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INTRODUCCION

La ciencia y la tecnologia tienen un papel fundamental en el desarrollo de las naciones. La
investigacion basica y aplicada, la formacién de recursos humanos especializados, la
innovacion y el desarrollo tecnoldgico integran un proceso continuo que permite ampliar
fronteras del conocimiento y aplicar éstas en beneficio de nuestro desarrollo social y
econémico. '

Los beneficios practicos y econdmicos de la ciencia e investigacion se hacen tangibles a
través de la transferencia de tecnologia (TT), sin embargo ésta no emana de manera
natural de las organizaciones que la desarrollan; existen aun dilemas no resueltos y que
muchas instituciones que generan conocimiento comparten, como por ejemplo:

= Publicar o patentar los resultados;

= patentar o no patentar los resultados;

= como seleccionar a los beneficiarios apropiados para las tecnologias
desarrolladas;

= como inducir para que el investigador vea otras aplicaciones de la tecnologia
desarrollada, y la “empaquete” apropiadamente, ademas de la aplicacién original;

= cobrar, 0 no cobrar, y en su caso, en qué monto, a las entidades que deseen
“‘explotar” las tecnologias desarrolladas;

= compartir, 0 no compartir, con el investigador o grupo de investigadores, parte del
beneficio generado, y en su caso, en qué monto;

= fomentar, o no fomentar, que el investigador se vuelva empresario, y

= como vender el rol de la TT a la propia organizacién, cuando en algunos casos los
investigadores buscan el conocimiento por el conocimiento mismo, viendo
cualquier comercializacion como “corrupcion del conocimiento”.

Algunos criticos consideran que el patentamiento y licenciamiento por parte de
universidades y centros de investigacion crea conflictos de interés y de compromiso por
parte de investigadores y académicos (sobre todo en el campo de la biotecnologia),
amenazando la divulgacién de la investigacién, pudiendo también llegar a dar una mayor
importancia a la investigacién aplicada. Ademas, no existe mucha confianza en que las
universidades y centros sean capaces de producir un crecimiento econémico en el corto
plazo.

Lo cierto, es que en estos lugares es donde se concentra el mayor financiamiento de la
investigacion basica, lo que da origen a la formacién y concentracién de talento lo que a
su vez incide en la creatividad, produccién y potencial de innovacion.

El registro de patentes en EUA se ha incrementado cerca de 15 veces desde 1965, con
una explosién después de 19842, cuando surge el “Bay Dohle Act’, el cual permite que
investigaciones que hayan sido financiadas con recursos federales puedan ser licenciadas
a la iniciativa privada. Esto ha sido el resultado de un proceso que ha incluido que las
universidades disefen politicas internas adecuadas que permitan el involucramiento del

' CONACYT, Programa Especial de Ciencia y Tecnologia 2001-2006, México.
2 Rebecca Henderson of the Massachusetts Institute of Technology, Adam Jaffe of Harvard and Manuel Trajtenberg of
Stanford and Tel Aviv University.
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personal cientifico y académico en iniciativas de transferencia de tecnologia, sobre todo
en aquellos casos en los que es necesaria su participacién para un proceso exitoso.

La regulacién dentro de universidades y centros de investigaciéon ha permitido encontrar
mecanismos que incentivan y recompensan la participacion de académicos, cientificos y
estudiantes en proyectos tecnoldgicos. La recompensa ha sido importante, pero mas aun
el impacto directo en la economia local y nacional; segun las cifras que presenta la
Association for University Managers (AUTM). En el ano 2004, 232 organizaciones
estadounidenses y canadienses reportaron que se introdujeron 635 nuevos productos y se
lanzaron 462 nuevas empresas; asimismo, en el afio 2005, 98 universidades de EUA
recibieron regalias de cerca de $173 millones de délares, sobre 2,632 licencias. °

El debate sobre el impacto de universidades y centros de investigacion en el desarrollo
econodmico esta por demas con estas cifras. México requiere comenzar a generar
indicadores como los mencionados, y sera con el aprovechamiento de la apertura que se
esta dando actualmente con la Ley de Ciencia y Tecnologia que promover iniciativas de
desarrollo tecnoloégico, patentamiento, transferencia de tecnologia e innovacion, etc.. Se
debera aprovechar este momento en todos los sentidos: el investigador debera atreverse
a realizar una evaluacion sobre las actividades que esta desempefiando con el propdsito
de ubicarse dentro de un contexto global, midiendo sus capacidades (alcances vy
limitaciones) y orientandose hacia acciones de alto impacto; las autoridades
institucionales deberan facilitar el proceso de desarrollo y transferencia con la
participacion con organismos externos (financieros, empresariales, industriales, etc.).

En este sentido, el esfuerzo que realiza el INAOE es muy importante y sera sin lugar a
dudas referencia nacional en la implantacién de una estrategia de transferencia
tecnolégica.

El INAOE es un centro publico de investigacion que cuenta con 110 investigadores
divididos en cerca de un 30% en el area de astrofisica, 30% optica, 25% electronica y un
15% en la de ciencias computacionales.

Las principales actividades del INAOE son la investigacion cientifica y la docencia a través
de posgrados en las mismas areas de especialidad. Los principales indicadores de
productividad son el indice de articulos publicados por investigador al afio (1.3), indice de
memorias “in extenso” publicadas el afio por investigador (2.5), numero de graduados de
doctorado (.2) y maestria (.5) por investigador al afio y nimero de proyectos con
financiamiento CONACYT por investigador (.5), de los cuales un 88% corresponden a
proyectos de investigacién basica y 12% a proyectos de desarrollo tecnolégico para
principalmente la Secretaria de Marina y la Secretaria de Salud. Es dificil cuantificar y
clasificar otro tipo de proyectos existentes, ya que no se lleva un control preciso sobre los
proyectos individuales.

La productividad del instituto se encuentra arriba de la media nacional, desde el punto de
vista de la generacion del conocimiento y formacién de recursos humanos; sin embargo,
es imposible identificar la productividad en cuanto a propiedad intelectual, simple y
sencillamente por que no existe ninguna politica interna para la administracién y
explotacién de la misma.

s Licensing Survey of 2005, AUTM, Association of University Technology Managers, EUA.
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Estd mundialmente reconocida la generacién y explotacién de tecnologia como modelo de
desarrollo econdémico que ha llevado a paises a no soélo a recuperar indices micro y
macroecondmicos, sino, y mas importante, a elevar el nivel de vida de su poblacion.

A partir de iniciativas existentes dentro del INAOE vy la vision con la cual la Ley de Ciencia
y Tecnologia promueve esfuerzos para un desarrollo econémico del pais basado en
tecnologia, se instituye este esfuerzo por sentar las bases para instrumentar una politica
interna del INAOE orientada a cambiar su cultura organizacional en materia de propiedad
intelectual, permitiendo asi la instrumentacidon de estrategias claras para su transferencia
a la sociedad en general.

L DESCRIPCION DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

En los paises del primer mundo existe un avance muy importante en materia de desarrollo
cientifico, tecnolégico y transferencia tecnoldgica. La World Intellectual Property
Organization (WIPQO), con sede en Ginebra, Suiza, ha emitido una propuesta de guia para
el desarrollo de politicas en materia de Propiedad Intelectual (Pl), con especial énfasis en
la realidad de paises en desarrollo. A partir de estos lineamientos se lleva a cabo una
descripcion y anadlisis de la situacion actual en el INAOE (pudiendo facilmente
generalizarla a otros centros de investigacion y universidades nacionales), se enriquecen
algunas acciones concretas para el caso INAOE mediante un anexo descriptivo con un
“‘Mapa para el Desarrollo y Marketing de Productos”, y se emiten recomendaciones
factibles de ejecutar dentro del mismo instituto. Todo lo anterior da lugar a la propuesta de
‘Lineamientos en Materia de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnologia
del INAOE”, que se presentaran al Organo de Gobierno del INAOE para su discusion y
aprobacion.

Este trabajo se realizé a partir de fuentes de informaciéon secundarias, a través de la
consulta de leyes, paginas electronicas y referencias bibliograficas de textos relacionados
con la materia, y fuentes primarias, por medio de entrevistas con investigadores,
tecnodlogos y directivos del INAOE e instituciones de investigacion externas; asi como con
gente especializada en el tema, tanto de universidades y centros de investigacion a nivel
nacional (UNAM, CICESE, CIATEQ, UDLAP, Universidad Popular Autonoma del Estado
de Puebla —UPAEP-), como a nivel internacional, en las que se entrevistaron via
presencial y telefénica a representantes de oficinas de transferencia de tecnologia de la
Universidad de Stanford, Universidad de California, Universidad de Oklahoma e Instituto
Fraunhofer; por otro lado, se entrevistaron a miembros de la AUTM (Association for
University Technology Managers), abogados especialistas en la materia de propiedad
intelectual, directores de incubadoras de empresas del ITESM (campus Monterrey, Estado
de México y Puebla), UPAEP y Universidad Tecnoldgica de Puebla -UTP-, asi como a
servidores publicos del gobierno federal y estatal y de organismos empresariales
(CONACYT, Secretaria de Economia y CANACINTRA). Esta pendiente un cabildeo de la
informacion con funcionarios de la Secretaria de la Funcién Publica para su colaboracion
en la definicién de lineamientos.
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L. OBJETIVOS DE UNA POLITICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARA UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACION

Dentro del término “propiedad intelectual” se engloban dos tipos de derechos: los
“‘derechos de autor” y “derechos conexos”. Los primeros establecen la proteccion a las
personas creadoras de obras del intelecto, mientras que los derechos conexos protegen a
los que de algun modo, realizan trabajos y aportaciones que también deben ser
protegidas, categoria que incluye el derechos de los artistas intérpretes, y ejecutantes, de
los productores, etc., quienes crean los medios de explotacion®.

Desde un punto de vista juridico, pueden distinguirse dos clases de derechos inherentes
al derecho de autor:

Derechos morales: inalienables e intransmisibles que engloban el derecho de la
paternidad de la obra;
Derechos patrimoniales: derechos de explotacion sobre la obra, generalmente con
contenido econdmico.

Por su lado, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define la
propiedad intelectual como el conjunto de derechos patrimoniales de caracter exclusivo
que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas fisicas 0 morales que
llevan a cabo la realizacion de creaciones artisticas o que realizan invenciones o
innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales pudiendo ser éstos
productos y creaciones objetos de comercio.

La propiedad intelectual estd conformada por dos partes: la propiedad industrial que es
administrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la de la
propiedad autoral, conocida como derechos de autor, administrada por la Secretaria de
Educacion Publica, a través del Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).

Los Centros de Investigacion (Csl) tienen como actividad sustantiva dedicarse a la
investigacion cientifica basica y aplicada y a la docencia, asi como a la divulgacion del
conocimiento generado. En el proceso de creacion de conocimiento, puede darse el caso
de producir algo innovador® por lo que es altamente recomendable que cuente con una
politica en materia de propiedad intelectual (Pl), que a su vez traera armonia a los
posibles conflictos de interés de todos los interesados en el proceso de generacion y
posible comercializacion de la misma. Dicha politica debera orientarse a lo siguiente:

e La creacibn de un ambiente que motive y facilite la divulgacion de
descubrimientos, creaciones y nuevo conocimiento generado por investigadores y
tecndlogos, para el maximo beneficio publico;

e La proteccion de los derechos de los estudiantes, para controlar el producto de su
labor estudiantil;

e La procuracién de que los resultados comerciales, financieros y otros sean
distribuidos de la manera mas justa y equitativa, reconociendo las contribuciones

4 Lipszyc, Delia: "Derecho de Autor y Derechos Conexos". Ediciones UNESCO, CERLALC, ZAVALIA. Buenos Aires. 1993.
p. 154 - 155

> Se considerara invencion toda creacion humana que permita transformar la materia o la energia que existe en la
naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. (Ley de la Propiedad Industrial,
IMPI, junio de 2005
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de los inventores y de la institucion, asi como también la de los demas
participantes/interesados/socios;

e La procuracién de que tanto la Pl como otros productos de la investigacion se
pongan a disposicion del publico a través de un proceso de transferencia de
tecnologia eficiente y oportuno;

e La promocién, conservacién e incentivo de la investigacion cientifica;

e El establecimiento de los estandares para determinar los derechos y obligaciones
del Cl, de los creadores de la Pl y sus patrocinadores con relacion a invenciones,
descubrimientos y trabajos relacionados con la institucion;

e El incentivar y asistir para que se recompense tanto al Cl como a quienes
transfieran tecnologia a la sociedad, mediante su comercializacion vy
licenciamiento;

e Asegurarse de conocer los diferentes sistemas en materia de Pl que existan en
aquellos paises en donde se busque la adquisicion de derechos de PI.

lll. DIAGNOSTICO GENERAL DEL INAOE EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

1. SITUACION GENERAL

La mayoria de las universidades e instituciones de investigacion y desarrollo de paises en
desarrollo se encuentran enfrentando diversos problemas que incluyen entre otros: a) un
financiamiento fiscal inadecuado de actividades de investigacién y desarrollo; aunado a
esto, b) las universidades y centros de investigacion (Csl) no generan mucho ingreso de
recursos propios para auxiliar a los fondos gubernamentales; esta falta de disposiciéon de
recursos ha causado que las universidades y centros tengan dificultades en el
cumplimiento de su misién y de objetivos, ya que no tienen fondos suficientes para:
proveer entrenamiento de calidad, comprar equipo y consumibles para laboratorio e
investigacion, financiar actividades que conlleven a la transferencia de tecnologia, o
financiar el acceso a informacion y a tecnologias de la informacion actualizadas.

