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Vigilancia y transferencia tecnolégica.
CLIENTE: ANII URUGUAY
Fecha: 16 de diciembre de 2024

A continuacion, se detallan los servicios solicitados en la convocatoria:

Estudio preliminar de vigilancia tecnoldgica (analisis del estado de la
técnica relevante en el area de interés)

Reporte de bisqueda:

En este punto se ofrece un reporte de patentes y papers cientificos
relevantes para un determinado proyecto con foco tecnolégico definido.
Este es un reporte que contiene el listado de documentos relevantes y el
acceso a las patentes de modo completo (incluso con la traducciéon
automatica al inglés de sus partes relevantes si asi se lo requiere para
patentes que estén en idiomas como el chino, el japonés, ruso, etc.). Este
reporte puede realizarse por tema tecnolégico, por empresa, o por inventor.
No presenta analisis de los documentos. Lo complejo de este trabajo es
definir las sentencias de busqueda para recuperar elementos relevantes
para los lideres del proyecto, esto se logra mediante un ida y vuelta de
informacién con el cliente. Contamos con las bases de datos profesionales
que permiten no so6lo tener una cobertura global, sino que presentan la
informacién en un modo accesible y simple de procesar. No es un reporte
para FTO pues no contiene un rastreo exhaustivo de patentes con chances
de ser infringidas en un pais, sino que una vez que se define el foco
tecnolégico se cubre la totalidad de patentes que responden a las consignas
de busqueda. Constituyendo un excelente reporte para iniciar un proyecto
de investigacion, revisar barreras evidentes a potenciales negocios
tecnolégicos o una revision preliminar para evaluaciéon de documentos
relevantes que afecten novedad de resultados de I+D.

Informe de vigilancia tecnoldgica

La vigilancia tecnolégica se puede plantear sobre un foco puntual de interés
de la empresa o proyecto. La clave de la utilidad de los reportes periédicos
se basa en el ajuste de las consignas de buisqueda. Si son muy amplias la
cantidad de informacién es imposible de procesar y si es muy puntual es
posible que perdamos gran cantidad de informacion relevante. Es por ello
que los servicios de vigilancia automatica no han dado buenos resultados y
practicamente se han dejado de utilizar. Sin embargo, una vigilancia puntual
sobre un tema especifico, o sobre una empresa o sobre un investigador son
utilizados para la toma de decisiones empresariales. Por otra parte, la
vigilancia tecnolédgica implica s6lo rastreo de patentes y papers. Hoy las
decisiones empresariales deben abordar otras dimensiones como las
regulatorias, juridicas, tendencias de consumo, alianzas empresariales,
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politicas econdmicas, etc. Es por ello que el requerimiento de vigilancia
tecnolégica a secas puede no ser muy util para un proyecto tecnologico. De
todas maneras, se presupuesta un reporte de vigilancia tecnolégica que
involucra un reporte de patentes y documentos cientificos con un rescate de
actores principales y evolucion temporal de nimero de patentes, rescatando
los reviews mas importantes y las dltimas patentes. Estos reportes pueden
solicitarse a partir de un foco tecnolégico bien acotado, de una empresa o un
autor/inventor. Estos reportes no contienen analisis de documentos ni
juicios de valor sobre los documentos rescatados.

Informe comercial incluye evaluacion de la demanda potencial de los
desarrollos y de la competencia (nacional e internacional), analisis de
posibles socios, posibles proveedores de tecnologia y evaluacién de
diferentes alternativas para llevar adelante la estrategia comercial.

En ITERA llamamos a estos informes Estudios de Contexto Tecnoldgicos.
El Estudio de Contexto Tecnoldgico rastrea, recopila y analiza patentes,
papers a nivel internacional, actores principales, aspectos regulatorios y
noticias de los mercados. Se evaliian monopolios internacionales y chances
competitivas. Incluye un reporte de las patentes y documentos cientificos
mas relevantes con su analisis. Se parte de una definicidn de la estrategia de
busqueda acordada con el cliente, de tal manera que se busca satisfacer la
mayoria de las necesidades de informacién. A partir del corpus de
informacion que resulta de tal busqueda se utiliza una herramienta de tech-
mining que permite identificar los actores claves (potenciales socios,
competidores o proveedores), los grupos de [+D mas destacados a nivel
global, las tecnologias emergentes y las consolidadas, las tendencias de
investigacion y las tendencias de patentamiento. La bibliometria y la
patentometria que se aplican conjuntamente permiten construir
conclusiones tendenciales. Ademas, se realizan rastreos de informacién
general que permite rescatar datos de mercado, de consumo, regulatorios y
comerciales. Si se trata de un farmaco, se rescatan los estudios clinicos en
proceso y los realizados. Estos ECT constituyen el mapa del territorio del
negocio tecnolégico indispensable para navegar los complejos y turbulentos
mares de la innovacion tecnoldgica. Aparecen barreras y campos minados
brindando la oportunidad de anticiparse y atravesarlos con el menor
impacto negativo. Muchas veces en estos estudios de contexto identificamos
nichos libres de patentes hacia donde orientar la inversién en desarrollo.
Aportan a las primeras etapas de los proyectos de innovacién tecnoldgica,
bajando la incertidumbre y permitiendo evaluar riesgos.

