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¢Lo que es la Gestion de Propiedad Intelectual?

® La gestion de la propiedad intelectual es un conjunto fundamental de conceptos,
meétodos y procesos disenados especificamente para alinear las propiedades
intelectuales de la empresa con sus estrategias y objetivos empresariales.

® Es un mecanismo para extraer valor del capital intelectual de cualquier
corporacion.

® Adoptar politicas en materia de propiedad industrial representa una defensa
primordial de activos fundamentales de la empresa y, al mismo tiempo, la
conformacion de una plataforma para dimensionar las potencialidades y destrezas

de la empresa.

La gestion de la Pl debe intervenir en todo el proceso de innovacion para que logre
consolidar el beneficio economico de los desarrollos tecnologicos en el mercado.

(Sullivan, 2001)
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Buenas Practicas de Gestion de Propiedad Intelectual
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Aspectos claves de la gestion que deben estar
incluidos en las politicas institucionales

Titularidad de derechos
Divulgacion de resultados
Conflicto de interes
Reparticion de regalias

Participacion de investigadores em creacion de empresas
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Titularidad de derechos

» Lo que dice la legislacién nacional sobre la invencidn desarrollada por empleado:

= Al autor de invencidon o modelo de utilidad serd asegurado el derecho de obtener la patente que le
garantice la propiedad;

= Lainvenciony el modelo de utilidad pertenecen exclusivamente al empleador, cuando resultante de
contrato de trabajo y que tenga por objeto la investigacion o actividad inventiva, o resulte de |la
\ naturaleza de los servicios para los cuales el empleado fue contratado. )

» CoOmo es la titularidad de derechos en instituciones académicas?
» Regla general: la propiedad exclusiva de la institucion

» Proyectos de |+D conjuntos con empresas
» Propiedad puede ser compartida con socios empresariales (co-titularidad) y previsién de casos excepcionales

» Prioridad en la explotacién comercial
» Hay casos en que la titularidad podra ser cedida al investigador/inventor (ley de innovacién)

» Participacién de estudiantes en la Pl
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Ejemplo: PUCRS

® Resoluciéon n? 001/2007 - Titulo Il — De la Titularidad

® Art. 22 - Pertenece a la Union Brasilena de Educacion y Asistencia — UBEA, entidad mantenedora de la PUCRS, los
derechos de titularidad relativos a las creaciones intelectuales, asegurables de proteccion de la propiedad
industrial, patentes de invencién, modelos de utilidad, marcas o dibujos industriales desarrollados por profesor,
investigador, estudiante, empleado, becario, prestador de servicio asociado o no a la PUCRS, por la utilizacion de
recursos, datos, medios, informaciones, equipos y demas componentes de la infraestructura de la Universidad, y
caracterizadas por haber sido generadas en las siguientes condiciones:

® |) durante la vigencia y alcance del vinculo con la Universidad, cualquier que sea su naturaleza, extendiéndose hasta
1(un) ano después de la extincidon del vinculo; o

® ll) en el contexto de la actividad de investigacidon y extension generada en la Universidad; o

® |ll) en el desarrollo de tesis de doctorado, disertacion de maestria, trabajo de conclusion, actividad de investigacion
o trabajo académico y otras creaciones obtenidas como condicidn indispensable para la conclusién de curso y/o
obtencion de titulo concedido por la PUCRS.

& Unico — El derecho de propiedad mencionado en el caput podra ser ejercido en conjunto con otras instituciones,
debiendo, para tanto, ser firmado un documento contractual entre las partes, con el objetivo de prever los derechos y
deberes relativo a la co-participacion en la propiedad.

Art. 32 En los casos en que no haya interés de la UBEA o, en su nombre, por la PUCRS en el registro de la invencion,
manifestado formalmente por el 6rgano especifico del Vicerrectorado de Investigacion, sera asegurado al inventor el
erecho de titularidad, siéndole cedido gratuitamente el derecho de hacerlo en su proprio nombre.
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Divulgacion de resultados

» Deber del investigador/inventor: informar a la institucion sobre la invencién antes de
publicarla

» En Brasil, la ley de innovaciéon concede al NIT la competencia de opinar en cuanto a la
conveniencia de divulgacion de las creaciones desarrolladas en la institucidn, asegurables de
proteccion intelectual.