Por otro lado, debido a los bajos niveles salariales, los centros encuentran
extremadamente dificil atraer y retener personal altamente calificado y personal motivado
a hacer reversible el problema de fuga de cerebros.

El nivel de transferencia de tecnologia de Csl y su uso para la creacion de bienestar
nacional es bajo. Consecuentemente, la contribucion de Csl al desarrollo nacional es
insignificante. En el caso del INAOE, en los ultimos 5 anos, el INAOE ha registrado sélo 2
patentes y cedido entre 6 y 8 secretos industriales. Las primeras estan en manos del
investigador creador de las mismas (0 al menos uno de los creadores) y los secretos
estan en manos de quienes se quedaron con la Pl generada: Secretaria de Marina (los
fondos para el desarrollo de los productos tecnoldégicos provinieron del Fondo Sectorial
Marina-CONACYyT).

2. COLABORACION CON LA INDUSTRIA

La relacién entre el INAOE y la industria es muy pobre comparada con los paises
desarrollados. Consecuentemente, el flujo de ingreso de a través de consultoria, contratos
de desarrollo o servicios y comercializacion de invenciones y resultados de
investigaciones es muy bajo. Es claro el hecho que en México las empresas no invierten

Febrero 2007
7-41



Lineamientos sobre Pl y Transferencia de Tecnologia del INAOE

en tecnologia; es bajo el nivel de manufactura con valor agregado, por lo que la labor de
alianza con Csl es muy dificil.

Algo importante a resaltar, es que el investigador/tecnélogo ha intentado por cuenta
propia dicho acercamiento, sin contar con la asesoria adecuada, lo cual no deberia estar
dentro de sus funciones; el localizar industriales o empresas interesadas en desarrollar
tecnologia o invertir en ella requiere de conocimientos y habilidades diferentes a las de un
investigador/tecndlogo; es el INAOE quien debiera de apoyar a establecer dichos
contactos y coordinar las acciones necesarias alrededor de desarrollos potenciales.

3. INFRAESTRUCTURA

La infraestructura e instalaciones de actividades de I&D son inadecuadas desde el punto
de vista de que no reciben las inversiones adecuadas para la adquisiciéon de equipo e
instrumentos, y de que se estan deteriorando por falta de mantenimiento. Actualmente, la
fuente importante de financiamiento para estos propodsitos proviene de los proyectos
aprobados a los investigadores a través de principalmente el fondo SEP-CONACYT, los
cuales quedan a juicio de las prioridades individuales.

Esta realidad es una barrera de entrada mas para la proyeccion de acciones en materia
de invencion, transferencia tecnoldgica y comercializacion.

4. PROCESO DE TRANSFERENCIA Y COMERCIALIZACION DE INNOVACIONES

En el INAOE no existe actualmente un proceso de identificacién de invenciones y mucho
menos de comercializacion de innovaciones; si existen algunos investigadores con interés
en investigar el potencial de sus trabajos, pero no cuentan con la asesoria para llevarlo a
la practica. Durante la investigacion realizada sobre el tema, se detectaron de manera
informal cerca de 15 investigadores interesados en obtener asesoria y apoyo para la
busqueda de oportunidades de registro de Pl y de transferencia de tecnologia o de
busqueda de recursos para sus proyectos tecnoldgicos. Es importante mencionar que las
acciones necesarias para un proceso de analisis de factibilidad tecnoldgica y de mercado
requieren de un proceso para el cual los investigadores no han desarrollado habilidades,
ni recae dentro de su perfil como investigador.

En el proceso de comercializacién de tecnologia intervienen, entre otros: universidades,
Csl, investigadores, estudiantes, industria, gobierno, inversionistas, patrocinadores, etc..
Cada uno de estos interesados contribuyen de alguna manera en el proceso de
generaciéon y comercializacion de innovaciones, invenciones y descubrimientos; cada
interesado tendra sus propios intereses y expectativas, los cuales en la mayoria de los
casos podran entrar en conflicto entre ellos.

En una politica en materia de PI, sera necesario que el INAOE identifique adecuadamente
sus alcances y limitaciones, asi como las de cada uno de los que se veran involucrados.

4.1 PARTICIPACION DE INVESTIGADORES Y TECNOLOGOS
En el INAOE existe por tradicion la figura del investigador cientifico cuyas funciones son

realizar investigacion cientifica basica y aplicada y la formacion de recursos humanos en
las areas de especialidad del instituto.
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A raiz del proyecto del Gran Telescopio Milimétrico y la participacion del INAOE en
proyectos de desarrollo tecnoldgico para la Secretaria de Marina, se hizo necesaria la
participacion de personal con un perfil orientado hacia el desarrollo de productos
‘empaquetados” para el mercado; personal de ingenieria, de programaciéon de software,
manufactura, administracién de proyectos, entre otras habilidades. Es asi como desde
hace cerca de 5 afos se ha comenzado un esfuerzo por desarrollar el perfil del “ingeniero”
o del “tecndlogo”, sin embargo no ha habido mucho éxito aun.

Aunado con el surgimiento de otro perfil de personal especializado, existe la problematica
de la evaluacioén del mismo: el investigador cientifico que “distrae” sus actividades para las
cuales fue contratado para realizar actividades de desarrollo tecnoldgico, se ve
seriamente perjudicado bajo los criterios de evaluacién actuales (productividad cientifica y
formacion de recursos humanos). EI INAOE debera proponer un esquema mas flexible
que incentive la participacion de cientificos en desarrollo tecnoldgico, asi como aquél que
sea incluyente para los tecnologos.

En el Anexo 1 se incluye una descripcion general sobre un mapeo de los procesos que
intervienen en el desarrollo de producto y que suceden en paralelo con los de marketing
de producto. En un lugar intermedio, es en donde se da el intercambio con fines reales de
participacion entre industria y Cl; mientras no se hable de “producto” y “mercado”, no se
estara hablando en términos de transferencia tecnolégica, y por ende, dificimente podra
haber una comercializacion.

Los recursos financieros son determinantes en estas fases de desarrollo y marketing de
producto; sin ellos, siempre se seguira hablando unicamente de “prototipo de laboratorio”.
Se estiman alrededor de $100 mil USD por proyecto para detonar ésta ultima etapa ain a
cargo de un CIl, y a partir de la cual un inversionista privado o empresario, podran
interesarse por detonar un escalamiento industrial (después de una prueba Beta -ver
Anexo 1-).

Los apoyos hasta ahora conocidos: “AVANCE” de CONACYT y “Fondo PyME” de la
Secretaria de Economia, han sido atractivos, pero muy poco practicos; el
investigador/tecndlogo deben esperar minimo 12 meses para este recurso fluya. Este
lapso de tiempo deja fuera de mercado a cualquier producto tecnolégico.

Por ultimo, a estas problematicas, habra también que analizarse el perfil de las
actividades relacionadas con la transferencia y comercializacion misma de dichos
productos tecnoldgicos. Por el momento no ha sido muy evidente su importancia, sobre
todo porque los proyectos hasta ahora desarrollados han sido bajo el esquema de
“desarrollos por contrato” a través de los Fondos Sectoriales de gobierno, pero, si existe el
interés por la comercializacion hacia la industria y proyectos vinculados con las empresas,
estas actividades seran de vital importancia.

4.2 DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO

El INAOE tiene como actividad sustantiva la divulgacion del conocimiento generado para
su uso y bien comun. La actividad de publicacion de articulos y graduacion de estudiantes
de posgrado necesitan ser resguardados por el bien del desarrollo profesional y de
carrera del investigador, aunque por otro lado, innovaciones potenciales vy
descubrimientos cientificos deben ser protegidos de “divulgacién prematura”, la cual pone
en riesgo la “patentabilidad” y explotacion comercial de dicha invencion.
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Al no ser una prioridad actual para el instituto la Pl generada, actualmente los
investigadores divulgan y publican sus conocimientos/invenciones sin seguir un proceso
mediante el cual puedan salvaguardarse ambos objetivos: divulgaciéon del conocimiento y
patentabilidad del mismo.

Pese a que la Ley de Propiedad Industrial brinda una ventana de oportunidad para evitar
este conflicto de interés, segun dice: “La divulgaciéon de una invencién no afectara que
siga considerandose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida“®, el
INAOE no ha establecido ninguna accién interna. No hay que dejar pasar que pese a la
ventana de oportunidad que este articulo de la ley ofrece, también expresa (como otras
leyes a nivel internacional) que: “Se presume inventor a la persona o personas fisicas que
se ostenten la solicitud de patente o registro”...” y “... tendré mejor derecho a obtener la

patente o el registro aquella que primero presenta la solicitud respectiva ...” ®
4.3 DERECHOS DE AUTORIA

El INAOE en principio reclama como suyos los derechos sobre toda Pl que se origine
dentro de la institucion y con recursos de la misma (tesis, articulos cientificos,
conocimiento en general). Sin embargo, no es congruente al no llevar a cabo un proceso
formal de busqueda del estado de la técnica para un posible patentamiento u otra clase
de registro.

El articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo le da prioridad al INAOE como patrén en
cuanto a que: “La atribucion de los derechos al nombre y a la propiedad y explotacién de
las invenciones realizadas en la empresa (Cl) se regiré por las normas siguientes®:

i. Elinventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la invencion;

ii. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacibn o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de
ésta la propiedad de la invencion y el derecho a la explotacion de la patente
corresponderan al patrén. El inventor, independientemente del salario que hubiese
percibido, tendra derecho a una compensacion complementaria, que se fijara por
convenio de las partes o por la Junta de Conciliacién y Arbitraje cuando la
importancia de la invencién y los beneficios que puedan reportar al patréon no
guarden proporcion con el salario percibido por el inventor; y

iii. En cualquier otro caso, la propiedad de la invencién correspondera a la persona o
personas que la realizaron, pero el patrén tendra un derecho preferente, en
igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicion de la invencion y de
las correspondientes patentes.”

Sin embargo, el manejo de esta disposicion federal como politica institucional interna,
poco ha incentivado la generacién de nueva PI, ni para su explotacién y peor aun, ni para
beneficio de la sociedad.

En cuanto a los derechos sobre invenciones desarrolladas con fondos federales, puede
deducirse que la nacion es la titular, y que en el caso de proyectos con dos o mas

® Articulo 18 de la LPI, IMPI, México 2005

7 Articulo 13 de la LPI, IMPI, México, 2005

8 Articulo 10 BIS de la LPI, IMPI, México 2005

° Ley Federal del Trabajo, México, Enero de 2006

Febrero 2007
10 -41



Lineamientos sobre Pl y Transferencia de Tecnologia del INAOE

organismos debera negociarse dichos derechos en cuanto a los niveles de
confidencialidad y/o potencial de explotacién tengan las invenciones/desarrollos
realizados.

De una revisidn realizada a las convocatorias de los diferentes fondos gubernamentales
para el apoyo a la investigacion cientifica basica, aplicada y desarrollo tecnolégico, en
ninguna se aborda el tema de derechos de propiedad intelectual generada.

En el caso de los proyectos de desarrollo tecnologico para la Secretaria de Marina, en la
mayoria de ellos consta que la titularidad de los derechos sobre Pl seran propiedad de
dicha Secretaria y que la Pl generada se registra como “secreto industrial”. Queda la duda
si existi6 un analisis exhaustivo que justifique dichos términos, ya que existieron
aportaciones concurrentes del INAOE, lo cual le otorga derechos, asi como que la razén
fundamental de la participacion del INAOE debié haber sido la generacion de tecnologias
“clave” que pudieran ser utilizadas para otros desarrollos susceptibles de explotacion,
(con las salvedades pertinentes al tema de seguridad nacional del sector Marina). De otra
manera, indudablemente se estaria inhibiendo el potencial creativo e inventivo del INAOE
como ClI.

