencias que sean justos para 
las instituciones de investigación, la compañía privada 
y los países en desarrollo puede ser un reto,  ya que las 
instituciones de investigación pueden tener dificultad al 
determinar los valores razonables del mercado. Además 
de esbozar un proceso para obtener estos valores, este 
capítulo ofrece algunos números en bruto como guía. En 
general, el autor concluye que es mucho mejor llegar a 
un acuerdo que esperar el mejor trato mientras se pelea 
interminablemente por conseguir un perfecto punto de 
vista financiero.

etapa de “investigación universitaria” que derivan 
de investigaciones básicas que a los proyectos en 
desarrollo. La mayoría de estos inventos en etapa de 
investigación universitaria requerirán inversiones 
sustanciales tanto de tiempo como de dinero para 
desarrollarlos y convertirlos en productos aptos 
para la comercialización. Tales inversiones serán 
usualmente muy arriesgadas; no se sabrá con certeza 
ni la viabilidad de la tecnología ni su mercado final.

Se asume que el principal interés de las 
instituciones de investigación es la función social 
de transferencia de tecnología: crear nuevas 
medicinas y otros productos útiles para el uso 
público, incrementar la competitividad de la 
industria fomentando el uso de nueva tecnología e 
incrementar el desarrollo económico y la creación 
de puestos de trabajo. Los ingresos por concepto de 
regalías se asumen como consideración secundaria. 
(Aun en Estados Unidos, la Ley Bayh-Dole, que 
dio a las instituciones de investigación el derecho 
propiedad y de licenciamiento de los inventos 
resultantes de investigaciones financiadas por 
el gobierno, fue promulgada para promober el 
desarrollo económico no como un mecanismo 
para financiar instituciones. Veinticinco años 
después, los ingresos producidos, aunque útiles 
a las instituciones, constituyen en promedio sólo 
un pequeño porcentaje de sus presupuestos para 
investigación.)

CAPÍTuLO 4.5

1.  InTrODuCCIÓn
Este capítulo discute cómo evaluar las nuevas 
invenciones que derivan de investigaciones 
en universidades y otras instituciones de 
investigación. Considera más a los proyectos en la 
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2.  eL PrOCesO De eVALuACIÓn
Las oficinas de transferencia tecnológica evalúan 
invenciones en estado incipiente para realizar tres 
decisiones:

1. ¿Patentar o no la invención?
2. ¿Comercializar la invención a compañías 

existentes o crear una empresa spinout?
3. ¿Cuánto cobrar por la invención?

Afortunadamente, estas tres decisiones no 
tienen que realizarse simultáneamente. Y, por 
supuesto, si la respuesta a la primera interrogante 
es no, entonces las otras dos se anulan.

2.1	 Decisión	Nº	1:	Patentar	o	no	patentar
Se asume que los fondos para solicitar patentes 
existen, pero son limitados. La decisión de 
patentar debe tomar en consideración respuestas 
a las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene la invención oportunidad de recibir 
una patente con suficientes ingresos como 
para proteger un producto o una línea de 
productos y no sólo una variación de una 
menor  tecnología ya existente?

2. De ser patentada, ¿esta invención atraería 
fondos de comercialización que producirían 
suficiente retorno a la institución como 
para justificar los gastos de patente?

3. ¿Es la patente la ruta correcta para maximizar 
el acceso social a la tecnología?

La respuesta a la primera interrogante sobre 
la patente es relativamente fácil de determinar con 
cierta (aunque no absoluta) certeza. Si el tiempo 
lo permite, una búsqueda de literatura que incluya 
patentes pasadas y pendientes revelará la técnica. 
Cuando sea posible, esta búsqueda arrojará 
mejores resultados si la realiza un bibliotecario 
que esté trabajando conjuntamente con uno de 
los inventores. De descubrirse alguna técnica 
previa relevante, se puede llamar a un agente de 
patente para que evalúe el significado y los posibles 
reclamos que otros podrían realizar si se solicita la 
patente. Esta búsqueda también puede encontrar 
patentes dominantes anteriores que deben ser 
consideradas.

La segunda pregunta es mucho más difícil 
de resolver con certeza. Los estudios de mercado 

conllevan tiempo y trabajo. Si la oficina de 
transferencia de tecnología recibe muchos registros 
de invención (En el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, MIT, se reciben cerca de 450 
registros al año), no habrá suficientes recursos para 
realizar un estudio de mercado sobre cada uno. 
Puede que tampoco haya suficiente tiempo de 
estudio anterior a la publicación (particularmente 
en instituciones académicas con políticas contrarias 
a retrasar las publicaciones debido a la patente u 
otras razones comerciales). El requerimiento de 
confidencialidad antes del patentamiento también 
limita la profundidad de cualquier estudio de 
mercado.  

