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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo identificar a un grupo de investigacion de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos a fin de reorientar en los derechos de propiedad industrial, que son generadores de
economiay al mismo tiempo permiten la acreditacion de calidad y pertinencia social de la universidad.
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ABSTRACT

This current work has the aim of guiding San Marcos University Researchers in all issues regarding
industrial copyright which are economy generators and at the same time allowers university quality

accreditation and social pertinence.

Keywords: Industrial copyrights, researchers.

INTRODUCCION

Si partimos que la universidad cumple con
tres fines fundamentales que son docencia,
investigacion y proyeccion social', rescatamos
que el factor comun es el conocimiento,
fundamentado en los dos primeros fines como
medios para obtener un producto que se
configure en la satisfaccion de las necesidades
sociales, propiciando la proyeccion social de la
universidad. Es decir, el conocimiento es el factor
esencial para el desarrollo de un pais siempre y
cuando éste se concentre o se aplique a la

realidad de un pais, region o ciudad, apuntando
de esta manera a la pertinencia y la razon de ser
de la universidad.

De otro lado, son dos los productos gené-
ricos que proporciona la universidad a la socie-
dad. Hablamos de bienes y servicios entendi-
dos desde una optica diferente a la que tienen
las empresas que buscan rentabilidad economi-
ca individual o grupal sobre lo social, ya que la
universidad es una institucion que satisface en
forma primordial a la sociedad a través de sus
proyecciones y acciones generadoras de bienes
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y servicios con rentabilidad social, siendo Ia ren-
tabilidad econémica un medio para lograr sus
fines.

Asi, por ejemplo, si logramos a base de las
investigaciones obtener una vacuna que luego
podemos producir, inferimos que la btisqueda
de la universidad es satisfacer las necesidades
primordiales de salud de la comunidad en el
sentido de combatir la enfermedad, logrando
una rentabilidad social con la buena salud de la
comunidad; y de otro lado, las invenciones e
innovaciones de un producto o bien puede ser
una posibilidad de rentabilidad econémica al
generar contratos rentables de Licencia,
Royalties, etc., ademas de retroalimentarlos hacia
nuevas investigaciones, dado que “la produccion
del conocimiento, funcion esencial de la Universidad,
se halla muy relegada particularmente en el drea
estratégica de ... la produccion de tecnologias™.

Por tanto la investigacion, dentro del con-
glomerado del conocimiento, constituye un es-
calon esencial del ejercicio docente que procura
resolver la problematica que acontece a la so-
ciedad, lo que justifica reconsiderar el conjunto
de investigaciones de la Universidad para anali-
zarlas y fundamentar su orientacion hacia los
fines loables del desarrollo y bienestar social.

Expresado asi, en relaciéon a esto ultimo,
encontramos un acoplamiento interesante en-
tre las investigaciones que genera la universi-
dad y los derechos de propiedad Industrial®; lo
que nos ha motivado a revisar estudios simila-
res en los dltimos afos con resultados negati-
vos, por lo que se hizo perentorio gestar esta
nuestra iniciativa, teniendo en cuenta que la
UNMSM sefiala como una acciéon importante el
“Proteger la propiedad intelectual y promover el re-
gistro de patentes”®; y donde se inserta el
empresariado privado teniendo en cuenta que
la universidad debe “Promover y gestionar rela-
ciones e interacciones entre la Universidad y su en-
torno, particularmente con el sector empresarial en
el drea de investigacion e innovacion tecnologica’™,
los cuales convergen en la produccion de paten-
tes e innovaciones por parte de la universidad y
en el uso de estos bienes por parte de las em-
presas, claro estd, previas relaciones contractua-
les, para lo cual es necesario buscar los meca-
nismos técnicos-juridicos adecuados para la
comercializacion y explotacion de estos derechos
intangibles limitado a las investigaciones de la
UNMSM vy seleccionados como proyectos

innovadores por el Vicerrectorado de Investiga-
cién, asi como los proyectos especiales que cuen-
tan con financiamiento propio.

