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RESUMEN

El presente informe se realiz6 toméndose como pardmetros los proyectos de
investigaciéon y las solicitudes de patentes presentadas por la Universidad
Nacional de Ingenieria durante el periodo 2008-2012, de alli que el propdsito del
presente informe consistié en proponer lineamientos estratégicos que promuevan
el registro de la propiedad intelectual en la Universidad Nacional de Ingenieria,
con el fin de poder identificar y proteger los desarrollos cientificos y tecnoldgicos
potencialmente patentables en las modalidades de patente de invencién y/o
modelo de utilidad. Para ello fue necesario conocer en qué consiste el tramite de
una patente en el Peru, luego se realizé un diagnoéstico de la propiedad intelectual
en la universidad para poder determinar la situacidn actual de la UNI con respecto
a la propiedad intelectual. El resultado obtenido fue que la UNI no ha
aprovechado el sistema de propiedad intelectual; no solo por la escasa generacion
de solicitudes de patentes y/o modelos de utilidad susceptibles de protegerse, si no
principalmente por la falta de cultura en el tema de propiedad intelectual, el
desconocimiento de la existencia de una normativa interna y la falta de
organizacion al interior de la universidad para gestionar la propiedad intelectual.
Finalmente se daran unas conclusiones y recomendaciones para que la

Universidad Nacional de Ingenieria tenga en cuenta.
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INTRODUCCION

En la actualidad la generacidn de conocimiento, a través de la investigacién y
el desarrollo tecnoldgico, es un aspecto primordial del proceso de innovacidn,
como también lo son la difusién y el aprendizaje, para ello es necesario la
creacion y fortalecimiento de capacidades de gestion de toda la cadena desde
la investigacion basica hasta la transferencia de sus resultados a la industria y

sociedad.

Asi también, es necesario que se fortalezcan los vinculos de colaboracion
entre los actores de la innovacién con la premisa de que todos los actores

deben ser beneficiados equilibradamente al generarse un proyecto innovador.

El desarrollo y aprovechamiento de los sistemas de propiedad intelectual han
demostrado en los paises emergentes como Corea del Sur, Chile, México y
Brasil, ser una herramienta 1til para maximizar los beneficios econémicos y
sociales de la innovacién. Beneficios que provienen de la 6ptima explotacion,
transferencia y/o comercializaciéon de tecnologias desarrolladas por los
actores de la innovacidn, tales como inventores, universidades, centros de

investigacidn y empresas de base tecnolégica.

Es una realidad que en el Peru todavia no se ha iniciado el aprovechamiento

de las herramientas de la propiedad intelectual.

Actualmente el nuimero de patentes registradas a nivel nacional en el
INDECOPI, reafirman la escasa cultura de propiedad intelectual en el pais. El
promedio de solicitudes de patentes de invencion presentadas por nacionales
en los ultimos 10 afios (2002-2011) es de 33.8 con una desviacidn estandar de
5; y el promedio de solicitudes de modelos de utilidad presentadas por
nacionales en el mismo periodo es de 66.2 con una desviacion estandar de 9.
El promedio anual de solicitudes de patentes presentadas por universidades

peruanas en toda la historia del INDECOPI hasta el 2010 es de 1.7.



El presente informe tiene como objetivo proporcionar, a largo plazo, un
entorno fuerte, seguro y suficientemente flexible en el que investigadores,
docentes y estudiantes puedan trabajar, crear, poseer y explotar los resultados
de su investigacién e innovaciéon, para lograr rentabilizar e impulsar la

creatividad.

Se plantearan objetivos estratégicos de cémo implementar el desarrollo de
politicas institucionales de propiedad intelectual en todo el &mbito académico
y administrativo de la institucion universitaria, de manera que la universidad
no so6lo genere el conocimiento, sino que construya en su interior una cultura

innovadora de la que apropiarse todo el que pasa por ella.



II. MARCO TEORICO

2.1 PATENTE

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invencién, es
decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva

manera de hacer algo o una nueva solucién técnica a un problema.

Una patente proporciona proteccion para la invencidn al titular de la
patente. La proteccion se concede durante un periodo limitado que suele
ser de 20 afios para patentes de invencion y 10 afios para patentes de
modelo de utilidad. La protecciéon de una patente significa que la
invencion no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida

comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede o no
puede utilizar la invencién patentada durante el periodo en el que esta
protegida la invencidn. El titular de la patente puede dar su permiso, o
licencia, a terceros para utilizar la invencién de acuerdo a términos
establecidos de comun acuerdo. El titular puede asimismo vender el
derecho a la invencion a un tercero, que se convertird en el nuevo titular
de la patente. Cuando la patente expira, expira asimismo la proteccion y
la invencién pasa a pertenecer al dominio publico; es decir, el titular
deja de detentar derechos exclusivos sobre la invencion, que pasa a
estar disponible para la explotaciéon comercial por parte por parte de

terceros.

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece
reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus
invenciones comercializables. Estos incentivos alientan la innovacién y
estimulan la investigacion y desarrollo de nuevos productos que

garanticen la mejora constante de la calidad de la vida humana.
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Las invenciones patentadas han invadido todos los aspectos de la vida
humana, desde la luz eléctrica (cuyas patentes detentaban Edison y
Swan) al plastico (cuyas patentes detentaba Baekeland), pasando por
los boligrafos (cuyas patentes detentaba Biro) y los microprocesadores

(cuyas patentes detentaba Intel) por ejemplo.

Todos los titulares de patentes deben, a cambio de la proteccién de la
patente, publicar informacidn sobre su invencién, a fin de enriquecer el
cuerpo total de conocimiento técnico del mundo. Este creciente
volumen de conocimiento publico promueve una mayor creatividad e
innovacién en otras personas. Asi pues, las patentes proporcionan no
s6lo proteccidn para el titular sino asimismo informacién e inspiracién

valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores.

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una
solicitud de patente. La solicitud de patente contiene, por lo general, el
titulo de la invencidn, asi como una indicacidén sobre su &mbito técnico;
debe incluir los antecedentes y una descripcién de la invencion, en un
lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con
un conocimiento medio del ambito en cuestién pueda utilizar o
reproducir la invencién. Estas descripciones estdn acompafiadas,
generalmente, por materiales visuales como dibujos, planos o
diagramas que contribuyen a describir mas adecuadamente la
invencion. La solicitud contiene asimismo varias "reivindicaciones", es
decir, informacién que determina el alcance de proteccidén que concede

la patente.

Una invenciéon debe, por lo general, satisfacer las siguientes
condiciones para ser protegida por una patente: debe tener uso practico;
debe presentar asimismo un elemento de novedad; es decir, alguna
caracteristica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento

existente en su ambito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente
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se llama "estado de la técnica". La invencion debe presentar un paso
inventivo que no podria ser deducido por una persona con un
conocimiento medio del d&mbito técnico. Finalmente, su materia debe
ser aceptada como '"patentable" de conformidad a derecho. En
numerosos paises, las teorias cientificas, los métodos matematicos, las
obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias
naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento
médico (en oposicion a productos médicos) por lo general, no son

patentables.

Las patentes son concedidas por una oficina nacional de patentes o por
una oficina regional que trabaja para varios paises, como la Oficina
Europea de Patentes y la Organizacion Regional Africana de la
Propiedad Intelectual. De conformidad con dichos sistemas regionales,
un solicitante pide proteccidn para la invencidén en uno o mas paises y
cada pais decide si brinda proteccién a la patente dentro de sus

fronteras.

TECNOLOGIA

Se podria definir tecnologia como un conjunto de conocimientos que
sirven para producir bienes y servicios, afectando las ramas técnicas,

cientificas, sociales y culturales.

Otra definicion de tecnologia podria ser la que encierra los productos
resultantes de las necesidades de una sociedad que tienen como objetivo
el mejorar la vida de las personas, el progreso médico, alimenticio, de

educacion, etc.

La tecnologia deberia siempre tratar de solucionar los problemas que
posee una sociedad, y para ello se vale de la técnica, la ciencia y la
estructura social, al unir todos estos aspectos se intenta dar una

respuesta concisa a las necesidades del hombre.
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Para aclarar mejor la nocién de tecnologia, es conveniente hacer la
distinciéon entre las tecnologias claves y las tecnologias de
racionalizacién y por otra parte, entre tecnologias genéricas y las

tecnologias de procedimiento.

1. Las Tecnologias Claves: Se basan en los grandes descubrimientos
cientificos que aparecen en intervalos irregulares (la energia
eléctrica, la maquina a vapor, la quimica del petréleo, o mas
recientemente, los circuitos integrados, los microprocesadores, y la

biogenética y recientemente la nanotecnologia).

2. Las Tecnologias de Racionalizaciéon: Son la innovaciones
progresivas que se refieren a las mejoras corrientes de los
productos y la constante racionalizacion de los métodos de
fabricacion. Se origina en las necesidades de adaptacién constante
de los conocimientos cientificos a los procedimientos de
fabricacion. El desarrollo de las tecnologias de racionalizaron es

evolutiva y menos espectacular que las tecnologias claves.

3. Las Tecnologia Genéricas: Engloban los conocimientos técnicos
comunes compartidos por todas las empresas de un ramo industrial.
Estos saberes técnicos son ampliamente difundidos por la
ensefianza técnica, la formacién profesional o las publicaciones,
son accesibles para todos los que tienen conocimientos técnicos
basicos necesarios para poder comprenderlas y utilizarlas. Dichas

tecnologias estan en el &ambito publico y no pueden ser patentadas.

4. Las Tecnologias de Procedimientos de Fabricacién o Tecnologias
especificas desarrolladas por las empresas: Se trata de
procedimientos cuyo secreto de fabricaciéon, o cuyo derecho de
propiedad guardan. Por lo general estas tecnologias no pueden ser

adquiridas sin el asentimiento de las empresas que han elaborado.
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5. Las Tecnologias Industriales: El sistema industrial que ha
sustituido a las tecnologias tradicionales en Europa y en América
tiene como objeto la instauracion de la produccién en masa de
productos estandarizados, a partir de unidades de produccion
capitalista que reunen las maquinas, los conocimientos cientificos,
la mano de obra y la energia con el objeto de trasformar la materia

prima en productos comerciables en el mercado.

6. Tecnologias Alternativas: La mayor parte de las tecnologias
alternativas han nacido de las criticas formuladas en contra de los
efectos indeseables del sistema industrial (la contaminacion, el

despilfarro, los problemas de salud de los trabajadores) etc.

7. Las Tecnologias de Punta: Se basan en el desarrollo de la
microelectronica, la informatica, las telecomunicaciones, la
robotica, los nuevos materiales, los laser, la biotecnologia, la
nanotecnologia, etc. La emergencia de las nuevas tecnologias

revoluciona todas las actividades econdmicas y sociales.

2.3 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

La transferencia de tecnologia es un procedimiento por el que alguien
que desarrolla tecnologia la pone a disposicién de un socio comercial
para que la explote. La transferencia de tecnologia puede ser comercial
o no comercial. La transferencia comercial se presenta en los mercados
de méquinas, de servicios o de licencias para usar tecnologia patentada.

Pueden ser muchas las causas por las que alguien que desarrolla
tecnologia decide ponerla a disposicién de otros para que la exploten,

en lugar de hacerlo él mismo. He aqui algunas de esas razones:
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e Formar alianzas con socios que puedan proseguir el desarrollo de

la tecnologia para colocarla en el mercado.

Quien desarrolla la tecnologia cuenta con los recursos necesarios
para llevarla hasta un nivel determinado de desarrollo, por
ejemplo, hasta la etapa de ensayos con animales y estudios
toxicoldégicos, pero no con los recursos necesarios para emprender
las fases clinica y de tramitacion ante las autoridades sanitarias,
por lo que debe asociarse con otra organizacion para superar esas

fases y colocar la tecnologia en el mercado.

e Formar alianzas con socios que puedan encarar la etapa de

fabricacion.

Quien desarrolla la tecnologia ha llegado hasta la etapa
inmediatamente anterior a la colocacion en el mercado, pero no
cuenta con una sala blanca de fabricacién ni otros recursos
necesarios para fabricar el producto; por lo tanto, debe asociarse

con otra organizacién que disponga de esos recursos.

e Formar alianzas con socios que tengan capacidad de

comercializacion y distribucion.

Quien desarrolla la tecnologia se encuentra en una etapa avanzada
y ya ha obtenido las autorizaciones sanitarias necesarias para
vender el producto y lo ha registrado, pero carece de canales de
comercializacion y distribucion y debe asociarse con otra

organizacién que disponga de esos medios.
e Explotar el producto en otro campo de aplicacién.

Quien desarrolla la tecnologia esta en condiciones de explotarla

en un campo, por ejemplo el de las aplicaciones diagnosticas,
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pero no cuenta con capacidad de explotaciéon en otro campo,

como el de las aplicaciones terapéuticas.

Quien desarrolla la tecnologia podra seguir explotandola por si
mismo en aplicaciones diagndsticas, y conceder derechos de
explotacion a un socio comercial para las aplicaciones

terapéuticas.

Al transferir la tecnologia a otros para su explotaciéon en campo
distinto de aplicacion, quien desarrolla la tecnologia genera una

nueva corriente de ingresos en ese otro campo de explotacion.
Carecer de capacidad comercial.

Es posible que la tecnologia sea desarrollada por un instituto de
investigacién o una universidad que no estén en condiciones de
explotarla comercialmente y necesiten asociarse con otra

organizacion que si pueda hacerlo.

En cada uno de esos casos, quien desarrolla la tecnologia o su titular, al

no contar con la capacidad ni los recursos necesarios para proseguir el

desarrollo, decide asociarse con otros que si pueden hacerlo.

La transferencia de tecnologia se lleva a cabo estableciendo una

relacion juridica por la que el titular de la tecnologia, o el titular de los

derechos concedidos en licencia para explotar la tecnologia conceden

nuevos derechos de explotaciéon al socio en la transferencia de

tecnologia. Esta relacidon juridica es de naturaleza contractual, ello

significa que se celebran acuerdos con valor juridico por los que:

el titular de la tecnologia o de los derechos concede al socio el

derecho a explotar la tecnologia;
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e el titular de la tecnologia o de los derechos recibe una
compensacion, por lo general financiera, por la concesion de
esos derechos; y
e se determinan los derechos y obligaciones que regiran la
relacion juridica entre las partes.
Los principales mecanismos utilizados para la transferencia de
tecnologia, y los tipos de contratos utilizados para plasmar esos

mecanismos son los siguientes:

1. Acuerdo de confidencialidad

Rige las condiciones de divulgacion de informacion

confidencial entre las partes.

2. Acuerdo de transferencia de material

Rige las condiciones de transferencia de material biolégico

entre las partes.

3. Contrato de cesion

Mediante este tipo de contrato el titular de la tecnologia

transfiere o cede la propiedad intelectual de la que es titular.

De esta manera, el titular de la tecnologia enajena la
titularidad de la propiedad intelectual y, asimismo, todo

interés futuro sobre la misma.

El cesionario de la propiedad intelectual pasa a ser el titular
de la misma y el antiguo titular recibe una compensacion

financiera.

4. Acuerdo de licencia
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Mediante este tipo de acuerdo el titular de la tecnologia o de
los derechos concede al licenciatario una licencia, o
autorizacién de uso, respecto de la propiedad intelectual.
Esta licencia faculta al licenciatario a explotar dicha
propiedad intelectual.

El licenciatario paga al licenciante una compensacién

financiera por el uso de los derechos concedidos en licencia.

Por lo general, en este tipo de relacion juridica el licenciante

es una figura pasiva.

El licenciante no se dedicard necesariamente a seguir
desarrollando la propiedad intelectual, ni participard en su
comercializacién, sino que recibe en forma pasiva la
compensacion financiera que le corresponde por la

concesion de la licencia.
Alianza estratégica o empresa conjunta.

En una alianza estratégica o empresa conjunta, el titular de
los derechos de propiedad intelectual se asocia en forma
estratégica con otra organizacidn para desarrollar y explotar

una determinada propiedad intelectual.

Los tipos de acuerdos utilizados para plasmar las alianzas

estratégicas son los siguientes:
a.  Acuerdo para el desarrollo conjunto

Por lo general, mediante estos acuerdos el
licenciante concede en licencia la propiedad

intelectual en cuestién a su socio en la alianza y, al
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mismo tiempo, ambos socios siguen desarrollando

conjuntamente la propiedad intelectual.

De esta forma el licenciante procura seguir
afiadiendo valor al desarrollo de la propiedad
intelectual, en lugar de limitarse a conceder una

licencia.

Ademas, al seguir afiadiendo valor, el licenciante
percibird un beneficio mas elevado que si hubiera
concedido en forma pasiva una licencia y no siguiera
contribuyendo al desarrollo de la propiedad

intelectual

b.  Acuerdo para la comercializacién conjunta

De manera similar, en estos acuerdos el licenciante
concede en licencia la propiedad intelectual en
cuestion a su socio en la alianza, pero ademas ambos
se asocian para comercializar en forma conjunta la

propiedad intelectual.

En este caso, el licenciante afiade valor de una
manera distinta que en el acuerdo para el desarrollo

conjunto.

2.4. INNOVACION PRODUCTIVA

En el contexto econdmico y productivo, innovaciéon no se debe entender
como sindénimo de novedad. Toda innovacién productiva es una
novedad, pero no toda novedad es una innovacién productiva. En
primer lugar, hay novedades en el mundo econémico que no tienen
nada que ver con la economia productiva. En segundo lugar, una

economia podria incorporar muchas innovaciones sin generar ninguna
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endégenamente. Este tampoco seria un buen modelo para la economia
porque estaria basada en la innovaciéon “de otros”. Por ultimo, las
innovaciones productivas pueden tener diferentes grados de innovacion,
desde las que se basan en conocimientos triviales oportunamente
aprovechados, hasta las que aplican los conocimientos cientificos mas
avanzados para resolver, de forma original, problemas radicalmente
nuevos y abrir asi mercados inexplorados a nivel mundial. Pues bien, el
modelo ideal de una economia basada en la innovacién es aquel en el
que las innovaciones de este ultimo tipo (innovaciones cientifico-
técnicas radicales y de alcance global) desempefian un papel

preponderante.

Llevan razon los que ponen el énfasis en la importancia de la educacién
para la economia del conocimiento y de la innovacién, pero se quedan
cortos. Para potenciar una economia basada en la innovacion no solo se
necesita una poblaciéon bien formada y un cierto nivel de desarrollo
cientifico y tecnolégico; se necesita algo mas: un tipo de educacién

determinado y un tipo de cultura productiva y civica especifica.

En cuanto a la educacién, se requiere primar la formacién cientifica y
tecnoldégica, pero también incorporar en la ensefianza una vision
practica de la cultura cientifica y una visiébn “apropiable” de la
tecnologia, como objeto de nuestra responsabilidad, no solo de nuestra
capacidad de consumo. Y en cuanto a la cultura civica, la economia
basada en la innovacion requiere que se incorporen a la cultura general
valores como el gusto por el trabajo bien hecho, por la cooperacion y la
competitividad, la capacidad para asumir riesgos razonables, la

creatividad, la utilidad y la eficiencia.

DESARROLLO INDUSTRIAL

En los ultimos tiempos el término “globalizacién” ha ido ganando

espacio en el tratamiento de temas a nivel mundial, debido en gran
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medida, a la preocupaciéon manifiesta de los gobiernos, entidades
nacionales y comunidad en general, por la creciente interdependencia
econdémica de los paises y las consecuencias adversas asociadas a este

proceso.

Desde el punto de vista econdmico, la globalizacién es un proceso de
integracién de los mercados a escala mundial. Para ello, ha sido
indispensable la formacion de bloques econdmicos orientados bajo la
loégica de libre comercio, con el fin de reproducir el capital. Este
proceso, lleva consigo, la creciente interconexidon de los mercados de
todo el mundo. De ese modo, todo lo que sucede en un pais repercute a
los demas, incluyendo las crisis en los diferentes sistemas econémicos y

sus ecosistemas.

La poblacion y sus necesidades econdmicas crecen en forma progresiva,
pero no sucede lo mismo con los recursos naturales de los que se
abastecen, por consiguiente hemos llegado a una era en que la
prosperidad global depende cada vez mas de un uso mas eficiente de los
recursos, de su distribucién mas equitativa y de la reducciéon de los
niveles de consumo en general. Para este mejor manejo de los recursos
naturales actuales y su cuidado y mantenimiento para generaciones
futuras, se ha utilizado el concepto de desarrollo sustentable o
desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es una idea nueva.
Muchas culturas a través de la historia humana han reconocido la
necesidad de armonia entre la naturaleza, la sociedad y la economia. Lo
que es nuevo es la articulacidon de estas ideas en el contexto de una

sociedad global industrial y de informacion.

