GUIA PARA ELABORACION DE UNA POLITICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARA UNIVERSIDADES PANAMENAS

El objetivo de la presente Guia es facilitar y suministrar subsidios para la elaboracion
de una politica institucional, con el fin de promover el adecuado uso del sistema de
propiedad intelectual por universidades y centros de investigaciéon panamefias.

Para tanto, se propone un conjunto de tépicos que necesariamente una politica
institucional en esa materia debe contener. Cabe aclarar que esta Guia no es obligatoria,
solo sirve como hoja de ruta para la elaboracion de una politica institucional.

Se recomienda que, luego de su elaboracion, el documento sea sometido a la
consulta de la comunidad académica, que es la principal destinataria de la politica
institucional, para recoger sugerencias para su mejora. Para dar legitimidad y garantizar su
cumplimiento en el &mbito institucional, las politicas deben ser aprobadas por las instancias
superiores.

PREAMBULO

Después de realizados todos los tramites en la institucion y aprobado el texto final, es
necesario darle al documento un titulo y un ndmero para facilitar su difusion entre las
personas que se veran afectadas por él, es decir, investigadores, estudiantes, técnicos y
empleados de la institucién en general.

Ejemplos:
“‘“ACUERDO N° ..... DE 20...

Por el cual se expide el Reglamento/Estatuto/Normativa sobre Propiedad Intelectual en la

Universidad....... ;
“RESOLUCION Ne.... DE 20....

Establece las directrices de la Politica Institucional de Propiedad Intelectual de la
Universidad....”

CONSIDERANDOS

En ese campo se busca definir el contexto mas amplio donde se inserta la politica, como,
por ejemplo, el marco juridico-legal nacional, que afecta, entre otras, a las actividades
institucionales de proteccion de la propiedad intelectual y la trasferencia del conocimiento
a la sociedad; también ahi se describe la misién de la institucién con respecto a la
generacion y transferencia de conocimiento y los medios para su difusion en la sociedad.

Ejemplos de contexto:

[Nombre de la Institucion]
[Tipo de norma (Acuerdo/Resolucién)] N° [XX] de [20XX]

Por medio de la cual se aprueba la [titulo de la Politica (Politica de Propiedad Intelectual]
en la [Nombre de la Institucion]

“El [nombre de la instancia que aprueba la Politica (Consejo Académico/Consejo
Directivo/Consiliatura)], en ejercicio de sus funciones legales y estatutarias,

EJEMPLO 1
CONSIDERANDO

1. Que la Ley n° 35, de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley n°® 61, de 5 de
octubre de 2012, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial en
la Republica de Panama, tiene por objeto proteger la invencion, los modelos de
utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales,
las marcas de los productos y servicios, las marcas colectivas y de garantia, las
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indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres
comerciales y las expresiones y sefales de propaganda.

2. QuelaLeyn®64, de 10 de octubre de 2012, tiene por objetivo proteger los derechos
de los autores y sus derechohabientes panamefios sobre sus obras literarias,
artisticas o cientificas, cualquiera sea su género, forma de expresién, mérito o
destino y por la cual quedan también protegidos los derechos conexos a que se
refiere esa Ley.

3. QuelalLeyn®XX, de../.../... de Panama, establece el marco sobre transferencia de
tecnologia y del conocimiento y gestién de los derechos de propiedad intelectual en
la Republica de Panama.

4. Que en dicha legislacion esta establecido que las IES, Centros de Investigacion,
AlIPs o entidades gubernamentales deberan establecer su politica de innovacion y
de transferencia de tecnologia, previendo la organizacién y gestién de procesos que
orienten la transferencia de tecnologia y la generacion de innovacion en el entorno
productivo (Articulo 20 del Anteproyecto).

5. Que la referida Ley promueve el estimulo a la participacion de las Instituciones de
Educaciéon Superior e Investigacion en el proceso de innovacion, permitiéndoles
celebrar contratos o convenios de colaboracién para realizar actividades conjuntas
de investigacion cientifica y tecnoldgica y desarrollo de tecnologia, producto o
proceso, con instituciones publicas y/o privadas (Articulo 9 del Anteproyecto),
mediante condiciones establecidas en sus politicas institucionales de propiedad
intelectual, transferencia de tecnologia e innovacion.

EJEMPLO 2
CONSIDERANDO

1. Que la [Nombre de la Institucion] es una Institucién de Educacién Superior (IES) creada
oficialmente mediante [Tipo de norma (Acuerdo/Resolucion)] N° [XX] de [20XX]
expedida por el Ministerio de Educacion y aprobada en [Tipo de norma y fecha de
aprobacion (Ley, Ordenanza, Acuerdo Municipal, Acta estatutaria, otro)].

2. Que la [Nombre de la Institucién] es una IES que tiene un papel fundamental en el
desarrollo socioeconémico de la regién y reconoce que la Politica Institucional de
Propiedad Intelectual es fundamental para promover el entendimiento comudn sobre los
derechos que la propiedad intelectual confiere y los estimulos o incentivos a la creacion;
la estructura de apoyo a la gestién de la propiedad intelectual, la gestién de la titularidad
de la propiedad intelectual, y la manera en que la Institucién gestionara y comercializara
la propiedad intelectual de acuerdo con los intereses, acciones y acuerdos entre los
sujetos de politica; asi como la manera en que la Instituciéon usara y explotara la
propiedad intelectual para atender los compromisos que tiene con los territorios en
materia de difusion del conocimiento y comercializacion de tecnologia.

3.

EJEMPLO 3
CONSIDERANDO

1. Que la [Nombre de la Institucion] expidio [Tipo de norma (Acuerdo/Resolucion)] N°
[XX] de [20XX] mediante el/la cual aprob6 [Objeto de la anterior politica].

2. Que [Nombre de la Institucion] considera pertinente y oportuno [contar/actualizar]
con una Politica de Propiedad Intelectual que establezca un conjunto de
disposiciones y lineamientos que regulan las relaciones juridicas para la gestion
de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI’s) que son de titularidad de una IES
o un Centro de Investigacion.
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3.  Que por lo anterior se hace necesario fijar una Politica Institucional de Pl que
regule las actividades derivadas de las acciones sustantivas de la educacion
superior mediante las siguientes disposiciones:

ARTICULO 1 — INTRODUCCION

En ese capitulo de introduccion se hace mencion del contexto, mision, finalidad y
principios basicos de la politica. Para dar mayor solidez a la politica, estos temas deben
estar alineados con el Estatuto/Regimento de la institucion.

1.1 Contexto y Misién de la Institucién
Ejemplos de clausula
“La principal mision de [Nombre de la Institucion] es [Mision]’

“Que la Institucion se compromete a velar por que la propiedad intelectual (PI) derivada de
sus actividades de investigacion se use para cumplir los objetivos establecidos en su
[Estatuto y Reglamento] y, con arreglo a sus obligaciones juridicas, en beneficio de la
Institucion, los creadores vy, sobre todo, la sociedad en su conjunto.”

“El reconocimiento de que la transferencia de conocimiento a través de la comercializacion
y la concesion de licencias de propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos al
sector productivo es una de las formas de ampliar la relevancia social de la universidad y
facilitar el movimiento de los descubrimientos académicos, del laboratorio al mercado, con
el objetivo de crear innovaciones que den como resultado productos y / 0o procesos que
beneficien a la sociedad”.

“Que las actividades académicas, investigativas, productivas, culturales y sociales de la
Universidad incentivan la produccién intelectual de sus profesores, funcionarios
administrativos y estudiantes, y que para promover esa produccién deben reglamentarse
internamente los instrumentos juridicos que establezcan reconocimientos morales y
patrimoniales en materia de propiedad intelectual.”

“Que es proposito de la Universidad estimular la produccién intelectual de los profesores,
estudiantes, empleados y contratistas de la Institucion, por lo cual es procedente adoptar
una reglamentacion clara sobre el manejo y la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual, acorde con la legislacién vigente”.

1.2 Finalidad de la politica de PI

En ese apartado, debe ser informado cual es, desde el punto de vista institucional, la
finalidad de la Politica de PI.

La Politica insta al personal, los estudiantes y los visitantes a convertirse en creadores y a
identificar activos de Pl con posible valor comercial. Ademas, establece normas y
procedimientos claros para gestionar y comercializar la Pl creada en la Institucion.

Las finalidades de la politica de Pl pueden ser destacadas en puntos como, por ejemplo, el
incentivo a la generacién de nuevo conocimiento, la gestién de la Propiedad Intelectual y la
promocion de la transferencia de conocimiento y tecnologia.

1.3 Principios basicos

La Politica Institucional de P1 debe contener los principios basicos en los que se basan las
acciones propuestas. Para apoyar el ejercicio de la reflexién y la redaccion misma de esos
principios, es util buscar responder a las siguientes preguntas:

¢ Cudles son los objetivos y prioridades institucionales para establecer una politica de
propiedad intelectual?

¢ Qué pretende lograr la institucion con el uso efectivo del sistema de propiedad intelectual?

¢ Qué compromisos piensa hacer la institucion con la transferencia de conocimiento a la
sociedad y con el desarrollo local y regional?
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¢ Tiene la institucion el volumen y la calidad de la investigacion que se espera obtenga
resultados que puedan transferirse a la sociedad?

¢, Qué condiciones de infraestructura esta dispuesta a garantizar la institucion para una
gestién eficaz de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos?

¢,Cuenta la institucion con los recursos humanos y financieros para implementar la gestion
efectiva de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento?

¢Esta la institucion dispuesta a valorar la actividad creativa de sus investigadores,
compartiendo con ellos algun beneficio econémico?

Es importante establecer en los principios la responsabilidad de respetar derechos de
propiedad intelectual de terceros, asi como apoyar todas las decisiones en esa materia
sobre el principio de buena fe.

Las respuestas a esas cuestiones pueden ser descritas en puntos especificos como, por
ejemplo:

Innovacién sostenible. La Institucion apoya y fomenta la creacion y gestion de Pl que
fortalezcan actividades conducentes a la innovacion de productos y servicios de alto valor
agregado que coadyuven a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a nivel
local, regional y del pais.

Comercializacion responsable. Esta Politica se adopta con el fin de coadyuvar a la
proteccion de DPI’s sobre productos Utiles que respondan al compromiso de la Institucién
con el desarrollo econémico y social, de manera inclusiva, sostenible y sustentable.

Respeto de la PI: La Institucion reconoce el valor del respeto de los DPI's tanto de sus
creadores como de terceros. No serd tolerada cualquier manifestacion de fraude, plagio u
otra forma que implique menoscabo o vulneracion de los DPI’s o de otro tipo, sea de la
institucion o de terceros.

Ejemplos:

“Es obligacion de los profesores, estudiantes, empleados y los demas miembros de la
comunidad académica, cientifica, cultural o artistica, asi como de los terceros, respetar los
derechos de la propiedad intelectual en los trabajos que realicen, en la utilizacion de
materiales e informacién para el cumplimiento de sus deberes académicos, investigativos,
laborales o contractuales, y en la divulgacion, difusibn o publicacion de materiales e
informacioén con fines cientificos, culturales, artisticos o sociales.”

“La infraccion a los derechos de propiedad intelectual ocasionada por la conducta de los
profesores, estudiantes, empleados y los demas miembros de la comunidad académica,
cientifica, cultural o artistica, asi como de los terceros, sera de su entera responsabilidad y
no comprometera a la Institucion.”

Buena fe: Se presume la buena fe en todas las creaciones realizadas en el &mbito de esta
Politica, en consecuencia, se presume la autoria de sus creadores y el respeto de los DPI’s
de terceros. La interpretacion y aplicacién de esta Politica debe ser realizada con fines
licitos, sin violar principios éticos ni juridicos, tanto en la investigacién como en la proteccion
y comercializacién de los resultados de este proceso.

[Opcional — Clausula para promover el uso de la Pl como herramienta de desarrollo
territorial]

Desarrollo territorial. La Institucion promueve la generacion de nuevo conocimiento que
responda a necesidades locales, regionales y nacionales. En sus actividades encaminadas
al uso y/o comercializacion de su PI, la Institucion buscard [optimizar los beneficios
economicos y sociales de las regiones que impacta] y responder a las [necesidades
prioritarias]

Opcional: Transparencia. La Politica de Pl es parte de la estructura organica y sistémica
de la Institucion, los procedimientos y procesos establecidos a partir de ella deben ser
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adoptados, aprobados, aplicados y puestos en conocimiento de la comunidad institucional
de forma clara y transparente para conocimiento de todos los sujetos de politica.

Opcional: Seguridad Juridica. La presente politica establece las normas para la gestion
de los DPI's que sean creados tanto por los miembros de la comunidad institucional entre
si como con terceros ajenos a esta, fruto de procesos de innovacion abierta y de
relacionamiento con terceros en los que exista una actividad creadora.

ARTICULO 2 - DEFINICIONES

Dado que el contenido de una politica institucional abarca un amplio conjunto de conceptos,
es importante definirlos para los fines de su aplicacion en el contexto previsto.

Es importante mencionar que la Ley n° XX, de ../../.., ya presenta un conjunto de definiciones
que pueden ser aplicadas en la politica. Se recomienda la adopcion de las mismas
definiciones para asegurar el alineamiento de conceptos.

La forma de insertar los conceptos en la politica institucional puede variar, desde la
adopcion de un articulo mas general que presenta su alcance, asi como la elaboracion de
un articulo Unico para definir cada concepto. También hay una tercera opcién, que es un
Anexo, que puede denominarse Glosario.

Ejemplo de una versiéon simplificada

“Para los fines de esa Politica Institucional se entiende por propiedad intelectual el derecho
especial de dominio que se ejerce sobre las producciones del talento, en todos los campos,
incluidas las creaciones intelectuales de caracter cientifico, académico, informativo,
literario, cultural, artistico, técnico, tecnolégico, biotecnolégico o con aplicacion en cualquier
actividad productiva, incluidos los servicios y, en general, las creaciones intelectuales
protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos, la propiedad industrial, la
obtencion de variedades vegetales, el acceso a los recursos genéticos y el conocimiento
tradicional y el folclore”.

Ejemplo de una versién mas detallada

Como ejemplo de una versién mas detallada, y buscando mantener la estandarizacion en
la formulacién de politicas recomendase utilizar el modelo propuesto por la OMPI, que se
puede insertar en el cuerpo de la Politica 0 como un Anexo.

“Sin perjuicio de lo previsto en la legislacion aplicable, en la presente Politica se aplicaran
las siguientes definiciones:

Considerando que en el Modelo de Politica ya fue presentado un conjunto de definiciones,
agui se insertan algunas definiciones adicionales que no estan incluidas en el Modelo o que
son complementarias a las definiciones alli presentadas.

Autor. Persona a quien puede aplicarse la presente Politica y que, individualmente o con
terceros, crea una obra susceptible de proteccion por derecho de autor, y relne las
condiciones de autoria conforme a las leyes de PI de [Pais].

Comercializacion. Cualquier método de uso de Pl para generar valor, ya sea en forma de
productos, procesos o servicios comerciables, ingresos comerciales u otro beneficio para
la sociedad. Comercializar se define de igual manera.

Comité de PI. Organo de la Institucion, encargado de supervisar la redaccion, aplicacion,
control y evolucion de la Politica, asi como la estrategia de la Oficina de Gestion de la
Propiedad Intelectual.

Contrato de investigacion. Acuerdo entre la Institucion y terceros o patrocinadores que
tenga por objeto la realizacion de investigaciones que puedan conducir a la creacion de Pl
en la Institucion. Puede incluir, entre otras cosas, todo tipo de patrocinio, donacién y
colaboracién con terceros o patrocinadores para la investigacion.!

Creador. Persona fisica que crea, concibe, lleva a la practica o realiza de otro modo una
contribucion intelectual notable para la obtencion de resultados de actividades
investigativas o académicas susceptibles de ser protegidas por los DPI's. El creador

! Para mas informacién sobre las diferencias entre patrocinios, donaciones y colaboraciones, y la manera en que pueden
cambiar las clausulas sobre la titularidad de la PI, véase el articulo 8 de las Directrices.
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también puede ser llamado autor, inventor u obtentor, dependiendo del objeto de la
creacion. No sera considerado creador la persona que no realiza una contribucion
intelectual significativa y solo se limita a apoyar la creacion, a partir de la realizacion de
tareas regulares, meramente técnicas o cumpliendo instrucciones especificas. Persona a
guien puede aplicarse la presente Politica, que crea, concibe, lleva a la practica o realiza
de otro modo una contribucion intelectual notable para la creacion de Pl y que se ajusta a
la definicion de “inventor”, “autor” u “obtentor” prevista normalmente en la legislacién de
[Pais].

