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Resumen

RESUMEN

En el presente trabajo se analizan los convenios involucrados en una investigacién
tecnolégica del area de alimentos asi como su negociacion y desarrollo operacional,
tomando como base la importancia de la proteccion de los resultados obtenidos. Para tal
efecto se consideran las clausulas de confidencialidad, propiedad industnal y derechos de
autor.

El licenciamiento de derechos de propiedad industrial y, en general, el proceso de

adquisicion de tecnologia, involucra una secuencia de actividades relacionadas entre s,

tales como la identificacién de las necesidades especificas en tecnologia, la investigacion

de los diferentes oferentes y adquirientes de la misma o de los de propiedad industrial que
se requieran, su evaluacién, seleccién, negociacion y finaimente, su explotacion; lo que
también explica por qué a nivel internacional la propiedad intelectual en la industria tiene
un papel renovado y-mas importante en la época actual, ya que sirve para encausar,
estimular y defender ventajas competitivas que son desarrolladas con base en nuevas
ideas o creaciones, respecto a procesos o productos, en el marco de una competencia

(Arteaga Moncada, J. 2002).

Entre los puntos importantes que se desprenden de este caso de estudio se mencionan

los siguientes:

» De manera relevante es necesario hacer mencién oportuna a ias partes interesadas
def alcance que presente un desarrollo tecnolégico, no sélo de la factibilidad técnica y
econdmica (puntos indispensables para el inicio de un proyecto tecnolégico), sino
también de las capacidades organizativas y técnicas que requiere el grupo de trabajo
al que se le asigne el proyecto. Ademas de lo anterior es importante considerar que

existen obstaculos potenciales que pueden alterar la negociacién y la propia




Resumen

tecnologia motivo del convenio. Estas consideraciones deben formar parte de una
valoracién en continuo de los resultados obtenidos del proyecto.

Uno de los ejes principales en un proyecto de vinculacién universidad-empresa lo
constituyen las funciones propias de los investigadores que laboran en las
instituciones educativas; éstos aportan conocimientos basicos para dichos proyectos
en colaboracion con la industia y su necesidad de generacién de productos
académicos debe ser claramente negociada con la empresa contratante para evitar la
violacién de la confidencialidad requerida en este tipo de vinculacién.

La propiedad industrial y la propiedad intelectual (Pl) juegan un papel trascendental
en todo el proceso de investigacion tecnolégica dirigida a procesos industriales con un
alto grado de innovacion. Asi mismo la P! es la que va a proporcionar ef candado de
seguridad requerido para que la comercializacién de dicha tecnologia sea leal,
ademas de que refleje la ventaja competitiva para el duefio del paquete tecnologico.
Por lo tanto, este elemento debe ser considerado desde el principio en la negociacion
del convenio y puéde constituir el elemento del que dependa el éxito de futuras

actividades de vinculacion.




Introduccion

INTRODUCCION

Todos los paises del mundo estan inmersos en el proceso de globalizacién y en los
procesos de integracién que conllevan a dicho fenémeno, son procesos unificados que
tienen como base el desarrollo tecnolégico y el conocimiento, son los que determinan la
forma y grado en que los paises podran desarrollarse, de ahi la importancia de proteger
dichas bases para faciltar su integracion en mercados globalizados, asi como la
importancia de entender como y porqué esta proteccion debe adaptarse a las nuevas
condiciones que marcan esos procesos.

El caso que nos ocupa, de los derechos de propiedad industrial e intelectual, cobra
especial interés por que es una condicionante importante y decisiva para el desarrollo
tecnologico y la generacion de conocimiento. Esto lo lleva a ser incluido como uno de los
grandes temas tanto en los acuerdos que fomentan la globalizacién como son los que se
llevan a cabo con la Organizacion Mundial de Comercio, OMC, como en los tratados
comerciales bilaterales y regionales tan en boga en la actualidad. Un ejemplo de estos
Gltimos es el ALCA, Area de Libre Comercio de las Américas, que integraria a todos los
paises del Hemisferio Occidental desde Alaska hasta la Tierra del Fuego aunque la
propuesta excluye a Cuba.

LA COMERCIALIZACION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION: ASPECTOS
HISTORICOS. En los afos cuarenta, la recompensa de la actividad cientifica derivaba
exclusivamente de los resuitados generados para apoyar las actividades bélicas que eran
la prioridad en esos tiempos ademas de la reputacién basada en la evaluacion de los
pares, sin considerar la posibilidad de extraer rentas de la apropiacién de las
innovaciones; en esas épocas se veia como inmoral la obtencion de patentes por parte de

las universidades. Similar resistencia encontraba la posibilidad de otorgar licencias
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exclusivas a empresas respecto de resuftados de investigacién universitaria.
Posteriormente en 1974 en un tribunal de EU se sostuvo que la concesién de licencias
exclusivas de patentes generadas dentro de instituciones publicas de educacion superior
era un proceso enteramente inconstitucional.

Es necesario diferenciar entre las labores de la investigacién aplicada, que se refieren al
proceso de investigaciéon que genera resultados a nivel laboratorio de caracter practico y
aplicable, de las de desarrollo tecnolégico, que se refieren a la ejecucion de trabajo que
combina la experiencia profesional y la informacién técnica y que conducen
eventualmente a la produccion a nivel industnial.

También es sugerible establecer diferencias entre las actividades universitarias
(generacion y difusion del conocimiento y extension de los beneficios de la cultura) y las
actividades de desarrollo (organizacion y realizacién de investigaciones para la resolucion
de problemas que atafien a la sociedad). Es necesario que ambas proporciones
representen un gasto significativo en paises en vias de desarrollo como México, tomando
en consideracion que en paises como EU y Japdn, 2/3 de los gastos de |&D se destinan a
desarrollo experimental en comparacién con los datos que presentan paises como
Argentina donde resultan proporciones minimas, 6 en México, donde son todavia mas
inferiores {Cadena, 1986).

En esta era, la generacién de conocimiento es atamente competitiva. La produccién e
intercambio de conocimiento para la innovacién tecnolégica involucra una diversidad de
interacciones crecientemente complejas. Para los paises en desarrollo — como México -,
donde no existe un Sistema Nacional de Innovacién como tal y que se encuentra lejos de
ser estructurado, construir los canales para vincular los actores significa un gran reto,
tanto por el cambio cultural que implica, como por el contexto en donde ha de suceder.

El razonamiento del argumento presentado en el presente trabajo gira alrededor de la

construccién de un clima de confianza y credibilidad como objetivo primario de la
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vinculacién. Las dimensiones sociales de estos vinculos y la manera como se llevan a
cabo sus practicas concretas actuales, contrastadas con las mejores practicas, nos dan la
pauta para el desarrollo metodolégico que integra el enfoque de “benchmarking” con el
analisis de redes sociales.

