Buenos Aires, 17 de septiembre de 2003

Expte. N°: 6129/88 A -1

VISTO la resolucién N° 787/90, mediante la cual se aprobé la reglamentacién sobre
propiedad de resultados de investigacion, y

CONSIDERANDO:

Que en los ultimos afios se han producido grandes cambios en las legislaciones de
propiedad intelectual de todo el mundo y se ha dado, en el campo de la proteccion de
la propiedad intelectual, un fenébmeno de “globalizacién” como consecuencia de la
relacién cada vez mas estrecha de la propiedad intelectual y el comercio.

Que las importantes reformas y cambios en el derecho y en el panorama de la
propiedad intelectual, méas la experiencia acumulada en estos afios de gestion sobre
dicho tema en la Universidad, obligan a reflexionar sobre una necesaria actualizacién de
la reglamentacién que posee esta Universidad en la materia.

El proyecto de reglamentacién elevado por la Secretaria de Ciencia y Técnica.

Lo aconsejado por la Comisién de Investigacion Cientifica y Tecnoldgica.

Lo acordado en la reunién de la fecha.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Resuelve:

ARTICULO 1°: Aprobar la reglamentaciéon sobre propiedad de resultados de investigacion
que, como Anexo, forma parta de la presente resolucion.

ARTICULO 2°: Registrese, comuniquese, notifiquese a la Secretaria de Ciencia y Técnica.
Cumplido, archivese.

RESOLUCION N°: 1868
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ANEXO RESOLUCION N° 1868/03

REGLAMENTACION SOBRE PROPIEDAD DE RESULTADOS
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ARTICULO I°: A los fines de la presente reglamentacidon se consideraran resultados de
investigacion y desarrollo tecnoldgicos, los siguientes:

a)

b)
c)

d)
e)

)

Las invenciones! susceptibles de ser protegidas por la legislaciéon de patentes
de invencion;

Las invenciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad 2;

Los modelos o disefios susceptibles de ser protegidos como modelos o disefios
industrialess ;

Los programas de computacion ;

Los cultivares susceptibles de ser protegidos como obtenciones vegetaless.
Otros resultados de investigacion, incluyendo pero no limitandose a aquéllos
que puedan constituir descubrimientos, creaciones, conocimientos o “Know-
how” mantenido en secreto, o toda aquella creacibn o conocimiento no
protegible por algun otro mecanismo de protecciéon de la propiedad
intelectual y susceptibles de adquirir valor econémico por su explotaciéon
comercial ¢ .

ARTICULO 2°: Los docentes, investigadores y becarios’ de la Universidad, en lo relativo a los
resultados de la investigacion, quedaran comprendidos por los deberes y derechos
establecidos por la presente reglamentacion.

ARTICULO 3° Respecto de la propiedad de los resultados, se estableceran tres (3)
categorias:

a)

b)

c)

Resultados de propiedad exclusiva de la Universidad, cuando ellos se hubieren
obtenido, Unicamente con el aporte de la Universidad.

Resultados de propiedad conjunta: 1) cuando se hubieren obtenido con
aportes de la Universidad y de otras instituciones y/o empresas y no exista
prevision sobre la asignacion o distribucion de derechos sobre dichos
resultados. 2) cuando ellos resulten de las acciones ejecutadas por virtud de
convenios con otras instituciones y/o empresas en los que se haya previsto la
participaciéon de cada una de las partes en la propiedad de esos resultados.
Resultados de propiedad de terceros y cuando ellos resulten de acciones
ejercitadas por virtud de convenios especificos en los que asi se haya
establecido.



‘ 1.7 ¢ "
Universidad de Buenos Aires

En este supuesto la Universidad tendra derecho a una regalia y/o una suma fija8
cuando se exploten estos resultados, cuyo monto se especificara en los convenios
respectivos segun las circunstancias de cada caso.

Articulo 4°: En los casos de resultados de propiedad conjunta de tipo previsto en el
articulo 3° inciso b) apartado 1), la Universidad de Buenos Aires debera celebrar de
inmediato un convenio con las instituciones y/o empresas involucradas a fin de determinar
la participacién de cada una de ellas en la propiedad de los resultados y su forma de
proteccion.