4.4 LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En el INAOE no existe nada implicito ni explicito relacionado con el licenciamiento de PI.
Pudiera darse el caso de que un tercero o un mismo investigador del instituto esté
interesado en patentar, transferir, licenciar o explotar una invencion, sin embargo, no sera
posible si no hay un registro como tal de la misma y no se tiene una guia ni conocimiento
sobre las actividades que deben realizarse para tener éxito. Incluso, en cualquier intento
particular de un tercero o de un investigador/tecnélogo se corre el riesgo de: a) revelar
informacion confidencial que pueda hacer que se pierda el valor de la invencién misma; b)
perder una oportunidad de comercializacién; c) perder su tiempo ante algo que no sea
potencialmente explotable.

Por otro lado, pudiera presentarse el caso de que un investigador/tecnélogo de nueva
incorporacion cuente con Pl desarrollada en otro tiempol/institucion y sin utilizar los
recursos del INAOE; en estos casos el instituto no podria reclamar nada. Sin embargo,
nuevamente, sin un proceso de identificacion de esta situacion, podrian generarse
situaciones de conflicto.

4.5 CONFLICTOS DE INTERES

Un conflicto de interés ocurre cuando dos o mas objetivos o fines no pueden ser
perseguidos de forma simultdnea y cuando incluso potencialmente dichos objetivos
podrian entrar en competencia’®. Para el caso especifico de los investigadores y
tecnodlogos, un conflicto de interés ocurre cuando existe divergencia entre los intereses
particulares de éstos y sus obligaciones profesionales, de tal manera que un observador
externo pudiera cuestionar si las actividades profesionales o decisiones de un sujeto
fueran determinadas con base en un criterio de beneficio propio, econémico o no. Un
conflicto de interés depende siempre de la situacibn y no necesariamente de la
personalidad o acciones de un individuo.™

"° WIPO, Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations, WIPO, Geneva, No
Date
" Faculty Policy on Conflict of Commitment and Interest, Research Policy Handbook, Stanford University, USA, 2002
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En el intercambio productivo entre un centro de investigacién o la academia y el mundo no
académico son inevitables los conflictos de interés; los objetivos legitimos de un Cl y los
de la industria son distintos pero complementarios para el desarrollo econémico de
naciones, por lo que es importante que, si estos conflictos de interés no pueden evitarse,
deban MINIMIZARSE.

ElI INAOE no cuenta con una politica sobre el manejo de conflictos de interés; la impresion
es que hasta el momento ha prevalecido la politica “del avestruz” en cuanto al potencial
de generacion de Pl que existe y se ha reforzado la idea de que una politica en esta
materia es costosa, complicada y con pocas expectativas en el entorno nacional.

Es importante mencionar que no todo ha sido responsabilidad del INAOE, ya que hasta
agosto de 2006, la normatividad operataiva de los CPIls no era congruente con la
dindamica mundial en la materia y lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnologia y el
Programa Especial de Ciencia y Tecnologia (2001-2006), en el sentido de que éstos
ultimos promueven la participacion de investigadores en los procesos de transferencia de
tecnologia (incluyendo el de creacion de empresas)'?, asi como la participacién activa de
los centros (incluyendo de su capital social), mientras que la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Publicos disponian lo contrario™.

A partir del esfuerzo realizado por la ADIAT (Asociacién de Directivos de la Investigacion
Aplicada y Tecnologia), centros de investigacion y legisladores, finalmente logré revertirse
esta controversia y deja abierta la puerta a la voluntad de los centros y a la creatividad y
talento de su personal cientifico y tecnoldgico, para que promuevan acciones de cambio
que contribuyan al desarrollo nacional.

Asi, se destacan las siguientes reformas a las Leyes de Ciencia y Tecnologia y a la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos:

Reformas al articulo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnologia:

Articulo 51.-

Los centros publicos de investigacion, particularmente los orientados a la modernizacion,
innovacioén y desarrollo tecnolégico, promoveran la conformacion de asociaciones estratégicas,
alianzas tecnologicas, consorcios o nuevas empresas privadas de base tecnoldgica, en las cuales
se procurara la incorporacion de investigadores formados en los propios centros.

En relacion a lo dispuesto en el parrafo anterior, los 6rganos de gobierno de los centros publicos
de investigacién aprobaran y estableceran lo siguiente:

1. Los lineamientos y condiciones basicas de las asociaciones, proyectos, convenios o contratos
que conlleven la participacién del centro, con o sin aportacién en el capital social en las empresas
de que se trate, y

1. Los términos y requisitos para la incorporacion y participacion del personal del centro en las
asociaciones, alianzas, consorcios o nuevas empresas de que se trate.

Asimismo, los 6érganos de gobierno de los centros publicos de investigacion podran establecer
apoyos y criterios conforme a los cuales el personal del centro de que se trate pueda realizar la
incubacién de empresas tecnolégicas de innovacién en coordinacion con el centro y, en su caso,
con terceros.

"2 Programa Especial de Ciencia y Tecnologia 2001-2006, CONACYT, México.
" Fraccion Xl del Articulo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, México, 2005
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Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la fraccion Il y el parrafo anterior seran
establecidos por los 6rganos de gobierno de los Centros mediante normas generales que deberan
expedir al efecto y que consistiran en medidas de caracter preventivo orientadas a evitar que el
personal de los Centros incurra en el conflicto de intereses al que hacen referencia los articulos 8,
fraccion Xll, y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Puablicos. Previo a su expedicion, estas normas deberan contar con la opinion favorable emitida por
el respectivo érgano interno de control.

Los o¢rganos de gobierno también determinarén lo relativo a los derechos de propiedad
intelectual y los beneficios que correspondan al centro publico de investigacion en relacion a lo
dispuesto en este articulo.

Articulo 56. ...
Lall. ...

IV. Decidir el uso y destino de recursos autogenerados obtenidos a través de la enajenacion de bienes o la
prestacion de servicios, por la participacion en asociaciones, alianzas o nuevas empresas de base
tecnolégica, donativos o por cualquier ofro concepto que pudiera generar beneficios al centro conforme a esta
Ley, ya sea dentro del presupuesto de la entidad o canalizando éstos al fondo de investigacion; asi como
establecer los criterios para el uso y destino de los recursos autogenerados que se obtengan en exceso a lo
programado, informando a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico sobre el origen, monto, destino y
criterios de aplicacién de sus recursos autogenerador, de conformidad con las disposiciones aplicables, y para
efectos de los informes trimestrales y Cuenta Publica;

Reformas al Articulo 8, de la Ley de Responsabilidades Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Publicos:

Se adiciona un dltimo parrafo a la fraccién Xll del articulo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Publicos, para quedar como sigue:

Articulo 8. ...
laXi. ..
Xll. ...

En el caso del personal de los centros publicos de investigacion, los érganos de gobierno de dichos
centros, con la previa autorizacion de su Organo de control interno, podran determinar los términos y
condiciones especificas de aplicacién y excepcion a lo dispuesto en esta fraccién, tratandose de los conflictos
de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de
investigacion cientifica y desarrollo tecnolégico en relacién con terceros de conformidad con lo que establezca
la Ley de Ciencia y Tecnologia;

Entre los principales conflictos de interés identificados entre los investigadores (como
servidores publicos) y gobierno, se pueden mencionar los siguientes:

a) Titularidad de los derechos autorales y patrimoniales de una invencion;

b) Uso de conocimiento/tecnologia del INAOE para fines personales sin notificacion y
retribucion alguna a la institucion,

c) Participacion econdmica en la formaciéon de una nueva empresa que explote una
tecnologia propiedad del INAOE;

d) Participacién en proyectos que puedan licenciarse a una empresa en donde tenga
participacion econdémica;
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e) Participacion de las retribuciones econdémicas a las que tiene derecho como
investigador, teniendo a su vez participacion econdémica en la empresa que licencia
una tecnologia del INAOE o que haya comprado una tecnologia del INAOE;

f)  Disminucion del tiempo y esfuerzo que debe comprometer al INAOE como empleado
del mismo, por verse involucrado en la creacion o consultoria a empresas de base
tecnoldgica;

g) Una posible titularidad compartida, en la que el INAOE y el investigador/tecnologo
hacen aportaciones concurrentes para el desarrollo de una invencidn y su registro
como patente u otra figura;

En el Capitulo IV de este documento se dedica todo un capitulo a la propuesta de
administracion de conflictos de interés.

En esta misma tematica de conflictos de intereses, se pudo evidenciar que en el INAOE
no existe una clara politica sobre el manejo de la Pl derivada de tesis estudiantiles,
excepto que se establece en éstas que los derechos son propiedad del INAOE (sin
proceder a un registro formal de los mismos). Se identificaron dos casos en los cuales se
hizo necesaria la clasificacion de “confidencial” a una tesis de maestria, después de que
se recibio una solicitud de informaciéon a través del Sistema de Informacion del IFAI
(Instituto Federal de Acceso a la Informacion) por medio de la cual se solicitaba
informacion importante 'y de gran valor tanto intelectual como patrimonial;
afortunadamente, la investigadora lider de proyecto, percibié que dichos resultados eran
susceptibles de registro como invencion y solicité la confidencialidad de la informacién.

Las tesis del INAOE, al hacerse del dominio publico sin proceder a un analisis de su valor
en cuanto a Pl y un eventual registro, pierden todo potencial de explotacion patrimonial
por parte del INAOE.

Una politica en materia de Pl debe comenzar con la definicion de lineamientos inclusivos
y oportunidades atractivas para todos, y con una declaracion formal por parte de
inventores, de sus invenciones y posibles conflictos de interés. También sera de vital
importancia considerar en estas politicas las invenciones con participacion estudiantil.

La percepcion de un investigador/tecndlogo de la existencia de material susceptible de
patentarse, debe ser razon suficiente para a) “declarar” formalmente una posible
invencion y b) iniciar el proceso de busqueda y registro (en su caso) ante las autoridades
competentes. Se recuerda que el primer paso es la busqueda en bases de datos
nacionales e internacionales y que puede, pero no siempre, ser motivo de gastos
econémicos™.

4.6 DECLARACION DE INVENCIONES

Una “declaracion de invencién” es una descripcion que un inventor hace a su empleador,
de manera formal y confidencial sobre una invencion; es un documento que provee
informacion sobre el inventor o inventores, sobre qué ha sido inventado, las circunstancias
que llevaron a la invencién y los hechos de actividades subsecuentes (registro de PI,
explotacién de PI, deseos de licenciamiento, venta de PI, etc.). Provee la base a partir de
la cual pueda determinarse sobre una posible patente y la informacion técnica para la

' La busqueda puede iniciarse en bases de datos de libre acceso y terminar en una oficial ante el IMPI. El INAOE como
centro de investigacion tiene un costo de $500.00 pesos MN (como empresa tiene un valor del doble).
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redaccién de la misma (para su solicitud de registro). Esta “declaracién de invenciéon” es la
primera sefal para el centro de que una invencién se ha dado. En el Apéndice de este
documento se incluye una propuesta para este formato: “Formato de Declaracién Formal
de Invencion”.

Una “declaracion de invencion” también es util para reportar tecnologia que no puede ser
patentada, pero que si puede ser protegida en términos de derechos de autor.

En el INAOE no existe una politica de “declaracion” de invenciones. La actividad cientifica
se hace evidente a través de la publicacion de articulos cientificos, en donde pudiera
darse el caso que se estén incluyendo invenciones. Si este es el caso, la informacién no
se maneja adecuadamente, ya que una invencién no se divulga publicamente si desea
explotarse comercialmente, sin un proceso paralelo de busqueda y solicitud de patente o
registros de propiedad industrial; una invencién debe mantenerse con sus reservas hasta
su registro ante cualquier autoridad competente (IMPI o INDAUTOR).

Este asunto por supuesto que proviene de un debate aun mayor: la evaluacion de la
productividad cientifica y tecnolégica en México, aunado con su relacion directa en el
salario del investigador. Se recomienda buscar un modelo interno de evaluacion vy
compensacion paralelo con la politica cientifico-tecnolégica nacional, si desea reconocer y
promover este tipo de resultados de la investigacion (invenciones).

Es importante que el INAOE defina de antemano su postura alrededor de la Pl posible de
generarse en las areas cientificas y tecnoldgicas en las que participa (software avanzado,
optoelectrénica y microondas, por mencionar algunas) y el interés particular sobre la
titularidad de los derechos de explotacion; por ejemplo, a) si determinara interés por
apoyar un tipo de invenciones en una tecnologia en particular, debiera dejar clara dicha
intencion de antemano y brindar todo el apoyo necesario para que se llegue hasta el
desarrollo de la invenciéon y su registro, asi como su transferencia al mercado; b) si
determinara que no es de su interés realizar esfuerzos por explotacién comercial de
determinadas tecnologias o de invenciones en desarrollo, debiera dar libertad al
investigador/tecnodlogo de buscar el apoyo para el proceso de desarrollo de la invencion
hasta una posible etapa de registro de Pl y por consiguiente una negociacion sobre la
titularidad del mismo o una automatica licencia de explotacion.