Axel Didriksson, en 1998, plantea que la denominada relacion universidad-industna es
circunstancial e indirecta en México, o, al menos, lo era hasta hace menos de un lustro,
pues aun las formas institucionales para su impulso eran también incipientes, efimeras y
en buena cantidad de casos también circunstanciales e indirectas.

En contraste, en una encuesta aplicada en ese mismo afio (Casalet y Casas, 1998),
obtuvieron que de una muestra de 247 instituciones de educacién superior, el 82%
manifestaba llevar a cabo actividades de vinculacién y con base en un plan estatal
conducido por la Asociacion de Universidades e Instituciones de Educacién Superior
(ANUIES) dependiente de la SEP. Consideramos que esta aparente contradiccién se
debe al proceso de cambio que se da en las IES, siendo ahora imprescindible que
manifiesten actividades de vinculacion para estar en .mejor posicién respecto al
financiamiento gubemamental, lo que ha obligado a buscar nuevas fuentes de apoyo
econdémico y a que exista una mayor apertura hacia la sociedad. Sin embargo, desde el
punto de vista de este estudio, la cuestién radica en la connotacion del proceso de
vinculacion, de su definicién y lo que propiamente seria su comprension.

Se trata de pensar que estamos ante un cambio sustancial en las relaciones entre
universidades y sector productivo, donde dichas relaciones se construyen a través de un
mutuo aprendizaje de “deconstruccion” para poder visualizar su origen y de
reconstruccion de relaciones entre los diversos actores, de redes formales e informales,
en las cuales se intercambian los conocimientos y a partir de su deteccion e identificacién
se pueden generar las estrategias para el desarrollo de modelos de vinculacion

institucionales. La gestién e impulso de esas redes de vinculacion, bien sea por las

5
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instituciones o por los gobiernos, solo puede ser acertada a partir de la forma en que
funcionan, incluyendo en su esquema un sistema de estimulos y recompensas, asi como

de la manera en que se retroalimentan este tipo de relaciones.

La necesidad de proteger los nuevos desarrollos bajo el régimen de propiedad industrial,
puede estar presente desde la concepcién inicial de una reaccién a nivel laboratorio,
hasta el disefio del equipo necesario para poner en marcha una nueva planta industnal, o
bien, en un orden mas sencillo pero no por ello menos importante, desde la generacion de

un nuevo producto o formulacién.

Desafortunadamente, no siempre los investigadores, ingenieros, administradores, o los
mismos empresarios, estan conscientes de que sus desarrollos pueden verse seriamente
amenazados si no son adecuadamente protegidos para evitar abusos o un mal uso por
parte de terceras personas, que bien puede ser personal de la misma empresa que
adquiera ilegalmente informacién privilegiada y que esté catalogada como confidencial, o
bien, los competidores que se apropien de esta informacion de manera ilicita (Gonzalez,

2003).

En las universidades, donde se genera gran parte del conocimiento, se observa la
orientacion de la investigacion basica dirigida a la generacién de conocimiento “Util’, con
la posibilidad de generar desarrollos tecnolégicos, que puedan ser aplicados en el medio
productivo, gracias a un cambio de sus valores y sus funciones tradicionales (la docencia,
la investigacién y la difusion). Esto ha acarreado una discusién generalizada entre los
acadéemicos en relacion con la pertinencia de hacer ciencia basica vs. ciencia aplicada
(Acevedo, 2001).

En el medio empresanal, se empieza a observar actitudes de colaboracién y compromiso
con las instituciones de educacion superior. La vinculacién con este tipo entidades se ha

convertido en una opcién cada vez mas apreciada por el sector productivo para subsanar

6
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sus deficiencias en actividades de investigacion y desarrollo tecnolégico. Esto es
particularmente cierto para las pequefias y medianas empresas, aunque es precisamente
en este medio donde se tienen mayores limitaciones —en recursos econémicos, fisicos y
humanos- para lograr el éxito en el proceso que requiere la implementacién de una nueva
tecnologia.

La traduccién de conocimientos novedosos a técnicas productivas o productos nuevos,
exige capacidades creativas y talento comercial que van mas alla de la onginalidad
cientifica. Se requiere, entre otras cosas, de una vision practica y empresarial de los
investigadores, de recursos suficientes, ademas de la capacidad de manejar, dentro del
equipo de trabajo conformado por los académicos y los industrales, los roles clave para el
éxito en un proyecto: el lider, el cientifico, el informador, el emprendedor y el patrocinador;
situacion todavia incipiente en México (Roman, 1990).

En la vinculacion universidad-industria se encuentran diferencias que en algunas
ocasiones provocan serias controversias entre ambas partes (el grupo investigador por un
lado y los industnales por otro) y que en la mayoria de los casos termina con la disolucién
de los acuerdos.

Estas diferencias principalmente se observan en la mision, intereses y objetivos de las
dos organizaciones; para el sector productivo el tiempo en la generacién de resultados es
la limitante principal, mientras que para las universidades las restricciones son de caracter
econémico en la mayoria de los casos. Para disminuir el riesgo en las diferencias de
opiniones se deben establecer condiciones de cooperacion antes del inicio de las
actividades para evitar conflictos que posteriormente disuelvan los arreglos entre las
partes.

Dentro de las condiciones que se deben tomar en cuenta en un proceso de vinculacion
son: la convergencia de los intereses individuales e institucionales por medio del

establecimiento de normativas institucionales que establezcan las responsabilidades y

7
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recompensas a los cuales se sujetaran los actores participantes en este proceso. Ademas

se debe establecer un acuerdo en el cual se vean reconocidos los esfuerzos tanto de los

investigadores como de los profesionistas del area industrial.

La vinculacion entre la universidad y el sector productivo es una actividad imprescindible y

algunos de sus elementos esenciales son los siguientes:

Y

Para las universidades la vinculacion es un mecanismo de aprendizaje singular que
permite un mejoramiento, la formacién de recursos humanos mas efectivos y el
desarrollo de la base cientifico-tecnoldgica y de investigacion.

Se debe crear una cultura de vinculacion entre los sectores académico, productivo,
publico y social, por via de la comunicacion y la colaboracién de las partes,
entendiendo que la transferencia de conocimiento es un proceso en ambos sentidos:
de la universidad a la empresa y viceversa.

Las partes involucradas en un proyecto de vinculacién deben obtener beneficios
mutuos; bajo este contexto los proyectos de vinculacion deben ser realizados bajo
normas expresas de alta calidad, en las cuales se incluyan (entre aigunas otras)
caracteristicas especificas del producto, fechas de entrega, presupuestos, etc,; lo
anterior se debe especificar claramente en el convenio del proyecto.

Las instituciones de educacién superior han adoptado la politica de celebrar
convenios cuando una persona fisica o moral, del sector publico o privado, nacional
o extranjera, requiera de las universidades la ejecucién de alguna de sus actividades
sustantivas (docencia, investigacién, difusion de la cultura, etc.), toda vez que estas
instituciones no son entidades juridicas que tengan como finalidad la

comercializacién de bienes y servicios. (Oficina del Abogado General, 2000).