Finalmente, se debe considerar que mientras 
más innovadora sea la invención, más difícil será 
conseguir una buena respuesta del mercado. Los 
usuarios potenciales de una nueva tecnología no 
pueden juzgar fácilmente el valor de algo en lo 
que jamás habían pensado antes. La historia de los 
negocios está repleta de grandes sobreestimaciones 
del potencial de productos innovadores (por 
ejemplo,  máquinas fotocopiadoras y computadoras 
para el hogar). Las invenciones innovadoras de las 
investigaciones básicas de universidades podrían 
sufrir desafíos similares.

Entonces, ¿qué debe hacer una oficina de 
transferencia y licenciamiento de tecnología?

Más adelante hay algunos puntos que se deben 
tener en cuenta, los que tendrán respuesta, en su 
mayor parte, gracias a charlas con los inventores  o 
a trabajos de investigación en biblioteca, contactos 
con usuarios potenciales o quizás inversionistas o a 
la experiencia y juicio del equipo de transferencia 
de tecnología.

2.1.1		 El	mercado
En este punto es importante intentar responder 
las siguientes preguntas sobre cuál será el posible 
mercado de la invención:

•	 ¿Qué	necesidades	satisface	este	invento?	¿Es	
una necesidad mayor y reconocida o una 
menor?

•	 ¿Cómo	 se	 soluciona	 tal	 necesidad	 en	 el	
presente? ¿Está satisfecha por algún medio?

•	 ¿Cuál	es	el	tamaño	del	mercado?	¿Enorme,	
grande, pequeño, minúsculo? (También 
será cuestionado luego al fijar el precio, 
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no es necesaria tanta precisión de parte 
del responsable de la patente en este paso, 
aunque se necesitará mucha más precisión 
por quién licencie o sea el inversionista.)

•	 ¿Hay	un	mercado	ya	establecido	o	necesitará	
desarrollo?

•	 ¿Es	 un	 campo	 en	 crecimiento	 o	 en	
decadencia?

2.1.2		 La	tecnología
La institución debería responder las siguientes 
preguntas sobre la tecnología existente y el modo 
de desarrollar la invención:

•	 ¿Cambiará	 esta	 invención	 la	 manera	 en	
la que el mercado resuelve la necesidad 
actualmente? 

•	 ¿Es	 la	 nueva	 tecnología	 no	 sólo	 diferente	
de la existente, sino mejor? De ser mejor, 
¿cuáles son los mayores beneficios que 
ofrece?

•	 ¿Cuánta	 certeza	 hay	 en	 que	 la	 tecnología	
funcione? ¿Puede ser demostrado a un 
potencial inversionista?

•	 ¿Cuánto	tiempo	y	dinero	llevará	desarrollar	
la invención hasta lograr un producto 
comercial?

2.1.3		 Grado	potencial	de	protección	de	
patente

Responder las siguientes preguntas ayudará a 
quienes deban tomar la decisión de determinar si 
vale la pena patentar:

•	 ¿La	 búsqueda	 del	 arte	 previo	 (o	 lo	 que	 se	
sabe de la ciencia) indica que pueden llegar 
a presentarse reclamos?

•	 ¿Está	 la	 invención	 en	 un	 estado	 tan	
incipiente que cuando termine de 
desarrollarse la patente ya habrá expirado? 
(Lamentablemente, muchos han visto sus 
patentes expirar justo cuando el mercado 
comenzaba a crecer rápidamente.)

•	 ¿El	 campo	 se	 mueve	 demasiado	 rápido,	
haciendo que las patentes sean irrelevantes? 
¿Para el momento que se otorga la patente, 
la invención estará obsoleta? (Esto es muy 
común con las patentes de software de 
Estados Unidos.)

•	 ¿Se	puede	comprobar	el	uso	de	la	invención,	
permitiendo detectar a quiénes infringen 
los derechos de la patente? (Puede ser poco 
práctico patentar un producto que no 
requiere materiales especiales y tiene un 
método simple.)

2.1.4		 El	inventor
La participación del inventor en el desarrollo de 
tecnología a nivel universitario es crítica. Es él 
quien está más familiarizado con la tecnología y 
puede llegar a tener una visión de su uso. Pero 
algunos inventores (particularmente estudiantes 
o socios de investigación) quizás deseen 
abandonar las instituciones de investigación y 
unirse (o contribuir) a una compañía, mientras la 
mayoría de los profesores preferirían quedarse en 
la institución, aunque quizás hagan consultorías 
o trabajen medio tiempo para las compañías, 
desarrollando la invención.

Por otro lado, si el inventor no tiene interés 
en ver la tecnología desarrollada y no ayudará a 
comercializar la patente, el trabajo sería en vano.

