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Resumen ejecutivo

Existe un creciente interés en hacer
un uso efectivo de los recursos en
los proyectos de investigacion,
razon por la cual es conveniente
trabajar en procesos colaborativos
involucrando a maltiples actores.
Los gobiernos y las agencias
financiadoras, han estimulado,
entonces, la creacion de consorcios
para orientar la busqueda de
soluciones a los problemas del
sector agricola.

Ahora, si bien es cierto que estos
consorcios o grupos colaborativos
ofrecen multiples ventajas, también
deben enfrentar el tema de la
titularidad de los resultados de las
investigaciones. ;A quién
pertenecen esos resultados? ;Como
se resuelve el problema de las
publicaciones? ;Como se

realizard la transferencia de
resultados a los sectores a los que
van dirigidos? ;Cémo proteger
esos resultados? La gestién de los
resultados también es un elemento
importante para el éxito de estos
proyectos y para que los productos
lleguen a los usuarios finales.

El objetivo de la presente guia

es entregar informacién general
sistematizada sobre los aspectos
normativos y de gestién de los
derechos de propiedad intelectual,

poniendo énfasis en los proyectos
0 consorcios colaborativos para
la investigacion agricola. Los
destinatarios principales son los
gerentes e investigadores de los
institutos nacionales de
investigacion agricola, las
universidades, los programas
subregionales, como los PROCIl y
redes equivalentes, y otros de
alcance hemisférico como
FONTAGRO, que han contado
con el decidido apoyo del IICAY
del BID y de otras organizaciones
que gestionan redes o consorcios
de 1+D agricola a nivel nacional

o internacional en la region de
ALC. Asimismo, la guia presenta
aspectos que resultan de interés
para las agencias de desarrollo, las
asociaciones de productores y las
empresas en general.

La guia incluye informacién sobre
aspectos juridicos y normativos
de la propiedad intelectual y de
su gestion. Se pretende ofrecer

la informacién de una manera
clara, concisa y sencilla. No se
pretende ser exhaustivos en un
tema tan amplio y complejo, sino
mas bien dar una orientacion
general. La gestion de la
propiedad intelectual se presenta
COMO un Proceso que comienza
con la gestacion de un proyecto
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de investigacion y culmina con

el desarrollo comercial de la
tecnologia protegida. En primer
lugar, se plantean una serie de
pasos que a manera de diagrama
de flujo sefalan la ruta hacia la
consolidacion de un proyecto de
investigacién colaborativo que
tome en cuenta la gestion de la
propiedad intelectual. A la vez,

se establecen las dificultades que
pueden surgir, asi como los aspectos
gue tendrian que negociar los
miembros de los consorcios o redes
de investigacion. Para cada etapa
del proceso, se plantean diversas
recomendaciones, acompafadas
de ejemplos concretos.

Para comenzar se sefialan temas de
conocimiento general sobre
propiedad intelectual y sobre las
regulaciones internacionales mas
relevantes para los objetivos de la
guia. Asi, se plantean una serie de
practicas recomendables para una
buena gestion de la propiedad
intelectual; por ejemplo que las
instituciones cuenten con politicas
de propiedad intelectual explicitas,
que cuenten con una oficina o
“punto focal” encargados del tema,
gue se lleve un registro adecuado,
por medio de cuadernos

o0 bitécoras, del desarrollo

de los proyectos.

De una manera préactica y concisa
se trata el tema de la gestion de

la propiedad intelectual y se
sefialan sus principales
componentes. Se abordan temas
como la importancia de la
inteligencia competitiva en una
organizacion de investigacion, el
uso de la informacion de dominio
publico, la importancia de
realizar una auditoria de los
activos intelectuales y la mejor
manera de darles un

valor econémico.

A continuacién se plantea

el tema de los contratos Utiles

y el tema de las estrategias de
proteccion. Respecto de los
contratos se explica su utilidad

y se destacan aspectos relacionados
con su negociacion y redaccion. En
cuanto a las estrategias se

brindan opciones de proteccion
para casos especificos,
acomparfiadas de ejemplos.

La guia puede utilizarse

como instrumento para poner
en marcha procesos de gestion
de la proteccién de la propiedad
intelectual de las invenciones
en proyectos especificos o
instituciones, o bien, como
fuente de informacién para
actividades de capacitacion.

Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura



Introduccion

En la gran mayoria de los paises
de ALC, la actividad econémica
mas significativa la constituye

el agronegocio, considerando la
cadena de valor que integra al
sector primario, la industria de
transformacion y los alimentos.

En un contexto de globalizacion,
la apertura de la economia
impone a los paises de ALC

el desafio de mantener el
crecimiento competitivo del
agronegocio, frente al sostenido
avance tecnolégico de los

paises desarrollados. Asi, se
vuelve imperativo robustecer

la coordinacion de los actores
involucrados en el proceso de
I+D en un ambiente normativo
gue promueva la colaboracion y
la asociacion. Las alianzas a nivel
nacional y la cooperacién entre
paises son un instrumento clave
para impulsar la competitividad.

Actualmente las organizaciones
gue realizan investigacion y
desarrollo son vistas como
“generadoras de conocimiento
tecnologico susceptible de ser
transferido”. Sin embargo, en
algunos casos han

limitado su actuacion a la
generacion de conocimiento, sin
poner suficiente empeno en la

traduccion de este en valor

econdmico, tanto para los usuarios

como para la propia institucion.

Es maés, no es raro encontrarse
con una concepcion muy limitada
de lo que significa la gestion de

la propiedad intelectual (GPI),

al ser reducida, muchas veces,

a “protecciéon del conocimiento
generado”, y dejarse de lado su
naturaleza de elemento basico
para llevar a cabo actividades
generadoras de valor. Este nuevo
conjunto de actividades alrededor
de la propiedad intelectual

de una institucion es el que
permite incidir en las actividades
generadoras de valor, asegurando
asi que los derechos de propiedad
intelectual de una institucion se
traduzcan en activos intelectuales
gue pasen a formar parte de su
patrimonio intelectual. Gestionar
eficazmente la propiedad
intelectual se ha convertido en
una de las actividades medulares
para la creacion de valor que
apoye la competitividad

de las organizaciones.

Si bien es importante tomar
conciencia de esta realidad, poner
en marcha una adecuada gestién
de la propiedad intelectual en
una institucidn es un proceso que

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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no se logra en poco tiempo. En

el entorno del 1ICA, programas
como los PROCI, PROMECAFE
y el desarrollo de FONTAGRO
se orientan a la generacion

de los denominados bienes
publicos, entendidos éstos como
bienes de interés publico. Como
resultado de la investigacion
cooperativa se logran productos
nuevos intermedios o finales,
innovaciones o procesos factibles
de ser apropiados o protegidos
por las instituciones participantes,
publicas y privadas, bajo
diferentes formas. Sin embargo
no hay una total claridad sobre la
gestién de esos resultados.

Para mejorar el conocimiento

en ese campo el IICA coordiné

la elaboracion de esta guia para

la gestion de los derechos de
propiedad intelectual en proyectos
de investigacién colaborativo

en especial bajo mecanismos de
cooperacion regional.

Justamente se espera que este
documento sirva a los consorcios
de investigadores y desarrolladores
de proyectos para elaborar
propuestas y brindar apoyo con
respecto a la proteccién de los
resultados de investigacion y a la
buena gestidn y aplicacion de los
derechos de propiedad intelectual.

Tradicionalmente no se
consideraba importante que las
instituciones publicas de 1+D,
fuera que trabajaran aisladamente
0 en cooperacién, pusieran
atencion al tema de la propiedad

intelectual y menos alin a su
gestién. Sin embargo, en el
contexto de la cooperacion en
I+D cada vez se hace mas
evidente la necesidad de abordar
este tema y de hacerlo desde una
Optica profesional.

La globalizacion misma le ha
otorgado al tema de la

propiedad intelectual un

caracter méas complejo y no ha
hecho sino subrayar la importancia
de desarrollar capacidades

para enfrentarlo de la mejor
manera posible.

Por otra parte, las actividades de
I+D han dejado de ser materia
exclusiva del sector publico.

La necesidad de los institutos
publicos de interactuar o de
establecer alianzas estratégicas
con el sector privado para lograr
objetivos comunes hace que la
gestion de la propiedad intelectual
de un esfuerzo compartido ocupe
un lugar prioritario. Y hay que
estar preparados para esa tarea.

) ¢A quién va dirigida esta
guia y como utilizarla?

La informacion que ofrece esta
guia es de caracter general y

atil para cualquier pais; no
obstante, si se quiere ahondar

en un determinado aspecto

se recomienda acudir a las
legislaciones nacionales. Hay

que recordar, que pese a tener
elementos en comun, las leyes que
regulan los sistemas de propiedad

Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura



intelectual son territoriales.
Esta guia tiene como objetivo
primordial servir de referencia
a los centros de investigacion
publicos y a los diferentes
programas, con el tema de
proteccion de resultados de
investigacion y las mejores
practicas, para que esos resultados
cumplan con el interés publico
para el que fueron concebidos,
favorecer a la sociedad.

La finalidad de la presente guia
es brindar de manera general
informacion sistematizada sobre
los aspectos normativos y de
gestién de los derechos de
propiedad intelectual. En
concreto, la guia esta dirigida a
gerentes e investigadores de
institutos nacionales de
investigacion agricola, a
universidades, a programas
subregionales, como los PROCI y
redes equivalentes y otros de
alcance hemisférico, como el
FONTAGRO, que han sido
estimulados y apoyados de
manera decisiva por el lICA,

el BID y otras organizaciones que
gestionan redes o consorcios de
I+D agricola, tanto a nivel
nacional como internacional, en
ALC. Asimismo, presenta
aspectos que resultan de interés
para las agencias de desarrollo,
las asociaciones de productores
y las empresas, en general.

La guia incluye informacién

sobre aspectos juridicos y
normativos de la propiedad
intelectual y de su gestion. La
gestién de la propiedad
intelectual, por su parte, se presenta

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola

COMO un Proceso que comienza
con la gestacién de un proyecto
de investigacién y que culmina
con el desarrollo comercial de la
tecnologia protegida.

En primer lugar, y a manera

de diagrama de flujo u hoja de
ruta, se plantean los pasos que
deben seguirse para alcanzar

la consolidacién de un proyecto
de investigacién conjunta que
asuma el tema de la gestién de
la propiedad intelectual. Mas
adelante se sefialan las
dificultades que podrian
surgir, asi como los aspectos
gue deben negociar los
miembros de las redes o
consorcios de investigacion.
Finalmente, se ofrecen
recomendaciones para las
diferentes etapas del proceso
de 1+D. Todos los planteamientos
van acompafiados de

ejemplos concretos.

La guia puede utilizarse

como instrumento para la
implementacion y gestion del
proceso de proteccion de la
propiedad intelectual de las
invenciones, o como fuente de
informacién para llevar a cabo
eventos de capacitacion.

ii) Importancia de la gestion
de la propiedad intelectual

La gestién de la propiedad
intelectual es una actividad
necesaria para lograr que los
resultados que se producen en
las instituciones publicas que se
dedican a la investigacion y el
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desarrollo beneficien a los sectores
a los que van dirigidos. Es util
para maximizar la innovacion

y les servira para incrementar

su capacidad de transformar el
mundo en uno Mas equitativo

y solidario. La gestién de la
propiedad intelectual es una
herramienta muy atil que, bien
manejada, puede coadyuvar en el
logro de la misiéon de la
organizacion publica facilitando

el acceso a los resultados de la
investigacioén, o sea la distribucién
de los nuevos productos y las
nuevas tecnologias. Si se desconoce
el tema, sus principales aspectos y
su utilidad como herramienta, se
estara perdiendo la oportunidad
de lograr que los esfuerzos que se
hacen en 1+D realmente causen un
impacto en la sociedad.

En efecto, este documento
pretende explicar como los
centros publicos de investigacion,
o los consorcios conformados por
ellos mismos, 0 en conjuncién con
el sector privado de investigacion,
pueden usar la proteccion y la
gestion de la propiedad intelectual
para beneficiar a la sociedad en
su conjunto. La idea no es ofrecer
Unicamente una explicaciéon
tedrica sobre aspectos basicos

de propiedad intelectual sino
presentar una perspectiva mas
amplia de como gestionar la
propiedad intelectual para lograr
un fin publico.

Tampoco hay recetas rigidas;
la creatividad es un elemento
intrinseco de la propiedad

intelectual. Por lo tanto, el
contenido de la guia debe tomarse
como un punto de referencia, una
fuente de informacién que, en un
contexto especifico y con
profundizacion adicional,

puede convertirse en una
herramienta atil.

Tradicionalmente, las instituciones
publicas de I+D han usado los
derechos de autor para proteger
sus publicaciones; sin embargo,
en el nuevo marco juridico de

la proteccion de obtenciones
vegetales (POV), los institutos
han adoptado un nuevo estilo de
gestién de derechos de propiedad
intelectual en el campo de la
genética vegetal. El Instituto
Nacional de Investigacion
Agropecuaria de Uruguay es uno
de los centros de investigacion en
los que la gestion adecuada de la
propiedad intelectual ha rendido
muchos frutos.

Lo que se hace es proteger las
creaciones vegetales y otorgar
licencias a empresas que se
dedican a la produccién con fines
comerciales. De acuerdo con las
normas de la UPQV, las empresas
licenciatarias estan dispuestas a
invertir en planes de produccion
y mercadeo de semilla que
estimulan una mas rapida y
efectiva difusion de la nueva
tecnologia. Se facilita asi el que
los productores agropecuarios
capitalicen los ultimos avances y
logros de la obtencién de nuevos
cultivares y puedan, asimismo,
mejorar su capacidad competitiva.

Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura



Gestion de la propiedad intelectual en
proyectos colaborativos

2.1. Fondos concursables

Hoy dia parece primar la tesis de
que para hacer un uso mas
eficiente de los recursos de los
proyectos de investigacion
conviene impulsar la ejecuciéon
de procesos colaborativos
involucrando a multiples actores.
Asi, los gobiernos y las agencias
financiadoras, han estimulado la
creacion de grupos de trabajo
que de manera conjunta le
busquen solucién a los problemas
del sector agricola.

En la década de 1990, varios
paises de ALC establecieron
fondos especificos que pusieron
a disposicién de investigadores,
instituciones y empresas para
financiar la investigacion cientifica
y tecnoldgica vinculada a los
agronegocios. Estos fondos se
denominan, segun los diferentes
paises, fondos concursables,
fondos competitivos o fondos
tecnoldgicos. En el ambito
hemisférico, destaca la
presencia del FONTAGRO.

En general, el propdsito de estos
fondos es el de complementar
las asignaciones de recursos,
mejorar el control y seguimiento
de los investigadores y de las

investigaciones y promover
vinculos y alianzas mas eficaces
entre los institutos de
investigacion y los

agentes productivos.

Si bien estos consorcios o grupos
de trabajo conjunto tienen
multiples ventajas, también deben
hacerle frente al reto de definir
la titularidad de los resultados
de dichas investigaciones. ;A
quién pertenecen los resultados
de las investigaciones? ;CoOmo
se resuelve el problema de

las publicaciones? ;Cémo se
materializa la transferencia de
resultados a los sectores que van
dirigidos? La experiencia
muestra que en ALC ha habido
poca preocupacion por resolver
estos aspectos.

Una condicién necesaria,
vinculada a los planteamientos
para fomentar las alianzas
publico-privadas en el marco
de los fondos, es establecer,
expresamente, la titularidad de
las invenciones con los agentes
ejecutores del proyecto que se
financia. De manera general,
los contratos estableceran que
la titularidad de los resultados,
los productos y los procesos del
proyecto objeto del convenio

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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pertenecen al instituto que 2. Determinar si las instituciones

corresponday a la contraparte participantes tienen una

| en partes iguales, aunque puede .

: ; o unidad
haber ocasiones de excepcion. |
Asimismo, los contratos deben O un ente que se encargue de
regular la posibilidad de futuros tema de propiedad intelectual
licenciamientos, en caso de
obtenerse productos o procesos 3. Determinar si las instituciones

susceptibles de proteccion o de
interés comercial. Los contratos
deberan contener aspectos de
investigacion, por una parte, y

aspectos comerciales, por otra. Refiérase al punto 4 de
este documento.

participantes tienen politicas
de propiedad intelectual

Gestion de la propiedad intelectual en

proyectos colaborativos

Por esta razon es conveniente que

una vez definida la necesidad de Recomendaciones:

trabajar en colaboracién y una - Identificar personas,

vez establecidos los objetivos de mecanismos o instrumentos
18 los proyectos, los grupos gue puedan orientar al

colaborativos se planteen consorcio en este tema.

algunos pasos necesarios a

seguir para lograr responder - Buscar apoyo en los

a estas interrogantes. recursos disponibles.

Eeesssssseeeeeesssmmmmmmn - Dar a conocer las politicas

. existentes y sefialar sus
Pasos que deben seguirse T

para incorporar el tema de la trabajo conjunto.
proteccion de la propiedad
intelectual en los consorcios 4 Establecer las reglas
0 grupos colaborativos para las publicaciones
de investigacién Refiérase al punto 3.3.

de este documento.

1. Conformar el consorcio y

definir los objetivos del proyecto - Determinar Propiedad
Intelectual o conocimientos

Refiérase al punto 2 de previos que aportan
este documento. cada una de las partes.

Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura




Recomendaciones:
- Sistematizar y materializar
esos aportes.

6. Verificar si hubo financiamiento
externo o algin otro tipo de
COMpromiso previo que
impusiera condiciones
especificas en materia de
propiedad intelectual

Recomendaciones:
- Resolver problemas, si existieran,
negociar, consultar, asesorarse.

Refiérase al punto 8 de
este documento.

7. Determinar el uso de
tecnologias e insumos
apropiados por terceros

Refiérase a los puntos 6.8. y 7.1.7.
de este documento.