Por lo que este trabajo, en una fase preli-
minar, tiene como objetivo evaluar las investi-
gaciones realizadas en nuestra Universidad® para
incentivar este tipo de investigacion, al amparo
de “...los derechos de propiedad intelectual... pa-
tentes, disefio industrial... que otorgan poder al mer-
cado sobre la competencia a los inventores y crea-
dores y recompensan, asi a la innovacion e inversion
en I+D"7; y de otro, ligar a la Universidad en
forma sinérgica con el empresariado.

METODO

El presente estudio explora las investiga-
ciones que se orientan a los derechos de
propiedad industrial. Para ello se consideran 314
trabajos de investigacion innovadores realizados
en la UNMSM hasta el 2006, material recopilado
del Vicerrectorado de Investigacion, ademas se
han considerado diez proyectos ganadores con
financiamiento especial para el periodo 2002-
2006. Las investigaciones analizadas se han
seleccionado en base a los siguientes criterios:

* Seincluyen como proyectos de investigacion
a las creaciones e innovaciones de disefios,
procesos, modelos o secretos industriales.

e Se excluyen los proyectos de investigacion
que estan protegidos por otras formas tales
como softwares, bases de datos, etc., que
pertenecen a los derechos de autor u otras
formas de proteccion.

* Se excluyen los proyectos de investigacion
que inciden en la salud de la sociedad, ob-
viamente sin potencialidad a derechos de
propiedad, asi como los estudios de diag-
noéstico, formulaciones tedricas y evaluacio-
nes descriptivas que no estan protegidas por
los derechos intelectuales.

RESULTADOS Y DISCUSION

La evaluacion de los proyectos desarrolla-
dos hasta el 2006 y difundidos por la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos segun los
criterios indicados en el Método, nos permite
verificar las potencialidades y posibilidades de
los mismos, en funcion de identificar proyectos
que deriven en propiedad industrial, obtenien-
do los resultados descritos en los cuadros si-
guientes (ver Cuadro N2 1y Cuadro N¢ 2).
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Cuadro N2 1. Proyectos especiales aprobados con financiamiento y su evaluacion como elemento

de derechos de propiedad intelectual (DPI)®.

INVESTIGACION

CALIFICA PARA DPI

PEM2006A14. Extraccion y fraccionamiento
supercritico del aceite esencial de mintyhostachys
setosa (mufia) para aplicaciones farmacéuticas

Califica para patentes, dado que se
formula un farmaco.

PEM2006A23. Desarrollo de una sistema de deteccién
temprana de la sequia en el Peru a partir de imagenes
de satélite e indices de la oscilacion surefia del Nifio.

Investigacion que genera rentabilidad
social.

PEM2006B02. Seroprevalencia de anticuerpos contra
HTVL-1 en mujeres en edad reproductiva consultantes
del Instituto de Medicina Tropical - UNMSM.

Investigacion médico social, genera
rentabilidad social.

PEM2006B04. Desarrollo del Método Sol-Gel para la
preparacion de nuevos materiales en la UNMSM.

La técnica SOL Gel es susceptible a
procesos y formulaciones patentables
u otros derechos.

PEM2006B06. Gendmica funcional de alpaca:
asociacion de Est (Expressed Sequence Tags) y finura
de fibra en alpacas (Vicugna pacos) ...

Cuando hay técnica existe una
predisposicion para registro de
derechos industriales.

PEM2006B08. Diferenciacion de micobacterium SPP
mediante PCR y analisis del polimorfismo de longitud
de los fragmentos de restriccion (PCR-RFLP) del gen
hsp65.

Investigacion médico social, genera
rentabilidad social.

PEM2006B19. Sintesis y caracterizacion de
hidroxiapatita obtenida a partir de recursos organicos
desechables.