Las siguientes preguntas deben ser 
consideradas al decidir qué tan efectivo puede 
llegar a ser el inventor para encontrar un 
inversionista para la tecnología. Como se verá, 
no todos los hallazgos deben ser documentados.

•	 ¿La	 invención	 cae	dentro	del	 campo	 en	 el	
que se especializa el inventor? Si no, ¿él o 
ella está familiarizado con tal campo?

•	 ¿Tiene	el	inventor	contactos	comerciales	en	
el campo de la invención?

•	 ¿Es	 famoso	 el	 inventor?	 (Es	 mucho	 más	
fácil comercializar una patente que lleva el 
nombre de un Premio Nobel)

•	 ¿Será	 cooperador	 el	 inventor	 al	 momento	
de reunirse con licenciatarios o potenciales 
inversionistas y compartirá su visión del 
potencial invento y sus posibles formas de 
desarrollo?

•	 ¿Tiene	el	inventor	expectativas	reales	acerca	de	
la magnitud y la incertidumbre de la tarea de 
desarrollo y del posible retorno financiero?

•	 ¿Puede	 el	 inventor	 relacionarse	 de	 forma	
razonable con los inversionistas o compañías 
o es demasiado inocente o paranoico?

251-260 F4.5_Nelsen.indd   253 22-09-11   9:41



NELSEN

254 |  mANUAL DE bUENAS PRáCtICAS

2.1.5		 Responsabilidad	social
En términos de política pública, las patentes son 
espadas de doble filo. Pueden proteger inversiones 
muy eficazmente. Es más, el licenciamiento de 
patentes universitarias ha demostrado estimular 
inversiones mucho más tempranas relacionadas 
con el posicionamiento de patentes en dominio 
público. Pueden también aportar el tan necesario 
crédito a las instituciones de investigación 
(aunque el potencial de ganancia de las 
invenciones en su etapa universitaria ha sido muy 
exagerado). Por otro lado, las patentes pueden 
limitar las inversiones en nuevas tecnologías 
cuando el titular de la patente (o licenciatario 
exclusivo) no invierte en todos los campos en 
los que la tecnología patentada puede ser útil. 
Las patentes también pueden ser utilizadas, en 
ciertos casos, para mantener precios elevados 
en algunos productos necesarios, excluyendo 
a la competencia. Como nota al margen, las 
patentes son particularmente paradójicas en el 
desarrollo y distribución de drogas y vacunas 
para enfermedades en países en desarrollo1.

En realidad, si existieran drogas y vacunas 
efectivas para todas las enfermedades de países 
en desarrollo y pudieran ser fabricadas a bajo 
costo, un filántropo social podría desear que 
las patentes no existieran, ya que, en teoría, la 
ausencia de patentes permitiría la competencia, 
lo que da como resultado precios más bajos y 
mayor disponibilidad. Pero en ausencia de drogas 
y vacunas efectivas, las patentes pueden ser 
necesarias para asegurar ganancias a las compañías 
farmacéuticas, alentando las inversiones 
comerciales en investigación, desarrollo y 
pruebas clínicas de nuevas drogas y vacunas. La 
paradoja genera una carga, especialmente sobre 
los profesionales de transferencia de tecnología. 
Cuando se confeccionan licencias de patentes en 
áreas relacionadas con medicina –y agricultura– 
por parte de instituciones sin fines de lucro, 
los profesionales de transferencia de tecnología 
deben intentar patentar estratégicamente para 
proteger las ganancias en países desarrollados. 
Al mismo tiempo, deben usar mecanismos para 
asegurarse que los pobres puedan acceder al 
producto final.

Cuando se decida si patentar un invento 
nuevo es de interés público o no, se deberán 
considerar, entre otros, los siguientes temas: 

•	 ¿Es	la	tecnología	evidente	por	sí	misma	y	
útil sin ninguna otra inversión sustancial 
en desarrollo? ¿Sería muy usada aun si 
no es patentada y se deja en el dominio 
público?

•	 Si	 la	 respuesta	 a	 las	 preguntas	 anteriores	
es afirmativa, ¿puede la institución que 
porta la patente diseñar una estrategia de 
licenciamiento que permita tener ganancias 
sin impedir el uso de la tecnología?

•	 Si	 la	 tecnología	 requiere	 una	 inversión	
sustancial de alto riesgo y, por lo tanto,  
la patente y el licenciamiento exclusivo 
están garantizados, ¿deberían ser olvidadas 
las patentes en países en desarrollo para 
generar competencia? (Este punto de vista 
es razonable, bajo ciertas circunstancias, 
para las patentes de salud y agricultura.)

•	 ¿Puede	el	portador	de	 la	patente	 requerir	
la concesión de sublicencias de otros 
mecanismos para promover la fabricación 
de bajo costo y distribución en el sector 
público de países en desarrollo?

