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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo general de esta consultoria es elaborar un informe que presente y evalue el
plexo normativo y operativo que regula los derechos de propiedad intelectual resultantes
0 eventuales de las investigaciones financiadas con fondos publicos y cofinanciadas con
el sector privado u organismos sin fines de lucro; que caracterice los contratos que han
firmado hasta la fecha diferentes universidades y centros de investigacion en el Perd; c)
que identifique las trabas legales, administrativas y contractuales y, finalmente, d) que
formule recomendaciones que contribuyan a proveer patrones o lineas comunes de
accion en el area de propiedad intelectual y conocimiento generado total o parcialmente
con fondos publicos.

Para desarrollar estas cuestiones se elabor6 un Plan de Trabajo, que se presento el 14 de
setiembre de 2014, en el cual se establecié que el Informe Final estaria organizado en
capitulos que, preliminarmente, serian los siguientes: Resumen ejecutivo / Introduccion
y presentacion / Propiedad Intelectual, Universidades y Centros de Investigacion. Marco
conceptual. El rol de las universidades y centros de investigacion frente a la generacion
de conocimientos. Experiencias comparadas. Cuadro comparativo de experiencias y
buenas précticas / El plexo normativo en la Republica del Pert (internacional y nacional
relevante) / Andlisis de las fortalezas, restricciones y debilidades de la normativa
peruana sobre propiedad intelectual para fomentar el desarrollo de actividades de I+D+i
/ La dindmica de funcionamiento en el Per(. Procedimientos, casos y contratos.
Identificacion de fortalezas, restricciones y debilidades de los procedimientos y
contratos sobre propiedad intelectual analizados para fomentar el desarrollo de
actividades de 1+D+i / Sugerencias y recomendaciones de tipo general, normativas y
operativas. Ademas, el Informe Final contaria con Anexos que, en particular, incluirian
la lista de Universidades relevadas, el cuestionario con el cual se realizaron las
entrevistas y una Guia Préctica.

Para desarrollar estas cuestiones se procedio a:

1) Realizar una exhaustiva revision bibliografica y documental para elaborar el
primer capitulo, a saber: Se relevaron los principales cambios del marco legal
internacional; se abordd la negociacion y firma del Acuerdo de Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) y la aprobacion de la
Bayh Dole Act en los Estados Unidos, pionera e inspiradora de cambios
normativos en Europa y Latinoamérica; se examind su impacto nacional e
internacional: se describieron los cambios de précticas en relacion a la gestion de
propiedad intelectual en el mercado a modo de complementar lo que ocurre en el
plano normativo; finalmente, se abord6 la situacion en materia de propiedad
intelectual en universidades latinoamericanas.

2) Recopilar las normas peruanas relacionadas directamente con la propiedad
intelectual en las universidades para elaborar el capitulo Il sobre el Plexo
Normativo. En tal sentido, se extrajo solamente lo directamente aplicable y se lo
presentd de manera resumida y directa.

3) Solicitar entrevistas con las oficinas de investigacion, propiedad intelectual,
transferencia de tecnologia o similar de las Universidades o Centros de
Investigacion. En total, se realizaron 14 entrevistas (en las que particip6 también
un oficial de CONCYTEC) para cuya realizacion se procedi6 a elaborar un
cuestionario ad hoc -instrumento que fue afinado y validado en una reunién via
Skype con el equipo de CONCYTEC-.



4) Construir en base a las entrevistas el capitulo 111 sobre el funcionamiento de las
normas de acuerdo a la experiencia de los responsables de las oficinas que las
utilizan. En este capitulo se presentaron los principales hallazgos en relacion a
los reglamentos, los procedimientos y las oficinas; también se incluyd un listado
de fortalezas y debilidades que los actores explicitaron en las entrevistas.

5) Revisar la trama contractual que enmarca la problemética materia de este
Informe en base a los convenios y contratos que se pudieron examinar. No se
pudo contar, lamentablemente, con el nGmero de convenios y contratos que
hubiera sido deseable ya que un algunos casos, los pasos burocréticos para su
obtencion excedian el tiempo de la consultoria mientras que, en otros casos, los
contratos estan bajo confidencialidad. Asi pues, se trabajé con convenios y
contratos facilitados por algunas instituciones que o bien los tienen ya en la web
de acceso publico o bien no tenian confidencialidad o no involucraban a terceros.

6) Formular una serie de recomendaciones o lineas de accion para abordar los
problemas detectados en este trabajo.

Este Informe tuvo una version de avance (identificada en esta consultoria como
Segundo Informe) que fue rica y detalladamente comentada por el equipo de
CONCYTEC. También se realiz6 una reunion via Skype antes de empezar a elaborar la
Guia Practica. Finalmente, una versién preliminar de este Informe Final fue discutida en
una reunién presencial con la consultora en Lima el 12 de diciembre de 2014.

En términos de contenido, este Informe individualiza dos “periodos” normativos a nivel
internacional. Un primer periodo 1980-2000 durante el cual se reconfigurd el régimen
internacional de propiedad intelectual global asi como también la relacion de la
academia con la propiedad intelectual. El régimen legal de propiedad intelectual devino
mas extenso y profundo (en términos de las creaciones/materias sujetas a sus reglas),
mas restrictivo (en relacién por ejemplo a la existencia o extension de las excepciones)
y méas homogéneo (por la negociacién y acuerdo sobre estdndares minimos globales).
En este periodo de fortalecimiento de los aspectos més restrictivos de los regimenes de
propiedad intelectual aparece en Estados Unidos también la primera regulacion que
permite a las Universidades ser titulares de derechos de propiedad intelectual sobre
creaciones derivadas de investigacion financiada con fondos publicos (que hasta ese
momento se consideraban de propiedad de la agencia que aportaba los fondos).

Sin embargo, este proceso de extension, profundizacién y universalizacion de los
derechos intelectuales, que sin duda se consolidé con la firma del ADPIC, esta lejos de
ser lineal: actualmente y simultdneamente a su extension, universalizacion y mayor
enforcement, estan apareciendo necesidades, actores, ideas y propuestas que ponen en
duda la efectividad del sistema de derechos monopdlicos como promotor de la
innovacion en todas las situaciones y bajo cualquier circunstancia.

En vista de la dindmica descripta este Informe enfatiza la flexibilizacion en el uso de las
normas que esta ocurriendo en el mercado y en instituciones de investigacion para poder
dar cuenta de procesos muy heterogéneos de innovacion abierta. Esto plantea la
necesidad de identificar, dentro del marco del régimen actual de derechos de propiedad
intelectual, la estrategia y los instrumentos que mejor sirvan para que el conocimiento
sea rapida y efectivamente apropiado y explotado por los actores de modo de redundar
en procesos y productos que generen mejoras productivas y sociales en el pais.



Para algunos autores la clave reside en que las empresas balanceen el uso de estrategias
cerradas o propietarias de propiedad intelectual con las abiertas, dejando atras la idea de
que la propiedad intelectual es un “traje Gnico” para toda ocasion. Mas especificamente,
de acuerdo al estudio de Alexy et. al, la propiedad intelectual no estimula la innovacion
cuando se adopta una perspectiva de traje Unico, cuando las estrategias de propiedad
intelectual y de innovacion estdn desconectadas, cuando los abogados bloquean la
innovacion estableciendo quién, cudndo y como, y cuando se adopta una perspectiva de
“la patente es todo” y se construyen barreras a través de patentes superpuestas y
excesivo secreto. Por el contrario, la propiedad intelectual permite la innovacion cuando
la gestion de la propiedad intelectual es flexible, cuando las estrategias de propiedad
intelectual e innovacion abierta estan integradas, cuando se hace patentamiento
inteligente -lo que significa ocuparse de lo que vale la pena-, cuando la propiedad
intelectual es vista como una oportunidad de crear valor y construir ecosistemas, y
cuando la propiedad intelectual esta disponible para otros a través de la cooperacion y el
licenciamiento (Alexy et al. 2009).

Aunque el foco de esta consultoria no reside directamente en lo que ocurre en el
mercado, este informe coincide con la apreciacion de estos autores en términos de
flexibilidad de las politicas de propiedad intelectual, ya que el escenario de uso de los
instrumentos de propiedad intelectual estd cambiando consistentemente con una
economia basada en el conocimiento. Asi como las compafiias necesitan encontrar un
balance entre los programas de innovacion cerrada y abierta, también debiera lograrse
un adecuado balance en el uso de los instrumentos de propiedad intelectual cuando el
conocimiento en cuestion ha sido generado con inversion publica. En tal sentido, la
principal leccion tal vez sea que es importante que el marco normativo contenga
opciones para que los actores puedan hacer uso de ellas y que la gestion de la propiedad
intelectual deba fortalecerse para hacer un uso efectivo de estas opciones y no caer en la
aplicacion sistematica de una misma formula para casos de naturaleza distinta.

Ahora bien ¢qué ocurre en particular en las Universidades o centros de investigacion
que son los espacios donde se genera abundante conocimiento financiado por fondos
publicos?

La Bayh Dole Act, primera pieza normativa a nivel internacional que establecié una
politica homogénea de propiedad intelectual para todos los donantes federales en
Estados Unidos, permitié que las Universidades patenten (o registren si es el caso) y
licencien los resultados obtenidos de investigaciones financiadas con fondos federales.
Mediante el Acta, el Estado también retiene derechos de titularidad y explotacion en
determinadas circunstancias (incluyendo razones de seguridad o interés publico o
porque el recipiente de los fondos no esta en Estados Unidos, entre otros).

La Bayh Dole Act fue muy discutida y controversial: aunque todos estaban de acuerdo
en que el gobierno federal estaba siendo ineficaz en la administracion de los resultados
obtenidos de la investigacion que financiaba, no era claro tampoco que la mejor
solucion fuera que la Universidad obtuviera la titularidad de los derechos. Entre los
cuestionamientos méas importantes estaban: la falta de conocimientos y recursos de la
Universidad para lograr y administrar los derechos de propiedad intelectual, la pérdida
de la caracteristicas esenciales del saber cientifico (desinteresado, por ejemplo), y el
riesgo de que la innovacion se terminara reduciendo o desvirtuando por el desvio de la
generacion del conocimiento hacia lo que es patentable.



El mayor dato empirico que sostuvo el argumento de la transferencia hacia las
universidades de la prioridad para solicitar la titularidad de los derechos fue que antes
de 1980 sdlo el 5% de las patentes que poseia el Estado eran utilizadas por el sector
privado (Wendy Schach, 2012). Ahora bien, una vez aprobada el Acta, las solicitudes de
patentes y las patentes concedidas florecieron en las universidades norteamericanas. Los
nameros son elocuentes: en 1965, 28 universidades tenian 96 patentes, en 1980 25
universidades tenian 150 patentes, y en 2002 150 universidades tenian 1500 patentes.
(Mc Manis y Sucheol Noh, 2011).

Vale aclarar en este punto que la Bayh Dole Act no determina la politica de propiedad
intelectual de las Universidades: la enmarca. Les da la prioridad de reclamar la
titularidad pero cada Universidad define los detalles de su politica: si efectivamente
hace uso de la prioridad, si lo hace si reconoce beneficios a sus investigadores o
docentes, si lo hace de cuanto es el beneficio, etc.

Ahora bien, después de aprobacion de la Bayh Dole Act, muchos otros paises adoptaron
normas similares y las Universidades europeas y latinoamericanas, por ejemplo,
empezaron un proceso de reconversion, basicamente incorporando la funcion de
transferencia de tecnologia. En el Informe se incluye un cuadro ilustrativo de los paises
europeos que derogaron o atenuaron el privilegio del profesor, que regia hasta entonces,
para darle la titularidad de la creacidn a las instituciones.

En Ameérica Latina, la casi totalidad de las Universidades han adoptado Reglamentos de
Propiedad Intelectual o lo estan haciendo y también han creado Oficinas de Propiedad
Intelectual o Transferencia de Tecnologias (o con otras denominaciones pero similares
funciones). Tambiéen se verifica en América Latina una mayor actividad en materia de
propiedad intelectual si se mide, por ejemplo, la cantidad de solicitudes de patentes.
Pero una nota de cautela se impone: los datos de solicitudes de patentamiento como
indicadores de mayor tasa de innovacion no son directos (no todas las solicitudes son
concedidas y no todas las concedidas son explotadas). Por ello se ha sugerido utilizar la
solicitud de patentes solamente como un proxy de que las universidades o centros estan
aplicando politicas de propiedad intelectual més activas y que estan haciendo esfuerzos
en términos de que el conocimiento generado pueda ser transferido para su efectiva
utilizacion. En esta linea, Giriliches ha sugerido que las solicitudes de patentes deben
ser consideradas como indicadores del nivel de “insumos” de que dispone un pais para
innovar vy, asi, a mayor cantidad de solicitudes de patentes o patentes concedidas mayor
serd la cantidad de insumos que ese pais tendré para utilizar e innovar (Giriliches, 1990).
Dentro de los casos latinoamericanos se destaca como experiencia exitosa la de
Unicamp en Brasil.

Ahora bien, el Capitulo I1 de este informe examina las normas peruanas sobre Propiedad
Intelectual, subrayando que aparecen como compatibles con la normativa internacional
en tanto que se cumplen en el pais los estandares minimos del ADPIC (patentamiento
de procesos y productos sin discriminacion de tecnologias, por 20 afios desde su
solicitud, etc.). En realidad, en el PerG rige una normativa, derivada a veces de las
normas de la Comunidad Andina de Naciones y otras veces de los Tratados de Libre
Comercio que, en algunos aspectos, son ADPIC — Plus (por ejemplo, la proteccion por
cinco afios de los datos de prueba de acuerdo al Decreto 1072 del 2008). Aun con el
telon de fondo de la discusion entre la compatibilidad de las normas peruanas y la



Comunidad Andina, la materia de esta discusion no se relaciona ni directa ni
mediatamente con la posibilidad de proteccion y explotacién de los resultados de
investigacion financiados con fondos publicos. No hay disposiciones, a nivel
internacional o comunitario, que impidan la proteccion o explotacion de los resultados
obtenidos con fondos publicos. Pero tampoco las hay que especificamente la regulen o
promuevan. Esta tal vez sea la ausencia normativa més notoria.

En particular, en el Per( las Universidades pueden ser titulares de derechos de
propiedad intelectual generados por sus docentes e investigadores utilizando los arts. 36,
37 y 38 del Decreto Legislativo 1075; es decir, invenciones realizadas en el marco del
desempefio laboral. En los casos en que las Universidades han desarrollado
Reglamentos de Propiedad Intelectual, la titularidad de los derechos quedan en cabeza
de la Universidad y se reconoce participacion en las regalias a los investigadores/
docentes involucrados en el invento (regalias que serian la “compensacion” que prevé la
ley). Es decir, en lo que hace a la proteccion, las Universidades pueden ser titulares por
ser empleadores o en virtud de convenios especificos utilizando el Cddigo Civil y la
Ley General de Sociedades y, en lo que hace a la explotacion, pueden realizar contratos
de cesion o licencia (los més usuales cuando no se explota un derecho de propiedad
intelectual por si mismo) utilizando como marco general la Decision 486 y el Decreto
1045, asi como también pueden realizar contratos de asociacion (cuando ademas de la
universidad se involucran otras instituciones o empresas) utilizando la Ley General de
Sociedades.

Sin embargo, la nueva Ley Universitaria, ain reconociendo que la mision de la
Universidad sigue siendo la formacion de recursos humanos y la generacién de
conocimiento cientifico, provee a través de su capitulo VI un marco legal més
especifico para las cuestiones que hacen a la generacion, apropiacion y explotacion del
conocimiento cientifico. En las entrevistas que se realizaron en el marco de este informe
se valord la nueva Ley en lo que hace a la carrera de investigador y se remarcé la
necesidad de reglamentarla. En esta linea, la creacion del Vice Rectorado de
Investigacion asi como su funcionamiento aparecen como primordiales a la hora de que
las Universidades fortalezcan sus capacidades de investigacion y transferencia de
conocimiento a la sociedad.

En cuanto a los hallazgos resultantes del material recolectado en las entrevistas en
universidades y centros, se destaca que:

- La mayoria de las instituciones relevadas tiene o estd en proceso de tener un
Reglamento de Propiedad Intelectual;

- Los Reglamentos existentes varian en el nivel de detalle con el cual abordan las
cuestiones de propiedad intelectual: algunos son extremadamente detallados
mientras otros s6lo contienen las disposiciones mas basicas;

- Todos los Reglamentos prevén la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual a favor de la Universidad. La diferencia se encuentra en el nivel y
grado de reconocimiento de los participantes a titulo individual en la
distribucion de los beneficios o los porcentajes cuando participan empresas;

- La organizacion de las oficinas que se encargan de las cuestiones de propiedad
intelectual tienen diversas trayectorias asi como también diferentes dotacion de
recursos humanos y estrategias de trabajo. Las hay antiguas y las hay novisimas,
las hay las que tramitan solicitudes asi como también aquellas que tercerizan los
servicios legales especificos;



- Los procedimientos de propiedad intelectual suelen incluir un fuerte componente
de difusion de qué es la propiedad intelectual y ponen un énfasis considerable en
tratar de llegar o detectar aquellos resultados que puedan comercializarse;

- Todas las oficinas describen dos actitudes en los grupos de docentes
/investigadores: aquellos que resisten més el cambio y aquellos que se pliegan
mas rapidamente; sin embargo, los motivos que alegan son disimiles;

- Algunos reglamentos y contratos contienen clausulas de preferencia o prioridad
en el uso para la Universidad como asi también de “liberacion” de los derechos
por no uso;

- La mayoria de las instituciones relevadas tiene un sistema de seguimiento de las
investigaciones que se producen en su &mbito, pero no todas lo tienen
debidamente sistematizado ni es lo suficientemente transparente y accesible;

- La actividad en propiedad intelectual esta creciendo en todas las universidades.
Se puede observar en un cuadro que se incluye en el informe que todas las
Universidades estan embarcadas en el proceso de solicitudes de proteccion (y no
solo de patentes, sino de certificados de obtentor, marcas, etc.) y que este
aumento es un fenémeno bien reciente.

Los entrevistados recalcaron entre las fortalezas de sus respectivas instituciones:

1. Tener un reglamento que ordene y clarifique los temas de propiedad intelectual.

2. La sancion de la Ley universitaria nueva: es muy positivo que haya una linea de
carrera para los profesores / investigadores.

3. El apoyo de la propia institucion a estos temas.

4. Contar con manuales de procedimientos.

5. Tener oficinas especificas.

6. Las convocatorias del FINCYT / CONCYTEC en tanto catalizadoras de grupos y
mecanismos de solucion al problema del acceso a los fondos, constituyendo un gran
incentivo para articular profesionales de diferentes formaciones.

Los entrevistados recalcaron entre las debilidades de sus respectivas instituciones:

1. El conocimiento aln parcial sobre propiedad intelectual.

2. La falta de una cultura de proteccién de proteccion intelectual en la comunidad.

3. La alta inversion que hace falta para que el investigador aprenda los nuevos
instrumentos de financiamiento y de propiedad intelectual.

4. La existencia de vacios legales, en particular el caso de los permisos de acceso al
material filogenético. Existe una ley al respecto pero no su reglamento, lo que genera
demoras en algunos permisos ya que los funcionarios son reticentes a otorgarlos sin una
normativa que los avale.

5. La existencia de procedimientos aun no lo suficientemente simples en las
instituciones publicas.(por ejemplo, para publicaciones).

6. La necesidad de adecuar los protocolos para sacar dinero de caja chica ya que el
presupuesto es predictivo anual pero no establece la operatoria del dia a dia.

7. La limitacion para incorporar mas recursos humanos.

8. La falta de operacionalizacion de la exoneracion tributaria, lo que no facilita el
trabajo con el sector privado.

7. La carencia de profesionales especializados (por ejemplo, no hay gestores de alta
tecnologia que es muy distinta a la tecnologia industrial convencional).



8. La carencia de expertos en valoracion e intangibles (en los bancos no consideran los
titulos de propiedad intelectual como activos).

En materia de convenios y contratos, que este Informe incluye para ilustrar el tipo de
instrumentos que se estan utilizando, se destaca una clausula de un Convenio de la
UNLM referido a un proyecto financiado por el CONCYTEC por la cual se le dejé al
investigador principal optar por una publicacion cientifica o por la solicitud de
proteccion pero se agregd que “EL CONCYTEC, se reserva el derecho de utilizar todos
los resultados del proyecto subvencionado si se demuestra que en un plazo de dos afios
éstos no han sido utilizados ni ha sido objeto de inscripcion de ningin derecho de
propiedad intelectual”.

La redaccion de esta clausula tal vez pudiera mejorarse pero el sentido es claro. Ella
aborda una de las dos cuestiones mas sensibles en relacion a la titularidad y explotacion
de los conocimientos generados con fondos publicos que surgieron con fuerza en las
entrevistas realizadas: la relacion universidad-empresa y qué ocurre cuando hay fondos
publicos de por medio y no existe explotacion (que, en este caso en particular, es el
CONCYTEC el que se reserva el derecho de utilizar los resultados si no hay
explotacion).

En relacién a la primera cuestion, la relacion Universidad-empresa, se ha cuestionado
que al utilizar la LGS y no tener normas especificas se coloca a la primera en una
relacion asimétrica desventajosa frente a la empresa. En efecto, Guevara Paredes (2014)
en su detallado estudio de las normas en materia de transferencia de tecnologia destaca:
“Como se observa en los articulos 440° y 441° de la LGS, esta legislacion no
contempla el riesgo propio del desarrollo de la investigacion aplicada, que se
vincula a una obligacién de medios y no de resultados. Si se regula, en cambio, la
investigacion aplicada como un “negocio” a cambio de una retribucion, lo que debilita
la capacidad negociadora de las universidades y centros de investigacion al vincular su
participacion al interior del contrato asociativo con su capacidad para contribuir al
mismo con aportes monetarios y no monetarios, sin considerar el valor del know how de
sus investigadores”. (Guevara Paredes 2014)

En la experiencia de Guevara Paredes, “....en negociaciones con empresas en proyectos
con fondos del FINCyT éstas exigian: periodos de exclusividad de hasta 20 afos,
compromisos de confidencialidad extensos, prohibicion de presentar solicitudes de
patentes o cualquier forma de registro de propiedad intelectual que posibilite el acceso a
la informacion y, adicionalmente, formaba parte de las condiciones de colaboracion la
prohibicion de que el equipo de investigadores pueda ofrecer servicios de asesoria a
terceros (incluido tesistas) en &reas vinculadas al objeto del proyecto. Estas condiciones
debieron ser resueltas, de manera asimétrica, en negociaciones conjuntas ante la
ausencia de normas o pautas de negociacion del ente cooperante lo cual, finalmente,
genera que fondos publicos no sean utilizados para la mejora de un sector, sino para
beneficios exclusivos, lo cual no es parte de los objetivos del programa” (Guevara
Paredes, 2014)

Efectivamente, como sefiala Guevara Paredes, al no haber normativa especifica (normas,
resoluciones, directrices, lineamientos o similares) que provea a las agencias donantes y
a las universidades participantes una guia sobre qué tipo de contrato o clausulas deben
negociar y utilizar para promover mas la explotacién o al menos la diseminacion mas



amplia de los resultados si la empresa no quiere explotarlos, es que los convenios y/o
contratos no tienen este tipo de clausulas.

En este sentido, el FINCYT, en las bases de los concursos para solicitar fondos incluye
un Anexo que orienta a los solicitantes para el llenado del Convenio (Convenio de
Asociacion para la ejecucion de proyecto - Orientaciones para el llenado de Convenio) a
través de una clausula que se refiere a qué deben resolver y qué pueden acordar. Pero,
por el contrario, no existen clausulas substantivas (es decir, cuyo contenido imponga
una obligacion u otorgue un derecho) obligatorias para los solicitantes en relacién a la
explotacion o diseminacion de los resultados del proyecto financiado.

Es decir, la orientacion que se da al solicitante es meramente enunciativa. Por un lado,
es importante que haya flexibilidad para que las partes puedan acordar el contenido del
convenio porque no todas las asociaciones implican el mismo grado o nivel de aportes
de las partes. En un extremo la Universidad puede tener gran parte del conocimiento y
la empresa en realidad ser mas un usuario y en el otro extremo la empresa puede tener el
know how y el aporte universitario ser al margen. En el medio, puede haber muchas
opciones para una participacion mas pareja en términos de aportes creativos de las
empresas Y la universidad. Los esquemas de asociacion entonces necesitan ser flexibles
en términos de propiedad intelectual. Es necesario recalcar en este sentido que lo que si
debiera tratar de asegurarse es que, mas alla del esquema de titularidades y las
prioridades o preferencias de explotacion a los participantes, se promueva claramente la
explotacion y transferencia del conocimiento. No por principio sino por necesidad.

Por ello, la existencia de politicas, normas y/o cliusulas en los convenios que permiten
licenciar a otros o liberar los resultados al dominio publico en Per( ante la falta de
explotacion en un tiempo razonable deviene crucial. Un corolario inevitable de esta
constatacion es la necesidad de generar oficinas especializadas en las universidades y
capacitar a su personal para que pueda lidiar efectivamente con los desafios de
aprovechar el conocimiento generado con fondos publicos.

Visto los hallazgos presentados en este informe se encontr pertinente y razonable
recomendar las siguientes lineas de accion:

1. Que las Universidades y Centros de investigacion desarrollen y expliciten una
politica de propiedad intelectual acorde con las misiones y funciones de su
institucion. Eventualmente los principales principios pueden ser incorporados en
los Estatutos de cada institucion.

2. Clarificar las reglas de propiedad intelectual y transferencia de tecnologia
mediante Reglamentos de Propiedad Intelectual o similares para que todos los
actores involucrados conozcan sus derechos y obligaciones.

3. Establecer oficinas especializadas que funcionen como punto focal para
sensibilizar, asesorar y gestionar las cuestiones relacionadas con la propiedad
intelectual y transferencia de tecnologia y fortalecer los mecanismos de
coordinacién de acciones entre las oficinas en aquellas instituciones que poseen
mucha densidad normativa (como las universidades publicas).



Realizar campafas de sensibilizacion y talleres de capacitacion en universidades
y centros para que haya una mejor comprension de las cuestiones que hacen a la
generacion, apropiacion y explotacion de nuevos conocimientos.

Crear una instancia institucional que sirva a la identificacion temprana de
necesidades normativas en relacion a la produccion y transferencia de
conocimiento.

En relacion a los conocimientos financiados total o parcialmente por fondos
publicos, adn siguiendo con la politica actual de dar libertad a los solicitantes de
fondos para que decidan la forma de propiedad intelectual que mejor los
relaciona, establecer algunas clausulas obligatorias que promuevan un uso
efectivo del conocimiento. En esta linea la clausula del CONCYTEC de acuerdo
a la cual si en dos afios no se ha procedido a utilizar los resultados este
organismo se reserva el derecho de utilizarlos parece muy apropiada a este fin.

Implementar la politica de propiedad intelectual y transferencia de tecnologia
como una politica publica focalizada.

Puntualmente, en términos de Convenios, resolver en aquellos que tiene el

alcance de convenios marco al menos las cuestiones de titularidad, tratamiento
de la informacion y condiciones de difusion y publicacion de resultados.
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CAPITULO |
Propiedad intelectual, conocimiento cientifico e innovacion.

Marco legal: experiencias internacionales comparadas

1.1. Introduccién

Existe bastante acuerdo tanto en la academia como entre los empresarios y la
comunidad politica que la inversion publica en investigacion y desarrollo (1+D) es
beneficiosa. Es que estd solidamente documentado que la innovacion, al agregar valor,

promueve el crecimiento, y, eventualmente, el desarrollo.

Ahora bien, ademés de la necesaria inversion en I+D, son los marcos regulatorios los
que organizan, entre otros, los incentivos / estimulos para la generacion del
conocimiento asi como también los mecanismos para su apropiacion y explotacion por
los actores privados y publicos en su actuacion en el &mbito econémico y social. La
expresion “regulacion” denota multiples manifestaciones y dimensiones de intervencion
(publica o privada) siendo consecuentemente objeto de estudio de diferentes disciplinas
(y dentro de ellas, ademas, desde distintas perspectivas). En este trabajo entendemos a la
regulacion en un sentido normativo y amplio: incluye normas internacionales,
regionales, nacionales, resoluciones, reglamentos originados a su turno en diversas
fuentes juridicas (organizaciones internacionales, Poder Legislativo, Universidad,

agencias estatales, etc.)

En esta linea, existe una amplia literatura sobre el efecto de la regulacion en los cambios
tecnoldgicos asi como también una profusa documentacion sobre la respuesta de la
industria a la regulacion. En esta literatura, en general, se proponen modelos para

disefiar la regulacion®. Asi, por ejemplo, y en el plano de las regulaciones que buscan

Puede consultarse en esta linea de trabajo el libro de N A Ashford y Caldart, Technology, Law and the
Working Environment, Segunda Edicion, Island Press, 1996 asi como también el articulo de Jonathan B.
Wiener, “The regulation of technology, and the technology of regulation” en Technology and Society, 26,
2004 (483-500).
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generar innovacion para solucionar problemas ambientales, de acuerdo a Ashford,
Ayers y Stone (1985) para el disefiador de la regulacion seria determinante que
verificara la forma de la regulacion més apropiada para el cambio tecnoldgico que
quiere producir (por ejemplo si conviene regular el producto o el proceso de produccion
de ese producto); el modo en cual debiera regular (por ejemplo regular por
“perfomance” o especificar estdndares); el tiempo para el cumplimiento de la regulacion
(si la regulacion debe entrar en vigor en corto plazo, en el mediano o en el largo plazo);
el nivel de incertidumbre que genera la produccion o cambio de regulacion (en muchos
sentidos: la ausencia de regulacion puede inducir pardlisis innovadora en la industria, el
exceso de regulacion también, el anuncio de que el gobierno se preocupa por un asunto
en cambio puede anunciar cambios regulatorios e impulsar el cambio, etc); la stringency
de la regulacion (puede serlo en tres sentidos: una regulacién que por ejemplo ordene
reducir el uso de tal o cual producto significativamente es stringent, lo mismo una
regulacion cuyo cumplimiento sea muy costosa o0 una cuyo cumplimiento implica un
cambio tecnoldgico importante. Al contrario, una regulacion de baja strigency seria por
ejemplo, una que ordenara el cambio hasta donde se pueda con la tecnologia existente);
y la existencia de otros incentivos econdmicos (el regulador debiera considerar no s6lo
las normas que establecen estandares y/o derechos y obligaciones sino los incentivos
economicos que la industria tiene para innovar). De acuerdo a este modelo, los
reguladores deberian formularse tres preguntas bésicas y armar su estrategia reguladora
de acuerdo a las variables explicadas més arriba: qué tipo de respuesta tecnoldgica es
deseable (por ejemplo, ;deberia la regulacion forzar a un cambio de producto o de
proceso? ¢deberia promover difusion de la tecnologia existente, la simple adaptacion, el
desarrollo acelerado o necesitamos innovacion radical?). Luego, deberian preguntarse
cudl es el sector industrial que estd en mejores condiciones para innovar en un problema
especifico y, finalmente, qué tipo y forma de regulacion es la que mejor responde a las

primeras dos cuestiones (Ashford et al, 1985).