Se estudia procesos, en consecuencia
es susceptible de derechos de
propiedad industrial

PEM2006B28. Polimorfismo i/d del gen ACE en
pacientes afectados por la nofropatia diabética de las
tres regiones del pais.

Investigacion médico social, genera
rentabilidad social.

PEM2006B30. Nueva técnica de reconocimiento del
bacilo tuberculoso.

Investigacion médico social, genera
rentabilidad social.

PEM2006C25. Nacion, racismo y género en la prensa
sensacionalista.

Estéa sujeto a derecho de autor.

Fuente: Vicerrectorado de Investigacion (2006). Boletin N° 1. UNMSM, Octubre 2006.
Elaboracion: Del autor a partir de la relacion de proyectos ganadores.

Cuadro N2 2. Resumen de proyectos especiales’.

TOTAL DE PROYECTOS

Si CALIFICA DPI

NO CALIFICA DPI

10 4
% 40%

6
60%

Fuente: Vicerrectorado de Investigacion (2006). Boletin N° 1. UNMSM, octubre de 2006.

Elaboracién: Del autor.

En relaciéon a estos proyectos especiales,
vale recordar que de los diez proyectos, cuatro
califican o son asequibles a derechos de
propiedad industrial y cinco tienen el mérito
explicito de satisfacer las necesidades sociales
relativas a la salud, complementando la
proyeccion social de la Universidad, sin desme-
recer al Gnico proyecto de investigacion de

humanidades que convalida la formacién integral
que brinda la universidad, puesto que a decir de
diversos tratadistas “En San Marcos la variada
experiencia de la investigacion humanistica debes
constituirse en la base para la formacion de nuestros
estudiantes”®. Los citados proyectos, a criterio
del autor, armonizan con las potencialidades de
la universidad.
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En el Cuadro N2 3 observamos que de
todos los proyectos innovadores solo el 43% tiene
perspectivas para ser considerado como proyecto
coadyuvante a ser propiedad industrial, lo que
conlleva a insistir en que los trabajos de

investigacion conducentes a propiedad industrial
deben tener cierta cobertura en la universidad,
por lo que se les debe conceder una mejor
difusion sin que la universidad descuide otras
prioridades.

Cuadro N2 3. Proyectos innovadores y su evaluacion como elemento de Derechos de Propiedad
Intelectual (DPI)™°,

PRE?(ECIZDTEOS TOTAL CALIFICA DPI | NO CALIFICA DPI
General 199 87 112
Metalurgia 37 26 11
Telecomunicaciones 14 2 12
Energia 7 2 5
Agroindustria 9 3 6
Pesqueria 48 16 32
Total 314 136 178
% 100 43 57

Fuente: Vicerrectorado de Investigacion (2007). Proyectos innovadores presentados en la Cdmara
de Comercio de Lima por el Ingeniero Javier Del Carpio Gallegos.
Elaboracién: Del autor a partir de relacion de proyectos innovadores.

Se observa igualmente que el mayor nd-
mero de proyectos atendibles en cuanto a dere-
chos de propiedad industrial son los de meta-
lurgia, debido a que hay mayor predisposicion
para ello por los investigadores de esas areas;
en el caso de electrénica, por su peculiaridad de
involucrar el uso del software, su protecciéon y
aprovechamiento, no es materia de los derechos
de propiedad industrial.

En cuanto al sector pesquero si bien pre-
senta un gran numero de investigaciones, la
mayoria estan orientadas a diagnosis, descrip-
ciones, estadisticas, etc., que son meritorias pero
que no califican para relaciones de propiedad
industrial; similar apreciacion ocurre en proyec-
tos innovadores de energia.

En cuanto a las limitaciones de las obser-
vaciones, referimos que el analisis se hizo en
base a restimenes y/o titulos de las citadas in-
vestigaciones, aclarando que algunas de las no
calificadas como potenciales derechos de pro-
piedad podrian derivar en relaciones patrimo-
niales de propiedad industrial no percibidas en
el presente estudio, en base a la inquietud y ca-
pacidad del propio investigador del proyecto en
el transcurso de su realizacion.