El desarrollo sustentable se enfoca en mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos de la Tierra, sin aumentar el uso de recursos
naturales mas alld de la capacidad del ambiente de proporcionarlos

indefinidamente. Se trata de tomar accidn, de cambiar politicas y
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préacticas en todos los niveles, desde el ambito individual hasta el

Internacional.

Los objetivos que forman parte del desarrollo sustentable en algunos
casos, tal vez, parezcan estar en conflicto entre ellos a corto plazo. Asi,
el crecimiento industrial puede estar en conflicto con la preservacion de
los recursos naturales. A largo plazo, sin embargo, el uso responsable
de los recursos naturales en la actualidad ayudard a asegurar que se
cuente con recursos para el crecimiento industrial sostenido a lo largo
de muchos afios.

El desarrollo industrial cumple un rol muy importante en la innovacién
tecnoldgica, en la investigacion y en el desarrollo de las actividades,
que son el eje central para el desarrollo econémico y social de cualquier
pais. También es importante para el desarrollo, la difusiéon y la
transferencia de las tecnologias limpias y el control de éstas, que son un

elemento clave para el desarrollo sostenible.

Existe una interdependencia entre el desarrollo social y el desarrollo
industrial. La industrializacion tiene el potencial para lograr, directa o
indirectamente, una variedad de objetivos sociales; como por ejemplo,
la creacién de puestos de trabajo, la erradicaciéon de la pobreza, el
acceso a una mejor educacién y salud. Pensando en estos objetivos, un
factor indispensable es promover el impacto positivo al medio
ambiente, ya sea, limitando o eliminando el impacto negativo de las

diferentes actividades industriales del desarrollo social.

ESTRATEGIA

En la actualidad, toda empresa competitiva u organizacién, cualquiera
que sea su naturaleza, basa su gestiébn y funcionamiento sobre un
concepto que se considera fundamental: la estrategia. Estrategia para la

guerra, para el deporte y, por supuesto, estrategia para la empresa en lo
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que se refiere a planificacién, organizacion, gestién de sus recursos

humanos, marketing, etc.

La estrategia es el objetivo de la actividad que realiza la direccion de la
empresa, que debe perseguir que su organizacion funcione de manera
eficiente, y la mejor manera de que esto ocurra es que no existan

conflictos en la misma.

Es por esto que la cupula de la empresa debera planificar su estrategia
en funcion de los objetivos que persiga, para lo que debe definir
claramente lo que quiere conseguir, la forma de conseguir los objetivos
fijados y un posterior sistema de control. Es lo que se denomina
Formulacion e Implantacién de la estrategia, los cuales no se quedan
solo en el estudio previo sino que en la practica se desarrollan al mismo

tiempo.

Con la formulacién de la estrategia, la direccién de la empresa define
los objetivos que pretende alcanzar. Para ello parte de un analisis de su
propia empresa asi como del entorno que la rodea. Con la puesta en
practica del andlisis anterior la empresa busca ser competitiva en el
mercado y pretende lograr una ventaja competitiva que le permita

obtener beneficios superiores a la competencia.

Para realizar un completo andlisis de la empresa y del entorno que la
rodea, el instrumento mas comun que se emplea es el llamado Anélisis
FODA. Esta matriz permite identificar internamente las debilidades y
fortalezas de la empresa asi como las amenazas y oportunidades que

ofrece el mercado en el que desarrolla su actividad.

Este método de andlisis est4 considerado como de gran valor por parte
de las empresas y organizaciones que lo utilizan gracias a su sencillez y,

a su vez, a la amplitud que abarca en su marco de analisis.
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Una empresa agil y dindmica sera capaz de convertir una amenaza del

mercado en una oportunidad de negocio.

Segin Alfred Chandler (1962), el concepto de estrategia es: “La
definicién de las metas y objetivos a largo plazo de una empresa y la
adopcion de acciones y la asignacion de los recursos necesarios para la

consecucion de estos objetivos.”

Kenneth Andrews (1971) establece que “La estrategia es el patron de
objetivos, propdsitos o metas y de las principales politicas y planes para
alcanzarlos, planteados de tal manera que definen en qué negocio esta o
va a estar la compafiia y la clase de compaifiia que es o que va a ser.

“La estrategia empresarial, en una palabra, es ventaja competitiva... El
unico proposito de la planificacion estratégica es permitir que la
empresa obtenga, tan eficientemente como sea posible, una ventaja
sostenible sobre sus competidores. La estrategia corporativa supone,
asi, un intento de alterar las fortalezas relativas de la compaiiia para
distanciarse de sus competidores de la manera mas eficiente.” (Kenichi

Ohmae, The Mind of the Strategist 1983).

PRODUCTIVIDAD

Si analizamos la palabra PRODUCTIVIDAD, la podremos
descomponer en los dos términos que la componen: PRODUCCION Y
ACTIVIDAD. Esto es lo que ha conllevado durante muchos afios a la
creencia de que este concepto estd asociado inicamente a la actividad
productiva de la empresa y ha limitado su utilizacion en otras areas que

no clasifican como tal.

Asi observamos el uso de este concepto en diversos organismos

internacionales, como son:

OCDE (Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo Econémico).
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Productividad es igual a produccién dividida por cada uno de sus
elementos de produccion.

OIT (Organizacién Internacional del Trabajo). Los productos son
fabricados como resultados de la integraciéon de cuatro elementos
principales: tierra, capital, trabajo y organizacién. La relacién de estos
elementos a la produccion es una medida de la productividad.

EPA (Agencia Europea de Productividad). Productividad es el grado de
utilizacion efectiva de cada elemento de produccién. Es sobre todo una
actitud mental. Busca la constante mejora de lo que existe ya. Esta
basada sobre la conviccidn de que uno puede hacer las cosas mejor hoy
que ayer, y mejor mafiana que hoy. Requiere esfuerzos continuados
para adaptar las actividades econémicas a las condiciones cambiantes y
aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso

humano.

El concepto més generalizado de productividad es el siguiente:

o Produccién Resultados logrados
Productividad = =
Insumos Recursos empleados

De esta forma se puede ver la productividad no como una medida de la
produccién, ni de la cantidad que se ha fabricado, sino como una
medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para
cumplir los resultados especificos logrados. Esta definiciéon de
productividad se asocia con el logro de un producto eficiente,
enfocando la atencién especificamente en la relacién del producto con

el insumo utilizado para obtenerlo.

CRECIMIENTO ECONOMICO

El crecimiento econémico es una de las metas de toda sociedad, implica

un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos



25

los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de
vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podria
tomar como ejes de medicion la inversion, las tasas de interés, el nivel
de consumo, las politicas gubernamentales, o las politicas de fomento al
ahorro; todas estas variables son herramientas que se utilizan para
medir este crecimiento. Este crecimiento requiere de una medicion para
establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. Por lo
tanto, el crecimiento econdémico es el aumento de la cantidad de
trabajos que hay por metro cuadrado, la renta o el valor de bienes y
servicios producidos por una economia. Habitualmente se mide en
porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real, o PIB. El
crecimiento econdmico asi definido se ha considerado (histéricamente)
deseable, porque guarda una cierta relacién con la cantidad de bienes
materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de

las personas.

El crecimiento econdmico de un pais se considera importante, porque
estd relacionado con el PIB per cépita de los individuos de un pais.
Puesto que uno de los factores estadisticamente correlacionados con el
bienestar socio-econémico de un pais es la relativa abundancia de
bienes econdémicos materiales y de otro tipo disponibles para los
ciudadanos de un pais, el crecimiento econémico ha sido usado como
una medida de la mejora de las condiciones socio-econdémicas de un

pais (Clive, 2006).

Sin embargo, existen muchos otros factores correlacionados
estadisticamente con el pais, siendo el PIB per cépita
s6lo uno de estos fac > ha suscitado un importante
criticismo hacia el PIB per cépita como medida del bienestar socio-

econdmico, incluso del bienestar puramente material (Clive, 2006).



III. LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA
GENERACION DE PATENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERIA

3.1 SISTEMA DE PATENTES

El sistema de patentes busca ser un motor de desarrollo que incentive la
innovacién y el progreso, mediante la proteccién juridica de creaciones
técnicas que sean novedosas, inventivas y aplicables en la industria. En
un sistema de libre competencia sin privilegios exclusivos ni
restricciones, la logica de las patentes radica en incrementar las
posibilidades de que el creador de una invencién recupere la inversion-
de tiempo, dinero, esfuerzo creativo- que le significo obtener la
invencién. En términos econdmicos, el sistema de patentes pretende
ayudar a corregir la falta de mercado que detiene a los actores
econdémicos de apostar fuertemente a la innovacién, al ser esta una
inversion de alto riesgo. Si bien no constituye la Gnica herramienta, ni
en todos los casos la mas eficaz para que los actores econdémicos
apropien econdmicamente el conocimiento generado en sus procesos de
investigacién y desarrollo (I+D), el sistema de patentes es
definitivamente una de las herramientas mas usadas para proteger,
transferir y comercializar los activos intangibles resultado de estos

procesos de [+D.

En general, una patente es un medio para transferir tecnologia de
manera eficiente desde el ambito de las ideas y de la creatividad hacia
el mercado. Primero, porque permite explotar en solitario una solucién
técnica que puede generar un alto impacto en el mercado. El hecho de
no tener competencia, hace que el duefio de la patente pueda aplicar una
politica de precios mucho més distendida y alejarse del precio marginal
en tanto recupera la inversién en la que ha incurrido para obtener el

producto final. Por otro lado, si no esta en posibilidad de comercializar
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el producto, la patente le permitirad tener una posicién mucho mas s6lida
para negociar con potenciales socios, inversionistas o cooperantes, un
esfuerzo colaborativo para llegar al mercado. Asimismo, es mucho mas
facil y concreto transferir, vender o licenciar una patente que una
tecnologia sin dicho titulo. Todas estas acciones, permiten generar

beneficios econdmicos directos para los creadores de la tecnologia.

En el Perq, la entidad encargada de otorgar patentes, en representacién
del Estado peruano, es la Direccion de Invenciones y Nuevas
Tecnologias del Indecopi. Las patentes emitidas por dicho 6rgano

tienen vigencia solamente en el territorio peruano.

Asi, solamente obteniendo una patente se puede impedir que un tercero
explote comercialmente una invencién que se encuentra protegida o, en
otras palabras, cualquier tercero que desee explotar una invencién que
se éncuentra protegida, debera contar con la autorizacion del titular de

la patente.

El sistema de patentes esta regulado a través de normas. En el Perua se
tiene una norma comunitaria; es decir, una misma ley que tiene validez
en los cinco Paises Miembros de la Comunidad Andina de Naciones,
donde se establece el plazo de duracién de una patente, los requisitos
que debe cumplir una invencién para ser susceptible de proteccion, el
tramite de una solicitud de patente, los plazos que tiene el solicitante
para cumplir con los requerimientos que se hagan, etc. Es importante
que las personas que van a solicitar una patente conozcan cudl es la
legislacion vigente en la materia, de modo de estar informados de sus

derechos y obligaciones.

Segin el marco legal vigente en el Perd, una invencién puede ser
protegida a través de una patente de invencién o una patente de modelo

de utilidad.
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Una patente de invencién protege un producto o un procedimiento,

siempre y cuando cumpla con los requisitos de:

e Novedad: debe entenderse como tal, si es que en la fecha de
presentacion de la solicitud, no existe otra tecnologia en el
dominio publico que provea una solucién igual o similar a la
provista por la invencidn, es decir esta es nueva sélo si supera
el estado de la técnica en la fecha de presentacién de la
solicitud. El estado de la técnica es toda divulgacion que haya
estado a disposicion del publico (bien sea por haber sido
publicada, descrita, expuesta o conocida) en una fecha
determinada. Es importante sefialar que la novedad es un
concepto absoluto y no relativo, pues se exige que sea de
naturaleza universal y no unicamente en relacién al territorio
donde se pretende la proteccion.

e Nivel inventivo: esta condicién implica que la invencién no
debe derivarse/desprenderse de manera obvia ni evidente a
partir del estado de la técnica precedente, es decir, de los
conocimientos que ya se tenian en el campo o érea
especificada en el que se inserta.

e Aplicacién industrial: ello implica que la invencién sea
susceptible de ser reproducida o utilizada en cualquier tipo de

industria o actividad productiva.

Una patente de modelo de utilidad protege toda nueva forma,
configuracién o disposicion de elementos, de algin artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus
partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o
fabricacién del objeto, incorporandole o proporcionédndole alguna
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia. En la literatura

especializada, las patentes de modelo de utilidad se denominan también
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“pequertias patentes” o “patentes de innovacién”, pues estan orientadas a
proteger creaciones técnicas que en general no cumplirian con los
requisitos de proteccion de una patente de invencidn, en particular el del
nivel inventivo pero que, dado su aporte en la provisién de una nueva

solucidn técnica, merecen de proteccion intelectual.

Los modelos de utilidad no han sido concebidos para promover los
grandes avances técnico-cientificos; son herramientas para fomentar la
innovaciéon incremental, asi como las mejores y adaptaciones de
soluciones técnicas ya existentes. Su utilizacion se da en forma
mayoritaria por parte de individuos y de pequefias y medianas empresas
que se muevan en ambitos técnicos de mediana y baja complejidad,
tales como la metal-mecanica, la carpinteria o la fabricacion de

utensilios domésticos.

VALORIZACION DE LAS PATENTES

Es importante tener en claro que el valor de una invencién no es lo
mismo que el valor de una patente. El valor de la invencién estd
determinado por su capacidad de generar ingresos. Por ejemplo en el
caso de un fertilizante, se podria calcular como la utilidad neta de
fabricar y vender el fertilizante en el mercado (sin patente), incluyendo
los costos incurridos en la obtencion del producto (investigaciéon y

desarrollo).

Por otro lado, el valor de la patente es el agregado que le otorga
exclusividad a la invencién. En el mismo ejemplo, se podria calcular
por la utilidad neta de fabricar y vender el producto patentado, menos la
misma utilidad sin patente, incluyendo en la ecuacién los costos de
obtenerla y mantenerla, asi como los de hacerla valer en caso de
infraccién o copia. En este caso la patente permitird incrementar el
precio final y copar el 100% del mercado, como resultado de la

ausencia de competidores. Dependiendo de la relevancia y el tamafio de
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mercado que tiene el fertilizante, el valor agregado otorgado puede ser

mas o menos significativo.

En la literatura especializada existen multiples métodos de valoracion.
Cada uno adopta sus propias variables, escenarios e hipodtesis, lo que
~hace completo establecer cudl es el mas fiable. Muchos de estos se
concentran, por ejemplo en calcular el valor de la patente una vez que la
invencién ha alcanzado el mercado, basandose en los flujos de dinero
producidos directamente por su explotacion. Existen tres métodos o
aproximaciones que pueden estimar el valor de una patente en las fases

iniciales de desarrollo del producto:

1) Valoracion basada en costos

Calcula el valor de la patente a partir de la suma de costos
incurridos en la creacién o “recreacion” de la invencion. Es
decir, se toma atencién a lo que fue gastado en su desarrollo, o
lo que un tercero invertiria si pretende replantearla de la nada.
La inclusién de costos debe ser realzada considerando la fecha
de valoracién, y no cuando se efectuaron los gastos. En la
practica esto quiere decir que debe incluirse los costos de
producciéon usando recursos (materiales y no materiales)
presentes en el momento de la estimacion. Por ejemplo, si la
invencién fue producida en un laboratorio que ya no existe, se
deberd incluir el costo de encontrar uno nuevo con similares

caracteristicas a aquel donde se produjo la invencion.

Si en la actualidad existe un software que permita automatizar
cierta tarea, para lo cual se emplearon tres (03) personas durante
varios meses, los costos deberan incluir el uso de dicho software
y su operador, mads no el de las personas empleadas

originalmente.
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Deben considerarse todos los costos directos y los de
oportunidad. Los primeros incluirdn, por ejemplo, los materiales
utilizados en el desarrollo de la invencién, los gastos laborales,
los de supervision y los administrativos. Los segundos asumen
que otras acciones y oportunidades de inversion han sido
dejadas al margen que otras acciones y oportunidades de
inversidén han sido dejadas al margen para el desarrollo de la
invencioén. Y, si en vez de desarrollarla en el tiempo que tome el
proceso, un inversionista hubiese preferido comprar la patente
de una segunda invencién de similar fin con la idea de explotarla
inmediatamente, su utilidad, generada durante el tiempo que
tome poner a punto la primera invencion, debe ser incluida en la

lista de costos.

Este método es til en los casos de invenciones en fases iniciales
de desarrollo, para establecer un precio maximo cuando sea una
negociacion de transferencia. Esta situacién se da cuando
existen otras tecnologias disponibles que pueden sustituir a la
invencidén, y considera que el precio serd atractivo para un
tercero Unicamente si le cuesta menos que desarrollar una
inversion alternativa por si mismo. La principal desventaja de
este método es que no considera el beneficio ni los ingresos
futuros que podrian generarse a partir de la exclusividad

otorgada por la patente.

Valoracion basada en mercado

Calcular el valor de la patente a partir de la revisiébn y
comparacién de transacciones realizadas en otras similares. Este
método es parecido a los de valoracién de activos, tales como
los de estado real o maquinaria. Por ejemplo, el valor de una

casa de cuatro dormitorios, situada cerca de una zona de buenos
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colegios, puede ser estimado con mucha exactitud investigando
transacciones recientes de casas comparables en el mismo
vecindario. De manera similar, el costo de una patente puede ser
determinada comparando su valor con otras similares,
transferidas o intercambiadas recientemente, bajo circunstancias
parecidas. El procedimiento es bueno y exacto, sin embargo,
solo serd aplicable si existe un mercado activo que registre

ejemplos recientes y disponibles de transacciones de este tipo.

Por otro lado, dado que una patente es unica por definicion,
resulta a veces dificil establecer que otra sea comparable a la
primera. Antes de dar esto por sentado, es necesario realizar una
verificacidn muy cuidadosa. Asi, entre la informacién requerida
para establecer la comparacion, encontramos: el tipo de patente,
la industria relevante, la competencia existente, los contextos
geograficos y socio-econémicos, el grado de exclusividad, los
mecanismos y cronogramas de pago, etc. En general, utilizar
este método es harto dificil dada la falta de informacién sobre
transacciones de propiedad intelectual. Sin embargo, en caso sea
posible conseguir informacion relevante, es sumamente util para
valorar patentes en estadios tempranos de desarrollo, y sirve

como un punto de inicio para una valoraciéon basada en ingreso.

Valoraciéon basada en ingresos

Calcula el valor de la patente con base en una proyeccion de los
ingresos futuros que podria generar la invencidn patentada,
durante un periodo determinado, tomando en cuenta el tiempo,
el valor del dinero y el riesgo que estos ingresos no se den. Es el
método con mayor aplicaciéon de conocimientos y formalidad
financiera, pues dicha proyeccion toma en cuenta factores, tales

como penetracion de mercado, crecimiento de ventas,
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condiciones generales de la economia, desarrollo de la industria,
situaciones que influencian a los consumidores, reaccién de la
competencia, periodo de comercializacién del producto, cambio
en el valor del dinero, riesgo, costos de comercializacidn,
produccién y supervision, publicidad y mercadeo, promocidn,
descuentos, desarrollo de intangibles relacionados (know how,
servicios, entrenamiento, etc), entre otros. Existen diversas
variantes de este procedimiento, siendo la mas popular la de
“Flujo de Caja con Descuentos” (DFC, por sus siglas en ingles),
que busca determinar el Valor Actual Neto (VAN) de la
invencién o producto patentado, proyectando los ingresos que

generara a partir de una tasa de crecimiento estimada.

Para esto utiliza tasas de crecimiento de otros productos de la
empresa (en tanto disponibles), compara tecnologias similares y
hace prospeccion por parte de expertos en la industria. Ademas,
el método debe tener en cuenta que esta tasa de crecimiento sera
influenciada directamente por el grado de difusién de la
tecnologia y dependera de cuan relevante es para el mercado.
Asimismo, debe considerar que los tiempos de explotacién son
distintos por tipo de tecnologia. Por ejemplo, la tecnologia
electronica tiene una vigencia mucho menor a los derechos de
patente, mientras que las tecnologias farmacéuticas pueden tener
una validez posterior a la expiracion, por el poder de la marca o
las tecnologias derivadas. Una vez hecha la estimacion, el flujo
de caja es descontado por medio del calculo del VAN y debera
prever una tasa de descuento que considere el interés real, la
inflacion y sobre todo las contingencias, referidos a los riesgos
generales del mercado, los especificos de la industria y aquellos
asociados al intangible. Este parametro definird la tasa de

descuento y consecuentemente el valor de la patente. Cuanto
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menos este desarrollado el producto, mayor sera el riesgo; a mas

avanzado este el producto final, menor sera el riesgo.