Directrices. Directrices para la personalizacion de la plantilla de la OMPI de politica en
materia de propiedad intelectual para instituciones académicas y de investigacién.

Divulgacion al publico. Comunicacién de informacion sobre la Pl a terceros. La
divulgacion al publico supone, entre otras cosas, la divulgacion oral o por escrito; la
comunicacion por correo electronico; la publicacién en un blog de Internet; la divulgaciéon
en una noticia, un comunicado de prensa o una entrevista; la publicacién en una revista,
resumen, cartel o informe: la presentacion en una conferencia; el examen de una tesis; la
demostracion de una invencién en una feria comercial; o la aplicacion industrial de una
invencion.

Dominio publico. Ambito pablico y de libre acceso en el que las obras que no estan
protegidas por derechos de Pl —bien porque los derechos se han perdido, bien porque han
vencido— son propiedad del publico en su conjunto y pueden ser utilizados por cualquiera
sin permiso del creador o titular. Es el periodo a partir del cual las creaciones pueden ser
utilizadas sin permiso de su creador o titular, respetando solo los derechos morales. El libre
acceso puede estar determinado porque los derechos se han perdido o por decision del
titular de los derechos.

Entidad de comercializacién. Empresa que tiene acceso a la Pl de la Institucion mediante
una o varias de las formas de comercializacion disponibles, para producir nuevos productos,
procesos o servicios. Puede ser una empresa derivada o emergente.

Facilitador. Asistente, técnico o persona que contribuye indirectamente a la creacion de la
Pl de los creadores principalmente ejecutando tareas regulares o siguiendo instrucciones
especificas y, por tanto, no figura como autor o inventor respecto de los derechos de PI
reconocidos por ley, pero sin cuya contribucién practica la comercializacion no seria posible.

Formulario de divulgacién de PIl. Formulario [contenido en el Anexo X] que los creadores
deben completar y presentar a la Oficina de Gestion de la Propiedad Intelectual para
notificar la creacion.

Gastos de PI. Gastos en que incurre la Institucion por la gestion de la PI por la que ha
recibido ingresos brutos por PI.

Invencidn. [Definicion conforme a la legislacion de Pl de [Pais]]. Conforme el Articulo 10,
de la Ley 35, de 10/5/1996, de la Republica de Panama, una invencién puede ser producto
o un procedimiento, o estar relacionado con ellos. 1. Invencién de Productos: Son aquellos
gue revisten una forma tangible. Comprende, entre otros, cualquier sustancia composicién
o material, y cualquier articulo, aparato, maquina, equipo, mecanismo, dispositivo y otro
objeto o resultado tangible, asi como cualquiera de sus partes. 2.Invenciéon de
Procedimientos: Comprende, entre otros, cualquier método, sistema o secuencia de etapas
conducentes a la fabricacién o a la obtencién de un producto o de un resultado, asi como
el uso o la aplicacion de un procedimiento o de un producto, para la obtencion de un
resultado determinado. También se considera una invencién de procedimiento al uso
especial, o no evidente de un producto, que tiene por objeto el empleo de un producto
conocido para obtener de él un resultado diferente del que hasta entonces habia producido.

Inventor. Persona a quien puede aplicarse la presente Politica, que, individualmente o con

terceros, realiza una invencion y reune las condiciones de paternidad de la invencién
conforme a [leyes nacionales de PI].
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Investigacion.? Todo trabajo creativo y sistematico realizado para aumentar el acervo de
conocimientos (a saber, el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad) y su uso
para concebir nuevas aplicaciones. Incluye tres actividades: la investigacion basica, la
investigacion aplicada y el desarrollo experimental.

Material didactico. Material utilizado en cursos de formacién en el marco de conferencias,
guias, seminarios, talleres, clases sobre el terreno o0 en laboratorio, evaluaciones, practicas
y otras actividades realizadas por la Institucion (asi como el material que guarda relacion
con dichos cursos o que sirve a sus fines); y toda la Pl que forme parte de ese material.

Nombramiento. Acuerdo formal para un visitante en la Institucidn, el cual constituye un
requisito previo para realizar investigaciones, becas, labores creativas o actividades de
formacion en la Institucion, o participar en ellas.

Obra académica. Obra amparada por derechos de autor que es producto de la labor
académica de miembros del personal, estudiantes o visitantes, incluidas investigaciones o
productos creativos o de otros tipos en los dmbitos de su especialidad. Esto no incluye
material didactico [Opcidén: ni bases de datos o programas informaticos].

Oficina de Gestion de la Propiedad Intelectual (Oficina de Gestion de la PI). Unidad
administrativa encargada de la gestién diaria de todas las actividades de la Instituciéon
relacionadas con la PI.

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigacion (OTRI) u Oficina de
Transferencia de Tecnologia (OTT). Unidad administrativa encargada de la gestion de
todas las actividades de la Institucion relacionadas con la transferencia de conocimiento.
En muchas instituciones, son esas oficinas que también se encargan de la gestion de la
propiedad intelectual.

Pl de la Institucion. Pl cuya titularidad pertenece total o parcialmente a la Institucién.

Plantilla de politica en materia de Pl (Plantilla). La presente Plantilla de la OMPI de
politica en materia de propiedad intelectual para las instituciones académicas y de
investigacion, concebida para su uso junto con las Directrices para la personalizacion.

Procesos sustantivos de la Institucién. Son los procesos esenciales que debe desarrollar
la Institucién para cumplir la misién que se ha trazado, se identifican al menos tres procesos
esenciales: académico, investigativo y de extension.

Propiedad intelectual (Pl). Todo producto del esfuerzo creativo realizado en cualquier
disciplina en la Institucion, para el cual se han obtenido y hecho observar derechos juridicos
conforme a la legislacién. La Pl incluye entre otras cosas:

a) obras literarias, asi como publicaciones sobre los resultados de investigaciones, y
material conexo como borradores, series de datos y cuadernos de laboratorio;

b) material educativo y de aprendizaje;

c) otras obras originales literarias, dramaticas, musicales o artisticas, grabaciones
sonoras, peliculas, emisiones, arreglos tipograficos, obras de multimedia, fotografias,
dibujos y otros trabajos creados con los recursos y las instalaciones de la Institucién.

d) bases de datos, cuadros o recopilaciones, programas informaticos, material de disefio
preparatorio para programas informaticos, microprogramas, programas de formacion y
material conexo;

e) informacién técnica patentable y no patentable;

g) disefios, incluidos los esquemas de trazado (topografias) de circuitos integrados;
h) obtenciones vegetales e informacion conexa;

i) secretos comerciales;

j)  conocimientos técnicos, informacién y datos relacionados con lo anterior; y

k) cualquier otra obra encargada por la Institucién y distinta de las anteriores.

2 Definicién extraida del Manual de Frascati.
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Proyecto de investigacion. Proyecto en el que se desarrolla una investigacion realizada
por la Institucion. El proyecto de investigacion puede ser realizado bajo iniciativa y con
recursos exclusivos de la Institucién, o con participacién de otros actores del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnologia (SNCTi). Dependiendo del tipo de proyecto podran o no
participar estudiantes.

Recursos educativos de acceso puUblico. Material de ensefianza, aprendizaje e
investigacion de dominio publico y publicado con licencia abierta, que permite su uso y
moadificacion libre por terceros.

Responsable superior. Persona de la Institucién con facultad para adoptar decisiones en
tltima instancia respecto de la PI.

Secreto industrial o comercial. Cualquier informacion no divulgada que legitimamente
posea la Institucibn o un tercero que sea secreta, tenga un valor comercial por dicho
caracter, haya sido objeto de medidas razonables para ostentar dicho caracter y pueda
usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, asi como ser susceptible de
transmisién a un tercero. Conforme a la ley nacional sobre secretos comerciales, el secreto
empresarial se encuentra consagrado en la Ley n°® 35, de 10 de mayo de 1996, Articulos 83
a 88: “Art. 83 — Se considera secreto industrial o comercial, toda informacion de aplicacion
industrial o comercial que, con caracter confidencial, guarde una persona nhatural o juridica,
que le signifique obtener o mantener ventaja competitiva 0 econémica frente a terceros en
la realizacion de actividades econdmicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios
o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y su acceso restringido. Art. 84 —
No se considera secreto industrial o comercial, aquella informacion que sea del dominio
publico, que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que se divulgue por
disposicién legal o por orden judicial. No se considera que es del dominio publico, lo que se
ha divulgado por disposicion legal, aquella informacién que sea proporcionada a cualquier
autoridad por una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la dé
para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto
de autoridad. Art. 85 — La informacién a que se refiere el articulo 83, podra constar en
documento escrito, medios electrénicos o0 magnéticos, discos 6pticos, microfilmes, peliculas
u otro medio o instrumento, sin perjuicio de la protecciébn de secretos industriales o
comerciales que no consten en un soporte material. Art. 86 — La persona que guarde un
secreto industrial o comercial, podréa transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario
autorizado tendrda la obligacién de no divulgar el secreto industrial o comercial por ningin
medio. En los convenios relativos a la transmisién de conocimientos técnicos, asistencia
técnica, provision de ingenieria basica o de detalle, podran establecerse clausulas de
confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemples, las cuales deberan
precisar los aspectos considerados confidenciales. Art. 87 - Toda persona que, con motivo
de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio de su profesion o relacion de negocios,
tenga acceso a un secreto industrial o comercial, cuya confidencialidad se le haya
prevenido, deberé abstenerse de utilizarlo para fines comerciales propios, o revelarlo sin
causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o del usuario
autorizado. La infraccion de esta disposicion dard derecho a solicitar la suspension
inmediata de la divulgacion de dicho secreto y la indemnizacién de dafios y perjuicios. Art.
8 — Quien, con el fin de obtener secretos industriales o comerciales pertenecientes a un
tercero, contrate a un trabajador, profesional, asesor, directivo o consultor, que hubiese
mantenido o mantuviese relacion de trabajo, de negocios o de arrendamiento de servicios
con ese tercero, sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasionar con ello. Igual
responsabilidad tendra aquél que, por cualquier medio ilicito, obtenga, divulgue o use
informacion que involucre un secreto industrial o comercial de otra persona.

Uso sustancial. Uso generalizado [no remunerado] de los recursos de la Institucién, entre
otros, instalaciones, equipos, recursos humanos o financiacion [Opcion: y la Pl ya existente
no disponible al publico]. Ello no incluye el uso habitual de bibliotecas u oficinas.

Variedad vegetal. [Definicion conforme a la ley nacional sobre variedades vegetales].
Conjunto de plantas de un solo taxén botéanico (grupo de organismos emparentados, que
en una clasificacién dada han sido agrupados) del rango mas bajo conocido que, con
independencia de si responde o no, plenamente, a las condiciones para la concesion de un
derecho de obtentor, puede: 1. Definirse por la expresion de los caracteres resultantes de
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un cierto genotipo o de una cierta combinacion de genotipos; 2. Distinguirse de cualquier
otro conjunto de plantas por la expresion de uno de dichos caracteres, por lo menos; 3.
Considerarse como una unidad, por su aptitud a propagarse sin alteracion.
(https://mici.gob.pa/variedades-vegetales/#, acceso en 06/01/2023) Ley n° 63, de
5/10/2012, que reforma la Ley n° 23, de 1997.

Visitante. Persona que no es miembro del personal ni estudiante de la Institucion y se
desempefia en esta, a saber, investigadores, especialistas, voluntarios y profesores
invitados, adjuntos y asociados, y que celebra un acuerdo de nombramiento con la
Institucion.”

ARTICULO 3 - AMBITO DE APLICACION DE LA POLITICA

Ademads de la finalidad de la Politica, es fundamental definir el alcance y el ambito
de aplicacion de la politica.

Para eso, es necesario establecer si la Politica Institucional va a abarcar la
propiedad intelectual en todas sus formas de proteccion, a saber, la propiedad industrial
(patentes, modelos de utilidad, marcas, disefio industrial, indicaciones geograficas), los
derechos autorales y conexos, la obtencion de nuevas variedades vegetales, el programa
de ordenador (software), topografia de circuitos integrados, conocimientos tradicionales y
folclore; o si habra una politica para cada forma de proteccion, ya que, en general, las leyes
nacionales que rigen el asunto tratan cada una por separado. Esta es una decisién que la
Administracion Superior debe tomar cuando se define la Politica.

De otra parte, la Politica Institucional debe también definir a quien se aplican las
directrices alli puestas: profesores, estudiantes, visitantes y a todos los demas miembros
de la comunidad académica.

Para que la normativa pueda ser cumplida en el ambito institucional, es necesario
también prever los efectos vinculantes de la Politica, es decir, asegurar que lo establecido
en ella venga a ser efectivamente cumplido por los profesionales involucrados. Para eso,
tomar las medidas administrativas para garantizar el cumplimiento de la normativa es
requisito indispensable.

También es importante poner de relieve que la Politica Institucional debe ser dada
a conocer a toda la comunidad académica por ella abarcada, de modo que, al iniciar la
relacion laboral, uno sepa de sus derechos y deberes para con la institucion en lo que
respecta a la Pl. En ese caso, es fundamental también dejar claro cuando uno ya posee
una propiedad intelectual previa al inicio de la relacion laboral, para evitar posibles conflictos
de interés posteriores.

Ejemplos de clausulas

3.1 — Alcance. “La presente Politica se aplica a toda la Pl generada en la Institucion, en
especial sera aplicada a estudiantes, profesores, investigadores, funcionarios, egresados,
visitantes, asi como a cualquier otra persona natural o juridica que se vincule directa o
indirectamente con la [Nombre de la Institucion]; siempre y cuando de esta vinculacién se
conciba, genere, use o comercialicen DPI’s, conocimientos y/o tecnologias relacionadas
con estos.”

3.2 — Pl previa. “Al comienzo de la relacion laboral o de servicios, la matriculacion o el
nombramiento, los miembros del personal, estudiantes, egresados, visitantes o
cooperantes deberan declarar la Pl ya existente e indicar si desean que se incluya o excluya
de la aplicacién de la presente Politica.”

3.3 —Aplicacion. “Los derechos y las obligaciones que se prevén en esta Politica seguiran
vigentes tras la rescision del contrato laboral, de servicios, la matriculacion o la terminacién
del nombramiento en la Institucion o de los acuerdos o demas instrumentos juridicos a los
que hace referencia esta Politica.”

“El presente reglamento se aplicara en todas aquellas actividades de caracter académico,
laboral, o contractual que tengan por objeto la creacion intelectual en los campos del
derecho de autor, derechos conexos, la propiedad industrial y las nuevas tecnologias, en la
[Nombre de la Institucién].”
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“La presente Politica se aplica a todos los miembros del personal, estudiantes y visitantes
gue participen en proyectos de investigacion o produzcan obras académicas. Los derechos
y las obligaciones que se prevén en la presente Politica seguiran vigentes tras la rescision
del contrato laboral, la matriculacion o el nombramiento en la Institucion.”

3.4 - Efectos vinculantes. “En los actos de libre nombramiento, nombramientos en
provisionalidad, contratos de trabajo, de prestacion de servicios, condiciones de matricula,
términos y condiciones establecidos para el acceso a la plataforma educativa, acuerdos de
colaboracion, declaraciones de participacion y cualquier otro instrumento juridico que se
firme para la realizacion de actividades de concepcién, uso y comercializacion de
conocimientos y tecnologias, se hara referencia al cumplimiento de las disposiciones de
esta Politica y su ambito de aplicacion.”

“Una vez aprobada por los 6rganos rectores o directivos de la Institucion, la presente
Politica reflejard un acuerdo vinculante entre la Institucion y los miembros del personal,
estudiantes y visitantes, con las siguientes condiciones:

3.4.1 Miembros del personal. La Institucién velara por que se introduzca una disposicion
en el contrato laboral o el acuerdo que establezca una relacion laboral entre la
Institucién y los miembros del personal que sitle a estos en el ambito de aplicacién
de la presente Politica.

3.4.2 Estudiantes que participan en proyectos de investigacion. La Institucion velara
por que los estudiantes que participan en proyectos de investigacion firmen un
acuerdo antes del inicio de este, en el cual confirmaran haber leido y aceptar todas
las disposiciones de la presente Politica.

3.4.3 Visitantes. La Institucion velard por que los visitantes firmen un acuerdo de
nombramiento antes de iniciar cualquier actividad en la Institucién. El acuerdo
situara al visitante en el &mbito de aplicacién de la presente Politica, hara referencia
a esta e incluird una copia para el visitante.