•	 Si	 la	 droga	 o	 vacuna	 es	 exclusiva	 para	
los países en desarrollo, con baja o nula 
comercialización en países desarrollados, 
agregando patentes y licencias limitadas, 
¿se puede crear un mercado suficientemente 
rentable que fomente el desarrollo y los 
ensayos clínicos?

•	 ¿El	 portador	 de	 la	 patente	 debe	 repartir	
el uso gratis de una herramienta de 
investigación patentada para instituciones 
de investigación sin fines de lucro?

2.1.6		 Consideraciones	locales
La decisión de patentar depende, hasta cierto 
punto, de la institución y  su ubicación geográfica. 
Por ejemplo:

•	 En	regiones	en	vías	de	desarrollo,	tecnologías	
bien adaptadas a la industria local y a 
las habilidades tecnológicas de la región, 
puedan ser promovidas para generar puestos 
de trabajo y reforzar la economía local.
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•	 Las	 instituciones	 públicas,	 más	 que	 las	
privadas, pueden enfatizar en las tecnologías 
que pueden aumentar el desarrollo de 
la economía local, particularmente si la 
transferencia de tecnología es uno de los 
parámetros que los legisladores usan para 
decidir qué tan generosamente financiar a 
una institución.

•	 Las	 instituciones	 médicas	 pueden	 decidir	
patentar un producto con un mercado 
relativamente pequeño por el beneficio 
potencial para los pacientes.

Este conjunto de retos es formidable. Para 
cualquier invención, la mayoría de las respuestas 
serán conjeturas; de todas formas, estas deberían 
ser informadas y la opinión de  la oficina de 
licenciamientos tecnológicos puede ser lo único 
disponible. Tanto la oficina de licenciamiento 
tecnológico y, aun más importante, la alta gerencia 
de la institución deben darse cuenta que decidir 
patentar es decidir arriesgarse. Las patentes 
son costosas y los presupuestos para patentes 
son limitados. Sin embargo, quienes tomen la 
decisión deben tener en cuenta que aunque es 
más fácil decir que no, el pecado de omisión –no 
patentar una tecnología que luego se convierte en 
algo importante– puede ser peor que el pecado 
de comisión –presentar una patente que jamás se 
licencie.	Quienes	decidan	deben	considerar	que	si	
los requerimientos para patentar son demasiado 
estrictos, entonces sólo pocas invenciones serán 
patentadas. Esto desalentará a los investigadores 
y resultará en menos inventos reportados en los 
años subsecuentes.

2.2	 Decisión	Nº	2:	Comercializar	la	invención	
a	un	mercado	existente	o	licenciarla	a	un	
spinout 

Licenciar a una empresa existente tiene mayores 
ventajas que licenciar a un spinout (una nueva 
compañía formada específicamente para 
desarrollar la tecnología mencionada). Una 
empresa existente ya tiene una infraestructura 
y orden, incluyendo la gerencia. La empresa 
generalmente cuenta con suficiente patrimonio 
como para desarrollar la invención y su salud 
financiera puede ser fácilmente diagnosticada. 

La empresa por lo general también cuenta con 
canales de distribución, marca registrada y 
acceso al mercado, con lo que se logrará que la 
distribución final del producto sea más simple y 
efectiva. Desde el punto de vista del instituto de 
investigación,  el acuerdo de licencia es mucho 
menos complicado que los acuerdos spinout, y 
los conflictos potenciales de interés son menos 
propensos a aparecer.

Esto no significa que conceder la licencia a 
una empresa existente no presente dificultades ni 
desventajas. Para empezar, es difícil conseguir el 
interés de una empresa existente (en particular 
de una grande) con inventos nuevos y sin probar. 
Las compañías existentes ya tienen su agenda 
de investigaciones y prioridades, y ésta podría 
ser interrumpida por una tecnología nueva que 
necesita ser desarrollada. También es difícil 
encontrar dentro de una compañía grande un 
“campeón” que apoye con entusiasmo una nueva 
tecnología que no es suya cuando se cruce con 
los inevitables problemas del desarrollo. La mayor 
desventaja de licenciar a una compañía existente 
es el riesgo de que la empresa pierda interés en la 
tecnología o, peor aún, en el caso de una licencia 
exclusiva, que mantenga el interés en el invento 
pero que el proyecto no tenga prioridad ni 
recursos adecuados. Cuando las cosas salen mal, 
es difícil para las empresas grandes identificar a la 
persona correcta para que brinde la información o 
negocie un cambio en el acuerdo de licencia.