Recomendaciones:

- Resolver conflictos por medio
de licencias, tecnologias
alternativas, acuerdos,
tolerancias, etc.

8. ldentificar los productos
que podrian derivarse de la
investigacion y la forma
de protegerlos

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola

Refiérase a los puntos 3y 9 de
este documento.

Recomendaciones:
- Tomar previsiones.

9. Establecer acuerdos de
titularidad de resultados, otro
tipo de acuerdos, alianzas y
convenios de cooperacion

Refiérase al punto 7 de
este documento.

10. Definir estrategias de
proteccion

Refiérase al punto 9 de
este documento.

11. Aclarar quién se va a
encargar del seguimiento,
(uién va a gestionar
la proteccion, el
licenciamiento, etc.,
de los resultados

Refiérase al punto 4y 6 de
este documento.

Como complemento al cuadro
anterior y sin pretender agotar
las posibles eventualidades, se
analizaran seguidamente algunos
de los aspectos que tendrian que

Gestion de la propiedad intelectual en

proyectos colaborativos
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considerarse de manera explicita solo habria que tener presente
en los contratos de los proyectos los derechos de autor, los cuales
cooperativos, desde la perspectiva  deberian reflejarse en las

de invenciones susceptibles de ser  publicaciones u otros medios de
protegidas. Como ya se menciond, difusién del conocimiento. Sin
deben establecerse clausulas embargo, puede haber
especificas que contemplen la productos intermedios que no
titularidad y las condiciones del aparecen explicitados como
usufructo de los derechos de resultados del proyecto.
propiedad intelectual, y que
definan la manera en que se
van a distribuir los beneficios
entre los participantes.

|
Un ejemplo son las bases de
datos que se generan, que son
conjuntos de informacion que se
ordena segun ciertos atributos
y que se recopila en un soporte
electronico. Las bases de datos
deben analizarse a la luz de los
DPI, pues podrian resultar
muy valiosas para analisis
posteriores, distintos a los que
pide el proyecto. Ese valor de
uso de la informacién implica
llegar a un acuerdo sobre la
forma de preservar la
titularidad de las bases de datos,
y sobre cédmo se va a gestionar el
proceso de su utilizacion.

Gestion de la propiedad intelectual en

proyectos colaborativos

Se puede proponer una ruta que
les permita identificar, a los
encargados de analizar y aprobar
los proyectos cooperativos, las
20 condiciones especificas vinculadas
con los derechos de propiedad
intelectual. En este sentido,
al leer la propuesta del proyecto,
se debe centrar la atencion
en el titulo, los objetivos y los
resultados esperados, a fin de
identificar los productos que de
manera explicita se espera
generar, asi como aquellos que,
aunque no aparezcan sefialados ) )
de manera explicita, podrian Més alla de los derechos de
ser productos intermedios de las ~ @Utor, se debe poner enfasis en
actividades del proyecto. }a 1dent1ﬁ_cac1on de productos
intermedios, como bases de datos

s o . . 0 procesos especificos.
Este andlisis permite identificar si P p

se estd a las puertas de una nUeva

Invencion o si S|mplgmente se Ejemplos de titulos de proyectos
propone una adaptacion o un gjuste yinculados a la adaptacién de
de tecnologias de dominio plblico. tecnologias:

Muchas veces el analisis de la a) “Sistemas de produccion
propuesta de proyecto parece lechera a pasto en zonas
indicar que, en términos de DPI, templadas de Ameérica”.
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b) “Estudio de la disipacion
de productos fitosanitarios
en frutilla, morrén y lechuga
en condiciones de produccién
comercial a fin de determinar
los tiempos de espera”.

¢) “Carga animal y adopcién
de tecnologia: lineamientos
para la difusion”.

A diferencia de los ejemplos
recién mostrados, algunas
propuestas de proyectos tienen
titulos cuya simple lectura
conduce a presumir la obtencién
de un hallazgo susceptible de
ser protegido. En estos casos,
tanto los objetivos del proyecto
como los resultados esperados,
sefialan de manera explicita que
se busca generar una invencion
con posibilidades de ser explotada
comercialmente y susceptible

de ser protegida.

En estos casos, es imperativo
tomar las precauciones del caso
en el instrumento contractual

y establecer con claridad la
titularidad, la distribucién de
beneficios y la forma en que se
gestionaran la proteccion de

la propiedad intelectual y el
desarrollo comercial posterior.

1
Ejemplos de titulos de proyectos
vinculados a la generacion de
invenciones susceptibles
de proteccion:

a) “Desarrollo de micoinsecticidas
para el manejo integrado de la
mosca blanca (Bemisia tabaci)

en cultivos frutales y horticolas,
en zonas neotropicales”.

Invencién protegible:
Micoinsecticidas eficientes para el
manejo de B. tabaci, basados en la
eficiencia de las cepas.

b) “Estudio de la respuesta de soja
a la co-inoculacion con
bacterias de los géneros
Bradyrhizobium
y Azospirillum”.

Invencién protegible: un
inoculante comercial que
contenga ambos
microorganismos, lo cual va a
facilitar el uso a nivel comercial.

c) Tecnologias para la clasificacion
y tipificacion de canales y
carne bovina para el
Mercosur ampliado.

Invencién protegible:
desarrollar instrumentos
para la evaluacién de terneza
en tiempo real directamente
en la linea de produccion.

2.2. Alianzas publico-
privadas

Cuando se propone favorecer el
proceso de cambio tecnoldgico en
ALC, sale arelucir la necesidad
de reorganizar el aparato
institucional, a fin de que la
cienciay la tecnologia puedan
integrarse de forma mas eficiente
y efectiva al ambiente productivo
y a las necesidades de la
sociedad en su conjunto.

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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la eficiencia en I+D, es necesario
gue haya una mayor relacion
entre el mundo de la investigacién
y el sector productivo privado,

de manera que este ultimo pueda
orientar la investigacion segun
sus demandas y utilizar luego el
conocimiento y las tecnologias
que se generen.

Por esta razon, cada dia adquiere
mayor importancia el concepto
de sistema de innovacion, al
promover arreglos cooperativos,
redes y alianzas entre actores
publicos y privados que
contribuyan al desarrollo de
nuevas tecnologias, base

central en la construccion

de la competitividad.

En ese contexto, los contratos

de I+D son un instrumento
particularmente apto para
articular los esfuerzos, los riesgos,
la titularidad y los beneficios de
los resultados de la investigacion
conjunta entre el sector

privado y el sector publico.

Asu vez, los organismos

publicos que tienen politicas de
proteccion de la PI definidas y
gue implementan los respectivos
sistemas de gestion estan en
mejores condiciones para negociar
con los entes privados y lograr
acuerdos mas equilibrados.

En el marco de las alianzas
publico-privadas una adecuada
definicion de la titularidad de las
invenciones permite que cada
parte, de forma independiente,
ejerza con eficiencia y eficacia sus

capacidades propias. Las figuras
juridicas que pueden utilizarse en
los contratos de 1+D son variadas
y dependen en gran medida de
los objetivos de la investigacion

y de las caracteristicas de
titularidad de la invencion.

Estos contratos tienen un alcance
temporal (que en general puede
prorrogarse por acuerdo de las
partes) y estan conformados por
un conjunto estructurado de
articulos o clausulas donde deben
guedar establecidos los derechos
sobre lo susceptible de proteccion
(lo protegible) y sobre los
beneficios que de ello se deriven.

Para que los contratos de 1+D sean
efectivos, hace falta un mayor
compromiso por parte del sector
productivo, asi como cambios
organizacionales en el sector
publico. Hace falta, por ejemplo,
crear un area destinada
especificamente a gestionar los
acuerdos de 1+D; asi como articular
la investigacion productiva, de
mayor interés para los entes
privados, con las necesidades
sociales y ambientales, de mayor
interés para el sector publico.

En el &mbito de las alianzas se
pueden establecer distintos tipos
de contratos segun los objetivos.
Si estos se relacionan con
tecnologias apropiables y suponen
la participacion de muchos actores
(a veces con intereses comerciales
contrapuestos) la distribucién

de los beneficios sera un aspecto
central en la negociacion. Por lo
general, este aspecto no se define
de antemano, sino que se
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pospone, para que en cada
proyecto especifico se

establezcan las condiciones de los
derechos de propiedad y

los beneficios correspondientes,
lo que supone retomar
periddicamente las negociaciones.

Por esta razon, cuando se trata de
alianzas de mediano y largo plazo
es aconsejable separar, en contratos
distintos, los aspectos relacionados
con la ejecucion de la investigacion
y la titularidad de los resultados,
de los aspectos comerciales
relacionados con la distribucion de
beneficios, dado que los intereses
y las dimensiones temporales
sobre estos temas pueden ser
distintos e influenciados en forma
diferencial por el entorno. Para
ello, es necesario hacer un analisis
y una valoracion ex-ante de los
costos y beneficios del desarrollo

y la aplicacién de las diferentes
tecnologias, asi como del aspecto
juridico relacionado con los
derechos de propiedad de los
resultados de investigacion.
]
Para mas informacion sobre la
creacion de alianzas publico-
privadas se recomienda consultar
el documento guia “Formando
alianzas publico-privadas para la
innovacion agricola”, en el sitio
http://www.ifpri.org/sites/default/
files/publications/sp4sp.pdf

2.3. Proyectos cooperativos
regionales

Mecanismos como los PROCI,
redes equivalentes y FONTAGRO

2
deben establecer reglas claras para |~

proteger y gestionar los resultados
susceptibles de ser protegidos. La
incorporacion de estos aspectos a
los contratos que habitualmente
firman las partes para regular el
flujo de recursos financieros y
sefialar las obligaciones, aparece
como la forma usual y l6gica

para su instrumentacion, sin que
esto impida que, por decision de
las instancias directivas de las
estructuras de cooperacion, se
establezcan normas especificas
que definan un marco de politica
general para la propiedad
intelectual, como las contenidas
en los manuales de operaciones de
FONTAGRO y de los PROCI.

Para una adecuada gestion de los
DPI vinculados a los resultados
de los proyectos cooperativos es
imprescindible definir claramente
las responsabilidades que deben
asumir los participantes en el
proceso de proteccion. Entre
otras, destaca la necesidad

de asignar la responsabilidad

de registrar debidamente los
protocolos de investigacion y

de preservar la confidencialidad

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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de la informacién para evitar la
difusién temprana tanto de los
avances como de los resultados,
y preservar asi el caracter de
novedad, necesario a la hora de
buscar proteccion. Asimismo,
debe quedar expresamente
establecido quién o quiénes

van a tener la responsabilidad
de preparar la documentacién
para formalizar el registro de
proteccion en el marco de las
normas vigentes en cada pais,
con la correspondiente cobertura
de costos que esta tarea implica.
Todos estos aspectos seran
analizados en detalle en las
préximas péaginas.

También importa definir quiénes
se haran cargo de las tareas

de promocidn, transferencia

y desarrollo comercial del
resultado, del seguimiento, cobro
y distribucién de las regalias que
genere la invencioén, a partir de su
aplicacion por agentes productivos
en el mercado. En este sentido,
no habra solo que definir los
responsables, sino también
aclarar el procedimiento para
cumplir con estas tareas.

Ahora bien, para que las
responsabilidades establecidas en
los contratos sean efectivamente
asumidas por las partes, es
necesario que las instituciones
participantes cuenten con politicas
de gestion de la propiedad
intelectual y estén, ademas,

en capacidad de sensibilizar y
apoyar a sus investigadores.
Respecto de este tema, el IICA, los
PROCI, las redes equivalentes y

el FONTAGRO deben promover
acuerdos que incentiven tanto la
gestién como la capacitacion.
]
Las caracteristicas de los
contratos entre los participantes
de un consorcio se ajustaran al
tipo de actores involucrados
y al grado de proteccién de la
innovacion objeto del convenio.
El problema no se resuelve con
expresiones genéricas del tipo
“...los resultados, productos y/o
procesos que puedan obtenerse en
el Proyecto objeto de este convenio,
son susceptibles del amparo
juridico como tales”, sino mas bien
con este tipo “la titularidad ha
sido acordada entre las partes de
la siguiente forma ...”.

En los acuerdos y alianzas de
cooperacion regional, los
asuntos relacionados con la
proteccion de los DPl y la
eventual distribucion de los
beneficios deben discutirse desde
la etapa de negociacién del
convenio. Ese momento

debe aprovecharse para
establecer reglas claras que
reduzcan la incertidumbre y

la complejidad que supone
retomar una negociacién una vez
finalizado un proyecto, con los
resultados a la vista.

Es aconsejable separar los
contratos que se vinculan con
los aspectos técnicos de los
contratos que se vinculan con
los aspectos comerciales, dado
gue los intereses y las
dimensiones temporales de cada
uno ellos podrian ser distintos
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e influenciados en forma Dado que la gestion
diferencial por el entorno. de los DPI abarca
nuMerosos aspectos,
También es importante sefialar técnicos, cientificos,
explicitamente todo lo relacionado  juridicos y comerciales,
con alguin tipo de propiedad entre otros, conviene
intelectual previa; es decir, abordarla de forma

propiedad intelectual obtenida por multidisciplinaria. La
alguno de los miembros antes de conformacién de grupos
iniciarse la ejecucién del proyecto  técnicos ad-hoc integrados
cooperativo. El sefialamiento debe por profesionales de

Gestion de la propiedad intelectual en

proyectos colaborativos

indicar que el miembro deja diferentes disciplinas es
disponible la propiedad una solucién, cuando las
intelectual, libre de regalias, capacidades institucionales
para la conduccion de las no permiten la creacion
actividades del proyecto. de un departamento especifico.
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¢,Qué debemos saber con anterioridad?

3.1. Los conceptos de
propiedad intelectual
y de bienes protegidos

Propiedad intelectual es cualquier
producto de la inventiva o
creatividad humanas. En un
mundo globalizado y competitivo,
la propiedad intelectual ha pasado
de ser un elemento accesorio a
uno de primer orden en la politica
econdmica del mundo.

En una economia basada en el
conocimiento es comprensible
gue ese conocimiento se

haya convertido en un activo
indispensable. La propiedad
intelectual no es un asunto de
interés exclusivo del sector
privado; las organizaciones
publicas de 1+D tienen como
mision transferir ese conocimiento
y hacerlo accesible a sus usuarios.

El término “propiedad intelectual”
se usa para delimitar activos
intelectuales en general incluidos
el conocimiento y los productos
derivados, las bitacoras de
investigacién, los materiales
didacticos, los programas de
ordenador, las innovaciones,

los procesos de produccion y

los manuales de operacion de
equipos, entre otros. Cuando

la propiedad intelectual esta
protegida por algun medio, se le
denomina “derechos de propiedad
intelectual”.

La propiedad intelectual no es un
concepto aislado; forma parte de
un todo mucho mas complejo que
incluye nociones como invencion,
transferencia de tecnologia e
innovacion. Existe la tendencia a
creer que la propiedad intelectual
es un fin en si mismo, cuando de
lo que se trata es de tener una
aproximacién mas pragmatica y
verla como un instrumento para
conseguir un fin: el desarrollo de
un producto o un servicio. Una
vez logrado este giro préactico es
maés facil entender y aplicar

este concepto.

Que una institucién tenga un

fin no lucrativo o que produzca

o desarrolle bienes publicos no

le impide que pueda utilizar los
derechos de propiedad intelectual
para cumplir su mision. La
proteccion de la propiedad
intelectual y la misién o el interés
publicos de una organizacion de
I+D no son antagonicos. El
concepto de “bien publico”, como
un bien que es desarrollado por
una organizacién de eminente
interés publico, debe cotejarse con

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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idad?

10ri

¢ Qué debemos saber con anter

b4

el concepto de “bien en el dominio
publico”, que se refiere a toda
informacién o material que no

se encuentren protegidos por un
derecho de propiedad intelectual.
De esta manera esa informacion o
material esta accesible al publico,
es decir, que puede accederse a

ellos sin autorizacién previay que

puede utilizarse sin restricciones.

Ejemplo de ello son la musica o los

libros cuyos plazos de proteccién

ya han vencido y por lo tanto

pueden usarse libremente.

Por otra parte, es posible que
algunos materiales, creaciones o
invenciones estén protegidos por
derechos de propiedad intelectual
pero que el titular decida ponerlos
a disposicién del publico para que
este los use libremente. Esta es

una decision unilateral del titular y
no significa que el material no esté

protegido, sino que su creador o
inventor lo pone a disposicion del
publico, sin ninguna restriccion.
En este caso, aunque el material
sea de acceso publico, siempre

se debe consignar el nombre del
autor o inventor.

El concepto de propiedad
intelectual comprende varias areas
claramente definidas y reguladas;
guizas las mas importantes son:
derechos de autor, propiedad
industrial y proteccién de las
obtenciones vegetales. El area de
propiedad industrial se subdivide
a su vez en derechos especificos,
que comparten ciertos aspectos
pero que en general se regulan de
manera diferenciada.

3.2. Diferentes formas de
proteccion

3.3. Derechos de autor

El concepto de “derechos de
autor” se refiere a la proteccién
gue se otorga a las creaciones u
obras literarias y artisticas. Las
leyes de cada pais definen de

una manera general el tipo de
creaciones que se protegen; sin
embargo casi siempre incluyen
libros, articulos, manuales,
pinturas, esculturas, obras
musicales, planos, fotografias,
obras de teatro, etc. Los

derechos de autor se diferencian
sustancialmente de la propiedad
industrial; los derechos de autor,
una vez que han sido integrados
en un soporte material, ya sea
tangible o electronico, y es clara su
autoria, automaticamente obtienen
la proteccion. Por ejemplo, en

el momento en que un conjunto

de instrucciones para manejar
determinada maquinaria agricola
gueda plasmado en papel o se
guarda en un archivo digital
(soporte material) y se firma,
automaticamente queda protegido.
Por lo tanto, no es necesario acudir
a una oficina gubernamental para
obtener ese derecho. Lo mismo
sucede con los articulos cientificos
y con los informes de los proyectos
de investigacién. Esta situacion tan
peculiar de los derechos de autor
no es obstaculo para que cada pais
tenga registros especiales para
tales derechos sobre una obra,
para obtener una proteccion mas
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eficaz en términos de prueba,
por ejemplo. Hay quienes
prefieren asegurarse los
derechos por ese medio.