3.4.4 Consentimiento fundamentado. La presente Politica se incluird en el sitio web de
la Institucién, el [Titulo del manual docente] y el [Titulo del manual para alumnos].
Ademas, se afadiran referencias a la Politica en [las condiciones de matriculacion
de los estudiantes], los catalogos académicos o equivalentes. Las referencias seran
lo suficientemente detalladas para permitir el facil acceso al texto completo de la
Politica.”

ARTICULO 4 — GOBERNANZA Y FUNCIONAMENTO

La Politica Institucional debe definir como serd realizada la gestion de la Pl en el
ambito de la Institucion. Para tanto, debe ubicar las funciones de gestioén de la Pl en el
organigrama, para que se quede claro la importancia dada al tema por la Institucion.

Para apoyar la gestion de la PI, es importante establecer un Comité de Pl para
evaluar los resultados de la investigacion con el fin de protegerlos. Ademas, el Comité
puede ejercer el papel de supervisar la implementacién de la politica y, si corresponde,
intervenir para garantizar que se aplique adecuadamente. Se recomienda prever en la
Politica, las condiciones para la seleccion de los miembros del Comité para dar legitimidad
a las acciones de los elegidos.

En general, la gestién de la Pl es ejercida por Oficinas de Gestion de la Pl o
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigacion (OTRIs), que se encuentran
ubicadas en los Vicerrectorados de Investigacion, en virtud de sus finalidades. Pero hay
también ejemplos de ubicacion de las oficinas de gestion de la Pl o de las OTRIs
directamente vinculadas al Gabinete del Rector. Aln hay casos de creacion de una unidad
autébnoma, vinculada a la Institucion, especificamente para hacer la gestion de la propiedad
intelectual y transferencia de conocimiento (TC).

Independientemente de dénde se encuentre la oficina, lo mas importante es
garantizar las condiciones para una gestion eficaz de la Pl y la TC.

Ejemplos de clausulas

4.1 - Comité de PI
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“La Institucidon creara un Comité de Pl para supervisar la aplicacion y evolucion de la
presente Politica y ofrecer orientacion estratégica a la Oficina de Gestion de la Propiedad
Intelectual”;

“El Comité de PI es el organo encargado en ultima instancia de tomar decisiones sobre la
formulacién de una estrategia de gestién y comercializaciéon de un activo de PI concreto”;

“El Comité de PI estara formado por [Composicién] y presidido por el responsable superior
o la persona designada a tal efecto”.

4.1.1 Finalidad. “La Institucion creard un Comité de Pl para supervisar la aplicacion
y evolucion de la presente Politica y ofrecer orientacion estratégica a la
Oficina de Gestion de la Propiedad Intelectual “Oficina de GPI” (conforme al
articulo 4.2. infra).”

4.1.2 Composicion. “El Comité de PI estara conformado por [composicion] y sera
presidido por [especificar quién presidira]’

4.1.3 Reuniones. “Las reuniones se adoptaran conforme a lo dispuesto en el
estatuto interno para el funcionamiento de este Comité, previo conocimiento
de los abogados delegados y de la Oficina de Gestién de la Pl. ElI Comité
podré invitar o consultar con expertos en Pl, a efectos de la toma de
decisiones.”

4.1.4 Responsabilidades. “Las responsabilidades del Comité de Pl deberan ser
incluidas en un Manual de Proceso de GPI, que debera ser adoptado por la
institucion.”

“El Comité de PI es el 6rgano encargado en ultima instancia de tomar decisiones
sobre la formulacion de una estrategia de gestion y comercializacion de PIl. Entre las
principales funciones del Comité de Pl se encuentran:

a. Orientar las estrategias de PI de la Institucion.

b. Adoptar decisiones en relacion con la titularidad de los DPI's de la Institucion, en
particular cuando sean renunciados, abandonados o cedidos de manera gratuita,
previa consulta de los conceptos con la Oficina de GPI.

c. Adoptar decisiones en cuanto a la identificacién, proteccién, administracion,
manutencion, control y defensa de DPI’s de la Institucion, previa consulta de los
conceptos con la Oficina de GPI.

d. Determinar y aplicar las excepciones a la presente Politica, conforme las reglas y
disposiciones aqui establecidas.

e. Las demas establecidas en la presente Politica.”

4.2 — Oficina de Gestiéon de la PI

Una vez establecida la Oficina de Gestion de la PI, sera necesario implementar
ciertos procedimientos para el cumplimiento adecuado de la politica institucional y la
implementacién de las actividades previstas en ella.

Ademas de administrar la Ply TT, en todas sus etapas, de la evaluacion y proteccién
de la invencion hasta el monitoreo de la transferencia de tecnologia, la Oficina también
desempenfara un papel importante en la difusién de la Politica, asi como en la difusion de
procedimientos para facilitar el uso del sistema de propiedad intelectual por parte de la
Comunidad Académica.

Orientar los investigadores y alumnos sobre los adecuados registros de los hallados
en los proyectos de investigacion, el uso del Cuaderno de Laboratorio, el cuidado con la
publicacion prematura de resultados, y ayudar al investigador a completar la Declaracion
de Invencién son algunas de las medidas que deben ser puestas en marcha por la Oficina,
y que deben también constar de la Politica Institucional.

El Articulo 21, de la Ley n® XX.., de../../.., es dedicado a las Oficinas de GPI (o
OTRI/OTC/OTT):” Para apoyar la gestion de su politica de innovacion, las IES, Centros de
Investigacion y AIPs deben contar con una OTRI/OTC/OTT, ya sea propio o asociado a
otras instituciones”. Para cumplir con las disposiciones de la Ley, se sugiere como ejemplos
de clausulas:
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“La Institucién creara una Oficina de Gestion de la Pl o asignara una funcién similar
dentro de la Institucidon o en otra organizacion para actuar como tal y ayudar a la Institucion
a gestionar y comercializar su PI de forma que fomente mas eficazmente su uso y desarrollo
en aras del beneficio econdmico y social.”

“La Oficina de Gestion de la Pl es la responsable institucional por la gestion de la
propiedad intelectual y transferencia de conocimiento, y tiene la autonomia en la toma de
decisiones técnicas y negociables en los procesos de transferencia de conocimiento.”

El referido Articulo, dispone también sobre las competencias de esa Oficina, que,
son, entre otras:

a. velar por el mantenimiento de la politica institucional, para fomentar la proteccion de
las creaciones, la concesion de licencias, la innovacién y otras formas de
transferencia de tecnologia;

b. evaluar y clasificar los resultados derivados de las actividades y proyectos de
investigacion para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley;

c. evaluar la solicitud de un inventor independiente para adoptar una invencion de
conformidad con el articulo 34 de la referida Ley;

d. opinar por la conveniencia y promover la proteccion de las creaciones desarrolladas
en la institucion;

e. opinar sobre la conveniencia de difundir creaciones desarrolladas en la institucion,
sujetas a proteccion intelectual;

f. monitorear la tramitacién de solicitudes y mantenimiento de los titulos de propiedad
intelectual de la institucion.

g. desarrollar estudios de prospeccién tecnoldgica e inteligencia competitiva en el
campo de la propiedad intelectual, con el fin de orientar las acciones de innovacion
de la IES, Centros de Investigacion o AlPs;

h. desarrollar estudios y estrategias para la transferencia de innovacién generada por
la IES, Centros de Investigacién o AlPs ;

i. promover y monitorear la relacién de la IES, Centros de Investigacion o AIPs con
empresas, especialmente para las actividades previstas en el Art. 12 de la referida
Ley;

j-  negociar y gestionar los acuerdos de transferencia de tecnologia que se originen en
la IES, Centros de Investigacion o AIPs.”

También corresponde a la Oficina de Gestién de la Pl mantener la cartera de Pl
con todos los pagos actualizados junto a los 6rganos nacionales e internacionales.

Hace parte de la gestién crear mecanismos de registro y seguimiento para el
monitoreo de los procesos de proteccion de la PI. Como no siempre la Oficina de Gestién
de la PI posee las condiciones deseables para realizar todas las actividades previstas en
su plan de trabajo, a veces es preciso contar con el apoyo de una entidad externa, como
bufetes de abogados especializados en PI.

La Oficina también debe encargarse del control financiero de los ingresos y los
pagos de regalias a los inventores.

4.2.1 - Finalidad. Por determinacion legal, la gestiéon de los derechos de propiedad debera
ser hecha por la Oficina de Gestion de la Pl y es fundamental que esa disposicion esté
descrita en la Politica Institucional, para darle legitimidad y autoridad en los tramites de
proteccion y comercializacion de la Pl.
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Ejemplo de clausula:

“La gestion de los DPI’s corresponde a la Oficina de Gestion de la PI. La Institucion creara
una Oficina de Gestion de la Pl o asighara una funcion similar dentro de la Institucién o en
otra organizacién para actuar como tal y ayudar a la Institucion a gestionar y comercializar
su Pl de forma que fomente mas eficazmente su uso y desarrollo en aras del beneficio
econdmico y social”.

4.2.2 — Responsabilidades. Las responsabilidades de la Oficina de Gestion de la PlI,
deberan también ser incluidas en un Manual de Proceso de GPI, que debera ser adoptado
por la institucion.

Ejemplos de clausulas

“Las responsabilidades de la Oficina de Gestién de la Pl seran, entre otras:

a.
b.
C.

Realizar actividades de divulgacion o sensibilizacion sobre PI;

Identificar los activos potenciales de ser protegidos por DPI’s;

Conceptuar los asuntos de PI previstos en esta Politica que son de competencia del
Comité de PI (conforme al articulo 4.1.3 supra).

Establecer y aplicar los procedimientos derivados de la presente Politica en
particular los relacionados con el registro de las investigaciones llevadas a cabo,
condiciones de acceso a estos y de uso.

Elaborar y entregar a los investigadores los formatos de divulgacién completa de los
resultados obtenidos y deméas documentos necesarios.

Determinar el porcentaje de paternidad de los DPI’s.

Realizar el registro, mantenimiento, conservacion y administracion de los DPI’s que
sean de titularidad de la Institucion.

Participar en la comercializacion de las tecnologias y conocimientos desarrolladas
en el ambito de esta Palitica, incluyendo la respectiva hegociacion de los contratos,
acuerdos y convenios.

Acompafiar la ejecucién y aplicaciébn de los contratos, acuerdos y convenios
anteriormente referidos.

Evaluar la viabilidad econémica y comercial, y consecuentemente formular la
estrategia de comercializacion mas apropiada.

Distribuir los costos e ingresos generados en el marco de la aplicacion de esta
politica y conforme lo establecido en esta.

Velar por la difusion, aplicacion y cumplimiento de esta Politica, DPI’s y su utilizacién
como informacion cientifico técnica, entre otras.

. Proponer al Comité de PI la no proteccién o el abandono de los derechos de

propiedad intelectual cuando considere que no hay probabilidad razonable de éxito
comercial de los resultados de investigacion o estos no son de interés de la
Institucién o del publico, entre otros motivos que considere razonables.

Definir los posibles derechos de terceros cuando el resultado sea producto de
relaciones establecidas con terceros para actividades de investigacion y desarrollo.

Las demas que sean aplicables conforme a la naturaleza de la gestién realizada.”

“Las responsabilidades de la Oficina de Gestion de la Pl seran, entre otras:

a. Actividades de divulgacion o sensibilizacion dirigidas a los creadores;
Gestion de las relaciones con los creadores;

Gestion de la PI;

Comercializacion de tecnologias y negociacion de contratos de PI;
Gestion de los contratos de Pl; y

Distribucion de los costos e ingresos de PI”.

~0ooo0CT

Ademas de esas, también pueden ser transcritas para la Politica Institucional, las

competencias ya descritas en la Ley n° ..., de ../../.., cual sean:

a. velar por el mantenimiento de la politica institucional, para fomentar la proteccion
de las creaciones, la concesion de licencias, la innovacion y otras formas de
transferencia de tecnologia;
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b. evaluar y clasificar los resultados derivados de las actividades y proyectos
de investigacion para dar cumplimiento a lo establecido en esta Ley;

c. evaluar la solicitud de un inventor independiente para adoptar una invencién
de conformidad con el articulo 34 de esta Ley;

d. opinar por la conveniencia y promover la proteccién de las creaciones
desarrolladas en la institucion;

e. opinar sobre la conveniencia de difundir creaciones desarrolladas en la
institucion, sujetas a proteccién intelectual;

f.  monitorear la tramitacion de solicitudes y mantenimiento de los titulos de
propiedad intelectual de la institucion.

g. desarrollar estudios de prospeccion tecnoldgica e inteligencia competitiva
en el campo de la propiedad intelectual, con el fin de orientar las acciones
de innovacion de la IES, Centros de Investigacion o AlPs;

h. desarrollar estudios y estrategias para la transferencia de innovacion
generada por la IES, Centros de Investigacion o AIPs ;

i. promovery monitorear la relacion de la IES, Centros de Investigacion o AlPs
con empresas, especialmente para las actividades previstas en el Art. 12;

j- negociar y gestionar los acuerdos de transferencia de tecnologia que se
originen en la IES, Centros de Investigacion o AIPs. *

4.2.3 - Tramites de GPI. Es posible que al inicio de las actividades de la Oficina de GPI sea
necesario buscar el apoyo de despachos especializados en Propiedad Intelectual, para
suplir la falta de profesionales especializados dentro de la institucion. Es importante prever
esa posibilidad en la Politica Institucional para darle legitimidad a eventuales
contrataciones.

Ejemplo de clausula

“Sin perijuicio de lo anteriormente dispuesto, [Nombre de la Institucién]; podra contratar los
servicios de terceros para la realizacion de funciones relacionadas con la gestion de los
DPI’s de la Institucion.”

4.2.4 - Mantenimiento. Considerando que la proteccién de la Pl es un proceso legal, es
fundamental mantener los registros actualizados, bajo pena de incumplimiento de plazosy
medidas inherentes a la tramitaciéon de los procesos. Para eso, es posible requerirse a
adopcion de softwares especializados 0, mismo, contratar una entidad externa para hacerlo.
No es necesario establecer, de plano, cuales seran los medios, pero es importante registrar
en la Politica el compromiso institucional con el mantenimiento de los registros para sus
respectivos monitoreos.

Ejemplo de clausula

“La Oficina de Gestién de Pl o una entidad externa designada por esta, mantendra los
registros de la Pl de la Institucién de forma apropiada y lo suficientemente detallada.”

4.2.5 — Opcional - Registro y seguimiento. Para complementar lo anterior, también se
puede ya detallar un poco més como se dard el registro y seguimiento.

Ejemplo de clausula

“El registro, mantenimiento, conservacion y administracion de los DPI’s que sean de
titularidad de la Institucion implica el mantenimiento detallado de los registros de dichos
derechos, el seguimiento del pago en los plazos establecidos de las obligaciones relativas
al mantenimiento o las anualidades de la PI protegida, la asuncién de los gastos asociados
a las actividades anteriormente referidas, el mantenimiento de los registros contables de
ingresos y gastos relacionados con cada derecho, entre otros.”

ARTICULO 5 - TITULARIDAD Y DERECHOS DE UTILIZACION

Ese capitulo de la Politica es uno de los mas importantes, y debe definir claramente
a quien pertenecen los derechos de Pl decurrentes de la actividad de investigacion.
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La regla general de la Pl creada por los empleados de la institucion es que la
titularidad de la Pl pertenece a la institucion, respetadas algunas condiciones especificas,
como, por ejemplo, que haya una relacion laboral formalizada por medio de un contrato de
trabajo u otro instrumento juridico similar.

Antes que todo es necesario checar lo que establece la legislacion nacional a ese
respecto. En Panama, segun el Articulo 9 de la Ley n° 35, de 15/05/1996, la titularidad sobre
“las invenciones, a los modelos de utilidad y modelos o dibujos industriales, realizados por
personas sujetas a una relacion de trabajo, ya sea en el sector privado o publico, les seran
aplicables, por igual, lo dispuesto en el Cédigo de Trabajo”.

El referido Cédigo de Trabajo, actualizado en 2022
(https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2227/LABOUR%20CODE.pdf), dedica el Capitulo V al
tema de “Invenciones durante la relacion de trabajo”™

“Capitulo V. Invenciones durante la relacion de trabajo

Articulo 193. Las invenciones obtenidas durante el proceso de trabajo, en cuanto a los
derechos al nombre y a la propiedad, se regiran por las siguientes reglas:

1. Si las invenciones fuesen de empresa, 0 sea, aquéllas en las que predomina el proceso,
los equipos, la tecnologia, los elementos de programacién informatica, las instalaciones, los
métodos y procedimientos, de la empresa, sin distincion de persona 0 personas en
particular, tales invenciones seran de propiedad del empleador.