Esta consultoria esta centrada en un tipo de normas en particular: aquellas mediante las
cuales se confieren a una persona fisica o juridica derechos monopdlicos temporarios de
explotacion sobre una creacion o nuevo conocimiento, es decir, basicamente este trabajo

se ocupa de las normas sobre la asignacion y explotacion de derechos de propiedad
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intelectual. Y dentro este campo ain amplio, este trabajo se ocupa del funcionamiento
de esas normas en relacion al conocimiento generado total o parcialmente con
financiamiento publico (que en general es conocimiento que se genera en las
universidades o centros de investigacion pero no necesariamente: pueden existir
instrumentos de financiamiento publico destinados a proyectos mixtos que involucren
universidades y empresas y también instrumentos para empresas que no tengan como

premisa la asociacion con una universidad sino con otras empresas).

Entonces, en este campo méas acotado y tomando solo la historia mas proxima, pueden
individualizarse dos “periodos” normativos. Un primer periodo 1980-2000 durante el
cual se reconfiguro el régimen internacional de propiedad intelectual global asi como
también la relacion de la academia con la propiedad intelectual. EI régimen legal de
propiedad intelectual devino mas extenso y profundo (en términos de las
creaciones/materias sujetas a sus reglas), méas restrictivo (en relacién por ejemplo a la
existencia o extension de las excepciones) y mas homogéneo (por la negociacion y
acuerdo sobre estdndares minimos globales). En este periodo de fortalecimiento de los
aspectos mas restrictivos de los regimenes de propiedad intelectual aparece en Estados
Unidos también la primera regulacion que permite a las Universidades ser titulares de
derechos de propiedad intelectual sobre creaciones derivadas de investigacion
financiada con fondos publicos (que hasta ese momento se consideraban de propiedad

de la agencia que los habia financiado).

Un segundo momento o periodo, contemporéneo, se caracteriza porque este sistema de
normas aparece cuestionado o tensionado por el desarrollo tecnolégico (el mundo
digital) o se flexibiliza su aplicacion para poder dar cuenta de las nuevas formas de
produccion e innovacion (innovacion abierta) o para dar cuenta de cuestiones sociales
como la salud o la educacion. Por supuesto, mientras que las normas del primer periodo
pueden ser descritas con mas detalle y exactitud por estar vigentes, no existen adin
nuevas normas (o las que existen son tan recientes que todavia no tienen suficiente
aplicacion como para evaluar sus resultados o incluso en algunos casos no tienen
reglamentacion) que aborden los problemas contemporaneos (porque las normas llevan
un tiempo de elaboracion). Entonces, lo que encontramos son mas bien nuevas practicas
que utilizan las normas o procedimientos como pueden y nuevas normas Yy

procedimientos ain con escasa aplicacion.
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1.2 El cambio de marco legal de la propiedad intelectual a nivel global

Como se dijo, en el primer periodo debe destacarse el profundo cambio a nivel
internacional en las normas de propiedad intelectual que import6 la negociacion y firma
del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio
(ADPIC) en el marco de una renegociacion del GATT en el afio 1995. En segundo lugar,
corresponde notar la adopcién en 1980 en los Estados Unidos de la Bayh Dole Act, que
permitid a las Universidades patentar los resultados de investigaciones llevadas adelante
con financiamiento publico. Nos ocupamos en esta seccion solo del ADPIC vy la
flexibilizacion en el uso de las normas para dar cuenta de procesos de innovacion

abiertos.

Sin embargo, es interesante que ambos cambios normativos estan ligados a un mismo
diagnostico de los afios “70: las empresas estadounidenses estaban perdiendo
competitividad (frente a las asiaticas en particular) y se consider6 que parte del
problema eran las reglas de propiedad intelectual a nivel internacional, que no eran lo
suficientemente profundas ( como en el caso del las patentes) o tenian serios problemas
de observancia (como en el caso del derecho de autor): habia una “fuga” de
conocimiento hacia los competidores. Esa pérdida de conocimiento valioso ocurria
también a nivel universitario porque las agencias federales no se ocupaban de explotar o
hacer llegar a la industria los resultados de investigacion obtenidos con sus fondos y por
tanto, esos conocimientos quedaban sin proteccién y/o explotacion alguna y/o

gratuitamente apropiados por cualquiera cuando se publicaban en revistas cientificas.

Existen numerosos trabajos que detallan la negociacién del ADPIC, los resultados vy el
impacto en los distintos paises.? La gran mayoria de ellos concuerdan en que el régimen
de propiedad intelectual internacional se extendié temporal y materialmente; que
universaliz estandares “minimos” bastante altos en materia de derecho industrial al

disponer que toda creacion, procedimientos y productos, de cualquier campo de la

2 Por ejemplo, ver se puede consultar el libro “Resource Book on TRIPS and Development” editado por
la UNCTAD y que recorre el Acuerdo ADPIC articulo por articulo detallando las posiciones
negociadoras y debates a que dieron lugar.
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tecnologia debian ser patentables por lo menos por 20 afios; y que gané en términos de
observancia al haberse movido de la OMPI (agencia especializada de la Organizacion
de las Naciones Unidas y por tanto “sin poder coercitivo”) al GATT/OMC, que prevé
sanciones comerciales para los casos de incumplimiento de sus compromisos, entre

otros.

Sin embargo, este proceso de extension, profundizacién y universalizacion de los
derechos intelectuales, que sin duda se consolid6 con la firma del ADPIC, esta lejos de
ser lineal: actualmente y simultdneamente a su extension, universalizacion y mayor
enforcement, estan apareciendo necesidades, actores, ideas y propuestas que ponen en
duda la efectividad del sistema de derechos monopdlicos como promotor de la

innovacion en todas las situaciones y bajo cualquier circunstancia.

En efecto, en algunos casos esta ocurriendo indistintamente del nivel de desarrollo de
los paises como en el caso de los creative commons que flexibilizan el derecho de autor
para que el propio autor decida la extension de los derechos que retiene y que cede, del
software libre, de la innovacién abierta, etc. mientras que en otros casos aparece
tensionando la relacion de los paises en desarrollo con los desarrollados (como en el
caso de las licencias obligatorias en medicamentos). Lo que a nosotros nos interesa en
este trabajo en particular es la flexibilizacion en el uso de las normas que estd
ocurriendo en el mercado y en instituciones de investigacion para poder dar cuenta de
procesos muy dindmicos de innovacion abierta. De aqui es de donde surge la necesidad
de, dentro del marco del régimen actual de derechos de propiedad intelectual, encontrar
la estrategia y los instrumentos que mejor sirvan para que el conocimiento sea rapida y
efectivamente apropiado y explotado por los actores en vistas a devenir en procesos y

productos que traigan mejoras a nuestros paises.

1.3Précticas de gestion de los derechos de propiedad intelectual en relacion a las

necesidades de innovacion

Puede advertirse que un nimero considerable de empresas estdn modificando (hacia una
mayor apertura) sus politicas de propiedad intelectual para poder mejorar su tasa de
innovacion, y con ello, su participacion en el mercado e ingresos. Tesla, la compafia

lider en coches eléctricos, anunci6 que dara acceso a mas de 200 patentes para difundir
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mas la tecnologia y lograr que otros actores de “buena fe”, apropiandosela, ayuden a
mejorar y difundir més la tecnologia para asi fortalecer el mercado de los autos
eléctricos. IBM, por caso, tiene modelos de investigacion en colaboracion con las
universidades que incluyen donaciones y subsidios (becas para los estudiantes y para
profesores); modelos de investigacion abierta, en los cuales los resultados son libres,
preparados por la comunidad y publicamente compartidos; tienen modelos en los cuales
los resultados son sdlo de libre disposicion para los que participan y éstos los pueden
comercializar. Y, por supuesto, siguen teniendo investigacion “sponsoreada” por firmas
privadas cuyos resultados son integramente apropiados por los que lo financiaron (ver

pagina institucional de IBM http://www.research.ibm.com/university/index.shtml).

Mas alla de la casuistica que se pudiera elaborar, O. Alexy, P. Criscuolo y A Slater
(2009) escribieron una pieza que describe y modeliza estos movimientos en relacion al
uso de los instrumentos de propiedad intelectual en el mundo de las firmas. En efecto,
Alexy et al. proponen un modelo para entender cdmo utilizan Optimamente los
instrumentos de propiedad intelectual algunas firmas. El hallazgo mas importante es que
utilizar la proteccion en su totalidad que brinda el derecho de patentes no es
necesariamente una politica empresarial 6ptima en todas las situaciones (Alexy et al,
2009).

Para estos autores la clave esta en que las empresas deben balancear el uso de
estrategias cerradas o propietarias de propiedad intelectual con las abiertas, dejando
atras la idea de que la propiedad intelectual es un “traje Unico” para toda ocasion. De
acuerdo a este estudio, la propiedad intelectual no promueve la innovacion cuando se
adopta una perspectiva de traje Gnico; cuando la estrategia de propiedad intelectual y la
de innovacion estan desconectadas; cuando los abogados bloquean la innovacion
estableciendo quién, cudndo y como; cuando se toma una perspectiva de “la patente es
todo” y se construyen barreras a través de patentes superpuestas y excesivo secreto. Por
el contrario, la propiedad intelectual permite la innovacion abierta cuando la gestion de
la propiedad intelectual es flexible; cuando las estrategias de propiedad intelectual e
innovacion abierta estan integradas; cuando se hace patentamiento inteligente, lo que
significa ocuparse de lo que vale la pena; cuando es vista como una oportunidad de
crear valor y construir ecosistemas; y, cuando la propiedad intelectual esta disponible

para otros a través de la cooperacion y el licenciamiento (Alexy et al. 2009).
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http://www.research.ibm.com/university/index.shtml).

Por ello, critico para esta vision es tener un muy buen y afinado sistema interno para
que la politica de propiedad intelectual pueda ser ajustada y gestionada. Se cita el caso
de Nokia en el cual todas las invenciones son reportadas al departamento de propiedad
intelectual donde son evaluadas tanto en su viabilidad técnica como comercial y s6lo se
procede a patentar aquellas con suficiente calidad para lograr la obtencion de la patente
(Alexy et al. 2009). En esta linea, destacamos que algunas Universidades peruanas
tienen un mecanismo de notificacion de las creaciones a oficinas especializadas que

ademas evallan la factibilidad y conveniencia de solicitar proteccion.

Para Alexy et. al, el ejercicio de gestionar mejor los instrumentos de propiedad
intelectual consiste en determinar qué tipo de contexto tecnoldgico enmarca la actividad
0 sector y la distribucion del conocimiento entre los potenciales colaboradores. El
contexto tecnolégico puede ser calmo (la tecnologia evoluciona despacio, los problemas
estan claramente definidos, las soluciones potenciales se pueden encontrar mas o menos
directamente, etc.) o turbulento (mucha incertidumbre, mucha variedad de ideas que
compiten para solucionar un problema que todavia no esta claramente definido pero
cuando se defina tal vez cambie estructuralmente el mercado). En relacién a la
distribucion del conocimiento, éste puede residir en charcos (puddles) o en océanos
(oceans). Mientras que en el primer caso solo pocas firmas tienen el conocimiento, en el
segundo caso las compafias pueden hallar muchos potenciales socios externos. El cruce

de estas variables, resulta en este cuadro

Océano | Distribuya el problema, Si lo deja ir, va a volver
Distribucion asegurese la solucién
Conocimiento | Charco Para muchos huevos, use
Firme, selle y obténgalo muchas canastas
Calmo Turbulento
Contexto Tecnoldgico

Fuente: Alexy et. Al, 2009, traduccién propia

Calmo/Charco: en este contexto la opcion es sistema cerrado de innovacion +
propiedad intelectual. La cooperacion es puntual, para un resultado predecible, de corto

plazo. En general, la compafiia busca la solucion tecnolégica en el mercado vy la licencia.

20



Turbulento/Océano: en este contexto la firma abre la propiedad intelectual para atraer
a su ecosistema tecnoldgico a los que detentan el nuevo conocimiento. Esos terceros,
usan el ecosistema como base de sus productos o servicios y con eso incrementan el

valor de todo el ecosistema (Alexy et al 2009).

Calmo/Océano: en este contexto, las compafiias usan la innovacion abierta para
encontrar la solucion en la “sabiduria de las muchedumbres”; distribuyen el problema
en una gran audiencia y luego o bien se llega a una solucion de consenso o la compafiia
toma un pequefio nimero de soluciones individuales y las apropia mediante alguna

forma de propiedad intelectual (Alexy et al 2009).

Turbulento/Charco El futuro es incierto, la investigacion cara y las predicciones sobre
los cambios de estructura de mercado son meras opiniones. Las compafias se alian a
otras a las que consideran “expertas” para bajar costos y mejorar las posibilidades de
desarrollar una innovacion. Mas que focalizarse en las patentes individuales, las
compafias detallan reglas clarar para establecer como tratar la propiedad intelectual
generada conjuntamente. Estas reglas son importantes para determinar el alcance de sus

esfuerzos conjuntos (Alexy et al 2009).

Aunque el foco de esta consultoria no esta puesto directamente en lo que ocurre en el
mercado, coincidimos con la apreciacion de estos autores en tanto y en cuanto el
escenario de uso de los instrumentos de propiedad intelectual estd cambiando
consistentemente con una economia basada en el conocimiento. Y asi como las
compafiias necesitan encontrar un balance entre los programas de innovacion cerrada y
abierta, asi también debiéramos encontrar un balance en el uso de los instrumentos de
propiedad intelectual cuando el conocimiento en cuestion ha sido generado con
inversion publica. La principal leccion tal vez sea que es importante que el marco
normativo contenga todas estas opciones para que los actores puedan hacer uso de ellas
y que la gestion de la propiedad intelectual debe fortalecerse para poder hacer un uso
efectivo de estas opciones y no caer en la aplicacion sistematica de una misma férmula
para casos de naturaleza distinta. Pero ¢;qué ocurre en particular en las Universidades o
centros de investigacion que son los espacios donde se genera abundante conocimiento
financiado por fondos publicos? Esta es la cuestion que se aborda en la siguiente

seccion.
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1.4 El impacto de la Bayh Dole Act en el patentamiento universitario. Experiencias

internacionales comparadas.

En los Estados Unidos, la preocupacion por la pérdida de competitividad de su
economia en general y en particular por como promover el desarrollo y uso por parte de
los actores privados de los resultados logrados con fondos federales fue lo que motivé la
aprobacion del Bayh Dole Act en el afio 1980. Vale aclarar que la Bayh Dole Act es
s6lo una de las piezas legislativas que abordaron el problema de la transferencia de
tecnologia desde los laboratorios y universidades hacia el sector privado y por ello hay
varias normas de aquella época que incluyen incentivos para el trabajo colaborativo
entre industria y academia. Es mas, en una renovada preocupacion por la pérdida de
competividad y la crisis financiera, la Gltima y més reciente de estas iniciativas es del
corriente afo: la conocida como la Iniciativa Obama de configurar cuatro Institutos para
la Innovacion de las Manufacturas, que son iniciativas publicas-privadas que retinen a

las universidades con las empresas.

La Bayh Dole Act fue muy discutida y controversial: aunque todos estaban de acuerdo
en que el gobierno federal estaba siendo ineficaz en la administracion de los resultados
obtenidos de la investigacion financiada por ellos, no era claro tampoco que la mejor
solucion fuera que la Universidad obtuviera a la titularidad de los derechos. Entre los
cuestionamientos méas importantes estaban: la falta de conocimientos y recursos de la
Universidad para lograr y administrar los derechos de propiedad intelectual, la pérdida
de la caracteristicas esenciales del saber cientifico (desinteresado, por ejemplo), y el
riesgo de que la innovacién se terminara reduciendo porque la generacion del

conocimiento se desviara hacia lo que es patentable.

Bésicamente, la Bayh Dole Act permite que las Universidades patenten (o registren si es
el caso) y licencien los resultados obtenidos de investigaciones financiadas con fondos
federales. Mediante el Acta, el Estado también retiene derechos de titularidad y
explotacion en determinadas circunstancias (incluyendo razones de seguridad o interés

publico o porque el recipiente de los fondos no esté en Estados Unidos, entre otros).

De acuerdo a la mayoria de los autores, fue un cambio radical en el escenario de las

universidades. Es que las universidades estadounidenses fueron una importante fuente
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de conocimiento y tecnologia para la industria desde el comienzo del siglo XX
(Rosenberg y Nelso, citado en Sampat, et al, 2003). De acuerdo a este estudio,
industrias criticas para el liderazgo estadounidense, como la quimica, agricultura,
farmacéutica y electronica estaban basadas en investigacion primaria y aplicada
desarrollada en universidades. Por un lado, habia un flujo de conocimiento vy
transferencia de tecnologia de tipo informal que incluia presentaciones, conferencias y
publicaciones asi como vinculos més formales y directos: contrataban graduados,

consultorias, o licenciaban tecnologias (Sampat et al, 2003).

El mayor dato empirico que sostuvo el argumento de la transferencia hacia las
universidades de la prioridad para solicitar la titularidad de los derechos fue que antes
de 1980 sdlo el 5% de las patentes que poseia el Estado eran utilizadas por el sector
privado (Wendy Schach, 2012). Ahora bien, una vez aprobada el Acta, las solicitudes de
patentes y las patentes concedidas florecieron en las universidades norteamericanas. Los
ndmeros son elocuentes: en 1965, 28 universidades tenian 96 patentes; en 1980, 25
universidades tenian 150 patentes y en 2002, 150 universidades tenian 1500 patentes...
(Mc Manis y Sucheol Noh, 2011). Sin embargo, otros autores sefialaron que aunque hay
mas solicitudes, la calidad habria declinado si se mide el numero de veces que las
patentes son citadas como base de otras patentes (Henderson, Jaffe and Trajtenberg,
1998).

Hay otros estudios sobre las ganancias por licencias y patentes que muestran que para la
mayoria de las universidades no es un buen negocio, pero que para el sector
biotecnoldgico en particular fue decisivo. Asi, en el estudio de Vicki Loise y Ashley J.
Stevens (2010), se contabiliza que las ganancias por licencias y patentes han sido de
$7.3 millones en 1981 y de $ 3.4 billones en 2008. Sin embargo, el ingreso esta
concentrado en algunos poco “grandes hits”: 24% de esos 3.4 billones fue reportado en
2008 por Northwestern University, que cred Lyrica, y la licenci6 a Pfizer monetizando
una parte de los royalties, el Hospital City of Hope, que tiene patentes sobre técnicas
claves de produccion de anticuerpos monoclonales reportd el 12% del total y el Hospital
de nifios de Filadelfia y la Universidad de California reportaron otro 16 %. El 47 %

restante es compartido entre otros 180 (Loise y Stevens, 2010).
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Ademas, la mayor parte del ingreso, generalmente entre el 60 y 80%, va a los inventores
y al laboratorio o facultad (ambas cosas a las que el Acta obliga). Es por eso que un
estudio reciente mostr6 que en 2006 el 52% de las instituciones estadounidenses
gastaban mas en transferencia tecnoldgica que todos los ingresos generados por esa
actividad (mientras que solo el 16 % retenia lo suficiente para cubrir sus costos) (Loise
y Stevens, 2010)

Sin embargo, Loise y Stevens enfatizan que entre 1990 y 2008, el 9% de todas las
drogas y el 21% de las mas innovadoras que entraron al mercado en Estados Unidos
fueron desarrolladas en instituciones publicas. Y productos muy conocidos, como el
browser de la web, programas de e mail, el Vchip, el patch de nicotina, el test PSA
(prostate specfic-antigen), Google, el celular, todas estas tecnologias y muchas mas

tienen su raiz en investigacion en la Universidad (Loise y Stevens, 2010).

La alegacién mas fuerte es que, en particular, una industria entera, la biotecnologia, fue
creada desde start up universitarias: 76% de las empresas biotecnolégicas tienen
licencias de las universidades; al menos 50% de las compafiias actuales de biotecnologia
empezaron como resultado de licencias universitarias; ademas, estas compafiias
representaron alrededor de 1.42 millones de puestos de trabajo en 2008 (Loise y Stevens,
2010)

Es necesario destacar que la Bayh Dole Act tuvo un escaldn intermedio: la Stevenson-
Wydler Act, que convirti6 a la transferencia de tecnologia en una mision de los
laboratorios financiados con fondos federales y operados por contratistas del Estado.
Esta norma obligo a establecer oficinas de transferencia de tecnologia para ayudar a la
industria privada en la transferencia de resultados de investigacion hacia usos
comerciales viables. Esta norma luego fue considerada insuficiente y se la enmendd. La
Federal Technology Transfer Act (“FTTA”), que enmendé la Stevenson-Wydler Act,
dispuso que los fondos federales son criticos para la investigacion cientifica basica y
que el Estado no debia competir con el sector privado en la explotacion de los inventos
creados con fondos federales. Significativamente, la FTTA expandi6 el &mbito original
de la Bayh Dole Act para incluir otro tipo de beneficiarios (no sélo universidades u

ONGs sin fines de lucro sino determinadas clases de empresas). A su turno, la Bayh

24



Dole Act fue enmendada en pequefios aspectos, pero sobre todo para extender sus

efectos (Siepmann, 2010).

Para entender el efecto de la Bayh Dole Act sobre las universidades en particular pero
sobre la creacion de la industria biotecnoldgica también es importante recordar que
simultaneamente al cambio legislativo, la Corte Suprema de los Estados Unidos
resolvid el caso Diamond v. Chakrabarty, que abrié las puertas al patentamiento de
materia viva en los Estados Unidos y al crecimiento de la industria biotecnoldgica
(Siepmann, 2004).

Finalmente, vale remarcar que la Bayh Dole Act no establece que la titularidad sea de la
Universidad (sino que la Universidad tiene prioridad para reclamar la titularidad) ni la
manera en que la Universidad se relaciona con los investigadores (es decir, si comparte
con ellos la titularidad o si les reconoce regalias) razon por la cual la politica de
propiedad intelectual de las agencias federales se homogeniz6 por la Bayh Dole Act
pero las politicas de propiedad intelectual de las universidades norteamericanas no son
idénticas. Es decir, cada Universidad decide cudl es su politica de propiedad intelectual
y la manera en que comparte los beneficios derivados de utilizar la titularidad de los

derechos de propiedad intelectual.

Asi, el articulo 202(a) establece la norma sustancial y general de la ley, al disponer que
toda organizacion sin fines de lucro —que incluye a las universidades— o pequefia
empresa puede optar, dentro del plazo y requisitos establecido por la norma, por retener
la titularidad de cualquier «objeto de invencién» financiado con fondos publicos. Esta

es la norma para todos.

Pero luego, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), por ejemplo, es titular de
lo creado por sus profesores, estudiantes, staff o participantes de investigaciones de
acuerdo a los acuerdos (contratos) de investigacion sponsoreada, también de lo creado
patentable y/o registrable en derecho de autor si ha sido creado bajo contrato de trabajo
y también si lo creado lo ha sido usando significativamente los fondos o la
infraestructura del MIT. Si estas condiciones no ocurren, el creador se queda con la
titularidad. Los libros de texto desarrollados conjuntamente con el dictado de clases no

se consideran un uso significativo del MIT ni incluidos en el contrato de trabajo, salvo
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que el profesor haya usado fondos especiales del MIT para escribir el texto. Si el MIT
licencia una creacion de la cual es titular, las ganancias por royalties se distribuyen
reconociéndole al Departamento, a los laboratorios y a los investigadores una parte. En
lineas generales, el 15% de los ingresos por regalias se destinan a gastos administrativos
que incluyen el funcionamiento de la oficina de transferencia de tecnologia, también se
deducen los gastos propios de los derechos de propiedad intelectual (los gastos de
solicitud y manutencion de patentes por ejemplo). De lo que quede, 1/3 se dirige a los
inventores autores, y el resto se reparte entre los centros y laboratorios de acuerdo a una

férmula pre-establecida.

La Universidad de Stanford por otro lado, tiene una politica que establece que todas las
invenciones patentables concebidas o logradas total o parcialmente por los docentes,
investigadores o el staff (incluyendo los estudiantes-empleados) en el curso de sus
responsabilidades universitarias con mas de un uso incidental de los recursos de la
Universidad sea informado en tiempo y forma a la universidad. La titularidad de esas
invenciones se le asigna a la Universidad, sin importar la fuente del financiamiento, si
existiera alguna. Los inventores pueden colocar sus invenciones en el dominio publico
si creen que esto serd en el mejor interés de la transferencia tecnoldgica y si hacerlo no

es una violacion de los términos de un acuerdo (contrato) relacionado a ese trabajo.

Los inventores y creadores deben hacer de buena fe la determinacion de si su invento
encuadra o no dentro de la politica de la Universidad de Stanford ya que la Universidad
no considera que esté en posicion de hacer esa determinacion y confia en que los
creadores e inventores entiendan la politica de Stanford y la apliquen de buena fe. Por
ello, es politica de Stanford no confirmar por escrito si una invencion o creacién cae
fuera de la politica de Stanford (haciendo por ejemplo cartas de “waiver of rights” a
favor de los inventores). De acuerdo a la politica de Stanford, cuando un invento o
creacion cuya titularidad tiene la Universidad produce regalias por su explotacion, las
regalias netas se dividen 1/3 inventor, 1/3 al departamento del inventor y 1/3 a la

facultad del inventor.

En Harvard , es la Oficina de Transferencia y Desarrollo la que determina, una vez que
los profesores o investigadores o staff ha notificado un invento o creacion si se trata de

una invencion cuya titularidad corresponde o no a Harvard. Si el invento o creacién ha
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sido concebido o logrado total o parcialmente bajo acuerdo entre Harvard y un tercero,
o financiada total o parcialmente por Harvard, o con el uso de espacio, infraestructura,
materiales u otros recursos se considera “supported invention”. Estas son de titularidad
de Harvard. Por el contrario, puede tratase de una invencion con uso incidental de
Harvard y sus instalaciones. Si se trata de una invencion cuya titularidad corresponde a
Harvard, existe un Consejo de Patentes que colabora con la determinacion de si es

consistente con la ley de patentes de Estados Unidos.

Debe aclararse que en los casos de invencion incidental, en reconocimiento del apoyo
que la comunidad de Harvard, los inventores acuerdan darle a Harvard un derecho de
uso irrevocable, perpetuo, no exclusivo, libre de pagos, valido en todo el mundo para
usar las invenciones incidentales en la Universidad para la educacion sin fines de lucro
y las actividades de investigacion. A la hora de distribuir las regalias, si las hubiera, en
Harvard se procede dandole el 15% a la Administracion, el 35% a los creadores, el 15%

al Departamento o Centro, el 20% a la Facultad y el 15% a la Presidencia.

Ahora bien, después de aprobacion de la Bayh Dole Act, muchos otros paises adoptaron
normas similares y las universidades empezaron un proceso de reconversion,
basicamente incorporando la funcion de transferencia de tecnologia. En Inglaterra, por
ejemplo, al principio la titularidad de los resultados de investigacion generados a partir
de inversion publica fueron primero otorgados a una empresa estatal, British
Technology Group, pero luego fueron cedidas a las Universidades en 1983. Por este
motivo, también las universidades inglesas parecen haberse reconfigurado aunque no

tanto como en los Estados Unidos (Beale, Blackaby y Mainwaring, 2008)

En un trabajo sobre las universidades inglesas, Shane (2002) destacd que entre los
problemas que suelen enfrentar estas universidades se encuentra su falta de experiencia
y conocimiento para comercializar su propia investigacion. Y pueden fracasar por una
variedad de razones que incluyen la asimetria en la informacion y los costos de
transaccion involucrados en lograr el valor completo de sus conocimientos a través de
acuerdos de licencias. También destaca que al ser la mision tradicional de la
Universidad la generacion de investigacion como un bien publico, los académicos estan
fuertemente motivados (y son premiados institucionalmente) por diseminar sus

resultados en revistas académicas con revision de pares pero de acceso abierto y publico
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de la mayor calidad, que, ademaés, son las de mayor audiencia entre sus colegas (Shane,
2002).

De acuerdo a un informe de la OMPI, en Austria, Dinamarca, Alemania y Japon, el
principal efecto del pasaje de la Bayh Dole Act fue la abolicion del privilegio de
profesor, que le daba a los académicos el derecho de ser titulares de los derechos de
propiedad intelectual. EI derecho se ha transferido ahora a las universidades mientras

que a los profesores se les da un porcentaje de los royalties.

En efecto, en Alemania se enmendd el Acta de Inventores Empleados para suprimir el
privilegio de los empleados en la Universidad. Segun la enmienda, ahora los
investigadores-empleados en la Universidad reciben el 30 % de las ganancias
devengadas de la comercializacion de su invento. La enmienda también dispone que los
investigadores pueden publicar dando aviso a la institucion con dos meses de antelacion,
que pueden retener el derecho no exclusivo a utilizar su invento en su capacidad de
empleados y que los derechos de la invencion pueden ser retenidos por la Universidad

para explotacion (Siepmann, 2004).

De acuerdo a la informacion disponible en ProTon, (una asociacion que nuclea a 270
Oficinas de Transferencia de Tecnologia de universidades europeas) y segtn su Director,
Gilles Capart, el problema actual es que las universidades europeas patentan bastante
menos que las norteamericanas, a pesar de que muchas de las patentes més exitosas

concedidas derivan de creaciones logradas en la Universidad.