Las ventajas y desventajas de un spinout son 
casi contrarias a las de una compañía existente. 
En principio, al menos, el spinout se dedicará a 
desarrollar la tecnología como máxima prioridad. 
También trabajará a la par con al menos uno de 
los inventores; aún más, conocerá a todos los 
involucrados. Los acuerdos financieros de la 
licencia pueden incluir acciones y regalías, dando 
más seguridad de que la institución obtendrá 
al menos alguna ganancia de la licencia. Y si la 
estrategia de la empresa diverge con la tecnología 
original (o si la tecnología no funciona), aunque 
no existirán regalías de la patente, la equidad 
puede liquidarse y compensar a la institución 
por su rol en comenzar la compañía. Las 
empresas spinout representan un riesgo sustancial 
de conflicto de interés, el cual puede estar de 
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parte del inventor/investigador o de parte de 
la institución. Frecuentemente, el inventor y la 
institución tendrán acciones en la empresa. Esto 
puede llevar a un desmedido interés en el éxito 
de la empresa (todos los involucrados pueden 
alentar a la institución a hacer concesiones en 
PI futuras, a aislar tiempo de publicaciones, 
a usar recursos o empleados de maneras no 
adecuadas). La situación está exacerbada si la 
institución también invierte sus propios fondos 
en la empresa. En consecuencia, las instituciones 
de investigación necesitan políticas de conflicto 
de intereses bien elaboradas y puestas en marcha 
si planean involucrarse en empresas spinout.

Las empresas spinout también son frágiles. 
Deben encontrar una administración talentosa 
y recaudar dinero para invertir. Dependen 
mucho del talento de sus administradores, por 
lo que una mala elección a la hora de contratar 
a alguien, puede retrasarlos un año o más. Una 
empresa spinout generalmente tiene dificultades 
en comercializar y en desarrollar canales de 
distribución. En tiempos económicos difíciles, 
puede ser complejo atraer más inversionistas, 
por lo que las acciones de la institución pueden 
perder su valor debido a una ronda de inversión 
o una venta a bajo costo hecha en un momento 
de desesperación. Y dada la complejidad de 
estas inversiones, el acuerdo de transferencia 
de tecnología es propenso a ser más difícil de 
negociar que una licencia convencional.

Las ventajas y desventajas de un acuerdo 
convencional y spinout serán distintas según la 
invención. Un spinout puede ser mejor cuando se 
cumple el siguiente criterio:

•	 El	invento	es	una	tecnología de plataforma 
que puede llevar a no solo uno, sino a 
muchos productos. Es difícil justificar el 
riesgo de una spinout cuando sólo hay un 
producto previsto. También, una empresa 
spinout es más propensa a intentar explotar 
todo el potencial de la tecnología, cuando 
una empresa ya establecida se enfocaría más 
bien en una adición en particular a su línea 
de productos ya existente.

•	 No	hay	industrias	establecidas	que	realicen	
productos similares. Es difícil para una 
nueva empresa competir con un mercado 

establecido, a menos que la tecnología sea 
abrumadoramente superior. 

•	 El	mercado	es	lo	suficientemente	grande	para	
justificar el riesgo. Esto es particularmente 
cierto para la tecnología que requiere una 
inversión sustancial para su desarrollo. 
Dado que la tasa de falla de los spinouts 
es usualmente alta, los inversionistas 
pretenden una muy buena ganancia de las 
que no fallan. Un mercado pequeño no será 
suficiente.

•	 Existe	una	fuerte	protección	a	la	propiedad	
intelectual  en el país en el cual ya existe 
un spinout o en el mercado mayor en el 
cual se tiene la intención de exportar. Las 
patentes son la protección primaria para 
las pequeñas empresas frente a las mayores 
compañías que ingresan a un mercado 
luego que se compruebe que una tecnología 
es exitosa. Sin esta protección, la fuerza 
de mercado de la empresa más grande 
que entra segunda a un mercado puede 
ganarle a la pequeña empresa innovadora. 
Al menos un inventor creíble se unirá a la 
empresa como fundador, consultante y/o 
empleado (el más importante criterio). Sin 
esta transferencia de tecnología humana, 
sería casi imposible recaudar el dinero de la 
inversión y mucho más difícil desarrollar la 
tecnología.

En realidad, la elección entre una licencia 
convencional y un spinout generalmente se realiza 
por la oficina de transferencia de tecnología. Si 
el inventor no está interesado en contribuir con 
el spinout, es poco probable que sea exitosa. Por 
otro lado, si el inventor quiere formar un spinout 
y no hay razones firmes por las cuales esto no 
sería práctico, no es recomendable que la oficina 
de transferencia “le quite el bebé a sus padres” y 
le dé el trabajo a una empresa existente. Tal acto 
causaría problemas políticos en la institución de 
investigación y podría también desalentar a los 
inventores a reportar futuros inventos.

2.3	 Decisión	Nº	3:	Cuánto	cobrar	por	el	invento
Aunque los institutos de investigación se 
involucren en la transferencia de tecnología, 
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ante todo por el beneficio social, existen algunas 
empresas que esperan cosechar una ganancia 
razonable de sus licencias. La empresa pretende 
lograr una ganancia del producto con la condición 
de que los términos de la concesión sean apropiados 
donde los mercados son pequeños o la capacidad 
de pagar es muy limitada.