El DFC es un método muy util para la valoracién de tecnologias
en estado temprano de desarrollo, pues brinda al evaluador, la
flexibilidad de prever diferentes opciones futuras. Ademas,
ayuda a desarrollar una estrategia de gestion de la propiedad
intelectual y es facil de aplicar. La desventaja es que se toma
ciertamente subjetivo; sin embargo, es posible mitigar aquello
utilizando el escenario base, el escenario optimista o el

escenario pesimista.

3.3 MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE PATENTES

En la actualidad se tienen acuerdos o tratados internacionales,
regionales y nacionales. Por lo general, los primeros establecen los
principios generales y reglas bésicas que los paises se comprometen a
respetar, mientras que las normas regionales y las nacionales,
desarrollan o “aterrizan” dichos principios en regimenes que se adecuen
al contexto particular de cada pais. Idealmente, instrumentos
internacionales, regionales y nacionales estan alineados y no se

contradicen.

Convenios o Tratados Internacionales:

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad, es el primer
instrumento internacional que trato el tema de la propiedad industrial, y
abarca a las invenciones, marcas, disefios industriales, modelos de
utilidad, nombres comerciales, denominaciones de origen y la represion
de la competencia desleal. Se centra basicamente en desarrollar el
principio de trato nacional, es decir otorgar el mismo nivel de
proteccion a los ciudadanos de los paises que pertenecen al Convenio,

al igual que el otorgado a los nacionales. Asimismo, el derecho de
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prioridad y reglas comunes que aceptan los paises miembros. Por
ejemplo, se establece que las patentes concedidas en distintos paises
miembros del Convenio para un mismo invento, son independientes
unas de otras. Ello quiere decir que la concesiéon de una patente en un
pais no obliga al resto a otorgarla sobre la misma invencién. Por otro
lado, sefiala que el inventor tiene derecho de ser reconocido como tal en

el documento de patente.

El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), es el principal instrumento
internacional para la protecciéon de la propiedad intelectual y la base
sobre la cual se asientan los regimenes del mundo en esta materia. Este
tratado multilateral sefiala los requisitos que deben cumplir las
invenciones para que sean protegidas como patentes: novedad, nivel
inventivo y aplicacién industrial, los cuales no estaban incluidos en el
Convenio de Paris. Asimismo, busca armonizar las legislaciones
nacionales sobre propiedad intelectual de los paises que son parte de
este convenio. La finalidad ultima del ADPIC es eliminar o reducir
cualquier distorsion del comercio internacional y los obstaculos que se

presenten.

Tratado de Cooperacion en materia de patentes o PCT, por sus siglas en
inglés, es un instrumento de carécter internacional, administrado por la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha sido
suscrito por mas de 144 paises y permite solicitar de manera simultanea
y en un gran numero de naciones, la protecciéon de una invencién por
patente, mediante una Unica solicitud “internacional” sin necesidad de
realizar otros trdmites nacionales o regionales. Si bien este sistema
simplifica el proceso de presentacion y tramitacion de solicitudes de
patentes, su concesion sigue siendo competencia de las oficinas
nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la “fase

nacional”.
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Regulaciones Regionales:

En Perq, el marco regulatorio para otorgar patentes esta contenido en la
Decisién Andina 486 - Régimen Comun de Propiedad Industrial. La

Decision 486 es de caracter regional y es valida en los paises

~ pertenecientes a la Comunidad Andina. De conformidad con el ADPIC,

se establecen las disposiciones generales que rigen la propiedad
industrial y regula las siguientes figuras: i) patentes de invencion; ii)
modelos de utilidad; iii) esquemas de trazado de circuitos integrados;
iv) marcas; v) lemas comerciales; vi) marcas colectivas; vii) marcas de

certificacion; viii) nombres comerciales; ix) rotulos; x) indicaciones.

Legislacion Nacional:

En Pert, el marco regulatorio para el otorgamiento de patentes es el
Decreto Legislativo N° 1075 (modificado por la Ley 29316), que
dispone algunas precisiones sobre la Decision 486. Por ejemplo,
determina los montos maximos de las multas vinculadas a quienes
violen derechos de propiedad industrial u obstaculicen los
procedimientos. También desarrolla algunos aspectos procedimentales

y da plazos para su otorgamiento.

Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA), Decreto
Supremo N° 085-2010-PCM publicado el 19 de agosto de 2010, que
contiene la informacion relativa a la tramitacion de los procedimientos
que se realicen en cada entidad de la Administracion Publica ante sus

distintas dependencias.

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERU

En el Pert, el sistema de patentes y, en general de los derechos de
propiedad intelectual, no es representativo aun en los actores de la
innovacién por la escasa cultura de proteccion de los productos

innovadores que desarrollan en las universidades, centros de
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investigacién y empresas para su comercializacién y uso en el mercado
nacional e internacional. En algunas de las reuniones gestionadas por el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) con los sectores productivos, académicos y de
investigacion se observo un amplio desconocimiento sobre los diversos
aspectos de la Propiedad Intelectual y las capacidades que ofrecen las

patentes para excluir a terceros de la explotacién de una invencion.

Paralelamente a este tipo de reuniones, el INDECOPI realizé6 una
encuesta a estudiantes, docentes e investigadores de las facultades de
ciencias e ingenieria durante el afio 2010 cuyos resultados fueron que la
mitad de los encuestados no asocia el concepto de invencion patentable
a una solucién técnica aplicada, y mds bien lo relacionan con el
concepto de descubrimiento o producto de la inspiracién humana. Otra
informacién que se obtuvo de los encuestados fue que muchos de ellos

asociaban la proteccion de una patente a cualquier tipo de intangible.

Asimismo, las encuestas presentaban informacién de un alto porcentaje
de desconocimiento del principio de territorialidad de las patentes y que
una patente tiene vigencia de 20 afios, desde la fecha de presentacion de
la solicitud, manifestando algunos de los encuestados que para obtener
una patente se debe presentar una muestra fisica de la invencién ante el
INDECOPI. Finalmente, se evidencié también que un alto porcentaje de
los encuestados no ha tenido acercamiento al sistema de patentes en

ningun curso, charla o programa de estudio

Lo anterior refleja en los datos estadisticos del INDECOPI que los
actores del Sistema nacional de ciencia, tecnologia e innovacion
tecnologica utilizan a poca escala el sistema de patentes y las
herramientas de la propiedad intelectual para proteger sus productos, en
comparacion con sus paises vecinos, no solo por la escasa generacion

de innovaciones susceptibles a protegerse, sino principalmente por la
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falta de una cultura de propiedad intelectual y la escasa oferta de

asesoria especializada para patentar los productos innovadores del pais.

3.4.1 Oferta de patentes de las universidades peruanas

Entre el periodo 2000-2013, tan solo se presentaron 94

solicitudes de registro procedentes de universidades nacionales,

de las cuales solo 13 obtuvieron el registro, 05 fueron

denegadas, 08 declaradas en abandono y 04 fueron suspendidas.

La estadistica se detalla a continuacion en la Tabla N°3. 1.

Tabla N° 3.1: Solicitudes presentadas por universidades peruanas durante el

periodo 2000 -2013

Ne° Solicitante Estado Tipo de registro
Afio | solicitudes
2000 1 PUCP Otorgado Patente de Invencién
2002 3 USMP Vencido Modelo de Utilidad
PUCP Otorgado Patente de Invencién
PUCP Otorgado Patente de Invencién
2003 3 PUCP Denegado Modelo de Utilidad
PUCP Denegado Patente de Invencion
Alas Peruanas Abandono Patente de Invencion
2004 1 USMP Otorgado Patente de Invencién
2005 3 Univ. Catdlica Santa Maria Denegado Modelo de Utilidad
Univ. Catélica Santa Maria Denegado Modelo de Utilidad
USMP Otorgado Patente de Invencién
2006 1 PUCP Abandono Patente de Invencién
2007 2 PUCP Otorgado Patente de Invencién
PUCP Otorgado Patente de Invencién
2008 3 Univ. Peruana Cayetano Heredia Abandono Patente de Invencion
Univ. Peruana Cayetano Heredia Suspendido Patente de Invencién
UNI Otorgado Patente de Invencion
2009 7 UNMSM Otorgado Patente de Invencién
Univ. Peruana Cayetano Heredia Suspendido Patente de Invencién
PUCP Trémite Patente de Invencién
PUCP Solicitud caduca | Patente de Invencién
Univ. Catélica Santa Maria Solicitud caduca | Patente de Invencién
UNI Trémite Modelo de Utilidad
UNI Otorgado Modelo de Utilidad
2010 | 4 UNMSM Otorgado Modelo de Utilidad
Univ. Cesar Vallejo Tramite Patente de Invencion
UNI Otorgado Modelo de Utilidad
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Afio N° Solicitante Estado Tipo de registro
solicitudes
UNI Denegado Modelo de Utilidad
2011 17 UNMSM Otorgado | Modelo de Utilidad
UNMSM Trémite Patente de Invencién
UNMSM Suspendido Patente de Invencién
UNI Abandono Patente de Invencion
UNMSM Trémite Patente de Invencion
UNMSM Abandono Patente de Invencion
UNMSM Tréamite Patente de Invencion
UNMSM Suspendido Patente de Invencién
UNMSM Trémite Patente de Invencién
UNMSM Trémite Patente de Invencion
UNI Trémite Modelo de Utilidad
Univ. Ricardo Palma Trémite Modelo de Utilidad
Univ. Ricardo Palma Trémite Patente de Invencién
Univ. Nacional del Santa Solicitud caduca | Patente de Invencion
UNMSM Abandono Modelo de Utilidad
UNMSM Tramite Modelo de Utilidad
PUCP Trémite Patente de Invencién
2012 20 Univ. Peruana Cayetano Heredia Tramite Patente de Invencion
UNI Tramite Patente de Invencion
PUCP Tréamite Patente de Invencion
Reservado Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Patente de Invencién
UNMSM Trémite Modelo de Utilidad
UNMSM Trémite Modelo de Utilidad
UNI Tramite Modelo de Utilidad
UNI Trémite Modelo de Utilidad
UNI Tramite Modelo de Utilidad
UNI Tramite Modelo de Utilidad
UNI Trémite Modelo de Utilidad
UNI Trémite Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Patente de Invencion
UNI Trémite Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Patente de Invencion
UNI Trémite Modelo de Utilidad
2013 28 | Reservado - Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Patente de Invencién
Reservado Reservado Patente de Invencién
Reservado Reservado Patente de Invencién
Reservado Patente de Invencién

Reservado
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Trémite con caracter publico: 24

Tramite con carécter reservado: 36

Afio N° Solicitante Estado Tipo de registro_ ]
solicitudes |

Reservado Reservado Patente de Invencién
Reservado Reservado Patente de Invencién
Reservado Reservado Patente de Invencién
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Patente de Invencion
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Patente de Invencién
Reservado Reservado Patente de Invencién
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Modelo de Utilidad
Reservado Reservado Modelo de Utilidad

Otorgados: 13

Denegados: 05

Abandonos: 08

Suspendidos: 04 | Patente de Invencion: 57
Vencido: 01 | Modelo de Utilidad: 37
Solicitud caduca: 03

FUENTE: INDECOPI

La situacién descrita anteriormente refleja la baja o casi nula

participacién que tienen las universidades nacionales para

contribuir al acervo de patentes de invencion y/o de modelos de

utilidad en nuestro pais. En el caso de la Universidad Nacional

de Ingeniera, recién esta comienza a participar del sistema de

patentes en el afio 2008, con una solicitud de patente de

invencidn, la cual fue presentada por dos docentes universitarios

de la facultad de Ingenieria Quimica y Textil.
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3.4.2 Procedimiento para registrar una patente

Para solicitar el registro de una patente, es necesario presentar
una serie de documentos ante la Direccién de Invenciones y
Nuevas Tecnologias. Estos documentos se denominan, en
conjunto, la “solicitud de patente”, y de manera general son los
siguientes:

1) Formulario de solicitud (F-DIN-01), en el cual se
consignan los datos de identificacién del solicitante,
inventor y representante (apoderado), asi como el titulo
de la invencién y la indicacién que especifique si es una
patente de invencién o una patente de modelo de
utilidad.

2) Documento técnico que comprende:

e Descripcién o memoria descriptiva, consiste de una
descripcién completa de la invencién, comenzando
por la entrega de algunos antecedentes
preliminares: motivo u objeto creado, problema
técnico que resuelve y soluciones previas
conocidas por el inventor; luego, se debe
acompaflar una breve referencia de los dibujos que
forman parte de la solicitud, para finalmente, en
base a ellos, desarrollar una descripcién completa y
detallada;

e Dibujos, para facilitar la comprensiéon de la
invenciéon

e Reivindicaciones, consiste en una secuencia de
clausulas que describen aquellos elementos de la
invenciéon que quedarén protegidos por la patente.

e Resumen
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3) Comprobante de pago correspondiente a la tasa por

presentacion de solicitud establecida en el Texto Unico

de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

4) Otros documentos que se deberd presentar, de ser

necesario:

Poder, en caso el solicitante decida nombrar a un
apoderado que lo represente durante el tramite.
Cesion del derecho a la patente del inventor hacia
el solicitante, en caso el inventor no sea el
solicitante.

Contrato de acceso, cuando los productos o
procedimientos cuya patente se solicita han sido
obtenidos o desarrollados a partir de recursos
genéticos oriundos del Peru o de sus productos
derivados.

Documento que acredite la licencia o autorizacién
de uso de los conocimientos tradicionales de las
comunidades indigenas, afroamericanas o locales,
cuando los productos o procedimientos cuya
protecciébn se solicita han sido obtenidos o
desarrollados a partir de dichos conocimientos.
Certificado de deposito del material bioldgico,
expedido por una institucién internacional de
microorganismos o ante otra institucién reconocida
por INDECOPI. Cuando la invencion se refiera a
un producto o a un procedimiento relativo a un
material biolégico y la invencién no pueda
describirse de manera que pueda ser comprendida

y ejecutada por una persona capacitada en la
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materia  técnica, la  descripciébn  debera
complementarse con un depo6sito de dicho material.

3.4.3 Costos de tramitacion de una patente

La tabla N° 3.2 contiene un resumen de los costos por la
tramitacién de una solicitud de patente de invenciéon y de

modelo de utilidad, que administra la DIN.

Si bien los costos de las tasas varian segin la modalidad de
proteccion, los conceptos de las tasas son similares, y se detallan

a continuacion:

e Solicitud de registro: correspondiente al arancel por
presentacion de solicitud.

e Reivindicacién de prioridad: solo en el caso de que de
que se reivindique una prioridad extranjera.

e Reivindicacién adicional: solo en el caso de presentar
mas de 10 reivindicaciones, pagandose por cada una de
las excedentes.

e Examen de fondo: a fin de examinar los requisitos de
patentabilidad.

e Modificacién de pégina: pago por el derecho de
modificaciéon de cada uno de los documentos técnicos
inicialmente presentados (memoria descriptiva, dibujos o
figuras, resumen, reivindicaciones).

e Examen adicional: solo en el caso de que el examen de
fondo no haya sido favorable y se requiera de otra
evaluacion.

e Mantenimiento de vigencia; o también conocida como
anualidad, el cobro de dicha tasa esta dividido en tres
periodos, el primero, para las solicitudes en tramite a

partir del primer afio (primer aniversario) y hasta el
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otorgamiento, el segundo, desde el otorgamiento de la
patente hasta el décimo aniversario, el tercero, desde el
decimoprimer aniversario hasta el vencimiento de la
vigencia de la patente; en caso no se efectuara el pago
dentro del mes de aniversario (en cualquiera de los tres
periodos) se le otorgara al solicitante un plazo de gracia
(P.G) de seis meses, para efectuar dicha tasa con un
recargo establecido. Esta tasa solo se aplica para el caso

de patentes de invencion.

MODALIDAD CONCEPTO DE LA TASA COSTO (nuevos soles)
SOLICITUD DE REGISTRO S/. 720.00
REIVINDICACION DE PRIORIDAD
REIVINDICACION ADICIONAL S/. 23.43
En tramite
(1afio) S/.140.00
hasta
PATENTE otorgamiento S/.172.00 (P.G)
DE MANTENIMIENTO DE VIGENCIA | Otorgamiento S/.274.93
INVENCION a
10 afios S/.306.91 (P.G)
11 afos S/. 405.95
da
20 afios S/. 435.65 (P.G)
EXAMEN ADICIONAL S/.488.13
MODIFICACION DE PAGINA S/. 46.86
EXAMEN DE FONDO S/.549.13
SOLICITUD DE REGISTRO S/.324.00
REIVINDICACION DE PRIORIDAD
MODELO REIVINDICACION ADICIONAL S/. 39.05
DE EXAMEN DE FONDO S/. 279.55
UTILIDAD EXAMEN ADICIONAL S/.235.11
L]
MODIFICACION DE PAGINA S/. 39.05

tos de tramitacion de una patente

FUENTE: INDECOPI




45

3.4.4 Procedimiento para el otorgamiento de una patente

Segun la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
la cual regira todo lo concerniente a la propiedad industrial en
nuestro pais, con la presentacion de la solicitud se inicia el
tramite de registro (Ver Figura N° 1), que comprende las

siguientes etapas:

- Admisibilidad: Revision de los requisitos minimos de
presentacion, es decir que al momento de presentar la
solicitud, esta cuente con un formato de presentacion de
la solicitud , el documento técnico, donde se describa
detalladamente de que consiste la invencion, y el pago
por presentaciéon de solicitud. Todo documento
relacionado con las solicitudes deberén presentarse en
idioma castellano. En caso no se cumpliera con alguno

de los requisitos, la solicitud no sera admitida a tramite.

- Examen de forma: Revision de los requisitos formales
de la solicitud, por ejemplo documentos de poder,
cesion, contratos de acceso, documentos de prioridad,

etc.

- Etapa confidencial: Se inicia con la presentacién de la
solicitud o a partir de la fecha la prioridad invocada, y
se extiende hasta 18 meses después en el caso de
patentes de invencion y 12 meses en el caso de modelos

de utilidad.

- Publicacion: El solicitante publicara un resumen de su
solicitud, el cual le serd emitido por la Direcciéon de
Invenciones y Nuevas Tecnologias, en el diario oficial

El Peruano, dentro del plazo de treinta (30) dias hébiles
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de haber recibido dicha orden, bajo apercibimiento de
abandono en caso no se cumpla con efectuar la
publicacion. De esta manera el expediente de tramite se
hace publico. Ademas, es dentro de esta etapa en la que
se podria presentar una oposicién al tramite de la

solicitud.

Pago por examen de fondo, en el caso de patentes de
invencion el plazo méximo para efectuar dicho pago es
de 6 meses contados de la fecha de publicacién, y en el
caso de modelos de utilidad el plazo méximo es de 3
meses contados desde la fecha de publicacién, bajo
apercibimiento de abandono en caso no se cumpla con

efectuar dicho pago.

Examen de fondo: Corresponde a la evaluacién técnica
de la invencién, previo pago por el derecho a dicho
examen, por parte de un examinador conocedor del
campo al que estd referido la invencién, el cual
evaluara la solicitud en funcién de los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial en el
caso de patentes de invencidn; y novedad y ventaja

técnica en el caso de modelos de utilidad.

Emisién de la resolucion final, dependiendo de la
decisiéon sobre el cumplimiento de los requisitos de
fondo, en caso sea favorable se emitira una resolucion
de concesidn, y en el caso de que no sea favorable se
emitird una resoluciéon de denegatoria, con opcién de
presentar una apelaciéon o reconsideraciéon dentro del
plazo de 15 dias habiles de haber recibido dicha

resolucion.
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Figura N° 1: Flujograma de procedimiento de tramite de una solicitud

de patente de invencion
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3.5 DIAGNOSTICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA
UNI
En el contexto peruano, se ha incrementado el interés de proteger los
desarrollos cientificos y tecnolédgicos de las universidades con el fin de
explotar y transferir los resultados de la investigacidon de forma justa y

equitativa, reconociendo las contribuciones de todos los involucrados.

Es por ello que la Universidad Nacional de Ingenieria se ve en la
necesidad de informar y promover el registro de la propiedad
intelectual, a efectos de identificar y proteger los desarrollos cientificos
y tecnoldégicos potencialmente patentables en las modalidades de
patente de invencién y/o modelo de utilidad, explicando los principios
basicos que rigen el sistema de patentes, su aporte para el desarrollo de
los procesos de innovacién, asi también explicar los principales
aspectos relativos a los procesos de solicitud de patentes como son los
tramites para obtencidn de patentes, la busqueda del estado de la técnica

y la redaccién del documento técnico.