Concluyendo y en relacion a la muestra
observada, creemos que se deben seleccionar
o hacer concursos con mayor especificidad en
relacion a las investigaciones que conducen a
propiedad industrial, y especificamente a pa-
tentes para inventos e innovaciones (modelos
de utilidad), de tal manera que se tenga mayor
presencia de este tipo de investigaciones. Por
supuesto que con ello no estamos expresando
que no demos interés a otras investigaciones
de humanidades o de tipo social que también
fluyen por la Universidad en el cumplimiento
de sus fines. De lo que se trata es de cubrir
investigaciones que de alguna manera gene-
ren ingresos econémicos a la UNMSM, y por lo
mismo, sean contribuyentes para todo tipo de
investigacion, sin dejar de lado la importancia
de enlazar a la universidad con la empresa en
funcion del desarrollo sostenible del pais. Des-
de esa optica, debe buscarse una relacion ar-
monica en todo el conjunto de las investiga-
ciones producidas por la Universidad, lo cual
involucra sostener un equilibrio entre la inves-
tigacion y los objetivos aparentemente comer-
ciales de esta casa de estudios, de tal manera
que no se desvirtie su esencia o finalidad aca-
démica, profesional y humanistica.
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Sabedores del valor de la Propiedad Indus-
trial es necesario que se tome en cuenta el dere-
cho de los patentes y el licenciamiento del uso
de los mismos a las empresas, conforme ha sido
viable en otras latitudes como en Estados Uni-
dos a través de la Ley Bogh-Dole, aprobada en
1980 que permitiéo que las universidades
patenten y negocien con mayor frecuencia estos
derechos en el mercado, siendo un catalizador
de beneficios sociales y econémicos de la finan-
ciacion publica de la investigacion''.

En nuestro caso, el Estado debe garantizar
a la universidades que los derechos de Propie-
dad Industrial generados con fondos publicos
pueden ser explotados a través de ingresos por
licencias sobre patentes y royalties, contratos de
know how, provisién de conocimientos y secre-
tos industriales, hasta la obtencién de un ma-
yor nimero de contratos de investigacion con
empresas en conjunto o por encargo, lo que dara
lugar a sinergias entre empresas y la universi-
dad, ademas de fundamentar la acreditacion
universitaria de calidad y la pertinencia social
de la institucion universitaria.

Al respecto, la Ley Universitaria (Ley N¢
23733), tal como lo referimos en un trabajo an-
terior'?, no refiere norma alguna sobre la pro-
piedad intelectual, dejando en libertad su regu-
lacion por los Estatutos de las universidades. El
estatuto de la UNMSM regula en el Articulo N¢
214 que:

“Se reconoce el derecho de autor de los in-
vestigadores o inventores. Corresponde a la
universidad otorgar las facilidades para re-
gistrar o patentar los resultados de los tra-
bajos de investigacion”;

norma general que reconoce estos derechos
pero sin mayores detalles.

Desde otra perspectiva, los estudios de los
derecho de propiedad industrial en general nos
llevan a informarnos sobre los contratos de li-
cencia y de provision de conocimientos técni-
€Os, aunque no son pocas veces que vienen jun-
tos, dandose una aparente conexion entre estas
dos formas contractuales. No obstante es nece-
sario esclarecer que la diferencia sustancial sur-
ge del hecho de que los contratos de Licencia
vienen premunidos con un derecho publico o
patente que otorga el Estado a los inventores
que les da mayor seguridad y ventajas de orden
legal y publico; mientras que los contratos de

provision de conocimientos en poder del posee-
dor, o sean no patentables, se hacen viables a
través de la capacidad contractual para proteger
sus derechos en el orden privado.