De acuerdo a Capart, de las patentes europeas seleccionadas por la EPO para el Premio
anual al mejor invento, 50% estaban basadas en descubrimientos en la universidad y
25% habian sido en colaboracién universidad-empresa. Sin embargo, citando un estudio
de la OECD, en promedio, la propension de las universidades europeas a patentar es 5
veces menor que en Estados unidos (Use of Patents by Public Research Institutions,

Europehttp://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/capart_en.pdf)

Como se puede observar en el cuadro mas abajo, algunas instituciones europeas
reconocen la titularidad a la institucion y al investigador, otras solo al inventor y otros

solo a la institucion. Es decir, el impacto de la Bayh Dole Act no ha sido homogéneo en
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Europa. Sin embargo, si es mas homogénea la politica de reconocer més los derechos
del inventor en las universidades que en los centros de investigacion no basados en
universidades y sélo excepcionalmente se reconoce la titularidad del Estado aunque los

fondos sean publicos.

Titularidad de las invenciones en las universidades y otras
organizaciones de investigacion publicas (PRO).
OECD vy paises no miembros de la OECD
Universidades No- Universidades (PROs)
Institucion | Inventor | Gob | Institucion | Inventor | Gob
Australia X X
Austria X &? X
Bélgica X X
Canadéa X X X
Dinamarca X X
Finlandia X X
Francia X X
Alemania X X
Islandia X X
Irlanda X X
Italia X X
Japon X &? X
Corea X X
México X X
Paises Bajos X X
Noruega X X
Polonia X X
Rusia X X
Sud Africa X X
Suecia X X
Suiza X &? X
Reino Unido X X
Estados Unidos | X &? &? X &?
Fuente
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Traduccion propia.

En América Latina, la casi totalidad de las Universidades han adoptado Reglamentos
de Propiedad Intelectual o lo estdn haciendo y también han creado Oficinas de
Propiedad Intelectual o Transferencia de Tecnologias (o con otras denominaciones pero
similares funciones). También se puede comprobar en América Latina una mayor
actividad en materia de propiedad intelectual si se mide, por ejemplo, la cantidad de
solicitudes de patentes. Pero una nota de caucién se impone: los datos de solicitudes de
patentamiento como indicadores de mayor tasa de innovacion no son directos (no todas
las solicitudes son concedidas y no todas las concedidas son explotadas). Por ello se ha
sugerido utilizar la solicitud de patentes solamente como un indicador de que las
universidades o centros estan aplicando politicas de propiedad intelectual més activas y
que estan haciendo esfuerzos en términos de que ese conocimiento pueda ser transferido
para ser utilizado efectivamente. En esta linea, Giriliches ha sugerido que las solicitudes
de patentes deben ser consideradas como indicadores del nivel de “insumos” de que
dispone un pais para innovar y asi mayor cantidad de solicitudes de patentes o patentes
concedidas, mayor cantidad de insumos tendrad ese pais para utilizar e innovar
(Giriliches, 1990).

Como han sefialado Siegel (Siegel et al. 2003) y Friedman y Silberman (2003) seria util
contar con informacion sobre licenciamientos, regalias o tasa de creacién vy
sobrevivencia de spin off para poder medir el involucramiento de las universidades en la
generacion y transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, pero carecemos
de datos sistematicos sobre estas cuestiones. Ademas, tampoco es el eje de este trabajo,
que trata sobre los marcos legales. En esta linea, esta sub-seccion serd construida con el
relevamiento de algunos paises de la region, con estudios realizados sobre muestras
significativas de universidades y con la literatura disponible especializada sobre

América Latina.
Se presentan entonces algunos casos que ilustran este primer diagnostico general para

América Latina: que la mayoria de las instituciones tiene Reglamentos de propiedad

intelectual y que estan solicitando mas patentes.
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En Argentina, en los ultimos afios se generaron cambios importantes institucionales y
normativos: se cred el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva
(MINCYT) en 2007; se pusieron en marcha iniciativas para fortalecer las vinculaciones
del sistema de innovacién y de impulsar una mayor participacion de las empresas y las
Universidades y, en cuanto al presupuesto, los recursos provenientes del Estado
Nacional se incrementaron en un 80% aproximadamente en el periodo 1998-2007. La
mayor parte de ese crecimiento corresponde a los afios posteriores a 2005, momento en
que la economia argentina finalizaba su periodo de recuperacion de la crisis derivada de

la salida del régimen de convertibilidad (Lugones et al, 2010).

Entre los cambios legales e institucionales, casi todas las Universidades publicas y la
mayoria de las privadas adoptaron un Reglamento de Propiedad Intelectual o similar.
Bésicamente, todas disponen que la titularidad de los derechos corresponde a la
institucion y varian en relacién a los porcentajes que le reconocen a los investigadores
(del 30 al 50%) o en la existencia de la clausula de obligacion de informar. En
Argentina también se aprecia una mayor actividad de patentamiento de las

universidades y centros de investigacion si se lo mide por solicitudes de patentes.

Grafico 10: Solicitudes de patentes del sector publico
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Fuente: Analisis del patentamiento argentino entre 2008 y 2012, julio de 2014, Direccién Nacional de
Informacion Cientifica de la Subsecretaria de Estudios y Prospectiva perteneciente al Ministerio de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva de la Republica Argentina.

Para completar la mirada estadistica sobre Argentina habria que agregar que en el afio
1995 no habia solicitudes de patentes del sector publico, razén por la cual aunque la
proporcion de solicitudes del sector publico sigue siendo pequefia comparada con las
presentaciones totales en Argentina (4%), representa un cambio significativo de la

politica de propiedad intelectual.

En términos de marco legal, las disposiciones de todas las Universidades son similares
y remiten a la relacion laboral o al aporte material como causa que justifica la titularidad
de la Universidad. En este sentido, en general se encuentran comprendidas las
invenciones o creaciones resultado de las tareas académicas y las que hicieron uso de las

instalaciones de la Universidad asi como las que tuvieron apoyo material.

Por ejemplo, el art. 3 del Reglamento de la Universidad Nacional de Coérdoba

(universidad publica) dispone:

“ARTiCULO 3°._ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Se admitirdn tres opciones
respecto de la propiedad de los bienes comprendidos por la presente reglamentacion: 1)
La Propiedad Intelectual pertenecerd a la UNC, salvo pacto en contrario, siempre que
las creaciones sean obtenidas por los autores durante el curso de una actividad en la
UNC, que tenga por objeto total o parcial la realizacion de actividades de creacion
intelectual y que hubiesen sido realizadas con aportes de la UNC a través del pago de
salarios, becas, contratos , relacién laboral o de servicios y/o con apoyo de subsidios de
la UNC o actividades de intercambio, 0 mediante el uso de bienes o medios
proporcionados por la UNC. 2) Cuando los resultados se hubieren obtenido con el
aporte concurrente de la UNC y de otras instituciones publicas y/o privadas, dichos
resultados podréan ser de propiedad conjunta segun se establezca al momento de celebrar
el convenio correspondiente. 3) Los resultados podrén ser de propiedad exclusiva de
terceros, cuando los mismos resulten de acciones ejercitadas en virtud de convenios
especificos en los que asi se haya establecido y que cuente con aprobacion especifica

del Honorable Consejo Superior de la Universidad.”
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En Chile, las Universidades también tienen reglamentos de propiedad intelectual que
determinan la titularidad de los derechos para la institucion con participacién de los
investigadores y laboratorios en las regalias. Prevén también la titularidad compartida
con otras instituciones y/o empresas en los proyectos compartidos. También en Chile se

advierte que las solicitudes de patentes estan en aumento de unos afos a esta parte.

En términos de marco legal, notamos que la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual le corresponden, por ejemplo, a la Pontificia Universidad de Chile cuando
hay un contrato laboral con la Universidad entre el inventor y la Universidad (docente,
investigador, staff), cuando existe un acuerdo con terceros que se le otorga la titularidad
a la universidad y cuando hay un uso significativo de medios de la universidad en la
creacion. En el caso del software, cuando ha sido desarrollado en el desempefio de sus
funciones aborales. Es decir, la base legal en Chile es similar a la Argentina en tanto y
en cuanto la titularidad es de la Universidad si la creacion deriva de una relacion laboral

o del aporte material de la Universidad a la creacion.

En cuanto a las solicitudes de patentes por las universidades, de acuerdo a un informe
del Dr. Jaime Baeza, durante el periodo 1995-2007, el total de solicitudes de patentes de
invencion presentadas por las universidades que ocupan los diez primeros lugares,
alcanza a 259, lo cual constituye el 89% del total presentado -291- por el conjunto de las
universidades del pais. EI promedio general de solicitudes de patentes presentadas por
cada universidad del pais, en el periodo 1995-2007, alcanza a 11 en tanto que dicho
promedio sube a mas del doble (26), para aquéllas que ocupan los diez primeros lugares.
La presentacion de solicitudes de patentes por las universidades del pais es bastante
concentrada. La universidad que lidera la presentacion de solicitudes -Universidad de
Concepcion- presentd el 26.5% del total, y las tres primeras explican el 57,5%. Las
universidades mas activas en investigacion han creado oficinas de propiedad industrial
(Jaime Baeza, 2010).

Adicionalmente, en una entrevista realizada a Maria Daniela Bello, esta expreso que la
diferencia entre las universidades chilenas y el exterior se debe a que “en Chile hay
varios aspectos que hay que reforzar, uno de ellos es cultura y difusion. La gente
necesita conocer mas respecto al mundo de las patentes. Saber integrar una politica de

propiedad industrial en sus actividades diarias, no solamente dejarla para el final, sino
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que para el proceso, para el inicio, en todo minuto tenerla presente” (Maria Daniela
Bello http://www.uv.cl/pdn/?id=5393 )

En Colombia también las Universidades sienten la presion de participar més
activamente en el desarrollo econémico. De acuerdo a un estudio realizado por Diana
Milena Gonzalez-Gélvez y Astrid Jaime el primer registro de una solicitud de patente de
invencion por una Universidad Colombiana aparece en el afio 1988. En total,
encontraron 69 solicitudes, de las cuales el 51% se encuentran en tramite y fueron

presentadas a partir del afo 2004 (Gonzales Gélvez y Jaime, 2013).

Segun Gonzalez- Glevez y Jaime, sobresale la Universidad Nacional de Colombia con
el mayor nimero de solicitudes y mayor nimero de patentes concedidas. Pero sélo 4 de
las 20 Universidades que han presentado solicitudes han logrado hasta hoy la concesion
de patentes. En cifras generales, en el estudio encontraron que 25 universidades
colombianas han sido solicitantes, lo que constituye el 31,25% de las universidades del
pais. De éstas, s6lo 8 universidades han obtenido la proteccion de alguna de sus
creaciones, es decir, el 10% de las universidades colombianas (Gonzales Gélvez y Jaime,
2013).

En relacién al marco legal, podemos ejemplificar con el Estatuto de la Universidad
Sergio Arboleda que dispone en el Articulo 10 “Transferencia de propiedad industrial:
los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestacion de
servicios o de trabajo, se presumen transferidos a favor de la Universidad, quien
ostentara la titularidad respectiva, de conformidad con el articulo 29 de la ley 1450 de
2011, o la norma que la sustituya. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del inventor o
creador a ser mencionado en la correspondiente solicitud de concesion o registro.

PARAGRAFO: Los estudiantes seran titulares de los derechos de propiedad industrial
sobre las creaciones intelectuales, excepcion hecha de aquellas que hagan uso de los
recursos o materiales de la Universidad, sean realizados por encargo de ésta o resulten
de la vinculacion a un grupo de investigacion de la Universidad, o la realicen en forma

conjunta con la Universidad, su cuerpo profesoral o de investigadores.”
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El caso de Brasil, aun con algunos problemas, parece ser muy exitoso. De acuerdo al
estudio de Melisa Guevara Paredes, el hito normativo fue la Ley de Innovacion
10 .973/2004 que ““(...) aspira a sentar las bases juridicas necesarias para mejorar la
capacidad del pais de generar y comercializar tecnologia. En la Ley se contemplan los
incentivos para aumentar los vinculos de colaboracion entre las instituciones
cientificas y tecnoldgicas publicas y las empresas; se reglamenta ademas la utilizacion
y la negociacion de activos de propiedad intelectual generados por las actividades de
cooperacion entre dichas instituciones publicas y las empresas.”(Guevara Paredes,
2014).

En efecto, de acuerdo a la ley brasilefia, el empleador es el titular de los derechos de
propiedad intelectual generado por sus empleados en ocasion del trabajo, pero la ley de
Innovacion permite a las instituciones publicas cederles la titularidad de la propiedad
intelectual al inventor: pero no todas lo hacen: algunas universidades retienen el 100%
de la titularidad y comparten con el inventor los beneficios econdmicos derivados de su
explotacidn, ya que la Ley de Innovacion si los obliga a reconocerle al inventor entre un

5% y un 35% de los ingresos por royalties.

De acuerdo a Guevara Paredes, de la Ley deberia destacarse que se permite:

o que universidades e inventores independientes trabajen conjuntamente para mayor
desarrollo de las investigaciones.

o la concesion de licencias de explotacion de tecnologias de los resultados de las
investigaciones sujetas a licitacion publica,® con miras a acelerar el proceso de
transferencia.

o que las universidades negocien la titularidad de los resultados de las

investigaciones. (Guevara Paredes, 2014)

De acuerdo a lo relevado por Guevara Paredes, en el caso brasilefio, “(...) a diferencia
de lo que ocurre en los EE.UU. en relacion con la investigacion financiada por fondos

publicos, el marco juridico faculta a las universidades a compartir la titularidad de las

3 Al respecto, actualmente se debate una modificatoria en la materia ya que ha desincentivado la
participacion del sector privado en el desarrollo de las investigaciones aplicadas, al no tener certeza final
de que las mismas les sean finalmente licenciadas.
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patentes con entidades privadas. En el caso de la investigacion patrocinada, las
negociaciones se llevan a cabo de otra manera, por ejemplo: Petrobras y las
universidades pueden celebrar un acuerdo que prevea una division de 80% y 20%.”
(Guevara Paredes, 2014)

En términos de uso, Guevara Paredes encontrd6 que en Brasil, las principales
universidades utilizan ampliamente los mecanismos de proteccion del sistema de
propiedad intelectual, destacdndose el uso de patentes y marcas; sin embargo, aun
presentan dificultades en el monitoreo de los resultados de las investigaciones,
fundamentalmente por falta de recursos humanos y financieros. Cita un estudio
realizado que destaca que la comunidad cientifica brasilefia no ha internalizado ain la
importancia de comunicar los resultados de sus investigaciones a las oficinas a cargo de
la proteccion de la propiedad intelectual y la transferencia tecnoldgica (factor
cultural); también se ha observado la necesidad de crear unidades especializadas
(recursos humanos calificados y materiales) que aseguren el correcto funcionamiento de
los procesos de investigacion y transferencia en el tiempo (factores estratégicos)
(Guevara Paredes, 2014)

Dentro de Brasil, el caso que se destaca es el de UNICAMP. De acuerdo a un trabajo de
Di Giorgio, entre los afios 2005 y 2007, Inova Uncamp, la oficina de transferencia de
tecnologia, ha desarrollado una politica que resultd en 128 acuerdos de transferencia de
tecnologia, 45 acuerdos de licencias (41 patentes licenciadas y 4 casos de know-how)
tanto a empresas privadas como al gobierno. Estos acuerdos durardn al menos 10 afios y
ya estan generando royalties para la Universidad. En el mismo periodo Inova presentd
153 solicitudes de patentes, 22 marcas y 24 registros de software. Adicionalmente, 10
empresas de la incubadora de UNICAMP devinieron auto-sustentables y por ello
pueden irse de la Universidad aunque a partir de ese momento deberdn empezar a
pagarle a la universidad un porcentaje de sus ingresos por los proximos cinco afos (Di
Giorgio, 2007).

4 MANDERIEUX, Laurent.2011 “Guia Practica para la creacion y la gestion de Oficinas de

Transferencia de Tecnologia en universidades y centros de investigacion de América Latina”. Ginebra:

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 129 p. Consulta: 2 de octubre del 2011.
http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/1026/wipo_pub_1026s.pdf
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Vale la pena destacar que Inova tiene una base de datos on-line con todas las patentes,
organizadas por sector de mercado. Este instrumento le permite a todos los actores
funcionar mejor: es muy util para el propio equipo comercial de Inova y también para
los usuarios o interesados externos (Di Giorgio, 2007). Como estrategia, Inova trabaja
por demanda del mercado: en vez de seleccionar la tecnologia y ofrecerla en el
mercado, Inova hace inteligencia de mercado, detecta las necesidades y luego busca las
soluciones posibles en su institucion. Su foco es primero en el usuario y luego en la

solucion tecnoldgica (Di Giorgio, 2007).

Finalmente, para completar este panorama resulta muy util un estudio realizado por
PILA (Red de Propiedad Intelectual de Latinoamérica) en el cual se revisaron las
practicas de propiedad intelectual en América Latina®. El proyecto fue liderado por la
Universidad de Campinas, Brasil pero incluyd otras 17 instituciones de América Latina
y por tanto, releva 18 instituciones de educacion superior (IES) en América Latina y 4

en Europa. Sintetizadamente, el informe encontré que:

- El 67% de las IES de PILA cuentan con una politica especifica sobre gestion de
propiedad intelectual. La excepcion son las universidades de Bolivia, Ecuador, El
Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. A su vez, las IES de Bolivia, Nicaragua y
Paraguay son las unicas que no cuentan con algln tipo de politica de gestion de la
propiedad intelectual, ni normas especificas para algunos aspectos de la misma, como
pueden ser el establecimiento de condiciones para la vinculacion universidad-empresa,

0 normas sobre la titularidad de la Pl institucional (PILA, 2011)

- Algunas IES de PILA que no tienen politica institucional de propiedad intelectual, si
cuentan con legislacién para regular la relacion Universidad-Empresa. Asi, las
universidades de Venezuela y Ecuador que no tienen una politica institucional sobre P,
si tienen normas especificas que regulan esta vinculacion. Contrariamente, Colombia y
Guatemala tienen una politica institucional pero no una normativa exclusiva para esta
relacion (PILA, 2011).

5 PILA Network. Red de Propiedad intelectual e industrial en Latinoamérica. Documento: Recuento de 3
afios de colaboracion. Editado por la Universidad Industrial de Santander — UIS, Colombia en noviembre
de 2011.

37



- En menos de la mitad de universidades latinoamericanas socias de la Red PILA existe
un procedimiento interno para analizar la viabilidad de proteccion de los resultados de
investigacion antes de su publicacion. El 45% tiene un procedimiento interno para el
proceso de andlisis de la viabilidad de proteccion de un resultado de investigacion. Si
bien el organismo institucional interno al cual debe informar es diferente para cada caso,
el investigador est4 obligado a comunicar sobre un potencial producto protegible. Quién
toma la decision final sobre la pertinencia de patentar difiere entre las universidades,
siendo potestad en algunos casos de las rectorias, de la propia OTT, de consejos de

investigacion cientifica y comisiones centrales de PI, entre otros (PILA, 2011).

- Todos los tipos de contratos institucionales posibles en las universidades, en mayor o
menor medida cuentan con clausulas de propiedad intelectual. Ademaés de los contratos
mas generales, la universidad de Colombia en sus convenios marco suscritos con
entidades con las cuales desarrolla un conjunto de trabajos colaborativos, también
estipulan clausulas sobre propiedad intelectual. Por su parte, la universidad de Uruguay
incluye clausulas de propiedad intelectual en los proyectos de fin de carrera de

estudiantes realizados en empresas.

- Casi la totalidad de las IES de la Red PILA cuentan con reglas que determinan la
titularidad de la PI para la universidad y en un porcentaje algo menor también admiten
titularidad al/los inventor/es o a los socios. 15 de las 18 universidades relevadas tienen
politica institucional donde se establecen los derechos de propiedad intelectual, la
titularidad, la gestion de los tramites, el costo y los beneficios, entre otros (solo las
universidades de Bolivia, Honduras y Paraguay no tienen especificaciones al respecto).
La titularidad puede ser atribuida a la universidad, al inventor/es, o a los socios (ya sea
empresas, agencias de fomento u otras instituciones de 1+D) y a sus combinaciones
posibles. En todos las universidades se establece que las actividades resultantes de la
acciones de investigacion del personal de la universidad son propiedad de la institucion.
Las IES de El Salvador, Guatemala y México solo admiten este tipo de titularidad. Los
demas paises admiten también la titularidad del/los inventor/es y/o socio, aungue no

necesariamente en la practica terminen aplicando este criterio (PILA, 2011).

En efecto, segln el estudio de PILA, si se observa la frecuencia con que en la préctica

se atribuyen las distintas titularidades, seis de las IES Latinoamérica (Bolivia, Costa
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Rica, Guatemala, México, Panama y Venezuela), en los ultimos tres afios, han atribuido
el 100% de la titularidad a las universidades. Por otra parte, la Universidad de Cuba
atribuyo en el 100% de los casos una titularidad compartida entre la universidad y el
investigador. Las universidades de Argentina, Brasil, Chile y Per( han aplicado a mas
del 50% de las protecciones (con un maximo de 80% en la Unicamp de Brasil) una
titularidad compartida entre la Universidad y la institucion socia en el desarrollo del
resultado. Con titularidades exclusivas para la empresa hay menos casos, destacandose
la universidad ORT de Uruguay con una 80% de las veces y la de UIS de Colombia con
un 40%.(PILA, 2011)

Un pérrafo final sobre la generacion de ingresos por propiedad intelectual. En América
Latina en particular, aunque muchos centros publicos de 1+D han definido objetivos de
generacion de ingresos a partir de la comercializacion del conocimiento que generan, no
se ha documentado que haya casos exitosos. Esto se deberia a que el modelo
predominante desde la creacion de la mayoria de los centros ha sido el tradicional,
orientado a resultados cientificos; la experiencia institucional de comercializacion de
resultados de investigacion es mas bien escasa y hay poca vocacion en el personal hacia
la solucion de problemas productivos concretos; ademas, la traduccion del conocimiento
en activos intelectuales es inadecuada. Adicionalmente, los incentivos al desempefio del
personal de universidades y centros de I+D se han basado en criterios cientificos
tradicionales (publicaciones y formacion de recursos humanos) evaluados por pares
académicos que no suelen tener relacion con el contexto industrial, social y de mercado

(Generacion y proteccion del conocimiento, CEPAL).

Es que, como la remarcado Carlos Correa en un documento preparado para una reunion
de la CEPAL, hasta los afios ochenta, la vision dominante sobre la mision de las
universidades y otras entidades publicas de | + D se basaba en la creacion de bienes
publicos accesibles a cualquier interesado sin compensacion alguna. Bajo la concepcion
de la “ciencia abierta”, ninguna compensacion adicional es necesaria, pues la obtencion
de tales resultados ya ha sido financiada (y por tanto, la propiedad intelectual no tiene
un papel que jugar como incentivo a la investigacion), y la libre disponibilidad de los
conocimientos promoverd mas investigacion cientifica y aplicaciones dtiles de los

conocimientos obtenidos (Correa, 2003).
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Y puntualiza Correa “A esta posicion se ha contrapuesto crecientemente el argumento
de que, en ausencia de proteccion, algunos desarrollos cientifico-tecnol6gicos
simplemente quedan sin explotacion efectiva, pues las empresas se inclinan por aquellas
tecnologias sobre las que pueden gozar de cierto grado de exclusividad. Asimismo, se
ha argumentado que la libre disposicion de los resultados conduce en ocasiones a que
empresas privadas aprovechen los resultados de la investigacion publica, sin contribuir

a su financiamiento.” (Correa, 2003).

A modo de cierre hacemos notar que “transferir la titularidad de los derechos de
propiedad intelectual a las instituciones universitarias no soluciona todos los
problemas” como lo ha recalcado Mario Cervantes. Efectivamente, este autor ha notado
que “incitar a las universidades a comercializar los resultados de sus actividades de
investigacion concediéndoles la titularidad de los activos de propiedad intelectual puede
ser una estrategia Gtil pero no es suficiente por si sola para incitar a los investigadores a
pasar a ser inventores (...) . “La clave reside en ofrecer incentivos a las instituciones
universitarias e investigadores particulares para que divulguen, protejan y exploten sus
invenciones, lo que viene a ser una politica de “zanahoria y varilla”. Entre lo que cabe
considerar “varilla” estan las exigencias administrativas y legales de divulgar las
invenciones. Pero en un gran ndmero de paises se adolece de la falta de ese tipo de
normativa, incluso en los que se contempla la posibilidad de que las instituciones
universitarias soliciten patentes. Las normas estatales que impiden que las universidades
conserven los ingresos en concepto de regalias derivados de licencias son todo menos
un incentivo para las instituciones. Entre lo que cabe considerar una “zanahoria” estan
los acuerdos de participacion en las regalias o en el capital de empresas “start-ups” que
comercialicen la tecnologia concebida en las universidades. Tener en cuenta la
obtencion de patentes en la evaluacion y contratacion de personal docente puede ser

también un incentivo para los jovenes investigadores (Mario Cervantes s/f).
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CAPITULO 11

El plexo normativo en la Republica del Peru

1.1 Introduccion

Este capitulo esta organizado en dos secciones: la primera seccion presenta una vision
general y abarcativa de como estd construida la base legal en el Perd en relacion
especificamente a los derechos de propiedad intelectual que se generan en las
universidades o centros de investigacion con fondos publicos. A los fines explicativos,
no se transcriben ni todas las normas ni todos los articulos involucrados (que pueden
consultarse on line ya que son articulos de la Constitucion, convenios internacionales o
leyes vigentes). Sin embargo, en la segunda seccion pueden encontrarse primero
ordenadas segln su jerarquia normativa y luego por su fecha de entrada en vigor, todas
las normas citadas con los articulos involucrados més algunas normas que se consideran

utiles y relevantes (como por ejemplo la Ley Universitaria aunque no esté vigente).

1. 2 Base juridica para la titularidad de las Universidades de los conocimientos

generados en su ambito.

Metodolégicamente revisamos en orden jerarquico las normas identificando las que
sirven de justificacion y base legal para la asignacion y explotacion de derechos de

propiedad intelectual en las universidades o centros de investigacion.

Jerarquia. De la jerarquia entre normas resulta que la Constitucion Politica del Perd
ocupa el lugar més alto de la pirdmide juridica. Luego le siguen los tratados
internacionales aprobados por el Congreso Nacional: multilaterales, regionales y
bilaterales. A continuacion ocupan su lugar las leyes y luego los decretos leyes (dictadas

por el Poder Ejecutivo con autorizacion del Congreso).
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Foco de esta consultoria. En esta consultoria ponemos el acento en las normas que se

refieren especificamente a la situacion de la propiedad intelectual en las Universidades

(donde se genera el nuevo conocimiento con financiamiento publico) y funcionan como

base legal para la actuacion de las Universidades. Estas normas responden a la pregunta

de si pueden y cdmo pueden en tal caso las universidades ser titulares de derechos de

propiedad intelectual.

La titularidad de las Universidades. El recorrido normativo que hacemos es:

1.

2.

4.

Constitucion Politica del Perd, en particular su articulo 2 numeral 8 (que
reconoce el derecho a la libertad de creacion intelectual, artistica, técnica y
cientifica, asi como a la propiedad de dichas creaciones y a su producto)
ADPIC: ningln articulo se refiere a las Universidades como titulares de
derechos de propiedad intelectual o a la situacion de los conocimientos
generados con fondos publicos. EI ADPIC establece estandares minimos de
proteccion, asi como derechos y deberes de los titulares (cualquiera sea el
titular). Por ello es una base legal general. Sin embargo, para la vida
universitaria puede ser relevante el art. 30 que es la excepcidn para investigacion.
Esta excepcion esta receptada, por ejemplo, en la normativa andina: articulo 53
de la Dec. 486 que dispone que el titular de la patente no podra ejercer su
derecho de exclusividad respecto de los actos realizados exclusivamente con
fines de experimentacion y a los realizados exclusivamente con fines de
ensefianza o de investigacion cientifica o académica.

Normativa andina. Revisamos en este caso tres normas fundamentales
correspondientes a tres areas principales: la Dec. 345 (variedades vegetales), la
Dec. 351 (derecho de autor) y la Dec. 486 (propiedad industrial). Como

veremos las tres Decisiones incluyen una disposicion por la cual las creaciones

generadas en la relacién laboral son del empleador. Este es el instituto legal que

utilizan las Universidades con los profesores e investigadores en su ambito.

Asi, encontramos en la Dec. 351 el articulo 10 que dispone que “Las personas
naturales o juridicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad
con la legislacion nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas

por su encargo o bajo relacion laboral, salvo prueba en contrario.”
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5.

6.

Encontramos en la Dec. 486, el articulo 23 que dispone: “Sin perjuicio de lo
establecido en la legislacion nacional de cada Pais Miembro, en las invenciones
ocurridas bajo relacion laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y
naturaleza, podré ceder parte de los beneficios econdémicos de las invenciones en
beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de
investigacion. Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus
investigaciones deberdn reinvertir parte de las regalias que reciben por la
comercializacion de tales invenciones, con el propésito de generar fondos
continuos de investigacion y estimular a los investigadores, haciéndolos
participes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislacion
de cada Pais Miembro.

Ademés, encontramos en la Dec. 345 el art. Articulo 15 por el cual “El
empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podra ceder parte de
los beneficios econdmicos resultantes de la obtencion de variedades vegetales a
sus empleados obtentores, para estimular la actividad de investigacion”. Como
vemos, en este caso se presume la titularidad del empleador y se habilita la
cesion de derechos econdmicos en el caso de empleadores publicos (esa cesion
deberd hacerse de acuerdo al codigo civil ya que no hay normas especificas que
regulen la cesion de derechos econdmicos derivados de los derechos de
propiedad intelectual).