2. Si se tratase de las invenciones de servicios, esto es, las realizadas por trabajadores
contratados especialmente para investigarlas, estudiarlas y obtenerlas, la propiedad de la
invencion correspondera al empleador; pero el inventor o los inventores tendran derechos
a gue sus nombres se les reconozcan como autores de la invencion.

3. Silas invenciones fuesen libres, o sea, aquellas donde predomina la fuerza del ingenio y
la meditacién, o el descubrimiento por mero acaso de uno o mas trabajadores, perteneceran
a la persona o personas que las realicen, aun cuando hubiese surgido por motivo del trabajo
o la explotacion.

En cualquier caso, tanto el empleador como el trabajador estaran obligados a guardar el
secreto de invencion.

4. Sila invencion se produjere como resultado de la relacién de terceras personas al servicio
de la organizacion social de los trabajadores, se aplicaran los mismos principios que
establecen los numerales anteriores.”

Para que la institucién pueda ejercer el derecho de titularidad, ademas de esta
condicién, es necesario que el trabajo de investigacion haya sido realizado mediante la
utilizacién de recursos, datos, medios, informaciones, equipos y demas componentes de la
infraestructura de la Institucién, y caracterizadas por haber sido generadas bajo las
siguientes condiciones:

b) durante el periodo y el alcance de la relacion con la universidad, cualquiera sea
su naturaleza, que se extienda hasta un (1) afio después de la terminacién de la
relacion;

c) en el contexto de la actividad de investigacion y desarrollo gestionada por la
universidad,;

d) en el desarrollo de tesis doctorales, tesis de maestria, tesinas, trabajo de
finalizacion, actividad de investigacion o trabajo académico y otras creaciones
obtenidas como condicién indispensable para completar el curso y/o obtener el
titulo otorgado por la universidad.

Si tales condiciones no se cumplen o si los medios utilizados son distintos de los
caracterizados arriba, entonces el desarrollador de la invencién puede requerir la titularidad.
Es el caso de estudiantes y de algunos profesionales de la Universidad, que pueden
desarrollar una invencion sin utilizar la infraestructura de la institucion.

Por otro lado, cuando la investigacion es financiada con recursos publicos,
puede haber condiciones especificas para la titularidad. En caso de Panam4, la Ley n°XX,
de.../...[..., en su Articulo 8, establece que “las IES publicas y Centros de Investigacién
publicos podran, a través de una compensacion econémica 0 no economica y por un
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periodo especifico, segun los términos de un contrato o acuerdo: ... lll. Permitir el uso de
su capital intelectual en proyectos de investigacion, desarrollo e innovacion...”. En ese caso,
(2) “La propiedad intelectual sobre los resultados obtenidos pertenecera a las instituciones
titulares del capital social, en proporcién a su respectiva participacion, y debera ser objeto
de previo acuerdo entre las partes.”

En los casos de Pl derivada de proyectos de cooperacion con otras instituciones,
las Partes (entidad ejecutora) del proyecto definiran entre ellas la titularidad de los derechos
de Pl que se generen en la ejecucién de los proyectos financiados con recursos del
presupuesto nacional.

Lo mismo se aplica a la PI derivada de contratos de investigacion, donde las
condiciones de titularidad deberan ser objeto de negociacion entre las Partes, y deberan
ser expresadas en clausulas especificas en los referidos contratos.

Para los profesores visitantes de otras instituciones, es importante establecer un
acuerdo por escrito sobre los derechos de Pl derivados de su actividad de investigacion en
la institucion anfitriona para evitar posibles conflictos de intereses en el futuro.

Hay casos, todavia, en que la Universidad, después de evaluar la potencialidad de
proteccion de un resultado de investigacion, decida por no protegerlo. En este caso, la
Universidad puede asegurarle al inventor la titularidad, otorgandole gratuitamente el
derecho de hacerlo en su propio nombre.

En cualquier caso, en el que la Institucion disfrute de los derechos de titularidad
sobre la PI, siempre seran garantizados los derechos morales a los autores.

Ejemplos de clausulas
5.1 — Pl creada por miembros del personal

A los efectos de esta Politica, se entenderd que son resultados de la vinculacién con la
Institucion, cualquier resultado que:

a) Sea obtenido a partir del desarrollo de una actividad realizada en el marco del
nombramiento, contrato de trabajo o de prestacién de servicios; o.

b) Sea obtenido a partir de la realizacion de una actividad académica o investigativa
realizada por estudiantes, becarios o profesores e investigadores Vvisitantes,
conforme lo establecido en esta Politica; o

c) Haya utilizado informaciones o conocimientos generados en la Institucion; o.

d) Sea producto de la utilizacién sustancial de los medios o recursos de propiedad de
la Institucién, en dinero o en especie, como son las instalaciones, equipos, material
bibliogréfico, el trabajo de cientificos, investigadores, técnicos y demas personas
que el objeto requiera, incluyendo los DPI’s.

5.1.1.- Titularidad de la Institucion. La [Nombre de la Institucion] sera titular de los DPI's
que hayan sido creados en el marco de cualquier relacién de vinculacion.

La Institucion sera titular de toda la Pl creada por un miembro del personal:
A. eneltranscurso y en el ejercicio de sus funciones; o
B. haciendo uso sustancial de los recursos de la Institucion.

5.1.2. Titularidad del miembro del personal. Los miembros del personal serén titulares
o cotitulares de la Pl que hayan creado si dicha PI:

a. no es producida en el transcurso o en el ejercicio de sus funciones ni mediante
el uso sustancial® de los recursos de la Institucion.

b. recae en obras académicas (véase el articulo 5.5);

3 Se considerara que el uso no es sustancial si la Institucion incurre en costos generales minimos (por ejemplo, el uso de
oficinas, bibliotecas, instalaciones o computadoras de mesa normales); solo se ha pasado un plazo de tiempo minimo usando
instalaciones notables de la Institucién; o la Pl se ha creado o desarrollado en los ratos personales (no remunerados) del
creador.
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c. [Opcion: Otros derechos de PI, segun lo previsto en la legislacion nacional o
sobre los que la Institucion no puede o no desea reivindicar la titularidad, y lo
manifiesta por escrito.]

5.1.3. Pl derivada de contratos de investigacion. Salvo si la legislacion nacional
dispone lo contrario [0: si no se hace uso sustancial de los recursos de la
Institucion], las condiciones del contrato de investigacién regiran la titularidad de la
PI creada por los miembros del personal durante un proyecto de investigacion que
forme parte del contrato de investigacién, con arreglo al articulo 7.

5.1.4. Nombramiento de miembros del personal en otras Instituciones.* Incumbe a
cada miembro del personal que ostente un nombramiento honorario, académico o
de investigacion en otra Institucion (Institucion de acogida) sefialar a la atencién
de esta, y de su Oficina de Gestidén de la Propiedad Intelectual, las obligaciones
gue hubiere contraido en virtud de la presente Politica antes de su nombramiento
en la Institucion de acogida. Si la politica en materia de Pl de la Institucion de
acogida reivindica la Pl creada por el miembro del personal en el marco de dicho
nombramiento, este debera velar por que la Institucion de acogida negocie un
acuerdo de Pl adecuado con la Institucion.

5.2 - Pl creada por Estudiantes

Las instituciones colaboran cada vez mas estrechamente con el mundo empresarial
en 1+D aplicada y, por ello, los miembros del personal e incluso los estudiantes reciben
financiacién de la industria o trabajan en proyectos de investigacion con universidades que
tienen capacidad para crear PlI.

La titularidad de la Pl creada por estudiantes suele ser una cuestion polémica. La
institucion a menudo distingue dos categorias de estudiantes (de grado y posgrado), que,
a su vez, pueden tener distintas relaciones contractuales con sus universidades en funcion
de la financiacién. Ademas, algunos estudiantes son también empleados.®

Ejemplos de clausulas

5.2.1 Titularidad del estudiante. Los estudiantes son titulares de los DPI’s reconocidos
sobre las creaciones académicas e investigativas realizadas durante su vinculaciéon
con la Institucién, incluido su trabajo final de grado, asi como cualquier otra creacién
resultada de su evaluacién académica.

5.2.1.1 Sin menoscabo de lo dispuesto anteriormente el estudiante debera conceder a la
Institucién una licencia no exclusiva, gratuita, irrevocable, por todo el tiempo de
proteccion de los derechos patrimoniales de autor, para todo el mundo, para la
divulgacion de sus creaciones en el repositorio institucional creado a estos efectos
o en el instrumento de divulgacién que haga sus veces. La Oficina de GPI
garantizara que la divulgacion a la que hace referencia este apartado no afecte la
proteccion que pudiera concederse a las obras y/o creaciones divulgadas al
amparo de esta licencia.

5.2.1.2La Oficina de GPI podra prestar, previo acuerdo, servicios de gestion y
comercializacion de los DPI's a los estudiantes por su Pl. En todos los casos
debera ser definido previamente las condiciones para la prestacion de estos
servicios.

5.2.2 Teses o tesinas.

[Opcion 1] El estudiante debe entregar su tesis o tesina final a la coleccion

institucional.

[Opciodn 2] El estudiante debe otorgar a la Institucién una licencia exenta de regalias
para reproducir su tesis o tesina y distribuir copias al publico.®

4 Esto significa que los miembros del personal son visitantes en otras instituciones.

5 En este caso el vinculo con la universidad debe quedar claro en el acuerdo de empleo.

¢ Por lo general, las normas de la Institucién exigen como condicién para la matriculacién que la Institucién se reserve el
derecho a conservar la version original o copias de las tesis, asi como una licencia descrita en el articulo 5.2.2. Se debe
hacer referencia a las normas aplicables. Dicha conservacion no afecta a ningin derecho de autor o derecho de Pl que
pueda existir en las tesis.
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5.2.3 Titularidad de la Institucion. La Pl derivada de un proyecto de investigacion del
estudiante seréa de titularidad de la Institucion en las siguientes circunstancias:

a. sila Pl es creada haciendo un uso sustancial de los recursos de la Institucion
(excluida la supervision/direccion) y no se ha celebrado un acuerdo de
retribucion entre la Institucién y el estudiante;

b. si la investigacion llevada a cabo por el estudiante forma parte de las
actividades y/o proyectos de investigacion de la Institucion.

5.2.3.1La excepcién anterior también sera aplicada cuando los resultados se hayan
obtenido en el marco de becas o subvenciones que asi lo hayan contemplado en
Su convocatoria.

5.2.3.2 En los supuestos anteriores 5.2.3 y 5.2.3.1 es necesario ademas de la firma del
respectivo acuerdo de participacién la posterior firma del acuerdo de cesion de los
DPI's a la Institucion, conforme a lo establecido en la normativa nacional e
internacional vigente a este tipo de contratos.

5.2.3.3 En ninguin caso la cesioén realizada podra menoscabar el reconocimiento de los
derechos morales del estudiante como creador, ni impedir la participacion en la
distribuciéon de los beneficios econdmicos que se obtengan a partir de su
comercializacién, conforme a los criterios establecidos en esta Politica y demas
instrumentos que la desarrollan.

5.2.3.4 Los profesores que hayan dirigido las tesis o demas obras de evaluacion
académica no podran ser considerados autores, asi como tampoco quienes hayan
participado en su evaluacion. Las ideas no se protegen, por tanto, solo podran ser
reconocidos como autores de las creaciones de los estudiantes bajo el régimen
de titularidad cuando sea comprobable su aporte directo y activo en la redaccion
y/o materializacién de la creaciéon. En el supuesto que asi sea se aplicara el
régimen de copropiedad conforme a los aportes realizados por las partes.

5.2.4 Pl derivada de contratos de investigacion. Las condiciones del contrato de
investigacion regiran la titularidad de la Pl creada por el estudiante en el transcurso
del contrato de investigacién, conforme al articulo 8.

“Salvo si la legislacién nacional dispone lo contrario, las condiciones del contrato de
investigacion regiran la titularidad de la Pl creada por los miembros del personal durante un
proyecto de investigacion que forme parte del contrato de investigacion.”

“Los derechos de propiedad intelectual pueden ejercerse juntamente con otras
instituciones, y se firmara un documento contractual entre las partes, con el fin de establecer
los derechos y deberes relacionados con la coparticipacion en la propiedad.”

5.2.5 Responsabilidad en matéria de titularidad’. EI Comité de Pl debera aprobar
aquellos supuestos en los cuales la Institucion no detentara la titularidad de los DPI’s
que le deberian corresponder teniendo en cuenta el aporte realizado por la Institucion
o conforme lo dispuesto en la presente Politica. En el supuesto que exista una
transferencia de la titularidad de los DPI’s a terceros se deben tomar las previsiones
legales necesarias para garantizar la utilizacion de los resultados con fines de
investigacion y docencia, segun literal €) del numeral 8.2.

“El Comité de PI, previa consulta de la opinion de la Oficina de Gestion de la PI, decidira
cuales DPI’s podran mantenerse vigentes en la cartera de activos de la Institucion, y en
particular decidira cuéles deben ser renunciados, abandonados o cedidos de forma gratuita
a terceros. Esta facultad incluye ademas la posibilidad de decidir aquellas infracciones que
pueden ser perseguidas o no”.

7 Véase también el articulo 3.4.2 de la presente Politica.
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“Si la Institucion es la titular de la PI creada por un estudiante con arreglo al articulo 5.2.3 o
el articulo 5.2.4, y por lo tanto ha sido generada en el marco de un proyecto de investigacion
0 un contrato de investigacion respectivamente, la Institucion:

a. explicara al estudiante por qué se ceden los derechos de Pl a la Institucion;

b. recomendara al estudiante que solicite asesoramiento independiente en
relacion con la cesion;

c. obtendra una escritura de cesion del estudiante para todos los derechos de Pl
derivados del contrato de investigacion o el proyecto de investigacion del
estudiante, segun proceda, a cambio del reparto de ingresos previsto en el
articulo 10; y

d. apartara al estudiante del proyecto de investigacion o del contrato de
investigacion si el estudiante decide no ceder los derechos de Pl a la
Institucion”.

5.2.6 - Becas o0 subvenciones. Un tercero que conceda una beca o subvencion a un
estudiante puede decidir ser el titular de la PI creada por el estudiante durante sus
estudios en la Institucién, siempre que dicho estudiante y la Institucién autoricen por
escrito la cesion de la titularidad de la Pl y dicho consentimiento no contravenga
ninguna ley aplicable o una obligacién contractual adquirida previamente por la
Institucion, de conformidad con la Politica de PI.

5.2.7 - Pl propiedad del estudiante. La Oficina de Gestion de la Pl puede prestar, previo
acuerdo, servicios de comercializacion para los estudiantes por su PI.

[Opcidn 1: En ese contexto, se puede pedir a los estudiantes que cedan su Pl a la
Institucién, en cuyo caso recibirdn los mismos derechos y obligaciones que los
miembros del personal en el marco de la presente Politica.]

[Opcidn 2: En caso de no ceder la Pl a la Institucion, los estudiantes y la Oficina
de Gestion de la Pl acordaran los servicios especificos requeridos en materia de
comercializacion], [Opcidn 2a: sin costo para los estudiantes;]

[Opcidén 2b: a cambio del pago de una tasa acordada a la Institucién] [Opcién
2c: o repartiendo los ingresos de comercializacién que obtengan los estudiantes.]

5.3 Pl creada por Visitantes

“Incumbe a cada miembro del personal que ostente un nombramiento honorario, académico
o de investigacion en otra Institucion (Institucion de acogida) sefialar a la atencion de esta,
y de su Oficina de Gestion de la Propiedad Intelectual, las obligaciones que hubiere
contraido en virtud de la presente Politica antes de su nombramiento en la Institucion de
acogida. Si la politica en materia de Pl de la Institucion de acogida reivindica la PI creada
por el miembro del personal en el marco de dicho nombramiento, este debera velar por que
la Institucion de acogida negocie un acuerdo de Pl adecuado con la Institucion”.

5.3.1 Titularidad de la Institucién. Salvo acuerdo en contrario y por escrito entre la
Institucién y la Institucion anterior de la que proceda el visitante, este debera ceder
a la Institucion toda la PI:
a. creada en el transcurso y en el ambito de su nombramiento en la Institucion;
o]
b. creada haciendo uso sustancial de los recursos de la Institucion.