Bajo las condiciones usuales en que 
operan las empresas ¿cómo decide la oficina de 
transferencia cuál es un resultado razonable de 
un licenciamiento de un invento en particular? 
Desafortunadamente, la mayoría de las oficinas de 
transferencia y licenciamiento invierten demasiado 
tiempo en evaluar el valor total de invenciones 
embrionarias de manera supuestamente científica. 
Las calculadoras se mantienen en marcha sobre los 
cálculos de valor neto presente y otras fórmulas 
más profundas, cuando los aportes importantes 
a la fórmula –costo de desarrollo, costo de 
fabricación, el ciclo de adopción del mercado y 
el tamaño del mercado– son desconocidos y no 
pueden ser ni razonablemente calculados. Por lo 
tanto, los cálculos usualmente cumplen el axioma 
“entra basura/sale basura”, produciendo grandes 
resultados sin sentido. 

Afortunadamente, casi nunca se les pide a las 
oficinas de transferencia de tecnología (o muchas 
veces no pueden) que vendan una tecnología 
completa por una cifra a mano alzada.  (Muy 
pocas empresas o inversionistas estarían dispuestos 
a pagar cualquier cantidad como adelanto por 
una tecnología que no ha sido probada, aun 
si la institución estuviera dispuesta a hacer la 
oferta). Por esta razón, el valor completo del 
invento no debe ser calculado necesariamente en 
el momento de la transferencia tecnológica. Los 
acuerdos de licencia y acuerdos spinout comparten 
el riesgo de la incertidumbre entre la institución 
de investigación y la empresa a través de una 
combinación de pagos, algunos al principio de la 
licencia y otros más tarde, dependiendo de ventas 
futuras o del futuro éxito de la empresa.

En una licencia convencional a una empresa 
(o concesión de sublicencias), los componentes 
financieros pueden incluir:

•	 la	 matrícula	 de	 una	 licencia:	 un	 monto	
negociado que se paga en el momento que 
la licencia se ejecuta

•	 gastos	 de	 mantenimiento	 de	 la	 licencia:	
tasas anuales, generalmente acreditables 
contra las regalías, en cualquier año en que 
las regalías se pagan (entonces las tasas de 
mantenimiento de la licencia funcionan 
como “regalías mínimas” en años en que el 
producto se vende)

•	 reembolso	de	costo	de	patente:	casi	siempre	
requerido por las universidades

•	 tasas	 de	 hito:	 usualmente	 aplicadas	 sólo	
cuando la tecnología es muy riesgosa y 
requiere mucha inversión (recaudar un 
hito –tal como una aprobación para testeos 
clínicos o una aprobación regulatoria para la 
venta– valida la tecnología, lo que permite a 
la institución esperar más recompensas luego 
de los relativos gastos iniciales de licencia)

•	 regalías	 corrientes:	 por	 lo	 general,	 un	
porcentaje de ventas (aquí se espera el valor 
mayor, pero es contingente en el éxito de la 
tecnología y en la aceptación del producto 
en el mercado)

En una licencia a una empresa spinout2, los 
componentes financieros pueden incluir:

•	 tasa	de	licencia	consignada
•	 tasa	de	mantenimiento	de	licencia
•	 reembolso	del	costo	de	la	patente
•	 costos	de	hitos
•	 regalías	corrientes
•	 acciones	(en	otras	palabras,	equidad)	en	la	

empresa

Las acciones pueden ser o no la mayor fuente 
de retorno para la institución. La equidad dentro 
de la empresa es ciertamente el componente más 
riesgoso para la institución. En climas económicos 
difíciles, a la empresa le puede costar conseguir 
liquidez (acciones públicas o la adquisición por 
una compañía más grande). Si la empresa debe 
recaudar luego más dinero de los inversionistas y 
su progreso al día no ha sido bueno (o el clima 
económico es malo para las inversiones), quizás 
la empresa deba aceptar fondos en una “inversión 
redonda” que despoja a las acciones iniciales de 
casi todo su valor.

Si se toman las ganancias y las acciones, 
entonces cada una es usualmente más baja que si 
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el trato fuera “puro efectivo” o “pura equidad”. 
Las licencias son usualmente más bajas que 
las de una empresa grande, ya que una nueva 
empresa no contará con efectivo y necesitará 
usar su efectivo para desarrollar la tecnología. El 
mayor punto para ambas licencias y spinouts es 
que si la tecnología es exitosa, el mayor retorno 
financiero será de la licencia y/o de las acciones. 
Con ambas licencias y spinouts, las ganancias 
son lineales. Esto es, una vez que la tasa de una 
regalía corriente es fijada (por ejemplo, 4% de 
las ventas netas), entonces la fórmula generará 
“una rentabilidad adecuada”, sin importar si las 
ventas del producto final son US$ 100.000 al 
año o US$ 100 millones al año:

•	 Si	las	ventas	son	sólo	US$	100.000	al	año,	
entonces la compañía paga a la institución 
de investigación sólo US$ 4.000 al año; 
un número pequeño pero justo, ya que las 
ventas no han sido altas.