Ahora bien, los derechos de

autor protegen la forma en que

se expresan las ideas no las ideas
mismas. Segun esta premisa, los
derechos de autor de un articulo
cientifico lo que protegen es la
manera de expresar las ideas,

el orden, el uso especifico de las
palabras pero no el contenido

del articulo en cuanto a datos

o informacién. Entonces, hay

gue tener cuidado, pues si en un
articulo cientifico se mencionan
formulas, procesos o instrucciones
gue pueden llegar a constituir una
invencion, hay que protegerlos de
alguna otra manera, antes de
publicarlos: la proteccidon que se
obtiene con la publicacion no es
suficiente. Los derechos de autor
se infringen cuando alguien copia
la obra de manera literal o de forma
tal que no se observa una clara
distincion entre el original y la
copia, pero el uso de los datos o de
la informacion contenidos en un
articulo cientifico no se considera
una infraccion al derecho.

Las bases de datos también se
pueden proteger por medio de los
derechos de autor, con la salvedad
de que lo que se protege es la
manera particular de crearlas

y no los datos que contienen. El
software 0 l0s programas de
ordenador merecen mencion
especial pues su proteccion por
medio de derechos de autor sigue
siendo objeto de controversia.

En la mayoria de los paises se
les protege de esa manera; sin
embargo, hay que tener en cuenta
gue, de acuerdo con algunas
legislaciones, como las de Japon y
Estados Unidos, los programas de
ordenador pueden protegerse por
medio de patentes bajo

ciertas condiciones.

Un ejemplo de los resultados de
la investigacion agricola que se
pueden proteger con derechos
de autor son los manuales de
maquinaria agricola, las guias
de campo o de cultivo, los
articulos cientificos, los
programas de ordenador.

Los derechos de autor tienen una
duracion que cubre la vida del
autor mas setenta afios; pasado
ese plazo, la obra pasa a ser de
dominio publico y no es necesario
pedir su autorizacion para
utilizarla. Las obras pueden ser
colectivas o individuales, y

debe consignarse de manera
precisa quién es el autor. Autor

es aquel que ha contribuido de
forma sustancial en la elaboracion
de la obra. En la obra pueden
reconocerse otras contribuciones
pero no necesariamente podrian
considerarse como autorias.

Para evitar malos entendidos

en proyectos cooperativos es
conveniente que los investigadores
se pongan de acuerdo con
antelacion sobre la titularidad

de los derechos de los articulos
cientificos que se derivaran del
proyecto en cuestion.
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la negociacién previa es la de los
trabajos finales de graduacién,
tanto de grado como de posgrado,
gue se realizan en el marco de
estos proyectos colaborativos de
investigacion. Frecuentemente los
estudiantes se sienten frustrados
pues consideran que los profesores
les arrebatan sus derechos o los
profesores consideran que algunos
estudiantes se aprovechan de la
labor de direccion y depositan el
peso del trabajo en su guia.

Como se sefal6 anteriormente,
autor es quien crea la obra y por

lo tanto la sugerencia de un tema,
la direccidén o guia o la revision

de un trabajo no necesariamente
constituyen una autoria. Debido a
gue puede haber diferentes grados
de colaboracion y participacion

en este tipo de trabajos, y ante

la posible falta de politicas
especificas en una institucion, lo
gue se recomienda es negociar

de antemano la titularidad de

los derechos. Las reglas claras
benefician a ambas partes.

Para ahondar mas en el tema
de los derechos de autor, se
recomienda visitar el sitio
http://www.pnas.org/site/misc/
iforc.shtml#ii

3.4. Propiedad industrial

3.4.1. Patentes

Una patente es Util cuando se
desea proteger una invencién
0 una solucién a un problema
técnico, de facil reproduccién.
Mediante una patente se obtiene

un derecho de exclusividad

gue impide que un tercero use

0 explote esa invencion sin la
autorizacioén del titular. Una
cosechadora de café podria ser un
buen ejemplo de una invencion
sobre la cual seria conveniente
obtener una patente. La patente
es un documento, un titulo que
otorga el Estado al inventor,
concediéndole un derecho de
exclusividad sobre esa invencion.
Este derecho generalmente se
otorga por 20 afos. Para que una
invencion sea patentable tiene
gue cumplir con tres requisitos
fundamentales: ser nueva, o

sea, que en ninguna parte del
mundo se haya conocido antes
de la solicitud, lo cual tiene

sus excepciones; tener altura
inventiva, o sea, que la invencion
no es obvia para una persona de
conocimiento medio en la materia
y ser susceptible de aplicacion
industrial, ser util o tener una
utilidad concreta.

Las patentes deben solicitarse
expresamente y deben cumplir con
una serie de requisitos que van
desde la divulgacion completa de
la invencién y de cémo llevarla

a cabo, hasta la redaccion de
reivindicaciones y el pago de tasas
anuales para su mantenimiento.

No hay que olvidar que las
patentes son territoriales; es decir,
solo crean derechos en el pais en
gue se otorgan: una invencion
protegida en Colombia solo

esta protegida en ese pais 'y por

lo tanto si se usa o explota en
Panama, no se estaria infringiendo
ningun derecho. Parte de la
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estrategia de protecciéon de un
invento consiste en determinar en
qué paises patentar, lo que implica
un buen manejo de los plazos que
se otorgan para tal efecto.

La mayoria de las legislaciones
contiene una excepcion a los
derechos exclusivos del titular,
que es de particular importancia
para los centros de investigacion,
y se refiere al hecho de que una
invencién protegida o patentada
puede ser usada, sin necesidad de
autorizacion del titular, con

fines experimentales.

En el contexto de los institutos o
centros de investigacion, donde
las publicaciones juegan un papel
relevante, es importante que los
investigadores tomen en cuenta
que el requisito de novedad

se veria comprometido con las
publicaciones o divulgaciones
previas a la solicitud de la
patente. Ahora bien, solicitar una
patente no significa que no pueda
publicarse; una vez presentada la
solicitud se pueden hacer todas las
publicaciones que se deseen.

En los casos de participacion de
estudiantes de grado o posgrado
en estos proyectos, hay que
tomar las medidas respectivas
para que se guarde la
confidencialidad debida en la
presentacion o defensa de los
trabajos de graduacion.

|
En el campo de la investigacion
es comun que los propios

investigadores comprometan
la novedad de sus inventos al
darlos a conocer en seminarios

y congresos, ya sea mediante

una presentacion o una
publicacion. La gestion adecuada
de la propiedad intelectual y la
correspondiente capacitacion

a los investigadores son
actividades que ayudan

a prevenir estos errores.

Las patentes no se otorgan como
medios para proteger un secreto o
para retener informacion técnica
y cientifica; por el contrario, las
patentes constituyen la
publicacion de informacion
pertinente acerca de las
invenciones. Las patentes se
publican y cualquiera puede
tener acceso a ellas. Hoy en dia
se puede acceder gratuitamente a
bases de datos sobre patentes por
ejemplo visitando los sitios
www.uspto.gov
http://www.google.com/patents
http://www.espacenet.com/
index.en.htm
N
Algunos ejemplos de resultados
de investigacién agricola
patentables pueden ser,
dependiendo de la legislacion
de cada pais: vacunas, “kits” de
diagnéstico, agentes de control
biol6gico, enzimas, procesos
para obtener productos novedosos,
microorganismos modificados,
formulaciones
a base de microorganismos,
técnicas de ingenieria genética,
genes, constructos.
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Las marcas son indicadores del
origen de los productos. Son

un signo distintivo, compuesto
por una palabra, una frase, un
logotipo, un simbolo grafico o
una combinacion de algunos de
esos elementos, que ayuda a hacer
una distincién entre diferentes
productos o servicios. La ley busca
proteger ese simbolo o nombre

y, a la vez, el buen nombre que
hay detras de la marca, para

gue los productos o servicios
identificados no se confundan con
los de otras compafiias y fuentes.

En casi todos los paises del mundo
las marcas deben ser registradas y
usadas para obtener la proteccion.
La proteccion dura diez afios y

puede renovarse indefinidamente.

Como las marcas pretenden evitar
la confusion en los consumidores
y que otras compafiias se
beneficien injustamente de la
reputacion, calidad y buen nombre
de otra compafia, deben ser
suficientemente distintivas. Las
marcas de fantasia o arbitrarias,
gue no tienen relacién con el
producto al que identifican,

son las mas exitosas.

Lo que se protege es el medio que S

se ha escogido para distinguir
un producto o un servicio de
otro, principalmente para evitar
confusiones en el consumidor.

Las marcas son particularmente
Utiles para crear mercado y para
darles valor agregado a ciertos
productos. Resulta dificil, en un
mundo globalizado, imaginar un
producto que salga al mercado
sin una marca. Antiguamente se
consideraba que el tema de las
marcas no era relevante para las
instituciones de investigacion
publica; sin embargo, esa posicion
ha cambiado ante la posibilidad
de que los centros de investigacion
pongan en el mercado productos
y servicios a partir de alianzas
publico-privadas. De hecho
algunas instituciones ofrecen sus
obtenciones vegetales con un
nombre comercial asociado que
se registra como marca, teniendo
presente que el Convenio de
UPOV/78 (art. 13/8) permite
asociar una marca de féabrica.

Un ejemplo de una marca de
fantasia exitosa es la marca
Caterpillar® con su distintivo
color amarillo para maquinaria.

Una evolucion del concepto de
marca lo constituye la franquicia.
Una franquicia es un conjunto de
derechos de propiedad intelectual
relativos a marcas, nombres
comerciales, rotulos, modelos de
utilidad, disefios, derechos de
autor, know-how y patentes que
deberan explotarse para la reventa
de productos o la prestacion de
servicios a los usuarios finales.

El sistema de franquicia, que es
una técnica empresarial mediante
la cual la empresa franquiciadora,
concentrando y centralizando en
ella el capital intangible de la red
de franquicia (know-how, signos
distintivos, patentes, derechos

de autor, disefio de productos,
direccion de politica comercial,
técnicas de venta, publicidad,
mercadeo), descentraliza aquellos
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otros elementos que elevan el
costo medio del producto o
servicio, sobre todo, el factor
trabajo. Se recurre asi a pequefios
empresarios independientes,
estimulados por la asuncion

del propio riesgo empresarial
(normalmente menor que el de
un negocio independiente de
similar inversién), pero muy
controlados por la empresa
franquiciadora en lo que se
refiere a su comportamiento de
mercado. El control encuentra
justificacion en la necesidad de
salvaguardar la uniformidad en la
comercializacion de los productos
o0 en la prestacion de servicios que
el publico ya identifica mediante
la marca que los distingue,

el rotulo del establecimiento,

el nombre comercial de la empresa

franquiciadora y el know-how
presente en la fabricacion o
distribucién de los productos.

Un ejemplo de franquicia son
los negocios de comida rapida
gue se encuentran en los lugares
mas diversos del planeta pero
gue conservan una apariencia
estética comun, facilmente
identificable con la marca. La
preparacion de los alimentos
y el servicio al cliente son
procesos protocolizados que
permiten mantener los
estandares de calidad.

En el ambito de la I+D agricola
es posible promover, bajo la
modalidad de franquicia, la
transferencia de ciertas técnicas,
gue se ejecutan siguiendo un
protocolo especifico, como la

propagacién vegetativa de plantas

de una especie determinada por
medio de cultivo de tejidos,

que garantiza la calidad
genética y la sanidad de las
plantas que se obtienen.

3.4.3. Denominaciones de
origen/Indicaciones
geograficas

Las indicaciones geograficas
estadn muy relacionadas con las
marcasy se refieren a SigI’IOS

gue se usan para indicar que un
producto viene de una regién
geografica especifica y que por lo
tanto posee ciertas condiciones o
caracteristicas o esta respaldado
por una reputacién determinada.
De lo que se trata es de proteger
al consumidor para que no se
confunda y compre un producto
pensando que es de una region
cuando no es asi. Generalmente
las caracteristicas particulares a
las que se alude aqui se obtienen
por las condiciones de sueloy de
clima de las regiones en cuestion.

Un ejemplo muy conocido es el
del tequila, que es un licor que
se produce en una region
especifica de México y con una
variedad especifica de agave,
lo que le da un sabor y unas
caracteristicas muy especiales.

La indicacion geografica le da
un valor agregado al producto;
sin embargo para poder usar ese
término en una etiqueta hay que
cumplir una serie de requisitos
y especificaciones determinados
por la ley. En este momento,
algunos paises latinoamericanos
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estan haciendo gestiones para
lograr indicaciones geograficas
gue les den valor agregado a sus
productos; por ejemplo, algunas
regiones productoras de café en
Costa Rica (café de Tarrazu).

3.4.4. Modelos de utilidad

También se les denomina
“patentes de corto plazo”,
“patentes pequefias” o “patentes
de innovacion”. Ofrecen un tipo
de proteccién similar al de las
patentes, pero sus requisitos son
menos estrictos (por ejemplo,

las relacionadas con el nivel
inventivo). El proceso de registro
suele ser méas simple y el
periodo de proteccién menor. Se
usan mucho en casos de
adaptacion de tecnologias o de
adaptacion de aparatos o
herramientas, por lo que son
importantes en los paises en
desarrollo, donde los sistemas
de innovacion muestran

un menor avance.

No todos los paises contemplan
en su legislacion la figura de
“modelos de utilidad”. Una lista
de los paises que ofrecen este tipo
de proteccidn se puede encontrar
en el sitio
http://www.wipo.int/sme/en/ip_
business/utility_models/where.htm
]
Corea del Sur ha dado mucha
importancia a los modelos de
utilidad; es més, se considera
gue estos han sido un pilar
en el avance de ese pais como
innovador. En Australia se creo
esta categoria como respuesta a la
necesidad de las pequefas

y medianas empresas de tener
la posibilidad de acceder al
sistema de proteccién de la
propiedad intelectual.

3.4.5. Disefios y dibujos
industriales

Los disefios y dibujos industriales
son un medio para proteger la
apariencia estética u ornamental
de los artefactos o aparatos. En
algunos paises se usa mas el
término “patente de disefio”.

El disefio puede consistir

en figuras tridimensionales

0 bidimensionales como
patrones, lineas o colores. Estas
protecciones pueden coexistir o
no, dependiendo de la legislacion
de cada pais, con proteccion por
medio de derechos de autor. Es
importante destacar que por
medio de esta proteccién no

se protegen las caracteristicas
técnicas de los aparatos sino

Su aspecto puramente estético.
Ejemplos se pueden encontrar
en la apariencia estética de
artefactos electrodomeésticos,
muebles y patrones de telas.

3.4.6. Secretos

Algunos tipos de propiedad
intelectual no se ajustan a lo
establecido en los otros tipos

de derechos. En otros casos el
titular puede simplemente elegir
no buscar proteccion por estos
medios. Las leyes de proteccion
de secretos industriales o
informacién no divulgada, pueden
constituirse en una buena opcién
para otorgar proteccion en estas
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situaciones. Se considera secreto
industrial toda informacién que
no sea de dominio publico y que
brinde a su propietario alguna
ventaja comercial o tecnolégica
sobre sus competidores. Dentro
de esta categoria se encuentra

el know-how o saber hacer. La
fortaleza de la proteccién depende
de la habilidad de mantener
secreta la informacion.

Quienes deseen proteger su
propiedad por medio del

secreto deben tomar las medidas
necesarias para mantener la
confidencialidad. Si la informacion
se hace publica la proteccién se
pierde. Ciertos tipos de propiedad
son malos candidatos para
acogerse a la proteccion del secreto
industrial simplemente porque

la informacion del producto es
evidente y se revela en el producto
mismo, como ocurre con algunos
materiales bioldgicos.

En cambio otras formas de
material bioldgico son facilmente
protegidas por medio del secreto
industrial debido a la inherente
naturaleza de la propiedad
intelectual. Un ejemplo de esto

es el maiz hibrido. Dado que los
hibridos no pueden reproducirse
sin el acceso a las lineas parentales,
el proteger el material genético
como secreto industrial no esta
seriamente comprometido por
medio de la venta de la semilla del
hibrido a los agricultores.

Esta forma de proteccion ha
sido suficiente para otorgar los
incentivos necesarios para la

inversion en investigacion en
la industria del maiz hibrido.
Adicionalmente, los agricultores
no estan en capacidad de producir
su propia semilla sin sufrir
pérdidas significativas. Esta
forma de proteccion biologica,

en concordancia con el estricto
control de las lineas parentales,

ha tenido como resultado una
excelente proteccion de la
propiedad intelectual.

3.4.7. Proteccion de
obtenciones vegetales

Por medio de un titulo de
obtentor vegetal se ofrece un
sistema de propiedad intelectual
acorde con las necesidades y
condiciones de los fitomejoradores
tradicionales, disefiado para
otorgarles un mayor incentivo
para desarrollar nuevas variedades
al tiempo que se respetan las
tradiciones agricolas. Este tipo de
proteccion se otorga a variedades
gue son novedosas, distintas,
uniformes y estables.