» Pero, ....

» es un punto sensible y una materia de dificil aplicacion, debido a la naturaleza de la actividad
académica que premia las publicaciones como medida de mérito cientifico.

» Requiere un trabajo de sensibilizacion junto a las instancias que evaluan el trabajo de los
cientificos en nivel nacional, ademas en las propias instituciones en el sentido de también
valorizar la proteccion con la misma importancia de la publicacion.

La divulgacion de resultados y las condiciones para publicacidon — articulacion con la politica de
investigacion de la institucion.
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Conflicto de interes

De acuerdo con Thompson®*, es un conjunto de condiciones en las cuales el juicio de un
profesional a respeto de un interés primario tiende a ser influenciado indebidamente
por un interese secundario.

De modo general, las personas tienden a identificar conflicto de intereses apenas como
las situaciones que involucran aspectos econdmicos. Otros importantes aspectos
también pueden ser los intereses personales, cientificos, asistenciales, educacionales,
religiosos y sociales, ademas de los econdmicos.

Muchas veces, de eses potenciales conflictos de interés no es clara, mismo para un
investigador. Los conflictos de interés econdmico son, sin duda, los mas visados y los
mas evaluados.

En Ademas, la Ley 12.813/2013, dispone sobre conflicto de interés en el ejercicio de
cargo o empleo de Poder Ejecutivo Federal y los impedimientos posteriores al ejercicio
do cargo o empelo.

hompson DF. Understanding financial conflicts of interest. N Engl J Med 1993;329:573-6. Fishbein M, Ajzen I. Belief, atitude, intention, and
ior. Massachussets: Addison-Wesley, 1975.
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https://www.ufrgs.br/bioetica/conflit.htm#Thompson

Conflicto de interes en universidades

Desde el punto de vista de un investigador, el conflicto de interés puede ser descrito de multiples
formas:

Divergencia entre intereses cientificos y econdmicos en la apropiacion de un bien publico producido en
investigaciones;

Patentamiento a su propio nombre de productos y procesos generados con fondos publicos;
Explotacion personal de resultados institucionales;
Cuando el interés del patrocinador privado supera la motivacion cientifica;

Cuando ocurre el direccionamiento de resultados o conclusiones de un estudio — omision del
patrocinio o compromiso econdmico en la publicacion de un articulo cientifico o en la presentacion de
un congreso;

Establecimiento de clausulas de no divulgacidon de resultados negativos o por el aplazamiento de la
divulgacion con la finalidad de resguardar el potencial mercado.

En el area de la Salud, para los testes clinicos, cuando los investigadores buscan constituir sus
amuestras de conveniencia por personas interesadas en el aspecto econdmico predominante y no mas
por esquemas de reclutamiento.

De la misma forma, los participantes podran no proveer las respuestas reales, y si las esperadas, como
forma de compensar la remuneracion gue estan recibiendo.

Fuente: Goldim, 2012.
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Conflicto de interes en universidades

Varias universidades y otras instituciones de investigacion han establecido politicas
institucionales para lidiar con las situaciones que pueden potencialmente generar conflictos de
interés.

En la mayoria de las universidades norteamericanas, los investigadores deben informar todos los
detalles del financiamiento de sus investigaciones. En algunas universidades norteamericanas
existe la prohibicion de los alumnos participar de proyectos de investigacion patrocinados por
empresas cuyos profesores mantengan algun tipo de vinculacién o participacion.

En Brasil, desde la publicacién de la Resolucién 196/96 del Consejo Nacional de Salud, los
Comités de Etica en Investigacion tienen el derecho de también evaluar los presupuestos de los
proyectos de investigacion sometidos a su evaluacion. La cuestion no es hacer una evaluacion de
costos, pero de los eventuales conflictos de interés, con la finalidad de proteger de situaciones
abusivas, los sujetos de |a investigacion, las instituciones, e incluso, los investigadores.