5.3.2. Pl de la Institucion. Al cesar su relacion con la Institucién, el visitante debe firmar
y entregar a la Oficina de Gestion de la Pl un formulario de divulgacion de PI en el que
divulgue toda la Pl creada, de acuerdo con el articulo 5.3.1., mientras se desempefi6 en la
Institucion.

5.4. Disposiciones especiales relativas al material didactico

5.4.1. Titularidad de la Institucion. La Institucion sera titular de la Pl que conste en el
material didactico creado por un miembro del personal o un visitante, con la excepcién del
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material didactico creado a partir de recursos educativos de acceso publico o con ese fin,
de conformidad con el articulo 5.7.1.

La Institucién sera titular de los los DPI's que sean reconocido sobre los documentos
institucionales, cartas descriptivas de programas académicos de pre y post grados, guias
de clases, materiales de apoyo a la docencia, informes de investigacion, administrativos,
objetos de aprendizaje, autocontenidos, videos, objetos interactivos, infografias, imagenes,
archivos en audio, construidos para el canal institucional, actividades de aprendizaje,
evaluaciones, estudios de caso, y demas obras que sean creadas por personas directa o
indirectamente vinculadas con la Institucién en la realizacién de cualquiera de sus procesos
sustantivos.

5.4.1.1 Lo dispuesto anteriormente se realizard sin perjuicio del reconocimiento
expreso de la autoria de quienes elaboraron estos materiales, asi como las
normas de uso que existan en la Plataforma y/o medio de puesta a
disposicién y publicacion utilizado por la Institucion.

5.4.1.2. El régimen de titularidad, uso, administracion y disposicion de los DPI’s
reconocidos sobre los contenidos didacticos, que sean elaborados en
colaboracién con otras instituciones y/o terceros, no podra contradecir lo
anteriormente dispuesto, asi como lo establecido en esta Politica ni en los
Términos y Condiciones para el uso de la Plataforma o el medio utilizado
para su divulgacién. En el convenio que sea firmado para tales efectos, se
dispondrd que el uso realizado por los otros cotitulares sea realizado
conforme a las normas anteriormente referidas, excepto que las partes
dispongan lo contrario en el respectivo convenio o instrumento que regule
dicha relacion.

5.4.1.3 Los creadores de los contenidos educativos creados para la realizacion de
cualquiera de los procesos sustantivos de la IES quedan obligados a
garantizar la originalidad de estas creaciones, asi como que Su uso y
disposicién no afecta derechos de propiedad intelectual de terceros. La IES
promoverd la creacion de contenidos educativos a partir de recursos
divulgados bajo el régimen de acceso abierto.

5.4.1.4 Sin menoscabo de lo anteriormente dispuesto es obligacion de [Nombre del
responsable], velar por el cumplimiento y respeto de los DPI’s de terceros
en el proceso de creacion y control de la aplicaciéon de estos contenidos
utilizados en cualquiera de los procesos sustantivos desarrollados en la IES.

5.4.1.5 Sin perjuicio del reconocimiento de los derechos morales correspondiente,
la [Nombre del responsable] o quien sea asi encargado por la Institucion
podran disponer la modificacion de los contenidos educativos creados, sin
solicitar autorizacibn a sus creadores, especialmente a los efectos de
corregir, adaptar y/o actualizar estos contenidos.

Ejemplos de clausulas

“Sera de titularidad de la institucion el material didactico desarrollado por miembros del
personal, en los diferentes formatos de PI, como la Pl en papel, medios digitales, la red,
radiodifusiones, materiales de video y audio, y programas informaticos, que hayan sido
desarrollados utilizando los medios y la infraestructura de la institucion”.

“La institucion concede al creador el derecho de Pl sobre el material didactico producido
para uso personal y como referencia educativa (por ejemplo, apuntes y notas de apoyo al
material didactico que no se facilitan a los estudiantes).”

5.4.2. Concesion de licencias por la Institucién. La Institucién concede a los creadores
de material didactico licencias no exclusivas y exentas de regalias para utilizar el material
didactico creado por estos con fines educativos y de investigacion en la Institucion. [Opcién:
Previa autorizacion expresa y por escrito de la Institucion, la licencia podra utilizarse con
fines comerciales fuera de la Institucion.]
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5.5. Disposiciones especiales relativas a obras académicas

5.5.1. Publicacién. La Institucién reconoce y ampara el derecho de los miembros del
personal, estudiantes y visitantes a publicar sus obras académicas, siempre que las obras
en las que se divulgan posibles activos de PI de la Institucion sean primero aprobadas por
la Oficina de Gestién de la PI, tras disponer de una oportunidad de proteger dicha Pl de
acuerdo con el articulo 8.

5.5.2. Coleccion institucional. Los miembros del personal, estudiantes y visitantes
deberan tratar de obtener la autorizacion de los editores para incluir obras académicas
publicadas en la coleccion institucional [ya sea en ediciones publicadas o en un formato
previo a la publicacion].

5.5.3. Concesion de licencias en favor de la Institucién. Los miembros del personal,
estudiantes® y visitantes concederan a la Institucién una licencia no exclusiva y exenta de
regalias para usar las obras académicas con fines [administrativos, promocionales,] de
investigacion y ensefianza propios de la Institucién.

5.6. Derechos morales

5.6.1. Reconocimiento. La Institucion se compromete a respetar y proteger los derechos
morales que las leyes de derecho de autor conceden a los autores de obras susceptibles
de proteccion por este derecho.®

5.6.2 Derechos conferidos. La Institucion reconoce que los derechos morales recaen en
los autores de obras protegidas por derecho de autor independientemente de la titularidad
e incluyen, entre otras cosas:'°

a. el derecho de atribucion de la autoria de obras protegidas por derecho de
autor,;

b. el derecho a que no se atribuya falsamente la autoria de obras protegidas por
derecho de autor; y

c. el derecho de integridad de la autoria respecto de obras protegidas por
derecho de autor.

5.6.3 Renuncia. La Institucién no exigira a los miembros del personal, estudiantes o
visitantes que renuncien a sus derechos morales como condicion para la relacion
laboral, la matriculacion, el nombramiento o la financiacién. Se considerara
improcedente y nula cualquier solicitud o exigencia de renuncia de los derechos
morales de PI por motivo del nombramiento, la relacion laboral o de servicios, la
matriculacion, financiacion o cualquier otra modalidad de relacionamiento con la
Institucion.

Ejemplos de clausula

“La Institucion se compromete a respetar y proteger los derechos morales que las leyes de
derecho de autor conceden a los autores de obras susceptibles de proteccion por este
derecho.”

“La Institucion reconoce que los derechos morales recaen en los autores de obras
protegidas por derecho de autor independientemente de la titularidad e incluyen, entre otras
cosas:'?

d. el derecho de atribucion de la autoria de obras protegidas por derecho de
autor,;

e. elderecho a que no se atribuya falsamente la autoria de obras protegidas por
derecho de autor; y

8 Esta obligacion puede hacerse valer ante los estudiantes por medio de una disposicion en el formulario de matriculacién
que prevea que la cesién de licencia a la Institucion.

° Este articulo debe adaptarse de acuerdo con la legislacion nacional.

10 | a lista de dhos concedidos debe adaptarse a los derechos morales reconocidos en las legislaciones nacionales.

11 Este articulo debe adaptarse de acuerdo con la legislacién nacional.

12 La lista de derechos concedidos debe adaptarse a los derechos morales reconocidos en las legislaciones nacionales.
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f. el derecho de integridad de la autoria respecto de obras protegidas por
derecho de autor.”

5.7. Dominio publico

5.7.1.  Dominio publico. La PI de la Institucién formara parte del dominio publico en las

siguientes circunstancias:

a. siel contrato de investigacion dispone que los resultados de esta se incluiran
en el dominio publico; o

b. si los miembros del personal o visitantes usaron recursos educativos de
acceso publico u otros recursos mediante licencias de cddigo abierto o de
Creative Commons,*® y en las condiciones de dichas licencias se exige la
publicacién de productos derivados en el dominio publico.

5.7.2. Entrada en el dominio publico. La Institucién, previa consulta la Oficina de
Gestion de PI, podra decidir la entrada al dominio publico de los DPI's en las
siguientes circunstancias:

a. sise considera de interés publico;

b. si la PI tiene un reducido potencial comercial o de desarrollo y pocas
posibilidades de impulsar la elaboracion de nuevos productos o servicios; o

c. silaInstitucién lo considera necesario.

ARTICULO 6 — PUBLICACION, NO DIVULGACION Y SECRETOS COMERCIALES

Para obtener la proteccion de la Pl, especialmente si la forma es la patente, en que
la novedad es uno de los principales requisitos, es fundamental que la Politica Institucional
de PI contemple algunas condiciones para las publicaciones, para evitar que se pierdan
potenciales activos que puedan ser transferidos al mercado.

Asi, a pesar de reconocerse la importancia de las publicaciones para el medio
académico y su papel en la difusion del conocimiento, algunos cuidados y condiciones son
requeridos para optimizar el alcance de la produccion académica. A veces es necesario
retardar una publicacién para garantizar los beneficios de la proteccién de la PI, antes de
efectuar la divulgacion.

Para eso, es fundamental instrumentalizar a la Oficina de Gestién de la PI
(OTRI/OTC/OTT) con mecanismos para hacer el adecuado monitoreo de las publicaciones,
sea en el trabajo de investigacion del investigador o en el contexto de los proyectos de
Investigacién, Desarrollo e Innovacion (I+D+1).

En lo que respecta a contratos de investigacion o a proyectos de |+D+l conjuntos
con empresas, para establecer una relacién de confianza, es fundamental asegurar a los
socios empresariales la confidencialidad y el cumplimiento de las condiciones de no
divulgacion.

Por eso, la Politica debe prever algunas clausulas para establecer las condiciones
de cuando y cémo pueden ser divulgados los resultados de investigacion.
Ejemplos de clausulas

Comunicacion de los resultados de investigacion

“El inventor tiene el deber de comunicarse con la Oficina de Gestion de la PI, a través de la
Unidad a la que pertenece, siempre que obtenga resultados de investigacion que cumplan
con los criterios de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial, para
evaluar la viabilidad de la proteccion de la propiedad intelectual.”

“La comunicacion debe hacerse con absoluta prioridad y confidencialidad, mediante la
presentacion a la Oficina de Gestion de la Pl de la Declaraciéon de Invencion, debidamente
firmada por los inventores.”

13 Creative Commons Corporation es una organizacion sin animo de lucro que se dedica a facilitar el intercambio y la
utilizacion de obras de otras personas en el marco de la legislacién nacional de derecho de autor. El conjunto de licencias
gratuitas de derecho de autor de Creative Commons permite a los usuarios disponer, de forma sencilla y normalizada, de un
permiso para usar y compartir obras creativas y académicas. Estas licencias permiten a los creadores decidir qué derechos
desean conservar y a qué derechos desean renunciar en beneficio de todos.
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“El inventor tiene el deber, de manera rapida y correcta, de proporcionar documentos e
informacion esenciales para la proteccion de la propiedad intelectual, a fin de permitir la
identificacion, evaluacién y explotacion comercial de la invencién, asi como cooperar con el
proceso de transferencia de tecnologia.”

“La Institucion promueve y ampara el derecho de los creadores de decidir sobre la
publicacién de los resultados de sus investigaciones, pero la decision de cuando hacerlo
debe ser tomada juntamente con la Oficina de Gestion de la PI”.

6.1 Derecho de publicacién

La Institucion reconoce y ampara el derecho de los miembros del personal, estudiantes y
visitantes a publicar sus obras académicas, siempre que las obras en las que se divulgan
posibles activos de Pl de la Institucion sean primero aprobadas por la Oficina de Gestion
de la PI, tras disponer de una oportunidad de proteger dicha PI.”

6.2 No divulgacion con fines de proteccion de la Pl.

Junto con el derecho de publicacion, los creadores deben ser conscientes de que la
divulgacion prematura puede tener como consecuencia la pérdida de derechos de
proteccion de la PL* En consecuencia, los creadores realizaran todos los esfuerzos
tendientes a identificar y declarar con absoluta prioridad y confidencialidad; cualquier tipo
de PI susceptible de proteccién, y consultar a la Oficina de Gestion de la Pl antes de divulgar
al publico la posible PI de la Institucién. [Opcién: o de ejercer sus libertades y derechos
académicos]

6.3 Informacion Confidencial y Secretos comerciales

La Institucion puede decidir proteger la informacion como confidencial o proteger cierta
informacion confidencial como secreto empresarial, siempre y cuando la revelacién de esta
informacién implique el incumplimiento de obligaciones contractuales y/o menoscabe su
valor comercial. En ese caso, la Oficina de GPI con el apoyo de los creadores segun 8.1.,
identificara el alcance de la proteccion.

6.3.1 Los miembros del personal, estudiantes, egresados, visitantes; asi como a cualquier
otra persona natural o juridica que se vincule directa o indirectamente con la
[Nombre de la Institucion], tendran la obligaciébn de preservar la informacién
confidencial y el secreto empresarial y seguir las orientaciones al respecto de la
Oficina de GPI, con el fin de tomar las medidas necesarias para su proteccion,
incluyendo la suscripcion de los respectivos Acuerdos de Confidencialidad y la
prohibicion de divulgacion por cualquier medio, comprendiendo publicaciones
cientificas y exposiciones en ferias, eventos académicos y/o cientificos u otros.

Ejemplos de clausulas

“Cualquier profesor, investigador, pasantes, estudiante, becario, empleado, proveedor de
servicios y visitante, esté o no asociado con [Nombre de la Institucién], que tenga acceso a
informacién confidencial relacionada con la creacién intelectual, tiene el deber de mantener
la confidencialidad, independientemente de la firma de un Término de Confidencialidad,
segun lo establecido en cada caso.”

“También es deber del investigador controlar el acceso a la informacién confidencial
relacionada con los proyectos bajo su responsabilidad, y restringir el acceso a las personas
esenciales para el desarrollo de las actividades relevantes, mediante la firma de un Término
de Confidencialidad.”

ARTICULO 7 — ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COLABORACION

Los proyectos de Investigacion, Desarrollo e Innovacion llevados a cabo en
asociacion con otras organizaciones (instituciones académicas, empresas y otras), deben
formalizarse por escrito a través de instrumentos juridicos especificos (convenios,
contratos, acuerdos), que necesariamente deben incluir clausulas de derecho de PI.

14 Las patentes proporcionan proteccién por invenciones técnicas, pero se deben seguir normas y procedimientos estrictos.
No puede concederse una patente si la invencion ya se ha hecho publica, por lo que deben tomarse precauciones para
evitar la divulgacion prematura antes de presentar la solicitud de patente.
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En general, los proyectos de I+D+l llevados a cabo en instituciones académicas
siguen la politica de investigacion de la Institucion y, por eso, es fundamental que la politica
de PI esté en consonancia con las directrices de investigacion, para no generar conflictos
en su aplicacion.

Los contratos de investigacién deben cumplir la legislacién en vigor, asi como todo
reglamento, ordenanza y norma gubernamental aplicables a investigaciones realizadas por
la Institucion, especialmente en relacion con la titularidad de la PI derivada de dichas
investigaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion, la titularidad y los derechos de
utilizacion deberan acordarse con la entidad externa de acuerdo con las condiciones de PI
negociadas, que deben incluir, segun proceda y sin limitacidn, condiciones relativas a
titularidad, derecho de opcion prioritaria (first refusal right), la gestién y el uso de la Pl
derivada del proyecto de investigacion, asi como la Pl ya existente.

El andlisis de los instrumentos juridicos sigue los trdmites institucionales y debe
estar firmado por las autoridades competentes de la institucién formalmente designadas
para este propdsito. A menos que cuenten con la autorizacion correspondiente de un
representante oficial de la Institucion, ni los miembros del personal, ni los estudiantes ni los
visitantes tendran derecho a celebrar contratos de investigacion con terceros en nhombre de
la Institucion.

La Oficina de Gestion de Pl (OTRI/OTC/OTT)) puede recibir una delegacion de
responsabilidad de las autoridades correspondientes para negociar y celebrar contratos que
afecten a los derechos de PI de la Institucion.

Para asegurar una adecuada observancia a los principios que deben orientar la
firma de contratos de investigacion, es imprescindible que eses principios estén expresados
en la Politica Institucional (véase ejemplos de clausulas abajo).