La novedad implica que la
variedad no haya sido vendida
previamente, aunque se concede
un periodo de gracia de uno a
varios afos, dependiendo del
pais y de la especie. La distincion
implica que la variedad sea
claramente distinguible de otras
variedades previas; la uniformidad
y la estabilidad piden que la
variedad sea uniforme y que ésta
reproduzca de verdad al fenotipo
y al genotipo, pero es definida de
tal forma que permite también la
proteccion de los hibridos.
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La proteccion se logra mediante un
certificado emitido por una oficina
del Ministerio de Agricultura

u otro 6rgano del Estado, tras
realizar la solicitud respectiva (por
lo general se llena un formulario
relativamente simple y de bajo
costo). El certificado acredita al
titular como proveedor exclusivo
de la variedad protegida y del
producto de esa variedad. Este
derecho puede ser cedido o
licenciado a otros. El certificado
no impide que terceros utilicen la
variedad protegida para

producir otras variedades.
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Las leyes de proteccion a las
variedades vegetales
normalmente se acogen a

los lineamientos de la Union
Internacional para la Proteccion de
las Obtenciones Vegetales (UPOQV,
por sus siglas en francés). Véase el
sito www.upov.int. Este

tratado internacional tiene dos
versiones, la de 1978 y la de

1991; algunos paises

son miembros del convenio

de 1978 y otros del de 1991.
Dichos convenios muestran
algunas pequenas

regulaciones diferentes.
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Cuadro 1. Muestra de resultados de investigacion agricola y

Resultados

Manuales de
instrucciones
0 précticas agricolas

Bitacoras de
investigacion

Equipo o
maguinaria
agricola

Procesos
agroindustriales

Variedades
vegetales

Frutas apreciadas
por los consumidores
en razon de las
caracteristicas que les
concede la region en
gue se cultivan

Gen que confiere

caracteristicas
distintivas

Listas de clientes

Signo distintivo

Nueva forma a
una herramienta
ya existente

forma de proteccion

Posible
proteccion

Derechos
de autor

Secreto
industrial

Patentes

Patentes

Titulos de
obtentor
vegetal

Indicacion
geografica

Patente

Secreto
industrial

Marca

Modelo de
utilidad

Observaciones

Determinacion de los
autores y diferencias con
los duenos de la
informacion.

La confidencialidad se
mantiene por un tiempo
determinado.

La novedad y el nivel
inventivo son
determinantes.

El proceso debe ser
novedoso.

Deben ser novedosas,
distintas, homogéneas y
estables.

La produccion debe seguir
un protocolo previamente
estipulado.

Solo en ciertos paises,
dependiendo de
la legislacion.

Confiere ventaja
competitiva al titular.

Confiere valor agregado
a los productos 0 servicios
a los que se asocia.

Util cuando el nivel
inventivo no es suficiente
para una patente.
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Proceso | + D + |

Investigacion basica

¢ Qué debemos saber con anterioridad?

Conocimiento cientifico

Investigacion aplicada

Invencion

Desarrollo

Produccion

Utilizacion

Mercado

Ejemplos de los instrumentos mas utilizados para proteger la propiedad
intelectual de procesos y productos generados en el desarrollo
de actividades de I+D+l, desde el surgimiento de la idea hasta su
concrecion y colocacién en el mercado.

Tipologias de proteccion

Secreto

Bases de datos

Derechos de autor
Patentes

Creaciones informaticas
Creaciones biotecnologicas
Obtenciones vegetales
Disefos industriales
Modelos de utilidad
Marcas

Otros signos distintivos
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3.5. Principales normativas
internacionales

Como se sefald en un inicio,
esta guia no pretende ser

un tratado juridico sobre
propiedad intelectual. Aun asi
conocer algunas normativas
internacionales, sobre todo
desde un punto de vista practico
es importante para la gestion

de la propiedad intelectual.

3.5.1. LaOrganizacion

Mundial de la
Propiedad Intelectual
(OMPI)

La OMPI es un organismo
especializado del sistema

de organizaciones de las
Naciones Unidas, cuyo objetivo
es “desarrollar un sistema

de propiedad intelectual
internacional”, que sea equitativo
y accesible y recompense la
creatividad, estimule la innovacion
y contribuya al desarrollo
econémico, salvaguardando

a la vez el interés publico (ver
www.wipo.int). La OMPI ofrece
asistencia técnica en diversas
areas, pero lo hace a través

de canales gubernamentales
especificos, generalmente los
ministerios de Justicia, Economia,
Comercio o las oficinas de
Propiedad Intelectual de cada
pais. Una buena estrategia para
beneficiarse de esta asistencia
técnica es mantener buenas
relaciones con estas oficinas

gubernamentales; mantenerlas
informadas sobre las actividades
de los centros de investigacion,
sobre actividades relacionadas

con la propiedad intelectual y
hacerles saber las necesidades

de capacitacion en este campo. A
menudo la OMPI ofrece cursos de
capacitacion dirigidos a cientificos
e investigadores, los cuales
canaliza mediante esas oficinas.
Esta organizacion también

ofrece la posibilidad de recibir
capacitacion “en linea” (ver el sitio
http://www.wipo.int/academy/en/),
los cuales estan abiertos a todo
publico y a precios accesibles.

3.5.2. El Acuerdo de laOMC
sobre Propiedad
Intelectual (ADPIC)

El Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el
Comercio, (ADPIC o TRIP,

por su sigla en inglés) sienta

las bases de como deben ser

las regulaciones de propiedad
intelectual en los paises miembros
de la OMC. Un pais no puede
tener disposiciones menores a las
gue ahi se establecen (para mas
informacion, ver el sitio
http://www.wto.org/english/
tratop_e/trips_e.htm ). El ADPIC
se encuentra incluido en el
Anexo 1C del Tratado de Creacion
de la Organizacion Mundial del
Comercio (www.wto.org). Es
importante conocerlo, porque

es un referente en las
legislaciones nacionales.
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la proteccion de la
propiedad industrial

Este convenio sienta las bases
para el periodo de prioridad

que se ve reflejado en casi todas
las legislaciones de patentes

del mundo. El derecho de
prioridad consiste en que una vez
solicitada una patente en un pais
determinado, el solicitante cuenta
con un periodo de doce meses
para presentar esa misma solicitud
en otro pais sin perder la
novedad. De esa manera

conserva la fecha de prioridad

de la primera solicitud.

3.5.4. El Tratado de Cooperacion
de Patentes

El Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes (PCT, por

su siglas en inglés) es un tratado
de cooperacion internacional
“destinado a facilitar que los
nacionales de un pais obtengan
proteccion en otros paises para
sus creaciones intelectuales
mediante derechos de propiedad
intelectual”. EI PCT no dispone
la concesién de una patente
internacional, concepto que no
existe. Su objetivo es simplificar
el procedimiento para solicitar
una patente en varios paises, si es
gue se considera que la invencion
tiene importancia comercial
internacional. Antes del PCT,

la Unica manera de obtener la
proteccion de una invencion

en varios paises consistia en

la presentacion separada de

solicitudes en cada uno de esos
paises, lo que significaba una
duplicacion de procedimientos.

Ahora se presenta una Unica
solicitud ante una oficina
receptora y esta solicitud despliega
sus efectos en todos los paises
miembros del PCT (ver lista de
paises miembros en
http://www.wipo.int/pct/guide/en/
gdvoll/annexes/annexa/ax_a.pdf )
y en otros paises que el solicitante
desee. El formulario para la
solicitud se descarga del sitio web
de la OMPI y debe completarse
siguiendo los requerimientos que
impone el PCT, lo que incluye,
entre otros, aspectos de forma, a
fin de lograr la uniformidad. La
solicitud debe hacerse en el
idioma del pais adonde se va

a presentar, aunque se puede
presentar en inglés en la Oficina
Receptora del PCT en Ginebra en
las oficinas de la OMPI.

El procedimiento de PCT
contempla dos fases, la fase
internacional, que se lleva a cabo
ante la Oficina Receptora, la
Oficina Internacional (OMPI) y la
Administracion encargada de una
“busqueda internacional” y de un
examen preliminar internacional,
y una fase nacional, en la que el
solicitante prosigue el trdmite en
cada uno de los paises en donde
desee obtener una patente.

Una vez recibida la solicitud, la
Oficina Internacional en la OMPI
notifica a las oficinas miembros de
gue se hizo la solicitud y esa es la
fecha de prioridad para cualquier
caso. Luego de hacer una solicitud
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especifica y de pagar una tasa
especial se pide “la busqueda
internacional”. En el informe
de busqueda esa Oficina lista
todos los documentos que haya
disponibles en el mundo que estén
relacionados con la invencién y los
clasifica en orden de importancia
y de su relacion con la invencion,
a efectos de determinar novedad y
nivel inventivo.
]
Puede ser que ese informe
conduzca al solicitante a
desestimar su solicitud, pues
podrian encontrarse documentos
gue destruyeran la novedad o
el nivel inventivo. Puede ser
también que el solicitante cambie
la solicitud y las reivindicaciones
de un modo tal que no amplie
el concepto inicial pero si
evada los documentos
mencionados. El informe,
entonces, es un instrumento util
para la toma de decisiones.

En algiin momento del proceso,
la Oficina Internacional publica

la solicitud en el boletin del

PCT para darle publicidad y
divulgarla. Luego el solicitante
puede pedir un examen preliminar
internacional, tras pagar la

tasa respectiva. Este es como el
examen de fondo y lo hace un
técnico versado en la materia
para determinar la novedad, el
nivel inventivo y la aplicacion
industrial o utilidad del hallazgo.
Con el resultado de ese examen el
solicitante tiene mas elementos de
juicio para decidir si sigue

0 no con la fase nacional, o si
desiste o0 hace los cambios que

le permita hacer el PCT.

Téngase en cuenta que los sistemas »
de patente son territoriales y
responden a las leyes de cada pais.

Una vez que se ha decidido en qué
paises se desea obtener proteccion
juridica, dentro de los términos
previstos (pues hay un término
para cada fase) y con toda la
documentacion de referencia, se
deben contactar abogados en

cada uno de esos paises para

que ellos realicen el tramite.

|
¢COmo se puede determinar qué
sistema usar y en qué paises?
Depende del mercado potencial de
la invencién, donde se va a utilizar
y dbnde se va a fabricar. También
depende de las posibilidades
financieras del solicitante pues,
aun por medio del PCT, hacer el
tramite en varios paises puede
resultar costoso.

3.5.5. Convenio UPQV

El convenio de la Unién
Internacional para la Proteccion
de las Obtenciones Vegetales
(UPQV) tiene por objeto proteger
las obtenciones vegetales
mediante un derecho de
propiedad intelectual

(ver http://www.upov.int/index_
en.html). La proteccién cubre a
los paises miembros de la UPOV.
Con este sistema se protegen las
creaciones de los fitomejoradores,
traducidas en variedades
vegetales. Las condiciones

para lograr la concesién del
derecho de obtentor son
novedad, distintividad,
homogeneidad y estabilidad.

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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tratarse de un sistema sui generis,
contempla ciertas excepciones al
derecho de obtentor, las cuales
se conocen como “la excepcion
de los fitomejoradores y de los
agricultores”. La primera se
refiere a la posibilidad de utilizar
una variedad protegida como
base inicial para generar otras
variedades y comercializarlas. La
segunda alude al hecho de que
los agricultores pueden guardar
semilla de su cosecha para su
préxima produccion, sin infringir
ningun tipo de derechos.

Desde su creacién el régimen ha
sido regulado por varias actas; las
gue estan en vigencia ahora son
las de 1978 y 1991. Ahora bien,

el acta de 1978 fue modificada
por el acta de 1991, que introdujo
basicamente los siguientes
cambios. En primer lugar, el
Acta de 1978 establecia que los
paises miembros determinaban
internamente, con pequefias
limitaciones, las variedades
especificas de géneros y especies
gue serian objeto de proteccion;
el Acta de 1991 establece que
debera otorgarse proteccion a

todas las variedades de todos

los géneros y especies. También
se aclaran los conceptos de
novedad, distintividad,
uniformidad y estabilidad, y se
amplia el periodo de proteccién
a no menos de 20 afios o 25 afos,
para arboles y vides.

En cuanto al ambito de proteccion,
en el Acta de 1991 se acuerda que
se protegera el uso comercial de
todo el material de la variedad

y no solo el reproductivo. La
excepcion de los fitomejoradores
se restringe y se utiliza el concepto
de variedad esencialmente
derivada, que se refiere a la
prohibicion de usar una variedad
protegida como base inicial para
crear otra, cuando a la segunda
se le introduzca la modificacion
de una sola caracteristica. Lo

que se pretende con esto es

evitar que a una variedad se le
introduzca, por ejemplo, un gen
de resistencia a insectos y se
pretenda la proteccién. En este
sentido la variedad esencialmente
derivada conserva la expresién

de las caracteristicas esenciales
del genotipo o combinacion de
genotipos de la primera variedad.
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Cuadro 2. Comparacion de las Actas de 1978 y de 1991 \’ o
de la UPOV | S
S
Novedad Acta de 1978 Acta de 1991 &
o
. - o o
No ofrecida en venta S Sl g
wn
p P o
Una denominacion SI SI =
aceptable: Identificable 3
por pruebas DUE %
L Nb)
Actos con autorizacién 8
Producir para ~ i -~
comercializar Sl Sl
Producir y/o NO Si
multiplicar 43
Acondicionar para NO Si
propagar
Vender o donar Si Si
Vender material de NO Si
cosecha
Derechos de obtentor
Variedad protegida Si Si
Var. esencialmente NO Si
derivada
Var. que no se distingue Si Si
Var. utilizada en MMGG NO NO
Var. obtenida por uso Si Si
repetido de variedad
protegida
Duracion (min. afos) 15-18 20-25
Especies (n° min.) 5a25 15 a todas
Derecho prioridad (afios) 4 4
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Finalmente, en el Acta de 1991
se indica que cada pais miembro
podréa decidir si desea 0 no
conceder el “privilegio de los
agricultores” y establecerlo

asi en su legislacion nacional.
También se abre la posibilidad
de la doble proteccion, o sea, de
obtener al mismo tiempo una
patente y un titulo de obtentor
vegetal sobre una variedad,
posibilidad que se encontraba
vedada en el Acta de 1978.

El sistema de proteccion de
variedades vegetales no es un
sistema de proteccién completa
para las plantas transformadas
genéticamente. El titulo de
obtentor no garantiza proteccién
sobre los genes introducidos en la
planta. Por lo tanto, un
fitomejorador que use ingenieria
genética no adquirira suficiente
proteccion por parte de los
derechos de proteccion a las
variedad vegetales para la planta
transformada, ya que de acuerdo
con estas provisiones, si una
variedad transgénica es protegida
por estos derechos, otro
fitomejorador puede adquirir

la variedad, cruzarla con su
material y desarrollar una

nueva variedad que contiene

el gen, sin infringir ninguno

de los derechos de obtentor.

3.5.6. El Tratado de Budapest

El Tratado de Budapest es en
esencia un tratado que facilita el
cumplimiento del requisito de
divulgacion clara de la invencion
en la solicitud de patente. Para

gue una patente sea otorgada

el solicitante, debera describir y
especificar la invenciéon de una
manera suficientemente clara y
completa, para poder evaluarla 'y
para que una persona versada en
la materia técnica correspondiente
pueda ejecutarla. Cuando se
empezaron a aceptar solicitudes
de patentes de microorganismos,
se empezaron a ver las dificultades
de completar de forma escrita,
como se hacia con otro tipo de
invenciones, la descripcién de

un organismo vivo, y sobre todo
la dificultad de que otra persona
pudiera ejecutar la invencion,

sin contar con una muestra del
organismo vivo. El Tratado es un
convenio de adhesion, o sea, los
paises que deseen formar parte

de él y obtener sus ventajas deben
adherirse a él. Este Tratado viene
a crear un sistema de depdésito
internacional muy util, tanto para
el solicitante como para las oficinas
encargadas de otorgar las patentes.
Mediante este sistema se crean

las autoridades internacionales

de depdésito reconocidas por los
paises miembros y que aceptan

un solo depésito como véalido
para cualquier solicitud de
patente en esos paises.

3.5.7.El Arreglo de La Haya

El sistema de La Haya, que es un
tratado al que los diferentes paises
deben adherirse, es un sistema de
registro internacional de disefios
industriales que simplifica el
registro a través de una solicitud
internacional en la Oficina
Internacional de la OMPI.
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3.5.8. El Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid para el
Registro Internacional de Marcas
se rige por el Arreglo de Madrid
(1891) y el Protocolo de Madrid
(1989). El primero contiene
previsiones para el registro de
marcas en varios paises a través
de un solo registro internacional
(en la OMPI en Ginebra). Como
algunos paises tuvieron
dificultad para implementar

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola

este Arreglo se le afladié un
Protocolo que en realidad
da origen a una solicitud
internacional. Se hace una sola
solicitud internacional, en una
oficina y en un solo idioma,
con una tasa establecida en una
sola moneda y sin necesidad de
un agente local o abogado. Esa
solicitud internacional tiene el
mismo efecto que una solicitud
nacional en los paises
designados por el solicitante.
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¢,A quien pertenecen los resultados?

4.1. Importancia de una
politica de propiedad
intelectual

Para que una institucién

pueda manejar eficientemente
sus activos intelectuales es
necesario que cuente con una
politica al respecto. Esta politica
necesariamente debera estar por
escrito y su importancia radica
en que por medio de esa politica
0 esas regulaciones se establecen
claramente las reglas del juego,
de manera que todas las partes
involucradas sepan con certeza
cuales seran las disposiciones
gue se les aplicaran en caso de
darse resultados protegibles o
comercializables de sus
proyectos de investigacion

o de sus actividades en 'y

con la institucion.

La politica también sirve para
establecer el &mbito general de
las circunstancias, expectativas
y objetivos de la institucion

en relacidn con sus activos
intelectuales. La politica debera
establecer con claridad los
diferentes elementos de gestion
de la propiedad intelectual de la
organizacion y servira de guia
para investigadores, funcionarios

y hasta para los colaboradores
externos en cOmo manejar la
propiedad intelectual de la
institucion. Debera también
tomar en cuenta lo que
establecen las leyes nacionales
o reglamentos al respecto, pues
algunas legislaciones ya han
tomado en cuenta estos temas
y regulan de alguna manera los
resultados con ocasion de las
relaciones de trabajo.