3.5.1 Proyectos de investigacion realizados durante el periodo

2008-2012

En la actualidad, el Instituto General de Investigaciéon (IGI) de la
UNI, es el encargado de promover la investigacién entre
investigadores de las diferentes facultades de la universidad,
formando grupos interdisciplinarios, para que trabajen
conjuntamente en la solucién de un problema puntual en lineas

de investigacion que sintonicen con las necesidades del Peru.

Durante el periodo 2008-2012 se han desarrollado 493 proyectos
de investigacién, los cuales disgregados por Facultad se

muestran en la tabla N° 3.3.
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Tabla N® 3.3: Proyectos de investigacion en la UNI durante el periodo 2008-2012

Proyeclos de | Proyectos de | Proyectos de | Proyectos de | Proyectos de | SUB TOTAL
investigacion | investigacién | investigacion | investigacion | investigacion | TOTAL
2008 2009 2010 2011 2012
FAUA 5 6 B 7 10 36
FC 18 12 17 9 28 84
FIA 0 2 2 1 6 "
FIC 0 0 19 18 24 B1
FIECS 2 4 7 4 20
FIEE 4 17 " 17 6 55
FIGMM 17 18 17 7 15 74
FllS 14 25 20 15 1 85
FIM 6 9 9 6 | M
FIP 0 3 8 B 0 16
FlQT 0 0 5 2 10 17
TOTAL 66 96 123 o 117 493
FUENTE: IGI UNI
3.5.2 Proteccion de la propiedad intelectual proveniente de los
proyectos de investigacion realizados durante el periodo
2008-2012
De los 493 proyectos de investigacion realizados durante el
periodo 2008-2012, solo 19 fueron presentados como solicitudes
de patentes, de los cuales uno (01) fue otorgado como patente de
invencidn (Ver tabla N° 3.3), dos (02) otorgadas como modelos
de utilidad (Ver tabla N©°3.4), cuatro (11) son de caracter
publico (Ver tablas N° 3.5 y 3.6) y el resto se encuentra en
estado confidencial.
Tabla N° 3.4: Patente de invencion otorgada
Titula Inventores Representante :mﬂ s z;:::s?:“
Mario De La Cruz
Proceso para la elaboracion de | Azabache MarioDeLaCruz [ 000 oo [ o0 ooy
aguardiente de uvas Dionicio Marcelo Azabache
Astocondor

FUENTE: INDECOPI
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Tabla N° 3.5: Patentes de modelo de utilidad otorgadas

de agua de origen geotermal

FUENTE: INDECOPI

Alberto Franco Vildoso

Rodriguez

e cLilopEliE s [Inventores || Representante || Fechade | Fechade
] R e e AT | presentacion | concesion |
Alberto Velarde Walter
Carpeta unipersonal plegable | Andrade Gonzales 2009-12-03 2011-03-29
o Walter Gonzales Amao | Amao
Recipiente de proteccion Fermando Huamén
para empaque de baterias, Pérez
N . . ~ Fernando
tipo ion litio, polimero para | Rolando Adriano Pefia 2010-02-03 2012-09-28
’ ” . Huamén Pérez
nano satélites, provisto de Alvin Mostacero
una cubierta de poliuretano Natividad
FUENTE: INDECOPI
Tabla N° 3.6: Solicitudes en tramite de patente de invencion
Titulo | Inventores 1 chr_e_sentmte,. ‘Fecha de
Al . . ] 1 i ' . presentacion
i tador de dat ¢dicos d i
Eq~u1po Captador ; € da O? me 'lCOS e Sergio Aerlzis & i Carmen Oriondo 2009-10-28
sefiales del corazén y oximetria de pulso Gates
Equipo de produccién de polvo Juan Rodriguez
submicrométricos de materiales puros o Rodriguez Walter Juan Rodriguez
e s : . i 2012-05-03
compuestos, usando la técnica de rociado | Estrada Lopez Rodriguez
pirolitico en flama Henry Huanca Loza
FUENTE: INDECOPI
Tabla N° 3.7: Solicitudes en tramite de modelos de utilidad
Titulo Inventores | Representante Fecha de
o presentacion
Estructura mec{i’n.lca para Bdivin Mgy Lant®ie Fe’mando Huamén ik STk
uso en nano satélite Pérez
Juan Palacios Rojas
Walter Gonzales Amao
Petate enrollable Walter Gonzales Amao | 2012-12-26
Becky Campoverde Anaya
Carlos Leén Prado
Silla plegabl Sy R SeA Walter Gonzales A 2012-12-26
o Aol Walter Gonzales Amao U AICTREIS: SR —
Pablo Velarde Andrade
szrpeta Plegable W ' Walter Gonzales Amao | 2012-12-26
asiento sin espaldar - Walter Gonzales Arnao
Bafio portatil Walter Gonzales Arnao Walter Gonzales Armao | 2012-12-27
Tolr manual 4 gadel Walter Gonzales Arnao Walter Gonzales Amao | 2012-12-27
armable y desarmable
Colatadom digital basada Walter Gonzales Armao Walter Gonzales Amao | 2012-12-27
en la yupana
Telar manual Walter Gonzales Arnao Walter Gonzales Amao | 2012-12-28
Sistema de filtracion para la | Juan Rodriguez Rodriguez 25 madic
absorcion rapida de arsénico | Carlos Guillen Tejada Ha PPANC TR 2012-12-28
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3.5.3 Politica institucional sobre patentes en la UNI

La Universidad Nacional de Ingenieria ha desarrollado, con el
asesoramiento del Instituto Nacional de Defensa de Ia
Proteccién de la Propiedad Intelectual, un reglamento de la
propiedad intelectual, que tiene como finalidad mantener un
marco normativo que proteja la propiedad intelectual de los
proyectos especificos y temporales de investigacion que realizan
los investigadores, docentes y estudiantes en sus centros de

investigacion.

Dicho reglamento aprobado mediante Resolucién Rectoral N°
0567, con fecha 04 de abril de 2013, se basa en los siguientes

principios:

v Buena fe.
La universidad deberd estipular la presunciéon de que la
buena fe permanece en las relaciones entre las
autoridades; funcionarios, investigadores, docentes, y
estudiantes a efectos de no vulnerar los derechos de
propiedad intelectual y autoria de los proyectos de
investigacion cientifica y tecnoldgica que se realizan en
este ambito académico. La falta de cumplimiento a este
principio, conlleva a ejecutar las normas estatutarias y
legales de la universidad, a fin de exigir al infractor la

responsabilidad que le corresponde.

v' Confidencialidad.
Los investigadores, docentes, estudiantes y jurados, que
realicen funciones a través de sus obligaciones
contractuales, o de colaboraciéon con los centros de
investigacion de la universidad deberan estar obligados a

no de divulgar o utilizar la informacién reservada o
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secretos de investigacion en forma alguna para sus
intereses personales o los de terceros. En toda actividad
en la que la informacién quiera mantenerse reservada, la
universidad celebrara acuerdos escritos y previos al
respecto con el fin de evitar la salida de informacién a
terceros, obteniéndose de esta manera el compromiso de

reserva correspondiente.

Cooperacion.

Los centros de investigaciéon de la universidad pueden
generar lazos de cooperaciéon con personas naturales y
juridicas, publicas y privadas, para mejorar el desarrollo
de los proyectos de investigacion cientificos 'y
tecnologicos a través de la transferencia del
conocimiento en alianza con otros actores de la

innovacion

Metodologia.

La universidad y los centros de investigacion adscritas a
esta institucion deberan incentivar y fortalecer las
metodologias y estrategias que utiliza el docente,
investigador o estudiante en los proyectos de
investigacion cientificos y tecnologicos con la finalidad
de generar un capital intelectual efectivo en cualquier

campo del conocimiento.

Funcién Social

El acervo de los proyectos cientificos y tecnologicos que
se generan en los centros de investigaciéon de la
universidad deberd estar disponible al interés publico
fortaleciendo la funcién social de la institucion

académica con respeto al medio ambiente.
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v Responsabilidad
El respeto por las libertades de ensefianza y aprendizaje,
de catedra, de investigacion y de expresidon, son de
exclusiva responsabilidad de los docentes, investigadores
o estudiantes no comprometiendo el pensamiento y la

idiosincrasia universitaria del cual pertenecen.

v Respeto al recurso genético y a los conocimientos
tradicionales
Los proyectos de investigacion cientifica y tecnoldgica
que se ejecutan en los centros de investigacion de las
universidades, haciendo uso de recursos genéticos o de
sus productos derivados, deberan circunscribirse a los
procedimientos de acceso y autorizacion de uso,

establecidos por la Decision 486 y la Ley N° 27811.

Con el fin de incentivar la productividad de los investigadores,
la universidad reconocera para los inventores el 70% de las
regalias, el 30% restante sera distribuido entre los grupos de
investigacion a los cuales pertenezcan los inventores (5%), las
facultades a las que pertenezcan los inventores (10%), el IGI

(5%) y la universidad (10%).

En el caso de que las regalias superen los 100 mil délares al afio,
el reparto del excedente pasa a ser: 50% para los inventores, el
5% para los grupos de investigacion a los cuales pertenezcan los
inventores, el 15% para las facultades a las que pertenezcan los

inventores, el 10% para el IGI y el 20% para la universidad.

Si bien el reglamento interno sobre propiedad intelectual de la
UNI es reciente y es preciso dejar pasar un tiempo para analizar

sus resultados y comprobar si las expectativas se cumplen, se
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cree conveniente hacer una revision de mecanismos de
promocion de la propiedad intelectual de otras universidades del

mundo.

En México, se han creado programas especificos para promover
estos mecanismos, como es el caso la Universidad Nacional
Autéonoma de México (UNAM), la cual cuenta con un
reglamento de la ley de propiedad industrial vigente desde el 18

de noviembre de 1994.

Entre 1991 y 2009 la UNAM ha sido la institucion de educacion
superior del pais que mas patentes ha solicitado ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y también la que
mas ha obtenido. A escala nacional la UNAM ocupa el segundo
lugar, y el primero entre instituciones de educacién, al tramitar

en este periodo 139 patentes, y le fueron otorgadas 121.

Uno de los casos mas conocidos y exitosos en México, es el de
la empresa IB Tech, creada en 1995 por un grupo de académicos
y empresarios mexicanos con el fin de llevar al mercado
tecnologias desarrolladas y patentadas por la UNAM para el
tratamiento de aguas residuales. La empresa se inicia dentro del
Sistema Incubador de Empresas de Base Cientifica y

Tecnoldgica (SIECyT) de la UNAM.

IBTech orienta su actividad empresarial a la aplicacion de
tecnologias e ingenieria para el control de la contaminacién
ambiental, incluyendo el re-uso del agua y de los subproductos
de su tratamiento, con un enfoque sustentable e integrador. La
empresa se ocupa de cada una de las etapas requeridas en un
esquema llave en mano para instalar plantas de tratamiento de

aguas residuales industriales, agropecuarias y urbanas y ha
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desarrollado proyectos en México, Chile y Argentina. Las
principales tecnologias utilizadas por la empresa son producto
de una linea de investigaciéon que se desarrolla en la UNAM
desde 1987, en un inicio con la colaboracion de la Universidad
Auténoma Metropolitana (UAM) y la agencia francesa de

cooperacion IRD.

Hoy en dia la UNAM posee 6 patentes mexicanas para el
tratamiento de aguas residuales y ha obtenido patentes en paises
extranjeros (Estados Unidos de América y Canada). La
universidad otorga licencias no exclusivas para la
comercializacioén de las tecnologias, que han sido utilizadas no
solo por IBTech sino también por otras empresas consultoras en
ingenieria. "En un plano comercial" explica el Ingeniero Noyola,
investigador de la UNAM y empresario de IB Tech, "el hecho
de tener protegida la tecnologia da mejores argumentos para
negociar una transferencia de la tecnologia de la UNAM hacia la
empresa, o bien para que la empresa convenza a un posible
cliente usuario de la tecnologia." "Da una clara imagen de
seriedad" agrega Noyola. Dentro del esquema de licenciamiento
se incluyen tres programas de coémputo para el disefio y arranque

de los reactores que estan protegidos por derecho de autor.

El caso de las tecnologias para el tratamiento de aguas
residuales desarrolladas por la UNAM y comercializadas
principalmente por IBTech, puede ser considerado un caso
exitoso de transferencia de tecnologia y comercializacién de

resultados de I+D universitario por parte de una empresa.

En Italia, encontramos el caso de Telerilevamento Europa, que
es la primera “spin—off” (empresa que comercializa los

resultados indirectos de actividades de I+D) del Instituto
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Politécnico de Milan, el cual goza desde siempre de una sélida
reputacién por la calidad y el espiritu innovador de sus
actividades docentes y de investigacién. Uno de sus éxitos es la
invencion de la técnica de dispersion permanente o permanent

scatters technique (técnica PS) que se patent6 en 1999.

Dicha técnica permite tratar los datos de un satélite radar con
una precision extraordinaria, con miras a la deteccion y
vigilancia de los fenémenos de deformacion superficial que
afectan a vastas zonas (hundimientos, fallas sismicas,
desprendimiento de tierras, etc.). La técnica detecta ademas el

movimiento de los edificios.

Telerilevamento Europa (TRE), “spin—off” que se cre6é en marzo
de 2000, es titular de la licencia exclusiva mundial de la técnica
PS patentada por el Politécnico. Las razones que motivaron la
creacion de una empresa derivada para comercializar esa

tecnologia son multiples:

« la PS es una técnica que requiere un alto nivel de
conocimientos técnicos relacionados con la tecnologia
patentada y cuyos més grandes expertos son los propios
investigadores/inventores;

e con la técnica inventada se ha creado un nuevo mercado y
un nuevo tipo de servicios;

o el espiritu emprendedor de la universidad y su interés por
que los inventores participen en los derechos de propiedad;

e los lazos estrechos de los inventores con la universidad.

La principal baza de la empresa TRE reside en su equipo de
ingenieros, muy experimentados en teledeteccion por radar. El

vinculo permanente con el Instituto permite la continua
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actualizacion y el perfeccionamiento de los algoritmos, la

cadena de procesamiento y los procedimientos aplicados.

La actividad de la empresa TRE es el resultado natural aplicado
a la industria de una larga trayectoria de estudio e investigacién
en el ambito de la teledeteccion por radar y satélite. El grupo de
procesamiento de sefiales digitales del Politécnico empez6 a
trabajar en ese ambito de investigacion en 1984. Los primeros
resultados se obtuvieron en 1998. En 1999, y tras un largo
periodo de experimentacién, validacion y evaluacién, el
Politécnico solicité una patente y comenzd el tramite para
obtener la proteccion de la patente en varios mercados
extranjeros. Retrospectivamente, es evidente que la patente de la
técnica PS fue el comienzo de un nuevo campo de investigacién
y desarrollo que atin continua. Ese tipo de investigacidn requiere
recursos € inversiones considerables para mejorar los
instrumentos de andlisis, adaptar la técnica a otros sensores
provistos de distintas capacidades operativas y mantenerse a la

vanguardia de la competencia.

La empresa TRE es el resultado exitoso de la transferencia de la
tecnologia ideada en una universidad para comercializarla y en
la que cada protagonista del proceso de transferencia ha

alcanzado su propio objetivo:

* la universidad explot6 la patente habiendo recibido la
garantia del interlocutor industrial de que desplegaria el
maximo esfuerzo para llegar al mercado de la forma mas
eficaz;

* los inventores, en su nuevo papel de empresarios,

recibieron incentivos financieros tanto de las regalias
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procedentes de la patente como de los ingresos netos de la
empresa;

* la empresa creada puede utilizar la tecnologia patentada,
los conocimientos técnicos y la marca de la universidad
como garantia del nivel cientifico del servicio o producto
ofrecido y mantener un vinculo sélido con el Politécnico
para seguir haciendo investigacion basica (ademas de
generar fondos suplementarios para las actividades de

investigacién en la universidad).

Cabe destacar que este caso de éxito fue mucho antes de que el
Politécnico tuviera un reglamento de propiedad industrial, el

cual recién entro en vigencia el 07 de octubre de 2011.

En Brasil, tenemos el caso de la Agencia de Innovacién Inova,
de la Universidad de Campinas, una oficina de transferencia de
tecnologia modelo para el Brasil, que cuenta con un reglamento

de propiedad industrial vigentes desde el 14 de mayo de 1996.

La agencia Inova fue creada en 2003, con la misién de promover
y fortalecer la vinculacion entre la universidad y las empresas, el
gobierno y otros organismos de la sociedad, buscando generar
oportunidades para que las actividades de ensefianza e
investigacién sean beneficiadas por estas interacciones y
contribuir al desarrollo social del pais. Contando con un equipo
de 30 personas, la agencia ya ha logrado licenciar més de 50
patentes (incluyendo 40 solicitudes de patentes en el marco del
Tratado de Cooperacién en materia de Patentes, PCT, algo que
nunca antes habia hecho la universidad), superando con creces
el total de 8 patentes que se habia logrado antes de la creacidn
de la agencia. Asimismo, entre 2004 y 2009, el numero de

patentes solicitadas al Instituto Brasilefio de Propiedad
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Intelectual (INPI) fue de 328, lo que corresponde a la mitad de
las patentes depositadas por la Universidad de Campinas desde
su fundacién.

Los contratos de licencia incluyen especialmente productos
ambientales, farmacéuticos, procesamiento de alimentos vy
productos que incorporan nanotecnologia. En el mismo periodo,
Inova ha celebrado 297 acuerdos de cooperaciéon en
investigacion y desarrollo con empresas privadas. Dado el éxito
de su experiencia, la agencia ha sido llamada a coordinar una
red a través de la cual se busca capacitar a otras instituciones en
el estado de San Pablo y servirles de inspiracién y modelo (Brito

Cruz, 2010).

En estos tres casos se puede apreciar que una universidad no
solo necesita de un reglamento de propiedad industrial, sino
también de un vinculo universidad-empresa, que pueda facilitar
la construccién de un capital social para las diferentes areas del
conocimiento, basado en la confianza, la interaccién y la
acumulacién de aprendizajes para el desarrollo de la innovacion,
a través de proyectos conjuntos especificos que permitan a las
empresas ‘obtener beneficios de corto plazo, como puede ser el
apoyo para resolver problemas productivos concretos, o el
acceso a laboratorios y otros recursos disponibles en las
universidades para realizar pruebas de productos o procesos.
Estos vinculos también deben permitir que se realicen trabajos
de largo plazo, que son los que conducen a la obtencién de
beneficios derivados de la innovacion aplicada, como puede ser
la contratacion de investigadores para actividades de innovacion
de la empresa o para actividades de investigacién que la

empresa no puede desarrollar por su cuenta.
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Debemos aprovechar el creciente interés de las empresas, hoy en
dia, por las ideas nuevas y las nuevas tecnologias aplicables al

desarrollo de nuevos productos.

3.5.4 Cultura organizacional de propiedad intelectual

La cultura organizacional es el conjunto de percepciones,
habitos y wvalores que comparten los miembros de una
organizacion, lo cual conlleva a una mejor convivencia entre los

colaboradores y a un mejor desempefio de la Institucidn.

La Universidad Nacional de Ingenieria, una de las mas
importantes a nivel nacional, carece de una cultura de propiedad
intelectual que contribuya a la universidad a un mejor
desempefio en los temas de propiedad intelectual, especialmente
los temas relacionados con el sistema de patentes, y esto se

denota en su baja tasa de registro de patentes a nivel nacional.

En la actualidad las politicas institucionales de promocioén a la
proteccion de las invenciones, licenciamiento, innovacién y
otras formas de transferencia de conocimiento son casi por las
autoridades de la universidad, asi como también por sus

investigadores debido a los siguientes factores:

e [Escaso conocimiento sobre los beneficios de la
propiedad intelectual y las posibilidades de obtener
ventajas comerciales al transferir los resultados de su
investigacion protegida a terceros.

e No cuentan con asesoria que les permita identificar si los
resultados de sus investigaciones constituyen elementos
de propiedad intelectual.

e Desconocimiento de la estructura de redaccion de los

documentos técnicos o documentos de patentes, tiempo y
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tasas de registro para obtener el titulo de propiedad

intelectual.

En ese sentido, la Universidad Nacional de Ingenieria, junto con
la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias (DIN) del
INDECOPI y la cooperaciéon de U.S Agency for International
Development (USAID), ha llevado a cabo el proyecto
“Consultoria para incentivar el registro de patentes de I+D+i en
la Universidad Nacional de Ingenieria UNI” (Contrato N°® 26 —
2010 — PCM/FINCyT) con el fin de desarrollar un programa
integral de capacitacion en temas de propiedad intelectual con la
participaciéon de directores de investigacidn, investigadores,
docentes universitarios y estudiantes de postgrado relacionados
con el IGI-UNI, la identificacion de materia patentable y
asesoria para proteger los desarrollos cientificos y tecnologicos
potencialmente patentables en las modalidades de patente de

invencion y/o modelo de utilidad.