Luego, corresponde bajar un escalén en la pirdmide juridica y revisar la
normativa nacional, en particular las leyes que incorporan y complementan
cada una de estas tres Decisiones de la CAN, que son el D.S. 035-2011
reglamentario de la Dec 345, el Decreto Ley 822 para la Dec. 351 (derecho de
autor) y el Decreto Ley 1075 par la Dec. 486 (Propiedad industrial)

Encontramos entonces, los articulos 36, 37 y 38 del Decreto Ley 1075 (que
corresponde a la Decision andina 486) que prevé la titularidad de los derechos
en cabeza del empleador (seria la Universidad), equipara esa situacion a la que
se produce en los centros de investigacion y ordena reinvertir en investigacion.
Encontramos también en el Dec. Ley 822 Articulo 16° (que corresponde a la
Decision andina 351) “Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y
programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relacion
laboral o en ejecucion de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos

que puedan ser transferidos se regird por lo pactado entre las partes. A falta de
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estipulacion contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales
sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en
la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creacién, lo
que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, segin corresponda,
cuentan con la autorizacién para divulgar la obra y defender los derechos
morales en cuanto sea necesario para la explotacion de la misma”.

10. Encontramos finalmente en el art. 2 (Definiciones) del DS 035-2011 (que
corresponde a la Decision andina sobre variedades vegetales, 345) lo siguiente:
Articulo 2°" Definiciones. A los fines del presente Reglamento: 2.1 Se
entendera por "obtentor": a) La persona que haya creado o descubierto y puesto
a punto una variedad, b) La persona que sea el empleador de la persona antes

mencionada o que haya encargado su trabajo...”

Asi, pues, cuando las Universidades redactan su Reglamento de Propiedad Intelectual,
pueden reglamentar la titularidad de los derechos de los inventos o creaciones generados
en su &mbito en virtud de haber sido generados en relacion laboral (o contractual si
hubiera un contrato o convenio que asi lo dispusiera) y utilizan como base legal: la CN,
el ADPIC y los tratados internacionales como marco general de la propiedad intelectual,
la Decision Andina que corresponda por su area temética y, en particular, los arts. en los
cuales se reconoce al empleador como titular de las creaciones producidas por sus
empleados en el desarrollo de su trabajo y la Ley nacional que la
incorpora/complementa. Esta es la base legal de minima. Pero cada institucion, por sus
particularidades, puede agregar a esta base juridica normas especiales. Por ejemplo, si
es una Universidad pablica probablemente agregue institutos de la Ley de Contratacion
Publica.

En este marco, son las Universidades las que, de acuerdo a su politica institucional,
determinan en sus Reglamentos si (y cuanto eventualmente) le reconocen participacion
en los beneficios derivados de la explotacion de los derechos de propiedad intelectual a
sus docentes e investigadores.

Va de suyo, que cuando el resultado de investigacion estd enmarcado en un convenio o

contrato se aplica lo acordado en el contrato o convenio.
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Si graficaramos, por orden jerarquico las normas involucradas en la titularidad de los

derechos de propiedad intelectual en las Universidades, luciria aproximadamente asi:
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Constitucion Politica del Pera
Articulo 2 numeral 8

K Tratados internacionales \

ADPIC
(marco general porque establece los estandares minimos
de proteccion en materia de propiedad intelectual y
derechos y deberes de los titulares)

o j

! ! !

Dec. CAN Dec. CAN Dec CAN
345 351 486
Variedadades Dcho. de Propiedad
Vegetales autor Industrial
Art. 15 Art. 10 Art. 23

! ! !
Decreto Decreto Ley Decreto Ley
Supremo 822 1075
035-2011 Art. 16 Arts. 36, 37 y 38
Art. 2

Reiteramos que este esquema es parcial, sélo para ejemplificar como es la base legal.
Podria completarse con otros Tratados internacionales o Decisiones de la CAN
relevantes para otras areas (por ejemplo, la Decision de la CAN sobre los recursos

filogenéticos o el Convenio de Biodiversidad)

Ahora bien, una vez establecido que las Universidades pueden ser titulares de los
derechos de propiedad intelectual generados en ocasion de la labor académica y de

investigacion en su seno siempre cuando exista una relacion laboral o contractual con el
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inventor /creador, queda todavia otra cuestion: qué normas y formas juridicas se utilizan
para explotar los derechos las universidades y cuél es la situacion de las creaciones que

resultan del financiamiento con fondos publicos.

En este punto incorporamos el principio general del Cédigo Civil por el cual en el Perd
y segln el Articulo 884 sobre Normas que rigen la propiedad incorporal encontramos

que “ Las propiedades incorporales se rigen por su legislacion especial”

Es decir, cuando armamos la pirdmide y la revisamos, en particular revisamos la base
normativa para lo que queramos hacer, por ejemplo, un convenio por el cual una
universidad y una empresa realizan una investigacion conjunta y queremos ponerle
cldusulas de propiedad intelectual, si la ley especial no prevé su forma o contenidos, se
utilizan las normas generales. Porque no hay normas especificas para hacer muchas de
estas actividades que involucran la propiedad intelectual, es que las universidades

utilizan las normas generales.

En esta linea, y tratando de examinar la base legal que se utiliza una vez definida la
titularidad, recordamos que existen dos formas usuales de explotacion de los derechos:
la cesion de derechos y las licencias. Va de suyo que no haremos en este capitulo un
relevamiento exhaustivo de como funciona la cesion o la licencia en el derecho peruano

sino que sefialaremos el marco legal que le sirve de sustento.

Nuevamente revisamos en orden jerarquico la normativa en el Perd, esto es, la CN, los
tratados internacionales, las decisiones de la CAN, las leyes y los decretos ley (los
Reglamentos de las Universidades y Centros se abordan en el proximo capitulo). Pero
ademas ahora hay que revisar las normas del Cddigo Civil, la Ley General de
Sociedades (para los Convenios/contratos tanto para los que se realizan entre la
Universidad y los docentes/investigadores en relacion a la explotacién y beneficios
como entre la Universidad y otros actores con los cuales realiza investigaciones) y la

Ley de Contrataciones del Estado (que utilizan las Universidades publicas)

Entonces, forman el marco legal para la explotacion de los derechos de propiedad

intelectual, al menos:
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En la Constitucion el art. 2 numeral 8 que establece el derecho de propiedad
sobre las creaciones intelectuales.

En la normativa andina tanto la cesion como la licencia sdlo aparecen de
forma muy general. En la Decision 486 sobre propiedad industrial existe una
cldusula que lee “una patente concedida o en tramite puede ser transferida por
acto entre vivos o por via sucesoria”: (art-56). Ese seria el anclaje legal para la
cesion. Y otra clusula (art. 57) que lee: “el titular de una patente concedida o
en tramite podra dar licencia a uno o més terceros”.

Por su lado, en la Decision 345 sobre variedades vegetales encontramos el
articulo 29 “El titular de un certificado de obtentor podra conceder licencias para
la explotacion de la variedad”.

En la Decision 351 sobre Derecho de Autor encontramos 2 arts. directamente
pertinentes: Articulo 30.- Las disposiciones relativas a la cesion o concesion de
derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regiran
por lo previsto en las legislaciones internas de los Paises Miembros. Articulo
31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, asi como las
autorizaciones o licencias de uso, se entenderdn limitadas a las formas de
explotacion y demas modalidades pactadas expresamente en el contrato
respectivo.

Las normas nacionales. La reglamentacion de la Decision 486, que es el
Decreto Ley 1075, sdlo aporta un articulo (el 20) que tampoco aporta
demasiados detalles sobre las licencias (se aboca a cuestiones registrales). La
norma nacional que complementa a la Dec. 345, que es el DS 035-2011 en el art
Articulo 14°, que entre los derechos derivados del registro, el obtentor, o a quien
éste haya transferido y/o cedido sus derechos sobre una variedad que se
encuentre protegida, podra impedir que terceros realicen sin su autorizacion los
actos indicados en el articulo 24° de la Decision 345, durante la vigencia del
Certificado de Obtentor. El obtentor podrd4 subordinar su autorizacion a
condiciones y limitaciones.

Por este motivo, cuando las universidades tienen que proceder a realizar
cesiones de derecho de propiedad intelectual utilizan las disposiciones del
Cddigo Civil sobre contratos de prestaciones reciprocas y cuando tienen que
hacer convenios de cooperacion con otras universidades o entes 0 empresas

utilizan la Ley General de Sociedades, en particular los contratos asociativos,
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que de acuerdo al Articulo 438 son aquellos que crean y regulan relaciones de
participacion e integracion en negocios o empresas determinadas, en interés
comln de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una persona
juridica, debe constar por escrito y no esta sujeto a inscripcion en el Registro. O
también el art. 440 que regula los Contratos de asociacion en participacion (para
la participacion de los investigadores, que es el contrato por el cual una persona,
denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados,
una participacion en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios

0 empresas del asociante, a cambio de determinada contribucion.

Finalmente, nos queda un punto a tratar: la existencia de investigaciones
financiadas con fondos publicos tanto en universidades pablicas como en
privadas. Algunos de estos fondos ademas, requieren que la Universidad realice
un convenio con empresas como condicion para recibir los fondos. Como no hay
normas especificas, todos los actores (empresas, universidades e investigadores)
utilizan las normas generales para redactar los convenios o contratos que los
unen. Pero ademas, como las agencias financiadoras no tienen lineamientos ni
directrices en relacion al a propiedad intelectual y muchas universidades carecen
de experiencia suficiente las situaciones se van resolviendo caso a caso. En este
marco, probablemente no se esté maximizando el aprovechamiento de los

resultados obtenidos con los fondos publicos.
Il. 2 Las normas
I1. 2.a) Constitucion Politica del Pert de 1993
La Carta Magna reconoce el derecho a la libertad de creacion intelectual, artistica,
técnica y cientifica, asi como a la propiedad de dichas creaciones y a su producto.

(Articulo 2° numeral 8)

Complementariamente, se reconoce el derecho a la libertad de empresa, comercio e

industria, a fin de promover la creacion de riqueza (articulo 59°)
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11.2.b) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC
firmado en 1994 (negociado durante la Ronda Uruguay, 1986-1994). En él se establecen
una serie de principios basicos y estandares minimos de proteccion de la propiedad
intelectual obligatorios para todos los miembros de la OMC (con previsién de mayores

tiempos para su implementacion en los paises en desarrollo y menos adelantados).

El objetivo del ADPIC es “contribuir a la promocion de la innovacion tecnoldgica y a
la transferencia y difusion de la tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y
de los usuarios de conocimientos tecnoldgicos y de modo que favorezcan el bienestar

social y economico y el equilibrio de derechos y obligaciones” (articulo 7).

El ADPIC incluye, en su texto tanto la Clausula de la nacion mas favorecida como al de
Trato Nacional, ambas clausulas comunes a las existentes en el GATT y el GATS®. Tal
vez la diferencia mas notoria, en relacion a los principios tradicionales, sea que en el
ADPIC la excepcion conocida como de regionalismo esté acotada a lo que se hubiese

acordado previo a la existencia del ADPIC.”

En relacion con las patentes, el ADPIC establecio estdndares minimos que todos los
miembros de la OMC deben cumplir: aunque con algunas excepciones el ADPIC
establecié “que las patentes podrén obtenerse por todas las invenciones, sean de
productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial” lo
que importé un cambio sustancial para muchos paises que no patentaban productos
farmacéuticos sino procedimientos. También dispone el ADPIC que las patentes deben

durar como minimo 20 afios desde su solicitud.

Como dijimos, el ADPIC incluye estdndares minimos, pero las legislaciones locales

pueden establecer estdndares més altos: por ejemplo otorgar patentes por méas tiempo

6 General Agreement on Trade in Services, Acuerdo sobre el Comercio de Servicios en espafiol (AGCS)

7 Es decir, mientras que en el GATT el art. XXIV permite que los paises concluyan acuerdos de
liberalizacion comercial con algunos socios comerciales (zonas de libre comercio y uniones aduaneras)
sin extender el trato mas favorable a todos los miembros del GATT, la misma situacion no esta prevista
en el ADPIC.
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que el ADPIC o la proteccion de datos de pruebas (que no se encuentra en el ADPIC).
En patentes especialmente, los margenes de accion para politicas publicas locales se
encuentran en la definicién de altura inventiva (que el ADPIC no incluye), o los
requisitos en cuanto a la informacion tecnoldgica que debe ser divulgada, o las
exclusiones (la exclusion del patentamiento de plantas, animales, software, métodos del

negocios, entre otros) (Alberto Dias, 2008)

En el marco de esta consultoria tal vez sea importante destacar la llamada excepcion
Bolar (comprendida en el supuesto del articulo 30 del ADPIC). Es la excepcion que
permite utilizar lo patentado para fines de la investigacion. Pero ademas, algunos paises
la utilizan para hacer investigacion con vistas a comercializacion de un producto para
cuando venza la patente (es decir, se les permite a los productores de genéricos
investigar sobre creaciones patentadas a los fines de estar listos para entrar al mercado
cuando venza la patente). Esta cuestion se debatié en un caso ante la OMC contra
Canada y la OMC resolvio en el afio 2000 que esta practica estaba en conformidad con
el ADPIC. En el caso del Perd, esta excepcion estaria comprendida en la normativa

andina (articulo 53).

11.2.c) Tratado de Cooperacion de Patentes (19-06-1970 y modificado 10-2001)

El Pert se adhiri6 oficialmente al 6 de marzo de 2009 al Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), el cual es un sistema de

presentacion internacional de solicitudes de patente.

El PCT permite solicitar simultaneamente y en un gran nimero de paises la proteccion
de una invencion por patente mediante la presentacion de una Unica solicitud
“internacional” de patente sin necesidad de presentar varias solicitudes de patente
nacionales o regionales. La concesion de patentes sigue siendo competencia de las

Oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la “fase nacional”.

Aunque algunas Universidades en el Per( estan presentando solicitudes de patentes a
través del PCT, el costo disuade a otras universidades. En efecto, en la primera fase los
costos no son tan altos (una tasa de presentacion internacional de 1.330 francos suizos

y una tasa de busqueda que puede variar aproximadamente de 410 a 2.400 délares de los
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Estados Unidos segin la Administracion de busqueda internacional escogida y una
pequefa tasa de transmision que varia en funcion de la Oficina receptora). Sin embargo,
las tasas que deberédn abonarse al producirse la entrada en la fase nacional constituyen
los costes mas importantes antes de la concesion de la patente. Entre ellas figuran las
tasas de traduccion de la solicitud, las tasas de presentacion de la Oficina nacional (o
regional) y las tasas de adquisicion de servicios de agentes de patentes locales o
abogados especializados en las mismas. En varias Oficinas, las tasas de presentacion
nacional para las solicitudes internacionales de patente son inferiores a las
correspondientes a la presentacion directa de solicitudes nacionales. Asimismo, el titular
tendra que pagar en cada pais las tasas de mantenimiento de las patentes concedidas a
fin de mantenerlas en vigor, independientemente de que se haya utilizado el PCT para

su concesion (Ver www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)

11.2.d) Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (20-03-
1983)

El Convenio de Paris se aplica a la propiedad industrial en su acepcion méas amplia, con
inclusion de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos
industriales, los modelos de, las marcas de servicio, los nombres comerciales (la
denominacion que se emplea para la actividad industrial o comercial), las indicaciones
geogréficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represion de
la competencia desleal. Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse

en tres categorias principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

11.2.e) Decisiobn 345 - Régimen Comun de Proteccion a los derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales (21 de octubre de 1993, La Comision del

Acuerdo de Cartagena)

A través de esta norma supranacional se reconoce la proteccion de los derechos del
obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de
Obtentor. Para tal fin, se establece que los Paises Miembros deberdn contar con el
Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, donde se registrard todas las

variedades que cumplan con las exigencias. Asimismo, se establecen las obligaciones y
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derechos de obtentor, el régimen de licencias, asi como, el procedimiento de nulidad o

cancelacion del certificado de obtentor.

11.2.f) Decision 351 Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
(16 de diciembre de 1993, Comisién del Acuerdo de Cartagena)

El objetivo de esta norma es ser una herramienta de proteccion a los autores, y titulares
de derechos sobre las obras, cualquiera que sea el género o forma de expresion y sin
importar el mérito literario o artistico ni su destino; asi como los derechos conexos. En
virtud a ello, la norma brinda una gama de definiciones relacionadas, los derechos
morales y patrimoniales del autor, puntualiza el plazo maximo de duracion del derecho
de autor, y las limitaciones y excepciones (en tanto no atenten contra la normal
explotacion de las obras). Ademaés, tiene un apartado especial para el caso de los
programas de ordenador (tipo de obras literarias) y bases de datos. De otro lado, brinda
las pautas generales para la cesion o concesion de derechos patrimoniales. Finalmente,
se establecen las funciones de la oficina de derecho de autor y derechos conexos, y las
disposiciones relativas a las sociedades de gestion colectiva de Derecho de Autor y de

Derechos Conexos.

11.2.g) Decision 486 - Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

Regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos industriales y las
denominaciones de origen, entre otros. Asimismo, el nuevo régimen incorpora aspectos
sustantivos del ADPIC como el trato nacional, el trato de la nacién més favorecida, el
esquema de trazado de circuitos integrados - referidos al tratamiento de los
"microchips"- y la observancia de las medidas en la frontera que redundara en un mayor

control de la pirateria.

Del contenido de la Decision 486, se advierte el tratamiento de los siguientes conceptos:
1) Invencién. Es una idea nueva —o conjunto de ideas- puesta en practica, que permite
solucionar un problema técnico en cualquier campo de la tecnologia. Las invenciones

pueden ser de productos o procedimientos. La patente de invencion es el titulo de

propiedad que concede un Estado dentro de su territorio a su titular, a una invencion.
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2) Modelo de utilidad. Es toda nueva forma, configuracion o disposicion de elementos,
algun artefacto, herramienta, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que
permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto, que le
incorpore, o le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.
La patente de modelo de utilidad es el titulo de propiedad que concede un Estado dentro
de su territorio a un modelo de utilidad.

3) Disefio industrial. Es la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier
reunion de lineas, combinacion de colores o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto.

4) Los esquemas de trazado de circuitos integrados. Se refiere a un circuito integrado en
un producto —en su forma final o intermedia-, en el que al menos uno de sus elementos
sea activo y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de
la superficie de una pieza de material.

5) Secreto empresarial. Es cualquier informacion no divulgada que una persona
legitimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o

comercial, susceptible de transmitirse.

Respecto a los signos distintivos, se establecen los siguientes conceptos:

1) Marca de producto o servicio. Signo susceptible de representacion gréafica que
distingue el origen empresarial de una determinada clase de productos o servicios, bajo
un determinado territorio.

2) Nombre comercial. Signo que distingue la actividad econdémica, una empresa o un
establecimiento mercantil. No es necesario que sea registrado para ser protegido.

3) Lema comercial. Palabra, frase o leyenda que complementa a la marca.

4) Marca colectiva. Signo que identifica el origen u otra caracteristica de productos o
servicios de empresas diferentes al producto originario de un lugar geogréfico
determinado.

5) Las marcas de certificacion. Signo que identifica determinada calidad de productos y
servicios al producto al cual se aplique como originario de un lugar geogréafico
determinado.

6) Las denominaciones de origen. Denominacion de un pais, region o lugar determinado

que designa un producto originario.
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11.2.h) Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de autor

Establece las disposiciones relativas a la proteccion del derecho de autor y los

procedimientos administrativos.

La obra, objeto del derecho de autor, es toda creacion intelectual, que tenga
caracteristicas de originalidad, que sea susceptible de ser divulgada o reproducida. La

Ley del Derecho de Autor sefiala que son obras:

- Las obras literarias expresadas en forma escrita, en forma oral.

- Las composiciones musicales con letra o sin ella.

- Las obras dramaticas, dramatico-musicales, coreograficas, pantomimicas y escénicas
en general.

- Las obras audiovisuales.

- Las obras de artes plasticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos,
pinturas, esculturas, grabados y litografias.

- Las obras de arquitectura.

- Las obras fotogréficas y las expresadas por un procedimiento analogo a la fotografia.

- Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plésticas relativas a la
geografia, la topografia, la arquitectura o las ciencias.

- Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresion literaria o artistica,
con caracteristicas de originalidad.

- Los programas de ordenador.

- Las antologias o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las
bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razon de la seleccion,
coordinacion o disposicién de su contenido.

- Los articulos periodisticos, sean 0 no sobre sucesos de actualidad, los reportajes,

editoriales y comentarios.
La Direccion de Derecho de Autor del INDECOPI es la autoridad competente para

conocer los procedimientos relativos a los derechos de autor. Asimismo, el sistema de

propiedad intelectual también protege los derechos conexos a los derechos de autor.
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11.2.1) Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones

Complementarias a la Decision 486.

En esta norma se establecen las reglas para los procedimientos no contenciosos y
contenciosos, relacionados al registro de los elementos de la propiedad industrial antes
sefialados en la Decision 486, los procedimientos de nulidad y los procedimientos por

infraccion de derechos, entre otros.

Lo més relevante de la norma para esta consultoria esta en los articulos 36 (caso de
contrato de trabajo), 37 (invenciones en centros de investigacion) y 38 (reinversion en

investigacion).

Articulo 36.- Invenciones desarrolladas durante relacion laboral o de servicios Salvo
pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relacion laboral o de

servicios, se regiran por las siguientes reglas:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relacién de trabajo
0 de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realizacion de actividades
inventivas, pertenecerdn al empleador. Sin embargo, el empleador debera asignar al
trabajador una compensacion adecuada si el aporte personal del trabajador a la
invencion, el valor econémico de la misma o la importancia de tal invencién excede los
objetivos explicitos o implicitos del contrato o relacion de trabajo o de servicios. El
monto de la compensacion serd fijado por el juez especializado en lo civil, de

conformidad con las reglas del proceso sumarisimo, a falta de acuerdo entre las partes.

b) Si el trabajador realizase una invencién en relacion con su actividad profesional y
mediante la utilizacion de medios o informacién proporcionada por el empleador, éste
tendra derecho a asumir la titularidad de la invencién o a reservarse un derecho de
utilizacion de la misma, dentro del plazo de 90 dias contados a partir del momento en
que tomo conocimiento de la existencia de la invencion. Cuando el empleador asuma la
titularidad de una invencion o se reserve un derecho de utilizacion de la misma, el
trabajador tendrd derecho a una compensacion adecuada de acuerdo a la importancia
industrial y econdmica del invento, considerando los medios o informacion

proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la
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invencion. EI monto de la compensacion seré fijado por el juez especializado en lo civil,
de conformidad con las reglas del proceso sumarisimo, a falta de acuerdo entre las

partes.

c) Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relacion laboral o durante la
ejecucion de un contrato de prestacion de servicios, en cuya realizacion no concurran las
circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerdn exclusivamente al inventor

de las mismas.

Articulo 37.- Invenciones realizadas en centros de educacion e investigacion. El
régimen establecido en el articulo anterior seré aplicable a las universidades, institutos y
otros centros de educacion e investigacion, respecto de las invenciones realizadas por
sus profesores o investigadores, salvo disposicion contraria contenida en el estatuto o

reglamento interno de dichas entidades.

Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro centro de educacion o
investigacion para la realizacion de investigaciones que involucren actividades
inventivas, el régimen establecido en el presente articulo sera aplicable a la empresa,
respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la
institucién contratada. En este supuesto, la compensacion adecuada a que se refieren los
incisos a) y b) del articulo 36 de este Decreto Legislativo deberd ser abonada
directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento,
de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institucion

contratada.

Articulo 38.- Reinversion para investigacion Las entidades que reciban financiamiento
estatal para sus investigaciones deberan reinvertir parte de las regalias que reciben por
la comercializacion de tales invenciones, con el propdsito de generar fondos continuos
de investigacion y estimular a los investigadores, haciéndolos participes de los

rendimientos de las innovaciones
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11.2.j) Ley 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnoldgica

La Ley busca normar el desarrollo, promocion, consolidacion, difusion y transferencia

de la Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnoldgica (CTel) en el pais.

Se designa como organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion Tecnoldgica (SINACYT) al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion Tecnolégica (CONCYTEC), encargado de dirigir, fomentar, coordinar,
supervisar y evaluar las acciones del Estado en el &mbito de la ciencia, tecnologia e

innovacion tecnolégica.

Il. 2. k) Ley 28613 Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
Tecnol6gica (CONCYTEC).

El CONCYTEC, tiene entre sus funciones, promover y desarrollar mecanismos de
proteccion de los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos
conexos en coordinacion con los organismos competentes; asi como, disefiar las
politicas sobre transferencia de tecnologia; asi como los mecanismos de cooperacion
con otros paises y organismos internacionales en materia de Ciencia, Tecnologia e

Innovacion (CTel).

Cabe precisar que en este texto legislativo se establece como una de las competencias
del SINACYT, bajo la direccién y coordinacion del CONCYTEC, la proteccion efectiva
de la propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos conexos, de los inventos
y otros aportes nacionales, para lo cual el INDECOPI coordinara con las instancias

correspondientes.

Il. 2 1) Ley N° 30018, “Ley de promocion del uso de la informacion de patentes

para fomentar la innovacion y la transferencia de tecnologia”, (2013)
Esta ley alin no se ha reglamentado. Dispone la creacion de “bases de datos de patentes

de acceso libre y gratuito a fin de fomentar la innovacion y la transferencia de

tecnologia para su aplicacion en el pais” (articulo 1)
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Esta norma es muy importante porque dentro de la informacion general, la informacion
tecnoldgica, es decir aquella relacionada con aspectos técnicos y cientificos aplicados a
la industria, tiene un papel preponderante en el desarrollo de la economia. En este
contexto, las patentes constituyen un insumo muy valioso: los documentos de patentes y
de modelo de utilidad incluyen la descripcién completa del invento, aportando detalles

de los métodos y aparatos utilizados y de los productos obtenidos.

Ademas, utilizar la informacion de los documentos de patentes tiene algunas ventajas en
relacion, por ejemplo, a la publicacion tradicional: en ellos hay informacion reciente,
hay un resumen del estado de la técnica anterior, la informacion esta organizada de la
misma manera en todos los documentos, hay una clasificacion internacional para los

campos tecnoldgicos y hay libre disponibilidad de su uso para investigacion.

Il. 2. m) Ley 30035 Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e

Innovacioén (2013)

Esta Ley regula la creacion de un sitio de acceso abierto en donde se mantiene
informacion digital resultado de la produccion en ciencia, tecnologia e innovacion:

incluye libros, articulos, estadisticas, tesis, entre otros.

En América Latina existe la Red de Repositorios latinoamericanos de la cual participan

universidades peruanas como la UNMSM vy la UNI.

11.2.n) Ley 30220 - Ley Universitaria

La Ley N° 30220, Ley Universitaria, publicada el 9 de julio de 2014, norma el
funcionamiento de las universidades, siendo que, uno de los fines de la universidad
(comunidad académica orientada a la investigacion y a la docencia) es realizar y
promover la investigacion cientifica, tecnoldgica y humanistica y la creacion intelectual
y artistica (articulos 3° y 6° numeral 5). Adicionalmente, en el articulo 6 numeral 1
explicitamente dispone que es un fin de la Universidad “transmitir de modo permanente

la herencia cientifica, tecnoldgica, cultural”. Institucionalmente, incorpora un
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representante de CONCYTEC en el Consejo Directivo del drgano supervisor de las
universidades (SUNEDU)-Art. 17°.

En lo referente a la funcidn esencial y obligatoria de la investigacion por parte de la
universidad, en el articulo 48° de la citada norma, se hace hincapié que, ello pretende
lograrse a través de la produccién de conocimiento y desarrollo de tecnologias que
necesita la sociedad, a cargo de los docentes, estudiantes y graduados en su actividad

investigadora, en su propia institucion o creadas por instituciones universitarias.

La Ley prevé incentivos econdmicos para los investigadores ya que el articulo 48 in fine
dispone “Estos fondos pueden contemplar el fortalecimiento de la carrera de los
investigadores mediante el otorgamiento de una bonificacion por periodos renovables a

los investigadores de las universidades publicas.”

Segun la Ley, le compete al Vicerrectorado de Investigacion organizar la difusion del
conocimiento y promover la aplicacion de los resultados de las investigaciones, asi
como la transferencia tecnoldgica y el uso de las fuentes de investigacion, integrando

fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado (articulo 50).

Cabe sefialar que las universidades estan facultadas a promover la creacion de pequefias
0 medianas empresas de estudiantes (articulo 52°), y construir centros de produccion de
bienes y servicios especializados, &reas académicas o trabajos de investigacion (articulo
54°), cuya utilidad constituirdn recursos de la universidad y se destinan prioritariamente

a la investigacion.

Un aspecto importante a sefialar es la facultad de distribuir regalias generadas por las
patentes de invencion de la universidad, prescrita en el articulo 53° de la Ley
Universitaria, mediante los convenios suscritos con los creadores, tomando en

consideracion los aportes de cada una de las partes.

En particular, el Articulo 53 sobre los derechos de autor y las patentes dispone

“Las publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas por la

universidad reconocen la autoria de las mismas a sus realizadores. En cuanto al
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contenido patrimonial, la universidad suscribe un convenio con el autor para el reparto
de las utilidades en funcién de los aportes entregados. En los demés aspectos vinculados

a esta materia, se aplica la legislacion vigente sobre derechos de autor.”

“El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) patenta las invenciones presentadas por las universidades con
el sefialamiento de los autores, en concordancia con las normas que rigen la propiedad

industrial.”

“Las regalias que generan las invenciones registradas por la universidad se establecen
en convenios suscritos con los autores de las mismas, tomando en consideracion los
aportes de cada una de las partes, otorgando a la universidad un minimo de 20% de

participacion.”
“La universidad establece en su Estatuto los procedimientos para aquellas invenciones
en las que haya participado un tercero, tomando en consideracion a los investigadores

participantes”

1. 3) Cuadro normas

Noma Fecha

1. Constitucion Politica del Per( 29 de diciembre de 1993
(promulgada)
1 de enero de 1994 (inicio

de vigencia)
2. Decreto Legislativo 807 - Facultades, normasy | 16 de abril de 1996
organizacion del INDECORPI.
3. Decision 345 Publicada el 29 de octubre

Régimen Comun de Proteccion a los Derechos | de 1993.
de los Obtentores de Variedades Vegetales/
Comision de la Comunidad Andina.

4. Convenio de Paris Vigente desde el 11 de
Convenio de Paris para la proteccion de la abril de 1995.
Propiedad Industrial/Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI).

5. Decreto Legislativo 822 Ley sobre el derecho 24 de abril de 1996
de autor.

6. Decision 486 Publicada el 1 de diciembre
Régimen Comun de Propiedad de 2000.
Industrial/Comision de la Comunidad Andina.