Debe quedar claro a quiénes cubre
la politica y qué aspectos cubre,

si se incluiran solo invenciones

o también los derechos de

autor, quién la administrara y
qué pasa si se incumple. La
politica debera responder las
siguientes preguntas: a quién
pertenecen los resultados de las
investigaciones que se hacen

en el seno de la institucion,

como se hara la gestion y la
transferencia de tecnologia y, muy
importante, cOmo se repartiran
los ingresos provenientes

de la comercializacion.

En centros de investigacion
publica es comun que la politica
sea que cualquier resultado de las
investigaciones que se hacen al
amparo de la institucion pertenece
a la institucion. De esta manera,

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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institucion conserva el control

y puede decidir, de acuerdo

con su mision y sus objetivos,

de qué manera esos resultados,
protegidos o no, coadyuvan a
alcanzar mejor esa mision. Los
investigadores y los estudiantes
deben estar muy conscientes de
gue los resultados pertenecen a la
institucion, y también deben estar
dispuestos a firmar las cesiones
necesarias en casos de activos
como las patentes.

Una politica de esta naturaleza
podria ser motivo de
incomprension por parte de
otros socios, ya sean publicos

o privados, en las relaciones
de colaboracion. En estos casos
la politica debe ser flexible y
permitir la co-titularidad o,
dependiendo de la situacion,
deben explicarsele al socio las
razones para su adopciény el
papel que cumple en el logro
de la mision de la institucion.
En el caso de investigacion
contratada con el sector privado,
es conveniente explicarle al
socio que la politica responde
a los intereses publicos

y a la misién de la institucion,

y que una figura como la de

las licencias, exclusivas o no,
segun sea la situacién, le otorga
suficiente respaldo a la empresa
para salir al mercado.

En el tema especifico de derechos
de autor el panorama cambia
debido a que los autores nunca
pueden renunciar a sus derechos
morales. Dependera de la politica
de cada institucion si los derechos
patrimoniales los conserva el autor
o si se los cede a la institucion.

4.2. |mportancia de contar
con una oficina sobre
propiedad intelectual

La politica de propiedad
intelectual de la institucion debe
plantearse la necesidad de crear
una oficina encargada de estos
asuntos o al menos disponer

de un “punto focal” o de una
persona a quien consultar. No
tiene que ser una oficina
sofisticada pero al menos tener

a alguien que conozca del tema,

lo coordine y lo canalice. Con el
tiempo y segun sea la demanda de
servicios este “punto focal” puede
convertirse en una oficina.

Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura



Ejemplo de la evolucion de la estructura de GPI en las
instituciones publicas de |+D

Etapa 1: Sin proteccion de las invenciones. Se ofrecen las invenciones al
mercado libremente, sin el disefio de un plan de desarrollo.

Investigacion Transferencia Mercado

Etapa 2: Proteccidn de las invenciones en el pais de origen y
transferencia bajo licencia. Necesidad de un “punto focal” que negocie
los contratos y dé seguimiento al desempefio de los “licenciatarios” en
el mercado.

Investigacion

Transferencia | Licenciatario Mercado
bajo Contrato
Proteccion

Etapa 3: Proteccion de las invenciones en diferentes paises,
establecimiento de alianzas de 1+D, investigacion del mercado potencial
en diferentes paises y transferencia de conocimientos al amparo

de una licencia. Necesidad de una oficina especializada en GPI que
maneje los acuerdos en 1+D, analice los mercados potenciales, valUe las
tecnologias, negocie los contratos y le dé seguimiento al desempefio de
los “licenciatarios” en el mercado.

Investigacion Alianzal +D

Oficina Licenciatario Mercado
especializada
Proteccion

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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4’ 4.3. Buenas practicas para

la gestion de la propiedad
intelectual

El término “buenas practicas”

es un poco controversial, pues
algunos alegan que supone una
division entre bueno y malo,

y hay muchas actividades en las
que no se puede aseverar que
una practica es mala o buena.

Lo que es bueno o atil para una
organizacion puede no serlo
para otra, y viceversa. Esto
dependeré del contexto y de
circunstancias especificas. Aun
asi, de manera general se
pueden describir ciertas
actividades o acciones que de por
si son beneficiosas o utiles para
una institucion en

materia de gestion de

la propiedad intelectual.

Las organizaciones exitosas en
la gestion de sus activos
intelectuales generalmente:

- Tienen una politica clara de
propiedad intelectual.

Tienen un departamento
0 persona encargada
especificamente de este tema.

Incentivan la creatividad y la
innovacion en la organizacion.

Remuneran a su personal con
los ingresos que se obtienen de
la comercializacion de sus
activos intelectuales.

Capacitan constantemente
a su personal en el tema.

Sus investigadores usan las
bases de datos de patentes
como fuente de informacion.

Protegen los activos intelectuales
por medio de derechos de
propiedad intelectual.

Negocian a priori la elaboracion
de proyectos conjuntos con
otras organizaciones.

Usan los contratos escritos
para formular los
proyectos conjuntos con
otras organizaciones.
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¢, Como conservar la informacion de los

resultados de los proyectos de

investigacion?

5.1. Las bitacoras de
proyectos de
investigacion y de
laboratorio

Las bitacoras de los proyectos de
investigacion y los cuadernos de
laboratorio son una herramienta
esencial para proteger los
derechos de propiedad intelectual
de una institucion. Mantener
estos documentos al dia,
numerados consecutivamente y
firmados, permite demostrar de
manera fehaciente la concepcion
de un invento o de otro tipo de
propiedad intelectual; asi como
determinar donde y cudndo

se gesto el invento y quiénes
participaron en su creacion. Estos
documentos también resultan
muy utiles al momento de
solicitar una patente.

Su importancia crece cuando

en el proyecto participan

varias instituciones y empresas
Yy, por consiguiente, varios
investigadores, o, por ejemplo,
cuando hay pretensiones de
proteger el invento en EE.UU.
donde se aplica el principio de
“primero en inventar” y no el de

“primero en registrar”. En esencia,
una bitacora de investigacion es
un cuaderno o un libro con
paginas no removibles donde
se van anotando o planificando
todos los pasos de un
experimento. Se pueden ir
anotando ideas y pensamientos,
todo con el fin de poder
demostrar lo que se ha hecho en
determinado momento y, sobre
todo, de poder repetirlo.

El manual de propiedad intelectual
de MIHR-PIPRA (Krattiger et al.
2007) recomienda consultar los
sitios que se citan a continuacion
para encontrar buenos ejemplos de
bitacoras de laboratorio:

Cornell Center forTechnology,
Enterprise, and Commercialization,
“Lab Notebook Guidelines.”
http://www.med.cornell.edu/ctsc/
services_and_resources/resources/
CCTEC_Guidelines_for Lab_
Notebooks.pdf

Northwestern University,
Technology Transfer Program,
“Maintaining Laboratory
Notebooks.”
http://www.northwestern.edu/ttp/
html_patents/patent_lab_
notesl.html

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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Florida State University,

Office of IP Development and
Commercialization, “Notebook
Guidelines.”
http://www.techtransfer.fsu.edu/
ipresource.html

5.2. ldearios

Un ideario es un medio por el

cual cualquier persona puede
documentar sus ideas. Puede
hacerlo de manera digital o escrita.
Cuando se trata de fomentar

una cultura de innovacion

o de fomentar la I+D resulta

ideal dotar a funcionarios,
investigadores, profesores,
académicos y estudiantes con un
ideario impreso donde puedan
plasmar sus ideas. Los idearios
generalmente contienen consejos
practicos para concebir ideas,
darles forma, expresarlas y
evaluarlas. Un ideario permite que
una persona creativa se anime a
expresar sus ideas aunque sean
descabelladas y las guarde de una
manera sistematica y ordenada; asi
aprendera a valorarlas y no dejara
gue las ideas se le esfumen. Con
frecuencia se escucha decir a las
personas que se les ocurren ideas
pero que temen enfrentarse a
ellas; hay que recordar que
muchas veces los mejores

inventos han sido el resultado

de ideas sin fundamento.

La Oficina de Gestion y Promocion
de la Innovacion (PROINNOVA)
de la Universidad de Costa Rica
(UCR) ha explorado el fomento

de la innovacion a través de

los idearios y de lo que ellos

denominan *“cuadernos de
trabajo”, los cuales han resultado
un medio ideal para incentivar

la formulacion de ideas. Muchas
de estas ideas no se pueden

llevar a cabo, otras tienen mucho
potencial, pero lo mas importante
es que han logrado que muchas
personas venzan el temor a
innovar, algo muy necesario en
los paises en desarrollo. Para mas
informacion, visitar el sitio www.
proinnova.ucr.ac.cr.

5.3. Formulario de
divulgacion de la
invencién o creacion

El formulario de divulgacion

de una invencidn o creacion es
un documento que se ide6 para
gue los investigadores pudieran
informar al “punto focal” que
maneja la propiedad intelectual
en el centro de investigacion,
generalmente una oficina o una
persona, sobre la invencion o
creacién y sobre sus posibilidades
de comercializacion. Es un
instrumento muy atil para ir
dejando constancia de los activos
intelectuales de la organizacion
y para documentar la invencién
0 creacion, pues en él se anotan
las principales caracteristicas y
otra informacion relevante, como
el titulo de la invencion, palabras
clave que ayuden a clasificarla,
inventores, colaboradores, si

la invencién fue producto de
una investigacion financiada
externamente o si se hizo en
conjunto con otros centros de
investigacion, el deseo de publicar,
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un resumen, la mencion de los Un ejemplo de este tipo de
acuerdos o contratos involucrados, formulario se puede encontrar en
si se han hecho contactos con el sitio web

posibles usuarios interesados, http://innovationaccess.
sugerencias de nombres, etc. ucdavis.edu/documentDisplay.

cfm?id=652,pdf
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¢,Como se gestiona la propiedad

Intelectual?

La gestién alude al manejo o

al gerenciamiento. La gestién

del conocimiento, por su parte,
tiene perspectivas tacticas y
operativas relacionadas con la
planeacién, la implementacioén,

la operacion y la supervision de
todas las actividades y programas
gue tienen que ver con los
conocimientos que demanda la
conformacién y gestion de los
activos intelectuales. La gestion

de la propiedad intelectual

(GPI), entonces, se centra en la
formacion y administracion de
activos intelectuales desde una
perspectiva estratégica y directiva.
La gestion del capital intelectual se
centra en la extraccion de valor del
conocimiento, lo que requiere, en
primer lugar, que las instituciones
integren sus procesos de
generacion de conocimiento con
su misién y estrategias para lograr
tener un impacto en el entorno
socioecondémico en el que operan.

Se considera a las instituciones
donde se realiza I+D como
generadoras de conocimiento
tecnoldgico susceptible de

ser transferido; sin embargo,

en algunos casos, estas
organizaciones han limitado

su actuacioén a la generacion de
conocimiento, sin poner suficiente

atencion en su traduccion en valor
econémico tanto para los usuarios
como para la propia institucion.

Peor aun, a veces se tiene un
concepto muy limitado de lo que
significa la gestion de la propiedad
intelectual, pues se le equipara
con “proteccion del conocimiento
generado” y se deja de lado que se
trata de un elemento basico para
actividades generadoras de valor.
Un concepto amplio de la GPI
lleva a incorporar, partiendo del
establecimiento de una politica de
propiedad intelectual, temas como:
valuacion, auditoria, vigilancia del
patrimonio tecnoldgico, politicas
de licenciamiento o transferencia
tecnoldgica, inteligencia
tecnol6gica competitiva, seleccion
y disefio de proyectos, asi como
mecanismos de promocion de la
inventiva. Este nuevo conjunto

de actividades alrededor de la
propiedad intelectual de una
institucion es el que permite

tener alguna repercusion en

las actividades generadoras de
valor y asegurar la traduccion

de los derechos de propiedad
intelectual de una institucion en
activos intelectuales que pasaran
a formar parte de su patrimonio
intelectual. Gestionar eficazmente
la propiedad intelectual se
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ha convertido en una de las
actividades medulares de
creacién de valor que
apoya la competitividad

de las organizaciones.

Tampoco se puede obviar la
importancia de la gestion de

la propiedad intelectual en la
conformacién y funcionamiento
de alianzas entre instituciones
publicas y, mas todavia, entre los
sectores publico y privado, al ser
uno de los principales incentivos
asociados a la generacién de valor.

La gestion de los DPI, ademas
de estimular el esfuerzo de los
investigadores nacionales y de
promover inversiones privadas y
alianzas de innovacion, debe
servir para facilitar la
incorporacion de tecnologias de
punta y contribuir asi a que el
sector capitalice los tltimos
avances tecnologicos y logre una
mayor capacidad competitiva.

La escasa gestion de derechos de
propiedad intelectual que se
realiza en las organizaciones de
investigacion y desarrollo en la
region de ALC se debe a que
generalmente se esta mas pendiente
de los resultados de la investigacion
gue de asegurar su propiedad
intelectual, con lo que se pierden
oportunidades de generacién

de valor. En el caso de alianzas,

es natural que el tema de los
derechos de propiedad intelectual
genere cierta incomodidad, pero

no tratarlo solo servira para
complicar ain mas las cosas. Lo
mejor es gestionarlo en las etapas
iniciales del proceso de I+D.

Los comentarios precedentes

no les son ajenos a los
mecanismos de cooperacion
internacional, como los PROCI
y el FONTAGRO, a los que se
ha estado haciendo referencia,
especialmente cuando sus
objetivos se orientan a fortalecer
desarrollos conjuntos enfocados
en la innovacion, como base para
mejorar la competitividad de los
agronegocios en la region.

La velocidad con que se procesara
este cambio en ALC tendré una
fuerte correspondencia con el
desarrollo de capacidades en

los paises y organizaciones
cooperantes. Ante esta situacion,
los programas de cooperacion
internacional deben realizar
ajustes para pasar de ejercer

una funcién puramente
promotora de difusién natural

del conocimiento (spillovers)

entre paises a realizar practicas
de gestion de la proteccién y

de los resultados protegidos

y, Su posterior desarrollo
comercial. Es posible que no se
abandone rapidamente el modelo
tradicional de cooperacion

y gque coexista en el tiempo con

el nuevo modelo que integra la
gestién de bienes protegidos y, por
lo tanto, que se requieran procesos
de articulacién con enfoques

y procedimientos de gestion
necesariamente diferentes.

En este contexto, los PROCI,
las redes equivalentes y el
FONTAGRO deben establecer
normas para gestionar la
proteccion de los resultados
susceptibles de obtenerla.

Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura



Esta guia procura servir académico, y el area tecnolégica
de apoyo para fomentar y identifica las practicas que se
capacitar con respecto a una usan para transformar el
adecuada politica de gestién de conocimiento en un producto
los DPI, considerando 0 un servicio comerciables.

especialmente la aplicacion
de las normas sobre la proteccion Desde el punto de vista de la
de las invenciones y obtenciones gestién de los DPI, la inteligencia

¢Como se gestiona la propiedad intelectual?

vegetales y las normas competitiva busca identificar las
de fiscalizacién de su formas de proteccidn que tienen
cumplimiento, asi como contribuir las invenciones, evitando que se
a fortalecer la transferencia de ponga esfuerzo en reproducirlas
nuevas tecnologias y el y por el contrario, enfatizar en
desarrollo de innovaciones. buscar soluciones alternativas que
generen nuevas invenciones, sin
6.1. Inteligencia competitiva infringir los derechos de terceros.

La inteligencia competitiva
puede formar parte del seno de

La inteligencia competitiva es S

una actividad sistematicay ética & organizacion o contratarse a 57
que busca reunir, analizar y empresas especializadas.
administrar toda la informacién L.
del entorno, tecnoldgico o De acuerdo con Solleiro y
comercial, que pueda afectar, Castafion (2009) los centros
positiva 0 negativamente, los de I+D pueden beneficiarse

planes del interesado, una grandemente de las actividades
persona 0 una empresa. de inteligencia competitiva:
Basicamente se monitorean

los desarrollos cientificos y - Definir la cartera de proyectos
tecnoldgicos de terceros que de investigacion.

puedan afectar los propios. Por

ejemplo, si se desea desarrollar - Disefar estrategias y

un producto que mejore la metodologias de 1+D de
nutricién del ganado vacuno, productos y procesos.

lo primero que hay que hacer

es buscar la mayor cantidad de - Mejorar la distribucién de
informacién sobre ese tema para recursos; evitar la duplicacién
tener una idea de qué es lo que de esfuerzos.

ya existe. La inteligencia

competitiva abarca tres areas - Definir una estrategia de
principales: la comercial, la inversion en equipos de
tecnoldgica y la cientifica. La investigacion nuevos.
inteligencia comercial presta

atencion a los productos y - Identificar investigadores y
servicios que ofrece el mercado; especialistas que se puedan

el 4rea cientifica, al conocimiento contratar como consultores.
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- Identificar mecanismos de
transferencia de tecnologia.

- Identificar opciones para
el mantenimiento, la
reparacién y la sustitucion de
los equipos de investigacion.

6.2. Promocion de la
creatividad y la inventiva

Hay muchas maneras de
incentivar el desarrollo creativo e
inventivo. La Universidad de
Costa Rica, por ejemplo, busca
fomentar la innovacion en su
institucion estimulando el uso de
idearios y cuadernos de trabajo.
Actividades como esta, sin
embargo, deben estar respaldadas
por un ambiente que propicie

la I+D; hay que contar con
suficiente recurso humano
capacitado, con la infraestructura
necesaria y disponer de
oportunidades para mejorar.

Que los inventores y creadores
sean reconocidos como tales y
gue puedan participar de alguna
forma de los ingresos econémicos
gue genere la comercializacién de
los resultados de su investigacion
es importante. De ahi la necesidad
de contar con una politica clara al
respecto. Las instituciones deben
establecer normas contractuales
con los investigadores para
reconocer la autoria de las
creaciones y de las invenciones;
no obstante, los resultados de

la investigacion, explicitos o
implicitos, pueden pertenecer
exclusivamente a la institucion
contratante con lo que podréa

disponer libremente de ellos.