Dicho proyecto tiene por objeto desarrollar el interés de los
directivos, docentes, investigadores y estudiantes de la UNI por
el sistema de patentes, de tal modo que en el corto y mediano
plazo, les sea posible utilizar las herramientas que brinda el
sistema para maximizar los potenciales beneficios de las
actividades de investigacion y desarrollo, asi como para realizar
una adecuada valoracion de los activos intangibles y produccién
intelectual generada en la universidad, y donde la ejecucién del
trabajo implica acceder al investigador, recabar la informacion
de sus investigaciones, evaluarlas para determinar si hay materia
susceptible de patentarse y a continuacion realizar la redaccion
del documento técnico para la presentacion de la solicitud de

patente.
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La consultoria se inici6 el 06 de agosto de 2012 y termino el 20
de diciembre de 2012. En una etapa inicial, se evaluaron los
proyectos de investigacion en su fase de cierre o
experimentacién final a efectos de identificar si existen
elementos susceptibles de proteccion. Se priorizaron los
proyectos de investigacion que fueron financiados por el
Programa de Ciencia y Tecnologia (FINCYT), Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién Tecnologica
(CONCYTEC) y otras instituciones de cooperacién, en temas de

investigacidn, a nivel internacional.

Realizada esta primera etapa, se procedid a orientar y redactar
los documentos de patentes conjuntamente con el IGI-UNI para

la presentacion de la solicitud de patente ante la DIN.

Es importante sefialar, que la consultoria fue independiente de
INDECOPI, y no significo un adelanto de opinién por parte de
la DIN, sobre los proyectos de investigaciéon que fueron objetos
de andlisis. Asimismo, no se realizaré ningin tipo de subvencion
de pago en la solicitud de registro porque estos costos deberan

ser asumidos por la institucién solicitante y/o investigador.

Al concluir con la consultoria se ha logrado elaborar 10
documentos técnicos de patentes, de los cuales 02 corresponden
a la modalidad de patentes de invencién y 08 a patentes de
modelo de utilidad, los mismos que fueron presentados a la

DIN, los dias 26, 27 y 28 de diciembre de 2012.

Actividades de promocion

Para hacer posible que se cumpla con la politica institucional de
la Universidad Nacional de Ingenieria, se han propuesto las

siguientes actividades:
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e Sensibilizar a las autoridades de investigacién en los temas
de propiedad intelectual.

e Coordinar la programacion de talleres de capacitacion sobre
la tematica de propiedad intelectual, de manera conjunta,
con la supervision del INDECOPI. El publico objetivo sera
el cuerpo de investigadores y docentes de la UNI que
vengan ejecutando proyectos de [+D+i en los ultimos 2
aflos.

e Apoyar con la busqueda de antecedentes y un andlisis de la
viabilidad de la proteccién por patente de los principales
resultados de los proyectos de I+D+i presentados por el
IGI-UNI en el punto anterior.

e Planificar reuniones con los responsables y/o coordinadores
de los proyectos de investigacion, cuya viabilidad de
proteccién ha resultado positiva en el punto anterior, a
efectos de apoyarlos en la redaccion de los documentos
técnicos de patentes con sus elementos constitutivos:
conjunto de reivindicaciones, resumen y dibujos.

e Elaborar un marco conceptual del ciclo de vida de la
identificacién de materia patentable y preparaciéon de
solicitudes de patentes a partir de los resultados de
proyectos de I+D+i, a fin de que el IGI-UNI puede replicar
la metodologia y viabilizar las iniciativas de patentabilidad

de los resultados de los proyectos de I+D+i.

LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PROPUESTOS
Tomando en cuenta el analisis obtenido de la problematica, se observa
que la Universidad Nacional de Ingenieria, necesita de lineamientos y

objetivos estratégicos (Ver tabla N° 3.8) que fortalezcan su cultura de
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propiedad intelectual y permitan establecer una normativa adecuada

sobre el manejo y explotacién eficaz de la propiedad intelectual.

Tabla N° 3.8: Lineamientos y objetivos estratégicos propuestos

LINEAMIENTOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Fortalecer el conocimiento de
los
beneficios

investigadores sobre los
de la propiedad

intelectual.

Facilitar el acceso de los actores de la
innovacion e

servicios en materia de patentes.

informacién, contenidos y

Aumentar la concienciaciéon en
la. UNI propiedad
intelectual.

sobre

Reforzar la cultura de propiedad intelectual
entre los actores de la innovacion a través de
la difusién y capacitacion.

Enfocar los esfuerzos y recursos
de I+D en investigaciones que
sean susceptibles de registro de
propiedad intelectual.

Direccionar las lineas de investigaciéon a
proyectos o aplicaciones que generen demanda
en el mercado, y que puedan eventualmente
registrarse a través de algiin mecanismo de
propiedad intelectual.

Reduccioén de cargas
administrativas dentro de la
UNI, para facilitar la obtencion
de derechos de propiedad
intelectual.

3.7 PLAN DE ACCION

Flexibilizar y agilizar el sistema administrativo
de una manera que permita la obtencién de
derechos de propiedad intelectual de forma
mas accesible y rapida.

A continuacién se presenta un cuadro de plan de accidon (Ver tabla N°

3.9) en el que se proyecten todas las tareas a realizar para poder

desarrollar cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. Entre las

actividades mas importantes a realizar tenemos las capacitaciones en

materia de propiedad intelectual a los investigadores y estudiantes, la

bisqueda de asesoria de profesionales en temas de propiedad

intelectual, y la participacidon constante de las autoridades de la UNI

para reforzar la cultura de propiedad intelectual.




Tabla N° 3.9: Plan de accion

Lineamiento Objetivo Accion Indicador
Apoyo a los | Facilitar el acceso de los | Implementar una plataforma de transferencia de | Nimero de visitantes que

investigadores en la

actores de la innovaciéon e

conocimiento, que se enfoque en la entrega de contenidos
publicos, cursos, foros, comunidades virtuales, boletines de
informacién, hoticias, herramientas virtuales y cualquier
otro elemento que promueva, difunda y facilite la
construccion de la cultura de innovacion y propiedad

Elaboracién de un manual de patentamiento, que promueva
entre la comunidad universitaria la visién de que los
obtenidos en sus investigaciones
correctamente, y posteriormente licenciados

sean

para ser utilizados en la industria, tanto nacional como

ingresen a la plataforma.

Numero de solicitudes de

patente,  producto
investigacion.

de

Realizar talleres y seminarios de difusion de propiedad
intelectual, implicando a elementos multiplicadores, como

el FINCyT, el CONCYTEC, parques tecnolégicos o
asociaciones empresariales que estén relacionadas con los

obtencién de los | informacién, contenidos y

derechos de | servicios en materia de

propiedad patentes.

intelectual.
intelectual.
resultados
protegidos
internacionalmente.

Aumentar la | Reforzar la cultura de :

concienciacion en | propiedad intelectual de la

la. UNI  sobre | UNI entre los actores de la

propiedad innovaciéon a través de

intelectual. difusion y capacitacion.

temas de investigacion.

Contratacion de un consultor, que tenga el siguiente perfil:
a) Formacion Superior en Ingenieria Electronica, Mecanica,
Mecénico-Eléctrica, Eléctrica, Industrial, Quimica o
afines; b) Conocimientos en materia de patentes, gestion de
la innovacién, trabajos de investigacion aplicada y/o la
innovacion, trabajos de investigacién aplicada y/o gestion

Numero de profesionales

capacitados en
especializados.

talleres

Numero de solicitudes de
patentes de invencion y/o

modelos de

utilidad

presentadas a partir de

programas de asesoria.




de proyectos referidos a tecnologia; ¢) Experiencia en temas

Lineamiento

Objetivo

Accién

Indicador

afines al servicio requerido; d) Capacidad para explicar y
difundir de manera clara y concisa los caracteristicas de un
proyecto de investigacién; €) Conocimiento de aspectos
legales del sistema de patentes, tales como determinacién
de titularidad, tramite de patentes, entre otros.

Incluir cursos de formacién de gestiéon administrativa de la
propiedad intelectual dentro de los planes de estudios
universitarios.

Numero de estudiantes
inscritos en los cursos.

Enfocar los
esfuerzos y
recursos de [+D en
investigaciones que
sean susceptibles
de registro de

Direccionar las lineas de
investigacion a proyectos o
aplicaciones que generen
demanda en el mercado, y
que puedan eventualmente

registrarse a través de algun

Elaborar un formulario de autoevaluacién comercial previa
de resultados de investigacién, para conocer el posible
potencial comercial que puedan tener los mismos. Este
formulario, debera de remitirse al IGI.

Elaboracién de boletines de vigilancia tecnolégica que

Numero de formularios
presentados.

Numero de solicitudes de

propiedad mecanismo de propiedad | permitan obtener informacién relevante y elaborada sobre patentes de invencién y/o

intelectual. intelectual desarrollos tecnoldgicos, posibles mercados y tendencias en | modelos de  utilidad
el sector empresarial a nivel nacional e internacional. presentados.

Reduccién de | Flexibilizar y agilizar el | Crear una oficina encargada de la gestién de patentes, la | Namero de  patentes

cargas sistema administrativo que | misma que pueda realizar todo el trabajo desde el estudio | de invencién y modelos

administrativas permite la obtencién de | de viabilidad de una investigacion hasta la presentacién de | de utilidad otorgadas.

dentro de la UNI | derechos de  propiedad | solicitud de patente.

para facilitar la | intelectual de forma mas

obtencién de | accesible y rapida. Establecer vinculos de cooperacién con otras universidades | Nimero de patentes de

derechos de que compartan esfuerzos de investigacién en similares | invencion y modelos de

propiedad campos de la ciencia, con el propésito de crear en forma | utilidad otorgadas.

intelectual

conjunta un centro de servicio o una oficina de transferencia
de tecnologia (OTT).
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3.8 BENEFICIOS INSTITUCIONALES

e El valor de las patentes como medidores apropiados de
conocimiento facilitaran el acercamiento de la UNI a la sociedad
y su entorno, consolidando su imagen.

e Firma de los acuerdos de licencia de explotacién comercial de
invenciones protegidas entre la UNI y las empresas o entidades
privadas.

e La UNI obtendr& mayores ingresos por compensaciones
(regalias y otros pagos), los cuales podran ser utilizados como
fondos para futuras investigaciones, fondos para implementar
plataformas, mantencién de gastos de operacion, visibilidad
institucional, atraccién de investigadores, atraccion de
estudiantes.

o Mayor produccién de conocimiento para solucionar problemas
técnicos permitird a la UNI estar vinculada més estrechamente
con el sector empresarial.

e Creacion de empresas de base tecnologica o spin off que
comercialicen los resultados de investigacion.

e Admisién de un mayor numero de estudiantes y mayores

posibilidades de integrarlos en las empresas.



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

1. La UNI se encuentra desvinculada del sistema y mecanismo de
propiedad intelectual en general, esto se puede apreciar en las
pocas solicitudes que han sido presentadas a la Direccién de

Invenciones y Nuevas Tecnologias.

2. Los resultados obtenidos de las investigaciones no llegan a
traducirse en una solicitud de patente de invencién o de patente de
modelo de utilidad, esto se debe al profundo desconocimiento de

los mecanismos de proteccion de la propiedad intelectual.

3. En la UNI el presupuesto para la investigacién aplicada es poco
(S/.1,876,25.00), la mayor parte del presupuesto y esfuerzo se
destinan a realizar investigacion cientifica basica (S/.2,673,070.00),
también conocida como investigaciéon pura o fundamental, la cual
no obtendré resultados innovadores y comerciables que permitan

un mejor posicionamiento en el mercado actuante.

4. No existe un vinculo entre la UNI y la empresa, que fomente la
cultura innovadora y que genere actividades de comercializacién de

los resultados de la investigacion.

5. Escasos recursos para cubrir los gastos vinculados al registro de la
propiedad intelectual como son la redaccién del documento técnico
o documento de patente y la tasa de registro, un aproximado de lo
que le costaria a la UNI contratar un consultor para que redacte un
documento técnico serta de aproximadamente S/.300 'y
dependiendo de si lo que se va a presentar es una solicitud de
patente, el costo total y el tiempo de tramite seria de
aproximadamente S/.2,300 y 5 afios, respectivamente, en el caso de

presentar una solicitud de modelo de utilidad, el costo total y el
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tiempo de tramite seria de aproximadamente S/.800 y 2 afios,

respectivamente.

No se cuenta con una oficina que se encargue exclusivamente de
gestionar todo lo relacionado a propiedad intelectual, en la
actualidad los temas relacionados a patentes estan a cargo del IGI-

UNL

Existe un reglamento para definir todo lo relacionado al aspecto de
propiedad intelectual en la universidad, de manera que estd bien

definida la relacion entre el investigador y la universidad.

La curricula universitaria no incorpora tematicas de propiedad
intelectual que vinculen de una manera mas activa y mas compleja

a los estudiantes con el sistema de patentes.

El personal profesional carece de experiencia en transferencia
tecnologica (vigilancia tecnologica, valorizacién, propiedad

intelectual, etc.).

Falta de promocién de los resultados de investigacion hacia el

tejido empresarial peruano, para incrementar la oferta de asesoria

en patentes.

RECOMENDACIONES

Buscar la colaboracién de diversas instituciones nacionales e
internacionales con recursos y fuentes de financiamiento externo
importantes, que estén dispuestas a fortalecer la innovacién a
través de la cooperacion técnica.

Seria apropiado promover con alguna capacitacidn, la formacion de
las OTRIs (Oficinas de Trasferencia de los Resultados de la
Investigacion), pues en una institucion tan grande como es la UNI,
es imposible que un vicerrector académico pueda manejar

adecuadamente todo los aspectos que tengan que ver con la



70

investigacidn, y que esta esté orientada a la solucién de problemas
técnicos y sea susceptible de patentarse.

Convendria recopilar ejemplos de experiencias exitosas que han
mejorado la eficiencia de las instituciones de investigacién con
escasa financiacion. Dichos ejemplos podrian versar sobre la
elaboracién de politicas universitarias, la creacion de incentivos
para mejorar el rendimiento cientifico, o modelos eficaces de
interaccién entre los centros de investigaciéon publicos y las
empresas.

Potenciar la creacién y proteccion de los resultados de
investigacion de los académicos, a través de premios de
patentamiento nacional, prototipos y transferencia tecnoldgica
principalmente

Difundir en la sociedad y en la comunidad cientifica (mediante
seminarios y articulos de revistas, entre otros) los resultados de
investigacion recientes.

Formacién de recursos humanos, para fortalecer algunas carreras y
abrir nuevas especializaciones, ademdas de hacer actualizaciones
curriculares que permitan una mayor produccién intelectual.

Buscar la colaboraciéon de empresas en la forma de proyectos de
investigacion y desarrollo conjuntos, contratos de investigacion y
participacién conjunta en parques cientifico-tecnoldgicos, entre
otros. Se trata de que ambas partes provean conocimientos y
recursos, y que no solo compartan informacién, metodologias y
resultados, sino también instrumentos, laboratorios y recursos
financieros.

Realizar talleres de informacion en relacion a la tematica de
propiedad intelectual, dirigidos a directores de investigacion,
investigadores, docentes universitarios y estudiantes de posgrado

relacionados con el IGI-UNI.
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Elaboracién de un “blog” con la finalidad de tener una herramienta
de respuesta masiva, para absolver consultas comunes de los
investigadores.

Utilizar al maximo y tomando el mayor provecho posible de los
medios de comunicacion electrénica como el correo electrénico y
el “Chat”, con la finalidad de desarrollar confianza del investigador
y que se absuelvan pequefias consultas a la mayor brevedad de lo
posible. Como también el uso del Internet, para realizar las
busquedas por parte de los consultores, aprovechando en orientar a
los investigadores que tengan la disposicion, para también darles
algunas pautas de manera que se familiaricen y puedan hacer sus

propias busquedas en lo sucesivo.
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IV. GLOSARIO

e Centros de Investigacion y Desarrollo Son organizaciones formales que
se dedican a actividades de ciencia, investigacion, y desarrollo, y a veces
también a actividades de innovacion. Pueden albergar a uno o mas grupos.
Pueden pertenecer a universidades (publicas o privadas), del gobierno, o

de empresas, o ser independientes. Tienen financiacidn publica o privada.

e INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual es un organismo publico que tiene
como funciones la promocién del mercado y la proteccion de los derechos
de los consumidores. Ademads, fomenta en la economia peruana una
cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de
propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor

hasta las patentes y la biotecnologia.

e Innovacién Aplicacién de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y
practicas, con la intencién de ser utiles para el incremento de la
productividad. Un elemento esencial de la innovacién es su aplicacién

exitosa de forma comercial.

e Investigacion y Desarrollo (I+D) Trabajo de creacidon realizado de
manera sistematica, con el fin de aumentar el caudal de conocimientos,
incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad; y el uso de

este conjunto de conocimientos para nuevas aplicaciones.

e Know How Forma de transferencia de tecnologia. El término esta
relacionado con las técnicas o criterios que han sido utilizados en la
elaboracién o disefio de un proyecto y que pueden reutilizar al momento de
realizar otros proyectos similares o de afinidad al mismo.

e Licencia Un acuerdo de licencia es un instrumento juridico entre un

titular de derechos de propiedad intelectual (licenciante) y otra persona que
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recibe la autorizacidn de utilizar dichos derechos (licenciataric) a cambio
de un pago convenido de antemano (tasa o regalia) por un tiempo y en un

territorio determinado.

Normativa universitaria Es el conjunto de estatutos y normas adoptados
por la universidad y aplicados por ésta. Este “derecho universitario” se
concibe de forma amplia, por lo que incluye las normas pertenecientes al
sistema juridico de la ciencia y de la investigacion, de la formacioén de
determinados profesionales en el &ambito cientifico, la propiedad
intelectual, la fundaciones, las normas de proteccidon penal e igualmente la

normativa aplicable a los docentes y no docentes universitarios.

OMPI La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es
un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones
unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual
internacional, que sea equilibrado y accesible, y recompense la creatividad,
estimule la innovacién y contribuya al desarrollo econdmico,

salvaguardando a la vez el interés publico.

Parque tecnolégico Es un complejo de edificios con laboratorios que
ofrecen los mas modernos equipos indispensables para realizar
investigaciones y trabajos de desarrollo en el campo de la multimedia y de

TL

Regalia Es la cantidad fija que se paga por el uso de un derecho de
propiedad industrial (patente, marca, etc.) o un derecho de autor existente,

cuyo titular es distinto de la persona que utiliza el derecho. En inglés se

llama royalty.

Spin-off Es el término que designa a una empresa que surge cuando un
empleado o un grupo de empleados abandona la universidad para crear una

nueva entidad, que es juridica y técnicamente diferente de la anterior, pero
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que estd apoyada por la universidad, al menos durante su fase inicial.
Puede entonces tratarse de una empresa nacida en el seno de los centros de
investigacion de la wuniversidad, por iniciativa de los mismos
investigadores con el fin de transformar los resultados y conocimientos de
la investigacidon en productos y tecnologias de alto valor agregado. Las
empresas spin-off ayudan a transferir el conocimiento y la investigacion
cientifica al mundo empresarial, buscando su aplicacién directa en los

procesos productivos, incluyendo su comercializacion.

Spin-out Es el término que designa a una empresa que surge cuando un
empleado o un grupo de empleados abandona la empresa madre para crear
una nueva entidad, que es juridica y técnicamente diferente a la anterior,
pero que estd apoyada por la empresa madre, al menos durante su fase
inicial. Puede entonces tratarse de una empresa nacida en el seno de los
centros de investigacion de la empresa madre, por iniciativa de los mismos
investigadores con el fin de transformar los resultados y conocimientos de

la investigacién en productos y tecnologias de alto valor agregado.

Start-up Dicese de una empresa cuya creacién es reciente y tiene
potencial de crecimiento. Estd frecuentemente asociada a la innovacion y
al desarrollo de tecnologias y es de tamafio pequefio. Las start-up surgen,
por lo general, gracias a una idea de negocio creativa, y permiten que se
agregue valor a dicha idea a través de la innovacién, para finalmente

emprender el negocio.

Transferencia de Know-How Es la creacion de acuerdos al compartir

patentes, para crear nuevos proyectos o mejorar los existentes.

Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) Es un tratado
multilateral entre mas de 50 naciones cuyo proposito es simplificar los
tramites de un individuo que solicite una patente por el mismo invento en

mads de un pais. El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, que se



76

encuentra bajo la administracién de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual y es efectivo desde 1978, permite a un inventor
presentar una sola solicitud internacional; ademas de la principal solicitud

de patente presentada en un pais miembro adscrito ha dicho tratado.