Ya enfrentamos casos en que el investigador presentaba proyectos a agencias gubernamentales
en nombre de la universidad y quien lo ejecutaba era la empresa del investigador.
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Politica de conflicto de interés
Eiemplo PUCRS

® Resolucion n? 03/2006 - Establece el Codigo de Conducta para Gestores
Administrativos de la PUCRS;

® Resolucion n? 04/2006 — Trata de la cuestion de los conflictos de intereses:
consideraciones éticas y propuesta de encaminamiento.
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Reparticion de regalias

* Lo que dicen las legislaciones nacionales brasilenhas:

Ley 9279/96 — Art. 89 — El empleador, titular de la patente, podrd conceder al empleado, autor de invento o perfeccionamiento,
participacion en las ganancias econdmicas resultantes de la explotacién de la patente, mediante negociacion con el interesado o conforme
establecido en normativa de la empresa. (Politica institucional)

Parrafo Unico. La participacion referida en este articulo no se incorpora, a cualquier titulo, al salario del empleado.

Ley de innovacion - Art. 13 - Es asegurada al creador participacion minima de 5% (cinco por ciento) y maxima de 1/3 (un tercio) de las
ganancias econdmicas, obtenidas por la ICT, resultantes de contratos de transferencia de tecnologia y de licenciamiento para otorga de
derecho de uso o de explotacidon de creacidn protegida de la cual haya sido el inventor, obtentor o autor, aplicdndose, en lo que encajar, lo
establecido en el parrafo Unico del art. 93 de la Ley n29.279, de 1996.

Se entiende por ganancia econdmica toda forma de regalias, remuneracion o cualquier beneficio financiero resultante de la exploracion
directa o por terceros, deducidos los gastos, encargos y obligaciones legales decurrentes de la proteccion de la propiedad intelectual.

Como es en la practica:

* Politicas institucionales establecen los porcentuales de participacion (en general todas han
mantenido el limite maximo de 1/3 para los investigadores, y los 2/3 restantes divididos entre el
departamento/laboratorio donde la invencién fue desarrollada, la unidad académica y el NIT para
un fondo de propiedad intelectual;

* También establecen las condiciones del pago, en general de acuerdo con la frecuencia de los pagos
de las regalias;

Cuando hay mas de un inventor, los porcentuales son distribuidos de acuerdo con la participacion
de cada uno en la creacion intelectual (cf consta en la Declaracién de Invencion)
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2553.htm

Participacion de investigadores en la creacion de
empresas

® La actividad empresarial debe ser equilibrada por una revision cuidadosa de las
relaciones propuestas a partir de la participacion de investigadores en la creacion de

empresas.

® Debe ser establecido lo que puede o no ser permitido, y eso puede exigir una gestion
activa para asegurar una apertura en la actividad de investigacion, la libertad
académica, comprension sobre como los conflictos de intereses deben ser
administrados y la propiedad intelectual.

® En esa materia, la universidad inspiradora es la Universidad de Stanford, la cuna de
Valle del Silicio, donde fueron establecidas las buenas practicas para la participacion
de investigadores en la creacion de empresas, delimitando las responsabilidades de

la OTL y también de las unidades académicas con relacion a esa materia

(https://otl.stanford.edu/documents/bp faculty sus.pdf).
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Participacion de investigadores en la creacion de empresas
(Universidad de Stanford)

Para determinar la forma mas eficaz para transferir la tecnologia:

La Oficina de Licenciamiento de Tecnologia (OTL) comercializa toda la tecnologia de Stanford para garantizar un acceso justo
y abierto a los potenciales licenciatarios o la creacién de empresas.

Las empresas start-up de investigadores no deben recibir o ser percibidas como si estuvieran recibiendo un trato
preferencial.

Los profesores /empleados de Stanford no estan autorizados para representar el potencial licenciatario y no debe negociar
directamente con comunicacién cara a cara.

El decano de la Facultad y el Decano de Investigacion deben revisar las acciones que presentan un posible conflicto de
intereses.

Sila OTL, después de completada la comercializacion, decidir que la empresa creada por investigadores es el licenciatario
apropiado, la OTL documenta su negociacion y la justificacion de su decisidon sobre la concesion de licencia.