Esto obliga a distinguir entre el
derecho moral, que protege a la
persona del creador, y el derecho
patrimonial, que se relaciona

con la creacion y cuya finalidad
basica es obtener un beneficio

por la utilizacién o explotacion

de la innovacién generada. Una
buena gestion del conocimiento

y de los derechos de propiedad
intelectual supone poner en juego
la energia y la creatividad de toda
la organizacién, y ayuda a superar
obstaculos que atenten contra la
cohesion, la confianza y el sentido
de “proposito comun”.

La comunicacion interna debe

ser adecuada, responder a la
politica trazada y orientar la
organizacién hacia el modelo de
gestién escogido. No esta de mas
recordar que para vencer posibles
resistencias sera necesario avanzar
de forma paulatina, por etapas,
buscando espacios favorables

gue permitan avanzar hacia los
objetivos de la organizacion.

6.3. Proteccion de las
invenciones o creaciones

La proteccion de las invenciones
generadas por la investigacion

en el sector agropecuario, sea con
fines de lucro o no, demanda una
adecuada gestion del proceso.
Entre las actividades de la GPI
ocupan un lugar primordial

las acciones que lleva a cabo la
organizacion para inventariar sus
activos intelectuales, analizarlos
y tomar decisiones sobre la
necesidad o no de protegerlos por
medio de derechos de propiedad

Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura



intelectual. En este punto

juegan un papel importante los
formularios de divulgacion (de

los que se habla en una seccion
anterior de esta guia) y las posibles
auditorias de activos intelectuales.

La estrategia de proteccién de
la propiedad intelectual es un
conjunto de politicas y decisiones
que se toman para proteger el
conocimiento, mediante el cual
se define como hacerlo, en qué
paises y por cuanto tiempo. Las
proyecciones del comportamiento
comercial de la nueva invencion
pesaran mucho al momento de
tomar la decision.
]
En la practica esta es la parte
mas dificil de la gestién de la
propiedad intelectual en los
centros de investigacion publicos,
pues los investigadores no
tienen esta cultura y piensan
errbneamente que una estrategia
de proteccién de la propiedad
intelectual es contraria a la opcién
de publicar. Lo que sucede es que
se deben tomar decisiones antes
de publicar y sera en muy pocas
ocasiones, por ejemplo cuando
lo que proceda es mantener el
secreto, que se le impida a un
investigador publicar.

Ahora bien, las acciones de

las organizaciones de I+D no
deben limitarse a proteger sus
invenciones; esta es una condicion
necesaria para la competitividad
tecnoldgica pero no suficiente.
Para ser competitivos en materia
tecnoldgica hay que tener, ademas,
un conocimiento del mercado

y de sus aspectos juridicos y

comerciales, lo que sirve de
marco para implementar las
mejores estrategias de negocios
tecnologicos (acuerdos conjuntos
de investigacién, contratos

de licencias, etc.).

6.4. Administracion de los
derechos obtenidos
0 los contratos

Desde la 6ptica de la
administracion de los DPI,
surge la necesidad de buscar

el fortalecimiento de normas y
mecanismos relacionados con

la observancia de esos derechos,
necesidad que demanda, a su
Vez, mayores recursos para
monitorear y defender los DPI

a nivel global.

Una vez que los activos
intelectuales de la institucion

se han identificado o protegido,
es necesario darles seguimiento.
Por ejemplo, en el caso de las
patentes, hay que monitorear el
pago de las tasas anuales y estar
pendiente de cualquier infracciéon
gue se pudiera suscitar por parte
de terceros. Si se han otorgado
licencias, la institucion debe
velar por el cumplimiento de los
contratos, el pago de regalias,

el logro de metas, etc.

Las marcas deben renovarse cada
diez afos por lo que hay que llevar
un control de estos plazos. Un
seguimiento muy delicado se debe
hacer también a las solicitudes de
patente cuando se pretende una
proteccion en varios paises pues
debe haber cuidado de que no se
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pasen los plazos para reivindicar
prioridades en otros paises o en
una solicitud PCT.

6.5. Uso de informacion de
dominio publico

El uso de las bases de datos

de las patentes como fuente

de informacién tecnoldgica es
poco frecuente en los centros de
investigacion. Los investigadores
normalmente recurren a los

libros y articulos cientificos, pero
desconocen el gran acervo de
informacion que se encuentra en
las bases de datos de las patentes.
Existe la creencia de que las
patentes son secretas, cuando
mas bien se trata de invenciones
gue se describen publicamente.
Precisamente el sistema de
patentes se basa en la premisa

de que se concede el derecho
exclusivo, siempre y cuando la
informacién sea divulgada. Si bien
hay bases de datos de caracter
privado, a las que solo se puede
acceder pagando una suscripcién,
el puablico puede acceder a la gran
mayoria de las patentes por medio
de bases de datos gratuitas en
Internet. A titulo de ejemplo, la
base de registros de patentes de
Estados Unidos esta disponible en
http://www.uspto.gov/.

6.6. Auditoria de PI

Una auditoria de propiedad
intelectual es una actividad que
se realiza en una empresa o
institucion para poder determinar
los activos intelectuales de que se

dispone. Consta de varias etapas
y debe ser efectuada por personal
calificado. Una vez realizada la
auditoria, son sorprendentes los
resultados, pues la mayoria de
las veces la organizacién posee
activos intelectuales de los que
nunca se habia percatado. Esta
practica contribuye a dar valor

a lo que la institucion produce.

6.7. Valuacion

Quiza una de las actividades
mas dificiles de la gestion de

la propiedad intelectual es la
valuacién, o sea, determinar
cuanto valen los activos
intelectuales de que se dispone.
Conocer ese valor es util para
efectos de valoracion de la
empresa o0 cuando se desea
licenciar o vender los activos.

Es importante tratar de llegar

a un precio justo o razonable.
Muchas personas aducen que las
cosas valen lo que la gente quiera
pagar por ellas y esto se aplica
mucho en activos intelectuales.
Existen varios modelos para
tratar de determinar el valor

de los activos intelectuales; por
ejemplo, dependiendo del modelo
utilizado, la marca Coca Cola®
ha sido estimada en un valor que
va de 20 a 70 miles de millones
de dolares estadounidenses.

En ALC son pocas las firmas

gue se encargan de este tipo de
valoraciones.

Para efectos de licencias, algunos
consejos Utiles para determinar
el precio de un activo intelectual
pueden ser:
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- Rentabilidad del
proyecto industrial.

- Precio pagado anteriormente por
tecnologias similares.

- Otros factores econémicos,
técnicos, de mercado, etc.

Por su parte, algunos factores
clave en la determinacion de ese
valor pueden ser:

- Calidad de la tecnologia.

- Caracteristicas del mercado del
producto o la tecnologia.

- Estado de la economia del pais.
- Caracteristicas del licenciante.

- Integracion del paquete
tecnoldgico.

- Efectividad de la proteccion de
la tecnologia.

- Grado de desarrollo del
producto o de la tecnologia.

- Exclusividad (sube o baja).
- Limitaciones o ventajas.

Hay que recordar que en el caso
de las licencias lo usual es pedir
un monto inicial y luego se
establecen las regalias como un
porcentaje de las ventas.

6.8. Licenciamiento en
ambas direcciones

Licenciar es dar un permiso
para hacer algo. En el caso de

la propiedad intelectual se trata
de otorgarle un permiso a una
persona o a una organizacion para
gue use un activo intelectual. Es
obvio que cuanto mejor protegido
esté ese activo mas facil sera su
licenciamiento, lo que no impide
gue se puedan licenciar know how
o0 secretos. Ciertas empresas solo
licencian tecnologias nuevas o
productos que estan patentados
o0 registrados como marcas. El
licenciamiento se realiza a través
de un contrato de licencia, del
cual se hablara méas adelante. En
una institucion donde se realiza
1+D es posible que no solo haya
que licenciar activos intelectuales
a terceros sino también adquirir
licencias de terceros. Si una
institucion es proactiva en la
proteccion de sus activos debe
ser consecuente con esa politica
y debe también proteger los
activos intelectuales de terceros.
En ciertas areas de investigacion
serd necesario acceder a insumos,
tecnologias o herramientas de
investigacion que son propiedad
de terceros. La biotecnologia
agricola es uno de esos campos

y por lo tanto la institucion debe
tener cuidado de no generar
resultados que estén basados en
insumos o tecnologias de terceros
sin los respectivos permisos.

La gran mayoria de las
legislaciones de patentes contiene
excepciones, para el uso de
inventos patentados. Estas

se denominan “excepciones

para la investigacién”. Segun
estas excepciones, un invento
patentado se puede usar con
fines de investigacion, sin
infringir ningun derecho pero
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hay que estar atentos, pues de

' la investigacion al uso comercial

de un producto puede haber
un paso, y puede ser que un
resultado de una investigacion
no se pueda comercializar
porque ya esta patentado.

. También hay que tomar en cuenta

el tema de la territorialidad
de las patentes.

Al tratar de proteger un
programa de ordenador, por
ejemplo, sera necesario revelar
la idoneidad de las licencias de
las plataformas sobre las que se
desarroll6 el programa. En otras
palabras, se puede obtener la
proteccion de un activo
intelectual, siempre y cuando
se haya hecho dentro de

la legalidad, respetando los
derechos de autor de terceros.

6.9. Vigilancia del patrimonio
intelectual

De nada vale identificar activos
intelectuales, protegerlos y
licenciarlos si no se les va a
vigilar de manera constante. En
este contexto, vigilar significa
saber si hay terceros usandolos
sin autorizacion y tener, ademas,
la capacidad de detener esa
situacion, por medio de la
persuasion o de un litigio.

A fin de robustecer los
mecanismos de vigilancia de
los DPI y, en particular, de
proteger los derechos de los
obtentores vegetales, en los

paises de la region se esta
generalizando la conformacion
de asociaciones privadas de
obtentores vegetales; por
ejemplo, la ARPOV (Asociacion
Argentina de Proteccion de

las Obtenciones Vegetales),

la BRASPOV (Asociacién
Brasilefia de Obtentores
Vegetales) y la URUPOV
(Asociacién Civil Uruguaya
para la Proteccion de

los Obtentores Vegetales). Su
principal objetivo es velar por
la proteccion de los derechos,
prestar apoyo juridico a sus
asociados, presentar denuncias
de infracciones de terceros a los
organos oficiales de control,

y la fiscalizacion. De esta
manera se evita que los asociados
se vean involucrados en
potenciales litigios.

6.10. Preparandose para
posibles litigios

Cuando se tiene una politica
activa de proteccién de activos
intelectuales y de licenciamiento
se debe estar preparado para
eventuales litigios. En algun
momento pueden surgir disputas,
sobre todo por infraccion de
derechos, y reclamos. Muchos

de estos litigios se pueden evitar
redactando buenos contratos.
Cuando los litigios son inevitables
se debe recurrir a asesoria
especializada, buscar abogados
gue no solo sean litigantes sino
gue tengan claro el concepto de
propiedad intelectual.
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Cuadro 3. Algunos elementos de la gestion de la
propiedad intelectual y recomendaciones

Elementos de la gestion de la Pl

Recomendaciones

Licenciamientos

Valuaciéon

Vigilancia

Litigios

Una institucion publica preferira
siempre licenciar sus activos
intelectuales. Asi podra mantener
el control sobre ellos y resguardar
la consecucion del fin publico.

La “literatura” ofrece diversos
métodos para valuar la propiedad
intelectual, algunos relacionados
con el costo que supone generarla,
otros, con el ahorro que representa
su uso; sin embargo en la préactica
es dificil determinar ese valor.
Otro camino es buscar precios de
productos o tecnologias similares
y comparar. También se suele
afirmar que el precio de un activo
intelectual esta supeditado por lo
gue su adquirente quiera pagar.

La capacidad, tanto en términos
monetarios como de otro tipo
de recursos, para vigilar si
terceros estan usando mis activos
intelectuales sin mi autorizacién
es un factor que debe tomarse
en cuenta en la estrategia de
proteccion. Conseguir patentes
0 marcas en paises muy lejanos
es arriesgado porque habria que
tener verdadera capacidad para
vigilarlos.

Una buena préactica para evitar
gue la institucion se enfrente a este
tipo de litigios es dejar estipulado
en los contratos que el licenciatario
se hace cargo de ellos.
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¢,Como plasmar los acuerdos?

7.1. Contratos que pueden
resultar de utilidad

7.1.1. Acuerdo de
Transferencia de

Material Biol6gico

Uno de los tipos de contratos
mas utilizados en investigacion
agricola es el Acuerdo de
Transferencia de Material
Biolbégico (ATM o MTA, por sus
siglas en inglés), que permite

el intercambio de material e
informacién genéticos. Se trata de
un contrato simple, formalizado
segun principios contractuales
legales nacionales, que otorga
derechos sobre el material
biol6gico. Los términos de ese
tipo de contrato pueden variar,
segun sea el caso. Por ejemplo

se puede estipular que el que
recibe el material solo lo puede
utilizar con fines de investigacion
0 que puede negociar un acuerdo
de regalias para eventuales

usos comerciales del material
transferido o de cualquier
producto derivado de este. Uno
de los aspectos mas importantes y
dificiles de este contrato es como
se van a considerar los derechos
del proveedor en el acuerdo.

Las universidades, que
intercambian material a un nivel
cientifico basico, comtinmente
permiten que el material sea
utilizado libremente para
investigacion, pero no suelen
proteger sus intereses en caso de
una posible aplicacion comercial.
El sector privado generalmente
solo intercambia material después
de una cuidadosa negociacion

que establece derechos y

regalias por las invenciones y
variedades resultantes. Los paises
en desarrollo, con un interés
semejante al de las universidades,
pueden proteger el derecho a
compartir los beneficios por el

uso del material (un recurso
biol6gico), preocupaciéon que se
torna valedera especialmente en
situaciones en que el
mejoramiento genético de los
materiales, como las plantas,

se hace con recursos genéticos
provenientes de estos paises.

Al redactar un ATM se deben tener
en cuenta aspectos como:

- Delimitacién precisa del material.
- Obligaciones y restricciones.

- Quien recibe el material no
puede apropiarse de él por
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ningun medio de proteccién de
propiedad intelectual.

- Quien recibe el material no
puede comercializarlo.

- Quien recibe el material no
se lo puede transferir a terceros
sin el consentimiento de quien
lo entrega.

- No hay garantias sobre el
material y su comportamiento.

7.1.2. Contrato de
confidencialidad

El objeto de un contrato de
confidencialidad es comprometer
a las partes a mantener el secreto
sobre determinada informacion.
Por lo general se firman en un
proceso de negociacién en el

que es necesario entregar a una
de las partes informacién que

se considera confidencial pero
que es necesaria para tomar
decisiones. Otros contratos de
confidencialidad se firman en el
contexto de relaciones laborales,
a efecto de que un trabajador

se comprometa a mantener la
confidencialidad con respecto

a resultados de investigacion

gue pudieran ser protegidos por
derechos de propiedad intelectual.

Cuando una organizacién decide
mantener como informacion

no divulgada una propiedad
intelectual, se hace indispensable
gue todos los involucrados en el
proceso de su desarrollo firmen
contratos de confidencialidad
para garantizar el cumplimiento
de este compromiso. Algunas
veces, en el contexto de un
centro de investigacion publico,
el concepto de confidencialidad
no es ni bien entendido ni
aceptado. Sin embargo, es
necesario crear una cultura de
aceptacion de una modalidad de
proteccion que si bien es cierto
no es totalmente compatible

con los fines puiblicos de una
institucion, hay que tenerla en
cuenta para situaciones en las
gue no existe otra opcion. Algunas
veces a pesar de tener entre
manos un bien publico se hace
indispensable mantener en secreto
la informacion, justamente para
lograr ese fin publico.

]
Un ejemplo de la necesidad de
guardar la confidencialidad
podria ser el desarrollo de
procesos o la adaptacion de
procesos que, por no ser
novedosos no pueden ser
patentados, pero si pueden
ser licenciados, en conjunto con el
know how y la asistencia técnica,
siempre y cuando se
haya mantenido la
confidencialidad a efecto de no
entorpecer el licenciamiento.
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Al redactar un acuerdo de
confidencialidad deben tenerse en
cuenta aspectos como:

- Determinacion clara del
objeto: ¢a qué se le va a aplicar
la confidencialidad?

- Las excepciones.
- Lavigencia.

- Impedir la comercializacién u
otro uso de la informacion.

7.1.3. Contrato de [+D

En este tipo de contratos las
partes aportan recursos de
diversa indole para desarrollar
productos o procesos nuevos. Por
lo general una parte contribuye
con los recursos econémicos
mientras la otra hace el aporte
intelectual. Debe definirse de
manera clara la titularidad de los
resultados de la investigacion

y la propiedad intelectual.

Una definicion tipica del término
“propiedad intelectual” en

un contrato de I+D puede ser

la siguiente: “La propiedad
intelectual se refiere a formulas
cientificas, datos, invenciones,
ideas, programas de ordenador,
modelos, prototipos,
especificaciones, patrones, dibujos,
algoritmos, conceptos, productos,
composiciones, procesos y
protocolos, métodos, pruebas,

Yy mejoras, know how 0 saber
hacer, maquinas, instrumentos,
protegidos 0 no bajo un derecho
de propiedad intelectual”.
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Algunas clausulas que es

importante incluir en este tipo

de acuerdos son:

- Delimitacion clara del
proyecto por realizar con sus
objetivos y actividades.

- Presupuesto, y quién
lo va a cubrir.

- Titularidad de los resultados.
- Aspectos de publicaciones.

- Productos por entregar.

- Aspectos de confidencialidad.