En cualquier caso de copropiedad de resultados, ninguna de las partes podra estar
individualmente facultada a enajenar, donar o transferir por cualquier modo su cuota o
parte; ni constituir sobre ella a favor de terceros ningun derecho real o personal; ni
contratar licencias o, bajo cualquier otra modalidad, su uso, produccibn o
comercializacion; ni transferir tecnologia o contratar “Know how”; asi como iniciar o
promover individualmente acciones previstas por la ley o efectuar la defensa del invento
o los resultados de la investigacion.

Articulo 5°: En los convenios de investigacion y desarrollo que la Universidad celebre con
terceros y en todo convenio en donde se estime que puedan obtenerse resultados como
los descriptos en el articulo 1° de la presente reglamentacion, deberan incorporarse
clausulas que prevean la atribucion de la propiedad de los resultados y la eventual
participacion en los beneficios que puedan obtenerse con la comercializacion de dichos
resultados.

Articulo 6°: La alternativa que siempre debera considerarse como prioritaria, al acordar
convenios como los mencionados en el articulo anterior, es atribuir la propiedad de los
resultados a la Universidad. Podra acordarse que la propiedad sea compartida o de
terceros, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pero siempre obteniendo una
remuneracion adicional como compensacion por la cesidn de la propiedad. Dicha
compensacion deber& exceder el mero costo del desarrollo y ser4 valorada en cada
caso de acuerdo con sus caracteristicas particulares.®

Articulo 7°: El Consejo Superior debera aprobar cualquier acuerdo sobre proteccion y
comercializacion de los resultados.
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Articulo 8° En todos los casos donde se obtengan resultados de propiedad exclusiva o
conjunta, se reconocerd a los investigadores responsables de los resultados obtenidos,
una participacion de CINCUENTA POR CIENTO (50%) en los beneficios que correspondan a
la Universidad por la explotacidon de dichos resultados. La participacién porcentual de
cada investigador sera decidida en cada caso por resolucion del Consejo Directivo de la
Facultad correspondiente. Dicha participacion porcentual puede ser decidida por
acuerdo interno del grupo de investigacidn que debera instrumentarse mediante un acta
firmada por cada inventor en donde se detallara la participacion porcentual de cada
uno de ellos y que sera ratificada por el Consejo Directivo correspondiente o por el
Consejo Superior cuando corresponda. En todos los casos la participacidon porcentual de
cada autor en la invencion deberd& valorarse en funcion de su grado de participacion en
la invencién o desarrollo, independientemente de la jerarquia o antecedentes que pueda
tener cada participante en un grupo de investigacion determinado. En caso de
desacuerdo decidira el Consejo Superior de la Universidad.10

Articulo 9°: Los investigadores que participen en el logro de un resultado de los definidos
en el articulo 1° tendran derecho a que su nombre figure en el titulo de propiedad que se
obtenga; y en el caso de no ser protegido por un titulo de propiedad, que se los
mencione en todo acto, contrato, promocién o publicidad que se relacione con la
comercializaciéon o divulgacién de los resultados obtenidos.

Articulo 10° Los beneficios correspondientes a la Universidad, que resulten de la
comercializacion de los resultados, sean éstos sumas fijas o regalias, o una combinacion
de ambas, seran distribuidos, una vez deducida la participacion de los investigadores
prevista en el Articulo 8°, del modo siguiente:

a) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) para el Fondo Especial para las Actividades
Cientificas y Tecnoldgicas del Rectorado de la Universidad.

b) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%)!! para la Unidad Académica a la que
pertenece el docente, investigador o becario con destino al Dpto., Instituto, o
Laboratorio en donde desarrolla sus actividades de investigacion. En los casos
en que el grupo de investigaciéon esté compuesto por docentes, investigadores
0 becarios que pertenezca a mas de un Departamento, Instituto o Laboratorio
la participacion de cada uno de éstos serd en la proporcidbn al grado de
autoria de la invencién que tengan los integrantes de cada Departamento,
Instituto o Laboratorio.

c) Un DIEZ POR CIENTO (10%) para la Unidad Académica.