7. Ley N° 27444 Publicada en el 11 de abril
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Ley del Procedimiento Administrativo General.

de 2001

8. Ley N° 27811 Publicada el 10 de agosto
Ley que establece el régimen de proteccion de | de 2002.
los conocimientos colectivos de pueblos
indigenas vinculados a los recursos bioldgicos.

0. Ley N° 28126 Publicado el 16 de
Sanciona las infracciones a los derechos de los | diciembre de 2003.
Obtentores de Variedades Vegetales
protegidas.

10. Ley 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnologia | 17 de julio de 2004
e Innovacion Tecnoldgica.

11. Ley 28613 Ley del Consejo Nacional de 17 de octubre de 2005
Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnoldgica
(CONCYTEQ).

12. Decision 632 Publicada el 6 de abril de
Aclaracion del segundo parrafo del articulo 2006.
266° de la Decision 486/Comision de la
Comunidad Andina.

13. Decreto Legislativo N° 1075 Publicado el 28 de junio de
Aprueba las disposiciones complementarias a 2008.
la Decision 486.

14. Decreto Legislativo 1017 - Ley de 3 de junio de 2008
Contrataciones del Estado.

15. Decision 689 Publicada el 13 de agosto
Adecuacion de determinados articulos de la de 2008.

Decision 486, para permitir el desarrollo y
profundizacion de los derechos de propiedad
industrial a traves de la normativa interna de
los paises miembros/Comision de la
Comunidad Andina.

16. Decreto Legislativo 1076 Decreto Legislativo | 27 de junio de 2008
que aprueba la modificacion del Decreto
Legislativo 822.

17. Decreto Legislativo 1053 - Ley General de Publicado 27 de junio de
Aduanas. 2008

18. Tratado de Budapest Vigente desde el 20 de
Tratado sobre el Reconocimiento Internacional | enero de 2009.
del Depdsito de Microorganismos a los fines
del procedimiento en materia de
patentes/Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

19. PCT Vigente desde el 6 de junio
Tratado de Cooperacion en materia de patentes | de 2009.
(PCT)/Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

20. Ley N° 29316 Publicada en el diario

Ley que modifica, incorpora y regula diversas
disposiciones a fin implementar el Acuerdo de
Promocion Comercial suscrito entre el Perd y

oficial El Peruano el 14 de
enero de 2009.
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los Estados Unidos de América.

21. Decreto Supremo 035-2011-PCM - 14 de abril de 2011
Reglamento de Proteccion a los Derechos de
los Obtentores de Variedades Vegetales.

22. Decreto Supremo N° 035-2011-PCM Publicado el 15 de abril de
Reglamento de Proteccion a los Derechos de 2011.
los Obtentores de Variedades Vegetales.

23. Convenio UPOV Vigente desde el 08 de
Acta de 1991 del Convenio Internacional para | agosto de 2011.

la Proteccion de la Obtenciones
Vegetales/Unidn Internacional para la
Proteccion de la Obtenciones Vegetales.

24. Decreto Supremo 067-2012-PCM - Adscriben | 15 de junio de 2012
CONCYTEC al Consejo de Ministros.

25. Ley N° 30018, “Ley de promocion del uso de 12 de mayo de 2013
la informacién de patentes para fomentar la
innovacion v la transferencia de tecnologia”

26. Ley 30035 Repositorio Nacional Digital de 4 de junio de 2013
Ciencia, Tecnologia e Innovacién
27. Ley 30220 — Ley Universitaria publicada el 9 de julio de
2014

I1. 4) A modo de sintesis

Las normas en Perl sobre propiedad intelectual son compatibles con la normativa
internacional: desde que en el Per( se cumplen con los estdndares minimos del ADPIC
(patentamiento de procesos y productos sin discriminacion de tecnologias, por 20 afios
desde su solicitud, etc.) En realidad, en el Per( rige una normativa, derivada a veces de
las normas de la Comunidad Andina de Naciones y otras veces de los Tratados de Libre
Comercio que, en algunos aspectos, son ADPIC — Plus (por ejemplo, la proteccion por
cinco afios de los datos de prueba de acuerdo al Decreto 1072 del 2008). Aun con el
telon de fondo de la discusion entre la compatibilidad de las normas peruanas y la
Comunidad Andina, la materia de esta discusibn no se relaciona ni directa ni
mediatamente con la posibilidad de proteccion y explotacién de los resultados de
investigacion financiados con fondos publicos. No hay disposiciones, a nivel
internacional o comunitario, que impidan la proteccion o explotacion de los resultados
obtenidos con fondos publicos. Pero tampoco las hay que especificamente la regulen o

promuevan. Este sea tal vez la ausencia normativa mas notoria.
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En particular, en el Perd como ya vimos, las Universidades pueden ser titulares de
derechos de propiedad intelectual generados por sus docentes e investigadores
utilizando los arts. 36, 37 y 38 del Decreto Legislativo 1075. Es decir, invenciones
realizadas en el marco del desempefio laboral (0 contractual). Tanto es asi que, por
ejemplo, el Reglamento de Propiedad Intelectual de la UNMSM se refiere en su art. 9 a
la titularidad de los derechos sobre las creaciones “cuando sean desarrolladas como
resultado del ejercicio de las funciones inherentes al vinculo laboral, contractual o en el
caso que la creacion resulte de convenios especificos”. Como veremos en la préxima
seccion, en algunos casos en los cuales las Universidades han desarrollado Reglamentos
de Propiedad Intelectual, la titularidad de los derechos quedan en cabeza de la
Universidad y se reconoce participacion en las regalias a los investigadores/docentes
involucrados en el invento (regalias que serian la “compensacion” que prevé la ley). Es
decir, en lo que hace a la proteccion, las universidades pueden ser titulares por ser
empleadores, o en virtud de convenios especificos utilizando el Coédigo Civil y la Ley
General de Sociedades y en lo que hace a la explotacion pueden realizar contratos de
cesion o licencia (los mas usuales cuando no se explota un derecho de propiedad
intelectual por si mismo) utilizando como marco general la Decision 486 y el Decreto
1045 asi como también pueden realizar contratos de asociacion (cuando ademés de la
universidad se involucran otras instituciones o empresas) utilizando la Ley General de

Sociedades.

Sin embargo, la nueva Ley Universitaria, que no estd reglamentada, aiin reconociendo
que la mision de la Universidad sigue siendo la formacion de recursos humanos y la
generacion de conocimiento cientifico, a través del capitulo VI, provee un marco legal
mas especifico para las cuestiones que hacen a la generacion, apropiacion y explotacion

del conocimiento cientifico.
En este sentido, la antigua Ley N° 23733, antecedente de la actual, s6lo incluia tres
articulos referentes a la investigacion y no incluia ninguna mencién a los sectores

publico y privado.

De modo més general, la creacion del Vice Rectorado de Investigacion asi como su

funcionamiento aparecen como primordiales a la hora de que las Universidades
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fortalezcan sus capacidades de investigacion y transferencia de conocimiento a la

sociedad.
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CAPITULO IlII
Normas: dindmica de su funcionamiento en el Peru

Fortalezas y restricciones

111.1 Introduccién

En términos generales, y como se puede apreciar en la seccion anterior, la legislacion
peruana en materia de propiedad intelectual habilita, regulando en general, las formas
hoy mas habituales de proteccion y explotacion de los conocimientos generados con
fondos publicos. Como veremos en esta seccion, aunque la Ley Universitaria es un gran
avance, en muchas entrevistas surgid la necesidad de reglamentarla rapidamente.
Adicionalmente, la mayoria de las universidades entrevistadas tienen Reglamento de
Propiedad Intelectual (o estan discutiendo un proyecto) y se estan incorporando ademas
cldusulas puntuales que abordan la cuestion de la propiedad intelectual y la transferencia
de tecnologia en algunos instrumentos y contratos del FINCYT y CONCYTEC, a través
de su unidad gestora FONDECYT. También en Perl se advierte, a tono con la
experiencia de otros paises en la region, un incremento de la actividad en propiedad
intelectual indicado por la presentacién de solicitudes de patentes y concesion de las

mismas.

Esta seccion ha sido construida en base a entrevistas realizadas a los responsables de las
oficinas de investigacion, propiedad intelectual o similar de acuerdo a un formulario que
se anexa al presente documento. Presentamos en esta seccion entonces la siguiente
informacion: los principales resultados de las entrevistas realizadas ejemplificando con
casos concretos (ver Anexo |, listado de entrevistas realizadas y el Anexo Il
Cuestionario utilizado), un cuadro comparativo normativo de los Reglamentos de las
Universidades y Centros visitados y un cuadro con la presentacion de solicitudes de

patentamiento por institucion.
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I11. 2 Principales resultados del relevamiento

— La mayoria de las instituciones entrevistadas tiene o esta en proceso de tener un
Reglamento de Propiedad Intelectual. La institucion pionera ha sido la Universidad
Nacional de San Marcos, cuyo Reglamento data de 2008. La UNLM podria ilustrar las
que estan en proceso de generar un Reglamento y el Centro Internacional de la Papa
podria ilustrar una institucion que tiene lineamientos pero que tiene como finalidad la

diseminacion y publicacion y no el patentamiento.

— Todos los entrevistados resaltaron la importancia de contar con un Reglamento o
instrumento normativo que hiciera claras las reglas. En efecto, en todas las entrevistas
se valorog la existencia de Reglamento (cuando éste existia) o se hizo referencia a lo
importante que seria contar uno (cuando no lo tenian). En general se hizo referencia a la

necesidad de tener reglas claras y explicitas.

— Los Reglamentos existentes varian en el nivel de detalle con el cual abordan las
cuestiones de propiedad intelectual. Asi por ejemplo, el Reglamento de la UNI
contempla ademés de definiciones (que podrian tomarse de la Ley en vez de incluirse),
un procedimiento de reporte de invencidn patentable, la solicitud de patentes utilizando
el Patent Cooperation Treaty (PCT), los items que deben ser incluidos en un convenio
de propiedad de intelectual o la regulacion de las producciones audiovisuales, entre
otros. Otros Reglamentos en cambio, son mas escuetos, como por ejemplo el de la

Universidad Peruana Cayetano Heredia.

— Todos los Reglamentos prevén la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual a favor de la Universidad. La diferencia se encuentra en el nivel y grado de
reconocimiento de los participantes a titulo individual en la distribucion de los

beneficios o los porcentajes cuando participan empresas.
Asi por ejemplo, en la UNMSM |a titularidad es de la universidad pero las regalias son

50% y 50%, compartida entre la Universidad y los creadores mientras que en la UNI el

creador/inventor recibe el 70%.
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Cuando existen proyectos con empresas subvencionados, el INICTEL-UNI por ejemplo
dispone la titularidad compartida pero la explotacion es exclusiva de la empresa,
derivando un porcentaje de la explotacion al INICTEL-UNI. En este punto, la UNMSM
cuando tiene proyectos con empresas financiados por FINCYT (subsidios no
reembolsables) colocan una clausula de titularidad compartida y se dividen las regalias

de la explotacion (en general 80% para la empresa y 20% para la Universidad).

Otro caso presenta la UNALM, que no tiene Reglamento pero ha firmado convenios, a
veces en el marco de financiamiento publico (Innovate Perd, FIDECOM)® y algunos
tienen clausulas de propiedad intelectual que disponen la titularidad de los derechos de
propiedad intelectual para la Universidad. Sin embargo, en algunos casos hay
particularidades. Por ejemplo en un caso se dispuso que “los derechos de propiedad
intelectual respecto a los resultados de la investigacion asi como la informacion sobre la
construccion de un invernadero, sistema de cultivo vertical, sistema de riego por goteo
asi como el manejo del cultivo de maca bajo invernadero de sistema vertical
pertenecerd a todos los que se dediquen a la actividad agroindustrial de maca, unica y
exclusivamente en el Per.” Es decir los resultados pasan a una especie de dominio
publico nacional. Pero que “los productos generados como los informes, estudios,
articulos técnicos, ponencias, produccion de audiovisuales, tesis, memorias técnicas,
articulos cientificos, entre otros perteneceran exclusivamente a la Universidad Nacional
Agraria La Molina, mencionando en las publicaciones el origen de los fondos utilizados
y el nombre de la entidad solicitante y asociadas. Asimismo, a las empresas

participantes en la investigacion se les entregaran copia de los mismos.”

En otro contrato de la UNALM con fondos del CONCYTEC se le dejé al investigador
principal optar por una publicacion cientifica o por la solicitud de proteccion pero se
agregd una clausula que lee “EL CONCYTEC, se reserva el derecho de utilizar todos
los resultados del proyecto subvencionado si se demuestra que en un plazo de dos afios
estos no han sido utilizados ni ha sido objeto de inscripcion de ningin derecho de

propiedad intelectual”.

8 FIDECOM es un fondo de dinero concursable del cual dispone el gobierno peruano para promover la
investigacion y desarrollo de proyectos de innovacién productiva en las empresas a través del
cofinanciamiento no reembolsable para distintos tipos de emprendimiento. Entre los criterios que se
toman en cuenta para otorgarlos se encuentra el nivel de articulacion con universidades o centros de
investigacion.
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Como vemos, ya se hacen contratos donde se colocan clausulas de propiedad intelectual,
la mayoria de las reglamentaciones o convenios disponen la titularidad de la
Universidad o compartida si es un proyecto conjunto y varian los porcentajes de

distribucién de beneficios.

— La organizacion de las oficinas que se encargan de las cuestiones de propiedad
intelectual tienen diversas trayectorias asi como también diferentes dotacion de

recursos humanos y estrategias de trabajo.

En algunas Universidades, existe propiamente una oficina de propiedad intelectual y/o
transferencia de tecnologia con personal especializado mientras que en otras
instituciones las cuestiones de propiedad intelectual se abordan en el marco de la
gestion de la investigacion y se suele tercerizar en servicios legales de la universidad o

asesores externos.

Asi por ejemplo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) tiene una Direccion
Universitaria de Investigacion, Ciencia y Tecnologia donde funciona la Oficina de
Transferencia Tecnoldgica y Propiedad Intelectual y que, desde el afio 2012, tiene un
Reglamento de Propiedad Intelectual. La oficina se encarga de identificar el
conocimiento pasible de proteccion, evaluar qué tipo de proteccion corresponderia y
monitorear el proceso. Pero las solicitudes de proteccion y los contratos los lleva el area

legal de la universidad y, cuando necesitan, tienen consultores especializados.

Un sistema parecido tiene la Pontificia Universidad Catolica del Perd (PUCP), que
dentro del Vicerrectorado de Investigacion tiene una Oficina de Propiedad Intelectual.
Existe, ademés, una Oficina de Transferencia de Tecnologia y una Oficina de 1+D
(capta fondos y proyectos). Aunque la oficina formalmente se cre6 en el 2011, es la
heredera de la oficina de convenios del 2007. Esta oficina tramita las solicitudes de
proteccion y redacta los convenios de cooperacion con cldusulas de propiedad

intelectual.

A su turno, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pionera en materia de

reglamentacion y cuya oficina ya lleva siete afios, provee informacién, organiza charlas,
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asesora sobre Pl en la preparacion de proyectos y durante su ejecucion y es el encargado
de tramitar las solicitudes de propiedad intelectual. La estructura en la UNMSM es

importante como se puede apreciar en su organigrama
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Fuente: pagina web de la UNMSM

En la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) y dependiente del Vicerrectorado de
Investigacion, se encuentra el Instituto General de Investigacion. El Instituto a su vez

tiene varias oficinas: una que monitorea los proyectos de interés, una oficina de
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seguimiento de proyectos de fondos concursables y una oficina de promocion de la
propiedad intelectual y la innovacion. Aunque la IGI tiene ya 14 afos, la oficina de
propiedad intelectual fue creada recientemente: en el afio 2013. El equipo de trabajo
consta de 10 personas, de los cuales 9 son profesionales pero subcontratan un buffet de

abogados para las cuestiones puntuales de propiedad intelectual.

Un caso bien distinto es el de INICTEL-UNI, cuyo campo disciplinar tan especifico y
ligado a los avances tecnoldgicos generé una oficina muy tempranamente (2007, la
Direccion de Capacitacion y Transferencia de Tecnoldgica), con cuatro profesionales (2
ingenieros y un licenciado en administracion) que usan los abogados del servicio legal
de la Universidad Nacional de Ingenieria para las cuestiones técnicas especificas de
propiedad intelectual. Es que en primera instancia habian tercerizado, contratando un
estudio de abogados, pero no resultd positiva la experiencia y por ello trabajan ahora en

conjunto con el area legal de la UNI.

Algo similar ocurre con el Instituto Tecnoldgico de la Produccion (ITP) que también
tiene un campo muy especifico de accion (investigacion tecnolégica para la
transformacion pesquera) y que también tiene entonces una Direccion General de
Investigacion Tecnoldgica creada muy tempranamente (1997) y que se ocupa
principalmente de gestionar las lineas de investigacion (de acuerdo al Plan estratégico
del Ministerio de la Produccién y del ITP), desarrollar nuevos productos e implementar
métodos que apoyen a la industria. En este marco, en la oficina recopilan, asesoran,
gestionan y monitorean los resultados de los proyectos de investigacion mientras que la
propiedad intelectual no fue una cuestion importante. Aun asi, el ITP tiene 3 solicitudes

de patentes (1 otorgada).

Entonces, ambos casos son de instituciones con campos disciplinares muy especificos
pero en el caso de INICTEL-UNI ellos elaboran el expediente y lo remiten a la UNI
para que esta lo lleve adelante en el marco del Reglamento de la Universidad, mientras
que ITP sblo incorporo, hasta ahora, las cuestiones de propiedad intelectual a través de

los proyectos del FINCYT (mediante una clausula en los convenios).

La trayectoria de la Universidad Nacional Agraria La Molina es todavia mas particular:

existe una Oficina de Gestion de la Investigacion hace méas de 15 afios pero s6lo
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recientemente, y a partir de los proyectos financiados por el FINCYT han incorporado
las cuestiones de propiedad intelectual en algunos convenios y contratos (en 6 de 11)°.
Por ello, las tareas bésicas de esta oficina se relacionan més con gestionar las
convocatorias de investigaciones nacionales e internacionales, difundir la investigacion
de la UNALM vy registrar los proyectos. En realidad, los tramites para obtener
certificados de obtentor (3) y la patente (1), que es una politica nueva en la Universidad,

los realiz6 un asesor.

Y todavia, el Centro Internacional de la Papa (CIP) muestra otro tipo de organizacion.
El CIP es parte del consorcio CGIAR, el cual conforma diversos centros internacionales.
Ademas tiene sedes en provincias y diversas oficinas en el mundo. La funcién de la
gestion de la propiedad intelectual del CIP esta a cargo del Gerente de Conformidad y
Activos Intelectuales, quien forma parte de la Unidad de Donaciones y Contratos, la
cual pertenece a la Direccion de Operaciones y esta a su vez a la Direccion General. La
oficina basicamente tiene por tarea regular los contratos con donantes bilaterales, a
través del consorcio CGIA, asi como negociar las cldusulas. Asesoran sobre propiedad
intelectual en la preparacion, ejecucion y finalizacion de los proyectos pero
normalmente no presenta solicitudes, salvo casos puntuales, que se especifican en la
cldusula contractual, para el supuesto en el que la solicitud de registro tenga por

finalidad generar un mejor impacto.

— Los procedimientos de propiedad intelectual suelen incluir un fuerte componente de
difusion de qué es la propiedad intelectual y a tratar de llegar o detectar aquellos
resultados que puedan comercializarse. Sin embargo, mientras algunas instituciones
tienen procedimientos formalizados de alguna manera (flujo en Internet o previsto en
algun reglamento) otros se manejan con procedimientos informales y ad- hoc para cada

Caso.

Asi por ejemplo, la Pontificia Universidad Catdlica de Per( tiene un procedimiento

formalizado para los que postulan a fondos de investigacion por el cual estan obligados

9La UNLM ha realizado una consultoria que ha revisado los 11 contratos, identificado las clausulas de
propiedad intelectual y elaborado una recomendacion. La incluimos en el proximo capitulo.
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a pasar por la oficina de propiedad intelectual y entonces ya se puede empezar a trabajar

desde el inicio de la investigacion las cuestiones de propiedad intelectual.

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, existe un procedimiento para la
suscripcion de convenios, la Directiva 001 — PGCRI 2002, aprobada por resolucion
rectoral 02254. Bésicamente se trata de establecer un procedimiento Unico tanto para
relacionarse con otras instituciones nacionales como extranjeras. Ademas existen
Manuales de Organizacion y Funciones para el Consejo de Transferencia e Innovacion,
el Vice rectorado de Investigacion, el Consejo Superior de Investigaciones y el Consejo
de Gestion de la Investigacion. Asi a modo de ejemplo de lo que estos manuales
contienen, de acuerdo al Titulo I, numeral 1 (Finalidades) el “Manual de Organizacion y
Funciones (MOF) del Consejo de Transferencia e Innovacion (CTI) de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es el documento normativo que regula su
funcionamiento, precisa los niveles de autoridad y responsabilidad, describe sus
funciones generales y especificas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrolladas a
partir de su estructura orgénica y funciones generales establecidas en el Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) asi como en base a los requerimientos de cargos
considerados en el Cuadro para Asignacion de Personal (CAP).” Ademés existe una
Guia con los pasos procedimentales aunque al momento de la entrevista estan

empezando a probar nuevos procedimientos.

En la Universidad Peruana Cayetano Heredia existe un diagrama colocado en el web.
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Proteccion de Invenciones(*} - Nacional e Internacional
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del

Fuente: pagina web UPCH

En la UNALM en cambio, no existe ningln procedimiento formal. El organigrama
estructural est4 aprobado por la Resolucion N 0001-2012 AU-UNALM pero aunque alli
estd previsto que el Vicerrectorado de Investigacion tenga tres oficinas (Gestion de la
Investigacion, de Difusion y Transferencia e Institutos de Investigacion) con varias
unidades dependientes a su vez de ellas, todavia el organigrama no estd completamente

implementado.

Tampoco en el Instituto Nacional de Innovacion Agraria (INIA) existe un Reglamento
de Propiedad Intelectual o un procedimiento. De acuerdo al nuevo Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF), el INIA tiene la Direccion de Desarrollo Tecnoldgico,
de la cual depende la Sub Direccion de Productores, y esta a su vez tiene el area de
Registro de Cultivares. Cabe precisar que la tarea del INIA es generar nuevas
variedades, nuevas tecnologias y transferencias pero el el proceso de registro no esta a
cargo de esta oficina sino de dos estaciones: el programa de innovacion e investigacion
de campo. Cuando ellos concluyen que una variedad es susceptible de obtener un
registro, se procede con la solicitud. Esto es muy importante porque muchas veces

sucedia que se llevaban sus variedades al extranjera para fines de investigacion.
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Entonces, el INIA tiene una parte técnica que cumple con el rol de evaluar las
solicitudes de registros de variedades vegetales °. Cuando la INIA es la solicitante, la
funcion de analizar su solicitud es delegada a la Universidad Nacional Agraria La
Molina. Sin embargo, como la UNLM no se especializa en los requisitos de registro, en
muchas ocasiones se les exigen requisitos que no establece la ley o innecesarios y que

han dilatado sus procedimientos de solicitud de registro.

Otras oficinas que tampoco tienen procedimientos formales, rescatan procedimientos
informales muy dtiles. Por ejemplo el CIP destacd “la realizacion de pesquisa de bases
de datos a cargo de los Mejoradores, para verificar que una nueva variedad vegetal se

encuentra derivada de otras preexistentes (a fin de obtener el permiso del titular)”.

En el caso de la UNI tampoco existen normas formales que establezcan o describan el
procedimiento para solicitar derechos de propiedad intelectual pero en la entrevista
surgié que la oficina tiene una politica muy activa de seguimiento de las investigaciones
que estan llevando a cabo sus profesores/investigadores para iniciar el proceso lo antes
posible. También explicaron que el proceso a veces empieza activando convocatorias

especificas de ayudas a desarrollar ideas.

— Todas las oficinas describen dos actitudes en los grupos de docentes
linvestigadores: aquellos que resisten mas el cambio y aquellos que se pliegan més

rapidamente. Sin embargo, los motivos que alegan son disimiles.

Asi, en una Universidad se hizo referencia a que “los mas senior son mas filantrépicos,
pero son una minoria, luego hay una cuerpo de investigadores mas bien indiferente y un
grupo pequefio, del 20 al 25% muy activo”. En otra Universidad alegaron que los
investigadores conocen poco y nada de propiedad intelectual. Otros todavia, hicieron
referencia a que no existe una cultura que le de importancia a la proteccion de la

propiedad intelectual.

0 *Instituto Nacional de Innovacion Agraria (INIA): A través de la Subdireccion de Recursos Genéticos y Biotecnologia
(SUDIRGEB), es la encargada de ejecutar las funciones técnicas contenidas en los mismos instrumentos legales. Referido
especificamente en establecer los criterios y procedimientos para la realizacion de los examenes de Distincién, Homogeneidad y
Estabilidad (DHE) de una variedad.
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— Algunos Reglamentos contienen clausulas en relacion al uso libre por la comunidad

académica, preferente y/o prioritario o “liberacion” de la creacion por no uso.

Por ejemplo, el uso permitido y gratuito a favor de la comunidad universitaria de la
UNSM:

“Articulo 12°: Las obras de titularidad de la UNMSM podrén ser usadas por el resto de
la comunidad universitaria de la UNMSM, para fines docentes y de la propia
investigacion, sin fines de lucro, con la debida mencion de los autores de dicha obra. En

estos casos, no sera necesario el consentimiento previo de los autores”

“Articulo 23° Las invenciones registradas a nombre de la UNMSM podran ser usadas
por el resto de la comunidad universitaria de la UNMSM, para fines docentes y de la
propia investigacién, sin fines de lucro, con menciéon de los inventores. No sera

necesario, en estos casos, el consentimiento previo de los inventores”

La cliusula més abajo, en cambio, prevé otra situacion: que a la Universidad no le
interese la creacion pero a sus creadores si. La Universidad en estos casos tiene
prioridad para ser titular pero, si no la ejerce, los creadores pueden requerir la titularidad

y proceder a la explotacion.

“ARTICULO 26°.- La Universidad goza de un derecho de preferencia para solicitar la
proteccion o registro de las creaciones intelectuales desarrolladas, asi como para
divulgar y comercializar, de ser el caso, los resultados dentro de los seis (6) meses
siguientes a la recepcion formal del trabajo o del informe final ante el jefe de la unidad
competente. Habiendo transcurrido el plazo citado sin que la Universidad inicie el
tramite de o manifieste expresa voluntad de iniciar el trdmite de solicitud de registro o
divulgue o comercialice los resultados de la creacion intelectual, los participes podrén
realizar a iniciativa propia tales actividades asumiendo los costos correspondientes; caso

en el cual los beneficios de la Universidad, establecidos en el Convenio seran del 30%

Con el mismo efecto pero redactado distinto es la disposicion de la Directiva del
Instituto Nacional de Salud que sefiala: “En caso de que alguna creacion intelectual o
producto de la investigacion no sea considerado patentar y en caso que el inventor

quiera hacerlo, debera solicitar por escrito la autorizacion del INS”.
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— La mayoria de las instituciones tiene un sistema de seguimiento de las

investigaciones, pero no todas los tienen tan sistematizado ni transparente y accesible.

Por ejemplo, la UNI tiene un sistema de seguimiento de la investigacion organizado y
transparente Hace un catastro anual con los resultados en cinco afios: otorga a los
docentes e investigadores puntaje por tesis, por publicacion con referato, por
publicaciones en revistas indexadas, por solicitudes de patentes, por modelos de utilidad,
etc. Se coloca una nota y esa nota se transforma en un adicional en dinero. Y ese

catastro esta on line.

En la UNMSM existe la Oficina de Registro de Actividades de Investigacion - RAIS
que es el 6rgano de linea del Vicerrectorado de Investigacion. Bajo su responsabilidad
tiene el registro, implementacion y manejo de todas las actividades de investigacion,
innovacion y transferencia tecnolégica de la UNMSM para la provision de la

informacion requerida a los Consejos del Vicerrectorado.

El Centro Internacional de la Papa en cambio tiene ademéas un Comité de Propiedad
Intelectual (miembros del CIP) encargado principalmente de determinar si un resultado
de investigacion constituye una invencion. De otro lado, tiene como finalidad evitar el

uso no autorizado de variedades vegetales.

— Entre las fortalezas que los responsables sefialaron de sus respectivas instituciones

se encuentran:

1. Tener un reglamento que ordene los temas de propiedad intelectual/ Es bueno poseer
un Reglamento porque se ha institucionalizado el sistema de propiedad intelectual / El
Reglamento clarificé la titularidad y estandariz6 los porcentajes / Reglas de juego
claras a partir del Reglamento / Reglas claras.

2. Ley universitaria nueva: es muy positivo que haya una linea de carrera para los
profesores / investigadores

3. El apoyo de la propia institucion a estos temas / el apoyo politico a estas cuestiones
4. El intercambio con instituciones extranjeras

5. Tener manual de procedimientos.
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6. Tener una relacion cercana con el Director de lineas de investigacion

7. Tener oficina especifica facilita la firma de contratos / La creacion de la oficina hace
que los profesores tengan donde recurrir / Con la oficina generamos un punto de
referencia.

8. Las convocatorias del FINCYT / CONCYTEC son catalizadoras de grupos y
soluciona el problema del dinero: es un gran incentivo para juntar profesionales de
diferentes formaciones

9. EI FINCYT financi6 la participacion en una Maestria de gestion de la innovacion y

la tecnologia y eso fue muy util.

— Entre las debilidades que los responsables sefialaron de sus respectivas instituciones

o0 de las normas y procedimientos en el Per( se encuentran:

1. No se sabe mucho de propiedad intelectual ain

2. No hay cultura de proteccion de proteccion intelectual en la comunidad

3. Los instrumentos de financiamiento y de propiedad intelectual son nuevos y por ello
hay que hacer mucha inversion en que el investigador aprenda

3. Vacios legales: en particular el caso de los permisos de acceso a material filogenético.
Esta la ley pero no el reglamento y esto genera demoras en algunos permisos porque los
funcionarios son reticentes a otorgarlos sin una normativa que los avale

4. En las instituciones publicas: necesidad de simplificar los procedimientos. Por
ejemplo para publicaciones, cambiar los protocolos para sacar dinero de caja chica; el
presupuesto es predictivo anual pero no establece el dia a dia;

5. La exoneracion tributaria no se operacionalizé y eso no facilita el trabajo con los
privados.

6. La limitacion para contratar mas gente / la contratacion lleva varios meses

7. Faltan profesionales especializados / No hay gestores de alta tecnologia que es muy
distinta la tecnologia industrial de la alta tecnologia.