Triple Hélice Triple hélice es una descripcion (y su funcionamiento) del
crecimiento econémico o de otro item, que propusieron Etzkowitz y
Leydesdorff (1966) como un sistema de tres componentes, que son
inestables pues tienen intercambios dindmicos y se van desarrollando en

espiral.

USAID|Facilitando Comercio Agencia de los Estados Unidos para el
desarrollo internacional (United States Agency for International
Development), que busca fortalecer y aumentar el respeto, uso vy
observancia de las normas en defensa de la propiedad intelectual desde el
perfeccionamiento de procesos en instituciones publicas y la mejora de las
capacidades de sus funcionarios, hasta el desarrollo de campafias de
difusion entre la poblacion de sus beneficios como herramienta de
competitividad. Viene trabajando ademds en la virtualizacién de los
procedimientos de registro en la entidad rectora, como el Indecopi en Perq,

y en el fomento a la innovacion e investigaciéon como herramientas de

crecimiento.

Vigilancia tecnolégica Se trata de la captura, el anélisis, la difusién y la
explotacion de las informaciones técnicas ttiles para la supervivencia y el
crecimiento de una universidad o de una empresa. La busqueda de
antecedentes en bases de datos de patentes facilita la deteccién de las
tecnologias emergentes y de la evolucién de las tecnologias que suscitan

especial interés en una rama de la técnica dada.



ANEXO 01: Requisitos para solicitar patente de invencion o de modelo de

utilidad
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lé I N d eCco p | Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias
! 224-7800 anexo 1619 6 1380

Horario de Atencion: De Lunes a Viernes de 98:30 a 16:30

REQUISITOS PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION O DE MODELO DE UTILIDAD

Se deberé presentar en mesa de partes:
1. Solicitud en formato impreso identificado con el cddigo F-DIN-01 que debera consignar o adjuntar, segiin corresponda:
1.1 Modalidad de proteccion que se solicita. ( INVENCION MODELO DE UTILIDAD
1.2 Datos de identificacion (nombre o razén social), domicilio, pais y teléfono del solicitante(s). En caso de personas
juridicas se deber consignar el Registro Unico de Contribuyente (RUC).
1.3 Nombre, domicilio y nacionalidad del inventor(es).
1.4 Datos de identificacién (nombre o razén social), domicilio y teléfono del representante.
1.5 Titulo o denominacion de la invencién.
1.6 Reivindica prioridad ( SI DNO D). Si es la primera vez que presenta una solicitud marque NO.
2. Dos ejemplares de un documento técnico, en formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm) y en idioma castellano, que contenga:
2.1 Descripcion clara y completa.
2.2 Una o mas reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la proteccion.
2.3 Resumen, indicando el objeto y finalidad de la invencién o del modelo de utilidad.
3. Comprobante de pago correspondiente al arancel por presentacion de la solicitud (i).
4. De ser necesario, para una mejor descripcion de la invencion o del modelo de utilidad, se deberd adjuntar a esta
solicitud, figuras o dibujos técnicos, en dos ejemplares, en formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm).
NOTA : La Direccidon examinara dentro de los 30 dias habiles contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma (1 a 4). La ausencia de los requisitos 1.1, 1.2, 2.1, 3 y 4
ocasionara que la solicitud sea considerada como NO ADMITIDA a tramite y NO SE LE ASIGNARA FECHA DE
PRESENTACION.

En caso se requiera, se debera adjuntar a esta solicitud:

5. Los poderes correspondientes al representante; sefialando en el formato sus datos generales. Los poderes podran constar

en Instrumento’ Privado y en el caso de personas juridicas el documento debera contener las facultades otorgadas al

Representante y la Representacion con que actia el Poderdante.

6. Documento de cesion del inventor(es) con firma(s) debidamente legalizada(s).

7. Comprobante de pago por reivindicacion adicional (mas de 10) (éii).

8. Certificado de exhibicion, de ser el caso.

9. Indicacién del Niimero de Registro de Contrato de Acceso y copia del mismo.

10. Copia del documento que acredita la Licencia de Autorizacion de Uso de Conocimientos Tradicionales. 11.

Certificado de Dep6sito de Material Biolégico.

NOTA: Los documentos enumerados en los puntos 5 a 11 podrén ser adjuntados a la solicitud o ser presentados
posteriormente. De no ser adjuntados, y en caso resulten necesarios, la Direccién emitira una notificacion a fin
de que los documentos 5, 6 y 8 a 11 sean presentados dentro del plazo de: 2 meses para PATENTES DE
INVENCION y 01 mes para PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD, contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; y el documento del punto 7 dentro del plazo de 30 dias hébiles siguientes a la fecha
de recepcion de la notificacion. Los plazos mencionados en el parrafo precedente, seran prorrogables por una
sola vez y por un periodo igual. Si a la expiracién del término sefialado, el solicitante no cumple con lo
requerido en la notificacién, se considerard abandonada la solicitud, a excepciéon del punto 7 cuyo
apercibimiento serd no tomar en cuenta las reivindicaciones adicionales a 10.

* REIVINDICACION DE PRIORIDAD

El solicitante debe recordar que cuenta con el derecho de presentar su solicitud en cualquier otro pais miembro del
Convenio. de Paris dentro de un plazo de 12 meses, contado a partir de la fecha de presentacion de la solicitud cuya
prioridad se invoca (la primera solicitud). Debe tenerse presente quec la proteccion que se solicita ante la Direccion de
Invenciones es sélo a nivel territorial, es decir que si sélo presenta una solicitud en el Peru, en caso de que se conceda el
registro, la proteccion sélo seria valida para nuestro pais.

En caso se desee reivindicar la prioridad de una solicitud extranjera en una solicitud peruana, se aplica el mismo plazo de
12 meses contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca (la primera solicitud).
Asimismo, dentro del plazo de 16 meses contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca
(la primera solicitud), bajo sancion de pérdida de dicha prioridad, se debera efectuar una declaracién expresa indicando:

- Numero, fecha y pais de la(s) solicitud(es) en base a la(s) cual(es) SI se desea reivindica prioridad.

- Presentar una copia certificada de la(s) solicitud(es) en base a la(s) cual(es) se reivindica prioridad.

- Presentar el comprobante de pago por cada reivindicacién de prioridad (iv).
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Excepcionalmente, en el caso de las solicitudes de patentes de invencién o de modelos de utilidad, la DIN podra restaurar
el derecho de prioridad dentro del plazo de dos (02) meses a partir de la fecha de vencimiento del periodo de prioridad,
cuando el solicitante no haya presentado dicha solicitud dentro del plazo de doce (12) meses. Para tal efecto, el solicitante
deber4 presentar una declaracion jurada con los motivos por los cuales no se presentd la solicitud de patente dentro del
plazo correspondiente, medios probatorios y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si la DIN considera que
los medios probatorios presentados no son suficientes para acreditar dicha situacién, notificara al solicitante para que
presente nuevos medios probatorios en el plazo de treinta (30) dia hébiles, luego de lo cual declarard si se acepta o no la
restauracion del derecho de prioridad.

En su oportunidad, se debera:

9. Publicar la orden de aviso, emitida por la Direccién, en el Diario “El Peruano” dentro de los treinta (30) dias hébiles

de recibida dicha orden, de lo contrario la solicitud caerd automéaticamente en ABANDONO. Los que tengan legitimo

interés podran oponerse a la solicitud:

- Dentro del plazo de 60 dias hébiles siguientes a la fecha de publicacién para las solicitudes de PATENTE DE
INVENCIONYy,

- Dentro del plazo de 30 dias hébiles siguientes a la fecha de publicacién para las solicitudes d¢ MODELO DE
UTILIDAD.

10. Adjuntar comprobante de pago por examen de fondo (ii):

- Dentro del plazo de 6 meses para PATENTE DE INVENCION vy,

- Dentro del plazo de 3 meses para MODELO DE UTILIDAD;

ambos plazos contados a partir de la fecha de publicacién, de lo contrario la solicitud caerd autométicamente en
ABANDONO, a fin de examinar si la invencion cumple con los requisitos de patentabilidad:

Para P.I. : Novedad (a nivel mundial), Nivel Inventivo (no obvio ni evidente para un experto en la materia) y Aplicacién
Industrial

Para M.U: Novedad (a nivel mundial).

ARANCELES VIGENTES Pl M.U.
(i) Por presentacion de solicitud S/.720.00 /. 324.00
(ii) Por examen de fondo S/. 549.13 8/.279,55
(iii) Por cada reivindicacion adicional (mds de 10) S/. 23.43 S/. 39.05
(iv) Por cada reivindicacion de prioridad S/. 134.49 S/.111.83

11. Solo para el caso de patentes de invencién, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en
tramite, deberd pagarse las tasas anuales establecidas en el TUPA del INDECOPI (v), presentando mediante un escrito
dirigido a la Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias el ticket del arancel por mantenimiento de vigencia de
solicitud o Registro de patentes (Anualidad).

Las anualidades deberén pagarse por afios adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad ser4 el ltimo dia del mes en que fue presentada la solicitud. Podran pagarse
dos o més tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podré pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del periodo
anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido.

Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendr4 su vigencia plena.

La falta de pago de la tasa de mantenimiento de vigencia (Anualidad) conforme a lo indicado produciré la caducidad de
la patente o de la solicitud de patente.

(v) TASAS POR CONCEPTO DE ANUALIDAD (SOLO APLICA PARA PATENTES DE INVENCION)

Solicitudes en tramite a partir del Pagos antes del vencimiento ( hasta el iltimo dia del mes S/. 140.00
primer afio (primer aniversario) y de aniversario) (3.88% UIT)
hasta el otorgamiento Pagos dentro del plazo de gracia S/ 172.00
(4.77% UIT)
Desde el otorgamiento de la patente Pagos antes del vencimiento ( hasta el iltimo dia del mes S/.274.93
hasta 10 afios (décimo aniversario) | _ de aniversario) (7.64% UIT)
Pagos dentro del plazo de gracia S/. 306.91
{ (8.53% UIT) |
Entre 11 (decimoprimero Pagos antes del vencimiento ( hasta el iltimo dia del mes S/, 405.99
aniversario) y hasta el vencimiento de aniversario) (11.28% UIT)
de la vigencia Pagos dentro del plazo de gracia S/. 435.65
(12.10% UIT)
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Base de datos Google Patentes

http://www.google.com/advanced patent_search

Base de datos Latipat - Espacenet
http://Ip.espacenet.com/advancedSearch?locale=es LP

Base de datos Patentscope de la Organizacion Mundial de la
Propiedad

http://patentscope.wipo.int/search/es/structuredSearch.jsf

Base de datos de la Oficina Americana de Patentes y Marcas
(USPTO)

http://patft.uspto.gov/

Base de datos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)
http://invenes.oepm.es/Invenes Web/faces/busquedalnternet.jsp

Base de datos de la Oficina Europea de Patentes (EPO)
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

Base de datos de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO)
http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1186069446563
Clasificacion Internacional de Patentes (CIP)
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page
Direcciones de sitios web de Oficinas de Patentes

http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
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Visto el Oficte N° 192-2013/1er. VR det Pamer Vicernreclor y Presidanta de (a Cormsion
Académica v de Investigocidn del Consejo Universitado de la Uriversidad Nacional de
Ingenieria;

CONSIDERANDO:

Que, de conformiidad 3 jo establecido por el lersl o) del articulo 45 dal Estatuie de 3
Univarsidad Nacionzl de ingenieria, es slribuson del Censejo Uraversitario apredar 1os
Reglamentos infernas que no sean encemendados a atros arganismos de getierno de la
Unwersidad,

Que, ¢ Ditector del Instiuto Generatl de fnvestigacin mediante al Oficio 1GI N® 072:2013
hace llegar 3 la Comisidn Académica y de Investigacion ¢al Consejo Uriversiiaria la
prapuesta del Reglamento sobre Propiedad intebectual, para su revisidn;

Que, el Primer Vicarreaclar y Presidente de |a Comisidn Académica y de Investigacion def
Canzejo Unwersitane mediante @l documento 2el viste, presonta para sprobacion del
Consejo Dniversitario, el Reglamario sobre Propiedaa Intelactual gue tiene par objeto ia
proteccién, premocién, difusién y aprovechamesents de las diversas formas de propiedad
intedectual desarrolladas en la Universidad Nacicnal de Ingenierfa; Reglamento que fusra
wisto ea |la Comision Académica y de Invesligaeidn en ia sesion N® 10 de fecnas 11 do
mareo de 2013

Estario & {0 acordado por of Consejo Universitario, en 13 sesion extraordinatia N° 08 et
13 d2 marzo de 2013;

SE RESUELVE:

Articulo Unico.- Aprobar @l Regiamento sobre Propiedad Inteiectual de la Universisad
racionat de lngeaieria, el cual consta de 83 Titulos, 10 Capitulos y 52 artfulos, cuyo texic
forma parte integrante de ta presente Resolucidn

i -
NELSON O ARAUJG
P —ﬂ?ﬁﬁiﬁﬁa neral o

7
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REGLAMENTO SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Marco Legal

- Ley Universitaria 23733

- Estatuto de 1a Universidad Nacional de ingenieria

- Docreto Legisiativo N* 822, Loy sobre ¢l Derecho de Autor
Decision 486 do la Comisidn de la Comunidad Andina, Régimen Coman de
Propicdad Industrial

- Deacreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la
Dacisidn 488 de la Comisidn de la Comunidad Andina

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO |
PRINCIPIOS

Del objetivo de la normativa.
ARTICULO 1°.- La groleccion, promacion, difusion y aprovecharients de las diversas
formas de propiedad intelectual desarrclladas en la Universidad Nacional de ingenieria

Del compromiso ético de los creadores,
ARTICULO 2°.- Es deber de Ibs miembros de ia comunsdad universitaria promover el
respelo a la produccién de quienes desarrcllan creaciones intelectuales an sus diversss

manieslaciones

De Ia promocion del desarralio sostenible.

ARTICULO 23°.. La Universidad velara porgue la produccion intelectual desaraliada por
su personal docente y adminisirativo, invesligadores y estudiantes, promueva el
gesarrollo sostenible como medio paid mejoraria Calidad de vida

Do los deberes y derechos de 1a Universidad de tutelar la produccion intelectual,
ARTICULO 4°- La Universxad pronwieve e desarrollo de las diversas formas ce
greacion intalectual en el marco de 1as actividades propias def quehacer universitario por
parde de los miembras de sy comunidad y recences que 188 dereches de prop edad
intelectual deban beneficiar a los creadores e invenoras en cuanto sea posible. !

kaf.‘h"w P
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ta Universidad tiene derechos legitimos sobre las creaciones intelactuales concebidas o
puesias en praclica por su personal docenie y administrativo, investigadores y
esludianles cuando son reafizadas en el curso de sus responsabilidades con o
Universidad o con ¢! uso da 10s recurses de aropiedad de ta misma

La Universidad promueve £f respeto y reconocimients de tos derschos de propedad
inteiectual que corvesponden a los aulares, inventores y disefiadores, ala Universidad y
a las lerceros con quianes se hayan celebrado convenios de cooperacion,

Del rospeto a la blodiversidad y los conocimientos tradicionales

ARTICULO 8°.- La Universidad velara por el estricts cumplimiento de la normativa
nacibnal y supranacional regulatoria que verse sobre el acceso a I1gs recursos genéticos
o sobre la proteceién de los conocimienios tradicionales y 1as expresiones cullurales
tradicionales, cuando la produccién intefectual del personal docente y adminisiralivo,
invesligadoras y esludmntes, cualquiera que sea su forma, lenga relacién con plguno de
estos elementos

De la responsabilidad de los creadores,

ARTICULO 8°.- Las opiniones oxprésadas en las obras e invastigaciones publicadas o
dvulgadas por 13 Universidad, o sxpuestas por si: personal docente y adminislrativo,
investigadores y esludianies, son de exclusiva responsablidad de sus autores y no
comprometen o ta Universidad en su canjurilo.

Del principio de 1a buena fo.

ARTICULO 7°.- La Unlversidad, cenfarme con el psincipio de |a buena fe, presume que
ta productidn ntelectual del personal decente y admiristralivo, invesligadares y
astutiantys es de autorfa de estos y gque con dicha produccitn, no se han yulrerado los
derechos de propiedad ntatectual de lorceras, #n ¢as0 que se demuastre Ip contrana, la
tesponsabilidad por dafios y perjuicios serd asumida exclusivamerte por las personas
m racioras, quadando la Upiversidad exenia de cuskauier tipo de responsabilidad.

Del respeto y debida utilizacion de los signos distintivos de I3 Universidad
ARTICULO B8°.- £s deter de ta Universidad velar por la debida y adecuada alirmacion
de su identided grafica y fonétca como institucidn. Por lo tanlo, las unidades
acadéemicas y administrativas, &l personal docente y adminisirativa. investigadores y
estudiantss, deberan dar cumplimienie a las reglamentaciones 1écnicas schre ol uso de
los sigros distintivos de |a Universidad,
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CAPITULO I
DEFINICIONES

De las definiciones,
ARTICULO 9°.. Para efectos da aplicasion de este Reglamanto, se erfiende por:

1) Propiedad inteleclual, Ordenamiente legal que lutels las producciones cientificas,
literarias, artisticas y desarrciios teencidgicos producto del talemo humano, siempre que
sean susceptibles de pfasmarse en cuaiquier lipo de soporte, medio de produccion,
reproducsion o divulgacion conocido o por conocer ta propiedad intefectual comprerncle
principalmente 13 propiedad indusirial, los derechos de autor y derechos conaxcs

2) Derechos morales, Sor log retonocimientes a que liene derecho e autar por la
patemidad de su creacidn Esios reconocimientos lo fagullan para exigir gue su nombre
sea mencionado <n el tituke de 13 obra cada vez que ésla se ulilice y hacer respetar la
integridad de la creacion pudiende oponerse a toda defarmacion, mutilacion o alteracion
de ia obra. Asimismo, a pamilir 0 aulorizar las moditicaciones o vanatiores de la
mgma; a manlener la obra naddita o pubhcaria en forma andnima o bajo seudénimo y
fas demas que eonsagre la Lay. Los derechos morales son derechos perpstuos,
inahenables, inembargat¥es, inenunciables & imprescriplibles,

3) Derechos patrimontales. Son derechos de naturaleza econdmica que permiten al
autor axplotar su obra, pudends obtaner por ello beneficios. Comprenden el dereche
exciusivo de realizar, autorizar o prohiber [a reoreduceidn da la obra por cualguigr Iorma
¢ procedimiento; la ¢omunicacion al publico de la obra por susiguier medis, la
distribucion poblico de £31a, enire ciros

Los derechos patrimaniales pueden transferirseé por mandale o presuncdn legal,
mediante cesidn antre vivos o transmision martis cousa, y corresponden al autor, a ia
Universidad y o los ofgsniamos financiadores o contratantes. en los porcentajes
parciaes o tetaies que se pacten y sefialen 2n & Convenio de Propiedad Inteiectual
tespaclive

4) Derechos de autor. Es una rama de la propiedad intefectual que se ocupa de 13
oroteccidon de los dereches morales y patrimoniales ge 1os autores sebre sus obras El
detecho de autar protege las creacienas formaies y no 1as idess, slempre que gocen de
originislidad y sean suscaplibles de ser divuigadas o repraducidas en cualguier lorma.

5) Gbras protegldas por el Derecho de Autor. Las obras {iterarias cusiguiera que sea
sy forma de expresién, tales como libres, losis, rovislas, [lofletos, conferenciss,
alocucionas, sermones y explicaciores ddackicas. 1as composiciones musicales con
latra o sin ella, las obras dramdlicas y dramadlico musicales, corecgraficas,
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panmomimicas y escénicas an general; tas obras audicvisuales; las obras de artes
plasticas, sean o no aplicadas, incluidos 0s bocetos, dibujes, pntures, estuituras,
grabados y litogratias; las cbras de arquitectura; as obras fotograficaz v las expresadas
por un procedimiento andicgo a la fotografia; las ilustraciones, mapas, groquis, pianos,
bosquejos y obras plasticas relativas a la gaagrafia, la topografia, 1a arquitectura o as
ciencias; los lemas y frases on fa medida qua tengan una forma de expresién literaria o
artistica. con caracleristicas do originalidad; los programas dg ordenador; [as antologiaz
o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y 1as bases de datos,
sitmpre que dichas caleccienes sean originales en raxdn de I3 seleccidn, coordinacion o
disposicién de su centenido, los articulos periodisticos, sean 0 no sobre suceses de
actuatidad, los reportajes, adiloriales y camentarics, y, & general, teda otra produccion
del intalecto on el dominio titsrario o artislico, que tenga caracteristicas de originalidad y
sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualguier medio o procedimiento,
€onocidy O Por CONSTEISE.