La relacién entre las empresas y las universidades 6, simplemente, la relacién industria-

universidad es, sin duda en el México actual, un fendmeno social e institucional muy
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importante, pero también muy complejo ya que, a nivel conceptual, toca un gran namero
de aspectos medulares del desarrollo nacional como son la calidad de los recursos
humanos, la cultura, la economia, etcétera. Y en concreto es, asi mismo, un fenémeno
dificil de precisar, por la diversidad que exhiben entre si tanto fas universidades como las
empresas, de donde resulta que las modalidades o formas reales de dicha refacion son
disimiles. Por todo esto, el aprovechamiento de los conocimientos técnicos o tecnolégicos
es un fenomeno todavia insuficientemente comprendido, a pesar de la existencia de cierto

numero de estudios realizados sobre el tema.

La relacion industria-universidad para el aprovechamiento del conocimiento tecnolégico
provocd en México un periodo de transicion en el que, a la vez que creci6 la importancia
de dicha relacién como un elemento mas para apuntalar el desarrollo nacional, luego de
las diversas reformas estructurales de la economia emprendidas durante el Gltimo decenio
del siglo XX, se patentiza el desconocimiento o la comprensién cabal de las posibilidades

reales que ofrece dicha relacion (Villarreal, 1994).

Como fuente de riqueza, el conocimiento se convierte en un bien deseable, el cual debe
ser protegido a favor de sus creadores. En ocasiones los gastos generados por la
creacién de soluciones a los problemas practicos de indole técnica que aquejan a una
nacién son sumamente elevados (Cardenas y Espinoza, 1999). De aqui la importancia de
contar con un sistema de proteccion legal que permita la comercializacién del resuftado de
investigacion con las respectivas ventajas para el (los) inventor(es) que, en el caso de
invenciones surgidas en IES, debe recaer en los investigadores figurando como
inventores de dicho resultado innovador.

Este trabajo tiene como propésito identificar y detectar las tecnologias sujetas a propiedad
intelectual dentro de una linea especializada de investigacion aplicada y desarrollo

tecnoldgico que surgié a través de un convenio de colaboracién y que beneficié por una
9
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parte a la empresa contratante, la cual pudo explotar y comercializar los productos
obtenidos de dicho proyecto de investigacion; para el caso de la universidad estos
resultados les permiti6 a los investigadores realizar tareas académicas de afto nivel
adicionales al pago por sus servicios. Hay que hacer mencién que dichas ganancias para
cada una de las partes involucradas resultan en su conjunto inclinadas hacia la industria
desde un enfoque econdmico, esto es consecuencia de las diferencias en los objetivos y
prioridades tanto de la universidad como de la empresa (Ver tabla No. 1).

TABLA No.1 DIFERENTES PRIORIDADES UNIVERSIDAD-INDUSTRIA

UNIVERSIDAD INDUSTRIA
Investigacion bésica y aplicada Investigacién aplicada y desarrollo tecnoldgico
Descubrimiento Innovacién
Generacion de conocimiento Generaciéon de tecnologia
Prestigio académico Valor agregado
Difusién del conocimiento Proteccion de secreto industrial
Reconocimiento institucional Clientes satisfechos
Recursos para otras investigaciones Ganancias
Libertad académica Presiones organizativas
Intercambio de ideas con colegas Confidencialidad
Largo plazo Corto plazo
¢,qué, por qué? ¢, Como, Cuénto?

Patentes, modelos de utilidad, disefios

Publicaciones, seminarios, congresos . ;
’ ' g industriales, marcas, etc.

(Cadena G., y cols., 1986)

El andlisis de los convenios de colaboracion y en particular de las clausulas establecidas,
nos permiten detectar y mejorar las estrategias sugeridas para la proteccién legal
requerida para que los resultados producidos durante la investigacién puedan ser
comercializados con beneficios econdémicos para las partes involucradas en una

proporcién equitativa dependiendo de los intereses de cada una.




Objetivos

Haciendo uso de la experiencia en la generacion de conocimiento por parte de una de las
principales instituciones de educacién superior en el pais, se pretende, como objetivo

general:
. OBJETIVO GENERAL

Establecer un modelo de convenio en donde se determinen clara y especificamente las
condiciones en las que debe ser redactado de acuerdo al tipo de vinculacién desarrollada
con el sector industnal para proyectos de Investigacién y Desarrollo (1&D), en el cual se
incluyan estrategias para la confidencialidad, la proteccién industrial y los derechos de
autor que ayuden a resguardar la informacion obtenida de las innovaciones tecnolégicas
generadas en las |[ES y que puedan ser utilizadas por el sector productivo para su
comercializacion.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

» Establecer cuales son las principales caracteristicas encontradas en la vinculacion
Universidad-Industna.

» Mencionar las principales caracteristicas que presentan los diferentes tipos de
convenios que generalmente se establecen entre las IES y la industria.

» Analizar, en el caso de estudio, los puntos que pueden ser sujetos a
confidencialidad, proteccion industrial y derechos de autor.

» Analizar las clausulas relacionadas con los puntos anteriormente mencionados,
para establecer la protecciéon que requieren los investigadores en sus proyectos de
investigacion.

> Establecer un modelo de convenio de 1&D que sea una orientacién para el
investigador en la correcta seleccion de dichas clausulas y que apliquen para las

invenciones generadas.




Hipotesis

Il. HIPOTESIS DE TRABAJO

Si el convenio plantea suficientes generalidades para que pueda ser aprovechado por
otras instituciones de educacién superior, sin perder de vista el objetivo de la transferencia
del conocimiento que implica, entonces el resultado serd un modelo de aplicacion

muttiple, cuya especificidad podra ser facilmente determinada por los actores.
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lll. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una de las misiones de las IES es, sin duda, expandir y difundir el conocimiento que
resulta de la investigacién basica. Una forma para lograrlo consiste en realizar convenios
de vinculacién con las empresas solicitantes, en los cuales las |[ES sean el aporte de alta
especialidad, gue se debe de complementar con la experiencia industnal del solicitante. A
partir de un caso de vinculacion ocumdo entre una Universidad publica y el sector
productivo del area de alimentos, donde los investigadores aportaron tiempo y recursos
(por lo cual esta institucién universitaria obtuvo una compensacion economica) lo que
generé un resultado patentable; la empresa detectd ciertas deficiencias en el convenio de
colaboracién, que condujeron a la monopolizacion el resultado y lo comercializd
obteniendo una ventaja econémica sustancial que resulté en su propic provecho.

La existencia de un convenio mas especifico hubiera permitido que la Universidad
aprovechara el conocimiento adquirido a lo'largo de la investigacion y el reconocimiento a
la labor del grupo investigador. Las clausulas del convenio estaban redactadas de tal
forma que hicieron casi imposible rescatar en procesos de negociacién posteriores a la
culminaciéon de las actividades de colaboracion algun tipo de beneficio econémico
derivado de la explotacion comercial del resultado para el grupo investigador, aunque los
resultados generados por acuerdo de las partes fueron presentados en los medios de
divulgacién académica tanto a nivel nacional como internacional.

