Determinacion del valor de una patente

Johannes Schaaf trabaja en la Oficina
Europea de Patentes (EPO) para estudiar
la utilizacién de las patentes y su valor
comercial para las empresas

LA INFORMACION SOBRE
PATENTES presenta un interés
no solamente por el hecho de su
relevancia juridica y técnica, sino
también, y sobre todo, debido a
su gran importancia en un con-
texto comercial.

Cuanto vale una patente

Para una empresa, el valor fi-
nanciero de una patente correspon-
de en general a los ingresos que
puede extraer de ella, de manera di-
recta o indirecta. Este valor depen-
de del motivo de la evaluacién asi
como de quién es el que la explota
fabricando algo.
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¢Por qué evaluar una patente?

La evaluacién una patente puede responder a necesi-
dades tanto internas como externas:

Factores internos:

— Mdéximo aprovechamiento y optimizacién de los
costes de la cartera de patentes

— Adecuar la estrategia patentes con la estrategia co-
mercial general de la empresa

— Remuneraciéon de los inventores

Factores externos:

— Necesidades financieras

— Régimen de concesién de licencias

— Compras, fusiones y cesiones
— Contabilidad, asiento en el balance (IAS 38)

— Evaluacién impuesta legalmente (por insolvencia,

dafios y perjuicios...)

Asi, el valor de una patente se-
rd distinto si se determina como
parte de los activos de su empresa
propietaria si estd en quiebra o si la
patente estd generando una produc-
cién industrial normal. Por otra par-
te, la patente no reviste el mismo
valor para un banco que no tiene
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Gréfico 1. Fuente: “Evaluating the knowledge economy: what are patents actually worth2, EU
Commission study, May 2005.

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdfe
besi_scan_AF8E65EC44570A66=08bcsi_scan_filename=patentstudy-report_en.pdf
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mds opcién de revenderla, que para
una fébrica que dispone de los me-
dios de produccién necesarios.

La evaluacién de las patentes
interesa de forma distinta a los esta-
blecimientos o institutos de transfe-
rencia de tecnologfia, los bancos, los
inversores en capital-riesgo (ventu-
re capitalists), y mas concretamen-
te los autores, depositantes o solici-
tantes propiamente dichos.

Lo que dicen las
estadisticas

Los andlisis ponen de manifies-
to que s6lo un nimero muy limita-
do de patentes presenta un valor
elevado y que la distribucién de los
valores difiere de un pais a otro. El
grafico 1 ilustra el valor de distintas
patentes.

En la muestra estudiada, un
7,2% de las patentes en cuestion te-
nia un valor superior a 10 millones
de euros, mientras que un 68% de



estas patentes tenian un valor infe-
rior a 1 MEUR.

Existen tres métodos de evalua-
cidén de las patentes o de las carteras
de patentes:

1. Coste tedrico. Estudia el gas-
to que serfa necesario para desarro-
llar y patentar una invencién com-
parable o similar.

2. Valor de mercado. Trata de
determinar el valor justo' compa-
randola con contratos de licencia
previos o sobre la base de diferen-
tes indicadores.

3. Ingresos potenciales. Intenta
calcular las rentas esperables de la
patente, avanzandose al futuro. Es
también posible tener en cuenta el
ahorro econémico realizado gracias
a no tener que pagar otras licencias.

Los tres métodos presentan
ventajas e inconvenientes y su ade-
cuacién depende de cada caso indi-
vidual. Se recomienda pues consul-
tar a expertos y a abogados especia-
lizados.

Ademads de su valor monetario,
las patentes tienen también un valor
no financiero: por ejemplo fomen-
tan la innovacién en las empresas
puesto que los técnicos intentar
emular al compaiiero que ha obteni-
do un reconocimiento profesional y

econémico al haber inventado algo
que ha merecido ser patentado.