En todos los casos la ultima instancia de resolucion de cualquier desacuerdo sera el
Consejo Superior.



Articulo 11: La distribucién de beneficios establecida en el articulo 10° podra ser
modificada por resolucién de Consejo Superior, en casos excepcionales debidamente
justificados.

Articulo 12: Todo docente, investigador o becario que haya obtenido resultados de
investigacion como los descriptos en el articulo 1° de la presente reglamentacién debera
comunicar este hecho a la Secretaria de Ciencia y Técnica del Rectorado.

Articulo 13: La Secretaria de Ciencia y Técnica asesorard al o a los docentes,
investigadores o becarios sobre la busqueda de antecedentes, preparacién de la
memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen de la invencibn a efectos de la
presentacion de solicitudes de patentes y de otros titulos o registros de propiedad
intelectual o industrial en la Argentina.

Articulo 14: S6lo en casos debidamente justificados y en funcidén de las posibilidades
presupuestarias de la Universidad, y/o de los evidentes beneficios que la futura
comercializacion de la patente pueda traer en otros mercados, se financiara el
patentamiento o la solicitud de otro titulo de propiedad intelectual en el exterior 2.

En estos casos se debera requerir la opinidbn favorable, fundada, de la Secretaria de
Hacienda y Administraciéon del Rectorado, previa a la prosecucion de cualquier otra
tramitacion.

Articulo 15: Una vez que la documentacion ha sido preparada para su presentacion,
cumpliendo con las formalidades exigidas por las leyes y reglamentaciones aplicables, se
presentara la solicitud de patente o de otro titulo de propiedad intelectual sin mas tramite
en la Universidad. S6lo en los casos en que a criterio de la Secretaria de Ciencia y Técnica,
la invencién ofrezca reparos por ser evidentemente riesgosa para la salud humana o el
medio ambiente, se evaluard la coveniencia de presentar la patente. En este caso el o los
evaluadores deberan firmar compromisos de confidencialidad previo a tener en su poder
la informacion a ser evaluadals.

Articulo 16: En ningun caso la descripcion de la invencion formara parte de expediente o
actuacion publica alguna en la Universidad y debera respetarse y garantizarse la
confidencialidad de la informacion objeto de la invencién, hasta tanto ésta no sea objeto
de una solicitud de patente o de otro titulo cuando corresponda. En los casos requeridos y
bajo compromiso de confidencialidad, se debera entregar bajo sobre cerrado de
inscripcidn pertinente a efectos de su consulta y de poder fundar las opiniones del caso.

Articulo 17: Una vez solicitada la patente u otro titulo de propiedad, la Secretaria de
Ciencia y Técnica del Rectorado podra ofrecer la invencién para su licenciamiento o
venta, con las modalidades o mecanismos que se consideren adecuados, procurando no
divulgar més informacion de la necesaria hasta tanto no esté publicada por el INPI, o por
la oficina que corresponda, la solicitud de la patente o el titulo que correspondat4.
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Articulo 18: Tanto los docentes, investigadores o becarios como las Unidades Académicas
no podran enviar informacioén a terceros, para su evaluacion comercial, sobre resultados
como los descriptos en el Articulo 1° de la presente reglamentacion sin un compromiso de
confidencialidad del tercero?s. En caso de tratarse de personas juridicas, este compromiso
debera ser firmado por quien tenga capacidad legal para obligar a dicha persona
juridica.

Articulo 19: La Secretaria de Ciencia y Técnica del Rectorado debera proveer modelos de
convenios de confidencialidad para la evaluacion de resultados de investigacién o de
material biolégico que aln no se encuentre a disposicion del publico o que adn no haya
sido objeto de una solicitud de patente o de otro titulo de propiedad intelectual o
industrial similar.

Articulo 20: El Rector designara a una o mas personas, a propuesta de las Secretarias
General y de Ciencia y Técnica, para representar a la Universidad en todos los tramites
necesarios para el patentamiento de invenciones y en otros tramites de propiedad
intelectual e industrial de la Universidad?e.