8. No hay expertos en valoracién e intangibles. En los bancos no consideran los titulos
de propiedad intelectual como activos

9. Que la ley del canon excluye a las privadas

10. Dificultad como institucién de proveernos de insumos o repuestos/ no podemos traer
materiales de referencia: son procedimientos que hay que cambiar porque estd

demorando dos o tres meses.
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— La actividad en propiedad intelectual esta creciendo en todas las universidades.

Se puede observar en el cuadro que incluimos més abajo que todas las Universidades
estdn embarcadas en el proceso de solicitudes de proteccion (y no sélo de patentes, sino
de certificados de obtentor, marcas, etc.) y que este aumento es un fendmeno bien

reciente.

Por ejemplo, en la UNI la primera solicitud fue hace cinco afios: la hicieron los
investigadores y ya consiguieron una patente. Sin embargo, en los ultimos tres afios
hicieron 24 solicitudes (10 x afio, béasicamente modelos y disefios — nuevos
equipamientos- y patentes, que son un 30 % pero esta creciendo). EI 95% son proyectos
propios Yy tiene que ver con el perfil profesional de la universidad. Trabajan mucho por
oferta: no es espontaneo sino que se hace por seguimiento y en general es el profesor el
que tiene el mayor peso en la decision. Hay convocatorias especificas para patentes,
otorgan ayuda dineraria y una préctica que ha sido muy util es la de nombrar a una
persona como tutor/a “confidencial”, a quien le cuentan la idea para empezar a

determinar tanto los recaudos a tomar como las posibilidades de la investigacion.

Mirado desde el punto de vista de INDECOPI, estan tratando de diseminar mas la
importancia de la propiedad intelectual (han inaugurado los “jueves del inventor” asi
como han generado un mecanismo de “patente rapida” que esperan pueda reducir los
tiempos incentivando mé&s al patentamiento. También han generado un concurso
nacional de innovacién cuyos ganadores pueden hacer las presentaciones ante
INDECORPI sin cargo. Entrevistados los funcionarios de INDECOPI, sefialan que la
mayor debilidad se suele encontrar en la redaccion de los documentos técnicos y que las

Universidades deberian reglar explicitamente la cuestion de las tesis de los alumnos.

I11. 3 Cuadro resumen Reglamentos de Propiedad Intelectual

En el siguiente Cuadro se puede observar cuéles instituciones tienen Reglamento de
propiedad intelectual, desde qué afio, si contienen (y cuéles) principios, qué disponen en

relacion a la titularidad de las creaciones, si incluyen la obligacion de notificar una
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creacion, si reconocen beneficios para los investigadores / docentes o empleados, si han
presentado solicitudes de patentamiento y si han obtenido algun derecho de propiedad

intelectual.
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CUADRO 1 CUADRO COMPARATIVO REGLAMENTOS DE LAS UNIVERSIDADES ENTREVISTADAS

Oblig
Regl Ambito de Distribucion de los | denunciar | Solicitudes /| Conc/ Lic
Institucion Principios aplicacion Titularidad beneficios desarrollo | registros
Pl
Derecho de autor:
Dcho. de autor: | Regalias autor : 10 % 6 solicitudes de
2012 | Buena Fe UPCH los | ventas brutas totales o patentes L1l
Universidad Libertad de | Investigadores patrimoniales | 10 % ejemplares editados presentan en
Peruana opinién Docentes hasta 100 ejemplares o Per(y PCT
Cayetano Equidad 0 | Personal no | Monografias, cualquier modalidad que el | Si, antes de
Heredia igualdad de trato | docente trabajos de | centro editorial recomiende | publicar
Transparencia Contratistas investigacion, |y la universidad apruebe
UPCH Permiso de uso de | Empresas tesis y trabajos
informacion Estudiantes de grado: de | Modalidades inventivas:
Instituciones los estudiantes. | 50% inventor
10% laboratorio
Modalidades 15% VRI /1+D
inventivas: 10 % Gobierno (desarrollo
UPCH institucional)
Sobre ingresos netos
Proteccién, prom Dcho. de autor: 24 solic. de
dif. y Regalias y entregas de patentes
aprovechamiento. ejemplares de acuerdo a (2012 - 2013) 1
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Universidad
Nacional

Ingenieria

UNI

de

2013

Promover
respeto  de

creaciones

Promocioén
desarrollo

sostenible
Tutelar
produccion

intelectual

Buena fe

el

las

la

Personal docente e
investigador
Personal
administrativo
Becarios

Estudiantes

UNI

politicas del fondo editorial

Modalidades inventivas:
70%

disefladores o autores

inventores,

5% grupos de investigacion
0 unidad

10% para la Facultad

5% IGI

10% Universidad

Si las regalias pasan los
100.000 al afio, los %

varian

Si,
IGI

ante el

20% patentes de

procesos 80%
modelos de
utilidad etc.).
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Proyecto:

titularidad de

No, la Universidad | Se estad discutiendo la
pero | N/ A N/A En los | participacién incentivo a | N/A
Universidad hay convenios de | los investigadores
Nacional un cooperacion se 3 obtenciones
Agraria La | proy incluye una vegetales
Molina ecto clausula de PI 1 patente
prese de titularidad a
ntado favor de la
UNLM
En los
proyectos con
empresas
clausulas  de
titularidad
compartida
Protege como 50% UNSM (10% adm 4
medio para el central, 25% a instituto o | Si, al otorgados
desarrollo futuro | Docentes UNMSM facultad, 15% vicerec | vicerrectora
y para propiciar la | Investigadores investig) do de | 20 solicitudes | ( 1
transferencia en | Tesistas de pre y investig de patentes patentes
Universidad beneficio de la | post grado si su 50% antes de 2 modelos
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Nacional sociedad trabajo fue investigadores/docentes publicar indust
Mayor de San | 2008 financiado por la Derecho de autor: 10 % 1 autor)
Marcos UNSM ventas netas o 10%
ejemplares editados hasta
100 u
Promover, Titularidad 50% inventores o autores Si, se debe | 21 solicitudes | 13,
proteger y | Personal docente, | PUCP 25% para la unidad registrar las | en tramite, usan | 7 prox a
difundir la Pl administrativo 25% para la facultad investig PCT también resolverse
Pontificia Ejercicio de | investigadores vy | El  estudiante de acuerdo a lenPCT
Universidad dchos en | estudiantes tiene el | En proyectos c/empresas: | los
Catolica  del beneficio del ser derecho moral | titular la  univ  pero | convenios de las
Peru 2011 |humano y la y todos los | explotaciéon, licencia o | particulares otorgadas
PUCP sociedad derechos si fue | cesion  para  empresas | en cada 6 son
Respeto a la concebida  y | primero. Co titularidad y | caso. peruanas,
biodiversidad vy realizada cesion por el 13,5 de las 1 Espafia,
conoc totalmente por | ventas netas 1 Chile,
tradicionales el. 3 EEEU
Promocion de 1
desarrollo Alemania
sostenible 1 Reino
Unido
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CUADRO 2 INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACION

Oblig
Regl Ambito de Distribucion de los | denunciar | Solicitudes /| Conc/ Lic
Institucion Principios aplicacion Titularidad beneficios desarrollo | registros
Pl
Instituto Formato En el convenio que se firmo 3 solicitudes de | 1
Tecnoldgico No “FINCYT”, si|se le reconocié a IPT el patentes concedida
de la | tiene desarrolla el | 0,5 % de las ventas totales en 2010
Produccion ITP es del ITP
Promocion Si, notif | 2 solicitadas 1 otorgada
Si, Desarrollo y Investig / personal Modelo de documento de | obligatoria que van a
Direc | Difusién de la | adm en rel laboral cesion, donde se reconoce | por escrito, explotar
tiva | invest. cientif- | con el INS INS una compensacion | por el (los) licenciand
Instituto del tecnoldgica econdmica de 50%. a los | autor (es), 0 sin
Nacional  de | 2014 Practicantes, investigadores inventor (es) exclusivid
Salud Ante | Proteger el | rotantes y u ad
INS s del | patrimonio pasantes, 0 obtentor
2011 | intelectual del | personas juridicas (es), antes
INS vinculadas al INS, de publicar
mediante  algln o difundir
acuerdo 0 cualquier
convenio 0 a resultado

contrato de act
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conj investigacion.

Centro
Internacional
de la Papa
CIP

Si*

CIP es titular

No hay
econdémico

autoria

reconocimiento

pero si de

Por  regla
general,
todo
resultado de
investig
tiene
finalidad la
publicacion
A nivel de
contrato, se
establece la
clausula de
confidencial
idad y un
investigador
debe

la

pedir

autorizacion
para
difundir

informacion

No

No

Instituto

Nacional de

No
En

Proteger

variedades

las

N/A

INIA

No (se

capacitacion

considera la

como

52 solicitudes

3 ya
registradas
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Innovacioén

Agraria

proy.

peruanas para la
competitividad

del agro

beneficio)

Licencias
no

exclusivas

* CGIAR Principles on the Management of Intellectual Assets. También, Tratado de Recursos Filogenéticos, Tratados FAO, Ley 27221, Decision Andina 391,
Decreto Supremo 035-2011/PCM, Decision Andina 345, Resolucion N° 087-2008-MINAM Reglamento de acceso a los recursos genéticos, | Protocolo de Nagoya

sobre Acceso a los Recursos Genéticos (10/10/2014), Standard Material Transfer Agreement (ver clausula 10).
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SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS POR UNIVERSIDAD E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

(1993 - agosto 2014)
TIPO SOLICITANTE / MODALIDAD

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2

INSTITUTO DE INVESTIGACION 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
MODELO DE UTILIDAD

INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

PATENTE DE INVENCION 3 1 2 1 1 1 1 1

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DEL ADN
UCHUMAYO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION AGRARIA DEL PERU
INSTITUTO NACIONAL DE

INVESTIGACION Y CAPACITACION DE
TELECOMUNICACIONES - INICTEL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA
NUCLEAR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA
PRODUCCION

INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO
DEL PERU - ITP (ahora Instituto Tecnoldgico de
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la Produccion)

UNIVERSIDAD

MODELO DE UTILIDAD

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD CATOLICA
DEL PERU

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA
MARIA

UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y
TECNOLOGIA

UNIVERSIDAD DE PIURA

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE
PORRES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
PATENTE DE INVENCION

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
DEL PERU

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA
MARIA

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
UNIVERSIDAD DE PIURA

12
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UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE
PORRES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO
HEREDIA

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Total 1

Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias

17
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SOLICITUDES DE PATENTES (PI, MU) OTORGADAS A UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

(1993 - agosto 2014)

199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201

TIPO SOLICITANTE/MODALIDAD 6

8

9

0

1

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

Tota

INSTITUTO DE INVESTIGACION

1

1

1

1

1

1

1

MODELO DE UTILIDAD

PATENTE DE INVENCION

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA
DEL PERU

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y
CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES - INICTEL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP
(Ahora (INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION)
UNIVERSIDAD 1

~N o

MODELO DE UTILIDAD

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
PATENTE DE INVENCION 1
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

L T = SN

Total

Fuente: Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias
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SOLICITUDES PRESENTADAS 1993 - AGOSTO 2014

Modalidades | Tipo/Afio 1993 (1994 | 1995 | 1996 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 2012|2013 | 2014 | Total
Nacionales 30 |29 |23 |52 |50 |38 49 |40 |36 |29 |32 |38 |26 (39 |28 53 |73 |37 |845
r:\z::z:e Extranjeras 260 |367 |523 |566 |757 |942 944 1038|948 |840 |890 |812 |1026|1232 |1331 1136|1192 | 786 | 19141
Total del Afio 290 |396 |546 |[618 |807 |980 993 |1078|984 |869 |922 |850 |1052|1271 |1359 1189|1265 | 823 | 19986
Modelos de Nacion-ales 41 |60 |48 |73 |76 |72 70 |71 |67 |51 |63 |67 |57 |52 |65 117 124 |61 |1510
Utilidad Extranjeras 2 9 13 11 6 11 17 18 |7 10 |6 1 11 6 14 21 17 9 230
Total del Afio (43 |69 |61 (84 |82 |83 87 |89 |74 |61 |69 |68 |68 (58 |79 138 141 |70 |1740
Nacionales 71 |89 |71 |125 |126 |110 119 (111 103 |80 |95 |105 |83 |91 (93 170 |197 |98 |2355
Total Extranjeras 262 |376 |536 |577 |763 |953 961 |1056|955 [850 |896 |813 |1037 (1238|1345 1157|1209 | 795 | 19371
Total del Afio (333 |465 |607 (702 |889 |1063 |1080 |1167|1058|930 |991 |918 |1120 | 1329|1438 1327|1406 | 893 | 21726
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SOLICITUDES OTORGADAS DEL 1993 - AGOSTO 2014

Modalidades | Tipo/Afio 1993 (1994 | 1995 | 1996 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011|2012 | 2013 | 2014 | Total
Nacionales 10 (15 |9 7 7 6 4 9 14 |22 |16 |13 |5 5 15 |5 13 |4 9 11 |2 5 206

r:\tz:zz:e Extranjeras 104 |221 |267 |174 |173 |132 267 |299 [523 |528 |528 |492 |371 |304 [312 |353 |370 |361 |376 |416 |285 |213 |7069
Total del Afio [114 |236 |276 |181 |180 |138 271 |308 [537 |550 |544 |505 |376 |309 |[327 |358 [383 |365 |385 |427 |287 |218 |7275
Nacionales 5 15 |16 |19 |27 |15 17 |32 |26 |50 |25 |18 |17 |12 |23 |12 (30 |17 |35 |35 |16 |21 |483

Modelos de _

Utilidad Extranjeras 0 0 1 1 9 4 7 11 (14 |8 2 2 7 1 4 4 6 6 14 |4 2 7 114
Total del Afio |5 15 |17 |20 |36 |19 24 |43 |40 |58 |27 |20 |24 |13 |27 |16 (36 |23 |49 |39 |18 |28 |597
Nacionales 15 (30 |25 |26 (34 |21 21 (41 (40 |72 |41 |31 |22 |17 (38 |17 (43 |21 |44 |46 |18 |26 |689

Total Extranjeras 104 (221 |268 |175 |182 |136 274 (310 [537 |536 |[530 |494 |378 |305 [316 |357 |376 |367 |390 |420 |287 |220 |7183
Total del Afio [119 |251 |293 [201 |216 |157 295 (351 (577 |608 |571 |525 |400 |322 (354 374 |419 |388 (434 |466 |305 |246 |7872
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CAPITULO IV

Reglamentos, convenios y contratos.

Los resultados de investigacion financiados con fondos publicos

1V. 1 Introduccion

En este capitulo se presenta con méas detalle la cuestion de la titularidad y explotacion,
haciendo referencia primero a lo establecido en los Reglamentos (cuando ellos existen)

y luego a los contratos o convenios (cuando se ha tenido acceso a ellos).

IV. 2 Reglamentos: titularidad y distribucion de beneficios

Todos los Reglamentos de propiedad intelectual relevados prevén la titularidad de los
derechos de propiedad intelectual a favor de la Universidad o Centro. Y también prevén
que esa titularidad se puede compartir si la generacion del invento o creacion deriva de
la cooperacién con otra institucion o ente. Cuando no hay Reglamentos, la cuestion de
la titularidad no se resuelve de manera homogénea, como vimos en la seccion anterior.
Ademas, existen diferencias en el reconocimiento de los participantes en la creacion en
la distribucion de los beneficios. Finalmente, cuando se involucran empresas (y no se
trata de contrato de servicios por el cual la empresa contrata a una Universidad para
generar un desarrollo particular), la titularidad puede ser compartida pero la explotacion
queda en cabeza de la empresa, aunque con reconocimiento de beneficios a favor de la

Universidad.

CUADRO 1 DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS EN LAS
UNIVERSIDADES
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Regl Distribucion de los beneficios x explotacion
Institucion Titularidad
Pl
Derecho de autor:
Dcho de autor: UPCH los | Regalias autor : 10 % ventas brutas totales o
2012 | patrimoniales 10 % ejemplares editados hasta 100 ejemplares o
Universidad Monografias, trabajos de | cualquier modalidad que el centro editorial
Peruana investigacion, tesis y | recomiende y la universidad apruebe
Cayetano trabajos de grado: de los
Heredia estudiantes. Modalidades inventivas:
50% inventor
UPCH 10% laboratorio
15% VRI /1+D
Modalidades inventivas: | 10 % Gobierno (desarrollo institucional)
UPCH Sobre ingresos netos
Dcho. de autor:
Regalias y entregas de ejemplares de acuerdo a
Universidad politicas del fondo editorial
Nacional  de UNI Modalidades inventivas:
Ingenieria 2013 70% inventores, disefiadores o autores
5% grupos de investigacion o unidad
UNI 10% para la Facultad
5% IGI
10% Universidad
Si las regalias pasan los 100.000 al afio, los % varian
Universidad No, En algunos casos la
Nacional pero | titularidad se le dio a la
Agraria La | hay | Universidad, en otros se | Se estd discutiendo la participacion incentivo a los
Molina un le dio opcibn a los | investigadores
proy | investigadores, en otros
ecto |quedd en cabeza de
prese | productores
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ntado

50% UNMSM (10% adm central, 25% a instituto o

Universidad facultad, 15% vicerec investig)
Nacional UNMSM 50% investigadores/docentes
Mayor de San Derecho de autor: 10 % ventas netas o 10%
Marcos 2008 ejemplares editados hasta 100 u
PUCP 50% inventores o0 autores
Pontificia 25% para la unidad
Universidad El estudiante tiene el | 25% para la facultad

Catolica  del
Per(
PUCP

2011 | derecho moral todos los
derechos si fue concebida

y realizada totalmente

por el.

En proyectos c/empresas: titular la univ pero
explotacion, licencia o cesion para empresas primero.

Co titularidad y cesion por el 13,5 de las ventas netas

Fuente:

elaboracién propia en base a los Reglamentos recolectados en las entrevistas
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CUADRO 2 DISTRIBUCION DE BENEFICIOS EN LOS INSTITUTOS Y CENTROS
DE INVESTIGACION

Regl Distribucion de los beneficios x explotacion
Institucion Titularidad

Pl
Instituto No En proyectos financiados | En el convenio que se firmo se le reconocio6 a IPT el
Tecnoldgico tiene | x “FINCYT?”, si | 0,5 % de las ventas totales
de la desarrolla el ITP es del
Produccion ITP
Instituto Si,
Nacional de | Direc Modelo de documento de cesién, donde se reconoce
Salud tiva una compensacion econdémica de 50% a los
INS del INS investigadores

2014

Ante

s del

2011
Centro No hay reconocimiento econdémico pero si de autoria
Internacional Si* | CIP estitular
de la Papa
CIP
Instituto INIA No
Nacional  de | No
Innovacion
Agraria

Fuente: elaboracidn propia en base a los Reglamentos recopilados en las entrevistas

IV. 3 Los convenios y contratos: titularidad y explotacién

Por un lado esta la cuestion de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual:

cuando existen Reglamentos, estos preven, en general, la titularidad de la Universidad

cuando la investigacion es llevada adelante por ellos (sea con fondos propios o con
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fondos publicos). El reconocimiento de beneficios derivados de la explotacion para los
docentes/investigadores no es generalizado: mientras que algunas instituciones lo
reconocen (como la UNMSM vy la UNI) en otras se estd discutiendo (como en la
Universidad Nacional Agraria La Molina), en otras se reconocen sdlo los morales como
en el CIP y todavia en algunas no se reconocen como en el Instituto Tecnoldgico de la

Produccién.

En relacion a la explotacion, o las condiciones de explotacion, éstas suelen pautarse a
través de convenios o contratos. A veces también los Convenios establecen las
cuestiones de titularidad cuando no existe Reglamento; o cuando la politica de
propiedad intelectual es flexible (por ejemplo, en el CIP no se reconocen derechos de
comercializacion en principio pero si se los puede pedir si se justifican y se autorizan se
pueden otorgar); o cuando se generarén resultados a partir de un proyecto o cooperacion
compartido con otra institucién o empresa; o también se elabora un convenio o contrato
aun cuando el investigador es de la propia institucion (puede ser un convenio de
compensacion para que el investigador reciba beneficios derivados de la explotacion de
su invento, puede ser un contrato de edicion si se trata de la explotacion de los derechos
patrimoniales de autor, etc.); o simplemente a veces el convenio o acuerdo explicita a

quien corresponde la titularidad de la propiedad intelectual prevista en el Reglamento.

Pueden utilizarse muchos tipos de convenios y contratos: contratos de cesion, de
licencia (exclusiva o no exclusiva), convenios o contratos de asociacion en participacion.
Estos altimos son los mas usados en el Pert porque estan previstos en su ordenamiento

juridico (ver la Ley General de Sociedades, articulo 440 y 441).

Al momento de escribir este informe se han podido analizar algunos convenios del INS
(estan en la web), del CIP, del IAP, la UNLM, del ITP (algunas partes son
confidenciales), de INICTEL-UNI asi como también las orientaciones que da FINCYT
para la elaboracion del Convenio entre solicitantes de fondos. Se han firmado tanto
Convenios Marco de colaboracion o cooperacion asi también como Convenios méas
especificos. Algunos han incluido clausulas de propiedad intelectual mientras que otros
nada dicen al respecto. En algunos se han incluido clausulas de confidencialidad
mientras que en otros no. Presentamos entonces ejemplos de todas estas situaciones

contractuales: convenios marco con y sin clausulas de propiedad intelectual, convenios
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especificos, clausulas de confidenciales (atencion: en este trabajo se respeta la
calificacion del propio Convenio, y por tanto si el Convenio se ha tipificado por las

partes como convenio marco aqui se presenta como tal).

Ejemplos de convenios marco

Ejemplo 1. Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional entre la Asociacion de
Productores Agropecuarios Ecoldgicos Zapatero San José de Sisa y el Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) firmado en el 2014. Se trata de un
Convenio de tipo general que sera ejecutado por medio de convenios especificos, asi
pues sus clausulas se refieren al objetivo general, financiamiento, etc. La cliusula sexta
sin embargo, se aboca a cuestiones de “PROPIEDAD” y dispone que: “Cualquier
intercambio de informacion entre las partes, no implica el intercambio de los derechos
de publicar dicha informacion. El uso y/o divulgacion por una de las partes de la
informacion, conocimientos, bienes y tecnologias generadas en el marco de este
Convenio, requerirdn autorizacion expresa de la otra parte y seran propiedad de las
partes que participan” Es decir titularidad compartida y autorizacion previa antes de

publicar o usar.

A partir de este Convenio Marco se firmd un Convenio Especifico que contiene una
cldusula de propiedad intelectual, la “Clausula Séptima: de la propiedad” Entre los
numerales relevantes encontramos:

“7.1 Los informes y datos generados en el marco de este Convenio serdn de
copropiedad de las partes, quienes reconoceran los derechos de autoria y de todos los
involucrados en el desarrollo de los productos entregables.”

(--2)

“7.3 Las partes tomaran todas las medidas razonables para asegurar que los autores y los
creadores de cualquier metodologia o estudio de factibilidad sean reconocidos en todas
las publicaciones o comunicaciones”

(--2)

7.7 Los beneficios que pudieran producirse en la divulgacion o uso de los bienes,
informacion, conocimiento y tecnologias generadas en el marco de este convenio, se
repartiran equitativamente en funcion de la proporcionalidad de los aportes de cada una

de las partes.
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La férmula de acordar que la distribucion de beneficios se repartira equitativamente en
funcion de los aportes de cada parte es bastante habitual, pero tal vez no tanto en
convenios especificos sino mas bien en Reglamentos, Lineamientos, Principios o
Convenios Marcos o similares (por ejemplo, el Convenio de Biodiversidad que

establece la distribucion equitativa de los beneficios entre las partes)

Ejemplo2. Bajo la denominacion de “Convenio de Cooperacion Institucional” se firmo
un convenio de prestacion de servicios entre el Instituto Nacional de Salud con la
Universidad Nacional La Molina para la provision de alimentos balanceados (dieta
alimenticia formulada con nutrientes de calidad y disefiada exclusivamente para los
animales de experimentacion). EI INS se compromete a darle a la Universidad los
requerimientos y pagarle por las bolsas de alimentos mientras que la Universidad se
compromete a elaborar los alimentos de acuerdo a las especificaciones. Vale aclarar que
en este Convenio y de acuerdo al articulo 4 numeral 1, “el monto que asumira EL
INSTITUTO corresponde Unicamente al costo que demanda la prestacion del servicio,
sin utilidad alguna, al amparo de lo prescrito en el literal r), numeral 3.3 del Articulo 3°

del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la ley de Contrataciones del Estado.”

Este Convenio tiene una clausula de propiedad intelectual que lee “Los trabajos
cientificos, intelectuales o creativos que ameritan un reconocimiento de propiedad
intelectual, un modelo de utilidad, un disefio industrial estardn sujetos a las
disposiciones legales vigentes y a los instrumentos especificos que sobre el particular
suscriban las partes; debiendo otorgarse el reconocimiento a quienes hayan intervenido
de los mismos, salvo el derecho moral del autor en la creacién el cual pertenecera a los
autores de las obras que llegaren a resultar conforme a las disposiciones nacionales y

supranacionales vigente sobre la materia.

Las partes se deberan respeto irrestricto al derecho de propiedad industrial, siendo de
uso exclusivo los signos distintivos (marcas, nombre comercial, lema comercial,
denominacion de origen), una patente de invencion, un modelo de utilidad, un disefio
industrial. La propiedad industrial protege la creatividad, la cualquier persona o empresa

para identificarse en el mercado. “
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En realidad este Convenio se ha enmarcado como un contrato de prestacion de servicios
dentro de la Ley de Contrataciones del Estado y la clausula de propiedad intelectual no
determina las caracteristicas de la relacién entre las partes sino que sélo dispone el
respeto a los derechos intelectuales de acuerdo a la normativa vigente y a lo que

especificamente dispongan las partes.

Ejemplo 3. EI Convenio marco de cooperacion internacional (entre el INS y el Instituto
Malbrdn de Argentina). El objetivo del Convenio es establecer conjuntamente
relaciones de cooperacion cientifica y tecnoldgica, para el desarrollo de conocimientos;
la creacion y desarrollo de nuevas tecnologias; la realizacion de investigaciones
conjuntas e intercambio de informacion cientifico técnica y de personal especializado,

procurando la implementacion de acciones conjuntas en sus areas de competencia.”

La Clausula de propiedad intelectual en este caso utilizada fue “Las Partes estableceran
para cada caso en particular, y a través de Convenios Especificos, lo relativo a la
transferencia equitativa de los beneficios y las utilidades de indole econdmica, asi como
los derechos de autor y propiedad intelectual, licencia y condiciones de uso que pudieran
derivarse de los resultados de investigaciones y demas proyectos y programas

ejecutados en el marco del presente Convenio.

(...) La Cesion a terceros de los derechos de propiedad referidos en el item 9.1, s6lo
podra ser realizada con el previo analisis de la Comision de Enlace y la anuencia previa,

formalizada por escrito, de las Partes.”

En este caso se ha previsto requisitos especiales para una forma especial de explotacion:
la cesion (en vez del licenciamiento) que requiere la intervencion de la Comision de
Enlace y la formalizacion por escrito. Esto tiene sentido porque la cesion, a diferencia
de la licencia, limita la posibilidad del titular de tener injerencia en la explotacion
(decidir por ejemplo si licenciard exclusiva o no exclusivamente, onerosa o

gratuitamente, etc.)

Ejemplo 4. En el Convenio del INS con el Politécnico de México, se incorporo6 la

siguiente clausula:
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“CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
DERECHOS DE AUTOR

LAS PARTES acuerdan en reconocerse mutuamente todos los Derecho de Propiedad
Industrial y los derechos de Autor que cada uno tenga a la fecha de la firma del presente
Convenio asi como los que cada una de LAS PARTES obtenga por actividades

realizadas al margen del presente Convenio.

Cada una de LAS PARTES se compromete a tomar las previsiones necesarias para
evitar la invasion de Derechos de Propiedad Intelectual de terceros, durante el desarrollo
de las actividades desarrolladas al amparo del presente Convenio. Dado lo anterior, la
otra parte queda deslindada de cualquier responsabilidad de carécter civil, penal,

mercantil, fiscal o de cualquier otra indole a este respecto.

Todos los resultados que se obtengan del desarrollo del presente convenio y los
derechos de propiedad intelectual derivados de las mismas, seran propiedad de EL
INSTITUTO.

LAS PARTES se obligan a no ceder bajo ningiin concepto o forma a terceras personas
fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este instrumento de

cooperacion (...)”

En este caso la titularidad fue reservada para el INS.

Ejemplo 5. El Convenio de Cooperacion Cientifica entre la UNMSM vy la Academia de
Ciencias Naturales de la Universidad de Drexel, firmado en el afio 2013, en el cual la
UNMSM se compromete a facilitar muestras botanicas y la Academia a analizarlas y
compartir los resultados. No se observan clausulas explicitamente denominadas de
propiedad intelectual aunque el Convenio dispone la obligacion de trabajar
cooperativamente en la produccion de articulos cientificos asi como también dispone
que toda documentacion publicada debe reconocer al MHN-UNMSM como institucion
asociada y en toda publicacion de la Academia debe invitarse a investigadores peruanos

a participar.
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Convenios especificos

Los que las partes han denominado Convenios especificos también son diversos.

Ejemplo 1. Convenio especifico entre el INS y la UNMSM (Facultad de Econémicas):
se trata de un contrato de servicios por el cual la Universidad se compromete a realizar u
estudio sobre el mejoramiento del Centro de Computos de la Sede Chorillos del INS asi
también como a ejecutar el servicio de mejorarlo a cambio del precio convenido por la

prestacion del servicio.