Al inicio de la investigacién, ain con un cierto grado de incertidumbre acerca de los
resultados se vislumbraba vagamente la posibilidad de obtener resultados con un alto
grado de innovacioén que eran susceptibles de ser patentados, pero se desconocia en

esencia el proceso a seguir para que dicho resultado en el caso de generarse la

13




Planteamiento del Problema

innovacién, y que ésta fuera de beneficio econdmico para ambas partes, por lo que el
convenio fue inadecuado a la luz del producto final.

Esta problematica hizo patente la identificacion de la necesidad de mejorar la redaccién
de un formato de convenio que permitiera concebir la propiedad del valor intangible
obtenido a través de la generacion de conocimiento en las investigaciones de la UNAM,
por la via de acuerdos de vinculacion. La redaccion de un formato de convenio de
colaboracién que requiere de varias habilidades especificas, entre otras: un profundo
conocimiento de las figuras de propiedad intelectual que estan detectadas dentro de la
legislacion nacional vigente en el area de estudio, conocimiento de la legislacion
universitaria; conocimientos técnicos suficientes para visualizar e identificar el valor
agregado de las investigaciones que se realizan en las diferentes areas de la FQ;
conocimiento de las bases de administracion industrial que una empresa pone de
manifiesto en los convenios de vinculacion; conocimiento de las herramientas de alerta
tecnolégica (proceso de busqueda, recopilacion y seleccion de informaciéon a nivel
mundial) que identifican el estado del arte de las tecnologias resultantes de la
investigacion; técnicas de prospectiva y de auditoria tecnolégica que permitan evaluar y
posicionar el atractivo tecnoldgico y comercial que el resultado pudiera presentar, entre
otras.

Como consecuencia de lo anterior, como objetivo principal de este trabajo se pretende
exponer a modo de sugerencia una propuesta de modelo de convenio que asegure,
mediante figuras de propiedad industrial e intelectual, una adecuada proteccion legal y

resguardo de la confidencialidad de las investigaciones realizadas en las IES.

14

- S — T — - . —————————



Metodologia

IV. METODOLOGIA

El desarrollo del presente trabajo inicia con la revision de manera general de los
conceptos generales referentes al proceso de vinculacién-industria.
Dentro de los cuales se consideran los siguientes:

1. Innovacién tecnolégica, paquete tecnolégico, investigacion basica, investigacion

aplicada, desarrolio tecnologico, transferencia de tecnologia, gestion tecnoldgica.

2. Figuras de propiedad intelectual. Tipos y definiciones, caracteristicas, legislacion y

normatividad.

3. Vinculacién Universidad-Industria. Aspectos importantes, ventajas y desventajas.
Dentro del proceso de vinculacién Universidad-industria se utiliza un formato general el
cual sirve de punto de referencia para el desarrollo de convenios de colaboracién con el
sector productivo; para el caso de estudio lo que se analiza es lo siguiente:

1. La negociacién: realizacion, tramite y desarrollo del proyecto.

2. Los diversos tipos de convenios que se emplean en la vinculacién |IES-Empresa.

3. Tipos de clausulas empleadas en los convenios de colaboracion.

En el caso especifico de la investigacion en alimentos, objeto del presente estudio, se
expone el proceso de vinculacién dentro del cual se analizan los siguientes puntos claves
establecidos en la negociacion.

1. Descripcién y antecedentes de las entidades relacionadas en el caso.

2. Analisis del desarrollo del proyecto de investigacion.

3. Estructura, formato y caracteristicas del los convenios involucrados en la

investigacion.

4. El analisis del clausulado de los convenios implicados en la negociacion del

proyecto de investigacion.




Metodologia

5. Eltipo de resultados y la deteccién de figuras de proteccion legal sugeridas para la
comercializacion de la investigacion.
Finalmente, como consecuencia del analisis del proceso y los resultados obtenidos en la
vinculaciéon expuesta del presente trabajo, se propone un modelo de convenio aplicable
de manera general a este tipo de negociaciones con IES y empresas el cual resguarde y
asegure principalmente la propiedad intelectual de las investigaciones que 5e desarrollan

en este tipo de instituciones publicas.
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Capitulo VI

VI. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO DE
CONVENIO MANEJADO EN UNA INSTITUCION DE EDUCACION
SUPERIOR (CASO DE ESTUDIO)

VI1 LA NEGOCIACION: PROCESO DE VINCULACION, DESARROLLO DEL
PROYECTO.

Es importante hacer del conocimiento de los investigadores de los diversos
procedimientos de gestion para la realizacion de sus proyectos de investigacion
vinculados con la industria, de tal modo que posean las herramientas necesarias para
proteger sus invenciones y tener la seguridad de que contaran con la confidencialidad y el
reconocimiento necesaros para poder comercializar y difundir estos proyectos.

Cuando se trate de una invencion, la oficina de la universidad encargada del
licenciamiento de tecnologia, al recibir la notificacion, debe considerar si la invencién es
susceptible de proteccion juridica y en su caso, debe determinar la forma adecuada de
proteccién de acuerdo con la naturaleza del invento.

La proteccion juridica de las invenciones generalmente obedece a la intencion de las
universidades de licenciar o transferr la nueva tecnologia o invencién, de ahi que un
punto de singular importancia en el tema consiste en la definicion y determinacion del
licenciamiento.

Si la etapa en la que va a ocurir el licenciamiento es la del desarrollo de una idea que
tiene una aplicacién practica que ya puede ser considerada como invencion, lo que debe
analizarse es la obtencién de la patente correspondiente. Ahora bien, la protecciéon de una
invenciéon mediante patentes, debe ser vista también como un proceso en el cual se debe
definir el o los paises en los que se va a solicitar la patente, asi como a cargo de quién
corre el financiamiento del patentamiento.

La decision acerca de patentar el invento o ceder a terceros el derecho de patentario, es

crucial para la Universidad en esta etapa del proceso. Sin embargo, para solucionar esta
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disyuntiva, se pueden buscar acuerdos que permitan a la universidad obtener los fondos

necesarios para patentar, a cambio de comprometer parcialmente los derechos sobre el

invento y de alguna forma conservar el derecho de participar en la explotacién del invento

patentado. (Arteaga Moncada, 2002).

LA NEGOCIACION. Para especificar los términos de colaboracién de la manera mas

equitativa posible para los procesos de investigacién a desarrollar hay que negociar.

Definicién. De acuerdo con lo publicado por Victor Morales (Morales, 2003), la

hegociacién se define como el proceso a través del cual se busca lograr lo que se quiere

de otras personas. Se establece mediante una interaccion humana con el objetivo de
satisfacer necesidades entre las partes involucradas.