Someter a un tercero una “declaracion de invencion” es el primer paso formal hacia la
obtencion de PI. Se recomienda hacerlo desde las etapas tempranas de la invencion para
evitar posibles conflictos mas adelante. Se sugiere estimar un total de $20 mil USD para
el primer ano de instrumentacion de estas politicas para tramites ante IMPIl e INDAUTOR.

5. ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INAOE / MODELOS
DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

El INAOE analizara y dispondra el tipo de administracién para la Pl que en éste se
genere, siendo consistentes con su mision y busqueda del impacto a la sociedad en
general. Para hacerlo, podra consultar a especialistas en la materia, a su Organo de
Gobierno y a sus comités especializados: Comision Dictaminadora Externa y Comité
Externo de Evaluacion.

Entre los modelos de administracion que permitiran una eventual transferencia
tecnoldgica estan:
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5.1 LICENCIAS DE PATENTES Y KNOW- HOW

En un sentido amplio, una licencia es una autorizacién dada a una persona para que
realice determinados actos, lo que implica una dependencia de una persona frente a otra
persona. En términos juridicos contractuales, la licencia denota un negocio juridico
bilateral (contrato) por el cual el titular de un derecho autoriza a otra persona para que
ejerza ese derecho, durante determinado tiempo y a cambio de una contraprestacion o
no. En materia contractual, el titular del derecho sigue siendo titular, no pierde tal cualidad
por el solo hecho de permitir que otra persona ejerza su derecho.

En virtud de las consideraciones anteriores, el contrato de licencia de patente es un
negocio juridico bilateral en el que el titular de una patente concede a un tercero la
posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades que emanan de la misma,
durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestacion, si ésta fue acordada. Mientras
que se entiende por licencia know how el negocio juridico bilateral (contrato) en el cual el
titular de un know how o secreto industrial permite a un tercero explotar tal secreto,
durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestacién o no."

Un Centro Publico de Investigacion puede otorgar una licencia exclusiva o abierta si se
analiza que el otorgarla es un incentivo razonable y necesario para obtener capital de
inversidn y capital de trabajo necesarios para llevar la invencidén a aplicaciones practicas,
o promover el uso publico de la invencion.

5.2 OPCIONES DE LICENCIAMIENTO Y TRANSFERENCIA

= Licenciar la invencién/know how a un tercero, quienes proveeran de un
futuro desarrollo y/o comercializacion de la misma.

= Transferir la invenciéon a un tercero, quien buscara posibles licenciatarios
quienes continuaran con el desarrollo y comercializacién de la misma;

= Transferencia de derechos a una organizacién de servicios de patentes
para su futuro desarrollo y comercializacion de la misma.

= Otorgar derechos a quienes financiaron el desarrollo de la invencion;

= Transferir los derechos de la invencion al investigador/tecnoélogo si asi lo
solicitan ellos, para su futuro desarrollo y comercializacion.

Si se utilizaron fondos especiales para el desarrollo de la invencion, sera necesario revisar
la normatividad que a éstos les aplique, en términos de licenciamiento o transferencia de
derechos.

5.3 CREACION DE NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA

Una empresa de base tecnoldgica (EBT) se caracteriza por ser creada por investigadores
que, al participar en actividades de 1&D en institutos de investigacion, absorben y dominan
las nuevas tecnologias, asi como también perciben la existencia de mercados para
nuevos productos o servicios que utilizaran aquellas tecnologias” (Dos Santos, 1987).
Este tipo de empresas pertenecen a la etapa mas reciente del desarrollo industrial en el
mundo moderno y ha sido un modelo muy exitoso en economias del primer mundo.

'S ASENSIO, Pedro A. Contratos internacionales sobre propiedad industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1995. Pags. 65 y 75.
MASSAGUER, José. Ob. Cit. Pag. 69
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Las EBT son actividades de emprendedurismo que tienen como objetivo el uso
economico de resultados innovadores de la investigacion y la ciencia, los cuales pueden
ser productos, servicios o procesos."®

La creacién de una EBT hoy en dia se ha convertido incluso en una estrategia financiera y
de negocios para el levantamiento de fondos para el desarrollo de producto (paso posterior
a un prototipo de laboratorio o de los derechos de una patente), por lo que debe incluso
manejarse en forma independiente a la del desarrollo de tecnologia (ver figura 1).

Mapas de desarrollo Procesos
. Productos
(roadmaps) internos
Prototipo de
A | Investigacién aplicada laboratorio
Prototipo de Lanzamiento al
B | Desarrollo de producto Flujos de proceso mercado mercado
para cada Mapa
de desarrollo Plan de
Creacion de una negocios
C | empresa de base para
tecnoldgica (spin off) explotacién
comercial

Figura 1. Mapeo de procesos
Elaboracién propia

54 INVESTIGACION POR CONTRATO O TRANSFERENCIA CONTRACTUAL DE TECNOLOGIA

Este modelo de transferencia de tecnologia se caracteriza por la realizacion de contratos
cuyo objeto es la transferencia de conocimientos utiles. A titulo de ejemplo, puede
hacerse referencia a la asistencia técnica, a los contratos llave en mano, a los contratos
de franquicia, a los contratos de licencia o cesién de patentes y know how, etc."”

"% |RE Network, Supporting Innovation Through the NPD Process and the Creation of Spin-off Companies-
" CONTRERAS Q., Carlos. Transferencia de tecnologia a paises en desarrollo. Instituto Latinoamericano de Ciencias
Sociales. Caracas, 1979. pags. 41-66
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Iv. ADMINISTRACION DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES EN EL INAOE

A continuacion se presentan posibles conflictos de interés que pudieran presentarse en el proceso de transferencia de tecnologia.
Cada caso sera distinto y por lo tanto el INAOE debera analizarlos de forma independiente y determinar cémo eliminar, minimizar y
administrar cualquier conflicto de interés que surja; siempre debera procurar que se tome la mejor decision para el instituto, el
investigador o tecndlogo y por supuesto, vigilara que se logre incidir en el desarrollo de industria y de la sociedad en general.

Posible conflicto de
interés

Lineamientos y acciones para minimizar y administrar adecuadamente los posibles
conflictos de interés

Titularidad de la propiedad
intelectual desarrollada en
el INAOE

La titularidad de la propiedad intelectual de lo desarrollado en el INAOE sera del INAOE, segun se establece en:

a) Ley de Propiedad Industrial
b) Ley Federal del Trabajo
c) Lineamientos sobre Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnologia del INAOE (LPITT)18

Si resultase un conflicto en la determinacién de la propiedad intelectual de un descubrimiento o invencion,
debido a situaciones no consideradas en leyes federales y estos lineamientos sobre PI, éste sera atendido y
resuelto por el INAOE de acuerdo a los principios generales establecidos en estos lineamientos, el cual esta
representado por las diferentes areas cientificas, tecnoldgicas y administrativas del instituto.

Los investigadores/tecnologos del INAOE deberan declarar formal y oportunamente cualquier creacién o
descubrimiento de todas aquellas invenciones factibles de patentarse, creadas o descubiertas durante su
estadia en el INAOE o con el uso mas que incidental de los recursos del mismo. La propiedad de dichas
invenciones sera del INAOE, teniendo el investigador/tecnélogo derecho a una participacién econémica
proveniente de regalias.

La busqueda de beneficios
economicos personales a
partir del uso de recursos
del INAOE

Los investigadores / tecndlogos deberan declarar formalmente y oportunamente al INAOE cualquier actividad de
prestacion de servicios de consultoria o desarrollo que planee ejecutar para un tercero, para que se evalue y
determine si habra uso significativo de recursos de la institucidn y posibles conflictos de interés, y la manera de
evitarlos, minimizarlos y administrarlos (Formato: “Declaracion de posibles conflictos de interés derivados de la
colaboracién con la industria u organismo externo”). EI INAOE determina que los principios generales que
orientaran la toma de decisiones seran:

" Inciso “A” de los LPITT
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1. Los investigadores deberan mantener presencia fisica significativa en la institucién.

2. No deberan permitir que otras actividades profesionales les distraigan de su primer obligacion en el instituto;

3. Deberan promover una atmdsfera de libertad académica, promoviendo siempre el intercambio libre de
resultados de su investigacion y actividades escolares, asegurando que sus actividades docentes queden
independientes de cualquier interés comercial;

4. Con autorizacion del instituto, se podran utilizar los recursos institucionales, incluyendo instalaciones,
personal, equipo o informacién confidencial como parte de sus actividades externas cuyo propésito tenga fines
educativos, de investigacion y divulgacion cientifica;

5. Deberan declarar formal y oportunamente cualquier creaciéon o descubrimiento de todas aquellas invenciones
factibles de patentarse, creadas o descubiertas durante su estadia en el INAOE o con el uso mas que incidental
de los recursos del mismo; la propiedad de dichas invenciones sera del INAOE, teniendo el
investigador/tecnélogo derecho a una participacién econdémica proveniente de regalias;

6. Deberan declarar si ellos o cualquier familiar hasta de tercer grado tienen contratos de consultoria o
relaciones laborales con intereses financieros significativos, en un organismos externo al INAOE, antes que éste
pueda autorizar proyectos financiados por estas instancias externas, convenios de licenciamiento de tecnologia,
entre otros; se llevara a cabo un proceso de evaluacion por los directivos del INAOE para resolver si se participa
0 Nno;

7. En situaciones en las que la objetividad de un investigador o tecnélogo en cuanto a sus labores de
investigacion, docencia o desarrollo tecnoldgico se pudieran ver afectada por su participacion como consultor de
una empresa, la institucion podra establecer supervision de un comité para la resolucion de conflictos
relacionados con asuntos del posgrado o proyectos de investigacién y desarrollo;

8. La politicas de conflictos de interés deberan formar parte del contrato laboral de investigadores y tecnélogos y
deber4 ratificarse en forma anual;

9. La institucion evaluara las declaraciones de invenciones y/o de posibles conflictos de interés caso por caso,
comprometiéndose a encontrar la mejor manera de administrarlos en beneficio de la generacién de
conocimiento, formacioén de recursos humanos y desarrollo y transferencia de tecnologia.

La busqueda de beneficios
econdémicos personales a
partir de la explotacién del
conocimiento/patentes/know
how del INAOE

Para que un investigador/tecndlogo pueda explotar comercialmente un desarrollo, invencién, conocimiento, know
how, patente, etc., del INAOE™ ... debera contar con una licencia de derechos de explotacion por parte del
instituto.

La busqueda de beneficios
econdémicos personales a
partir de la participacion de
un investigador o tecnélogo

Conforme esta contemplado y aprobado en la Ley de Ciencia y Tecnologia (México 2002) y en su ultima reforma
de agosto del 2006:

a) Articulo 51. Los centros publicos de investigacion, particularmente los orientados a la modernizacion,

9 Ver Incisos “A”, “C” y “F” de Lineamientos sobre Pl y Transferencia de Tecnologia del INAOE
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en la conformacion de una
empresa de base
tecnologica.

innovacién y desarrollo tecnolégico, promoveran la conformacién de nuevas empresas privadas de base
tecnolbgica, en las cuales se procurara la incorporacion de investigadores formados en los propios
centros; y

b) el personal del INAOE podra realizar la incubacién de empresas tecnologicas de innovacion en
coordinacion con el instituto y, en su caso, con terceros

Por lo que el INAOE determina que:

Los investigadores/tecnologos deberan declarar formalmente al INAOE su participacion en la conformacién de
empresas de base tecnoldgica, para que se evalle y determine si habra uso significativo de recursos de la
institucion asi como posibles conflictos de interés, y la manera de evitarlos, minimizarlos y administrarlos
(Formato: “Declaracién de posibles conflictos de interés derivados de la colaboracién con la industria u
organismo externo”). Los principios generales a considerarse seran:

1. El investigador o tecndlogo podra participar activamente en la conformacion de una empresa cuando sea la
estrategia adecuada para la obtencién de fondos de inversién publicos, privados y/o propios, requeridos para el
desarrollo de producto tecnolégico y comercializacion del mismo cuando su participacion activa sea
indispensable para el buen uso y explotacion de la innovacioén, producto, patente o desarrollo al que se refiera.
2. Los investigadores/tecnologos deberan mantener presencia fisica significativa en la institucion;

3. No deberan permitir que otras actividades profesionales les distraigan de sus obligaciones contractuales;

4. Deberan promover una atmésfera de libertad académica, promoviendo siempre el intercambio libre de
resultados de su investigacic’)n20 y actividades escolares, asegurando que sus actividades docentes queden
independientes de cualquier interés comercial;

5. Deberan declarar formal y oportunamente cualquier creaciéon o descubrimiento de todas aquellas invenciones
factibles de patentarse, creadas o descubiertas durante su estadia en el INAOE o con el uso mas que incidental
de los recursos del mismo; la propiedad de dichas invenciones sera del INAOE, teniendo el
investigador/tecndlogo derecho a una participacién econémica proveniente de regalias;

6. El INAOE debera declarar si tiene interés por seguir un proceso de investigacion para el registro de Pl y una
posterior transferencia de tecnologia para su explotacion; en caso de no manifestar interés, informara por escrito
al investigador/tecndélogo que declar6 (aron) formalmente la invencién y cedera los derechos sobre la Pl
existentes hasta el momento.