Este Convenio carece de clausulas de propiedad intelectual o confidencialidad

Convenios con clausulas de confidencialidad

Algunos convenios han incorporado clausula de confidencialidad. Por ejemplo, el
Convenio de INS con el Politécnico de México. Este Convenio, aunque a primera vista
puede parecer similar a otros convenios marco del INS (por sus objetivos y por el
mecanismo para su implementacion a través de convenios especificos), tiene una

cldusula de confidencialidad y una clausula de propiedad industrial

“CLAUSULA DECIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES acuerdan que toda la informacion contenida en el presente Convenio y la
que de ella se derive es “CONFIDENCIAL”, y debera ser rotulada con la leyenda
“CONFIDENCIAL?”, entendiéndose como tal, toda informacion escrita o gréfica, asi
como la contenida en medios electronicos o electromagnéticos, que sea intercambiada,

informada o puesta al servicio de la otra parte para la ejecucion del presente convenio.

“LAS PARTES se obligan a guardar la confidencialidad sobre toda aquella informacion
que sea rotulada como “CONFIDENCIAL”, asi como los secretos profesionales,
académicos, técnicos, industriales y/o administrativos que por virtud de las actividades

propias del presente Convenio pudieran conocer de su contraparte.”

“Asimismo se obligan a instruir a su personal, entendiéndose por el mismo a los

empleados, agentes, representantes, personal subcontratado y/o toda persona que por
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cualquier causa tenga conocimiento de la informacion confidencial de que se trate
respecto del contenido y alcances de la obligacion de guardar confidencialidad en lo
establecido en esta clausula y solamente podra ser proporcionada a las autoridades que

la requieran, previa autorizacion de la otra parte.”

“LAS PARTES acuerdan que podran revelar informacion y / o publicar avances o
resultados de la ejecucion el convenio, previo acuerdo entre LAS PARTES siempre y
cuando no afecten la posibilidad de proteccion de los Derechos de Propiedad

Industrial.”

Nota marginal de la autora de este Informe: el inconveniente de denominar a todos los
instrumentos Convenios Marco es que no se pueden distinguir, a primera vista y en la
mera estadistica, los que son realmente de transferencia de tecnologia de los que son

servicios con poca o sin transferencia de tecnologia alguna.

Ejemplo 2. Convenio Especifico de INICTEL- UNI con la UNMSM (Facultad de
Ingenieria Electronica y Eléctrica). El objeto del Convenio es “promover la cooperacion
y establecer las condiciones de mutua colaboracion para impulsar y realizar pruebas,
mediciones, actividades de investigacion y estudios referentes a los sistemas de energia
no convencional basado en celdas solares aplicadas en Redes de Sensores inalambricos,
tomando en cuenta su impacto ambiental y los aspectos de seguridad asociados a todo

tipo de fuente natural y/o artificial.

Tiene clausula de confidencialidad y de propiedad intelectual:

“CLAUSULA SEXTA: DE LAS CONDICIONES ADICIONALES

Las partes se comprometen, en lo que se resulte aplicable, a observar y cumplir las
siguientes condiciones

4.1 Las Partes se comprometen a mantener la confidencialidad de los documentos
técnicos e informacion intercambiada en virtud del objeto del presente Convenio. En
este sentido, las Partes adoptaran todas las medidas necesarias para impedir la
comunicacion total o parcial de dicha documentacién y/o informacion a terceros sin la
debida autorizacion de las partes. Asimismo, la documentacion e informacion técnica o

cientifica transferida estard en conocimiento solamente del personal de la FIEE-
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UNMSM vy del INICTEL-UNI cuyas funciones estén relacionadas directamente con la
utilizacion de los resultados del presente Convenio. (...)

4.3 Ambas partes tienen derecho durante el desarrollo y al finalizar la produccion
cientifico-técnico, objeto del presente Convenio a publicar sus resultados cientificos; asi
como, difundirlos y exponerlos en eventos cientifico-acddemicos referenciando la
participacion de la otra parte. En estos casos se deberd precisar el nombre de los autores,
correo electronico y nimero telefénico de contacto.

4.4 La FIEE-UNMSM e INICTEL-UNI autorizan el uso de sus logos respectivos para

cumplir los objetivos del presente Convenio. (...)”

Esta clausula incorporada que explicita el derecho de publicar los resultados cientificos
con el detalle de los autores y contactos refuerza la mision, funcién y dindmica de la

vida universitaria.

El Instituto de Investigacion de la Amazonia Peruana (I1AP) suele incluir clausulas en

los Convenios de Cooperacion siguiendo este modelo:

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA PROPIEDAD.

1. Los informes y datos generados en el marco de este convenio seran de
copropiedad de LAS PARTES, quienes reconoceran los derechos de autoria y
de todos los involucrados en el desarrollo de los productos entregables.

2. La informacion y datos que hubieran sido adquiridos, compilados o elaborados
por LAS PARTES con anterioridad al desarrollo de los productos de este
convenio, pero que sean utilizados en los informes y datos contenidos en el
reporte, objeto del mismo, permaneceran bajo la propiedad de LAS PARTES o
de las organizaciones generadoras de la informacion primaria.

3. LAS PARTES tomaran todas las medidas razonables para asegurar que los
autores y los creadores de cualquier metodologia o estudio sean reconocidos en
todas las publicaciones o comunicaciones.

4. El uso y/o divulgacion por una de las partes de la informacion, conocimientos y
tecnologias generadas en el marco de este convenio, requeriran autorizacién

expresa de la otra parte.
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5. La publicacion de los resultados y/o informes finales hardn mencién al presente
convenio y expresaran el reconocimiento a LAS PARTES firmantes; ademas se
consignard en la portada del documento a publicar, si lo hubiera, el
encabezamiento “Convenio MCVS - PNT - lIAP”.

6. Los beneficios que pudieran producirse en la divulgacion de la informacion,
conocimientos y tecnologias generadas en el marco de este convenio, se
repartiran equitativamente, en funcion de la proporcionalidad de los aportes de
cada una de LAS PARTES.

Un caso especial es el Centro Internacional de la Papa cuya politica de propiedad
intelectual tiene como eje la produccion de bienes publicos internacionales. Es decir, su
politica es de no otorgar la exclusividad de la explotacion sino que las creaciones
intelectuales sean de uso publico, salvo que se requiera el registro para generar un

mayor impacto.

Como se menciond en el capitulo anterior, el CIP trabaja bajo los principios “SGIAR:
Principles on the Management of Intellectual Assess”, aprobados en el 2012. De

acuerdo a estos principios un modelo tipico de convenio incluye lo siguiente:

- Titularidad de los derechos: se determina de acuerdo al
esfuerzo/participacion/aporte de las partes en la creacion del bien intelectual. Se
le acuerda a una sola de las partes si se puede distinguir claramente su aporte y
este es mayoritario. Si resultara indistinguible los aportes de cada uno, se le
acuerda la titularidad a ambas partes. Si la parte a la que le corresponderian los
derechos de propiedad intelectual de alguna manera va a restringir la
disponibilidad del bien intangible se requiere autorizacion escrita antes de
otorgarle cualquier derecho de propiedad intelectual y todos los costos y tasas
que se devenguen por la solicitud de proteccion le corresponden a la parte que

invoca y detentard los derechos.

11 Presentamos solo los aspectos relevantes pero el documento completo puede encontrarse en la pagina
web. La traduccion es propia.
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- Para facilitar el acceso a los bienes intelectuales y preservar el derecho de usos
educativos y de investigacion sin fines de lucro, el CIP se reserva el derecho
irrevocable, perpetuo, no transferible y libre de royalties de reproducir, publicar,
0 de cualquier manera usar y distribuir los bienes intelectuales. Por ello, en los
Convenios suele incluirse una clausula de “Licencia de uso de los bienes
intelectuales”, que lee: “XXXX otorga al Centro Principal una licencia sub-
licenciable mundial, no exclusiva, irrevocable y libre de royalties para usar,
diseminar y hacer publicamente disponible todos los bienes intelectuales. Sin
embargo, si el sub-grantee desea solicitar una patente para una aplicacion
particular derivada de la informacion, puede requerir que la publicacion de los
datos o el material sea mantenida en suspenso hasta que la solicitud de patentes
haya sido presentada. Después de ese tiempo, los datos pueden ser convertidos

en manuales, guias, videos, fotografias, presentaciones y otras comunicaciones.”

Fuera de ello, el Centro Internacional de la Papa trabaja con Acuerdos Normalizados de
Transferencia de Material. Es decir son Acuerdos que no solo siguen los lineamientos
internacionales porque su marco legal es el Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Agricultura y la Alimentacion de la FAO asi como el Convenio sobre Diversidad
Bioldgica sino que su “modelo” ha sido aprobado por el érgano rector del sistema
multilateral en el afio 2006. En este marco, puede leerse en el articulo 6 numeral 1 que
el “Receptor se compromete a utilizar o conservar el Material exclusivamente con fines
de investigacion, mejoramiento y capacitacion para la alimentacion y la agricultura.
Entre dichos fines no podrén incluirse aplicaciones quimicas o farmacéuticas y/u otros
usos industriales no relacionados con los alimentos o piensos” y en el numeral 2 “el
Receptor no reclamara ninglin derecho de propiedad intelectual o de otra indole que
limite el acceso facilitado al Material suministrado en virtud del Presente Acuerdo, 0 a
sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida del Sistema Multilateral”.
Ademas, el numeral 5 dispone que si el Receptor lo transfiere debe hacerlo en las
mismas condiciones en las que lo recibié y se comprometié en el Acuerdo y los
numerales 7 y 8 regulan las situaciones de comercializacion. Asi, el numeral 7 dispone
que en el caso de que el Receptor comercialice un producto que sea un recurso
filogenético para la alimentacion y la agricultura que incorpore el Material y que no esté
disponible sin restricciones para otras personas que quieran investigar y mejorar, el

Receptor debe pagar un porcentaje fijo de las ventas del producto al Organo Rector del

108



sistema multilateral y si esta disponible sin restricciones “se alienta” a que haga pagos

voluntarios.

Finalmente, nos queda por abordar el caso de algunos convenios redactados por la
UNLM que incluyen cldusulas que no son habituales en los propios convenios de la
UNLM (que tiene 11 convenios de los cuales sélo 6 tienen clausulas de propiedad

intelectual) ni las hemos notado en los otros convenios y contratos relevados.

Ademas del caso de la clausula del convenio por la maca resefiados mas arriba, es decir
la clausula que genera una especie de dominio publico peruano (ya que s6lo los que se
dediquen en Peru pueden aprovecharlo mientras que los productos tipicamente
académicos quedan en titularidad de la Universidad con reconocimiento de derechos
morales para los participantes) quisiéramos resaltar otro contrato de la UNALM con
fondos de CONCYTEC donde se le dejé al investigador principal optar por una
publicacidn cientifica o por la solicitud de proteccion pero se agregd una clausula que
lee “EL CONCYTEC, se reserva el derecho de utilizar todos los resultados del proyecto
subvencionado si se demuestra que en un plazo de dos afios estos no han sido utilizados

ni ha sido objeto de inscripcion de ningin derecho de propiedad intelectual”.

La redaccion de esta clausula tal vez pudiera mejorarse pero el sentido es claro.

Esta clausula aborda una de las dos cuestiones mas sensibles en relacion a la titularidad
y explotacion de los conocimientos generados con fondos publicos. En efecto, de las
entrevistas realizadas dos cuestiones surgieron con fuerza: la relacion universidad-
empresa y qué ocurre cuando hay fondos pablicos de por medio y no existe explotacion
(que en este caso en particular es el CONCYTEC el que se reserva el derecho de utilizar

los resultados si no hay explotacion).

En la primera cuestion, la relacion Universidad-empresa se ha cuestionado que al
utilizar la LGS y no tener normas especificas se coloca en una relacion asimétrica
desventajosa a la Universidad o Centro frente a la empresa. En efecto, Guevara Paredes

(2014) en su detallado estudio de las normas en materia de transferencia de tecnologia
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destaca: “como se observa en los articulos 440°1? y 441°%% de la LGS, esta legislacion
no contempla el riesgo propio del desarrollo de la investigacion aplicada, que se
vincula a una obligacion de medios y no de resultados. Asi, se regula la investigacion
aplicada como un “negocio” a cambio de una retribucion, lo que debilita la capacidad
negociadora de las universidades y centros de investigacion, al vincular su participacion
al interior del contrato asociativo con su capacidad para contribuir al mismo con aportes
monetarios y no monetarios, sin considerar el valor del know how de sus investigadores-
(Guevara Paredes 2014)

En la experiencia de Guevara Paredes, “en negociaciones con empresas en proyectos
con fondos del FINCyT éstas exigian: periodos de exclusividad de hasta 20 afos,
compromisos de confidencialidad extensos, prohibicion de presentar solicitudes de
patentes o cualquier forma de registro de propiedad intelectual que posibilite el acceso a
la informacion y, adicionalmente, formaba parte de las condiciones de colaboracion la
prohibicion de que el equipo de investigadores pueda ofrecer servicios de asesoria a
terceros (incluido tesistas) en &reas vinculadas al objeto del proyecto. Estas condiciones
debieron ser resueltas, de manera asimétrica, en negociaciones conjuntas ante la
ausencia de normas o pautas de negociacion del ente cooperante lo cual, finalmente,
genera que fondos publicos no sean utilizados para la mejora de un sector, sino para
beneficios exclusivos, lo cual no es parte de los objetivos del programa” (Guevara
Paredes, 2014)

En el relevamiento que hicimos de los contratos encontramos compromisos de

confidencialidad pero de una duracion no mayor a tres afios.

12 «“Articulo 440.- Contrato de asociacion en participacion

Es el contrato por el cual una persona, denominada asociante concede a otra u otras personas
denominadas asociados, una participacion en el resultado o en las utilidades de uno o de varios
negocios o empresas del asociante, a cambio de determinada contribucion.” (negritas y subrayado
nuestro)

13 “Articulo 441.- Caracteristicas

El asociante actGa en nombre propio y la asociacién en participacién no tiene razén social ni
denominacion.

La gestion del negocio o empresa corresponde Unica y exclusivamente al asociante y no existe relacion
juridica entre los terceros y los asociados.

Los terceros no adquieren derechos ni asumen obligaciones frente a los asociados, ni éstos ante aquéllos.
El contrato puede determinar la forma de fiscalizacion o control a ejercerse por los asociados sobre los
negocios o empresas del asociante que son objeto del contrato.

Los asociados tienen derecho a la rendicion de cuentas al término del negocio realizado y al término de
cada ejercicio.” (negritas y subrayado nuestro)
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Sin embargo, efectivamente como sefiala Guevara Paredes, al no haber normativa
especifica (normas, resoluciones, directrices, lineamientos o similares) que provea a las
agencias donantes y a las universidades participantes una guia de qué tipo de contrato o
cldusulas deben negociar y utilizar para promover méas la explotacién o al menos la
diseminacion méas amplia de los resultados si la empresa no quiere explotarlos, es que

los convenios y/o contratos no tienen este tipo de clausulas.

En este sentido, el FINCYT, en las bases de los concursos para solicitar fondos incluye
un Anexo donde se orienta a los solicitantes para el llenado del Convenio (Convenio de
Asociacion para la ejecucion de proyecto orientaciones para el llenado de Convenio) y
alli hay una clausula orientativa en relacion a qué deben resolver y qué pueden acordar.
Pero como se puede notar, no existen clausulas substantivas (es decir cuyo contenido
imponga una obligacion u otorgue un derecho) obligatorias para los solicitantes en

relacion a la explotacion o diseminacion de los resultados del proyecto financiado.

En este sentido, la clausula lee:

“CLAUSULA OCTAVA: EXPLOTACION ECONOMICA Y DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes acuerdan que el registro de los derechos de propiedad intelectual y la
explotacion econdmica de los resultados generados por el PROYECTO se realizara

previo acuerdo expreso de las partes y segun la distribucién que estas acuerden.

Las partes convienen que el acuerdo sobre la distribucion de derechos, utilidades u otros
que no hayan sido definidos en este Convenio y que puedan generarse por el
PROYECTO se realizara antes del cierre del PROYECTO ante FINCYT

SUGERENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR: Si las partes lo consideran necesario
pueden establecer compromisos sobre:

-Reconocimientos de derechos de propiedad pre existentes

-Titularidad de derechos de comercializacion o propiedad

-Distribucion de porcentajes de utilidades o derechos
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-Uso de los resultados del PROYECTO en un &rea geografica o para una actividad
comercial especifica

-Porcentajes de utilidades o pago de regalias que serén transferidos en caso de
comercializacion

-Acuerdos sobre tramite de patentes o registros de propiedad

- Acuerdos sobre cesidn de derechos entre las partes 0 a un tercero

- Procedimientos para autorizacion de uso de resultados del Proyecto

- Uso del conocimiento para futuras investigaciones o proyectos

- Reconocimiento de calidad de “inventor” en el trdmite de patente

- Todos aquellos aspectos que las partes consideren importante definir sobre este punto”

Como se puede apreciar la orientacion que se da al solicitante es meramente enunciativa.
Por un lado es importante que haya flexibilidad para que las partes puedan acordar el
contenido del convenio porque no todas las asociaciones implican el mismo grado o
nivel de aportes de las partes. En un extremo la Universidad puede tener gran parte del
conocimiento y la empresa en realidad ser mas un usuario y en el otro extremo la
empresa puede tener el know how y el aporte universitario ser al margen. En el medio,
puede haber muchas posibilidades de una participacion més pareja en términos de
aportes creativos de las empresas y la universidad. Los esquemas de asociacion
entonces necesitan ser flexibles en términos de propiedad intelectual. PERO lo que si
debiera tratar de asegurarse es que, mas alla del esquema de titularidades y las
prioridades o preferencias de explotacion a los participantes, se promueva claramente la

explotacion y transferencia del conocimiento. No por principio sino por necesidad.

Por ello, la existencia de politicas, normas y/o cliusulas en los convenios que permiten
licenciar a otros o liberar los resultados al dominio publico en Per( ante la falta de
explotacion en un tiempo razonable deviene crucial. Un corolario inevitable de esta
constatacion es la necesidad de generar oficinas especializadas en las universidades y
capacitar a su personal para que pueda lidiar efectivamente con los desafios de

aprovechar el conocimiento generado con fondos publicos.
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CAPITULO V

Recomendaciones

Visto los hallazgos presentados en este informe, en particular los que surgen del
relevamiento de las normas y de las fortalezas y debilidades detectadas en su
funcionamiento por las Universidades y Centros relevados y en consideracion del
repaso efectuado de las caracteristicas principales de los Reglamentos, convenios y

contratos, encontramos pertinentes y razonables las siguientes lineas de accion:

1. Recomendar a las Universidades y Centros de investigacion que desarrollen
y expliciten una politica de propiedad intelectual acorde con las misiones y
funciones de su institucion. Eventualmente los principales principios

pueden ser incorporados en los Estatutos de cada institucion.

Una politica institucional de propiedad intelectual es la base para una buena gestion y
administracion de la propiedad intelectual. La politica de propiedad intelectual debe ser
consistente con la mision y funcidn de la institucion de que se trate. De minima una
politica de propiedad intelectual debe definir sus principios, el &mbito de aplicacion, la
titularidad, las cuestiones de comercializacion, la distribucién de los beneficios, los
derechos y obligaciones de los creadores y de la institucion. Ademas, constituye una

buena préctica definir qué oficina administrard y gestionara esos derechos.

Adicionalmente a las Universidades y Centros de Investigacion, las agencias estatales
de dan dineros publicos para la investigacion deberian también contar con una politica
de propiedad intelectual. Esta politica hoy esta limitada a darle a los solicitantes de
fondos un listado de items y cuestiones que ellos deben definir de acuerdo a lo que mas
les convenga. Esta politica no parece errénea desde que en este informe ha surgido
claramente que la politica de propiedad intelectual debe ser flexible para no convertirse
en un obsticulo a la participacion sino en un incentivo y para poder adecuarse a

distintas situaciones.
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Sin embargo, tanto para las Universidades publicas como para las agencias donantes,
deberia ser primordial la explotacion de los conocimientos. Es decir, que esos
conocimientos lleguen a quienes puedan aprovecharlos. Por ello, parece razonable que
las politicas de propiedad intelectual, al ser formuladas, incluyan al menos como
principio la diseminacion y aprovechamiento del conocimiento para beneficio de la
sociedad y como derecho para los financiadores dar licencias no exclusivas o colocar en
el dominio publico aquellos conocimientos que las partes no exploten en un tiempo

razonable.

2. Clarificar las reglas de propiedad intelectual y transferencia de tecnologia
mediante Reglamentos de Propiedad Intelectual o similares para que todos

los actores involucrados conozcan sus derechos y obligaciones.

3. Establecer oficinas especializadas que funcionen como punto focal para
sensibilizar, asesorar y gestionar las cuestiones relacionadas con la
propiedad intelectual y transferencia de tecnologia y fortalecer los
mecanismos de coordinacion de acciones entre las oficinas en aquellas
instituciones que poseen mucha densidad normativa (como las

universidades publicas)

4. Realizar campafias de sensibilizacion y talleres de capacitacion en
universidades y centros para que haya una mejor comprension de las
cuestiones que hacen a la generacion, apropiacion y explotacion de nuevos

conocimientos.

5. Crear una instancia institucional que sirva a la identificacion temprana de
necesidades normativas en relacion a la produccion y transferencia de

conocimiento.

En efecto, a lo largo de esta consultoria se detectaron cuestiones normativas que
requieren de propuestas y seguimiento perioédico y permanente. Por ejemplo, surgio el
caso de los permisos de acceso a material filogenético. Estd la ley pero no el

reglamento y esto genera demoras en algunos permisos porque los funcionarios son
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reticentes a otorgarlos sin una normativa que los avale. En las instituciones publicas
surgié la necesidad de simplificar algunos procedimientos, por ejemplo para
publicaciones o los protocolos para sacar dinero de caja chica ya que el presupuesto es
predictivo anual pero no establece el dia a dia o la cuestién de la contratacion de
personal. Otros también mencionaron que la exoneracion tributaria todavia no se
operacionalizd y eso no facilita el trabajo de la universidad de los privados. Todas estas
son cuestiones que tal vez ameriten la creacion de una instancia en la cual se puedan ir
relevando las cuestiones que demoran u obstruyen la transferencia del conocimiento
para que sea efectivamente aprovechado, generando propuestas o haciendo visibles las

distintas propuestas existentes.

6. En relacion a los conocimientos financiados total o parcialmente por fondos
publicos, aun siguiendo con la politica actual de dar libertad a los
solicitantes de fondos para que decidan la forma de propiedad intelectual
que mejor los relaciona, establecer algunas clausulas obligatorias que
promuevan un uso efectivo del conocimiento. En esta linea la clausula del
CONCYTEC de acuerdo a la cual si en dos afios no se ha procedido a utilizar los
resultados el CONYTEC se reserva el derecho de utilizarlos parece muy

apropiada para este fin.

7. Puntualmente, en términos de Convenios. resolver en aquellos que son
Marco al menos las cuestiones de titularidad, tratamiento de la informacion

y condiciones de difusion y publicacion de resultados.
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ANEXO I

Instituciones visitadas y entrevistas realizadas

1. Universidad Nacional Mayor de San Marccos (UNMSM).
Oficina de Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual
Entrevistados: Christian Palomino Pacheco — Jefe de la Oficina de Patentes y Derechos
de Propiedad Intelectual, y Mg. Julio Alejandro Salas Bacalla Asesor de CTI Consejo
de Transferencia e Innovacion (invitado de Christian).
Dia: Martes 30 de setiembre, 15:30 hrs.

2. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnoldgica
Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico, Tecnoldgico y de Innovacion Tecnoldgica -
FONDECYT
Entrevistada: Abog. Patricia Ayala.
Dia: Miércoles 1 de octubre, 09:00 hrs.

3. Universidad Agraria La Molina (UALM).
Oficina Académica de Investigacion
Entrevistada: Ing. Carmen Eloisa Velezmoro Sanchez.
Dia: Miércoles 1 de octubre, 13:00 hrs.

4. Fondo para la Innovacion, Ciencia y Tecnologia (FINCyT)
Unidad de Evaluacion y Seleccion.
Entrevistados: Ing. Carlos Salazar Garcia, Cecilia Cornejo (e invitada abogada del &rea
Legal).
Dia: Miércoles 1 de octubre, 15:30 hrs.

5. Instituto Nacional de Investigacion y Capacitacion de Telecomunicaciones de la
Universidad Nacional de Ingenieria
Direccion de Capacitacion y Transferencia Tecnoldgica.
Entrevistados: Ing. Zenon Choche Quispe, es el Coordinador de Transferencia

Tecnoldgica en INICTEL-UNI, (invitada Ing. — jefa e invitada abogada — &rea legal).
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Dia: Jueves 10 de octubre, 10:00 hrs.

6. Universidad Nacional de Ingenieria (UNI).
Instituto General de Investigacion.
Entrevistado: Juan Rodriguez Rodriguez - Director Instituto General del Investigacion
Dia: Jueves 10 de octubre, 12:30 hrs.

7. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
Oficina Transferencia Tecnoldgica - Propiedad Intelectual
Entrevistados: Blga. Alessandra Quifiones — Responsable de la Oficina Transferencia
Tecnoldgica - Propiedad Intelectual,
Dia: Jueves 2 de octubre, 15:00 hrs.

8. Pontificia Universidad Catolica del Pert (PUCP).
Oficina de Propiedad Intelectual
Entrevistada: Dra. Melisa Guevara Paredes — Jefe de la Oficina de Propiedad Intelectual
Dia: Viernes 3 de octubre, 10:00 hrs.

9. Instituto Tecnoldgico de la Produccién (ITP).
Direccion General de Transferencia Tecnoldgica y Desarrollo para el Consumo
Entrevistados: Ing. Enrique Morales, Alberto Salas y Carlos Franco.
Dia: Viernes 3 de octubre, 12:00 hrs.

10. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual —
INDECOPI
Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias
Entrevistado: Ing. Manuel Castro — Sub Director
Dia: Viernes 3 de octubre, 15:00 hrs.

Entrevistas llevadas adelante por Ysa Yajaira Saavedra

1. Centro Internacional de la Papa - CIP

Unidad de Donaciones y Contratos del Centro Internacional de la Papa
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Entrevistados: Dr. Selim Guvener - Gerente de Conformidad y Activos Intelectuales., y
Dr. Javier Madalengotia - Jefe de Contratos CRPs

Fecha: 4 de noviembre, 11:30 horas.

2. Instituto Nacional de Salud.
Oficina General de Investigacion y Transferencia Tecnoldgica.
Entrevistados: Franco Romani — Director Ejecutivo y Brigitte Espiritu — Asistente.

Fecha: 4 de noviembre, 10:00 horas.

3. Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana.
Oficina de Cooperacion Cientifica y Tecnologia,
Entrevistada: Econ. Giovana del C. Babilonia Rios - Especialista en Proyectos de
Cooperacion Técnica

Fecha: 6 de noviembre, 14:30 horas. *Modalidad virtual.

4. Instituto Nacional de Innovacién Agraria — INIA.
Direccion de Extension Agraria - DEA
Entrevistada: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge
Fecha: 13 de noviembre, 11:00 horas.

121



ANEXO 11

Guia para las entrevistas / Trabajo de Campo

Ref: Estudio sobre el marco legal de proteccion y explotacion de los derechos de
propiedad intelectual de los resultados de las investigaciones financiadas total o
parcialmente con fondos publicos.

Instituciones coordinadoras: FINCYT / CONCYTEC

Respondientes: Oficinas de vinculacion tecnoldgica o similares

Parte 1. Datos institucionales y profesionales del entrevistado

1. Entrevistado/a:

2. Cargo:

3. Institucion:

4. Fecha:

Parte 1. Campo profesional y actividades del Centro u oficina
Objetivo: Establecer el “perfil” de la oficina en términos de sus usuarios / beneficiarios

y de las actividades que realiza.

1. Campos de investigacion de su institucion (por ejemplo, biotecnologia,

ingenieria, etc.)

2. Insercién institucional: ;donde se ubica su oficina en el organigrama de su

institucion?
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3. ¢Cuél es su tarea principal?

4. Por favor, indique cudles de las siguientes actividades relacionadas con la
propiedad intelectual realiza su oficina:
o Provee informacion a quienes lo solicitan
o Organiza charlas sobre PI
o Organiza cursos sobre PI
0 Asesora sobre PI en la preparacion de proyectos
0 Asesora sobre PI durante la ejecucion de proyectos
0 Asesora sobre PI al finalizar los proyectos
0 Tramita las solicitudes de PI

o Redacta convenios de cooperacion con clausulas de propiedad intelectual

o Otros -

5. Equipo de trabajo de la oficina
- Cantidad de personal --------------

- Profesionales

- Abogados

- Administrativos

6. ¢Hace cuéntos afos que funciona la oficina?
o Mas de 15 afios
o Entre 10 y 15 afios
o Entre 5 y 10 afios
o Entre 2 y 5 afios

o0 Menos de 2 afios

Parte 111 Normativa

Objetivo: Verificar si las instituciones han desarrollado normas propias sobre Pl, en un
sentido amplio (formales e informales); explorar las clausulas contractuales de
propiedad intelectual que estuvieran utilizando; y, detallar (para poder evaluar) los

procedimiento de uso de las herramientas de propiedad intelectual
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1. ¢Tiene su institucién normas propias en relacion a la propiedad intelectual?
oSi oNo

En caso afirmativo, ;qué formas de propiedad intelectual abarcan?
O Patentes

o Disefio industrial

0 Modelo de utilidad

O Marcas

o Derechos de autor

o Otros
Por favor, identifique esas normas (resoluciones, instrucciones, protocolos, etc.)

A. Para proyectos/resultados individuales de su institucion

1. Si tiene previsiones sobre derechos de propiedad industrial (patentes, disefio
industrial y modelos de utilidad) ¢quién y en qué proporcion serian los titulares de los

derechos?

2. ¢Existe alguna prevision / incentivo para los investigadores en forma individual?
oSi oNo

2. a. En caso afirmativo, ¢cual?

3. (Existen previsiones en relacion a la publicacion de los resultados antes, durante o

después de la solicitud de proteccién? En caso afirmativo, especifique.