También puede definirse como la comunicacién para lograr un acuerdo entre dos o mas

partes que tienen algunos intereses compartidos y otros opuestos; con el fin de lograr en

la mayor medida posible la homologacion de estos intereses para establecer acuerdos
que permitan desarrollar un vinculo entre las partes.

* Se dinge mediante un proceso no necesariamente légico debido a la gran
cantidad de informacién y al tipo de intereses —en la mayoria de los casos
opuestos- como en el caso de vinculaciones de empresas con universidades.

* Presenta una parte de proceso creativo con el cual se pretende establecer
diversas posibilidades de acuerdos con los cuales las partes queden satisfechas
y se obtengan beneficios de gran interés y provecho tanto para las IES como

para la industria.
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Proceso a seguir en fa negociacion entre una IES y la industria. Se puede enumerar como

sigue:

Asunto a negociar. Tipo de proyecto

que se pretende desarrollar:

convenios, acuerdos, conflictos, etc.

g S

Objetivos. Producto que genere beneficios a las partes,

eficiente y que mejore la relacién o al menos no la deterore.

{1

Posiciones (capacidad para acceder o establecer las

condiciones de la negociacion). En algunos casos la posicién

puede ser dura o suave dependiendo de la situacion.

i1

Necesidades y Tacticas. Las necesidades se deben

de definir y detectar y sobre éstas se establecen las

tacticas para satisfacer las necesidades establecidas.

Lk

Ambiente. Contexto adecuado en el cual se pueda lievar

a buen efecto la negociacién, se recomienda un terreno

neutral donde las partes se sientan seguras y confiadas.

<3

Estrategia. Habilidades de cada parte involucrada para obtener el maximo

beneficio en el acuerdo a establecer, depende de la experiencia y del

conocimiento que los involucrados tengan en cuestién de negociaciones.
il [ i
Agenda. Cronograma de actividades para formalizar el proceso,

para definir y establecer responsabilidades en funcién del tiempo.
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Pnincipios.

a.

Pasos.

Se deben de separar de los negocios los aspectos emocionales que en la
mayoria de los casos dificultan la negociacion.

Atencién a intereses y no en las posiciones. Se debe de identificar y detectar los
intereses de las partes y evitar analizar el sitio en el que se ubican los
negociadores, esto facilita la negociacién y favorece la concentracién en los
resultados del proyecto.

Creacién de opciones. Plantear mas de un escenario posible de actuacion para
poder contemplar la mayoria de las situaciones en las cuales se pudiera
desarrollar el proyecto; esto facilitaria las condiciones ideales de realizacion de
la investigacion.

Utilizar objetivos claros. El plantear las condiciones de trabajo con objetivos
sencillos y claros facilita el entendimiento general del proceso, y evita en la

mayoria de los casos, malos entendidos.

Saber qué es lo que se desea con la negociacion.

<k

Comprobar los supuestos.

=

Considerar el punto de vista de la contraparte.

-

Establecer un ambiente de cooperacion entre las partes y no de confrontacién.

-

Identificar las cuestiones que se pretenden negociar.

-
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Elegir los ambientes propicios para establecer el acuerdo

(cronograma, lugar, ambiente, personas).

-
Establecer estrategia. Definicidon de los limites minimos y

maximos en los cuales se deben de establecer el acuerdo.

Dingirse a las necesidades de la contraparte. Nos permite

conocer los requerimientos que presenta nuestro negociante.

i I i
Ser paciente, persistente y creativo.

L

Conseguir un acuerdo en el que todos ganen.

b

Documentar todo lo que se establezca dentro del acuerdo.

VI.2 TIPOS DE CONVENIOS DE COLABORACION MANEJADOS EN LA
VINCULACION UNIVERSIDAD-INDUSTRIA

En el caso de innovaciones inter-organizacionales, cuando las empresas deciden
apoyarse en terceros y comprar conocimientos, se requiere de la formalizacién de las
relaciones mediante documentos con validez legal, para contar con el debido
reconocimiento y proteccién de las leyes. Estos documentos reciben el nombre de
“convenios” y se definen como: el acto constituido por el acuerdo de dos o mas
voluntades sobre un objeto juridico de interés comuin con el fin de crear, modificar o
extinguir derecho.

En los convenios intervienen: la parte oferente o contratada, la receptora o contratante, y
una tercera que las regula, que es el aparato legislativo y judicial. Se distinguen los

convenios de los contratos en que los primeros tienen las facultades de crear y transmitir
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derechos y los segundos sirven para modificar y extinguir los derechos y obligaciones
previamente adquiridos. En este sentido, el convenio es una figura juridica mas amplia
que el contrato.

Las IES pueden establecer diferentes tipos de vinculacién mediante convenios, ya sea
con el sector industrial, con otras instituciones publicas 6 privadas 6 con terceras partes
interesadas (en algun servicio que pueden ofrecer), para ello, se deben de establecer
formatos “modelo” para ser empleados como guias para la elaboracion de convenios en
las modalidades mencionadas, los cuales, una vez formalizados, le dan validez legal a la
relacion.

EL CASO DE RESULTADOS DE INNOVACION TECNOLOGICA. La propuesta de
modeio de convenio, objetivo del presente trabajo, ofrece una altemativa para aquelios
resuitados de investigacion y desarroilo que tengan como propésito la mejora o
adaptacién de tecnologias 6 en su defecto, la utilizacién de resuitados ya conocidos y
denominados comunmente como aplicaciones tecnolégicas —frecuentemente obtenido de
una investigacion previa-.

Para el caso en que los vinculos entre universidades publicas y la industria desarrolien
proyectos de investigaciéon en donde se promueven actividades de innovacion y generen
como resultados procesos tecnologicos con un alto potencial de explotacién comercial, se
requiere un tratamiento diferencial en cuanto al tipo de convenio a establecer entre las
partes, este tipo de resultados ofrece una ventaja competitiva para ambas partes la cual
se ve reflejada en la promocién y difusién de dicho resultado obtenido.

El tratamiento sugerido para este tipo de relacion Universidad-industria debe
contemplarse desde un ambito principalmente productivo, es decir, establecer las
condiciones idoneas para favorecer la produccién en masa de la innovacion productos de

la investigaciéon con su consecuente comercializacion.

ls
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Para tal efecto, la sugerencia en el tipo de colaboracién propuesta debe reflejar la
disposicién por parte de la IES para ceder los derechos de propiedad industrial —
estableciendo para ello condiciones de pago, ya sea como regalias en funciéon de las
ganancias obtenidas por la explotacién o como pago unico por venta exclusiva del
resultado- a la contraparte industnal para que el producto de innovacién pueda ser
explotado y comercializado. Referente a la propiedad de los resultados y mas
especificamente en los casos de confidencialidad, se plantearan medidas para restringir el
acceso de la informacion a terceras partes no relacionadas con el proyecto, también se
sugiere establecer un limite temporal durante el cual no se podra difundir ningun tipo de
resultado derivado de dicho proyecto sin autorizacién previa de las partes, y se negociara
con la empresa que tipo de informacién puede ser utilizada para la realizacion de tareas
académicas de los investigadores.