Los contratos de provision de conocimien-
tos son aquellos por los que se transfieren cier-
tos conocimientos técnicos no patentables, al-
ternandose o no los derechos que sobre la utili-
zacion de tales conocimientos tiene el trasmi-
sor o poseedor de conocimientos, pudiendo ser
las transferencias a titulo temporal o definitivo.
La doctrina la denomina contrato de know how,
lo cual de acuerdo a nuestra legislacién proce-
dera sobre cualquier tipo de conocimiento o in-
formacion no patentada. La doctrina califica a
estos contratos en “conocimientos patentables pero
no patentados; procedimientos técnicos que no son
patentados; conocimientos llamados de orden empi-
rico; y habilidad técnica”.

Desde otra vertiente, las patentes son de-
rechos que pueden ser transferidos por relacio-
nes contractuales como los contratos de licen-
cia, cuyas clausulas en lo posible deben de ser
favorables para la universidad, recomendando
la experiencia internacional de cautelar estas
creaciones, instando contractualmente a la otra
parte a realizar esfuerzos de buena fe para la
explotacion de la invencion. Igualmente, hasta
donde sea posible, debe incluirse de alguna for-
ma la limitacion de la exclusividad geografica o
de area, para permitir que la tecnologia pueda
ser utilizada por mds de una empresa. Los con-
tratos sobre patentes pueden ser por contratos
de licencia y de cesion de derechos, en este ulti-
mo caso “...el titular de ella transfiere en propie-
dad todos los derechos emergentes de su calidad de
propietario industrial, a su contratante”’,

Se deja en claro que la Universidad puede
participar con las empresas en join ventures o
Consorcios de Investigacion, siendo necesario
que la Universidad se provea de cuadros de ges-
tion de tecnologias para optimizar estas nego-
ciaciones, tal como lo recomienda la OCDE.

“El éxito que pueden tener las OPIS a la hora
de comercializar su Pl dependerd en gran me-
dida de sus recursos humanos y en particular
en la disponibilidad de los profesionales de
transferencia tecnologica con una formacion
a la vez cientifica y empresarial...”"”,

Lo que conlleva a organizar la formacion
de cuadros especializados y adecuar las inver-
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siones de ciencia en tecnologia, ponderando los
gastos de inversion entre el profesional cientifi-
co y de gestion.

CONCLUSIONES

1.

La UNMSM no tiene estudios selectivos que
evaltiien en forma concreta la proyeccion de
las investigaciones que deriven en inventos
o innovaciones que procuren licencias o
royalties y provision de conocimientos de
know how.

Para lograr una mayor cantidad de este tipo
de investigaciones es necesario que sean
delineadas a través de politicas especiales,
dadas sus caracteristicas y naturaleza tec-
nolégica particular.

La gestion de productos intangibles o
patentes u otros deben ser materia de
preparacion especializada de los funcio-
narios de direccion y gestion de trans-
ferencias de tecnologia.

Los ingresos obtenidos de los derechos de
propiedad industrial deben ser usados para
propiciar nueva investigaciones o a fines
conducentes a los mismos o similares
objetivos.

La direccion y gestion debe este tipo de in-
vestigaciones debe estar al mas alto nivel a
fin de que se les dé la importancia debida.

“Los rectores de de las universidades y
directores de las OPIs debes integrar la
gestion del Pl en sus planes de gestion de la
investigacion. Una forma de llevar esto a
cabo consiste en hacer que los responsables
de las operaciones de transferencia
despachen directamente con los rectores de
las universidades y/o directamente de
investigacion”.®

NOTAS

1.

68

El Articulo N2 116 del Estatuto de UNMSM, en relacion al
docente, indica: “Los profesores de la Universidad de San
Marcos ejercen funciones de ensefianza aprendizaje,
investigacion y proyeccién social...”.

Ministerio de Educacion (2006). La Universidad en el Perti.
Informe 2006. p. 84.