•	 Si	las	ventas	son	US$	100	millones	al	año,	
entonces la institución de investigación 
recibe US$ 4 millones al año, lo que refleja  
el gran éxito del producto.

Asimismo, si la institución de investigación 
toma 100.000 acciones de los fundadores por el 
total de un millón de fundadores, representando 
10% de la empresa, a cambio de la tecnología (el 
número total de las acciones, un millón en este 
caso, es totalmente arbitrario: el porcentaje del 
total es lo que cuenta), entonces:

•	 Si	 el	 precio	 de	 la	 acción	 líquida	 es	 US$	
50 por acción (lo que refleja una empresa 
exitosa), entonces la universidad recibirá 
US$ 5 millones. 

•	 Si	 el	 precio	 por	 acción	 es	 bajo,	 lo	 que	
refleja  una “adquisición desesperada”, un 
precio de US$ 0.50 por acción, entonces la 
institución recibirá sólo US$ 5.000. (Este 
no es algo inaudito.)

Vale la pena reiterar que el instituto de 
investigación no necesita saber el valor total de 
la tecnología en el momento del licenciamiento/
spinout, porque la linealidad de regalías corrientes 
y/o capital determina la cantidad que la institución 
va a recibir. La compañía adquirente (o spinout), 

sin embargo, debe tener una estimación mucho 
mejor que el valor final de la tecnología y de 
su costo de desarrollo, ya que el spinout debe 
equilibrar el costo y el riesgo del desarrollo del 
producto dentro del mercado, contra las ventas 
y regalías esperadas. Afortunadamente, los 
inversionistas tienen mejores recursos para hacer 
estas estimaciones.

3.  enTOnCes, ¿CuÁLes sOn LOs 
nÚmerOs?

Esta sección es arriesgada, tanto para el que 
la lee como para quien la escribe. La gente 
usualmente pregunta por los números, pero el 
problema es que no hay números típicos, ya que 
no existen contratos típicos; cada uno es único. 
De todas formas, esta sección intenta proveer 
una guía sobre números. Los que presentemos 
aquí están basados en mi experiencia personal 
con instituciones de los Estados Unidos y Reino 
Unido, y todos dependen de lo siguiente:

•	 la	 importancia	 de	 la	 tecnología	 para	 el	
producto final

•	 el	tipo	de	producto
•	 la	 originalidad	 de	 la	 tecnología	 y	 del	

producto final
•	 las	ganancias	típicas	de	ese	tipo	de	producto	

y/o del sector industrial
•	 si	la	PI	es		clave	para	la	compañía	o	sólo	una	

pequeña parte de sus valores.
•	 la	fuerza	y	amplitud	de	la	PI
•	 si	la	PI	incluye:

-  sólo derechos de patentes actuales
- conocimiento adicional por el cual la 

institución puede disfrutar de ganancias 
(la mayoría de las habilidades son de 
dominio público)

- un “conducto” a futuras tecnologías y 
patentes de la institución (un peligroso 
precedente si el espectro es demasiado 
amplio)

•	 si	 la	 compañía	 tendrá	 bloqueos	 en	 las	
licencias de parte de terceros

•	 el	estado	de	desarrollo	de	la	tecnología
•	 cuánto	costaría	y	tardaría	en	desarrollarse
•	 el	 costo	 de	 desarrollo	 en	 el	 país	 donde	 la	

compañía reside
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•	 el	estado	de	la	economía,	incluyendo	la	bolsa	
de valores y el clima de inversión tanto en el 
país de origen y, si fuera distinto, el país del 
licenciamiento

•	 el	poder	de	negociación	de	la	institución	de	
investigación relativo a la compañía

•	 la	habilidad	para	negociar	de	la	institución	
de investigación

La cantidad de patrimonio que recibirá la 
Universidad dependerá de todas las variables 
anteriores,  también de la cantidad de tiempo que 
la institución haya “incubado” la tecnología y la 
empresa spinout antes de que la tecnología salga 

reCuADrO  1: LAs mATrÍCuLAs Y reGALÍAs De mIT 
(en DÓLAres esTADOunIDenses)

LICenCIA COnVenCIOnAL (sIn ACCIOnes)

• Gasto emisión de licencia: US$ 10.000 - US$ 200.000

• Gasto anual de licencia (regalías mínimas): US$ 20.000 - US$ 200.000 (en general comienzan 
bajas y crecen cada año hasta encontrar su nivel)

• Hitos (cuando existan): US$ 50.000 - US$ 1.000.000 (la última cuando el comité administrativo 
de comidas y drogas apruebe una droga mayor)

• Regalías corrientes: 0.5%–7% (el rango más bajo para el proceso de mejoras o productos básicos; 
el rango más alto para productos no básicos y patentes con reclamos). Esto puede ser aun mayor 
para software y para materiales componentes de drogas. 