El caso particular en que la vinculacion se realice con varias |IES y una empresa, se
delimitara el alcance y participacion de cada una de las instituciones y bajo el modelo
antén'or se planteard la posibilidad de explotacién comercial.

Si en el modelo de colaboracion sélo figura la participacion de vanas IES, al momento de
obtener el resultado y evaluar su grado de innovacion se estimara a detalle el costo del
resultado y se expondra la posibilidad de adquisicion por parte de una empresa interesada
en el proyecto.

Son estos los modelos de colaboracién que deben ser la prioridad en el tipo de
investigaciones solicitadas a las IES, bajo el esquema de la difusion y generacion de
conocimiento para la resolucién de problemas que conciernen a la sociedad en las que
estan insertas estas organizaciones.

Cada tipo de relacién de vinculacion posee diferentes caracteristicas, para lo cual se

resalta lo siguiente (CONICET, 2004):
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Convenios Marco de Cooperacion Académica con otras instituciones publicas o
privadas, nacionales y extranjeras, pertenecientes al sistema cientifico-
tecnolégico.

Convenios Especificos de Cooperacion Cientifica en donde se designan
Unidades Ejecutoras con programas de trabajo definidos.

Convenios de Asistencia Técnica donde un grupo de investigadores
perteneciente a la IES se vincula a otra institucién publica o privada para la
transferencia de un " Know-How" especifico. Estos convenios incluyen clausulas
de confidencialidad y proteccion de los resultados asi como los beneficios
econdémicos que de la vinculacién resultaren.

Convenios de Investigacién y Desarrollo (también denominados de
Desarrollo tecnolégico): en este tipo de acuerdos se establece la vinculacion con
empresas, con el objeto de desarrollar investigaciones financiadas por las mismas
y donde se establecen clausulas de obligaciones mutuas, confidencialidad,
titularidad de los reéﬁltados, regalias, etc.

Convenios de licencia o transferencia de tecnologia: son acuerdos en donde la
IES autoriza, a un tercero (empresa u otra institucion), el uso y explotacién de una
tecnologia (patentada o no) propiedad de LA UNIVERSIDAD a cambio de lo cual
ésta percibe una suma fija o de una regalia (sugerida directamente por ventas).
Convenios con Unidades de Vinculacion Tecnolégica (UVT). en este tipo de
acuerdo se encomienda a la UVT, -institucién insertada dentro de la IES y la cual
debe coordinar todas las relaciones de vinculacién al exterior-, y que dentro de sus
actividades se encuentra: promover la venta de servicios a terceros que se prestan
a través de sus Unidades Ejecutoras, grupos de investigacion o investigadores y/o
personal de apoyo en forma individual, pertenecientes a la IES, que sean producto

de las actividades cientificas y tecnolégicas.
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PARTES DE UN CONVENIO
Dentro del formato establecido para la redacciéon del documento denominado convenio se
identifican las siguientes secciones (Cadena y Solleiro, 1998):
PROEMIO
» Identificacion del tipo de contrato
» Nombre de las partes contratantes
» Nombre de los representantes de las partes
» Nombre resumido con que se mencionaran las partes
DECLARATORIA
> ldentificacion de las partes (tipo de sociedad, objetivo, domicilio legal)
» Identificacion de la capacidad para celebrar el contrato
» Acuerdo sobre la celebracion de compromiso con un objetivo
» Identificacién de los bienes comprometidos en el contrato
» Titulos de propiedad de patentes y marcas (que no siempre se contempla en la
relaciones de vinculacion IES-industria).
CLAUSULADO
» Objetivos y alcances
> Definiciones
» Derechos y obligaciones de las partes
» Acuerdos sobre valores derivados del convenio
» Acuerdos para resolver controversias
» Duracion de los diferentes compromisos
» Vigencia del convenio
> Exclusiones a las que quedan sujetas las partes
VALIDACION

» Lugary fecha de firma
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> Numero de ejemplares originales

» Fimantes

> Testigos

La parte medular de un convenio es el clausulado. La primera clausula debera estar

dedicada al objetivo del contrato, que sera expresado en forma clara y definida, tendra

que ser factible para las partes y consistente con las demas clausulas del contrato.

Algunos elementos que pueden incluirse en el objetivo son:

Busqueda, interpretacion y transmision de informacion técnica
Elaboracién de ingenieria basica y de detalle

Transmisioén de conocimientos no licenciables

Desarrollo de tecnologia

Licenciamiento de patentes y marcas

Revisioén de ingenieria basica y de detalle

Asistencia para la construccion de una planta y/o para la prueba de maquinana o
equipo

Realizacién de pruebas y escalamientos

Asistencia durante el arranque de una planta

Asistencia para el anélisis y la solucion de problemas
Asistencia para la implantacion de cambios y mejoras
Identificacion de oportunidades tecnolégicas

Evaluacién de opciones tecnolégicas

Establecimiento de rutas de analisis y sistemas de control de calidad

Para cualquier tipo de convenio, es fundamental que el alcance de las obligaciones

adquiridas por las partes quede definido con toda precision.

En lo relativo a pagos, debe establecerse con claridad su monto; la moneda y el tipo de

cambio en que seran efectuados, sobre todo en los casos en que se haya pactado una
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formula de pagos diferidos; la periodicidad y fechas especificas de las entregas, asi como

la formula de escalamiento. En los casos en que se pacten pagos en especie, es
indispensable definir las caracteristicas de la misma. Cuando hayan sido establecidos
pagos de regalias por licenciamiento, deben definirse los pardmetros para cuantificarios.
Entendemos por regalias los pagos reiterados definidos por medio de parametros de
funcionamiento de la tecnologia licenciada (Solleiro, J.L., y Morales, V.M., 1997).
FORMALIZACION DE LA RELACION DE COLABORACION. Una vez tomada la decision
de establecer formalmente la relacion de colaboracién, se debe preparar una carta
firmada por el rector o la maxima autoridad institucional, en la que se propone a la
contraparte la formalizacién del convenio de cooperacion entre ambas instituciones. A
titulo de ejemplo, esta carta debe incluir los siguientes elementos, de acuerdo a lo que
propone Villareal, R., 1994:
¢ Justificacion del interés por formalizar la colaboracion, indicando el potencial que
representa para ambas instituciones.
¢ Hacer hincapié en las fortalezas institucionales o areas consolidadas, asi como
la complementariedad de los programas para ambas instituciones.
¢ Destacar que la institucién cuenta con los recursos humanos, financieros y
organizacionales para cumplir los compromisos del convenio.
¢ Proponer una reparticién y distribucion de funciones y obligaciones para cada
una de las instituciones.
¢+ Mostrar interés por realizar visitas reciprocas para llevar a cabo la firma del
acuerdo, sugerir el procedimiento y una agenda para tal firma.
A continuacion se mencionan, a titulo de ejemplo, los elementos basicos que deben ser
incluidos en la redaccion del documento, que ampararan la relacion formal de

colaboracion:
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Especificacién de los objetivos comunes. Los enunciados deben ser suficientemente

claros para permitir su rapida revision y evaluacion.