7.1.4. Acuerdo de cooperacion
para investigacion

Se establece generalmente
entre centros de 1+D o entre
universidades para el
desarrollo conjunto de
investigaciones basicas o
aplicadas. Las partes aportan
recursos humanos, financieros,
de materiales o infraestructura,
con el fin de lograr los
objetivos acordados. Deben
ponerse de acuerdo en la
titularidad de los resultados

y en la distribucion de los
resultados o de la propiedad
intelectual resultante.

En su redaccion se debe tomar
en cuenta lo siguiente:

- Determinacion de las
obligaciones de las partes.

- Propiedad intelectual.

¢Como plasmar los acuerdos?
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- Titularidad de los resultados.

- Manejo o gestion de los
resultados de la investigacion.

7.1.5. Acuerdo de la
distribucion de
resultados

Debido a la dindmica propia de
las instituciones de I+D, puede

ser que a pesar de las previsiones,
surjan invenciones u otro tipo de
activos intelectuales, de proyectos
cooperativos, que no se hayan
contemplado en ningun acuerdo
previo. Cuando esto sucede,

son utiles los acuerdos de co-
titularidad o de distribucion de
resultados. Estos contratos sirven
para que las partes se pongan

de acuerdo a posteriori sobre la
titularidad de los activos, y a la vez
permiten tomar las previsiones del
caso para proteger los derechos de
propiedad intelectual. También se
deben tomar previsiones respecto
de la gestion, comercializacion y
mantenimiento de esos activos.

7.1.6. Acuerdo de
financiamiento

Por medio de este tipo de contrato,
un ente financiador otorga una
cierta cantidad de dinero a

una institucién con un objetivo
especifico (en este contexto por

lo general lo que se financia es

un proyecto de investigacion). En
términos de propiedad intelectual,
es importante que este contrato
contemple la titularidad, o bien,
aspectos relacionados con las

medidas que se tomaran en caso
de que se obtenga un producto
comerciable. Algunos entes ya
tienen establecidas las politicas
de propiedad intelectual y las
imponen en esos contratos. Otros
no, y entonces pueden surgir
problemas. Los funcionarios

de los centros que recibiran el
financiamiento deben estar atentos
a estas politicas o procurar que el
tema se discuta con antelacion.

7.1.7. Contrato de licencia

Un contrato de licencia es un
acuerdo mediante el cual un
licenciante, el que posee la
propiedad intelectual, le confiere
a un licenciatario, el que adquiere
la licencia, un permiso para usar
esa propiedad intelectual segln
determinadas condiciones. En este
tipo de contratos la tecnologia ya
esta desarrollada y es propiedad
de una de las partes; no hay, por lo
tanto, un flujo de conocimientos.
Si bien es cierto que la mayoria

de las veces se licencian patentes,
también se pueden licenciar
marcas, informacién no divulgada,
derechos de autor, variedades
vegetales y hasta propiedad
intelectual no protegida.

7.1.8. Contrato de franquicia

Un acuerdo de franquicia es un
contrato en virtud del cual una
empresa, el franquiciador, cede a
la otra, el franquiciado, a cambio
de una contraprestacion
financiera directa o indirecta, el
derecho a la explotacion de una
franquicia para comercializar
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determinados tipos de productos
0 servicios (0o ambos) y que
comprende por lo menos:

el uso de una denominacion

0 rotulo comuny una
presentacion uniforme de

los locales y medios de
transporte objeto del contrato,

la comunicacion, por parte del
franquiciador al franquiciado,
de un know-how 'y

la prestacion continua, por
parte del franquiciador, al
franquiciado, de asistencia

Es una relacién contractual
entre partes.

Se pueden establecer metas para
el desarrollo de tecnologia.

Se pueden otorgar incentivos
para estimular la difusion de la
tecnologia.

Se establecen plazos de
vigencia con renovaciones por
cumplimiento.

Algunos puntos que deben
regularse en cualquier tipo de
contrato son:

comercial o técnica durante
la vigencia del acuerdo.
|
Ventajas de los contratos de
licencias y franquicias

- El titular mantiene la propiedad.

- Se pueden otorgar algunos
derechos y reservar otros.

La delimitacion de las partes y
sus representantes.

La fecha de entrada en
vigenciay la vigencia.

La firmas autorizadas.

El objeto del contrato.
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Negociacion

Antes de entrar en cualquier tipo
de acuerdo de colaboracion, y para
garantizar el éxito del proyecto,

es absolutamente necesario dejar
en claro una serie de elementos,
entre ellos, qué se va a hacer, las
obligaciones de las partes, a quién
pertenecen los resultados de la
investigacion, la confidencialidad y
las publicaciones. Lamentablemente
los centros de investigacion
muchas veces inician proyectos
sin haber tomado en cuenta estos
aspectos, y el riesgo de conflictos
es elevado, sobre todo cuando ya
ha culminado la investigacion.
Negociar es indispensable para
lograr la gestion exitosa de la
propiedad intelectual, para

lograr acuerdos que satisfagan

a ambas partes; para llegar a
acuerdos GANA-GANA. Atoda
costa hay que evitar tacticas como:

- Laautoridad limitada: en
determinado momento, una de
las partes manifiesta que no
puede tomar esa decision y que
debe consultar a su superior.

- El fraude: se ofrecen cosas que
se sabe no se pueden cumplir.

- El globo: se proponen
situaciones exageradas

para que la otra parte
ceday crea que ha hecho
una gran negociacion.

- El cambio de negociadores:
en cualquier momento de
la negociacion se aduce
una excusa cualquiera para
cambiar los negociadores,
lo que obliga a empezar el
proceso de nuevo, con el
correspondiente gasto
de tiempo y recursos,
ademas de que la otra parte
se siente defraudada.

Es frecuente que surja la
pregunta sobre quién es la
persona indicada para llevar
adelante una negociacion de
este tipo, y surge porque
muchas veces los investigadores
que participan en el proyecto
no tienen las habilidades
necesarias para hacerlo. En
estos casos, lo méas conveniente
es dejar el asunto en manos de
profesionales (oficinas o
puntos focales) en materia de
propiedad intelectual. Si no se
tuviera acceso a ellos, lo

ideal es escoger de entre

el equipo de investigadores

a los que tengan mas
conocimiento del tema.

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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Recomendaciones para una - Formular criterios objetivos e

negociacion exitosa: insistir en que deben usarse.

- Separar a las personas de los - Prepararse de antemano,
problemas. planear la reunion.

- Enfocar necesidades e intereses - El encargado de conducir
Nno posiciones. la reunion debe ser alguien

con conocimiento del tema

- ldear opciones en que ambas y con capacidad para

partes salgan gananciosas. tomar decisiones.
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¢,Como lograr una proteccion adecuada?

9.1. Estrategias de proteccion

Uno de los mayores retos en
materia de propiedad intelectual
esta en desarrollar una buena
estrategia de proteccion. Por
estrategia de proteccién se
entiende la capacidad de tomar

la mejor decision para proteger
una invencién o una creacion y

al mismo tiempo para diseminar
por medio de un derecho de
propiedad intelectual apropiado y
gue permita su adecuada difusion.
En primer lugar, hay que decidir si
el respectivo desarrollo o producto
es susceptible de proteccion y si
conviene protegerlo o no; esto
implica tener una justificacion
clara para hacerlo. En segundo
lugar, hay que decidir cual es la
mejor via para hacerlo, o sea, cual
derecho de propiedad intelectual
responde mejor al fin publico de
la institucidn (este razonamiento
aplica a las instituciones que
desarrollan bienes publicos; las
motivaciones para proteger la
propiedad intelectual en el sector
privado son otras).

No hay una receta definida para
escoger la mejor estrategia de
proteccion, sobre todo si se trabaja
con una perspectiva publica.

El conocimiento, la mistica y el
respeto por la misién publica son
esenciales. De ahi la importancia
de mejorar las capacidades, en
materia de propiedad intelectual,
de las instituciones publicas

de investigacién, y de contar

con una oficina o “punto focal”
que se encargue de formular
politicas al respecto.

Las siguientes premisas pueden
contribuir a aclarar el panorama.
En una institucion de caracter
publico, el conocimiento debe
ponerse a disposicién del publico
sin exclusiones. Los derechos

de autor no son renunciables;
siempre habra una proteccion
implicita. Poner el conocimiento
a disposicion del publico significa
que los resultados se publican,
sin restricciones, o0 sea, no se
guarda informacion secreta. Se
puede decir, entonces, que en una
institucion publica la proteccién
de la propiedad intelectual es una
excepcion, se hace Unicamente
para garantizar que el fin publico
de la institucién pueda ser
alcanzado; se hace solo cuando

es pertinente y oportuno. El reto
es precisamente desarrollar la
habilidad para determinar cuando
vale aplicar esa premisa.

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola
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- ]
Premisa bésica para una

institucion publica:

La gestion de los derechos de
propiedad intelectual
contribuye a fortalecer la
transferencia de tecnologia.

Una vez se haya decidido que para
cumplir el fin ptblico se debe
acudir a un derecho de propiedad
intelectual, la aplicacién de

la estrategia debe iniciarse
manteniendo confidencial la
informacién que genere
resultados susceptibles de
proteccion o comercializacion.
Debe ser mantenida confidencial
hasta que no se tomen las
decisiones correspondientes. A
partir de ahi el objetivo seria
lograr la mejor combinacién
posible de derechos de
propiedad intelectual a la
mayor rapidez posible, para no
atrasar las publicaciones de los
involucrados y lograr la mayor
proteccion posible. Como se vio
en el apartado sobre “formas de
proteccion”, los derechos de
autor serian el denominador
comun y las marcas son un factor
multiplicador que le da valor
agregado a cualquier otro

tipo de derecho de propiedad
intelectual. Los demas tipos de
derechos dependeran

del tipo de conocimiento

y de los requisitos de proteccion.

]
Al decidir a qué derecho acogerse,
conviene recordar que para el
caso de obtener una patente hay
gue cumplir con los requisitos de
novedad, nivel inventivo y
aplicacién industrial. Si se

considera que el nivel inventivo no
es suficiente, se puede pensar en
un “modelo de utilidad”.

9.2. Experiencias en
tecnologias susceptibles
de proteccion

Con la finalidad de ilustrar

la aplicacion de los aspectos
sefialados en materia de
gerenciamiento de derechos de
propiedad intelectual, en los
parrafos siguientes se relatan, sin
entrar en particularidades, algunas
experiencias de proteccién de
tecnologias en I+D agropecuarios.

9.3. Protecciony
comercializacion de
obtenciones vegetales

Por lo general los institutos
publicos de 1+D agropecuarios

de ALC tienen programas de
mejoramiento genético de especies
vegetales que dan origen a nuevos
cultivares o variedades. Estas
especies se acogen a las normas de
proteccion de la UPOV, o a normas
similares, cuando se pretende
realizar su explotacién comercial,
ya sea en el pais de origen o en el
exterior (0 en ambos).

La proteccion de un cultivar se
puede fortalecer asociandolo a una
marca comercial —el Convenio
UPOV establece que cuando un
cultivar se comercialice estara
permitido asociarlo a una marca—.
Asi, los cultivares se pueden sacar
al mercado asociados a un nombre
comercial que los vincula al centro
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de investigacion que los genera
y a una marca. No esta de mas
recordar que, al recurrir a méas de
un mecanismo legal, se obtiene
una doble proteccion de los
derechos y se inhibe la accion

de posibles infractores.

Liberacion de cultivares
al mercado:

Los cultivares se liberan al
mercado asociados a un nombre
comercial que los vincula a una
institucién, y a una marca.

La liberacion de cultivares
protegidos al mercado se puede
resolver de diferentes formas.
Dependiendo de la estructura
empresarial para la multiplicacién
y propagacion del nuevo cultivar
y de las caracteristicas del
mercado, las licencias se pueden
otorgar en exclusividad a una
empresa, o0 bien, permitir que
dos 0 mas empresas van a
compartir el mercado, con
licencias no exclusivas.

La proteccion del cultivar ayuda
a que las empresas licenciatarias,
al contar con garantias de
capitalizacion posterior, se
muestren dispuestas a invertir en
planes de produccion y mercadeo.
Cuando el mercado potencial lo
justifica, esto contribuye a una
difusion mas rapida y efectiva de
la nueva tecnologia, tanto en el
pais como en el exterior.

Asu vez, el régimen de regalias
bajo el que se otorgan las licencias,
genera una nuevay genuina
fuente de recursos provenientes

de la comercializacion en el pais
y en el exterior, los cuales se

pueden reinvertir en proyectos de
investigacion y en programas de
mejoramiento genético y motivar
a su vez la busqueda de nuevas
invenciones que beneficien a los
productores agropecuarios.

Si el centro de investigacion lo
estima conveniente, sus creaciones
se pueden distribuir en forma de
cultivares de uso publico.

Normalmente esto ocurre cuando
las obtenciones van dirigidas a

sectores de agricultura de pequeiia

escala o familiar.

El contrato de licencia debe definir
el ambito territorial de la licencia,
el plazo, el control de calidad del
producto, el suministro de material
basico de multiplicacién y las
actividades de divulgacion y
promocion del nuevo cultivar.
Asimismo, debe establecer los
derechos de propiedad, la
distribucion de los beneficios y las
demas obligaciones de las partes.

A efectos de mantener su
finalidad publica, los centros de
investigacion pueden optar por
elegir la empresa licenciataria; es
decir, hacer un llamado publico de
ofertas con bases previamente
establecidas. Las ofertas se evaltan
ponderando antecedentes,
capacidad técnica, solvencia
economico-financiera, plan de
produccion, esquema de
comercializacién, control de
calidad y condiciones econdmicas
propuestas (derecho de licencia

o valor llave y valor de regalias).
Posteriormente, se selecciona la

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola

¢Coémo lograr una proteccién adecuada?

75



76

¢Como lograr una proteccion adecuada?

de investigacién pertinente. Con
esta politica, los nuevos cultivares
se licencian uno a uno, de forma
gue cultivares de la misma especie
pueden ser licenciados a empresas
diferentes. Este procedimiento
amplia la participacién de la
industria nacional en el proceso de
multiplicacién y comercializacion
de nuevos cultivares.

La tendencia actual es a establecer
convenios de vinculacion
tecnologica —especialmente
alianzas tempranas— para la
generacion de nuevos cultivares

a partir de programas de
mejoramiento genético
compartidos con empresas
privadas, tanto nacionales

como del exterior.

El interés por lograr la validacion
comercial y la ampliacion de
mercados para mantener la
competitividad en el desarrollo

de nuevas tecnologias, junto a
una politica definida de gestion
de la propiedad intelectual, son
caracteristicas que estimulan el
aporte privado a la innovacion.

El aumento en el nUmero de
alianzas publico-privadas para

el mejoramiento genético y

el establecimiento de campos
experimentales de empresas
semilleristas y de criaderos privados
gue se observa en la regién, son
apenas un ejemplo del cambio que
se estd operando en este sentido.

En los convenios de programas
de mejoramiento genético
junto con empresas privadas,
los contratos de 1+D suelen

separarse de los contratos
relacionados con el desarrollo
comercial de los cultivares de
propiedad compartida.

Como se menciond anteriormente,
es necesario estar atentos a los
DPI, especialmente cuando los
sistemas de control de los mercados
son muy laxos. Los derechos de
propiedad per se no garantizan la
proteccion ni la obtencién de los
beneficios. Tal es el caso del
mercado de semilla que, por su
propia naturaleza, esta integrado
por un importante nimero de
empresas semilleristas, comercios
distribuidores, productores con
semilleros bajo contrato y
productores usuarios quienes
producen semilla para uso propio.
La fiscalizacion se dificulta y
facilita la operacién fuera del
mercado formal. Hay que
desarrollar politicas que
fortalezcan los mecanismos de
proteccion de los obtentores, y los
institutos deben mantener una
actitud proactiva al respecto.

En varios paises de la regién, los
nuevos cultivares de especies
autdégamas se comercializan bajo
sistemas de contratos para regular
los volumenes de semilla que los
productores se reservan para uso
propio y por esa via se puede
tener un control directo del
mercado informal de semilla
denominado en “bolsa blanca”.
Los nombres que recibe esta
modalidad se denominan:
contratos de regalia extendida,
valor tecnolégico y regalia global,
segun diferentes paises y el
procedimiento utilizado.
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Sistema de valor tecnoldgico
implementado por
URUPOV

en Uruguay

Se asume el compromiso de
pago por el uso propio mediante
un “acuerdo de partes”, entre

el obtentor y el productor,

sobre la base del pago de una
contraprestacién tecnoldgica.

La reserva de semilla para uso
propio no se ve afectada en el

sentido de que: No se necesita
pedir autorizacién al obtentor
para realizar la reserva.

9.4. Protecciony
comercializacion de
procesos de desarrollo
tecnoldgico

Una segunda experiencia
destacable es la utilizacion
de contratos de franquicia de

procesos de desarrollo tecnolégico.

Un ejemplo en este sentido lo
constituye el cultivo in vitro

de células y tejidos vegetales,
utilizando la micropropagacion
de plantas en condiciones de
esterilidad, que permite altos
volumenes de propagacién en
corto plazo, facilita la limpieza
sanitaria y tiene alto potencial
para conservar material genético
a largo plazo. Actualmente la
técnica de micropropagacion

es rutinaria en los centros de
investigacion, habiéndose
ajustado y desarrollado sistemas
de multiplicacion in vitro para
diversas especies.

Con esta técnica, los centros de
investigacion pueden apoyar
el desarrollo tecnoldgico de
nuevos rubros e impulsar nuevas
capacidades productivas en los
sectores viveristas y semilleristas,
dado que el cultivo in vitro de
células y tejidos vegetales permite
producir una alta disponibilidad
de plantas de reconocido valor
genético y libres de enfermedades,
en plazos relativamente cortos.

Lo novedoso de esta experiencia
consiste en transferir y expandir
las tecnologias generadas en
los centros de investigaciéon a
empresas agrobiotecnoldgicas bajo
un contrato de franquicia, con el
fin de utilizar a escala comercial
un protocolo de propagacion
in vitro especifico para
determinada especie vegetal.