7. En situaciones en las que la objetividad de un investigador o tecnélogo en cuanto a sus labores de
investigacion, docencia o desarrollo tecnoldgico se pudieran ver afectadas por su participacion con la empresa,
el INAOE podra establecer supervision de un comité para la resolucién de conflictos relacionados con asuntos
del posgrado o proyectos de investigacion y desarrollo;

2 Ver Inciso “O”, Articulo 49 de los LPITT
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8. En los contratos laborales de investigadores y tecnélogos, que debera ratificarse en forma anual, se incluira la
manifestacion expresa de conocer las politicas sobre conflictos de interés establecidos en el instituto.

9. EI INAOE evaluara las declaraciones de invenciones y/o de posibles conflictos de interés caso por caso,
comprometiéndose a encontrar la mejor manera de administrarlos en beneficio de la generacién de
conocimiento, formacion de recursos humanos y desarrollo y transferencia de tecnologia.

Se promovera que aquellos investigadores/tecnélogos que participen en la conformacién de una empresa de
base tecnoldgica colaboren con incubadoras formales externas que apoyan este proceso.

Uso de los recursos
institucionales durante la
conformacioén de una
empresa

Conforme esta contemplado y aprobado en la Ley de Ciencia y Tecnologia (México 2002) y en su ultima reforma
de agosto del 2006:

a) Articulo 51. Los centros publicos de investigacion, particularmente los orientados a la modernizacion,
innovacién y desarrollo tecnolégico, promoveran la conformacién de nuevas empresas privadas de base
tecnolégica, en las cuales se procurara la incorporacion de investigadores formados en los propios
centros; y

b) el personal del INAOE podra realizar la incubaciéon de empresas tecnoldgicas de innovacion en
coordinacion con el instituto y, en su caso, con terceros

Por lo que el INAOE determina que:

Si en el proceso de conformacién de una empresa, se requiere del uso significativo de las instalaciones y
recursos del INAOE, debera pactarse un convenio especifico para tales fines, en los cuales la empresa (persona
moral) acepte otorgar una retribucién econdmica o en especie para el instituto. El periodo de uso de las
instalaciones del INAOE por parte de empresa no debera ser mayor a los 2 afios.

Las aportaciones del INAOE en estos casos invariablemente seran en especie.

Cuestionamiento sobre la
objetividad en materia de
investigacién de un
investigador relacionado
con una empresa que
explote tecnologia del
INAOE.

Debera vigilarse la objetividad en todo momento, en la toma de decisiones del investigador, sobre todo en
aquellos proyectos en los que la pérdida de objetividad pudiera afectar los resultados de pruebas clinicas u otras
investigaciones relacionadas con sujetos humanos (dispositivos médicos, biotecnologia, dispositivos con
contacto con el ser humano en general). En los siguientes casos la institucion debera evaluar y monitorear las
investigaciones:

a) cuando el investigador o tecndlogo esté involucrado en pruebas clinicas de sus propias invenciones;

b) cuando una empresa que esté licenciando una invencion, esté patrocinando una prueba clinica;

¢) cuando los resultados de una prueba sean objeto de decision de apoyo a un proyecto de investigacion:

d) cuando pueda existir cualquier otra razén que cuestione la objetividad del investigador/tecnélogo.

Negociacién de una licencia de
explotacion patrimonial de una
patente u otra figura de PI

Cuando el licenciamiento de una tecnologia sea a una empresa con participacion de un investigador/tecnélogo
del INAOE, no podra ser éste quien negocie los términos de dicho licenciamiento. Debera participar otro
miembro de la empresa o un abogado asociado a ella.
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Recursos de la nacion
involucrados en empresas
privadas con fines de lucro:
Participacion del INAOE en la
conformacion de empresas de
nueva creacion

Conforme esta contemplado y aprobado en la Ley de Ciencia y Tecnologia (México 2002) y en su ultima reforma
del 2006:

Articulo 51. Los centros publicos de investigacion, particularmente los orientados a la modernizacién, innovacién y desarrollo
tecnolégico, promoveran la conformacion de asociaciones estratégicas, alianzas tecnologicas, consorcios o nuevas
empresas privadas de base tecnoldgica, en las cuales se procuraré la incorporacion de investigadores formados en los
propios centros.

En relacién a lo dispuesto en el parrafo anterior, los 6rganos de gobierno de los centros publicos de investigacion
aprobaran y estableceran lo siguiente:

1. Los lineamientos y condiciones basicas de las asociaciones, proyectos, convenios o contratos que conlleven la
participacion del centro, con o sin aportacion en el capital social en las empresas de que se trate, y

Por lo que el INAOE determina que:

El INAOE si podra ser socio accionista en empresas tecnolédgicas de nueva creacion, bajo las siguientes
condiciones:

a) Por ningun caso se pondra en riesgo el patrimonio nacional.

b) EIINAOE no participara como socio mayoritario;

c) Las aportaciones del INAOE no seran en forma liquida; todas sus aportaciones seran en especie;

d) El calculo del valor de las aportaciones del INAOE debera hacerse a valor mercado del tipo del que se
traten.

e) EIINAOE no participara con un porcentaje mayor al 10% del total de acciones de la empresa;

f)  Ningun directivo del INAOE podra ser miembro del consejo de accionistas o tener un cargo directivo o
administrativo dentro de la empresa, o tener acciones privadas en ella mientras el INAOE sea socio
accionista;

g) EIINAOE retendra las acciones un plazo maximo de 2 afios, término después del cual las vendera a la
misma empresa al valor de mercado;

h) La participacion en acciones por parte del INAOE sera independiente del pago de regalias que se
negocie por el licenciamiento de tecnologias;

La participacion del INAOE en una empresa tecnolégica de nueva creacion debera negociarse con la misma en
el primer afo de la constitucién legal de la misma.

Relacion entre el trabajo de
investigacion de estudiantes
del INAOE y sus compromisos
con empresas privadas

Estas relaciones son consideradas de alto valor en el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, pueden
ocasionar suspicacias sobre la naturaleza del dominio del conocimiento generado (publico vs privado), sobre la
titularidad de la propiedad intelectual que se genere y otros posibles conflictos de interés. En estos casos,
debera procurarse lo siguiente:
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a) Libertad de difusion de la investigacion: independientemente de la secrecia que el estudiante deba
guardar para la empresa, el estudiante debera promover la difusidon del conocimiento cientifico
generado;

b) Cuando un estudiante realiza practicas o proyectos de investigacidon para un empresa privada, no podra
por ningin medio hacer secreto su trabajo; debera prevalecer siempre la libertad de difusién del mismo
dentro del ambiente académico, seminarios, congresos, etc., permitiendo en casos excepcionales, el
retraso por un maximo de 90 dias para difundir, cuando se trate de una invencion factible de patentarse.

c) Cuando un estudiante establece relaciones de consultoria o desarrollo con una empresa, quedando
estas relaciones totalmente fuera de su programa académico, la titularidad de la propiedad sera
regulada por las politicas que la empresa determine.

Titularidad de la propiedad intelectual
a) Todos los estudiantes deberan “declarar formalmente” cualquier invencién con potencial de
patentamiento; la titularidad de éstas sera del INAOE.
b) Los derechos autorales seran de los autores y se dara crédito siempre.
Cualquier conflicto de interés debera ser declarado formalmente ante el INAOE.

Doble retribucion para
investigadores/tecnélogos

El investigador vinculado con una empresa de la cual de facto o en un futuro se tenga la percepcién monetaria
por la explotacion de una tecnologia licenciada por el INAOE, debera renunciar al derecho que tiene como
investigador a la retribucién de los ingresos propios.

Titularidad cuando hay
participacion del
investigador en los recursos
aportados

Esta situacion no deberia presentarse si el investigador hace a tiempo su declaracion formal de invencion.

En el caso de que se presentase, debera ser atendido en forma particular por la institucion.

Influencia del personal en la
toma de decisiones
relacionadas con la
adquisicion de bienes y
servicios, entre una
empresa de base
tecnolégica en la que él esta
involucrado y el INAOE.

Una empresa de base tecnoldgica con participacion de personal del INAOE no gozara de contratos de
presentacion de bienes y servicios con el instituto; su naturaleza sera la contraria en el sentido de que sera ésta
quien otorgue beneficios al instituto.

Es importante recordar que:
a) Estas empresas aplicaran el conocimiento generado en el INAOE;

b) Estas empresas contribuiran en la solucién de problemas nacionales;

c) Estas empresas generaran empleos de alto valor agregado;

d) Estas empresas generaran impuestos derivados de su operacion y rentabilidad;

e) Estas empresas negociaran con el INAOE una retribucidon econdémica para el instituto por concepto de

regalias e incubacion (si es el caso) una vez que la empresa genere ingresos;
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V. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL INAOE

CAPITULO |
DEFINICIONES

1. DEFINICION DE TERMINOS GENERALES BASICOS:

Investigador cientifico: Personal cuyas actividades principales son las de realizar
investigacion cientifica basica y aplicada y formacion de recursos humanos.

Tecnolégico: Personal cuyas actividades principales son las de realizar desarrollo
tecnoldgico y apoyar en acciones de transferencia de tecnologia.

Desarrollo tecnolégico: Paquete tecnoldgico desarrollado para satisfacer las
necesidades de un tercero.

Transferencia de tecnologia: Término utilizado para describir el proceso formal de
transferencia de derechos para usar y comercializar nuevos descubrimientos e
innovaciones resultantes de la investigacion cientifica, a un tercero. Las universidades y
centros de investigacién generalmente transfieren tecnologia a través de la proteccion
intelectual (patentes o derechos de autor) y su licenciamiento.

“ todo flujo de contenido tecnoldgico (licencias, estudios, cooperacion técnica, comercio
de bienes y equipo e inversion extranjera).”’

Transferencia contractual de tecnologia: Dentro de esta denominacién se incluyen
todos los contratos cuyo objeto es la transferencia de conocimientos utiles. A titulo de
ejemplo, puede hacerse referencia a la asistencia técnica, a los contratos llave en mano, a
los gzontratos de franquicia, a los contratos de licencia o cesion de patentes y know how,
etc.

Prototipo de laboratorio: Paquete tecnolégico funcional dentro del ambito de un
laboratorio.

Prototipo industrial: Paquete tecnolégico funcional y mercadolégicamente aceptado, con
caracteristicas de escalamiento industrial.

Pruebas de mercado: Pruebas comiunmente denominadas “Beta” que implican las
pruebas de funcionamiento y utilidad dentro del ambiente de negocios (fabrica, campo,
empresa, ambiente de negocios, etc.).

Comercializacion de productos/servicios tecnologicos: Actividad de fabricacion
estandarizada de productos o de prestacion de servicios que corre a cargo de una entidad
privada y con fines de lucro. Dicha actividad queda fuera de los objetivos del INAOE.

2" PAIVA HANTKE, Gabriela. Aspectos juridicos y econémicos de la transferencia de tecnologia. Editorial Juridica de Chile.
Santiago de Chile. 1991. Pag. 16

22 CONTRERAS Q., Carlos. Transferencia de tecnologia a paises en desarrollo. Instituto Latinoamericano de Ciencias
Sociales. Caracas, 1979. pags. 41-66
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2. DEFINICIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUALZ:

Patente: Derecho exclusivo sobre una invencion, la cual puede ser un producto o proceso
que provea una nueva manera de hacer las cosas, o que ofrezca una solucién técnica a
un problema. La figura de patente se refiere a una invencién (patente, producto o proceso)
que es toda creacibn humana que transforma la materia o la energia para el
aprovechamiento del hombre y satisfaccion de sus necesidades. Son patentables las
invenciones que cumplen con los requisitos de patentabilidad: que sean nuevas, sean
resultado de una actividad inventiva y que tengan aplicacion industrial. La proteccion esta
garantizada por un periodo limitado (usualmente 20 afos); la patente es un titulo de
propiedad. Una vez que la patente es otorgada, se convierte en informacién publica.