Actividad de la EPO
sobre este tema

Recientemente EPO ha adquiri-
do IPscore 2.0, un programa que
permite evaluar las carteras de pa-
tentes, y que ha sido facilitado tam-
bién a las oficinas nacionales de pa-
tentes de los Estados miembros (en
Espaia la Oficina Espariola de Pa-
tentes y Marcas).

IPscore 2.0 fue creado por la
Oficina Danesa de Patentes, en co-
laboracion con la Escuela de Co-
mercio de Copenhague y el sector
industrial. De manera similar a la
estimacion del valor de los ingresos
(el tercero de los métodos citados
antes), analiza cada patente con
ayuda de 40 pardmetros individua-
les que dependen de la situacion le-
gal, la tecnologia, las condiciones
del mercado, las finanzas y la grado
de ajuste a las estrategias comercia-
les tanto de la empresa como gene-
rales de su sector.

Los resultados del andlisis se
ilustran mediante graficos—arafia.
La representaciéon de una cartera
permite comprender las oportunida-
des (por ejemplo ganar nuevos mer-
cados) y los riesgos (por ejemplo
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existencia de una tecnologia alter-
nativa).
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IPscore 2.0 permite mostrar toda la
informacién necesaria para la toma de
decisiones asi como facilitar la colaboracién
interdisciplinar e interdepartamental en las
empresas.

En la actualidad las iniciativas
préacticas de evaluacién de patentes
y el desarrollo de las estrategias co-
rrespondientes son objeto de un in-
terés considerable. Esperam&S Ver
pronto interesantes resultados con-
cretos de las muchas investigacio-
nes que estan en curso.

Como explicar el valor de
mis patentes a terceros

Hemos descrito distintos méto-
dos que permiten determinar el va-
lor de una patente. Ahora examina-
remos como comunicar su valor a
eventuales clientes interesados en
adquirirla o a comprar una licencia
de explotacioén.

Es esencial tener en cuenta las
necesidades y requisitos de los dis-
tintos grupos, asi como sus expecta-
tivas. Asi, por ejemplo, para con-
vencer a pequefios inversores priva-
dos que tengan un nivel técnico li-
mitado, no es recomendable descri-
bir de manera demasiado detallada
la patente técnica o el método de
valoraciéon seguido. Seradn preferi-
bles explicaciones generales que
destaquen la ventaja de la inven-
cion para el grupo destinatario y lo
que puede significar para la empre-
sa. Por contra, la informacién que
necesita un comprador potencial de
la licencia con conocimientos pro-
fundos sobre la materia serd mucho
mds compleja y detallada. La figura
ilustra esta situacion:
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De la complejidad de la tarea de
comunicacién depende la eleccion
del medio de comunicacién mejor
adaptado.

Soportes “monodireccionales”,
como los informes de actividades,
serian suficientes para los inverso-
res privados, mientras que los con-
tactos personales son indispensa-
bles para los acuerdos de licencias,
en los que se discuten a fondo los
detalles técnicos. Segtin el modelo
Media richness (riqueza de la infor-
macién) de Daft y Lengel (1984),
usar medios, soportes o apoyos ina-
decuados implica o bien una com-
plicacién innecesaria y superflua
acompafnada de demasiada cantidad
de informacién indigerible, o bien
una sobre—simplificacién incorrec-
ta. Basandose en ese modelo, en la
figura adjunta se indican los medios
que deben utilizarse para comuni-
car el valor de las patentes y permi-
tir sacar el maximo partido a la em-
presa interesada.

Notas

1. Este articulo ha sido traducido y adaptado por
Tomas Baiget a partir de textos publicados en
los niimeros 1 y 2 de “Patent information news”
(boletin que se llamé “Epidos news” hasta di-
ciembre de 2005), contando con el permiso del
autor y de la EPO.

http://www.european—patent—office.org/news/epi
dosnews/epd_1_06/pinews_0106_en.pdf

http://www.european—patent—office.org/news/epi
dosnews/epd_2_06/pinews_0206_en.pdf

(ZfCl), 2006, n. 03.