6) Autor. £5 la persona naturdt que reala 18 creacidn Intelectual, ejerce la titularndad
onginaria y goza de los derechos mofales y patrimeniales sobre 1a obra

7) Titularidad sobre una obra. Calidad de lituiar de los derachas de autar,
8) Titular originario. La que emana de Ia sola cteacién de {a sbia
9) Obra originaria, Aque!la gue es inicialmante creada por el aulor,

10) Obra en colaboracidn, La trsada conjuntaments pof dos o mas peisonas
raturales, quienes seran conjuniamente |as titulares oniginarias de los derechos meosales
y patmomiales sobre la misma, y deberdn ejercer sus darechos de condn acuerdo.
Cuande los apoites sean divisibies ¢ la participacidn de tada unc¢ de los costdoces
perlenezca a géneros distinles, ¢ada uno de ellos podsd, salvo paclo en coniraric
aceptada por la Umiversidad, sxplotar separadamente su conhribucion parsonal, siempee
gti2 no perjudique 13 explotacon de la gbra comun

11) Obra colectiva. La creada por varios aulores, por inicidtiva y bajo 12 cocedinzcion
de una persena, natural o juridica, que la divulga ¥ pubtica bajo su direccion y nombre y
en |la gue, o no es posible idenbficar a los autores, o sus dderentes contribucicnes se
funden de tal modo e &l conjunte, con vistas al cual ha sido eoneebida, que no a§
posible alribuir a cada una de ellos un cerecho indivise sobre el conjunto raalizado, En
la obra cobactiva se presume. salvo prusba en confrang, que o autaras han zedidp gn
tarma ilimtada y exclusiva |3 titulandad de los dergéchos patnmonialgs & la persona
nayural o juridica que ta pablica o divuigs con su propic nombra, quien gueda igualmenta
faculiads para ejercer los derechos morales sobte ta obra
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12} Titular derivado, El que suige por sircunstancias distintas de la creagién, sea por
mandato o presuncion legad, o bien per cesidn mediante acto entre vives o ransmision
monis sausa.

13) Obra derivada. Aguella gue resulte de la adaplacidn, fraduceion, arregic u olra
transformacion de una obra pre existente, sin perjuicio de los derechos del aulor de la
nbra gfiginana y de 1a respectiva autorizacion previa

14) Editor. Persona nalural o juridics, responsable econdmica y legaimente de la
adicitn de una obra gue, pos su prapia cuenta o por contrato celebrade con ¢l awtor o
autores de dicha obra, s¢ obliga 8 asegurar su publicacién y difusién,

15) Productor. Pessona nalural o jurldica que tiene s iniciativa. 19 soordinacion y I
responsabilidad en la produccion <le la obra

16) Asesor., Frofesor de |la Universidad encargado de dirgir, asistic, orfientar.
recomendar y verfigar un trabajo de grade, lesis, monogralia o un documenlo gue
recopita resultados de invesligacién, un programa de ordenador, una compos cidn
musical, una esculturg 0 cuzlguwier otra ¢reacion, invencidn o disefio a caigo de uno ¢
méas estudiantes

17) Artista intérprete o ejecutante. Perzena gue representa, canla, fee, recia,
inferpreta o gjecuta en cualquier forma una obra lteraria o artistca ¢ uha expresion del
falklore, asi como el arisla de variedades y de Gieco,

18) Fljacién, La incorporacion de signos, imdgenss, aonidos © repeeseniaciones
digitales de ios mismos sobre saporte maleral que parmita su lsctura, percepcion,
reproduccion, somunicacidn ¢ utilizacidn

159) Publicacién. Produgcion ¢a ejsmplares puestos al aleance del publico con el
consentimiento del lquiar del respectivo dececho, sismare que I3 disponibilidad de tsles
ejempiares psrmia sabsfacer las necesidades razenaples del publico, fenmiendo en
cdenla la nalurateza de 1a obra,

20) Propiedad Industrial. Es la rama de la propiedad intelectual que engloba #!
conjunio de derechos que puede poseer ura persona natural ¢ juridica sobre una
invencidn [patente de invencidn, certificado de proteccivon, madelo de utihdad), un
diseno industnal, un signe distintivo (marca, tema 9 nombre comercial), entre gires,

21) Titulares de los derechos do propiedad Industrial. Es la parsona o personas que
ostentan el reconocimienio del Estado como propietanos de una invencion, disedo
ndusirial o marca, entre olros, ya que o su nombre s& encuentra registrado el derecho
cortespandiente  En tal virtud, los derechos de propeedad mndustrial corresponden a los
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titulares o =vs causahablienlas, pudiondo ser dslos k Universidad, fos organismos
financiadores o conlratantes, de ser el caso, &n los porcentajes parcliles o lafales que
sa pactan y senalen en ol Convenlo de Propiedad Inlelectual respectivo

22) Invencion. Es una wdead técnica matenalizada en {a reahdad, gque eonsituye una
solucion enica a un probiema en cualquier campo de la tecnologla 1.8s invenciones
pueden ser de producto, lales como maquinas, dispasiivos, sislemas, circuilos,
formulationes quimicas. composicionas, entre olras: o de procedimienta, lales como
melnsos, procesos de produccién, prolocolos, entre otros,

23) inventor, Es {a persana natural que crea tna invencidn g un madelo de utitidasd

24) Patente. Es el lituio de prapiedad Inlelectual sgbre una mvencion ¢ modein de
utiidad, otorgade por 13 autaridad campelenie a una persona natural o Juridica, que le
confiere a dicha persona ol derecho do excluir a lercsros de 1a explotacicn de la
svencitn o del modelo de utiidad en ¢l territorio donde fue otorgado el derecho, v por
Jr piaze perentario

25) Estado de la técnlca. Es el conjunlo de informacdn y conocimiento refacicnade a
una mnvencion, que comprende ode 1o que ha sido accesible al publico por wna
descniocidn escrita u oral, wtdizacion, comerclalizacion o cualquier otro medio antes d8 la
facha de prasantacion de la solictiud de patente que grecure proteccrdon par la referida
nvencion.

26) Patentabilidad, Es la condicion que tiens una invancidn para ser prolegida o
cubierta por una patente. Los requisilos de patentabilidad de una nwvencidn son' que
$43 nueva, es decrr gue no eslé comprendida 2n el eslado de la técnica, que tenga mivel
nvenitive, es decir gue no sea obvia ni eviente a la Juz del estado de Ia éemeon para
una pmisona del oficio normalmeante versada en la materia técnica oorrespondiente, y
que tenga aplicacién industrial, entendiéndose por industria 1 refenda 3 cualquicr
actvidad praductivy, ineluidos 16s servicios.

27) Licenclas. Es la autorizacion que otorga el lilular de un derecho de propiedad
mtelectyal para 18 utilkzacidn o aprevechamiente de fa propiedad intelectual peotegida a
cambio de upa contrapdestacion, en virtid de lin acuerdo estatlecido enire Jas partes,
es decr of Blular o su causahabienle (licenciants) y e bensficiano e la licancia

¢licenciatario)

28) Modselo de utilidad. Es toda nueva forma, configuracidn o disposiciin de
elemenmes. de algun antefacto, herrameeina, mecanismo o otro objeto, o de slguna parte
def mismao, que permita un mejor o dilerante furaionamierio, wilizacion o fabncacion del
objeto, que le incorpare, o le propercione alguna utiidad, venta;a o etecto tdenico que

ames ng lenia
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29) Diseno industrial. £5 (s apanengia particular de un peoducte que rasulte de
cualjuier reunidn de lineas, combinacidn de colores o de cualquier forma axlerna
bidimensional o lridimensional, linea, conlerne, conliguracidn, 1extura o maletial, sin que
cambie & destino ¢ finatidad de dicha producte

30) Disefador. £3 Ia perscna nalural que crea un diseio industriat,

34) Nambre comerclal. Cualguier simbolo que Wentifique a una aclividad ecandmica, a
una empresa o a un establecimiento mercantil.

32) Marca, Cualquier signa registrado ante fa auteridad nacgional competente, que sea
apto para distinguir productos o servicias en el mercado

33) Signo distintivo. Cualquier signa que, si bien ne ha side registrade ante la
avloridad nacional compelente, viena siendo utilizado para distingulr oroductos o
sarvicios de la Universidad

34) Lemas comorciales. La palabra, (rase o leyenda utilizada come complaniento de
una marea

35) Actividades académicas: son las aclindades vinculadas con la creacién y difusion
del cenocimiento.

36) Actividades de gestion Institucional. Son las aclividodes de apoyo 3 las
actividades acadamicas, ge caracter adminisirativo, que coniribuyen 3l cumplimiento de
los fines y cbjetivos de la Universidad.

TITULO ll: DERECHOS Y DEBERES DE LA UNIVERSIDAD Y SU PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES

CAPITULO
DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD

Titularidad de las creaciones
ARTICULO 10°.- De manara general, corrasponde 3 18 Univarsidad, 1a totelidad de fos
derechos de conterudo =condmice sobre las obras o nvestigaciones concebidas o
pueslas er praclica total o parcizimente por personal docente e investigador, en sus
diversas modalidades, personal asministrativo, becarios y estudiantes an @l curso de
sus responsabdidades académenas o acministrativag, asi como cuando se use para
tales fines laboratorios, talleres, equipos y otfos recursos propios de la Universidad,
satva pacto en contrano aceplado por la Universidad,
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En al cagd de las obras por encargo, los derechos de aulor pedrdn ser cedides en todo
0 en parle a tiuk gratuitc v onerosc a lavor de la Univarsidad, y deberdn constar en ¢l
Convenio o Contrato a suscrbirse.

Los angéinales de 13s obras de arles pisticas, obras y produccinnes aidigvisuales,
fotografias, ilustraciones, mapss, plancs y obras afines, asl como de los fonogramas y
videogramas desarrofiados por sncergo de ia Universidad o financiados por efla. serdn
de propiedad de ésta, salyo paclo en contrario aceptado por la Universidad

De la propiedad intelectual en los convenios de cooparacian.

ARTICULO 11%.- £n los convenios de cooperacién calebrades por 8 Universidad se
deberd indlur una ¢lausula que establazca fa fluiaridad de los derechos de contenido
econdmico de las creacones inlolectuales desanolfadas en gl marco de 1as aclividades
ceoperalivas

L3 Universidad velard porque en 105 convenios s eslablezca expresamente el respeto
al reconocimiento de la calidad de aular, ivventor o disedador del personal docente,
administrative y estudiantes que panicipen en las aclividades cooperativas.

CAPITULO I
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO,
INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES

El recanacimianto de la calidad de inventor, disefiador o autor.

ARTICULO 12°.- Se reconocera al porsonal docsnle, admintstrative, investigadores y a
los esiudiantes la correspondiente calidad de inventoar o diseftador sobre toda invencion
o disofo contebsdo en el ejercicio de sus responsabelidades con la Universidad o
cuando se use para 1ales fines laboratorius, tallees, equipes y otros recursos propies de
la Univers:dad.

La Unlversigad reconcce ademas al perscnal docente, adntinslrativo y a3 los
aestudianies, sn calidad de autores, 108 derechos morales sobre las obras cresdas bajo
los supuestos del parrafo precedente
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Consideraciones adicionales sobre {a fitularided de los derechos de contenido
economico del personal docente, investigadores, personal administralivo y fos
estudiantes

ARTICULO 13%.- La {ilularidad delos derechios de conlenide econtmico caresponde de
manera exclusiva al personal docente, invesligedores, personal adminstrative o a los
esludiantes de |3 Universidad ea los siguientes casos:

a) Cuando se trate de conferencias u otras actividades, siempre y cuando no fermen
parte de sus responsabilidades académicas o administrativas ante la Universidad. ni
realizadas por encargo o &n reprosentacién de fa Universidad. ni utihzando laboratorios
talleres, equipos y otros recussos propios de la Universidad.

b) Cuando la Universidad renuncis expresamente a3 los derechos de conlenido
econdmico sobre las obeas, invenciones o disedos, mediante acuerdo expreso

¢) Cualquier otro supuesto que na se encuentre formado en &l presente reglsmento y
que s¢ enmarque denlrc de lo establacido por los articulos 36 y 37 dal Decrelo
Legisiativo 1075

Reproducclon de clases y canferencias.

ARTICULO 14°.- La reproduccion total o parcial de las clases y conferencias del
personal docente, invesligadores, personal administralive y esludianies de la
Universidad, asi como la publicacidn de extractos, notas, cintas o medios de fijacian del
tema fratado o del material ariginal, no podra hacerse sin 13 gularizacion previa y por
escrito del autor Los resultados econdmicos se regiran por lo dispuesio en el articulo 4°
de! presente reglamento

Aplicacion de la normativa.

ARTICULO 15°- tos docentes, investigadues o estudiantas provenientes de
institucionas nacionales o exleanieras que desarrolien achvidades en &l marcn de
convenios de colaboracidn o intercambios académicos, eslan obligados a acoqerse alo
dispuesto an la presente normativa, en Io que les resulle aplicadle, y hacar
reconocimierto expreso de que 3s creacienes intelectusles desarrolladas en el marco
de sus actividades en la Universidad se realizaron ¢on gl apoyo de fa misma.

Del uso de laboratorios y equipos,

ARTICULO 16°- El personal dogenle y sdministrativo, asi como les investigadores y
esludianies, pueden disgoner libremente de {as obras de su creacidn y celebrar
contralos con entidades piiblicas o privadas siempre y cuando dichas obras se hayan
reglizado al mergen de sus obligaciones legales e coniracluales cen {8 Universidad, 4
sin el uso de los recursos ¢ instalaciones propios de &sia

Cuapdo estas achvidades requigrar del empleo de laboratorios. maquinasias y otros
equipos, 10s dergchos ge contenida econdmico serdn materia de acuerdo Bxpreso.
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De ias creaciones de los estudiantes,
ARTICULO 17.- Partenece &l esludianie el derecho moral stbre la creacion intelectual
que realice en el desarrdllo de sus aclividades académicas.

§! 19 cora es concehiaa y realizada totalmente por un esfudiante sera él el titular de s
derechos y facullades que {3 ley le concede, siempre y cusndo se preserven jos
derachos de fa Universidad cuando esla fue realizada en ¢l marco de sus aclividades
acadénmicas.

En los demas ¢as0s se aptican 10s siguierdes gritenios.

3) Cuando {a produccian del estudiante sea realizada por encargo de |la Universsdad,
lueta de sus obligaciones académicas, los derachos de contenitio esondmica sobre
1a medalidad v ulilzacadn especifica corlratada cormesponderan a s Universidad o a
fos argansmes finangiadores, de ser €l ¢asa, en {08 {érmincs estadlecidos en ai
contrato o convenin respeclivo

b) Cuanda el estudiante participe en una abra colacliva, fa asignacior de Hulandades y
demas obligaciones se sujelard a3 lo establecido previamenta en of contralo
respecliva

¢) Guande ol estudiante participe g una obra en calaboracion, serd coautor ¢on los
demas colaboraderas y se i 1econacnran os derechos palrimonialig proporciona‘es
3 su aporte

d} Cuando 21 trabajo intelectudd sea cientifice, téonico o artislico y cuands e! estudiante
1 haya desarrallado come resultade de una labor realizada medianie la medakdad
de pracheas preprofesionaies o proflesionales en una institu:dn 0 empresa pablica o
privada, 2! derecho moral o de reconcomiento de la calidad de inventor fo
pertenecerd al estudianie, ¥ podia gozac del deracho de conienido econdnmico sobee
0% ingrezos nelos gque genere la explotacion de 19 creacidn inteleciual. conforms o
seuerden 13 Universidad y {3 institucion o empresa publica 0 privada en el Canvenia
respectvo

2) Cyando 1os irabajas reslizados por los estudiantas, $omo parte de sus actividaaes
académicas, dan lugar a la creamin de un pregrama de orgenador o a una base de
datos, £l docente gue los ha dingite sera considersdo coautar si ha participado
directamiiie en la ceatiin ¢e cualfuiera d¢ ambas ovras, y & su apodde ba sido
orgingf y personal, suscephible de proteccida por et Derecha 8 Autor,

De la obra colectiva.

ARTICULO 18%.- En las obras académicas colesClivas so ilaran los nombres de los
autores en orden a su gradc #e parkCipocon, ¥ St o no pudisre establecerss, an ordern
alfsbélico por apelivdo Todo sjemplar llevara 1a siguiente leyenda.

“Protinida ia repreduccidn tolal o parcat de esta obra sin |8 aulorizacion expresa de Igs
A
aulores.” g
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De 1a coparticipacion de los derechos de contenido econdémico en la Universidad
ARTICULO 19°. La UNI compartira con los autores, inventores y diseAadeies las
regalias resuitantes da Is explotacidn comarclal de aquellas creacicnes inteleCiualas de
las que sea tilular. Los términos de esta coparticipacién de los derechas de contenido
econtmico astaran requlados an el convenio respective

En dicho convenio se determinard fa proporaitn de los derachos que coresponden 4 1a
Universidad, al auter, invenlor o disefiador, a los pasticipes y 2 los organismios
firanciadares, de ser el caso.

CAPITULO I
CONVENIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Convenio de Propiedad intelectual

ARTICULO 20°- Fs el decumentc gue contieng &l objeto de propiedad imalectusl a
desarrolizs, las obligaciones, plazos, 16rmicos g8 financiamiente, distritucida de
derechos de contenice econbdmico de los participantes y la Universidad, y los derechas
morales. de asr 8l caso.

Ei Conveno de Prepiedad Intelectial serd aprobado por el Institulo Genersl de
Investigacidn y en 8l se sedalard al menos o sigulente:

1. El cbjelo cel trabajo ¢ de fa investigacion,

2 £l nomore dei coordinador gel trabsjo o de la invasligacion, los parlicipanies
principales, fos awsiliares, los asesoros y demias realizadores

3 Las obligaciones y les derechos da fas partes, seflaiando exprasamaente en quiénes
recantdn los dereches de sontonido econdmico y lus derechos morales, de ser el
case

4, Elgrado do autonomia y de respansatalidad que tisnen quisnes dirigen los rabajes
¢ investigaciones para desgnac 9 sus colzboradores. Sa dejara constancia del
grado de parhcipacidn de quienss idervienen en i trabajo 0 Investigacién

4, La duracion del proyecto, 81 cronograma de aclindsces, 13 modshidad y 2l graco de
vintulacion de cada padicipe en ¢l mismy.

6. Les crgamsmaos hinanceeds, fa paturaleza y cuantia de sus aperes y el porcenaje
con el cual contribuyer a tos ¢o310s de {8 investigacién o del irabajo

7. Las baseas para ar los beneficios economicas y ef seftalamiento de ios porcentajes
que se gestinaran oai3 @ comeradlizacidn, ios erganismos financieros, 1a
Lniversidad. los parlicipantes. el courdinador y fos damis realizadores

e
e iy

g’

r

i

‘1-5"-:““1
g

£



95

UNIVERSIDA® NACIONAL DE INGENIERIA

Fesobiscisn Fectorad o 01561

Lne, 14 AR 21

8. Las personas y ios organismos Que gozerdn de los derechos de ¢onlemdo
economico sobre 1a obea o 1a investigacion, asi coma la proposcion en la distribucion
de los benefigios netos. Es necesario expresar si una vez que los beneficiasios so
desvinculen de la Universidad, percbirén o na participacion en las uliildades.

8. lLas causales de refiro y de exclusion de los participanies en el {rabajo o
investigacion.

10. St con el trabajo o la investigacidn los pariicipes cumplen ¢ NO uA requisiio
académico.

11 Si ¢t resultado del proyecto corrgsponde 8 una cbra por encargo.

12. Las cldusulas de canfidencialidad para la informacion ciantifica, 1é¢nica y linanciera
derivada de los trabajos o invesligaciones.

13. La constancia de que lodas ios parlicipes conocen y aceplan Ia presante normativa,

14, Las modificacionas que surjan durante el desarrailo de la actividad debesdn constar
expresamente y anexarse &l acuerdo original.

Suscripcion del Convenio

ARTICULO 21°.- Las partes deben suscribir el Convenio de Propiedad Intelactual antes
de emperar el desarrolls o e@cusion de cualguwer aclividad que implique una creacidn
cientifica, tecnotagica, literaria o artistica que conduzca al desarrnilo de una praduccion
intelactual.