Modelos de utilidad: Un modelo de utilidad es una invencién que no cubre todos los
requerimientos de patentabilidad pero tiene un uso industrial. La incorporaciéon de los
modelos de utilidad dentro del sistema de Pl en algunos paises, tiene el objetivo
primordial de nutrir la rapida evolucion de innovaciones ingenuas, particularmente en
empresas pequefias y medianas y entre personas privadas.

Disefos industriales: un disefio industrial es la representacion ornamental o estética de
un objeto. El disefio puede constar de caracteristicas tridimensionales, tales como forma o
superficie o caracteristicas bidimensionales como contornos, lineas o colores. Los disefos
industriales estan representados en una gran variedad de productos de la industria y
artesanias, desde instrumentos técnicos y médicos, a relojes, joyeria y otros articulos de
lujo, desde articulos del hogar hasta aparatos eléctricos, a vehiculos y estructuras
arquitectonicas y desde disefios textiles hasta bienes de entretenimiento.

Derechos de autor: Este término describe los derechos otorgados a los creadores de
obras literarias y artisticas, pero que también incluye programas de computo, bases de
datos y dibujos técnicos. Esta figura da el derecho exclusivo de uso o autorizacion a otros
de usar el trabajo en términos previamente acordados.

Marcas registradas: una marca es un signo distintivo que identifica bienes o servicios
con quien los provee, ya sea una persona o0 una organizacion.

Secretos industriales: Los secretos industriales consiste en informacion confidencial
utilizada en investigacion, negocios, comercio o industria. La informacion puede incluir
datos cientificos y técnicos o informacién de negocio, comercial o financiera que no es
conocida publicamente y que es util a una organizacion y confiere ventajas competitivas el
tener los derechos sobre la misma. La secrecia de la informacion debe mantenerse para
conservar el estatus de “secreto”. Sin embargo, cualquiera que de manera independiente
y legitima llega a dicha informacién confidencial que fue descubierta y resguardada por
alguien, puede utilizar su descubrimiento con ningun impedimento legal. Varias
universidades tienen sus reservas al respecto de los secretos industriales debido a su
naturaleza contraria a compartir conocimiento, que es parte de la mision académica.

Disefo /Trazado de circuitos electrénicos: Impresos de los conductores que forman un
circuito integrado con todos los elementos del mismo (diodos, transistores, etc.).

* IMPI, 2007
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Empresa de base tecnolégica: “Nacimiento espontaneo de empresas que se
caracterizan por ser creadas por investigadores que, al participar en actividades de
I&D en institutos de investigacion, absorben y dominan las nuevas tecnologias, asi
como también perciben la existencia de mercados para nuevos productos o servicios
que utilizaran aquellas tecnologias” (Dos Santos, 1987).

CAPITULO Il
DECLARACIONES GENERALES

1. La mision del INAOE sera: “Contribuir, como Centro Publico de Investigacion a la
generacioén, avance y difusion del conocimiento para el desarrollo del pais y de la
humanidad, por medio de la identificacion y solucién de problemas cientificos y
tecnoldgicos y de la formacién de especialistas en las areas de Astrofisica, Optica,
Electrénica, Ciencias Computacionales y areas afines”.

2. Sus objetivos estratégicos son:

a) lIdentificar y procurar la solucién de problemas cientificos y tecnoldgicos en los
campos de astrofisica, Optica, electronica, telecomunicaciones, computacion,
instrumentacién y demas areas afines por medio de la investigacion cientifica
basica y aplicada, el desarrollo experimental y la innovacién tecnoldgica
relacionados con las areas mencionadas;

b) Preparar investigadores, profesores especialistas, expertos y técnicos en los
campos del conocimiento referido en los niveles de especializacion, licenciatura,
maestria, doctorado y postdoctorado a través de programas educativos de
excelencia.

c) Orientar sus actividades de investigacion y docencia hacia la superacion de las
condiciones y la resolucién de los problemas del pais.

d) Ampliar y fortalecer la cultura cientifica y tecnoldgica en la sociedad a través de
programas de difusién acordes a las actividades inherentes al centro.

3. En un marco de desarrollo nacional, la Ley de Ciencia y Tecnologia determina que:

Articulo 51.-

Los centros publicos de investigacion, particularmente los orientados a la modernizacion,
innovacién y desarrollo tecnolégico, promoveran la conformacioén de asociaciones estratégicas,
alianzas tecnolégicas, consorcios o nuevas empresas privadas de base tecnologica, en las cuales
se procuraréa la incorporacion de investigadores formados en los propios centros.

4. En un marco de estrategia y desarrollo nacional, la Ley de Responsabilidades de
Servidores Publicos determina que:

Articulo 8, ultimo parrafo, Fraccion XiI.-

En el caso del personal de los centros publicos de investigacion, los érganos de gobierno de dichos centros,
con la previa autorizacion de su 6rgano de control interno, podran determinar los términos y condiciones
especificas de aplicacién y excepcion a lo dispuesto en esta fraccion, tratandose de los conflictos de intereses
que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigacion
cientifica y desarrollo tecnolégico en relacién con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de
Ciencia y Tecnologia;
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5. Los objetivos basicos de la politica institucional del INAOE concerniente a trabajos
creativos, registros de marca, descubrimientos e invenciones, seran los siguientes:

¢ Mantener las actividades sustantivas del INAOE en cuanto a la realizacion de
investigacion cientifica, publicacion y docencia, independientes de lucro potencial
proveniente de regalias u otros ingresos.

e Hacer los materiales patentados disponibles para el bien publico bajo condiciones
que promuevan su uso adecuado y comercializacion.

e Proveer de incentivos adecuados a investigadores y tecndlogos a través de
retornos econdmicos derivados de sus trabajos creativos, marcas, descubrimientos
e inventos.

6. Los participantes interesados en el proceso de comercializacion de innovaciones,
invenciones y resultados de la investigacion son: universidades y centros de
investigacion, investigadores e inventores, grupos cientificos, estudiantes,
postdoctorados, patrocinadores, unidades de transferencia de tecnologia, oficinas
nacionales de patentes, gobierno y publico en general.

7. El INAOE asegurara a los creadores de conocimiento y a inventores, sus derechos
autorales y retribucién econémica de cualquier éxito financiero que el INAOE obtenga
derivado de la comercializacién de propiedad intelectual.

8. Cada uno de los participantes en el proceso de desarrollo y comercializacion de
innovaciones o invenciones recibiran una retribucidén, segun su nivel de participacion en
el mismo.

9. El INAOE sera el principal socio en el caso de innovaciones o invenciones patentables
0 en comercializacién ya que contribuye a: la infraestructura que utiliza el investigador
o inventor; el salario del investigador; los fondos para la investigacién; el nombre y
prestigio de la institucion, el cual es muy importante, no solo para la obtencion de
fondos y contratos de investigacion, sino también durante el proceso de
comercializacion.

CAPITULO Il
LINEAMIENTOS ESPECIFICOS

INCISO A. DERECHOS DE AUTORIA Y PROPIEDAD

Articulo 1. El INAOE sera duefio de cualquier Pl que haya sido hecha, disefiada,
descubierta o creada por su personal cientifico y tecnoldgico, estudiantes, investigadores
invitados, postdoctorados, etc., durante el desempefio de su empleo y responsabilidades,
y haciendo uso significativo de los recursos de la institucién (incluyendo fondos
administrados por la instituciéon o equipo administrado por la misma) relacionados con el
desarrollo %,

Articulo 2. El INAOE sera duefio de cualquier Pl que sea hecha, descubierta o creada
por cualquier persona que haya sido contratada o comisionada por el instituto para ese

 Articulo 14 de la Ley de Propiedad Industrial, IMPI, México 2005
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propdsito, a menos que se establezca lo contrario mediante acuerdo por escrito entre la
persona en cuestion y el centro.

INCISO B. USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INAOE

Articulo 3. El gobierno provee de recursos para la infraestructura, investigacion y otros
servicios, incluyendo financiamiento de la operacion del INAOE, por lo tanto cualquier
invencion, innovacion o descubrimiento de la investigacion que salgan de su instituciéon
seran utilizados para el desarrollo del pais y ninguna invencién sera subutilizada a través
de un monopolio o propiedad injusta.

Articulo 4. Los recursos del INAOE pueden ser definidos como recursos tangibles
puestos a disposicion por parte del mismo a su personal, incluyendo: oficinas,
laboratorios, espacio fisico y equipo; equipo de cémputo, software y apoyo técnico;
servicios secretariales; asistentes de investigacion y laboratorio; accesorios;
financiamiento para investigacién y actividades docentes, viajes y otros fondos o
reembolsos.

Articulo 5. No se consideran recursos del centro los salarios, o cualquier contribucion
salarial en beneficio del inventor.

Articulo 6. No se considerara uso significativo de recursos al uso de lugares de acceso
publico o el uso ocasional de equipo de oficina y miembros del staff.

Articulo 7. No se considerara uso significativo de recursos si (todas las siguientes): a) el
inventor recibe aprobacion por escrito del uso de instalaciones por parte del centro; b) el
inventor recompensa al centro con el pago a valor mercado de las instalaciones y equipo;
c¢) el inventor no esta haciendo uso de su tiempo laboral debido a que las actividades son
realizadas como parte de consultoria individual y externas, y son autorizadas por el
centro; d) el inventor no utiliza fondos del centro o fondos administrados por el centro.

INCISO C. TRATAMIENTO DE PATENTES DESARROLLADAS A TRAVES DEL ESFUERZO DE UN
INDIVIDUO

Articulo 8. El INAOE no reclamara los derechos de patente de una invencién hecha
por un individuo en su propio tiempo y sin el uso de los recursos de una institucion; éstos
perteneceran al inventor.

Articulo 9. Si un inventor realiza, crea o descubre PI sin el uso significativo de los
recursos del INAOE, pero dicha Pl se asemeja a un proyecto de investigacion del INAOE
en especifico, mismo que haya sido responsabilidad de él mismo dentro del instituto,
puede argumentarse que la Pl fue desarrollada utilizando los recursos institucionales. En
estar circunstancias estaria surgiendo un conflicto de interés entre la institucion y el
inventor; esto seria particularmente cierto cuando la Pl obtuviera un valor comercial
importante.

Articulo 10.  Con el propdsito de evitar estas situaciones, el personal cientifico y
tecnologico debera estar obligado a declarar formalmente al INAOE cualquier Pl que
asemeje un proyecto de investigacién dentro del mismo instituto y demostrar que no
surgié con el uso de recursos de la institucién. Si el INAOE queda satisfecho, dara al
inventor un reconocimiento por escrito de que no reclama ninguna propiedad de la PlI.
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INCISO D. TITULARIDAD DE LA Pl DE UN TRABAJO ESTUDIANTIL

Articulo 11.  Los estudiantes tendran derechos sobre la propiedad intelectual que ellos
realicen, descubran o creen en el desarrollo de sus proyectos, excepto: a) cuando el
estudiante haya recibido apoyo financiero del INAOE en forma de salario, beca, pago por
proyecto; b) el estudiante haya hecho uso significativo de los recursos de la instituciéon
para el desarrollo de la investigacion; c) la investigacion haya sido financiada por un
convenio de patrocinio o esté sujeto a un acuerdo de transferencia de tecnologia o0 a un
acuerdo de confidencialidad u otra disposicion legal que restrinja dicha titularidad de la PI.

Articulo 12.  Los estudiantes gozaran de derechos de autor por sus tesis, cediendo una
licencia libre de regalias al INAOE para la reproduccién y publicacion de dichos trabajos.
Los estudiantes cuentan con el permiso de publicar sus tesis a menos que hayan
consentido por escrito restricciones que prohiban o retrasen su publicacion.

INCISO E. RECLAMO DE DERECHOS POR UN PATROCINADOR

Articulo 13. Los derechos de la Pl que es hecha, descubierta o creada durante el curso
de un proyecto de investigacion financiado por un tercero a través de un
convenio/contrato de desarrollo o cualquier otra obligacién referente a la propiedad, seran
gobernados en términos de dichos acuerdos aprobados por el INAOE, en donde se
procurara la reclamacién de la propiedad de las tecnologias clave.

Articulo 14.  El INAOE conservara los derechos de Pl de actividades de investigacion
realizadas con fondos gubernamentales, aunque el gobierno federal se reservara el
derecho de reclamar propiedad bajo ciertas circunstancias. Si el gobierno no reclama esta
opcién e independientemente de quien posea los derechos de autor, éste retendra una
licencia mundial no exclusiva, no transferible, irrevocable y sin pago de regalias de la
invencion o material con derechos de autor producidos con recursos federales.

Articulo 15.  Cuando se establezca una alianza o colaboracion con uno o mas individuos
de oftras instituciones o empresas, y cuando existan aportaciones concurrentes entre los
participantes, las patentes son propiedad comun por todos y los derechos de explotacién
de la invencién asi como la distribucion de regalias seran negociados después de la
declaracion confidencial de la invencion, pero antes de que se ingrese la solicitud de
patente.