El investigador debe estar de acuerdo para separar las responsabilidades de la universidad de la empresa, de acuerdo con los
criterios establecidos en las responsabilidades del profesorado.

Si el conflicto se considera manejable por los decanos en base a este acuerdo con los profesores implicados, la OTL puede

proceder a la concesion de licencias.
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Lo que deben hacer los investigadores

® Responsabilidades de los investigadores:

® Separar los deberes de ensefianza e investigacion de los intereses financieros personales

en la empresa.

® Separary claramente distinguir la investigacion en curso en la Universidad del trabajo
gue esta siendo conducido en la empresa.

® Limitar a consultoria para la empresa a un maximo de 13 dias a cuartos, por la politica
establecida por la Universidad.

® Servir solamente en funciones de asesoramiento y consultoria en la empresa.

No asumir funciones o titulos administrativos (p.ej. CTO) que sugieren responsabilidad
administrativa.

Tomar un permiso de ausencia se participar en una funcion de administracion.

© M. Elizabeth Ritter dos Santos

16



Lo que no deben hacer los investigadores

Negociar con la Universidad en nombre de la empresa.
Recibir regalos o investigacion patrocinada de la empresa.

Involucrar los equipos de investigacion o otros empleados de la Universidad en la empresa; o
el personal de la empresa ser afiliado a la Universidad.

Involucrar personal de la empresa en investigacion en la Universidad.

Involucrar estudiantes en las actividades de la empresa. Si un estudiante solicitar un pedido
para alejarse para participar en la empresa, el estudiante debera requerir al Director de la
Facultad una revision de solicitud y asesoramiento independiente.

Involucrar en las actividades de la empresa un joven investigador sobre el cual tenga
responsabilidad de supervision. Mismo que no sea el papel de supervision, evite situaciones
en las cuales o investigador junior pueda aspirar ser involucrado.

Usar las instalaciones de la Universidad para los propdsitos de la empresa.

® En el caso brasilefio es posible compartir los laboratorios de la universidad con empresas.
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Participacion de investigadores en la creacion de
empresas

Lo que dice la legislacion nacional brasilefa:

Ley de innovacion — Art. 15 - A criterio de la administracion publica, en la forma del reglamento, podra ser
concedida al investigador publico, desde que no esté en periodo probatorio, licencia sin remuneracion para
constituir empresa con la finalidad de desarrollar actividad empresarial relativa a innovacion.

§ 12 La licencia a que se refiere el caput de ese artigo se dara por el plazo de hasta 3 (tres) afios consecutivos,
renovable por igual periodo.

Como es en la practica
Practica aun poco utilizada, pero hay un movimiento creciente.
Lo mas comun es el investigador participar en la creacion de empresas sin desvincularse de la universidad.

A ejemplo de otros paises, el investigador que participe de empresa no debe ocupar funciones administrativas,
apenas como consultores cientificos.

Para ejercer esa actividad, el investigador de tiempo completo o dedicacion exclusiva, puede disponer de 8
h/semanales (416 horas anuales) (12 dias a cuartos).

Las universidades han establecido el Cédigo de Etica en la Investigacion, donde esas normas se incluyen.
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Consideraciones finales

Para la adecuada gestion de la propiedad intelectual es fundamental incluir
en la politica institucional los aspectos clave aqui tratados.

Es una forma de asequrar a la comunidad universitaria la transparencia
necesaria para cualquier situacion a ser enfrentada dentro del tema.

Por otro lado, cuanto mas claras sean las reglas, mas sequras son las
acciones para los investigadores y también para los gestores que tienen la
responsabilidad de hacer cumplir las normas.

No tener esas reglas significa crear brechas para conflictos no solamente
de intereses, pero también de cualquier otra naturaleza, lo que no es bueno
para ninguna de las partes.
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elizabeth.ritter@pucrs.br
Escritorio de Transferéncia de Tecnologia — ETT
PUCRS

Av. Ipiranga, 6681 — Prédio 99-A — Sala 212
90619-900 — Porto Alegre — RS
www.pucrs.br/propesq/ett
Tel.: (+55) (51) 3320 3907
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