El Instiltito General de |nvesligacion de la Universidad sera el responsable de la
redaccitn del Conventa, quien k elaborara en coordinacidn con la Oficina Legal El
acuerdo serd suscnio par ef creadar o creadores y un apoderado de ia Unwversidad v se
remitird una copia al Vicerreclorado academico para su ragistro y control

Del expediente de investigacian,

ARTICULO 22°.- En cas0 de tratarse de una investigacion, desde &l comienze de ésta
se Hevard un expediente fisico en e que se archivaran, en orden cronoicgico los
resultados. mediciones y obsesvaciones d2 cada fase de la Investigacion, las cuales
deberan ser reportadas periddicamente. Ef expediente no podra ser repreducico, ni
relirado sin gutonzacion del coerdinador del proyectlo de investigacion

En los teakajos de invesiigacidn que dadan ser evaluados por 181Ceras personas o per
instilucones, jos informes se preseniaran de modo tal que impidan gue gquiengs Ips
conozean, puedan por &l MISMOS @ POr 18rceras PArsonas apreplarss. apgroveshar o
repraducic el trabaje; para 1al efecto, en I3 designacion de evaluadores se uslablecerd
una cldusula de confidencialidnd, dejando constancia que st contenido es ressrvado y el
evaluador queda obligado a guardar secreto.
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En lodo convenio o conlrata para vincular terceros en el desarrolio de proyectos de
investigacion o creaciones, se eshputaran las cldusulas de cenfidencialidad necesarias
que obligyen a guardar secrelo sobre los informes o desarailos resulitames de la
creacicn objeto dat acuerdo,

TITULO Il PUBLICACION, REPORTE, REGISTRO Y COMERCIALIZACION DE LA
PRODUCCION INTELECTUAL

‘ CAP{TULO |
PUBLICACION, REPORTE, REGISTRO Y COMERCIALIZACION DE LA
PRODUCCION INTELECTUAL

De la publicacién.

ARTICULO 23°. La Universidad podrd publicor las obras que, siendo de interés
académice o secial, le hayan sido encargadas per un lorcero. cuando éste no las
publique o divuigue dentro de fos dos aAos siguientas a {a facha de enlrega del trabajo,
a no ser que en el contrato se haye esiipulado un plazo diferente. En ningin caso la
publicacion podra viodar 13s clausulas de confidenciakdad o revelar secretos camerciales

¢ mdustnales.

Del debor de registro ante el Instituto Goneral de Investigacion,

ARTICULO 24°.- E| personal docente, administrativo y los investigadores, asi coma los
eswifisnies v lesislas, segun sea aplicatle, tienen 1a obligacién de registrar, arte el
Institute General de Investigacion. 1as investigacicnes y producgiones intetectuales quse
vignan desarroliando

Cada mvestigaqon o produccrdn inlefectual recibird un cédigo que permidird reahzar
fabores de seguimienio, reconoceThanrty y apoyo

Dcl reporte de una invencion con potencial comercial

ARTICULD 25°.- El parsenal docente, adminislralivo y les investigadores. asi como 10s
wstuciantes y lasisias, segun sea apiicable, tienen la obligackdn de nfosmar ante el
Instituts General de Invesligacidn sobre el patencial comerciat de las investigaciones v
producciones intelaciuales que vienen dasarroliando.

Si jal pelencial comércisl existe, la invencidn sad coensidarada por fa Univarsidad como
‘pofengiglmeante patentabia”,

13
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E1 Reporte dt Invarcidn Pateatabie es un documento de caracter confidancial gue
peovee ilformacién sobre 1a invencidn ¢on Lol claridad y delalle que una persona con
habilidades ardinarias en ese campo patticular pueda entender Sos resultados de a
invencion. El documento también identifica a los i nventores, las circunstancias que
cohduferon a fa invencian, asi como los planas subsecusnles doe pudlicacdn,. entre
olros.

De manerd genesal, este reposte debe generarze y entregarse a la Universidad de
manera provista a b culminacidn formal dei Irabajo ¢ entrega del informe finalal instituta
General de Investigacion

De la splicitud de registro o proteccion de las creaciones intelectuaies del
personal docente, administrativo, investigadores y estudiantes,

ARTICULO 26%.- La Universedad goza da un deracho de preferencia para sciiciar la
proleccidn o of registia de fas creaciones intelectuales desarroliklas, asl como para
Givulgar y comercializar, de ser el casp, los rosullados deptro de ios s (B) mesas
siguigntes 4 la recepcion fonmal del trabajo o det informe final ants el jefe de 1a enidad
COMpEL 8nto.

Habiendo transcurndo el plazu Gtado sin que fa Universidad inicie el tram ite 0 nr anifieste
expresa voluntad de iniciar &l rdmite de {a soficiiud de registro o divuigue o comercialice
los resultados de 13 creacidn intd ectual, los particpes padran realizar @ inicid iva propia
tates-actividades asumiendo ios costos gorrespendientes; caso en gl oua b, Jos beneficigs
aea la Universidad, establecidos en af Convenio, seran del 30%,

Transferencia de los derechos de contenido economico.

ARTICULO 27°.- En tos casos en que ¢l inslituta General de investigacion a nombre de
{a Universidad prefinera no intervenir en i proceso de pataniamianto de una invencion
determinasda daberd notilicar par escelo a los inventores dentro de los sesenta (60) dias
sigionles 2 o presemacion del trabajo o del wforme final para que eéstos, do
coasidezario convenienie, tramiten directanmnle ante 1as auloridades compeletes Ia
solicitud de registro do palente para su invencién

De Ia obligatoriedad de informar sobre 1as solicitudes de registro de patentes.
ARTICULO 28 En los casos establacidos en el articulo anterior, aqueltosg ue tramiten
dr ectemente la solictud de regisire de patente, quedan obligades a presentar o is
LLniversidad los infarmes cerespordiantes y na podran clorgar licencas de expioaciin
ni s uscrinic cant raios de explolacién sin prewa ad onzagidn escrita de la Universidad
Enceso conirano, o hslitute General de Investigacidn heria 1a gestidon del proceso
admetisiiative ante 13 Univergsdad,
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Del recanocimiento econémice a los dacentes en su calidad de inventores o
autores.

ARTICULO 29°.- Los docenies de la Universidad que participaren en el desarollo ds
una creacidon inleteclual terdean deracho al reconogimienio académico ¢ PEIUNIANG
establecido en las notmas relativas al régimen del parsonal docente.,

Adicionaiments, los beneficios abltenidos por la Universidad por la explolacidn, licencia o
cesion de las creacignes intelectuales se distribuirdn, al final del ejerciciy fiscal
correspandients, ¥y en concerdancia con lo eslablecido on ol articulo 38 del Decreto
Legislativo 1075, en Ia sigulente manera;

- 70% para los inventores, disefiadares ¢ auloras. Ef pecentaje de distribucidn de los
beneficios entre g8 inventpes, diseNadores o autores deberd eslablecerse
expresamerile en el Convenio de Propiedad Inietectual, o de lo contrario se
entendera que la disiribucidn du buneficios serd an pades iguales,

- 5% para el(les) grupo(s) de nvestigacidn, unidad(es) a fa(s) cual(es} perienezcain)
los profeseres inventores, disedadores o aulores, confarme o eslablezca 2l nstilulo
General de Investgacion

- 10% para la(s) Facultad(es) a las cuai(es) pertenazca(n) los profesores inventores,
disefiadoras o autores para su uso en actividadas ge pramocian de la Investigacidn,
conforme lo eslablezea el Institulo General da Investigacion

- 5% para al instiluto General de Investigacion

- 10% para la Universidad.

Si las regalias pasan los cren mil dolares al aho, &l repario dal excedenie pasa a ser

- B50% para los Inventores, disefiadores 8 sutores.

- 5% para el(las) grupo(s) do investhgacion, unidad(es) a la{s) cualles) pertanezcaln)
los profuscras inventores, disehadores o auteres, conforme o estabilezca el Inatituto
Guneral de Investigacion
15% para la(s) Facultad(es) a 1as cual{es) perienezca(n) los profesgres inveritores,
disenadores o gudares para su uso er aclividades de promacién de la investgacian,
conforme lo esiablezca ef Instituto Ganeral die Investigacion

- 10% para el Instituio Genersl de investigacion

- 20% para la Universidad.

Los trabajadores y esisdianies que paiticiparon en la creacién inlstectual tendran
derecko al recenocimienta econémico estipulado ert el Convenio de Propicdad
Irieleciual
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Salicitud de registro de 1a creacion intelectial en ol oxterior o 3 través del Tratado
de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT),

ARTICULO 30°- Cuando fa solicitud de registro de una cseacion inteteciusl deba
presentarse en paises puya fegislacion establszca restriceones ¢ iralamientos
diferenciados entre persenas naturales y jurdicas, o 2 ravés dal sisterna internacional
PCT, ta Universidad podra tramiter &l registro a nombire de los inlegrantos dol aquipo de
investigacion, previo convenio endre las partes, en el cual se regule [a participagién en
1os benefigios

Desarrollo de invenciones similares.

ARTICULO 31°- Si dos o mas docentes, esludlantes o grupos de Investigacion
desarrodflan 1a misma Invencidn, el triimde de profecscion prt el sistema de patenies se
realizars para quien primaro presente &l reporie de invencion patentadle ante el Inskiuto
General da Investigacidn, quien a su vez de manera inmediata autorizard at framile
respeclivo, de considerario conventorde. Mo obstante, se podrd invocar ia prionidad de
Jecha mas antgua, congignada en el registro del Convenio de Propiedad intelectial.

De 1as acclones legales.

ARTICULO 32°.- La Univessidad podra ejercer acciones legales contra quien se apropie
o pretenda apropierse o2 los resultadas de investigaciones, creaciones intelectuales o
signos distintivos desarrcllados en, 8 adqulirides por, ka Universidad, o solicite ¢t regisiro
de crageiones idénticas o similars. En Wies asos, la Universidad, en cafidad de titular,
podra reclamar y exigir del infractar la indemnizacion que corresponda par dafios y
perjuicios,

Prohibiclén de difundir los resultados de invesligaciones patentabies.

ARTICULO 33%- No se poadrd gilundy total o parcialmente los resuliados de
investyaciones palentables, o faciltar que terceras personas lo hagan, hssia un afe
condado a partir dela fecha de eatrsga oel informe tinal da la investigacion o de la
terminacion del proyscio o contrate, salvo pacto en contrana aceplado por 1o
Universidad.

CAPITULO I}
LAS TESIS

Trabajos conducentes al titulo profesional y tesls do grado disponibles en las
hibliotecas y centros de documentacion

ARTICULO 34°.. Los trabajos conducenies a tilulos profssionales y las tesis de grado
que se encueniran disponildas en las bibliolecss y centros de documentacion de i
Universidad no pueden sos comerciakzadns o difundides sin auntarizacion previa del
autor Oe dasse este ©350, el autor yic la Universidad ejerceran las acciones legates

corespondientes. g%f
15 -4k
t
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Sa axcepiua |a regraducsion de braves extraclos, on la madida juslificada para fines de
ensefianza o para la realizacién de exdmenes siempre gue s& haga canforme a los
1508 honsados y no sea objeta de venta u oira transaceidn a tilide onerose, ni tengs
directa o indirectamente fines de lucrg

Traka)os conducentos a titulo profesional y tesis de grado disponibles en medios
digitales

ARTICULO 35°- En el caso de los trabajos y tesis publicadas en medio digital por 13
Universidad, se debieran mspetas el copyright ¢ las licencias srealive commans
establecidas para cada caso

_ CAPlTULO NI )
LA EDICION DE LA OBRA ACADEMICA

De los contratos de edicion

ARTICULO 36°- Los coslralos de edi¢idn o de produce:dn aentre la Universidad y los
miembros de la comunidad universsiaria para fa publicadién de abras, por medios
unpresos, electromeoes, fonogrificos o audiovisudies, g2 regirdh par las siguentes
AgTMaAs,

a) Toda publicacion impresa, slectiénica o de olro tipo debera contar con 1a autorzacdn
previo ¥ por ascrito de la Universidad, a Wravés de su unidad, pary incorpotar los
sigros distintivos desarroliados o e tikulandad de la Universidad
€l hncumplimienta de esta disposicion acaresra responsabilidad conforme a o
dispuesto en ia normativa aplicable.

B) Cuando la Uriversidad decida editar un libro 0 producr un foncgrama o obea
audievisual, entre otros. enuncard en el contraio as condiciones de la edicion o
produceion, el numero de gjemplares y demas astipulacicnes partinenles
En s casos de cantralos reglizados pos 18s unidadas cen ferceros. en i0s qQue No
parlicipe e Fondo Editorlal, dichos contralos deberan cer onviados a Secratatia
General para su evaluacidn y reqistro

c} E! pago de regalias y la enlsega de sjamplares a sus sularas se siyetsrdn a ns
paliticas esiablecidas por el Fondo Editonal de 1a Universidad.

g1 Las umdades que desarrolien achvidades edilorlales dederan enviar a la Bidlioteca
Central los ejemplares que correspendan de tas publicaciones realizadas, pam ia
coleccion parmanente v las actividades de canje correspendienies

e} Tratdndose de obraz virculadas a ios resullados de proyeclos financiados por
instituciones cooperantes. &l destino de ios elempiares s& Sujetara a lo acordado en

cada caso
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De la obligatoriedad do informar en fa edlcién la participaclan de la

Universidad.

ARTICULO 37°.- L.as pubkcuciones reakizadas por a Universidad o con ia colaboracién
de terceros. en las que participen miembros de la somunidad en &l ejergitio de sus
actividades académicas, debaran consignar en |3 pagina de créditos de 13 obra. salvo
pacia en contrano aceplado por la Univessidad, 3 siguiente informacion,

§ Universidad Nacional de Irgemaria - {unidad), {afio).

{diruccion)

{teléfono)

{e-mail)

{direccién URL)

Derachos taservados, prehinida 13 reproduccien de este Gbro (revista, ole.) por cualquier
mecia, tolal o parcalmente, sin pemmiso axpreso de 08 editares

En ¢l casc de okyas publicades cen licencias creative commaons su aptard safvo pacto
an conltrario aceplado por la Universidad, ia siguienty licengia

Reconocimento-No Comarniak-Sin Obra Derivada

Del depésito Jegal.

ARTICULO 38°- Las unidades cebe'dn remilic 10s ejemplares de s publicacion a
Forde Editoral pars que esie realice of depdsito legal correspondienie en la Biblicleca
Nacicaat det Peru, conforme o dispuesto en i3 Ley,

CAPITULD IV
LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES

Los aulcres.

ARTICULO 39°.- |.gs dereches morsles de o5 productos audiovisuaies desarrollados sn
1a Universidad en e marce de aclividaces acadédmicas o Inshlucionales, comrespanden al
310t © autores

Son consxlerados aures Hs miemityos de i2 camunidad universitaria que llevan 3 cabe
1a creycion de la obra avdicvisusl v que dparacen segistrados somo parte del aquipe de
realizacion y cuyos nombires sparezcan en los eradilos do 13 obra. da ser el coso.

El sl o aurtores son responsabies de los contenidos de fa olva autsivvisual y dad
tesoeto de s dereches dé 1ercercs

18
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La coproduccion.

ARTICULO 40°- La Universidad y los autores son coproduciares delas obras
audiovisuaies desanlladas en ios cursos o talleses de los planes de estudios de las
wnidades académicas o en actividades institucionales. A ambos cerresponde ta
wiciafiva, 1a coordinacion y 13 responsahilidad en la produccion y en ef respeto g los
doerechos de terceros d¢ la olwa audiovisual.

En los créditos de 13 obra audiovisual debera consignarse el nombre de la Universidag
como copreduciora y hacar eoferencia ademas a la unidad de ongen, vy esta infarmacion
debe anteceder 3 cualquier clra, salvo paclo an contrasio aceptado por la Universidad

Titularidad de los derechos patrimoniales.

ARTICULO 41%.. La titularidad de los derechos pattimoniales de las obras audiovisuales
desarrolladas come parte de las actividades académicas cerresponde a la Universidad y
al autor o a los avtores, en su cahdad de cograducleres.

ta litularidad de los derechos patrmaniales de las obras audiovisuales desarroladas
como parte de las actividades de gestién institlucional corresponde 3 1a Universidad

Ejercicio de derechos.

ARTICULO 42°.- La Universidad y el autor o los autores de ta obra audsovisual pueden,
ge muluo acuerdo, degidir sabre la divulgacion de la obra y sobre el ejercicio de los
dareghos palrimoniales regonocidos en la Ley sobra el Derecho de Autor, tomando en
gongideracion los siguiantes aspeclos:

a. L3 reproduccion de ia obra por cualguier forma o procedimiento.

b. La comunicacion al pUblico de ia obra por cualguier medio.

c. La distnbuc:én al pablice de la obea.

g La traduccidn, adaptacstn, arregio u olra transformadion de la obra

¢. Cualguer forma de utilizacion de 1a obra que no estd contemplada an ia ley camo
pAcupcidn al derecha patrimonial,

El iistado anlerior debera considerarse como meramenie enunciativo y no taxativo
El autor o autores debe:an informar con anlicipacidn a la Universidad sobre 13s

intciabivas de divuigacidn ¥ lormas de ejercisios de Ios derechos palrimondies
reconocidos en la Ley scbre el Derecho de Aulor

;Clﬁ'mqf
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Gastos por ia difusion de las abras audiovisuales,

ARTICULQ 43°- Los gasios ques2an necesarios para ta exhibwion, difusién o
participacion de una obfa audiovisual en concursos, festivakes, muzesiras o actividades
similares, seran solveniades por quian tenga interés

La Unwversidad podsd apoyar la inicialiva del aulor o autores segun sus posibilidades
presupusstarias

Participaclon en eventos.

ARTICULO 44°. En of evenual caso de que, por las partictlares exgencias de las
bases, sea Incempatible la presentadidn da una obra audwpvisual en mas de un
concurso o festival, ¢ en muestas simulldness, o aclividades similares, cualquier
decisidn al respecta serd tomada de miutue acuerdo entre fa Universidad y e autor o log
autores, a prepuesta de @sios ultimos,

Beneficios econdmicos.,

ARTICULO 45°- Los beneficics derivados del ejeiccic de los decechos patrimnoniaies
que hayan sido oblenkios por una obra audlovisual cesamoltada &n ef marco de
actividades académicas, serin compariios por la Universidad y los aulores segun 1o
acuerden lgs paries, previa negociacion en |a que se tomard en consideracion, entrs
olras aspectes, 1a particpacion de las paries en 18 creacién y difusicn

Premios y reconocimientos.

ARTICULO 46°.- CualGuier prenuc o recopeomiento ne manelarno como equipds,
accesorios, software, entre olros, sea por Ia realizacidn de actividades académicas o de
gestion institucional, sera conssrvado por e aulor 0 autcies, quienes deberan informar a
la Uriversidad En case de gque &l lipe de reconocimienia ¢ posibilile, una copia del
mismo se conservara an la unidacd cesrespondiente

Los premios o reconocsmiantos moneternos cosrespondefdn 3 los auleles, quienes
deberdn informar ala Universidad para fas actividades promocienaies correspondienies.

Proteccion.

ARTICULD 47°.- £En caso de nfraceon a les derechos de |a obra audiovisual producida
en {3 Universidad, ésta, en sy calidad de ooproduciora, podra defender 2n nombee
prop:0 1os derechos rorales de 13 obva audiovisual, seeun lo ostablecido en las leyes
VIgetEs,

Obligacion de Hlevar un registro.

ARTICULO 48°- La Universidad Bevara un registro de las abras audigyisuaies
producidas en efla, en el cual se incluird 1o informacion general, los acuerdos de difusion
y de ejetcicie de derechos palrimoniales y cuaiguiar ¢ird informacion relevanty,

.
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cApiTULO V
USOS PERMITIDOS

Del uso de creaciones intelectuales pars fines academicos y otros donde el tituiar
no pueda ejercer el derecha de propiedad intelectual.

ARTICULOC 49°.- Sera permitide para fines académicos, el uso sin autornizacion del
titulor, del derecho. de obras literarias o arlisticas. ast camo de cieaciones peoteqdas
por &l derecho de propiedad indusinial, segun lo estipulade en las normas de derechos
de autor y de propiedad :ndustrial, vigentes y aplicatles er sl Peri

Del uso de las invenciones para fines acadeémicos.

ARTICULO 50°.- Las nvenciones desarfolladas en la Universidad padran ulilizarse sin
3nima de fuero por los miembros de i comunidad umiversitana parm fines docentes y de
investigacién, con la goligacidn de realizar fa cita adecuada. En estos casos no sera
necesano el consantimiento previo de los titulares Este uso quedara supeditado a que
no se afecte cuatguier derecho exgectalicio relativo a la proteccidn de la invencion bajo
el sistema de patenies

Solucién de diferencias.

ARTICULO 51°.- Cualguier controversia vinculada a la interpretacion de '3 sresente
normativa 0 aspectos no previsies sxprasamente en Ia misma, sera resuelta por el
institulo General de Investgacion,

De ia vigencia.

ARTICULQO 52°.- La preserte rormativa rige desde el momento de su publicacion,
reqgula Infeqramente {a propeedad intelectuat desarrollada en la Universidad Naconal de
Ingeniaria y derega las anteriores disposicienas vinculadas a las matenas reguladas
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