INCISO F. CESION DE DERECHOS DE PI A UN INDIVIDUO

Articulo 16.  Si el INAOE esta imposibilitado o decide no proceder de manera expedita a
patentar o licenciar una invencion, puede reasignar la propiedad al inventor a solicitud de
éste. Lo anterior debera realizarse sujetandose lo mas posible a los términos de cualquier
acuerdo o convenio especifico relacionado con el trabajo en cuestion.

Cuando sea ventajoso para el centro y sus inventores, la institucion debera retener los
derechos de la misma, pero dar una licencia al inventor(es).

INCISO G. LICENCIAMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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Articulo 17.  Una licencia para explotacién de una invencién o tecnologia podra variar en
cuanto a los siguientes términos, de acuerdo a un analisis sobre el potencial comercial
que se tenga:

a) Exclusividad o no exclusividad

b) Periodo de duracion

c) Territorialidad

d) Con gastos de patentamiento incluidos o no
e) Monto de las regalias

Articulo 18.  El INAOE determinara los términos de licenciamiento a negociar con la
empresa u organismo interesado; no podra hacerlo bajo ninguna circunstancia un
investigador o tecndlogo por cuenta propia.

Articulo 19.  En el caso de que en la empresa interesada funja un investigador como
socio accionista (ver Inciso L. DE LA PARTICIPACION DE INVESTIGADORES Y TECNOLOGOS EN EMPRESAS
DE NUEVA CREACION), éste no podra llevar a cabo la negociacién en forma directa; debera
mediarla un interlocutor como otro socio externo al INAOE o un abogado de la empresa.

INCISO H. DE LA COLABORACION CON LA INDUSTRIA

Articulo 20. ElI INAOE pondra a disposicion de los investigadores/tecnologos los
recursos necesarios para apoyar a establecer contactos con la industria y coordinar las
acciones necesarias alrededor de desarrollos potenciales y transferencia de tecnologia.

Articulo 21.  Cuando un investigador/tecndlogo colabore directamente con ellos en
forma de consultoria, debera informar al INAOE, presentando el formato: “Declaracion de
posibles conflictos de interés derivados de la colaboracién con la industria u organismo
externo’.

Articulo 22. Un patrocinador, ya sea gobierno, industria u otra organizacién puede
brindar fondos para investigacion y desarrollo. En algunas ocasiones también proveera de
instalaciones y/o participara en el proyecto mismo. En estos casos el patrocinador
esperara a cambio derechos sobre la Pl generada y uso ilimitado del conocimiento
adquirido. Sera materia de un convenio especifico en donde formalmente se establezcan
los derechos de propiedad intelectual y patrimonial.

Articulo 23. La industria puede llegar a dar empleo a un asistente de investigacion,
quien, junto con un investigador de un ClI, estuvo involucrado en el desarrollo de una
invencion o innovacion con potencial comercial. En este caso la industria adquirira la
tecnologia libre de cualquier costo.

Articulo 24. Queda prohibido para el personal temporal que participé en proyectos de
desarrollo del INAOE, utilizar para fines personales cualquier material (fotografias,
disefios, cédigos fuente, programas de computo, etc.).

Articulo 25.  El licenciatario sera la industria o instituciéon que compre la licencia de una
patente; paga por la tecnologia y por lo tanto esperara derechos absolutos sobre ella.

INCISO I. DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA Y COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA
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Articulo 26. El proceso de transferencia y comercializacion de tecnologia debera
comenzar con la “Declaracion formal de invencién” de parte de un investigador o
tecndlogo. Dicha declaracion debera realizarse bajo un formato oficial Unico, dirigido al
INAOE.

Articulo 27. La Declaracién de Invencién (DI) sera el punto de partida para: a) comenzar
la busqueda en cuanto a la pertinencia de un registro de Propiedad Intelectual (Pl) del
INAOE y b) identificar aquellos posibles conflictos de interés que pudiesen presentarse.

Articulo 28. La busqueda de patentes se realizara por cuenta del INAOE, a través de
bases de datos nacionales e internacionales. El investigador o tecndlogo deberan apoyar
en todo el proceso, conforme se les sea requerido. Este sera el primer paso de analisis de
la factibilidad tecnoldgica de la invencion.

Articulo 29. Los conflictos de interés identificados seran tratados de manera individual
por el INAOE, buscando siempre promover el desarrollo y transferencia de la tecnologia,
evitando o minimizando los posibles conflictos de interés posibles, y estableciendo la
manera mas apropiada de administrarlos.

Articulo 30.  Se realizara una labor de analisis de factibilidad comercial de manera
coordinada con el investigador o tecnélogo a partir de la cual se evalue la conveniencia de
patentar la invencién.

Una vez identificada la factibilidad tecnoldgica y comercial de la invencién se procedera al
apoyo de recaudacion de fondos para el desarrollo requerido por la invencion (ver “Mapa
de Producto”, Anexo 1), asi como el mejor modelo para su transferencia al mercado.

Articulo 31. Siempre existira la posibilidad de que el INAOE declare como “No de su
interés” una cierta invencion, a partir de una DI, momento a partir del cual debera
informarle formalmente al investigador o tecnélogo de su decision, dando libertad a éste
ultimo de proceder con el proceso de desarrollo y transferencia tecnoldgica por su cuenta.

Lo anterior no deslinda al investigador ni al INAOE de llevar a cabo el analisis pertinente
de conflictos de interés.

INCISO J. DECLARACION DE INVENCIONES

Articulo 32.  Se instrumentara la politica de “Declaracién de Invencion” (DI) mediante la
cual el investigador estara informando que cuenta con un
descubrimiento/invencién/innovacion terminado o que esta en etapas Ultimas de su
proceso de desarrollo.

Articulo 33. La DI sera el punto de partida para: a) comenzar la busqueda en cuanto a
la pertinencia de un registro de Propiedad Intelectual (Pl) del INAOE y b) identificar
aquellos posibles conflictos de interés que pudiesen presentarse.

Se espera que el investigador o tecndlogo aplique un juicio razonable sobre si la invencion
tiene un potencial comercial. Si éste existe, la invencion debera considerarse como una
posible patente, e informara al INAOE;
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Articulo 34. Las declaraciones de Pl seran consideradas confidenciales, por lo que se
garantizara por escrito el compromiso de “no divulgacion” de todos aquellos que tengan
acceso a ella (consultores, empleados, otros investigadores, etc.)

Articulo 35. El inventor de nueva Pl deberd revelar todas aquellas invenciones,
descubrimientos y otros trabajos que pertenezcan a la institucion.

Articulo 36.  El inventor debera proveer de asistencia, si fuera necesaria, en el proceso
de transferencia de tecnologia, para proteger dicha Pl y llevar a cabo la transferencia y
guardar todos los documentos que fueran necesarios para la proteccién de los intereses
del centro en materia de PI;

INCISO K. DE LA PARTICIPACION DE INVESTIGADORES Y TECNOLOGOS EN EL
DESARROLLO TECNOLOGICO

Articulo 37.  El investigador cientifico participara en proyectos de desarrollo tecnologico
por contrato o por iniciativa propia como actividad adicional a las propias de investigacion
cientifica: generacion de conocimiento (publicacion de articulos, memorias, libros, etc.),
formacién de recursos humanos (estudiantes graduados, tesis dirigidas, cursos
impartidos, etc.), difusidon cientifica (participacion en congresos, talleres, conferencias,
etc.).

Articulo 38. El tecndlogo tendra como funcién principal participar en proyectos de
desarrollo tecnologico, ya sea por contrato o por iniciativa propia (sera necesario
desarrollar los indicadores de productividad tecnoldgica que le seran atribuibles para la
evaluacion de su trabajo)®.

Articulo 39.  El investigador del INAOE podra estar exento de su carga docente cuando
se haga formal su participacion en proyectos de desarrollo tecnolégico que asi lo
ameriten, a partir de una invencién declarada formalmente o presentacién formal de
proyectos de desarrollo por contrato (se requerira la identificacion de un usuario final).

Articulo 40.  Aquellos investigadores que de manera formal comprueben su participacion
en un proyecto de desarrollo tecnoldégico, podran estar exentos de evaluacion por parte
de la Comisién Dictaminadora Externa (CDE)® hasta por nicamente un periodo. En este
caso el investigador debera estar de acuerdo en que su categoria dentro del INAOE
permanecera igual.

INCISO L. DE LA PARTICIPACION DE INVESTIGADORES Y TECNOLOGOS EN EMPRESAS DE
NUEVA CREACION

Articulo 41. Cuando se vea estratégicamente conveniente (la empresa requiere de los
conocimientos y participacion directa en el desarrollo del producto), el investigador o tecnélogo
podra participar en la formaciéon de nuevas empresas de base tecnoldgica.

» Se sugieren los siguientes: numero de proyectos desarrollados o en desarrollo; prototipos de laboratorio desarrollados;
prototipos industriales; pruebas beta (de mercado) de prototipos/productos; ingresos captados para desarrollo;
declaraciones de invencién presentadas; patentes solicitadas; patentes otorgadas; registros de modelos de utilidad, disefio
industrial, trazado de circuitos electronicos; y registros de derechos de autor.

% Es importante que, de aprobarse este lineamiento, se vea reflejado también en el Estatuto del Personal Académico.
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Articulo 42.  Aquellos investigadores o tecnodlogos que deseen formar parte de la
empresa que explotara una invencion del INAOE, deberan declararlo, asi como colaborar
en la identificacion de posibles causas de conflictos de interés, sujetandose a lo que el
INAOE disponga.

Entre los criterios principales de evaluacién estaran como minimo los siguientes:

f) Importancia estratégica de la participacion del investigador en la explotacion de la
tecnologia, como inventor de la misma;

g) Importancia estratégica de la participacion del investigador o tecndlogo en la
explotacién de la tecnologia, como socio financiero de la misma;

h) Indicadores de impacto de la empresa apoyada o generada;

i) Impacto para el INAOE en cuanto a productividad cientifica;

) Posibles conflictos de interés en cuanto a la objetividad cientifica del investigador o

tecndlogo en su profesion;

k) Posibles conflictos de interés relacionados con la objetividad en la formacion de
recursos humanos;

[) Posibles conflictos de interés en cuanto al tiempo y esfuerzo que se vera afectado
como parte de sus labores como investigador;

m) Proyeccion de un modelo de vida del propio investigador o tecndlogo.

INCISO M. DE LA PARTICIPACION DEL CENTRO EN EMPRESAS DE NUEVA CREACION

Articulo 43. Conforme a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnologia, en la Ley de
Entidades Paraestatales y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, el
INAOE podra formar parte de una empresa que licencie tecnologia del mismo instituto,
COmo socCio accionista.

Articulo 44.  El INAOE aceptara acciones de la empresa cuando muestre un interés en
que su tecnologia salga al mercado, y cuando la oportunidad a largo plazo supere los
ingresos pudiera percibir en el corto plazo (Unicamente regalias).

Articulo 45. La participacion del INAOE dentro de las empresas no debera poner en
riesgo el patrimonio nacional y no podra ser mayor al 10%, considerandose su funcién
como “inversionista pasivo”. Las aportaciones del INAOE no podran ser nunca en forma
liquida, sino en especie, a través de la cuantificacion del valor del uso de su
infraestructura®’ a valor mercado.

Articulo 46. EI INAOE podra ser socio accionista de una empresa hasta por 2 maximo 3
afos, plazo después del cual solicitara a la empresa en cuestion que compre sus
acciones a valor mercado. La venta de acciones podra darse en forma paulatina (un
porcentaje durante el segundo afio y el resto en el tercero.

Articulo 47.  El INAOE tendra una posicion dentro del consejo de accionistas de la
empresa, con voz, pero no voto.

INCISO N. DISTRIBUCION DE REGALIAS

27 Ver Inciso B. Del uso de la infraestructura del INAOE
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Articulo 48. Los ingresos captados como resultado de actividades de licenciamiento
seran compartidas con los creadores de la tecnologia, de acuerdo a la siguiente férmula:

40% del ingreso bruto al investigador(es) o tecndlogo(s), segun se haya
especificado en la forma de Declaracion Formal de Invencion.

60% del ingreso bruto sera para el INAOE, para cubrir los gastos derivados del
proceso de licenciamiento, patentamiento, analisis varios, etc.

El principio sera el de recompensar la labor del investigador o tecndlogo involucrado y
procurar fondos para ayudar al avance de la investigacion cientifica y educacion. También
se considerara la necesidad de apoyar el financiamiento de las actividades de
transferencia de tecnologia en los gastos derivados de los procesos de busqueda vy
registro de patentes y personal de negocios y administrativos.

