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1. El presente documento contiene un resumen de la Guia practica para la valoracién
de los activos intangibles en las instituciones de investigaciéon y desarrollo, preparado en el
contexto del “Proyecto sobre estructura de apoyo a la innovacién y a la transferencia de
tecnologia para las instituciones nacionales (CDIP/3/INF/2). La Guia ha sido elaborada por
el Sr. Thomas Ewing, Abogado mercantil, Abogado de patentes habilitado y Consejero de
propiedad intelectual de Avancept LLC, San Francisco (Estados Unidos de América).

2. Se invita al CDIP a tomar nota de
la informacion contenida en el presente
documento.

!Las opiniones expresadas en la guia corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la
Secretaria de la OMPI ni de los Estados miembros de la Organizacion.
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Guia practica para la valoracion de los activos intangibles
en las instituciones de investigacion y desarrollo

Resumen

La presente Guia tiene por fin prestar asistencia a los Estados miembros para
desarrollar, fomentar y fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de propiedad
intelectual (P.l.) mediante el desarrollo de infraestructura y de otros servicios destinados a
mejorar la funcionalidad de las instituciones nacionales de P.l. y promover un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la P.1. y el interés publico. La Guia proporciona
herramientas para alentar a estas instituciones a que consideren los distintos puntos de
vista y perspectivas al determinar el valor de sus activos de P.I.

Entre otras cosas, la Guia proporciona un examen exhaustivo de varias metodologias
de valoracion y ofrece orientacion para la evaluacion rapida y sistémica de nuevas
tecnologias. La Guia proporciona asesoramiento practico para prestar asistencia a las
universidades y a los institutos de investigacion financiados con fondos publicos con el fin
de:

a) Reconocer sus valiosos activos intangibles;

b) Clasificar esos activos usando distintos métodos de valoracién, cualitativos y
cuantitativos;

c) Gestionar los activos que han sido considerados valiosos para las
colaboraciones y mercados estratégicos;

d) Comercializar los activos intangibles que puedan tener valor de mercado
(determinado mediante la aplicacion de métodos de valoracién cuantitativos)

En la Guia se utilizan estudios de casos, muchos de los cuales tienen su origen en
casos reales, y se ofrecen ejemplos practicos que explican la manera en que la valoracion
de los activos intangibles puede proporcionar una base soélida para adoptar decisiones
estratégicas de gestion de dichos activos. En la Guia se examina la valoracion de P.I.
objeto de registro y la no registrada, con inclusién de las patentes, las marcas, los derechos
de autor, los disefios industriales, los conocimientos especializados y los secretos
comerciales, asi como los activos intangibles que no son objeto de registro, como el capital
humano cualificado, los procedimientos innovadores y la organizacion de la gestién.

La presente Guia sirve de manual para lograr varios objetivos relacionados con la
valoracion de la propiedad intelectual. Como primer objetivo, se presenta al lector el tema
de la valoracién de los activos intangibles. En la Guia se emplea un enfoque paradigmatico
gue ofrece al lector el punto de partida adecuado para seguir desarrollando capacidades
importantes. El lector interesado quiza tenga que adquirir otras capacidades para seguir
desarrollando el conjunto especifico de capacidades y habilidades necesarias dadas sus
circunstancias peculiares. Como segundo objetivo, la Guia tiene por fin dar respuesta a
algunos problemas que afrontan en su labor cotidiana las oficinas de transferencia de
tecnologia o los departamentos de comercializacion de los institutos de investigacion. Dicho
de otro modo, la Guia tiene por fin ofrecer respuestas a los problemas que se encuentran
en el ambito en el que hace falta hallar soluciones de manera rapida y practica.

En la Guia se examinan algunas de las técnicas que han aparecido para la valoraciéon
y la evaluacién de la P.l. Se hace hincapié especialmente en los métodos mas accesibles
para el lector medio y se ofrecen otras técnicas complementarias de valoraciones de
“triangulacion”, por ejemplo, la valoracion del nivel minimo, méximo y medio. En la Guia
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también se intenta ofrecer asesoramiento para las situaciones en gque una valoracion de
manual quiza no produzca un objetivo comercial practico. Por ejemplo, se ofrecen
paradigmas para hallar rapidamente respuestas razonables en las situaciones en que
buscar una respuesta precisa de manual quiz4 no satisfaga objetivos realistas, a saber, la
rapidez de respuesta apropiada o el cumplimiento de las limitaciones presupuestarias
impuestas. En la Guia se examinan con menor frecuencia los casos en que el gestor de
activos intelectuales tiene el tiempo y los recursos suficientes para encargar una evaluacion
profesional; por lo general, en la presente obra se da por supuesto que no esta presente al
menos uno de los recursos de tiempo o dinero o que se ha agotado en gran medida.

La presente Guia se ha estructurado a modo de guia practica destinada a ofrecer
valoracién y evaluacién, del mismo modo en que en una guia de ingenieria se describe la
construccion de puentes de manera préctica pero probablemente con menor elegancia que
en un manual de ingenieria civil. La Guia se basa en ejemplos de muchos tipos de
valoracion con el fin de ofrecer al lector un modelo de valoracion a titulo introductorio.
Asimismo, en ella se reconoce la perspectiva de las instituciones universitarias,
especialmente en los paises en desarrollo, y los retos singulares que pueden afrontar, como
la escasa dotacion de recursos y los regimenes institucionales tradicionalmente débiles.

Los ejemplos expuestos en la Guia se enmarcan en la universidad nacional de un
pais imaginario denominado Erehwon, que es un Estado miembro de la OMPI. Erehwon
posee una economia en vias de desarrollo pero es conocido por la capacidad inventiva de
sus ciudadanos. El pais ha modernizado recientemente la legislacion relacionada con los
activos intangibles y la propiedad intelectual, y la oficina de transferencia de tecnologia de
esa universidad imaginaria trabaja diligentemente para fomentar la capacidad de
explotacion de sus activos intangibles.

Por ultimo, la Guia se ha elaborado en la creencia de que los programas de
comercializacion de la techologia pueden emprenderse en casi todos los paises que tengan
algun tipo de sistema legal. Esto es especialmente cierto en los casos en que la tecnologia
se cederd en licencia a entidades internacionales. La Guia tiene por fin fortalecer la
infraestructura de concesion de licencias de tecnologia de modo que los diversos sectores
interesados que se hallan detras de los activos de P.l. obtengan un mayor valor por esos
activos cuando hagan su entrada en el mercado.

[Fin del documento]