Programacion y agenda para el cumplimiento de objetivos, acordando al menos los

siguientes puntos:

*

*

La unidad académica participante.

El numerc minimo o maximo de estudiantes y/o investigadores participantes.

El presupuesto disponible para lievar a cabo el programa.

La mencion de sueldos o compensaciones, gastos de viaje, licencias de trabajo,
etc.

Requisitos de admision y seleccién para los participantes (estudiantes, e
investigadores).

Calendario académico.

Acceso a laboratorios, salas de computo y bibliotecas.

Tiempos y fechas de evaluaciéon y revision del programa.

Designacién de una persona responsable por cada institucion.

Elaboraciéon de un borrador del acuerdo.

Revision del acuerdo por el departamento legal de la institucion.

Programacion de visitas.

Una visita por parte de los responsables del programa es imprescindible para lievar el

buen desarrollo del acuerdo; puede hacerse en dos etapas: la primera exploratoria, se

realiza después de los contactos preliminares y tendra como objetivo analizar los

siguientes aspectos:

*

El plan de trabajo detallado y el equipo de trabajo de la institucion contraparte,
instalaciones, mecanismos de inscripcion y registro, bibliotecas, laboratorios,

etc.
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¢ La estructura administrativa y de servicios.
La segunda visita se puede organizar con motivo de la firma del convenio. Sin embargo,
esta etapa no es absolutamente necesaria dado su alto costo. La firma y el intercambio
del convenio pueden hacerse por correspondencia.
V1.3 CLAUSULAS DE PROTECCION A LAS INVENCIONES (el caso de la UNAM)
En seguida se describe la normatividad vigente en Ja UNAM referente al resguardo y
titularidad de las invenciones desarrolladas de acuerdo con lo publicado por la oficina del
abogado general en 2000 (UNAM, 2000).
PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS. En los convenios debe estipularse a quién
corresponde la titularidad de los resultados de los trabajos a realizar, sobre todo si son
susceptibles de ser protegidos por titulos de propiedad industrial y/o intelectual. En el
caso de la UNAM, la politica al respecto se orienta a que la titularidad de la tecnologia
quede en manos de la Universidad, lo cual debe redactarse claramente en esta clausula,
sefialandose también que la UNAM vigilara |a posible invasion de derechos tecnolégicos
de terceros y sera responsable de los litigios que pudieren presentarse por dicha
situacion. Asi, esta clausula podria ser redactada como sigue:
“En caso de que los trabajos objeto del presente convenio, se derivaran
conocimientos o productos susceptibles de patentes, marcas, certificados de
invencién, modelos o dibujos industriales, en estos titulos figuraran los nombres de
los inventores en los documentos correspondientes”.
En caso de que las figuras de proteccion queden a nombre de la UNAM, ésta queda
obligada a mantener vigentes las patentes, marcas, certificados de invencion, etcétera,
esto con el objetivo de resguardar la innovacion en funcion del tiempo hasta que exista la
posibilidad de licenciar estos derechos a terceros interesados en la explotacion de estos

resultados.
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Una vez que esto se ha expresado, resulta conveniente determinar, en esta misma
clausula, las condiciones en las que la empresa usuaria podra explotar industrial y
comercialmente los conocimientos generados. Una discusiéon de particular importancia en
las negociaciones se centra en el derecho exclusivo o no exclusivo para utilizar la
tecnologia objeto del convenio. En el primer caso, la UNAM no cedera los conocimientos
generados a otros interesados sin el consentimiento de la empresa. En la practica, existe
una relacién estrecha entre el grado de riesgo que envuelve el proyecto y los casos que
involucran tecnologias de punta en su fase embrionaria.

SECRECIA Y CONFIDENCIALIDAD. E! objeto de este tipo de clausulas es evitar la
divulgacién de datos tecnol6gicos que poseen un importante valor comercial. En ellas se
define a cudl de las partes le corresponde la obligacion de guardar secrecia sobre la
informacién tecnologica y financiera relacionada con el convenio y por cuanto tiempo.
Cuando convenga a ambas partes, debera establecerse la obligacion mutua de
confidencialidad.

En los textos ilustrativos que se incluyen a continuacion pueden observarse
caracteristicas de este tipo de clausulas:

“Ambas partes mantendrin estricta confidencialidad respecto de la informacion
técnica derivada de los trabajos materia de este convenio durante su vigencia”.
Adicionalmente puede considerarse lo siguiente:

“Las partes convienen en asegurar la secrecia del personal relacionado con el
proyecto mediante acuerdos escritos especificos aprobados por las partes,
respetando su reglamentacioén laboral intema”.

Para el caso en que las investigaciones realizadas dentro de una IES involucre a
alumnos, es necesario establecer clausulas de confidencialidad y secrecia que permita el
resguardo de cierta informacién clave para el proyecto; esto se puede establecer al inicio

del proyecto de investigacion bajo una carta en la cual se establezca que las condiciones
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de informacién que se obtengan durante el trabajo de dicho proyecto se mantendra en

resguardo absoluto ante terceros por parte del alumno que efectuard su trabajo de
investigacion. Se puede negociar como parte de las obligaciones que el alumno acepta al
colaborar con el grupo investigador de la IES. En el caso de que como producto de su
trabajo se genere un trabajo de tesis, que constituye un documento publico, la empresa
tendra derecho a revisaria, no para avalarla académicamente, sino para que esté segura
de que no se viola el acuerdo de confidencialidad.

DERECHO A PUBLICACION. En los casos en que la Universidad participe en la
elaboracion de un paquete tecnolégico o parte de él, bajo los términos de un convenio, ei
derecho a la publicacién de los resultados de la investigacion existente en la mayor parte
de los centros de investigacion podria entrar en conflicto con estos términos. Por ello, esta
clausula debe quedar redactada de manera que se mantenga dicho derecho permitiendo
la publicacién una vez que se hayan iniciado los tramites de los derechos de propiedad
intelectual: las patentes; los registros de dibujos y modelos, para el caso de la propiedad
industrial, y los derechos de autor, para el caso de programas de cémputo. También
puede pactarse que las publicaciones quedaran sujetas a una revision bilateral, a fin de
que sean eliminados los puntos que revelen los valores comerciales de la tecnologia o
bien que se divulguen sélo hasta que haya obtenido su proteccién legal.

“Los investigadores relacionados con el proyecto podran publicar los trabajos de
interés académico derivados del mismo”.

“En caso de que la divulgacién de los trabajos se considere de interés comercial,
los investigadores sélo podran publicarlos bajo autorizacién expresa del grupo de
empresarios con el cual se establecié el convenio...... ?