El investigador/tecnélogo tendra derecho a su retribucion correspondiente aun y cuando
ya no laboren en el INAOE.

INCISO O. DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO

Articulo 49. Con la mejor intencion de cumplir con la obligaciéon que tiene el INAOE
sobre difundir el conocimiento generado, lo cual seguramente resultara en un conflicto de
intereses con un organismo privado que participe en el desarrollo y/o explotacion de una
tecnologia, el INAOE apoyara con asegurarse que los procesos iniciales de transferencia
tecnoldgica (busqueda del estado de la técnica y solicitud de registros) se lleven a cabo en un
plazo no mayor a 90 dias, después de los cuales el descubrimiento o invencion podran
difundirse al publico en general.

INCISO P. ADMINISTRACION DE CONFLICTOS DE INTERES

Articulo 50. Los posibles conflictos de interés resultantes del potencial de una
invencion, de su comercializacion y del grado de participaciéon que el investigador o
tecnologo tendra en el proceso, estan analizados en el punto IV del presente documento,
y forman parte sustantiva de las politicas institucionales; sin embargo, siempre se
atenderan en forma particular por el INAOE.

El INAOE determinara las acciones para evitar o minimizar y administrar los conflictos de
interés particulares.

VL. CONCLUSIONES

Todo centro debe reconocer que, aun siendo la investigacion cientifica y la docencia
actividades prioritarias, deberan alentar el desarrollo de la industria a través de
invenciones y tecnologia que resulte de la investigacién de dicho centro y facilitar la
transferencia de dicha tecnologia para el uso y beneficio del publico.

El INAOE, hasta antes de este trabajo de investigacion, no habia mostrado una iniciativa
formal por valorar y rescatar el interés genuino e inventiva de parte de algunos miembros
de su personal cientifico y tecnologico. Entre las mudltiples razones identificadas se
encuentran: a) impedimento legal expresado en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos (LRSP); b) un desconocimiento de modelos de transferencia de
tecnologia; c) una falta de acercamiento con empresas de base tecnoldgica y de modelos
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globales exitosos de desarrollo de negocios de tecnologia; d) la falta de politicas y
procedimientos internos para el apoyo a inventores; e€) un desconocimiento de los
procedimientos para registrar PI; f) falta de recursos financieros para el proceso de
registro de PI; g) una desconfianza del valor agregado de las propias capacidades; h) una
mala interpretacion de conflictos de interés entre la actividad de investigacion basica y
desarrollo de tecnologia; i) falta de conocimiento sobre modelos de desarrollo de
productos y mercadotecnia de productos; entre las mas importantes.

Por otro lado, por el lado de la oferta (invenciones por parte de investigadores vy
tecndlogos del INAOE), es dificil hacer una valoracion sobre ¢ cuantas invenciones existen
en el INAOE? o sobre ¢ porqué no existen?, ya que no es un tema de mucha apertura en
el medio; se percibe una desconfianza para hablar sobre si se esta haciendo algo
susceptible de patentarse o no, o incluso de absoluto desconocimiento sobre si el trabajo
que realizan puede caer en la categoria de invencion; los términos comunes que se
manejan en la comunidad cientifica son los de “generacion de conocimiento” vy
“productividad cientifica”, con la publicacion de articulos como indicador de medicion.

El punto anterior da pie a todo un tema de investigacion en si; resulta muy interesante una
busqueda sobre el nivel de conciencia del investigador mexicano de su posicion dentro de
un mapeo del estado del arte de las tecnologias en su area a nivel global y su ventana de
oportunidad de generacion de PI.

VIl. RECOMENDACIONES FINALES

a) Aprobar una politica institucional en materia de PI;

b) Definir lineamientos incluyentes y flexibles;

c) Definir mecanismos para la administracién de conflictos de interés;

d) Difundir los lineamientos a nivel interno;

e) Promover acciones para la incubacién de DESARROLLO DE PRODUCTOS;

f) Promover acciones de licenciamiento y transferencia de la tecnologia generada;

g) Si en el proceso se evidencia un potencial comercial importante, realizar un analisis
sobre el modelo de transferencia mas indicado. Si el modelo mas indicado es el de la
formacion de una nueva empresa, entonces debera considerarse el acercamiento con
incubadoras con modelos para proyectos de alta tecnologia (ITESM y UPAEP).

h) Promover acciones para facilitar la incorporacion de investigadores en las empresas,
como emprendedores?®, consultores o socios accionistas®.

Como puede suponerse, el desarrollo de un producto susceptible de escalarse a nivel
industrial requiere recursos econoémicos, incluso en algunos casos hasta mas de lo
invertido en la generacion de conocimiento o Pl. Se recomienda al INAOE alguna (o
todas) de las siguientes opciones: a) crear un fondo institucional destinado para ello
(minimo $100 mil USD por producto a desarrollar); b) apoyar en la obtencion de fondos de
capital semilla (Fondo PYME, AVANCE, ; privados?; c) brindar las facilidades para que el
investigador/inventor consiga los recursos por cuenta propia.

Por otro lado, el INAOE debera:

2 Seguin Gerber (1996), un emprendedor es una persona innovadora, un estratega, creador de nuevos métodos para
penetrar o desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad creativa, siempre desafiando lo desconocido, transformando
posibilidades en oportunidades.

¥ Ver seccién de Administracion de Conflictos de Interés
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Educar a su personal en materia de propiedad intelectual;

Proveer el soporte que se considere necesario;

Obtener proteccion legal de la PI;

Facilitar la transferencia de Pl para el uso publico;

Desarrollar los mecanismos internos para el licenciamiento y administracion de la
tecnologia, incluyendo registros de patentes;

Los centros deberan poner a disposicion del creador aquella Pl que no se pueda o
decidan no patentar y/o licenciar;

Publicar o divulgar su tecnologia, segun lo consideren apropiado;

Ayudar al creador a encontrar un socio para el desarrollo tecnolégico o un
patrocinador;

Intentar negociar o manejar acuerdos con la mayor ventaja para el creador y la
institucion;

Asegurarse de que dichos acuerdos sean consistentes con las politicas de Pl y
lineamientos.
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ANEXO 1

Mapa para el Desarrollo y Marketing de Productos

Planeacion
Anadlisis de tendencias
tecnoldgicas e impacto en
el mercado

Analisis de mercado

Casos de estudio

Evaluacién
Analisis de mercado y
oportunidades de negocio
Analisis de casos de
negocio
Analisis competitivo

Benchmarking

PLANEACION / ADMINISTRACION DE PRODUCTO

Definiciéon

Definir soluciones a
problemas de mercado
Matriz de caracteristicas -
Product Quality
Deployment
(documentacién de
requerimientos de
mercado)

Desarrollo
Crear soluciones que
soluciones problemas de
mercado.

Pruebas Alpha (de

laboratorio)

Relaciones publicas
Analisis de precios

MARKETING DE PRODUCTO

Estrategia

Formular el modelo de
negocios
Establecimiento de la
mision corporativa
Posicionamiento de
producto
Documentacién para
desarrollo de negocio

Plan de negocios

Desarrollo

Disefar material de
marketing

Disefar el perfil de la
compainia
Retroalimentacién de
pruebas Beta

Revisiéon 4 P's
Plan de lanzamiento de
producto

Ejecucién

Prueba Beta (clientes)

Analisis de rentabilidad
Analisis de plaza
(distribucion) del producto y
revisiones de producto

Ejecucion
Entregar valor y establecer
posicionamiento con base en
ventajas competitivas

Promocion de la compafdia
Presentacion de producto
(elevator pitch)
Generacioén de cartera de
clientes

Revision de marketing
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

“FORMATO DE DECLARACION DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES
Colaboracion con la industria u organismo externo”

Nombre: Fecha:
Nombre de la empresa con la que habra algun tipo de relacién:
Naturaleza de la relacion existente o por existir:

Relacion con la empresa / Actividades Existentes Por existir Porcentaje de
que se desarrollan para ella participacién o monto
del beneficio econémico
a obtener
Fundador

Empleado / Cargo directivo
Miembro del Consejo Cientifico Asesor
Consultor

Participacion en las acciones de la
empresa

Proyecto de investigacion o desarrollo
patrocinado

Pruebas clinicas

Pruebas de mercado
Otra

Describa ampliamente las actividades que desarrollara para la empresa:

¢ Requerira de la participacion de estudiantes?

¢ Utilizara los recursos® del INAOE? (describa)

¢ Durante cuanto tiempo existira tal relacion con la empresa?

La empresa a la que se refiere, ¢ tiene derechos sobre alguna licencia del INAOE?

¢, Cémo pudiera verse afectada su labor como investigador / docente del INAOE por la relacion que
tendra con la empresa de referencia?

Describa el beneficio para el INAOE de su relaciéon con la empresa:

Describa coémo separara cualquier conflicto de interés potencial entre sus responsabilidades con el
INAOE y las que adquiera con la empresa:

Manifiesto que la informacién que proporciono es verdadera y acepto haber leido, entendido y estar
de acuerdo con los “Lineamientos sobre Pl y transferencia de tecnologia del INAOE”.

Firma del investigador/tecnélogo

3 Los recursos del INAOE pueden ser definidos como recursos tangibles puestos a disposiciéon por parte del mismo a su
personal, incluyendo: oficinas, laboratorios, espacio fisico y equipo; equipo de computo, software y apoyo técnico; servicios
secretariales; asistentes de investigacion y laboratorio; accesorios; financiamiento para investigacién y actividades
docentes, viajes y otros fondos o reembolsos.
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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

“FORMATO DE DECLARACION FORMAL DE INVE~NCION:
DESCUBRIMIENTOS o PROGRAMAS DE COMPUTO, DISENO INDUSTRIAL,
TRAZADO DE CIRCUITO”

Este formato de Declaracién Formal de Invencion es el medio de comunicacion oficial entre
investigador/tecndlogo y el INAOE en cuanto a una posible invencion y su potencial de registro
como propiedad intelectual y explotacién comercial.

El objetivo de este documento es la obtencion de informacién necesaria para apoyar al
investigador/tecnologo en el proceso de transferencia y comercializacion de tecnologia. No implica
un compromiso de solicitud de registro de patente, pero si de realizar un analisis y asesoria en esta
material.

La informacion contenida en este documento sera confidencial y sélo se divulgara entre individuos
involucrados en el proceso de evaluaciéon. No sera divulgada entre otros, sin que existan acuerdos
de confidencialidad entre ellos.

INFORMACION

1. NOMBRE del proyecto/invencion/descubrimiento:

2. PALABRAS CLAVE: Enliste de tres a cinco palabras descriptivas de su invencion (“Key words”
para busqueda del estado del arte)

3. INVENTOR PRINCIPAL [quien dara seguimiento a la declaracion]:

Nombre:

Area:

E-mail:

Teléfono personal:

4. RESUMEN DE LA INVENCION:

5. AREAS DE APLICACION:
a. APLICACIONES:
b. VENTAJAS: Describa las ventajas de su invencién sobre las practicas actuales (aspecto
de innovacion).
c. DESVANTAUJAS: Describa posibles desventajas sobre lo existente.
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6. GRADO DE DESARROLLO:

Evento

Fecha

Descripcion

Idea inicial

Primera descripcién oral o
escrita de la invencion

Grado de pruebas
desarrolladas (prototipo de
laboratorio, prototipo de
escalamiento industrial, otro)

Finalizacion del prototipo de
laboratorio

Primera publicacion (oral o
escrita)

Otra difusion externa
realizada.

7. INTERES COMERCIAL: Si existe alguna empresa o personas fisicas interesadas en la
invencion, enlistelas y describa su grado de involucramiento con el mismo hasta este momento.

8. INVENTORES: Enliste a quienes estén o hayan contribuido con usted en la invencion.

Inventor(es) E-Mail

Nacionalidad

Afiliacion
(INAOE u otra
institucion)

Grado de
participacion en
el desarrollo /
invencion

9. CONFLICTOS DE INTERES: ; |dentifica algtin posible conflicto de interés personal relacionado
con el desarrollo de su invenciéon o con algun mecanismo de transferencia de tecnologia? (VER
ANALISIS DE CONFLICTOS DE INTERES DEL INAOE Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INAOE)

Si

NO_
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10. PUBLICACIONES: Provea de la fecha y descripcion del material que se ha difundido sobre el
desarrollo / invencién (articulos cientificos, presentaciones orales, posters, resimenes in extenso,
pre-impresos u otra forma de difusién publica dada.

Fecha Descripcion

Nombre y firma de quien declara formalmente un desarrollo Fecha
O invencion con potencial de transferencia tecnologica

Nombre y firma de quien recibe la declaracion formal de un
desarrollo o invencién con potencial de transferencia tecnoldgica Fecha
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