Articulo 21: La Secretaria de Ciencia y Técnica del Rectorado establecer& un Registro de
Propiedad de Resultados, con las solicitudes aprobadas y toda otra informacién sobre los
resultados de investigacion de los enumerados en el articulo 1° de la presente
reglamentacién que sean propiedad de la Universidad. Asimismo, en dicha dependencia
se archivaran todos los expedientes que se hayan tramitado con motivo de algun titulo o
registro de propiedad intelectual o industrial.

Articulo 22: Los gastos que se deriven de la gestidon de patentamiento seran atendidos por
recursos del Fondo Especial para las Actividades Cientificas y Tecnolégicas creado por
Res. N°: 1195/87 (CS), de acuerdo con sus articulos 6°, 7°y 8°.

Articulo 23: Las disposiciones de la presente resolucién alcanzaran a todos los convenios
celebrados y a celebrarse de acuerdo con la Reglamentacién de las Actividades de
Cooperacién Técnica, Investigacion Cientifica, Produccién de Bienes, Asesoramiento y
Subsidios, establecida por la Res. N°: 1655/87 (CS) y su modificatoria, y afectara a todos los
docentes, investigadores y becarios que participen en los mencionados convenios.

Articulo 24: Los docentes, investigadores y becarios de la Universidad dentro los CIENTO
VEINTE (120) dias de aprobada la presente, deberan presentar a la Secretaria de Ciencia
y Técnica del Rectorado de la Universidad una declaracién jurada acerca de si poseen o
no patentes, marcas, disefios u otros derechos de propiedad intelectual a su nombre,
otorgados o en tramite.



! De acuerdo al articulo 6° de la ley de patentes argentina no se considera como patentables a los
descubrimientos. Si bien la frontera entre invencién y descubrimiento se torna difusa en algunos
campos como la biotecnologia, para la ley de patentes no son susceptibles de proteccion los
descubrimientos cientificos. Nuestra ley por otra define el concepto de invencién como “...toda
creacion humana que permita transformar materia o energia para su aprovechamiento por el
hombre”. Sélo seria protegible (por la via del derecho de autor) una obra que describa un
descubrimiento cientifico pero en ese caso sdlo se protege esa expresidon concreta y no el
descubrimiento en si mismo. A los descubrimientos normalmente se los define como la descripcion
de algo que ya existia, aunque no fuera conocido, como la descripcidon de una ley fisica que no
seria patentable.

2 la ley 24.481 y su modificatoria 24.572 incorpora a nuestro derecho la figura de utilidad que
protege invenciones menores sobre “...toda disposiciéon o forma nueva obtenida o introducida en
herramientas, instrumentos de trabajo, utensillos, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un
trabajo préactico, en cuanto importen una mejor utilizacién en la funcién a que estén destinados...”
(art. 53 de la ley).

3 La legislacion vigente sobre modelos y disefios industriales, decreto - ley 6.673/63, ratificado por la
ley 16.478, establece que los modelos y disefios industriales incluiran todas las formas incorporadas o
aspectos aplicados a un producto industrial que le confiera un caracter ornamental. El régimen
legal otorga a ambas categorias idéntica proteccién: a) Modelo: forma incorporada, tridimensional.
B)Disefio: aspecto aplicado. Los modelos y disefios industriales creados por personas que trabajan
en relacibn de dependencia pertenecen a sus autores, salvo cuando el autor ha sido
especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las
personas para quienes trabaja.

4 La ley 25.036 incorpora el articulo 4° de la ley: 11.723 como titulares del derecho de propiedad
intelectual a “...d) Las personas fisicas o juridicas cuyos dependientes contratados para elaborar un
programa de computacion, lo hubiesen producido en el desempefio de sus funciones laborales,
salvo estipulacién en contrario...”.

5 La ley de semillas y creaciones fitogenéticas establece el régimen de proteccion de las nuevas
obtenciones vegetales dandole al obtentor o fitomejorador los derechos exclusivos sobre los nuevos
cultivares. Argentina es asimismo miembro del tratado: Unién para la proteccion de las obtenciones
vegetales, adhiriendo al acta 1978 del citado tratado UPOV.