La proteccién del procedimiento
de micropropagacion se puede
realizar por dos vias:

a) solicitando una marca
comercial que identifique el
procedimiento, o b) obteniendo
el registro de los derechos
autorales del protocolo del sistema
de propagacion. Esto permite, a
traveés del contrato de franquicia,
transferir el protocolo y

ceder el uso de la marca
comercial del procedimiento
con las identificaciones
correspondientes. A su vez, el
laboratorio privado franquiciado
se ve obligado a usar dicho
protocolo exclusivamente en
conexion con los productos
sefialados en el contrato y segun
las condiciones establecidas.
Como contraprestacion, el agente

Guia para la gestion de la propiedad intelectual en consorcios regionales de investigacion agricola

¢Como lograr una proteccion adecuada?

77



78

¢Como lograr una proteccion adecuada?

privado paga al instituto un

' canon por planta micropropagada

destinada a su propia produccion
o vendida y entregada a terceros a
cualquier titulo.

g‘ Al ofrecer un material con un

origen y una calidad trazables, la

franquicia amplia las posibilidades

de atender la demanda de
plantas por parte del sector
productivo. Para facilitar la
adopcion del proceso, el sistema

de micropropagacion debe incluir,
ademas de los protocolos, material

de apoyo, medios de cultivo y
actividades de capacitacion del
personal de las empresas, en las
instalaciones del instituto.

La franquicia, como

modalidad de transferencia de
agrobiotecnologias, abre nuevas
oportunidades de desarrollo a
los laboratorios privados. Es un

sistema innovador de transferencia

de tecnologia que permite llegar
en corto plazo a los productores

con una planta de calidad genética

y sanitaria conocida y avalada
por una marca que la vincula al
instituto que la genero.

Ejemplo: Franquicia de cultivo
in vitro de cultivares de arandanos
en el INIA Uruguay

Obligaciones del franquiciado:

Organizar los procedimientos
de acuerdos con el

Protocolo del Sistema®©
AR-VITRO® desarrollado
por BIOTEC® del INIA.

Producir en el ambito
territorial establecido.

Llevar registros adecuados
y completos.

Facilitar las inspecciones.

. Abastecer adecuadamente la
demanda del mercado nacional.

Utilizar los distintivos de
propiedad del INIA.

. Abonar al INIA las
contraprestaciones.

Comunicar al INIA toda la
experiencia obtenida.

9.5. Protecciony
comercializacion de
tecnologias protegidas
bajo secreto

En esta situacion se utilizaran
como ejemplo desarrollos
tecnoldgicos cuyos productos

no son materia de proteccion en

el marco legal vigente en el pais
donde se intenta su desarrollo.

La opcidn del secreto de la
informacién resulta una forma
viable de proteger el conocimiento
sobre la tecnologia generada.

Por su importancia en el contexto
del desarrollo sustentable,
interesa mencionar el tema de los
agentes de control biolégico. Las
tecnologias de control biolégico
muestran al presente un avance
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reducido en comparacion con el
de los productos agroquimicos;
sin embargo, su valor estratégico,
para los paises de ALC, crece dia
con dia porque con inversiones
relativamente bajas se pueden
lograr productos muy eficaces.

Identificar agentes bioldgicos para
controlar plagas y enfermedades
perjudiciales, y reducir asi el
namero de tratamientos quimicos
y sus consiguientes efectos toxicos,
son algunas de las ventajas que
ofrece esta tecnologia para
mitigar efectos ambientales,
originados por el uso inadecuado
de los agroquimicos. En este
campo del control bioldgico,

es posible identificar, a partir

de diferentes aislamientos de
cepas de especies nativas de
microrganismos que demuestren,
a nivel de ensayos en laboratorio
y experimentos en cultivos, ser
altamente efectivas en sus efectos
patogénicos para el control de
insectos plagas o enfermedades.

Para que los resultados de las
investigaciones realizadas tengan
impacto a nivel productivo y
permitan el posterior desarrollo
de un producto comercial, es
necesario realizar ajustes en las
técnicas de produccién a nivel

de escalado industrial de las
cepas aisladas. Ahora bien, el
desarrollo de los agentes de
control bioldgico debe superar con
éxito el proceso de produccion

a escala comercial para que el
esfuerzo de afios de investigacion

no quede en el olvido. Es

en esta etapa donde cobran
relevancia los convenios con
empresas privadas especializadas
en este campo, que presenten
capacidades de lo ultimo en
tecnologia y en infraestructura,
asi como buenas condiciones de
aislamiento y seguridad.

En un caso asi, el centro de
investigacion aportaria el
conocimiento basico asociado
(aislamiento de cepas, entre
otros) al proceso de control
bioldgico, mientras que la
empresa privada aportaria sus
capacidades y conocimientos
para producir y desarrollar el
producto a escala comercial.

Cuando el pais no dispone

de un marco normativo que
permita patentar la cepa del
microorganismo aislado, por
tratarse, por ejemplo, de un
aislamiento de la naturaleza

o porque los procesos de
identificacién y produccion

de la cepa no tienen el nivel
inventivo suficiente para obtener
derechos exclusivos de propiedad
intelectual, la proteccion deberia
enmarcarse dentro del campo del
“secreto industrial”, para poder
preservar los derechos de las
partes y evitar que terceros tengan
el usufructo del esfuerzo conjunto
del instituto y la empresa.

De esta manera, se penaliza
fuertemente a quien no mantenga
la confidencialidad acerca de

los diferentes procesos.
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9.6, Proteccion y

comercializacion de
invenciones patentables

La patente es un titulo de
propiedad que le otorga al
titular la posibilidad de explotar
su invencion o de ponerla a
disposicién de otro, segun las
condiciones econémicas que

se acuerden, para que éste la
introduzca al mercado. Su
mayor ventaja es que el titular
puede excluir a otros.

Las invenciones son patentables
cuando cumplen las condiciones de
novedad mundial, altura inventiva
(ademas de ser nuevo no debe ser
evidente para un experto en la
materia) y aplicacién industrial.
Nétese que se habla de invenciones
gue rednen ciertas condiciones

y no de descubrimientos; estos
altimos en general se refieren a un
fenémeno natural o a la puesta

en evidencia de alguna
manifestacion de la naturaleza

Y no son objeto de patentes. Las
patentes se conceden a expresiones
especificas del ingenio humano

Yy no por revelar algo que existe

en la naturaleza.

En la mayoria de los paises de
ALC, una parte significativa de
los esfuerzos que se realizan
en investigacion agricola esta
destinada a la adaptacion de
tecnologias para la produccion,
por lo que es poco probable
gue surjan oportunidades de
invenciones patentables. Sin
embargo, en afios recientes con
el desarrollo de las capacidades

vinculadas a la biotecnologiay a
los agentes de control bioldgico,
la posibilidad de proteger las
invenciones por medio de
patentes esté creciendo.

A manera de ejemplo, se puede
mencionar la identificacion de la
asociacion entre determinados
polimorfismos de genes y
pardmetros productivos. Este
hallazgo que da soporte a la
seleccion asistida por marcadores
y mas recientemente a la
denominada “seleccion gendémica,”
resulta patentable y da origen a
procedimientos especificos que
pueden introducirse al mercado
con la idea de que, temprano

en la vida de un animal, se
pueda diagnosticar el genotipo
presente y con ello predecir el
comportamiento e incluirlos

en el mejoramiento genético,
teniendo gran impacto,
especialmente en aquellos
caracteres cuantitativos que

se expresan tardiamente en

la vida del animal y presentan
baja heredabilidad.

Un segundo ejemplo lo
constituye la identificacion y el
aislamiento de cepas especificas
de microorganismos que tienen
la capacidad de controlar
determinadas plagas, estimular
el crecimiento o mejorar los
caracteres productivos de las
plantas cultivadas, lo que da
lugar a formulaciones comerciales
para su aplicacion.

Teniendo presente la territorialidad
de las normas que regulan la
proteccion de los derechos de
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propiedad intelectual, existen microorganismos. Sin embargo, no .
diferencias entre paises con parece haber mayores restricciones
respecto al otorgamiento de para obtener patentes que

patentes sobre genes o cepas de reivindiquen su expresion y uso.
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El intercambio de genes y germoplasma

El creciente nivel de condiciones
que opera en el intercambio y la
circulacion de germoplasma en
todos los ambitos, asi como el
alto grado de proteccion de genes
especificos, cuyo uso es crucial
en programas de mejoramiento,
condiciona también el desarrollo
en el mercado de los cultivares
obtenidos a partir de ellos.

Es necesario que los proyectos
de investigacién genética tomen
en cuenta todas las normativas
gue estan relacionadas con su
acceso. Larelacion entre el tema
de acceso a recursos genéticos
y el tema de proteccion de
propiedad intelectual estriba en
gue los primeros son fuente, o
materia prima, para producir
activos intelectuales, en especial
patentes y derechos de obtentor.
Hay algunos paises que ya

han regulado ese acceso y los
investigadores deben apegarse
a las reglas. También hay
legislaciones que equiparan

el acceso a recursos genéticos
con el *“acceso al conocimiento
tradicional”, y piden, por tanto,
los mismos requisitos.

10.1. La Convencidn de Rio

Uno de los primeros instrumentos
internacionales que regulé el
acceso a los recursos genéticos
fue la Convencion de Rio, que

se firmo en Brasil en 1992. De
manera resumida, y en relacion
con el tema que nos interesa,

la Convencién de Rio establece
la reafirmacion del valor de los
recursos genéticos para el futuro
de la humanidad y el derecho
soberano de cada Estado sobre
su diversidad biolégica. El
germoplasma deja de ser de libre
acceso y pasa a ser un recurso
propio de cada pais.

El articulo 3 establece, de
conformidad con la Carta de

las Naciones Unidas y con

los principios del derecho
internacional, el derecho soberano
de cada Estado de explotar sus
propios recursos en aplicacion

de su propia politica ambiental.
Ampliando el alcance de esta
disposicidn, el articulo 15 faculta a
los Estados a controlar el acceso a
esos recursos por la via legislativa,
y da pie a contrataciones entre
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de manera justa y equitativa,

los resultados de las actividades
de investigacién y desarrollo

y los beneficios que se deriven
de la utilizacion comercial y de
cualquier indole con la Parte que
aporta los recursos.

La Convencion de Rio

también faculta a los paises
miembros a legislar en materia
de acceso y proteccién del
conocimiento tradicional. Para
mayor informacion, se pueden
consultar los sitios http://www.
prodiversitas.bioetica.org/tkchd.
htm y http://www.fao.org/
newsroom/es/focus/2004/51102/
article_51115es.html

Si bien es cierto que la
Convencion de la Diversidad
Bioldgica se firmd en 1992,

su implementacion no ha sido
facil. El principal obstaculo es
el hecho de que algunos de sus
articulos no son suficientemente
claros y especificos, como era
de esperarse en un convenio de
este calibre, con la dificultad
adicional de que cada pais
deberia desarrollar su propia
legislacion para su puesta

en ejecucion. Por otra parte,

se generaron dudas sobre

la conveniencia de aplicar

la letra exacta del Convenio,
sobre todo en el campo

de la agricultura.

El desarrollo de la agricultura,
como se conoce hasta el
momento, se debid en gran
medida a la posibilidad del
intercambio genético en un clima

libre de restricciones. Para
nadie es un secreto que ese
clima se ha ido tornando

cada vez mas restrictivo.

La realidad mundial indica

gue, en gran medida, las
variedades comerciales

gue actualmente se producen

no tienen un origen determinado
sino que son producto de
multiples cruzamientos entre
variedades de distintas regiones.
Dificil seria para un pais o una
region poder reclamar como
punto de origen absolutamente
endogeno, variedades que

se estuvieran empleando de
manera comercial. Desde ese
punto de vista, la aplicacion
irrestricta del principio del
reconocimiento, tanto moral
como econdmico, del pais de
origen del recurso genético,

y el hecho de tener que compartir
ese beneficio, tal y como se
establece en la Convencion,
podria traerle enormes
dificultades de indole

practica a la agricultura.

10.2. Tratado Internacional
sobre los Recursos
Fitogenéticos (TIRFG)

Luego de la promulgacion de la
Convencion de Biodiversidad se
reconocio que habia diferencias,
en cuanto a la implementacién

de los principios ahi esbozados,
para el sector farmacéutico y para
el sector agricola. Por esta razon,
se retomaron iniciativas que ya

se encontraban en marcha en ese
momento para adoptar principios
especificos para el sector agricola.
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El Tratado Internacional sobre
Recursos Fitogenéticos (TIRFG)
surgié de una iniciativa de la FAO,
pero trata de manera muy
diferente la titularidad de los
recursos genéticos en relaciéon

con la alimentaciény la
agricultura. Se habia considerado
entonces que los recursos
genéticos eran un patrimonio

de la humanidad y se posibilitaba
el libre acceso a ellos sin
restriccion alguna. El objetivo
principal del TIRFG es la
conservacion y el uso sostenible
de los recursos genéticos

para la alimentaciény la
agriculturay la distribucién

justa y equitativa de los
beneficios derivados de su

uso. Este Tratado es una
iniciativa multilateral que
reconoce los derechos

soberanos de los Estados

sobre sus propios recursos.

Este Tratado crea el “Sistema
multilateral de acceso y de
distribucién justa y equitativa
(MLS, por sus siglas en inglés).
El MLS es un medio efectivo y
transparente que facilita el
acceso y la distribucion de los
beneficios derivados del uso

de los recursos que se
encuentran al amparo del
Tratado. Sin embargo, el
Tratado es solamente un

marco de referencia y por lo
tanto deja las definiciones mas
importantes, como los términos
precisos de la distribucién

justa y equitativa (nivel, manera
y forma de pago) al Organo
Rector. EI Organo Rector

esta integrado por todos los

Miembros del Tratado que lo
hayan ratificado. En su seno se
decidié implementar un Acuerdo
de Transferencia de Material
Bioldgico Estandarizado (SMTA,
por sus siglas en inglés),

gue es de uso obligatorio en
cualquier transferencia de
material entre las Partes, que
esté al amparo del Tratado.

El SMTA establece las
condiciones especificas del
acceso y la distribucion de
beneficios. El acceso es abierto

y gratuito, y cubre cultivos
como el maiz, el arroz, el

sorgo, el trigo, el camote y

la papa. También incluye los
bancos de germoplasma, a
cargo del CGIAR (Grupo
Consultivo para la Investigacion
Agricola Internacional),

aspecto importante para los
centros de investigacion pues
de ahora en adelante, cuando se
guiera acceder a los recursos de
estos bancos, se debera hacer
por medio del SMTA.

En este contexto, la politica

gue han venido desarrollando
los institutos de la regién
puede calificarse de flexible.

Se ha mantenido un equilibrio
entre una proteccion a ultranza
y la liberacion absoluta. Politicas
de este tipo permiten manejar
los recursos genéticos para

la alimentacion y la agricultura
con suficiente apertura para

el intercambio, la cooperacién
y el establecimiento de alianzas,
como también buscar una
participacion justa en los
beneficios que se

deriven de su uso.
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Con politicas flexibles en los
temas de recursos genéticos,

los centros de investigacion
pueden reivindicar el principio
de reciprocidad en el intercambio
de germoplasma. En este marco,
y a efectos de ejercer los derechos
sobre el material intercambiado,

se deben realizar acuerdos
de transferencia de material,
donde se establezcan
claramente los alcances en

el uso del germoplasma
considerado y la distribucion
de los beneficios entre

los actores participantes.
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Consideraciones finales

La investigacion agricola es

de creciente importancia. La
agricultura en las tltimas décadas
ha evolucionado de una actividad
artesanal a una actividad intensiva
en tecnologia e insumos. Es
imperioso que el papel de los
centros de investigacion agricola
en este proceso se centre en el
desarrollo de nuevas tecnologias
y productos necesarios para

gue la agricultura sea mas
eficiente y sobre todo sostenible,
conforme con los nuevos
requerimientos actuales.

Dentro de este contexto, la gestion
de la propiedad intelectual
también constituye, como se ha
visto, un elemento que facilita

el cumplimiento de la mision

y los objetivos de los centros

de investigacién, que cada

dia se unen mas en redes de
colaboracién regionales, como los
PROCI y FONTAGRO, para lograr
mejores resultados. Es necesario
intensificar la generacion de
grupos de investigacion enfocados
en la alta tecnologia, asi como

las alianzas publico-privadas en
temas claves de interés para la
region. Sin embargo, como se
pudo constatar a través de este
documento, estas colaboraciones y
el incremento de estas iniciativas

constituyen retos y oportunidades
para todos los participantes,
sobre todo en lo que respecta al
manejo de los resultados de estas
colaboraciones. Es necesario

un cambio de estrategia en la
concepcidn de la transferencia
de tecnologia hacia los usuarios
finales. Se espera que esta

guia sea un instrumento

mas para ese cambio.

A través de una adecuada gestién
de la propiedad intelectual se

les otorga un nuevo valor a los
resultados de las investigaciones
y se abren caminos mas faciles
para su transferencia y uso

final. También se afianzan las
relaciones con el sector privado,
tan necesarias para el desarrollo
econOmico. En fin, las instituciones
logran cumplir su mision de

ser agentes de cambio en un
sector avido de informacion,
tecnologias e insumos.

El tema que se ha abordado en
esta guia es complejo, pero se ha
intentado, mediante un lenguaje
sencillo y de manera resumida,
que el usuario de esta guia
tenga un panorama general de
la propiedad intelectual y que
haya adquirido conocimientos
que le permitan iniciarse en las
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practicas mas usuales en el campo  motive a ahondar mas en el

de los DPI. También se espera tema y a mejorar sus capacidades
gue esta guia sea de gran utilidad  en un campo que esta en

a sus usuarios, de manera que los  constante evolucién.
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