El Decreto legislativo N© 823, Ley de Propiedad Industrial,
es la que rige actualmente en al ambito nacional desde el
4 de mayo de 1996. Esta ley se adectia a la Constitucion
de 1993, y protege a once elementos constitutivos de la
propiedad industrial, a saber:

v

a) Patentes de invencion.

b) Certificados de proteccion.

¢) Modelos de utilidad.

d) Disefios industriales.

e) Secretos industriales.

f)  Marca de productos o servicios.

g) Marcas colectivas.

h) Marcas de certificacion.

i)  Nombre comerciales.

j)  Lemas comerciales.

k) Denominaciones de origen.

Vicerrectorado de Investigacion. Boletin s/n. UNMSM.

Op. Cit.

Para los fines de nuestro estudio y concordante con las

investigaciones de los investigadores de la UNMSM,

indicamos y describimos los siguientes elementos:

a) Patentes e inventos: Se entiende por patente el titulo
por el cual el Estado concede el derecho exclusivo
de explotacion al titular de una invencién dentro del
territorio nacional.

b) Certificado de propiedad: Se extiende a los proyectos
de invencion que necesiten experimentar o construir
un mecanismo que obligue a hacer ptblica su idea.

¢) Modelos de utilidad (innovaciones): Es una patente
que se otorga a toda nueva forma de configuracién o
disposicion de elementos de algun artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otros
instrumentos de un objeto o parte del mismo, que
permiten un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacion, fabricacion del objeto que lo incorpora o
que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia.

d) Disefios industriales: Son registrables y se otorgan a
cualquier reunion de lineas, combinacion de colores o
cualquier forma externa bidimensional o tridimensional.

e) Secretos industriales: Es el conocimiento tecnolégico
integrado por procedimientos de fabricacion o
produccién en general, como el conocimiento relativo
al empleo y aplicacion de técnicas industriales,
resultante de conocimiento, experiencia habilidad
intelectual que guarda una persona con cardcter
confidencial y que le permita obtener o mantener una
ventaja competitivay econémica frente a terceros.
De estos elementos, los inventos son patentables 'y
en forma temporal se expiden certificaciones de
propiedad de posibles de inventos. Asimismo existen
patentes de modelos de utilidad: se registran los
disenos de utilidad y certifican notarialmente los
secretos industriales, estos ultimos no tienen las
prerrogativas que garantizan a las patentes, sin
embargo pueden ser objetos de transferencias o
cesiones a través de contratos privados.

Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo

Econémico (OCDE) (2003). Restimenes de Investigacion de

Mercado: Gestion de Propiedad Intelectual para los

organismos ptiblicos de investigacion. Ver en pagina web:

www.oecd.org./bookshop/.

Vicerrectorado de Investigacién (2006). Boletin N° 1.

UNMSM, Octubre 2006.

Op. Cit.

. Vicerrectorado de Investigacién (2007). Proyectos

innovadores presentados en la Camara de Comercio de Lima
por el Ingeniero Javier Del Carpio Gallegos.
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11. OCDE. Op. Cit.

12. En el Peru existen dos leyes que regulan la propiedad
intelectual: la Ley de Derechos de Autor (Decreto
Legislativo N° 822) y La Ley de Propiedad Industrial
(Decreto Legislativo N© 823). Con este alcance corregimos
igualmente el error material de trascripcion numeérica en
el articulo anterior “Inventos y Patentes en la UNMSM.
Reflexiones en un marco de acreditacion universitaria sobre
el docente investigador, creador e innovador”, publicada
en: Revista Gestion en el Tercer Milenio (2006). Volumen
N@ 9, Edicién N¢ 18, pp. 83-90.

13. Cabanellas (1980), p.80.

14. Sandoval (1992), p.92.

15. OCDE. Op. Cit. Se citan algunas siglas que procedemos a
aclarar: Oficinas de Propiedad Industrial (OPIs); Oficinas
de Transferencia de Tecnologias (OTTs); Propiedad
Industrial (PI); Derechos de Propiedad Industrial (DPI).

16. OCDE. Op. Cit.
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