Informe de aspectos regulatorios

Los costos en este campo son variables; dependera del caso en particular,
por ejemplo, si se trata de regulatoria nacional o internacional, de
formulacion farmacéutica, de producto farmacéutico, de alimentos, etc.
entre otros. El costo de estudios basicos es de alrededor de 200 U$ la hora
de consultoria.

Asesoramiento en transferencia tecnolégica (incluye evaluacion de la
tecnologia a transferir y determinaciéon de su valor) Estos servicios que
solemos hacer para Fondos de Inversion y Aceleradoras los llamamos Due
Diligence de Propiedad Intelectual. Dada una tecnologia patentada se
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realiza un EET global y se rescatan las anterioridades mas relevantes. A
partir de las mismas se evalta la fortaleza de la patente en relaciéon a las
chances que tiene de ser concedida. Se verifica también la estrategia
nacional e internacional, evaluidndose los estados juridicos y el
cumplimiento de plazos de cada expediente de tramitacion internacional. A
partir de esta base se analiza el espectro de protecciéon que genera su pliego
reivindicatorio y se evaliia su potencial de bloquear a terceros para poder
utilizar la tecnologia develada en la patente. Por dltimo, si fuese necesario se
realiza un estudio de Design around que implica el planteo de una estrategia
que deberia seguir un tercero para desarrollar una tecnologia que obtenga
los mismos efectos técnicos sin infringir la patente. Se evalda la factibilidad
de negocio internacional en funcién de los mercados, los paises target y las
chances de comercializacién y distribucion. A partir de estos estudios e
informacién se aplican diversos métodos de valuaciéon para argumentar
sobre el valor que podria tener una invencién patentada en el mercado
internacional. Cabe destacar que lo importante en una negociacion de
transferencia no es tanto el precio, sino los argumentos que se esgrimen
para fundamentarlo. El costo de Due Dilligence de Patente se cotiza en
funcién de los requerimientos puntuales del proyecto y del negocio,
dependera del estado del proyecto y la proximidad de un evento de
inversion. Basicamente se presupuesta en funciéon de la cantidad de
profesionales que se deban involucrar y de la cantidad de horas que lleve el
trabajo.

Estudio del Estado de la Técnica

Cuando se cuenta con una invencién que se pretende proteger, lo primero
es hacer una busqueda de patentes, papers y divulgaciones que puedan
afectar la novedad y altura inventiva de la invencién. Para ello es necesario
interiorizarse de la invencion, definir sus caracteristicas técnicas y sus
efectos técnicos, conocer las personas e instituciones que estuvieron
involucradas en su creacidn y luego plantear estrategias de bisqueda para
conseguir los entre 5 y diez documentos mas relevantes del estado de la
técnica (anterioridades), tal como lo hacen los examinadores de patentes.
Luego es necesario evaluar la novedad universal y aplicar el método
problema-solucién de evaluacién sistematica de la altura inventiva a partir
de dichas anterioridades. Como resultado de este estudio se tiene una
opinién de patentabilidad de la invencidn. En el caso de que esta opinién sea
positiva es posible plantear una estrategia de proteccién por patente.

Redaccion de patentes

Contamos con un equipo multidisciplinar con profesionales expertos en
redaccion de patentes. Hemos presentado mds de 1000 solicitudes tanto
locales como internacionales.

Gestion internacional de todos los Derechos de Propiedad Intelectual
e Industrial.

Contamos con corresponsales en todos los paises del mundo para abordar
cualquier accion de registro y de defensa de los DPL.
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Registro y seguimiento de marcas

Contamos con un equipo de administracién de marcas nacional e
internacional y contamos con uno de los softwares mas poderosos para la
administracidén y vigilancia marcaria.

Redaccion de contratos de transferencia de tecnologia

Nuestro equipo de abogados y vinculadores tecnoldgicos cuentan con
amplia experiencia negociando transferencias de tecnologia y redactando
los acuerdos correspondientes.

Otros servicios

Estamos ofreciendo a empresas en formaciéon o empresas ya formadas de
base tecnolégica un asesoramiento integral en gestién de la propiedad
intelectual (ISO 56.005), inteligencia estratégica (ISO 56.006), manejo
seguro de informacién confidencial (ISO 27.001), estructuraciéon de
contratos, estrategia de desarrollo e innovaciéon (ISO 56.002) vy
relacionamiento con fondos y potenciales clientes o partners. También
incluye el asesoramiento en el pitcheo y el armado de rondas de inversion.
Este servicio implica un contrato de servicios que implica 5 horas mensuales
de asesoria, dos reuniones mensuales, una licencia para que la empresa
utilice la marca y logo de ITERA que se ha impuesto como sello de calidad en
el sector. Implica un compromiso de exclusividad para no atender a otra
empresa que se desarrolle en el mismo foco tecnolégico y un descuento del
10 % en los honorarios de todos los servicios que ofrece ITERA, desde los
que se plantean en este documento, hasta la redaccion e
internacionalizacion de patentes de invencion, el planteo de estrategias de
registro de Derechos de Autor, marcas, disefios, variedades vegetales
nacionales, tanto como internacionales.

Sin otro particular y esperando ser de utilidad para los procesos de
innovacién uruguayos nos despedimos cordialmente,

Marcelo Grabois
Inteligencia Tecnolégica
ITERA
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