B. Para proyectos en cooperacion con otras instituciones
1. Si tiene previsiones sobre derechos de propiedad industrial (patentes, disefio
industrial y modelos de utilidad) ¢quién y en qué proporcion serian los titulares de los

derechos en los casos de proyectos que involucran a otras instituciones?
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2. En estos casos, ¢Existe alguna prevision / incentivo para los investigadores en forma
individual?
oSi oNo

2. a. En caso afirmativo, ¢cual?

3. ¢Incluyen los convenios de cooperacion o contratos que regula la relacion entre
instituciones o centros participantes clausulas de propiedad intelectual?

oSi oNo

3 a. En caso afirmativo, ;ambas instituciones seran titulares de los derechos?

oSi oNo

3. b. En caso afirmativo, ¢en qué porcentaje? ----------------

4. ;Se prevén licencias a terceros?

oSi oNo

4. a. En caso afirmativo, ¢licencias exclusivas o no exclusivas?
o Exclusivas

o No exclusivas

5. ¢Existe alguna prevision en relacion a los investigadores y su participacion en las
regalias?
oSi oNo

5. a. En caso afirmativo, ;cudl es el porcentaje?

6. ¢Existen previsiones en relacién a la publicacién de los resultados antes, durante o

después de la solicitud de proteccién? En caso afirmativo, especifique.

C. Para proyectos de con empresas (para oficinas de vinculacion en universidades

publicas o universidades privadas que han recibido fondos publicos)

1. Tamafio de la empresa con la que se ha vinculado

0 Empresa o Pyme 0 Mype
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2. Duracién del proyecto

3. Financiamiento del proyecto

- Instrumento / programa publico --------------

- % de financiamiento publico

4. ;Establece el convenio o contrato de cooperacion /proyecto clausulas de propiedad
intelectual?

oSi oNo

4. a. Si la respuesta fue afirmativa, ¢de qué tipo?

o Titularidad de patentes del financista

o Titularidad del financiado (centro de investigacion o universidad o empresa)

o Co- titularidad de todos las instituciones participantes

o Participacion de los investigadores

o Licencias exclusivas para terceros

0 Licencias no exclusivas para terceros

o Confidencialidad

o Otros

Parte 1V Operatoria / Procedimientos

Objetivo: Detallar el funcionamiento o dinamica de la oficina en relacion a las normas,
es decir intentar explorar qué normas se aplican, cuéles no, por qué, qué procedimientos
en la préctica utilizan, cuéles aspectos normativos favorecen una buena interaccion con

los investigadores, entre otros aspectos.

1. ¢Tiene su institucion normas formales de procedimiento para la solicitud de
derechos de propiedad intelectual?
oSi oNo

1. a. En caso afirmativo, describa los pasos principales
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2. ¢;Tiene su oficina normas formales de procedimiento? Pueden ser resoluciones,
manuales, instructivos, formularios, etc.
oSi oNo

2. a. En caso afirmativo, describa los pasos principales

3. ¢Tiene su oficina procedimientos informales (no formalizados) que resulten eficaces
para cumplir con su mision?
oSi oNo

3. a. En caso afirmativo, puntualicelos

4. Algun resultado de investigacion, ¢fue objeto de alguna solicitud de proteccion via
propiedad intelectual?
oSi oNo
7. a. En caso afirmativo, ;Cual?
O Patentes
O Marca
o Disefio Industrial
0 Modelo de utilidad
0 Derecho de autor

o Otra

5. Si presentd una solicitud, los trdmites y procedimientos ante INDECOPI le

resultaron:

0 Muy amigables 0 Amigables o Poco amigables
0 Muy apropiados O Apropiados o Poco apropiados
0 Muy eficaces o Eficaces o Poco eficaces

6. Existe algiin campo de investigacion o éarea de conocimiento que solicite méas

frecuente (o se muestre especialmente interesado) en la proteccion intelectual? ;Cuél?
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7. ¢Encuentra Ud que los investigadores son amigables o reacios a los derechos de

propiedad intelectual? Detalle.

8. ¢Obtuvo su institucion o algin investigador de su institucién un derecho de propiedad

intelectual?
oSi oNo

8. a. En caso afirmativo, ¢Cual?

8. b. En caso negativo, ¢Por que?

9. Si obtuvo la concesion de un derecho de propiedad intelectual ¢lo explotard su

institucion o lo licenciara?

o Lo explotard su institucion

o Lo explotard la institucion/centro asociada

o Lo explotaran conjuntamente

o Lo explotaran mediante licencias a terceros exclusivas

o Lo explotaran mediante licencias a terceros no exclusivas

o Otro

Parte V Reflexiones en relacion a las normas y los procedimientos normativos

de la institucidon, del centro u oficina y del pais
1. Ud. sefialaria como fortalezas del procedimiento interno de su institucion:

a.
b..

o

N

. Ud. sefalaria como debilidades del procedimiento interno de su institucion
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w

. Ud. sefalaria como fortalezas de las normas de su institucion

o o

. Ud. sefialaria como debilidades de las normas de su institucién

d.
5. Ud. sefialaria como fortalezas de las normas nacionales de propiedad intelectual
A

b
d
6. Ud. sefialaria como debilidades de las normas nacionales de propiedad intelectual
a
b

o
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Guia para las entrevistas / Trabajo de Campo

Ref: Estudio sobre el marco legal de proteccion y explotacion de los derechos de
propiedad intelectual de los resultados de las investigaciones financiadas total o
parcialmente con fondos publicos.

Instituciones coordinadoras: FINCYT / CONCYTEC

Respondientes: investigadores

Parte |. Datos institucionales y profesionales

5. Entrevistado/a:

6. Cargo:

7. Institucion:

8. Fecha:

Parte 1. Campo profesional y experiencia
Objetivo: Poder vincular la profesion (bidlogo, quimico, etc.) y su experiencia (nacional
o internacional) con su exposicion, conocimiento y uso de las herramientas de

propiedad intelectual.

8. Campo de investigacion

9. Formacion profesional
- Carrera universitaria. Por favor indique su carrera de grado e institucion

donde realizé sus estudios.
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- Estudios de maestria o doctorales: titulo obtenido e institucion donde los

realizé

- Estancias de trabajo/perfeccionamiento 0 post-doctorales: tiempo de duracion e

institucion

3. Si realizd estudios de maestria o doctorales ;recibié informacion sobre eventuales
derechos de patentes o de autor?
Sio No o

Si la respuesta fue afirmativa, recibid
o Informacion detallada
o Informacion general

0 Apenas una mencion

4. Si realizd estancias de perfeccionamiento o trabajo en el exterior ¢recibid
informacion sobre eventuales derechos de patentes o de autor?

Sio No o

Si la respuesta fue afirmativa, recibid
o Informacion detallada
o Informacion general

0 Apenas una mencion

Si la respuesta fue afirmativa, ¢solicitd u obtuvo algun derecho de propiedad intelectual
en el exterior individual o colectivamente?
oSi oNo

Si la respuesta fue afirmativa, detalle lo mas que pueda su experiencia (quién tramité la

solicitud, que tipo de derecho y en qué éarea del conocimiento, quiénes resultaron

titulares, etc. )
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5. ¢Hace cuéntos afios trabaja como investigador?
o Mas de 15 afios

o Entre 10 y 15 afios

o Entre 5 y 10 afios

o Menos de 5 afios

6. Definiria su trabajo actual como de tipo:
o Tedrico

o Aplicado

o Otro

Parte 111

Conocimiento de las normas y herramientas de propiedad intelectual

Objetivo: determinar el nivel de conocimiento de las normas y herramientas de

propiedad intelectual por parte de los investigadores.

1. ¢Con qué profundidad conoce Ud. los instrumentos de propiedad intelectual?

Alto

Medio

Bajo

Nulo

Patentes

Marcas

Modelos de utilidad

Disefios industriales

Derecho de Autor

Indicadores:

Alto: conoce en detalle el funcionamiento y/o normativa. Por ejemplo, puede enumerar

y describir adn sin detalle los requisitos de patentabilidad.

Medio: conoce las generalidades del instrumento. Por ejemplo, puede describir para qué

sirve, cdbmo se obtiene/tramita y los resultados/consecuencias de estos instrumentos.
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Bajo: conoce sdlo superficialmente el instrumento. Por ejemplo, puede relacionar las
patentes con los inventos, los derechos de autor con las publicaciones y, sin mayor

detalle, saber que atribuyen derechos exclusivos al inventor o al autor.

2. ¢Ofrece la institucion donde Ud. trabaja algun tipo de capacitacion o charlas
informativas en materia de propiedad intelectual? Marque todas las opciones que
correspondan

0 Cursos (formales, de mas de 4 clases)
o Seminarios (de por lo menos 1 dia de duracion)
o Exposiciones / conferencias

o Charla informativa

3. ¢Ha participado Ud. de alguna capacitacion o charla informativa en materia de
propiedad intelectual? Marque todas las opciones que correspondan
o Cursos (formales, de mas de 4 clases)
o Seminarios (de por lo menos 1 dia de duracion)
o Exposiciones / conferencias
0 Charla informativa
¢Recuerda en dénde?
0 Su institucion

o Otra:

Parte IV
Uso de las herramientas de propiedad intelectual
Objetivo: Determinar si y en qué instancias los investigadores han utilizado formas de
propiedad intelectual. Presumimos que la diferente naturaleza del proyecto (individual o
colectivo con otros centros, nacional o con participacion de centros extranjeros) asi
como el origen de los fondos pueden tener incidencia en el conocimiento y uso de las
herramientas de propiedad intelectual.

1. ¢Es su proyecto principal de investigacion actual nacional o involucra también

instituciones extranjeras?

o Nacional o Internacional

2. ¢Es su proyecto de investigacion individual o involucra otras instituciones o centros?
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0 Individual de mi institucion O en cooperacion con otros centros

3. ¢CdAmo es el financiamiento de su principal proyecto de investigacion?
o Fondos propios de la institucion

o Fondos propios de la institucion + gubernamentales

Por favor indique el Programa de financiamiento: ------------------

o Fondos propios de las instituciones participantes

o Fondos propios de las instituciones participantes + gubernamentales

Por favor indique el Programa de financiamiento: ---------------

A. Proyectos individuales

1. Si se trata de un proyecto individual de su institucion ¢tiene su institucion normativa
sobre propiedad intelectual?

oSi oNo

1. a. En caso afirmativo, ¢quién y en que proporcion serian los titulares de los

derechos?

1. b. En caso afirmativo ¢existe algin incentivo para el investigador?

oSi oNo

1. c. En caso afirmativo, ;cual?

2. ¢Existen previsiones en relacién a la publicacion de los resultados? En caso

afirmativo, especifique.

B. Proyectos colectivos

1. ¢Tiene su institucion normativa sobre propiedad intelectual para proyectos

colectivos?
oSi oNo
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1. a. En caso afirmativo, ¢quién y en que proporcion serian los titulares de los

derechos?

1. b. En caso afirmativo, ¢tienen los investigadores algin reconocimiento en la
titularidad o regalias en la explotacion?
oSi oNo

1. c. En caso afirmativo, ¢en qué porcentaje?

2. ¢(Sabe si el convenio de cooperacion o contrato que regula la relacion entre
instituciones o centros participantes de su investigacion principal incluye clausulas de
propiedad intelectual?

oSi oNo

2. a. En caso afirmativo, ¢Las instituciones seran titulares de los derechos?

oSi oNo

2. b. En caso afirmativo, ¢en qué porcentaje? ----------------

3. ¢Se prevén licencias a terceros?

2. a. En caso afirmativo, ¢licencias exclusivas o no exclusivas?

4. ;Existe alguna prevision en relacién a los investigadores y su participacion en las
regalias?

oSi oNo

4. a. En caso afirmativo, ;cudl es el porcentaje?

5. ¢(Existen previsiones en relacion a la publicacion de los resultados? En caso

afirmativo, especifique.

C. Para todos los proyectos, individuales o colectivos, nacionales o internacionales

1. En la preparacion del proyecto de investigacion ;considera qué resultados aplicables
podria tener ese proyecto?
o Si o No
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2. Cuando prepara un proyecto de investigacion ¢Consulta Ud. por el estado de la
técnica en su area de trabajo, por ejemplo, mediante el analisis de documentos de
patentes?
o Si o No
3. Cuando prepara un proyecto de investigacion, ¢busca el estado de la técnica para
consultar si ya existen productos similares a lo que usted describe en su proyecto o para
saber si hay patentes que bloqueen la investigacion?

o Si o No
4. Algunos de sus resultados de investigacion, ¢fueron objeto de alguna solicitud de
proteccion via propiedad intelectual?
oSi oNo
4. a. En caso afirmativo, ¢Cual?
O Patentes
O Marca
o Disefio Industrial
0 Modelo de utilidad
0 Derecho de autor

o Otra

4. ¢Qué oficina prepard y presento la solicitud?

5. Si no hubiese sido la oficina de su institucién, ;recibié algun tipo de apoyo
institucional donde la labora durante el tramite de solicitud, concesion y eventual
licenciamiento de los productos?

oSi oNo

En caso afirmativo, ;de qué tipo?

6. Si presentd una solicitud, ¢obtuvo un derecho de propiedad intelectual?
oSi oNo

6. a. En caso afirmativo, ¢Cual?

6. b En caso afirmativo ¢solicitd los derechos de propiedad intelectual en otros paises?
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6. c. En caso afirmativo ¢licenciara los derechos?
6. d. En caso afirmativo, ¢en forma exclusiva o no exclusiva?

6. e. En caso afirmativo ¢ los licenciara en el Per( o en el extranjero?

7. Si nunca presentd solicitudes de propiedad intelectual, durante su carrera como
investigador ¢considera que pudo haber obtenido algiin derecho de propiedad intelectual
sobre alguno de sus resultados?

oSi oNo

7. Si intento sin éxito proteger sus resultados, lo atribuye a:
o Desconocimiento de las medidas a adoptar

0 Falta de respuesta de superiores u organismos técnicos

o Falta de recursos econdmicos

o La tramitacion le hizo perder demasiado tiempo

o Ya habia publicado sus resultados antes de solicitar proteccion
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ANEXO I11

Guia de Buenas Précticas en Propiedad Intelectual

Objetivo

La presente Guia tiene por objetivo brindar una herramienta de consulta sobre aspectos
regulatorios de la gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologia en
las Universidades y Centros de investigacion asi como también a las agencias estatales

de financiamiento de la investigacion.

Para elaborar esta Guia se utilizaron como referencia las Guias de Buenas Practicas de
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), El Cddigo de Buenas
Practicas para las universidades y otros organismos publicos de la Unidn Europea (L
146/21), y, fundamentalmente, las necesidades, fortalezas y debilidades emergentes del

Informe de Consultoria.

Estructura

Hoja de ruta regulatoria

Base Legal

Politicas de propiedad intelectual

Explicitar las politicas en normas: Reglamentos y Manuales

La gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologia

La colaboracion universidad — empresa: desafios e instrumentos

Hoja de ruta regulatoria

l BASE LEGAL

Politica de
Propiedad Intelectual

Ll
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Reglas de Procedimientos
Propiedad Intelectual D —
Gestion PI/TT
Convenios
Contratos
1. Base Legal

o La Constitucion Politica del Per(, que establece el derecho a la libertad

de creacion intelectual, artistica, técnica y cientifica, asi como el derecho
a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto (Articulo 2°

numeral 8);

Los Tratados Internacionales pertinentes firmados por el Perd, entre ellos
el Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, el
Tratado de Cooperacion de Patentes y el Acuerdo sobre los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados al Comercio;

La Decision 345 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Régimen
Comun de Proteccion a los derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales- Decision 351 CAN Régimen Comun sobre Derecho de Autor
y Derechos Conexos.- Decision 486 CAN - Régimen ComuUn sobre
Propiedad Industrial- Decision 632 CAN - Aclaracion del segundo
parrafo del articulo 266 de la Decision 486- Decision 689 CAN -

Adecuacion de determinados articulos de la Decisiéon 486;

0 En relacion a las normas nacionales, la presente guia se sustenta en las

siguientes:
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- Decreto Supremo N° 035-2011 - PCM: Reglamento de Proteccion a los Derechos de
los Obtentores de Variedades Vegetales.

- Decreto Legislativo N° 1075 - Aprueba Disposiciones Complementarias a la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

- Decreto Legislativo N° 822 - Ley de Derecho de Autor.

- Ley N°25868 de Organizacion funciones del INDECOPI.

- Ley 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnoldgica.

- Ley 28613 Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
Tecnoldgica (CONCYTEC).

- Decreto Supremo Nro. 024-2014 — Reglamento de Organizacién y Funciones del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnolégica -
CONCYTEC.

- Ley Universitaria, 30020, 2014

2. Politica de propiedad intelectual

La politica de propiedad intelectual debe ser parte de la estrategia y mision a largo plazo
del organismo publico de investigacion. Es fundamental establecer una politica de

propiedad intelectual consistente con los objetivos de la institucion.

Es necesario que la politica de propiedad intelectual sea conocida interna vy
externamente y establecer la oficina que sera punto de referencia para consultas,

contactos y gestion de los derechos de propiedad intelectual.

La politica de propiedad intelectual debe proporcionar reglas y criterios claros al
personal, docentes, investigadores y los estudiantes, en particular en relacion a la
titularidad de las creaciones generadas en su &mbito, su divulgacion y la potencial

comercializacion.

Es necesario ademas generar mecanismos institucionales pautados para la identificacion
de los resultados de investigacion que puedan ser susceptibles de aprovechamiento
comercial o social y asi ser capaces de establecer la mejor forma de proteccion y

difusion de esos conocimientos.
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Finalmente, se debiera fomentar la sensibilizacion en la comunidad académica sobre las
cuestiones de propiedad intelectual y emprender acciones de capacitacién para mejorar

las cualificaciones técnicas de los responsables de las oficinas

3. Explicitar la politica en normas: Reglamento de Propiedad Intelectual o

similar y Manuales / Guias / Flujogramas de procedimientos

Esta seccion sugiere una estructura de Reglamento, pero sélo a titulo ilustrativo de las
cuestiones que las Universidades y Centros deben resolver de acuerdo a su politica de

propiedad intelectual y la mision de la Universidad o Centro.

1. Disposiciones Generales
1. a Objetivo del reglamento. Debe ser congruente con la mision general de la
institucion.
1. b Vision institucional. En este punto se pueden incluir principios generales,
como por ejemplo buena fe, libertad de opinion, equidad o igualdad de trato,
transparencia, o uso de informacion.
1. ¢ Alcance del Reglamento (&mbito de aplicacion). Segun las necesidades se
puede sefialar las formas de propiedad intelectual que abarca el documento, asi
como el marco normativo de los mismos, y/o precisar quiénes estarian sujetos
(investigadores, empleados, etc.)
1. d Definiciones. Se pueden incluir, por ejemplo, conceptos relacionados a la
préactica de la institucion por su actividad especifica o aquellos conceptos de

propiedad intelectual que quieran incorporar con una interpretacion particular.

2. De los Derechos de Propiedad Intelectual
2 a Titularidad de los derechos de propiedad industrial (se puede hacer una
cldusula general o mencionarlos: patentes, modelos de utilidad, disefios
industriales, circuitos integrados, secretos industriales, marcas, entre otros signos
distintivos, y certificados de obtentor de variedades vegetales)

2 b Titularidad de los derechos de autor (autoria/morales/derechos patrimoniales)
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2 ¢ Explotacion de los derechos de propiedad industrial (Prioridad de
explotacion /Cesion / Licencias (Modalidades: totales o parciales, exclusivas o
no exclusivas, gratuitas u onerosas)

2 d Regalias (reglas generales porcentajes, coparticipacion, usos, o que se fijara
en cada caso concreto)

2 e Compensacion para los investigadores / empleados

2 f Explotacion de los derechos de autor- Distribucion de beneficios

3. De la publicacion e investigacion (principio: garantizar que la institucion académica

pueda investigar y publicar de acuerdo a su mision y funcion)

3 1 La publicacion de las obras cientificas — Derechos y deberes del docente/cientifico /
deber previo de informar

3.3 La autoria de las obras,

3.4 La participacion en Congresos, Seminarios académicos y similares

3.5 De las Tesis

4. De las solicitudes y gestion de la proteccion de la produccion intelectual

4.1 Oficina encargada

4.2 Procedimiento.

5. Incumplimiento, sanciones y jurisdiccion en caso de conflictos.

Fuera del Reglamento es importante contar con manuales, guias o flujogramas, etc, que
clarifiquen los procedimientos a seguir por parte de todos los participantes de la vida
universitaria: los procedimientos a seguir cuando se es estudiante y se elabora una Tesis,
cuando se es profesor y se genera una obra cientifica, cuando se es investigador y se
comienza un proyecto de investigacion y cuando se es funcionario de la Universidad
para saber las instancias institucionales involucradas en la identificacion del
conocimiento nuevo, su evaluacion en vistas a su difusion y eventual proteccion y

explotacion.

4. La gestion de la propiedad intelectual y transferencia de tecnologia
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- En general, la transferencia de los resultados de la actividad de investigacion esté a
cargo de una oficina de propiedad intelectual y/o vinculacion tecnolégica. Existen

muchos modelos organizacionales de estas oficinas.

- Lo principal y primero es establecer los objetivos y metas que se intenta alcanzar

con las herramientas de la transferencia de tecnologia.

- La mejor practica es que desarrollen normativas especificas, que pueden adoptar
variadas formas juridicas de acuerdo a la cultura legal de cada institucion:

resoluciones, manuales, declaraciones, etc.

- Una vez definidas la mision, vision, objetivos, estructura y recursos de las oficinas,
se debera determinar qué servicios deberd brindar, qué procesos seguird y que

instrumentos utilizara para su funcionamiento.

- Maés all4d de los mecanismos y modalidades , existen una serie de actividades

transversales que las oficinas realizan:

0 Gestion de incentivos (monetarios y no monetarios), promocion y
capacitacion entemasde Ply TT

0 Gestion de las innovaciones

o Vinculacion con el sector privado

o0 Negociaciones de acuerdos, particularmente de confidencialidad

- Los principales instrumentos para la transferencia de tecnologia son:

o El Acuerdo de transferencia de know how. En la préctica se puede incluir la
transferencia de know how en acuerdos de licencias o en documentos
independientes.

El Acuerdo de confidencialidad
Contratos de Licencia

Acuerdo de Asistencia Técnica, consultoria o servicios a terceros

© O O O

Acuerdo de transferencia de material (ATM)
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5. La colaboracion universidad — empresa: desafios e instrumentos

La colaboracion universidad industria en particular, plantea muchos desafios. Siguiendo
el documento de la OMPI1 /INV/MTY/02/15, sefialamos algunos

e Propiedad intelectual Las universidades desean quedar mencionadas en los

resultados de las investigaciones a fin de velar porque los investigadores universitarios
o los laboratorios puedan proseguir las investigaciones en ese ambito. En los acuerdos
de investigacion que se conciertan con la industria, las universidades deben tomar
medidas para preservar la posibilidad de difundir los conocimientos adquiridos a los
estudiantes y al publico. Ahora bien, las empresas patrocinadoras deben tener la certeza
de poder utilizar los resultados de las investigaciones que financian en las

universidades, para su explotacion comercial.

Por lo general, las universidades conservan los derechos de propiedad intelectual
derivados de las investigaciones patrocinadas por la industria y suelen conceder varios
de esos derechos mediante licencia a las empresas patrocinadoras. El alcance de esa
licencia puede variar entre un derecho no exclusivo exento de regalias para utilizar los
resultados en el plano interno hasta una licencia exclusiva basada en regalias para las
aplicaciones comerciales. Ninguna de esas “soluciones” se adapta a todas las
circunstancias por lo que las condiciones se negocian caso por caso OMPI
[INV/IMTY/02/15.

e Confidencialidad y publicacion — a menudo, las universidades prefieren que las

iniciativas de investigacion se lleven a cabo de forma abierta y que los resultados de
esas investigaciones se publiquen sin restriccion alguna. En cambio, los patrocinadores
industriales suelen pronunciarse en favor de una publicacién limitada de los resultados
de las investigaciones a fin de proteger la posicion de la compafiia como propietaria.
También en ese sentido es menester llegar a una solucion satisfactoria para todas las
partes de modo que las universidades preserven su funcion de difusion de
conocimientos a la vez que se responda a la necesidad de proteger la competitividad de
las empresas patrocinadoras. Al negociar una solucion satisfactoria para todas las partes

en relacion con la publicacion, los patrocinadores tienen oportunidad de examinar y
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formular comentarios sobre los articulos propuestos con antelacion a la publicacion. El
patrocinador puede asi identificar la informacion de dominio privado que se divulgara
en el articulo y aplazar la publicaciéon durante un periodo determinado, por ejemplo, 60
dias, con miras a presentar solicitudes de patente antes de la publicacion y evitar la
pérdida de derechos de patente en los Estados Unidos o en el extranjero OMPI
[INVIMTY/02/15 .

o Conflicto de intereses — los acuerdos concertados con la industria pueden ser fuente

de conflictos de intereses, tanto por lo que respecta a los investigadores individuales de
las universidades como en lo que concierne a la propia universidad. Los conflictos se
plantean cuando los investigadores o sus instituciones tienen oportunidades de obtener
beneficios financieros mediante la utilizacion privada de los resultados de las
investigaciones 0 mediante acuerdos privados con compafiias encargadas de la
explotacion de los resultados de las investigaciones. Esas oportunidades pueden
perjudicar la objetividad de los investigadores y de las autoridades universitarias.
Deben elaborarse normas encaminadas a velar por que los beneficiarios cuenten con

politicas y procedimientos adecuados para prever y encauzar conflictos.

ACUERDOS TIPO ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y LA INDUSTRIA

e Investigacion patrocinada — La financiacion directa de las investigaciones

universitarias por parte de la industria es la forma més frecuente que revisten los
acuerdos de investigacion. Lo maés frecuente en esos casos es que las empresas
patrocinadoras proporcionen financiacion para una tarea especifica durante un
periodo limitado. Los resultados, como los informes, datos experimentales,
programas informéticos o material también pueden ser objeto de especificacion en el
marco del proyecto patrocinado. Aunque la mayor parte de las universidades han
elaborado acuerdos tipo para la iniciacion de esos proyectos, algunas condiciones,
como los derechos de propiedad intelectual, son negociables. El patrocinador espera
obtener una licencia para utilizar y explotar los derechos de propiedad intelectual
que se deriven de las investigaciones financiadas. En los acuerdos de investigacion
suele definirse la naturaleza y el alcance de la licencia OMPI /INV/MTY/02/15.

145



Investigaciones en colaboracién — En algunos programas financiados a nivel estatal

se exige la colaboracion entre las universidades y la industria como condicion para
obtener esa financiacion. Los centros de investigacion de las universidades y la
industria, con o sin financiacion federal, se financian también partiendo del requisito
de que la investigacion se lleve a cabo sobre la base de la colaboracion. En cuanto a
las condiciones de los acuerdos de investigacion en colaboracion, pueden quedar
estipuladas en directrices de programas estatales o ser objeto de negociacion entre
las partes para especificar los objetivos de las investigaciones, actividades
tecnoldgicas conjuntas, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, el
futuro desarrollo comercial de los derechos de propiedad intelectual, etcétera OMPI
[INV/IMTY/02/15.

Consorcios — En los consorcios universitarios de investigacion, las compafiias
participantes atnan esfuerzos y recursos, a menudo a titulo de tasa anual, para
respaldar las investigaciones en una esfera técnica de interés comdn para el grupo.
En el marco de los consorcios, las empresas tienen la posibilidad de multiplicar sus
inversiones financieras y se suministra un acceso rentable a proyectos

precompetitivos  de  investigacion  genérica OMPI  /INV/IMTY/02/15.

Concesion de licencias tecnoldgicas — A raiz de la Ley Bayh-Dole se produjo un

auge extraordinario de licencias universitarias de tecnologia.  Los acuerdos de
licencias universitarias difieren de los acuerdos de investigacion patrocinada en que
el concesionario de la licencia ofrece una remuneracion para obtener derechos de
comercializacion respecto de la propiedad intelectual de la que es propietaria la
universidad. Esa retribucion puede ser, concretamente, tasas de licencia y/o
reembolso de los costos de la patente asi como regalias sobre las ventas de los
productos. Por lo general, la licencia otorga a la compafiia el derecho a fabricar,
utilizar y vender productos comerciales en virtud de los derechos de propiedad
intelectual de la universidad; el alcance de la licencia (exclusiva o no exclusiva,
duracién, ambito de utilizacion, etc.) se define en el acuerdo. Por Gltimo, en los
acuerdos de licencia suele figurar una disposicion de “diligencia debida” o de
pardmetros de rendimiento por lo que respecta al titular de la licencia; si no se
satisfacen dichos parametros, la universidad tiene la facultad de rescindir el acuerdo

de licencia y recuperar los derechos respecto de la tecnologia OMPI
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[INVIMTY/02/15.

Nuevas compafiias (Start-up) — EI estado embrionario de gran parte de las
tecnologias creadas por las universidades, junto con la dificultad de reorientar a las
compafiias ya establecidas para que se centren en nuevas oportunidades que
entrafian riesgos elevados ha conducido a una proliferacion de empresas dedicadas a
comercializar nuevas tecnologias (“start-up”) o empresas dedicadas a comercializar
los resultados indirectos de actividades de 1+D (“spin-off”). Esas compafiias se
establecen para comercializar tecnologias universitarias, respecto de las cuales los
derechos se obtienen por conducto de un acuerdo de licencia. A cambio de la
licencia, la universidad puede adquirir una parte de capital social de la compafiia en
vez de, 0 ademds de otro tipo de remuneracion (tasas, regalias, etc.). La mayor parte
de las empresas “spin-off” integran de una forma u otra en la empresa a los
inventores universitarios y la compafiia puede recurrir al grupo académico de
investigacion en lo que respecta a la base tecnoldgica esencial para la formacion y la
expansion de la compafia. OMPI /INV/MTY/02/15

Intercambio de material de investigacion - el intercambio de material de

investigacion entre cientificos universitarios y laboratorios industriales ha pasado a
ser una practica comdn. Para facilitar esos intercambios se recurre a acuerdos de
transferencia de material. Por lo general, en esos acuerdos se estipula que el
material se suministra exclusivamente con fines de investigacion y no de
comercializacion OMPI1 /INV/MTY/02/15.
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