Ejemplos de Clausulas

7.1. Directrices. El Comité de PI, a partir de la propuesta realizada por la Oficina de GPI,
elaborard los lineamientos para la celebracion de acuerdos y/o convenios de
colaboracién que comprometan DPI’s de la Institucion, atendiendo a las siguientes
directrices minimas:

a. No es permitida la negociacion y/o celebraciéon de acuerdos y/o convenios con
terceros en nombre de la Institucién, sin autorizacion del representante legal y/o el
Comité de PI;

b. Las personas que actlien para la Institucién o en su nombre actuaran con la debida
diligencia y consultardn a la Oficina de GPI al momento de negociar y/o celebrar
acuerdos y/o convenios que compromentan DPI’s de la Institucion.

c. Cualquier acuerdo y/o convenio relacionado con Pl debe ser formalizado por escrito
previa realizacion de actividades y/o proyectos, estableciendo los aspectos
relacionados con la participacién de investigadores y aportes (dinero, especie y
conocimiento) puestos a disposicion del Proyecto;

d. Los acuerdos y/o convenios deberan atender la reglas de titularidad de la PI
previstas en el numeral 5 de esta Politica; asi como las siguientes condiciones
minimas para la gestion y uso d elos DPI’s: derechos de utilizacion sobre Pl Previa
y nueva PIl, condiciones para la titularidad compartida, costos de proteccion,
mantenimiento y defensa de DPI’s, condiciones para la divulgacion, publicaciones
y/o proteccidn por secreto empresarial segun numeral 6 de esta Politica, derecho
de opcién prioritaria (first refusal right), términos para la retribucién de ingresos por
comercializacion de PI.

e. En los acuerdos y/o convenios, la Institucion se reservara el derecho de usar la Pl
con fines educativos y de investigacion;

f. No es permitida la negociacion y/o celebracién de acuerdos y/o convenios que
prohiban dejar sin uso la PI* o que esta sea utilizada con fines ilicitos o no éticos.

7.2 Excepciones en materia de acuerdos y/o convenios. En determinados casos puede
ser necesario o0 beneficioso para la Institucion celebrar acuerdos y/o convenios que prevean
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excepciones a lo dispuesto en esta Politica. Dichas excepciones requerirdn la aprobacion
previa y por escrito del responsable superior.

Otros ejemplos
Aprobacion

“La propuesta de contrato de investigacién y otros documentos juridicos relativos a los
derechos de Pl de la Institucion se ajustaran a lo dispuesto en la presente Politica. Cualquier
desviacion de la presente Politica debe ser aprobada por el responsable superior.”

“Antes de firmar, se enviara a la Oficina de Gestidén de la Pl una copia completa de la
propuesta de contrato de investigacion y otros documentos juridicos relativos a los derechos
de PI de la Institucion para obtener el asesoramiento y la aprobacion del responsable
superior”.

Principios basicos

“Todas las clausulas de PI de los contratos de investigacién se regiran con arreglo a los
siguientes principios basicos:”

Celebracion previa al inicio de la relacion laboral. “El contrato de investigacion debe
formalizarse por escrito y ser firmado por la Institucion y los patrocinadores o terceros antes
del inicio del proyecto de investigacion, y debe incluir, segun proceda y sin limitacion,
condiciones relativas a la titularidad, la gestion y el uso de la PI derivada del proyecto de
investigacion, asi como la Pl ya existente. “

Plyaexistente. “Toda la Pl ya existente de la Institucién debe estar registrada y consignada
adecuadamente antes del inicio del contrato de investigacién, y serd propiedad de la
Institucion. Asimismo, la Pl ya existente de terceros o patrocinadores pertenecera a estos.
Para usar dicha Pl ya existente sera necesaria una autorizacion expresa por escrito.”

Nueva PI (Pl derivada del contrato de investigacion)

“La Pl generada en el marco de un contrato de investigacion por miembros del personal,
estudiantes o visitantes se regird conforme a lo dispuesto anteriormente en relacion con la
Pl generada por estas partes. La regla general es que la Institucion sera titular de dicha PI.”

“En el caso de que la titularidad de los resultados se otorgue en su totalidad a [Nombre de
la Institucién], o cuando la titularidad sea compartida entre [Nombre de la Institucion] y la
empresa, se regira por contrato especifico, asegurada a la empresa la prioridad en la
explotacion econdmica de los resultados, en los términos de esta Politica.”

“En casos excepcionales, cuando la empresa asociada exige la propiedad exclusiva, por
justificacién razonada, se puede permitir la asignacion de la titularidad a la empresa, con el
reembolso de hasta el 100% (cien por ciento) de los valores totales del proyecto en
cuestiéon.”

Nueva Pl de titularidad compartida

“La titularidad compartida de la Pl generada en el marco de un contrato de investigacion
debe ajustarse a las disposiciones legislativas nacionales y, en defecto de estas, [Opcién
1] al porcentaje de PI creada por la Institucion y los patrocinadores o terceros, [Opcidn 2]
de forma indivisa y equitativa o [Opcion 3] en las condiciones establecidas de mutuo
acuerdo.”

“Los costos de proteccion y mantenimiento de derechos de Pl se repartiran entre la
Institucion y los patrocinadores o terceros [Opcion 1] de acuerdo con el porcentaje de
titularidad de la PI; [Opcion 2] de manera equitativa; [Opcion 3] en las condiciones
establecidas de mutuo acuerdo.”

“La falta de pago de las tarifas relacionadas con el mantenimiento de los activos
compartidos con la empresa dar4d como resultado la pérdida de su copropiedad y los
derechos derivados de la misma.”
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Pl generada de forma fortuita.'®

“Toda PI creada en el marco de un contrato de investigacion y que se halle fuera del ambito
de este serd propiedad de la Institucion o de los patrocinadores o terceros que desarrollaron
dicha PI, salvo acuerdo en contrario en dicho contrato de investigacion.”

Derecho de opcién prioritaria sobre la Pl

“El contrato de investigacién puede prever la concesion de un derecho de opcién prioritaria
a los patrocinadores o terceros respecto de la comercializacion de la Pl derivada del
contrato de investigacion, mediante la cesion de una licencia o un acuerdo de empresa
conjunta.”

“El plazo para la manifestacién sobre el uso del derecho de opcién prioritaria en la
explotacién econdémica de los resultados se definira en un acuerdo especifico que se firmara
entre las partes. Si no hay respuesta de la empresa a la que se le ha otorgado el derecho
de prioridad dentro del plazo del contrato, la Universidad puede transferir los derechos de
explotaciébn econémica a un tercero no involucrado en el proyecto.”

Prorroga de la publicacién

“La Institucion tiene la politica estricta de dar libertad a los creadores para publicar sus
obras. Sin embargo, la Institucién reconoce que a menudo es necesario aplazar la
publicacién para iniciar la proteccion juridica de la Pl. En este sentido, la Institucion
acordara, caso por caso, una prorroga contractual de la publicacion por el creador. La
prérroga no sera superior a [normalmente 90 dias naturales] desde la fecha en que se
notifique a la Oficina de Gestion de la Pl la intencién de publicar, salvo autorizacion por
escrito del responsable superior. [Opcidn: Si es necesario, la Oficina de Gestion de la Pl
facilitara la celebracion de un acuerdo de no divulgacion por los revisores de la publicacion,
de forma que la revision del articulo para su publicacién pueda iniciarse mientras se siguen
los trdmites necesarios para obtener la proteccion de la PI.]”

Uso de la Pl con fines educativos y de investigacion

“En los casos en que la Pl de la Institucidon es objeto de una licencia exclusiva o se cede en
el marco de un contrato de investigacion, se deben realizar todos los esfuerzos para obtener
una licencia exenta de regalias que permita seguir usando la Pl con fines educativos y de
investigacion.”

“La [Nombre de la Institucion] se autoriza a hacer libre uso de todos los resultados
patentables, metodologias e innovaciones técnicas, ya sea para su uso exclusivo y limitado
para fines de ensefianza e investigacion sin fines de lucro, y se compromete a mantener la
confidencialidad con respecto al Proyecto, que incluye, entre otros, informacion, actividades
y resultados de actividades que surjan de ese Proyecto, y cualquier divulgacion y
publicacion sin el permiso por escrito de [Nombre de las instituciones asociadas].”

ARTICULO 8 — DISPOSICIONES DE LA OFICINA DE GESTION DE LA PI

8.1 Responsabilidad respecto de la divulgacion de la Pl

8.1.1  Registro. Los creadores mantendran registros adecuados de sus investigaciones
(Cuadernos de Laboratorio o bitacoras), segun los procedimientos de la politica
aplicable de la Institucion, y realizaran esfuerzos razonables para que solo reciban
acceso a dichos registros las personas de la Institucién que los necesiten en el
ejercicio de sus funciones.

8.1.2. Divulgacion de la Pl. Cuando el creador identifique un activo potencial de PI
derivado de sus investigaciones [0 las de su equipo], comunicara de inmediato
dicho activo a la Oficina de Gestion de la Pl mediante un formulario de divulgacion
de PI.

8.1.3. Divulgacion completa. Los creadores deben brindar a la Oficina de Gestién de la
Pl la informacion completa y precisa que esta pueda necesitar para evaluar
adecuadamente las caracteristicas y funciones técnicas y de otros tipos, asi como
la titularidad, el posible valor comercial y la proteccion aplicable a la PI. Una vez

5 Resultados fortuitos son aquellos en los que, en un primer momento, la investigacion se financia con un objetivo, pero
resulta ser Util para otro.
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8.1.4.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

completada la divulgacion, esta quedara registrada y se adjudicara un nimero de
referencia, que la Oficina de Gestion de la Pl comunicara a los creadores para
notificarles que la Instituciéon ha recibido oficialmente la Pl divulgada.

[Clausula opcional - Clausula de divulgacion para PI relativa a RR.GG. o
CC.TT.]. Si se desarrollan activos potenciales de Pl mediante el uso de RR.GG. o
CC.TT., la Oficina de Gestion de la PI [exigird/podra exigir] a los creadores que
divulguen la informacién pertinente, de acuerdo con la legislacién nacional.

Paternidad y titularidad

Paternidad. Previa peticion, el creador firmard los documentos juridicos
pertinentes facilitados por la Oficina de Gestion de la Pl que certifiquen la
paternidad. Si hay mas de un creador, y existe una controversia sobre la
contribucién a la paternidad, la Oficina de Gestion de la Pl consultar4 a los
creadores y ayudara a determinar el porcentaje de paternidad de la PI, en defecto
de lo cual, se entendera que se hicieron contribuciones equitativas en forma
indivisa.

Titularidad. Tras determinarse la paternidad, se pedir4 al creador que ceda
formalmente a la Institucion todo derecho, titulo o interés que pueda tener en la Pl
mediante un contrato en el que se especifiquen los derechos pertenecientes al
creador y la Institucién, y las obligaciones que tendra aquel para ayudar a la
Institucién a comercializar la Pl. Se aplicara el articulo 9.3.

Disposiciones relativas a la proteccién y comercializacién de la Pl

Evaluacién y recomendaciéon. La Oficina de Gestién de la Pl analizara la
informacion sobre la Pl divulgada en un plazo de [normalmente entre 60 y 90 dias]
desde la recepcion oficial. En el andlisis se determinara si la materia puede
protegerse como PI, se evaluara la viabilidad econdmica y la comerciabilidad, y se
definirdn los posibles derechos de terceros, como, por ejemplo, fundadores o
colaboradores. Tras la evaluacion, la Oficina de Gestion de la Pl elaborara un
informe preliminar con conclusiones que permitiran a la Institucion decidir respecto
de la proteccién y comercializacién la Pl. La Oficina de Gestién de la Pl enviara el
informe preliminar al creador para solicitar sus aportaciones.

Decision de proteccién o comercializacion. La Institucion decidird tan pronto
como sea factible si desea o0 no proteger o comercializar la Pl. La Oficina de
Gestién de la Pl realizara todos los esfuerzos razonables para notificar la decision
de la Institucién al creador en un plazo de [normalmente entre 60 y 90 dias] desde
la recepcidn oficial de la divulgacién de la Pl. La Oficina de Gestion de la Pl también
determinard la validez de cualquier reivindicacion por la que un miembro del
personal, un visitante o un estudiante afirme ser el verdadero creador de la Ply
sus derechos en virtud de la presente Politica.

Obligacion de la Institucién de notificar a los creadores su decisién. En un
plazo no superior a [normalmente entre 60 y 90 dias], la Oficina de Gestion de la
PI notificard al creador o los creadores si la Institucién decide o no seguir adelante
con la proteccion y comercializacion de la Pl divulgada.

Decisién de la Institucién de no proteger o comercializar la Pl

Pl abandonada o no comercializada. La Institucion se reserva el derecho de no
proteger o comercializar la Pl de la que es titular si, tras consultar a los creadores:
a. no hay probabilidad razonable de éxito comercial;

b. no se considera que redunde en interés de la Institucion;

c. no se considera que redunde en interés del publico;

Transferencia de la titularidad. Si la Institucién decide no seguir adelante con la
proteccion o comercializacion de la Pl, adoptara medidas para devolver dichos
derechos de PI al creador con sujecion a cualquier derecho contractual de
patrocinadores o terceros que sustituya a los derechos anteriores.
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8.4.3. Notificacion por escrito. Si la Institucion no puede o decide no proteger o
comercializar la Pl de la Institucién, debera notificar su decisién al creador
puntualmente!® y por escrito.

8.4.4. Ausencia de perjuicio para la proteccion de la PI. El creador debe recibir la
notificacion por escrito puntualmente, de forma que le permita iniciar las acciones
formales para garantizar la proteccion de la PI si asi lo desea.

8.4.5. Cesidn. Si el creador quiere que se le ceda la PI, la Institucion garantizara que se
formalice sin demora una escritura de cesion.

8.4.6. Condiciones. Si la Institucion cede los derechos de PI al creador en virtud del
mencionado articulo 8.4.5., la cesidn estard sujeta a una o varias de las siguientes
condiciones:

a. que, en el momento de la comercializacion, la Institucion perciba una
compensacion por los gastos en que haya incurrido por la proteccion o
comercializacion de dicha PI; o

b. que la Institucién reciba una licencia no exclusiva y exenta de regalias para
usar la PI con fines educativos y de investigacion.

ARTICULO 9 - COMERCIALIZACION DE LA PI

Entre las competencias de la Oficina de Gestion de la Pl esta la comercializacion
de los activos intangibles institucionales.

La etapa de comercializacion es la mas ardua en términos del esfuerzo invertido
Yy, por eso, es importante estar apoyado por la Politica, desde la etapa de formulacién de la
estrategia de comercializacion hasta el monitoreo del proceso de transferencia de
tecnologia.

Si bien cada proceso de transferencia de tecnologia tiene caracteristicas unicas,
es necesario establecer algunas pautas institucionales para guiar a los profesionales de la
Oficina de Gestion de la Pl en la negociacién con posibles licenciantes y darles la legitimidad
y autonomia necesarias para la conduccion del proceso.

Un aspecto importante para mencionar en la comercializaciéon de la PI,
especialmente entre una instituciébn académica y una empresa, es que siempre se debe
buscar condiciones de negociacion que generen una opcion gana-gana, para las partes que
estan negociando la tecnologia. Debe tenerse en cuenta que mas importante que los
ingresos obtenidos con la comercializacién de la Pl es el impacto que la innovacion puede
tener en la sociedad.

Por otra parte, establecer responsabilidades para los creadores apoyaren las
acciones de los técnicos de la Oficina de Gestion de la Pl en la etapa de comercializacion
es fundamental para la armoniosa relacion entre ellos y para el éxito de las negociaciones.

Ejemplos de Clausulas

9.1 Formulacion de la estrategia de comercializacion. En el plazo de [normalmente entre
3 y 6 meses] desde la decision de proteger o comercializar la Pl en virtud del articulo
8.3.2, la Institucion formulara, con las aportaciones de los creadores, la estrategia de
comercializaciébn mas adecuada.

9.2. Asistencia a la Oficina de Gestion de la Pl. Los creadores de la Pl seleccionada por
la Institucion para su proteccion y comercializacion deben ayudar en lo posible a la
Oficina de Gestion de la Pl respecto de la evaluacion, la proteccion (entre otras cosas,
evitando la divulgacion prematura y la formalizacion de documentos como escrituras
de cesion o que certifiqguen la paternidad) y la comercializacion de la PI.

9.3 Autonomiay cooperacion. La Institucion tendra plena capacidad de obrar respecto
de la comercializacion de la Pl de la que es titular. No obstante, velara por que se
realicen esfuerzos razonables para mantener a todos los creadores informados vy, si
procede, involucrados en la comercializacion de la Pl que contribuyeron a crear.