2. El valor justo valor (fair value) es el importe national accounting standards o Normas conta-
de un activo que se intercambiaria entre socios bles internacionales, IAS 39).

comerciales competentes, estando de acuerdo y .
siendo ambos independientes (véanse las Inter- Johannes Schaaf, jschaaf@epo.org

4 Version online de EPI )

Existe una versién electrénica de El profesional de la informa-
cién, de uso gratuito para todos los suscriptores de la revista, que
pueden acceder a través de internet a los textos completos y ma-
teriales graficos publicados desde el afio 2000.

Més informacién en:

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos.html

El profesional de la
_G F cién} 155 13866710

I | Septiembre-octubre 2006, vol. 15, ndm. 5
B PrasruTacreu ! v
B Ecuro pe s osreeste H Gbservatorio
B Couttunies P2
. élntranets? Decididamente si, pero.,, [vor
B Dosvripuctdu/Beses of baTos ! Cristina Soy Aumatzll
B Susovrrcroues 1

B Fukcrernen . Articulos

B THronRACIOH AUTORES H

™ ,."m,: Al | Intranets: medicién y valoracién de sus baneficios en las
W IusTe | organizaciones [ver]

B CorvntanT i Daniel Pérez Gonzdlez v Pedro Solana Gonzdlez

Estudio de rentabilidad de la Biblioteca Plblica Provincial de Valencia
B Courscro 1 [wer)
i M® del Mar Amat de la Flor, Milagros Ortells Mentén, Aurera Rapdn
| Mombiela e Ignacio Latorre Zacards

O kb & b

~{informacion -

Artovio

| Andlisis

! Definicidn del modelo estratégico de desarrollo de una intranet

i corporativa: metodologia basada en un caso practico [vor]

| Cariota Bustels Ruesta, Elisa Garcia-Morakes Huigobro y Esperanza Garcia
| de Paso Gamez

! Programa work-flow para un servicio de consultas a medida [ver]

1 Tomas Balget

| Produccién espafiols en biblioteconomia y documentacién con

| wisibilidad internacional a través del Web of science (1995-2004)

i [wer]

1 Evaristo Jiménez Contreras, Emilio Defgade Lopez-Cozar v Rafael Rulz

| Pérez

| Contenidos del buscador Google. Distribucién por paises, dominios e

i idiomas [ver]

' i Isidro F. Aguille, José L, Ortega ¥ Begofia Granading

=i 1

(.—‘Dk ’Si‘n ; Elreto de fa digitalizaciin del archiva sonoro en los servicios plblicos
! de radiodifusion. El caso de Catalunya Radio [ver]

i Montse Bonet y David Ferndnder Quijada

(Busear) | INE 30 afios de estadisticas bibliotecarias [ver]
TOwWwWw @ EPT | Ardrés-Sartos Barba Pérez, Ana Palacios Serrano, Matalia Arroyo Vézquer
iy Francisco Javier Villoldo Gémez

\ Sumaric aniaricr )

46?2 | El profesional de la informacién, v. 15, n. 6, noviembre-diciembre 2006



ANUARIO

2007

Analisis de tendencias en
informacion y documentacion

SOLICITE UN EJEMPLAR DEL ANUARIO THINKEPI 2007

Rellene este formulario {o su fotocopia) y envielo:
- al apartado de correos 32 280 de 08080 Barcelona, o
- por correc-e a epi@sarenet.es

Apellidos: Mombre:

Empresa: MNIF:

Calle: Nuamero: Piso:
CP: Ciudad: Provincia:

Email: Teléfono:

Marque con una cruz la forma de pago elegida:
() Ingreso o fransferencia bancaria por valor de 50 euros a la cuenta de ThinkEFI| en
La Caixa, ndmero 2100 0818 93 0200745544

O Cheque de 30 euros enviado al apartado de correos 32,280 de 08080 Barcelona
O Pago con tareta de crédito numero: - - ycaduca

jGracias! En breve recibira un ejemplar del Anuario.

http://mww.thinkepi.net
El profesional de la

~(informacion -