6 La enumeracion no es taxativa, y s6lo enunciativa de otros resultados comprendidos dentro de la
reglamentacién. Por otra parte hay una tendencia cada vez mas pronunciada a considerar a los
“secretos comerciales” dentro del campo de proteccidn que brinda la propiedad intelectual y a
considerar como “competencia desleal” el usufructo por un tercero de una creacion ajena sin
ninguna compensacion econémica para el creador.



Universidad de Buenos Aires

7 El articulo 10 de la ley de patentes que versa sobre invenciones desarrolladas durante una relacion
laboral establece que pertenecen al empleador las invenciones realizadas por el trabajador
durante el curso de su contrato o relacién de trabajo o de servicios con el empleador que tengan
por objeto total o parcialmente la realizacién de actividades inventivas. Si bien el vinculo con el
becario es muy particular el becario es financiado por la Universidad para que, en muchos casos,
desarrolle actividades que pueden ser consideradas “inventivas” ya que en algunos casos se arriba
a resultados patentables. A su vez el becario se inserta generalmente en un grupo de investigacion,
con sus lineas de investigacion propias por lo que resulta méas que razonable incorporar
expresamente a los becarios en esta reglamentacion.

8 No parece correcto limitar sélo a las regalias la compensacién por la cesion o por la licencia de los
resultados ya que muchas veces se pacta una suma fija “lump sum” o una combinacién de regalias
y sumas fijas. En la medida que dichas sumas fijas correspondan a una remuneracion por el “valor”
de las propiedad intelectual, deberan liquidarse de acuerdo a lo que se dispone en la
reglamentacion.

9 Es habitual confundir el costo del desarrollo (insumos , mano de obra, etc.) con el valor de la
tecnologia desarrollada. Para que sea de interés para una empresa contratar un desarrollo en la
Universidad, el valor de ese desarrollo debe evidentemente exceder ampliamente el costo, para
que pueda obtener un beneficio. Aun en los contratos que son planteados como una “ locacién de
obra ” esldgico que exista una retribucion adicional (suma fija, regalias o combinacién de ambas)
en funcidn de los beneficios que reportara esa “obra” (ya sea una invencion, disefio, software, etc.)
como compensacion por la propiedad intelectual.

10 En la practica se recomendo siempre esta solucidn y hasta el momento nunca hubo conflictos
cuando los autores acordaron de esta forma su porcentaje de autoria.

1 El entonces Tribunal de Cuentas, objetd, en la reglamentacion de convenios [Resolucion N°:
1655/87 (CS) ] la distribucion de estos fondos como adicional entre los docentes con dedicacién
exclusiva, esto fue subsanado con la Res. N°: 2805/90 (CS) que dio otro destino a esos fondos. En el
caso de la reglamentacion 787/90 nunca se dio otro destino a esos fondos que quedaron finalmente
sin asignar. Parece razonable premiar al Departamento, Instituto, Laboratorio o Catedra en cuyo
seno se desarrollen invenciones con una participacion en los beneficios que se obtengan con
destino a insumos, o equipamiento que necesiten actualizar. Por otra parte esta distribucion de los
beneficios es acorde con lo que dispone el CONICET haciendo mé&s compatbles ambas
reglamentaciones y facilitando la solucidon en los multiples casos de doble pertenencia.

12 |a propiedad industrial es de base territorial esto implica que sélo estd protegido un invento o
creacioéon en aquellos paises o territorios en donde se solicitdé proteccion.

13 Lla evaluacién implica que una persona, que generalmente es un par, tenga acceso a
informacioén no protegida y su divulgaciéon o patentamiento por un tercero impediria su posterior
proteccién como patente.

1 Elresumen de la patente, a través de la llamada “hoja técnica” es publicada a los 18 meses de la
solicitud en el boletin de marcas y patentes. Hasta ese momento el tramite es secreto y sélo tiene
acceso a las actuaciones la o las personas autorizadas a tal efecto por el solicitante de la patente.
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15 Es muy habitual el envio de descripcion de invenciones o de material biolégico con alguna
actividad especifica, sin tomar precauciones en cuanto a obtener, de quien evalte la informacion,
al menos un compromiso de confidencialidad.

16 | a Secretaria General designara de su cuerpo de abogados a aquéllos que tienen “poder” para
tramites judiciales.