16 Se entiende por “puntualmente” un plazo suficiente para no causar la pérdida de los derechos de PI por inaccion.
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9.3.1 La comercializacion de la Pl de la Institucion serd planificada, ejecutada y
supervisada por la Oficina de Gestion de la PI.

9.3.2 Desde la decision de proteger o comercializar la Pl, la Oficina de Gestion de la PI
formulara, con las aportaciones de los creadores, la estrategia de comercializacion
mas favorable para la Institucion.

9.3.3 Es deber del creador informar a la Oficina de Gestion de la Pl sobre cualquier
solicitud o reclamo relacionado con el interés de un miembro del personal o cualquier
tercero vinculado a la Institucion, sobre una licencia, compra o nuevo negocio de los
DPI’s regulados por esta Politica.

9.4 Directrices. En el proceso de comercializacion de los DPI’s se deberan respetar las
siguientes reglas:

a. Independientemente de la forma de comercializacion de los DPI’s, se velara porque
la comercializacién se realice conforme a la misién, valores, principios y fines
contemplados en esta Politica, respetando los intereses de la Institucién, los
miembros del personal, estudiantes, egresados y visitantes;

b. Cualquier modificacion de las condiciones de comercializacién establecidas en esta
Politica debe ser aprobada por el Comité de PI previa consulta con la Oficina de
GPI.

c. Se garantizara que la Pl se desarrollard y entrar4 en el mercado en forma de
productos y servicios utiles;

d. [Opcidn]: La Institucién procurara comercializar la Pl de manera que fomente el
desarrollo econdmico local, regional y nacional;

e. [Opcion]: La Institucion procurara comercializar la Pi de manera que fomente e
impulse el emprendimiento de los miembros del personal y otros, y apoye a las
entidades de comercializacion.

9.5 Vias de comercializacion. Entre los métodos de comercializacion de la PI, cabe
citar los siguientes:

a. licencias, exclusivas o no, y variantes de estas [Opcién: preferencia por
conceder licencias a empresas 0 negocios pequefios y medianos];

b. cesion (venta) [Opcidn: en circunstancias extraordinarias];

c. creaciéon de una entidad de comercializaciéon que obtenga la cesion o licencia
de la Pl en virtud de la presente Politica;

d. uso no lucrativo o donacion;

€. empresas conjuntas;

f. acceso exento de regalias por razones de indole humanitaria o de otro tipo; o
combinacién de las opciones anteriores.

ARTICULO 10 — INCENTIVOS Y REPARTO DE INGRESOS

Con el objetivo de valorar la actividad creativa desarrollada en las instituciones
académicas, ha sido generalizada una practica de otorgar incentivos y proporcionar a los
investigadores participacion en los ingresos logrados a través de la comercializacion de la
propiedad intelectual.

En algunos paises, hay legislaciones nacionales donde esté claramente definido el
porcentaje de las ganancias econdmicas que corresponde al creador. A diferencia de otros,
la decision de conceder participacién en los ingresos recae en la propia Institucion.

En cualquier caso, es importante establecer en la Politica Institucional el principio
de recompensar a los investigadores, para que se difunda entre la comunidad académica y
realmente constituya un estimulo para la proteccion de la Pl y la transferencia de tecnologia.

Los procedimientos administrativos relativos a la gestion de los ingresos deberan
se quedar a cargo de la Oficina de la Gestion de la PIl, que se encargara también de
establecer flujos y tramites para la eficiencia del proceso y podra ser objeto de una Guia
especifica para orientar a los investigadores.
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Ejemplos de Clausulas

10.1 Estructura de Incentivos de la Institucion

10.1.1.

Finalidad y ambito de aplicacién. La Institucién, en aras de la transferencia de
conocimientos, considerara debidamente dar incentivos a los investigadores para
impulsar investigaciones con incidencia socioeconémica; dichos incentivos pueden
ser financieros o de otro tipo. Los creadores o facilitadores pueden recibir
incentivos cada vez que se comercialice una Pl que hayan creado o facilitado. La
Institucidn reconocera incentivos econémicos; asi como otro tipo de incentivos no
monetarios a los creadores y/o facilitadores o a sus herederos cuando existan
creaciones exitosas protegidas y/o comercializadas.

10.2 Incentivos monetarios

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4.

Reparto de ingresos. La Institucion incluird a los creadores y/o facilitadores en el
reparto de los ingresos que se generen en favor de la Institucion por la
comercializacion de su PI.

General. La Institucién, de acuerdo con los requisitos minimos fijados en la
legislacion nacional pertinente [a saber [titulo de las leyes] si estas existen], incluira
a los creadores o facilitadores en el reparto de los beneficios monetarios que se
generen en favor de la Institucién por la comercializacion de su PI.

Porcentual. Por lo establecido en la Ley n° XX, se garantiza al creador una
participaciéon minima del 10 (diez por ciento) de las ganancias econdémicas,
obtenidas por la Institucion, resultantes de la transferencia de tecnologia y los
contratos de licencia para otorgar derechos de uso o explotacién de una creacion
protegida de la que fue inventor, obtentor o autor.

10.2.3.1. La participacion a que se refiere este articulo podra ser compartida por
la Institucion entre los inventores del equipo de investigacion y desarrollo
tecnolégico que hayan contribuido a su creacion.

10.2.3.2. Se entiende por ganancia econO6mica, cualquier forma de regalia o
retribucién o cualquier beneficio econdmico que resulte de la explotacién directa o
por terceros de la creacion protegida, y se deducira lo siguiente:

i. en explotacion directa y por terceros, los gastos, cargas y obligaciones
legales que se deriven de la proteccion de la propiedad intelectual;

ii. en explotacion directa, los costos de la Institucion en el desarrollo de la
creacion.

10.2.3.3 La participacion a que se refiere este articulo debera producirse en un plazo
no mayor de 1 (un) afio, contado a partir de la fecha que la institucién reciba los
ingresos que le sirvan de base.

10.2.3.4. La Institucion destinara estos ingresos de la Pl para mas actividades de
I+D+1, operaciones de la Oficina de GPI, o para cubrir parte de los costos de
asegurar la proteccion legal de la Pl, de acuerdo con el reparto constante del
apartado 10.2.6.

Célculo de ingresos para su distribucién. El calculo del ingreso bruto por PI, los

gastos de Pl y el ingreso neto por PI se ajustara a las siguientes reglas:*’

10.2.4.1 Calculo delingreso bruto por PI. “Ingreso bruto por PI” se define en el articulo
2 como “todo ingreso percibido por la Institucion por la comercializacion de la Pl de la
Institucion antes de la recuperacién de costos o de deducciones por gastos de PI” e
incluye, entre otras cosas, la venta directa de PI, la recepcién de pagos de opciones,
tasas de licencia, tasas de evaluacion, pagos adelantados y por objetivos, pagos de

7 El articulo 10.2 deberéa adaptarse a la legislacién nacional aplicable, ya que puede que esta prevea normas obligatorias
para el célculo de ingresos brutos y netos por PI o para el reparto de los beneficios. Es posible que las leyes nacionales
establezcan requisitos minimos, pero la Institucién puede ser mas generosa: por ejemplo, si las leyes nacionales prevén la
distribucion del 20% de los ingresos brutos por PI, la Institucion puede fijar conforme a derecho una distribucion del 25% de
€S0S Mismos ingresos.
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regalias, dividendos, comisiones, ingresos generados por la venta de capital, la
participacion en los beneficios obtenidos y la venta directa de productos o servicios.

10.2.4.2. Gastos de PI. “Gastos de PI” se define en el articulo 2 como “todos los
gastos en que incurre la Institucién por la gestion de la PI por la que ha recibido
ingresos brutos por PI” e incluye, entre otras cosas, los gastos relacionados con: i) el
pago a entidades externas para la obtencién, el mantenimiento y la observancia de la
proteccion de la Pl, como, por ejemplo, gastos de patentamiento o litigios; ii) costos
en que incurre la Institucion respecto de la cesién o negociacién de licencias de PlI,
asi como costos de comercializacion y de negociacion y redaccion de contratos; y
[opcional] iii) costos de fabricacion, distribucion o envio de los productos, procesos
0 servicios que constituyan la Pl en cuestion, [recomendado] pero sin incluir el
tiempo invertido por los miembros del personal o los costos administrativos generales.

10.2.4.3. Calculo del ingreso neto por PI. La Oficina de Gestion de la PI conservara
de forma precisa y transparente la documentacion sobre los gastos de Pl respecto de
una Pl en particular y tendra derecho a cubrir todos los gastos en que incurra,
conforme al apartado 10.2.4.2. El “ingreso neto por PI” se calcula restando los gastos
de PI al ingreso bruto por PI.

10.2.4.4 PI de titularidad compartida. Si la Institucion y una organizacion externa
comparten la titularidad de la PI, el ingreso bruto por PI recibido por la Institucion se
repartird con arreglo a una férmula fijada de antemano en un acuerdo contractual.
Después se calcularan el ingreso bruto por Pl recibido por la Institucién y el ingreso
neto por PI, y se distribuiran los ingresos segun lo dispuesto en los apartados Error!
Reference source not found. y Error! Reference source not found. infra.

10.2.5 Reparto de ingresos — Creadores o facilitadores
10.2.5.1. Porcentaje estandar del creador.

[Opcidn 1] El [nimero]% del ingreso bruto por Pl [Opcidn: la primera [cantidad] del
Ingreso bruto por PI] se asignara a los creadores. Si hay mas de un creador, todos
tienen derecho a una parte equitativa o proporcional, segun su contribucion, del
[nimero]% del ingreso bruto por Pl. Después, el creador o los creadores tendran
derecho al [numero]% del ingreso neto por PI.

[Opcidn 2] El [nimero]% del ingreso neto por Pl se asignara al creador. Si hay mas
de un creador, todos tienen derecho a una parte equitativa o proporcional, segin su
contribucidn, del [nimero]% del ingreso neto por PI, salvo indicacién contraria en un
contrato previo y por escrito celebrado entre todos los creadores.

10.2.5.2. Porcentaje estandar del facilitador.

[Opcidn 1] A su discrecion entera y conjunta, los creadores podran prever que los
facilitadores perciban un porcentaje de la parte del ingreso bruto o neto por Pl que les
corresponde. Esta disposicion deberan acordarla por escrito de la Oficina de GPI, por
todos y cada uno de los creadores involucrados si hay mas de uno.

[Opcién 1.2] La Institucién puede reservar un [nimero]% del ingreso [bruto o neto]
por PI para los facilitadores. Si hay més de un facilitador, todos tienen derecho a una
parte equitativa o proporcional, segun su contribucién, del [nGmero]% del ingreso
bruto o neto por PI, salvo indicacién contraria en un acuerdo previo y escrito celebrado
con todos los facilitadores y que haya sido notificado también por escrito a la Oficina
de GPI.

10.2.6 Controversias. Si se produce una controversia o existe inseguridad sobre el
porcentaje del ingreso bruto o neto por Pl que corresponde a creadores o facilitadores en
relacion con una Pl especifica, la cuestion sera remitirda al Comité de PI para su resolucion.

10.2.7. Pago. La Institucién abonara el pago a los creadores o facilitadores periédicamente
y segun lo acordado por escrito, pero no mas tarde de [normalmente doce] meses desde
que la Institucion recibiera el ingreso bruto por PI.
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10.2.8. Impuestos. Los pagos realizados conforme al apartado Error! Reference source
not found. estan sujetos a gravamenes personales.'® [Opcional] La Institucion podria,
conforme a lo previsto en la legislacibn nacional en materia de fiscalidad, aplicar
deducciones fiscales antes de abonar pagos a creadores o facilitadores.

10.2.9 Reconocimiento del derecho. Los creadores o facilitadores y sus herederos
tendran derecho a participar en el reparto de los ingresos generados por la Pl mientras la
Institucion reciba ingresos brutos derivados de la comercializacion de la Pl de la Institucion.
[Opcidn: El derecho a percibir el porcentaje bruto o neto por PI correspondiente al creador
o facilitador seguira vigente tras la rescision del contrato laboral.]

10.2.10. Datos bancarios. Incumbe al creador o facilitador asegurarse de que la Institucion
tiene sus datos bancarios actualizados para el reparto de los ingresos. La Institucion
reservard los montos de los ingresos de Pl correspondientes durante un periodo maximo
de 3 (tres) afios, al término del cual expiraran todos los derechos de los creadores o
facilitadores a percibir dichos pagos. Si la Institucién realiza un pago en una cuenta
incorrecta porque la informacién que se le proporcioné es errénea o no esta actualizada, la
Institucion no tendra obligaciones ni responsabilidades adicionales respecto del pago, que
se considerara abonado debida y puntualmente.

10.2.11. Reparto de los ingresos — Institucion. El porcentaje de ingresos netos por Pl
correspondiente a la Institucion se distribuird internamente de la siguiente manera:

[nimero]% para nuevas investigaciones por el Grupo de Investigacion al
gue estd adscrito el proyecto que da lugar a la creacion:

[nimero]% para la Unidad Académica, Cientifica o Administrativa a la que
esta adscrita el Grupo de investigacion al que esta adscrito el proyecto que
da lugar a la creacion.

[nimero]% para la Oficina de Gestién de la PI;

[nimero]% para nuevas tramitaciones de Pl y costos de mantenimiento; y

[nimero]% para gastos institucionales generales.

10.3 Otros incentivos

10.3.1 General. Por defecto, la Institucion se abstendr4 de aceptar beneficios no
monetarios por la comercializacién de su Pl o de ofrecer incentivos distintos al reparto de
ingresos, a menos que se propongan ademas del reparto de ingresos descrito en los
apartados Error! Reference source not found. y Error! Reference source not found.,
segun proceda. En consecuencia, la Institucion examinara debidamente, caso por caso, la
provisién de otros incentivos, si las prestaciones monetarias (ingresos) no estan disponibles
o si el creador o facilitador escoge otras prestaciones en lugar del reparto de ingresos,
prestaciones que tal vez solo puedan ofrecerse en determinados momentos. Pueden ser
incentivos distintos, entre otros, los descritos del articulo 10.3.2. al articulo 10.3.4.

10.3.2 Crecimiento, desarrollo y reconocimiento. Se elaborara un marco para el
crecimiento y desarrollo de las capacidades personales y profesionales del creador o
facilitador, entre otras cosas, mediante: i) el reconocimiento de la creacién y del rendimiento
de la comercializacion de la Pl en los procedimientos de evaluacion, y ii) oportunidades para
el desarrollo empresarial y de capacidades, a través de, por ejemplo, oportunidades de
formacion especificas, periodos sabéticos e intercambios locales e internacionales en los
ambitos de investigacion correspondientes o en el ambito de la gestion de la Pl y la
transferencia de conocimientos.

10.3.3 Financiacién de las investigaciones. A través de su Oficina de Gestion de la PI,
la Institucién buscara, fomentard o facilitara activamente acuerdos de colaboracién con
socios del mundo empresarial a fin de conseguir financiacion para creadores o facilitadores.

10.3.4 Entrega de participaciones de una entidad de comercializacion u otro
licenciatario al creador o facilitador.

18 Deben consultarse las disposiciones aplicables de la legislaciéon nacional en materia de fiscalidad.
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10.34.1 Si a un creador o facilitador se le otorgan participaciones en el
patrimonio neto de la entidad de comercializacion licenciataria de la Pl de la
Institucion producida por dicho creador o facilitador,® el porcentaje de este en el
modelo de féormula para el reparto de beneficios descrita en el articulo Error!
Reference source not found. o el articulo Error! Reference source not found.
[Opcidn 1] no se vera afectada. [Opcidn 2] se ajustara segun corresponda, habida
cuenta de las participaciones de la empresa que tenga el creador o facilitador. El
resto de creadores o facilitadores percibirdn su compensacién de acuerdo con la
formula descrita en el articulo Error! Reference source not found. o el articulo
Error! Reference source not found..

10.3.4.2 Si la Institucion recibe participaciones de una empresa licenciataria,
que puede ser una entidad de comercializaciobn, como contraprestacion por una
licencia de PI, la Instituciéon [Opcidén 1, recomendada]: conservara todas las
participaciones hasta la liquidacion, momento en que se calculara el ingreso bruto
por Ply los creadores o facilitadores recibirdn su parte de acuerdo con la formula
de reparto de los ingresos descrita en el articulo Error! Reference source not
found. o el articulo Error! Reference source not found.. [Opcidon 2]: adoptara
medidas para que los creadores o facilitadores reciban su participacién de la
empresa licenciataria en la proporcion correspondiente al reparto de los ingresos,
en el momento en que la Institucion reciba las participaciones de la empresa
licenciataria.