Basándose en la experiencia en Estados Unidos y Reino Unido, la siguiente división de ganancias 
es típica para un mercado spinout  luego de haber recaudado un millón de dólares en inversión. Se 
asumen matrículas mínimas y regalías:

ACCIOnes De CAPITAL De unA COmPAÑÍA  LueGO De unA InVersIÓn De us$1 mILLÓn

Inversor de Riesgo:   ....................................................................................  33% de las acciones

Instituto de Investigación basadas solamente en la PI:   ..................  5%–7%

(Si) El instituto de investigación hace incubación extensiva:  .........  10%–15%

total del instituto de investigación:   .....................................................  15%–22%

opción de acciones para empleados:   ..................................................  20%

Equipo emprendedor fundador:  ............................................................  25%–32% 

Si el instituto de investigación no realizó ninguna incubación, entonces las acciones del equipo 
emprendedor fundador pueden ser de 40%–45%.

de la institución. Por ejemplo, la cantidad (o 
porcentaje) de equidad será menor  si la Universidad 
licencia el invento en su etapa académica a una 
empresa recién incorporada,  y mayor  si la 
Universidad invierte en demostrar pruebas de su 
concepto práctico o en desarrollar un prototipo 
del producto final. El nivel de patrimonio será el 
más alto si la Universidad asiste en la formación 
de la compañía, elaborando y escribiendo un plan 
de negocios, contratando el equipo de gerencia, 
ayudando a la empresa a recaudar dinero y 
hasta permitiendo que la empresa se aloje en los 
laboratorios de la institución que investiga durante 
su primer o segundo año de vida.
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Con esas advertencias, los rangos típicos 
para las matrículas, tasas y gastos de una licencia 
convencional, basándose en experiencias con 
EE.UU. se muestran en el Recuadro 1

4.  COnCLusIÓn
La tarea de la evaluación y fijación de precios de 
la tecnología en la etapa temprana es más un arte 
que una ciencia. (Esto es también cierto para la 
negociación.)  El éxito requiere de conocimiento 
general del desarrollo, fabricación y mercados 
de un producto, más el conocimiento de valores 
de las tecnologías comparables (cuando esté 
disponible tal información), más la experiencia. 
Las oficinas de transferencia de tecnología 
aprenden, ante todo, de sus propias experiencias 
y estudiando las experiencias de instituciones 
similares. Si las oficinas pueden atraer y retener 
un equipo talentoso y comprometido para su 
administración, mejorarán notablemente a lo 
largo del tiempo.

Ningún acuerdo será perfecto. Algunos 
fracasarán. Es importante recordar, de todas 
formas, que es mucho mejor terminar un 
trato con una empresa que va a desarrollar 
el producto, que esperar por el mejor trato, o 
esperar interminablemente hasta conseguir los 
mejores términos financieros. El público recién 
se beneficiará cuando la tecnología ha sido 
desarrollada y comercializada y es por eso que las 
universidades y sus oficinas licenciatarias están en 
el negocio. n

LITA NELSEN, Directora, M.I.T. Oficina de Licencias de 
Tecnología Massachusetts Instituto de Tecnología, Five 
Cambridge Center, Kendall Square, Romm NE25-230, 
Cambridge, MA, 02142-1493, EE.UU. lita@mit.edu

notas

Se ha accedido por última vez a todos los sitios web de 
referencia entre el 1  y el 10 de octubre de 2007.

*  traducido al español de: Nelsen L. 2007. Evaluating 
Inventions from Research Institutions. In Intellectual 
Property Management in Health and Agricultural 
Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A 
Krattiger, Rt mahoney, L Nelsen, et al.). mIHR:  U.K., and 

PIPRA: U.S.A. oswaldo Cruz Foundation Fiocruz: brasil 
and bioDevelopments-International Institute: USA. 
Disponible en línea en inglés: www.ipHandbook.org.

1 Ver también en este Manual, capítulo de L Nelsen y A 
Krattiger, Asegurando el Acceso de Países en Desarrollo 
a Nuevas Invenciones: el Rol de las Patentes y el Poder de 
las Instituciones de Investigación del Sector Público.

2  Ver también en este Manual, capitulo 13.1 by A brown y 
J Soderstrom, en su versión original en inglés. Disponible 
en www.ipHandbook.org
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