10.3.4.3 Independientemente del reparto de beneficios en funcion de las
participaciones descrito en el articulo 10.3.4, los creadores o facilitadores tendran
derecho a percibir el porcentaje que les corresponda de cualquier otro ingreso
generado en virtud de la licencia de PI.

10.3.5 Férmulas de retribucion. En todo caso el reparto de ingresos de los creadores y/o
facilitadores y/o los propiamente institucionales deberd estar acorde con las
férmulas de retribucién establecidas por la Institucién en los acuerdos con terceros
previamente suscritos para el desarrollo de las actividades y/o proyectos que dieron
lugar a la creacion.

10.4 Otras previsiones.

10.4.1 Incentivos no monetarios. EI Comité de PI, a partir de la propuesta realizada por la
Oficina de GPI, elaborara los lineamientos para la creacién e implementacion de
otros incentivos no monetarios que estimulen el crecimiento, desarrollo vy
reconocimiento de las capacidades personales y profesionales del creador y/o
facilitador.

10.4.2 Pago y Reconocimiento. El Comité de PI, a partir de la propuesta realizada por la
Oficina de GPI, elaborara y tramitara ante la instancia pertinente, el procedimiento
institucional para el pago y/o reconocimiento de los incentivos econémicos y no
econdmicos de los creadores y/o facilitadores, estableciendo la modalidad juridica
para hacer efectivo dicho reconocimiento, la vigencia del reconocimiento, el plazo e
instrumentos para el(os) desembolso(s), las previsiones en materia de fiscalidad,
entre otros asuntos que sean necesarios para garantizar el ingreso y/o el
reconocimiento en favor de los creadores y/o facilitadores.

Ejemplos de Clausulas
Estructura de incentivos de la institucion

“La Institucion, en aras de la transferencia de conocimientos, considerara debidamente dar
incentivos a los investigadores para impulsar investigaciones con incidencia
socioecondmica; dichos incentivos pueden ser financieros o de otro tipo. Los creadores o
facilitadores pueden recibir incentivos cada vez que se comercialice una Pl que hayan
creado o facilitado.”

19 Debe consultarse la politica de la Institucién sobre conflictos de interés para evaluar la aplicaciéon de medidas adicionales
si el investigador subcontrata para la investigacion a empresas derivadas o emergentes en las que tiene un interés material.
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“El inventor de [Nombre de la Institucion], cualquiera que sea su relacion y / o régimen de
trabajo, que desarrolle una creacion intelectual, tendra la garantia, como incentivo, durante
todo el periodo de la patente o registro, de participar en las ganancias econdémicas
obtenidas por [Nombre de la Institucion] con la explotacion econdémica de sus creaciones
intelectuales en forma de regalias y similares, participacion regulada por convenios o
contratos, ganancias de explotacion directa u otras formas.”

“En los casos en que la Universidad licencie o explote comercialmente su propiedad
intelectual, (licencias de patentes , derecho de autor y obtenciéon de variedades vegetales),
de acuerdo con esta Politica, reconocera participacion econémica en los beneficios de la
comercializacion o del licenciamiento de las patentes o registros, a los inventores o
disefiadores que hayan realizado aportes importantes al desarrollo u obtencion del
producto, detentando su condicion de profesores, estudiantes o funcionarios
administrativos de la Institucion.

Ejemplos de Clausulas Reparto de Ingresos

“El porcentaje de ingresos netos por Pl correspondiente a la Institucion se distribuira
internamente de la siguiente manera:

[nimero]% para nuevas investigaciones por el Grupo de Investigacion al
gue esta adscrito el proyecto que da lugar a la creacion:

[nimero]% para la Unidad Académica, Cientifica o0 Administrativa a la que
esta adscrita el Grupo de investigacion al que esta adscrito el proyecto que
da lugar a la creacion.

[nimero]% para la Oficina de Gestién de la Pl;

[nimero]% para nuevas tramitaciones de Pl y costos de mantenimiento; y
[nimero]% para gastos institucionales generales.”

“La utilidad neta obtenida por la Universidad por concepto de comercializacion o
licenciamiento de su tecnologia se distribuira de la siguiente manera:

a) El XX % a la Facultad o Instituto Inter facultades donde se genero la invencion. Si esta
tuvo su origen en varias dependencias, este porcentaje se repartira entre ellas. El XX % de
estos recursos seran destinados para la Unidad Béasica de Gestion Académica-
Administrativa en donde se generd la invencion. Si esta tuvo su origen en varias
dependencias, este porcentaje se asignara entre ellas.

b) EI XX % al autor y sus colaboradores. La distribucion de este porcentaje entre los
participantes la hara el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad segun el aporte
creativo.

c) El XX % al Fondo de la Direccion Académica de la respectiva Sede o su equivalente y
sera destinado al fomento de la investigacion cientifica y tecnoldgica.

d) El XX % restante a otros Programas de [Nombre de la Institucion] que a bien determine
el Rector General o el Vicerrector, con base en los criterios sugeridos por el Comité de
Propiedad Intelectual dentro de los que podran hallarse la obtencidon de patentes,
publicaciones, etc.

Se entiende por utilidad neta, el resultado de restar del registro por comercializacion global
o por regalias recibidas por la Universidad los costos en que haya incurrido la Universidad
por la produccion y la obtencién del titulo de propiedad intelectual correspondiente.

Esta distribucion también sera aplicable en los casos en los que la Universidad decida
licenciar el desarrollo tecnologico antes que patentarlo o registrarlo, la utilidad neta se
calculara restando del ingreso bruto recibido por la licencia los costos de investigacion y
desarrollo. “

“La participacion de los creadores en las ganancias econdémicas, después de deducir los
valores relacionados con el depdsito de la creacion intelectual, se compartird entre las
partes, de acuerdo con la siguiente distribucion:

| - 1/3 (un tercio) para el inventor (s);

Il - 1/3 (un tercio) para las unidades académicas donde se desarroll6 la invencion;
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[l - 1/3 (un tercio) del Fondo de Propiedad Intelectual de [Nombre de la Institucion].

La cuota asignada a la (s) Unidad (es) Académica (s), segun lo dispuesto en el punto I, se
aplicara a los proyectos desarrollados por el grupo de investigacion que genera el recurso.

El Fondo de Propiedad Intelectual de [Nombre de la Institucidon], mencionado en el punto
I, serd administrado por un Comité de Gestidn, que serdn responsables de establecer las
normas para la gestion de los recursos del Fondo.

La aplicacién de los recursos mencionados en el punto Il sera definida por el Comité de
Gestion del Fondo de Propiedad Intelectual y se aplicara principalmente al costo de los
gastos relacionados con el registro, mantenimiento y comercializacién de la propiedad
intelectual, actividades de difusion de la cultura de Propiedad Intelectual en la Universidad
y otras actividades de Transferencia de Tecnologia, asi como el costo de las mejoras
operativas relacionadas con la gestion de la Propiedad Intelectual de la Universidad.”

“En caso de que haya mas de un inventor en la patente objeto de la licencia, la
consideracién de incentivo establecida en este Articulo se dividira de acuerdo con la
distribucion informada y firmada por todos los involucrados en la invencién, indicados en la
Declaracion de Invencion, proporcionada por la Oficina de Gestion de la P1.”

10.5 Datos de contacto

10.5.1. Datos de contacto. Incumbe al creador o facilitador asegurarse de que la
Institucién recibe su direccion para el reparto de los ingresos. A menos que la ley
indique lo contrario, si la Institucién no puede localizar al creador o facilitador tras
realizar esfuerzos razonables para efectuar el pago de la cantidad correspondiente
del reparto de ingresos y transcurre un plazo de [cinco] afios desde el primer intento,
el porcentaje pagadero al creador o facilitador o sus herederos sera abonado al
fondo central de la Institucibn para su uso en actividades de investigacion e
innovacion.

ARTICULO 11 — MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PI

11.1 Registro y seguimiento. La Oficina de Gestién de la PI [o una entidad externa
designada por esta] mantendra registros de la Pl de la Institucién de forma apropiada
y lo suficientemente detallada. Llevara un seguimiento de los plazos de pago de las
obligaciones relativas al mantenimiento o las anualidades de la Pl protegida y, en
un plazo razonable, informara a la persona o al departamento designado para que
abone dichos pagos.

11.2. Contabilidad. La Oficina de Gestion de la Pl mantendra registros contables de los
ingresos o0 gastos de cada Pl para que puedan calcularse las asighaciones en el
reparto de ingresos.

ARTICULO 12 — CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y RECURSOS GENETICOS

La Institucion formulard procedimientos y mecanismos de acceso a los RR.GG. o
los CC.TT. para cumplir la legislacién nacional (en Panama, es la Ley n° 20, de 26/6/2000,
gue trata del régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los
pueblos indigenas, para la proteccion y defensa de su identidad cultural y de sus
conocimientos tradicionales, y se dictan otras disposiciones).

La Institucion dispondra en todos los contratos de investigacion la proteccion de
cualquier PI derivada del uso de CC.TT. o RR.GG.

Ejemplos de Clausulas

12.1 Si en la Institucion se realizan investigaciones mediante el uso de CC.TT. o RR.GG.,
se debera cumplir lo dispuesto en la legislacion nacional aplicable. La Oficina de GPI
debera prever los requerimientos relacionados, entre otras cosas, con el
consentimiento fundamentado previo, el acceso y la participacion de beneficios y la
necesidad de obtener permisos pertinentes.

12.2 La Institucion formulard procedimientos y mecanismos de acceso a los RR.GG. o
los CC.TT. para cumplir con la legislaciéon nacional.
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12.3 La Institucion dispondr& en todos los proyectos, acuerdos o contratos, la proteccion
de cualquier PI derivada del uso de RR.GG. o CC.TT.
ARTICULO 13 — CONFLICTOS DE INTERES Y DE COMPROMISO

Un conflicto de intereses surge en el lugar de trabajo cuando un empleado tiene
intereses competitivos o lealtades que estan o pueden estar en desacuerdo entre si. Eso
se pasa con mucha frecuencia en el ambiente académico, particularmente cuando el tema
es la innovacion.

Por ejemplo, profesores que crean sus empresas para explotar la propiedad
intelectual de la universidad puede ser una potencial fuente de conflicto de interés, debido
al desempefo de la doble funcién, la académica y la empresarial, que a veces puede
confundirse y generar conflictos.

Se considera que hay lugar a conflictos de interés, cuando cualquiera accion u
omision por parte de un docente, funcionario administrativo estudiante o contratista
participante de una actividad académica, tenga una repercusion contraria a los intereses de
la Universidad, siempre y cuando dicha accién u omision tenga relacion con actividades,
productos o informaciones conocidas por su relacion laboral académica o contractual con
la Universidad.

Para evitar que surjan tales situaciones, es muy recomendable que se establezcan
directrices para aclarar los limites de roles potencialmente conflictivos.

La Institucién elaborara una politica distinta y completa en materia de conflictos de
intereses, con el fin de sensibilizar a los miembros del personal y visitantes sobre ambos
tipos de conflictos; fijard requisitos de notificacibn de dichos conflictos; y establecera
procedimientos para identificarlos, evitarlos y gestionarlos debidamente.

Ejemplos de Clausulas

13.1 Compromiso con la Institucion. Se considera que hay lugar a conflictos de
interés, cuando cualquiera accién u omisién por parte de un estudiante, profesor,
investigador, funcionario, egresado, visitante; asi como a cualquier otra persona
natural o juridica que se vincule directa o indirectamente con la [Nombre de la
Institucion], tenga una repercusion contraria a los intereses de la Institucion,
siempre y cuando dicha accion u omisién tenga relacion con actividades,
productos, servicios, conocimiento y/o informaciones conocidas por su
vinculacion con la Institucion.

13.2 Interés superior de la Institucion. Los miembros del personal, estudiantes,
egresados, visitantes; asi como a cualquier otra persona natural o juridica que se
vincule directa o indirectamente con la [Nombre de la Institucion], deben evitar
toda situacion en que su ética personal y profesional pueda verse afectada en
forma considerable o negativa por intereses ajenos.

13.3 Acuerdos con terceros. Incumbe a todos los miembros del personal,
estudiantes, egresados, visitantes; asi como a cualquier otra persona natural o
juridica que se vincule directa o indirectamente con la [Nombre de la Institucion],
velar porque sus acuerdos con terceros no entren en conflicto con sus
obligaciones y responsabilidades y el interés superior de la Institucion,
garantizando que su participacion en dichos acuerdos sea clara y transparente y
facilitando para su celebracién una copia de la presente Politica.

13.4 Declaracion de conflictos de interés y de compromiso. Cualquier persona
vinculada directa o indirectamente a esta Politica esta en el deber de notificar de
manera inmediata a la Oficina de Gestién de PI, sobre los conflictos de intereses
0 de compromiso existentes o potenciales relacionados con la GPI y con las
demas disposiciones de esta Politica.

13.4.1 El deber de notificacion anteriormente referido existe cuando se realice
cualquier actividad relacionada con la gestion de los DPI’s que:
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a. Signifigue un menoscabo del interés superior, los valores y/o misiones de la
[Nombre de la Institucion];

b. Entren en contradiccion las obligaciones y lo dispuesto en la presente Politica,
en especial en los acuerdos suscritos con terceros;

c. Esté directamente relacionado con actividades relacionadas con la gestion de
los DPI's;

d. Entre en contradiccion con cualquier otra actividad que directa o indirectamente
esté relacionada con esta Politica;

e. Cualquier otra que pueda ser considerada como tal.

13.5 Politica de conflictos de intereses y de compromiso. La Institucion, a partir de
una propuesta elaborada por la Oficina de Gestion de Pl y previamente aprobada
por el Comité de PI, adoptara una politica distinta y completa en materia de
conflictos de intereses y compromiso, con el fin de sensibilizar a los miembros del
personal y visitantes sobre los conflictos de interés y de compromiso; fijara
requisitos de notificacion de dichos conflictos; y establecera procedimientos para
identificarlos, evitarlos y gestionarlos debidamente.

ARTICULO 14 — INTERPRETACION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Incumplimiento. El incumplimiento de las disposiciones de la presente
Politica se considerara [XXX] y se resolvera en el marco de los procedimientos
ordinarios de la Institucion y con arreglo a las disposiciones pertinentes de la
legislacion y los reglamentos en vigor.

14.2. Solucién de controversias.

14.2.1. Cualquier controversia interna o cuestion de interpretacion que surja de la
presente Politica se remitir4, en primera instancia, a la Oficina de Gestién de
la PI para la consideracion del Comité de Pl y su mediacion.

14.2.2. Si el Comité de PI no encuentra una solucion en el plazo de [dos meses], la
controversia 0 cuestion de interpretacion debe remitirse al responsable
superior de la Oficina de GPI para que facilite sus servicios de mediacion.

14.2.3. El responsable superior podra, a su entera discrecién, remitir la cuestion al
[XXX] de la Instituciéon o a un comité independiente afin a la materia, para
que actle como decisor en Ultima instancia respecto de toda cuestién de
interpretacion y/o controversia.

14.2.3.1 El procedimiento anterior sera llevado a cabo sin perjuicio del
derecho de las partes de interponer ante las autoridades correspondientes
los procesos extrajudiciales o judiciales que estime conveniente.

14.3. Apelacion. Todas las personas a las que se aplica la presente Politica tendran
derecho a interponer apelaciones sobre la aplicacién de cualquier elemento de esta al
Comité de PI.

ARTICULO 15 — MODIFICACIONES

No hay reglas que duren para siempre, especialmente en un entorno dindmico como
el académico. Por lo tanto, es necesario prever la posibilidad de realizar cambios en el texto
de la Politica.

Ejemplos de Clausulas

15.1 La presente Politica podra ser modificada en cualquier momento por decision del
Comité de PI. En ese caso:

a. todos los asuntos de PI sucedidos o tramitados en la fecha de entrada en vigor de
dicha modificacion o después de esta, se regiran por la versién modificada de esta
Politica;
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b. todos los asuntos de PI sucedidos o tramitados antes de la fecha de entrada en vigor
de la modificacion continuaran tramitandose conforme a lo dispuesto en la version
no modificada, a menos que el Comité de PI disponga lo contrario.

ARTICULO 16 — VIGENCIA Y DEROGATORIA

La presente Politica rige a partir de la fecha de su expedicién y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en [Ciudad], a los [...] dias del mes de [......] de dos mil ... [.....]
[Firmas de las autoridades institucionales]

[Fin del documento]
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