ASISTENCIA TECNICA. Este tipo de acuerdo engloba los casos en los que se pretende
brindar asistencia técnica a un usuario (productor de bienes o servicios) sobre una

materia. Cubre también los casos en los que se requieren conocimientos especificos en
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una materia y que seran utilizados para conocer el fundamento de una parte del paquete
tecnolégico. Estos conocimientos pueden referirse a las ciencias “exactas” o a las
administrativas, a las del comportamiento o a las humanidades, segun sea el caso.
Parece conveniente subrayar que en los casos de desagregacion de paquetes
tecnolégicos o en aquellos en los que un usuario pretende realizar mejoras incrementales
a los mismos, la asistencia técnica resulta relevante.
También para las etapas previas a la adquisicion de un paquete, en materias como el
andlisis del mercado, el posicionamiento tecnologico, el estudio de los contenidos y las
consecuencias de la legislacién aplicable, entre otras materias, resulta relevante la
realizacién de este tipo de acuerdos.
Por lo anterior, la especificidad de esta clausula se deja a que las condiciones permitan
definir los alcances de la misma; usualmente, se redacta asi:
“La UNIVERSIDAD se compromete a brindar asistencia técnica al usuario para la
asimilacién y operacién de la tecnologia generada, objeto del presente convenio. En
su oportunidad, se fijaran, de comin acuer&o, las bases y condiciones para otorgar
esta asistencia y las contraprestaciones correspondientes” (Cadena, G., y cols.,,
1998).
En los casos los en que se involucran conocimientos técnicos y para aspectos
administrativos o estratégicos de las empresas, es necesario definir quién y sobre qué
aspectos queda obligado a guardar secrecia y confidencialidad, y el plazo que involucra
dicha obligacion.
» Exclusividad. Este término, que iegaimente significa “el privilegio adquirido por
una persona, fisica o moral, para ejercer un derecho prohibido a los demas”,
puede ser pactado para permitir la utilizacion exclusiva de la tecnologia del

contrato de referencia a una sola entidad.
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- Transferibilidad. La oportunidad y las condiciones de transferibilidad de derechos

y obligaciones creados por la contratacién deben ser pactadas cuando las partes
lo consideren conveniente.

» Enlos convenios de transferencia de paquetes tecnolégicos completos o de parte
de ellos, es conveniente pactar una clausula sobre la asistencia técnica necesana
para operar y asimilar adecuadamente la tecnologia objeto det convenio.

- Capacitacion del personal. La clausuia correspondiente debera especificar los
plazos de capacitacion, el nimero de personas por capacitar, los costos, y a
quién correspondera pagarlos.

CAUSAS DE SUSPENSION O FINALIZACION DEL CONTRATO. Existen varias causas
que obligan a una suspension de actividades. En primer término, mencionaremos las que
se denominan “de fuerza mayor’, mismas que contemplan situaciones de fenémenos
naturales u otras causas fuera del control de los contratantes. En segundo término se
presentan como causa de suspensién de actividades las situaci‘ones en las que se solicita
un plazo para valorar los avances del proyecto, tanto en funcién del desarrollo del mismo
como debido a situaciones del entoro (como podria ser una modificacion en las
regulaciones gubermamentales que lo afecten directamente). Para ambas circunstancias
habra que prever las condiciones bajo las cuales se reanudaran las actividades. Por
ultimo, se presenta la situacion de incumplimiento de las obligaciones de una o ambas
partes, lo que llevaria primero a una suspensioén y, si no se pudiera salvar la situacién,
conduciria a las rescisién del contrato con la aplicacion de las penalidades consecuentes,
las cuales también deben ser previstas.

Normalmente, se pactan clausulas de garantia a fin de asegurar las caracteristicas de Io
ofertado. Las diferentes dimensiones tecnolédgicas deben conservarse de acuerdo con los
valores sefialados en el convenio. Como garantia de cumplimiento se definen diversas

penalidades, seleccionadas segun el caso. Para determinar la validez de una posible
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reclamacién también es necesario acordar los términos de verificacién, y los plazos de

posibles ajustes tendientes a alcanzar los niveles de los parametros pactados.

Un procedimiento para resolver conflictos entre los contratantes es el arbitraje. Este
método resulta beneficioso para las partes, ya que logra soluciones rapidas y es
sustantivamente mas expedito y barato que los litigios ante tribunales. Es un
procedimiento legalmente reconocido en la mayoria de los paises. Sus dictdmenes deben
ser corroborados por un tribunal para convertirse en ejecutivos. La seleccion del arbitro
varia segun el caso y de acuerdo con las circunstancias prevalecientes.

Las instituciones de educacién superior han adoptado la politica de celebrar convenios
cuando una persona fisica o moral, del sector publico o privado, nacional o extranjera,
requiera de las universidades la ejecucion de alguna de sus actividades sustantivas
(docencia, investigacion, difusion de la cultura, etc.), toda vez que estas instituciones no
son entidades juridicas que tengan como finalidad la comercializacién de bienes y
servicios.

Esté tipo de instituciones como sujetos de derecho publico cuentan con personalidad
juridica para contratar por si misma y no las partes que la integran (facultades, escuelas,
institutos, centros, dependencias administrativas, etc.) (Oficina del Abogado General,

UNAM, 2000).
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FIG. No. 1 DESCRIPCION DEL LABORATORIO COMO UN SISTEMA EN FUNCION DE LA INVESTIGACION DESARROLLADA
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Vill. ANALISIS Y CONCLUSIONES

Se ha comprobado que la vinculacién entre las IES y la industria genera resultados
favorables, ya sea para una de las partes o en los casos deseables y esperados en
ambas.

Estas ventajas en la vinculacién se deben respaldar bajo el aprovechamiento de los
recursos que ofrecen las universidades como son: los investigadores especialistas en el
area de estudio que cuentan con afos de experiencia en ias lineas de investigaciéon que
manejan; recursos materiales (reactivos, instrumental, equipo) y la infraestructura de las
instalaciones de los laboratorios en este tipo de IES.

En esta relacion la empresa se obliga a proporcionar recursos humanos, econémicos
(principalmente) y fisicos, para el desarrollo de los proyectos de investigacion y con ello la
obtencién del resultado esperado. El proceso de desarrollo del proyecto se sugiere que
se realice en condiciones arménicas de comunicacion bilateral y aportando en ambos
casos TODOS los recursos necesarios para éxito de la relacién de vinculacion. Debe
procurarse que los proyectos realizados reditien en el desarrollo y formacion de recursos
humanos calificados, en el crecimiento de la capacidad tecnologica y de negocio de la
empresa y con el reconocimiento debido de la universidad.

La generacion de resultados con un alto potencial de comercializacion se deberia de
vislumbrar previamente a la firma del convenio, por lo que para prever el alcance que
presenta dicha investigacion y evaluando los riesgos a los cuales ambas partes se
someten al presentar informacion de importancia para la consecucion del trabajo
experimental es necesario hacer un ejercicio de analisis y perspectivas considerando el
impacto en el mercado que tendrian los resultados esperados (bajo ciertas suposiciones)

y tomando en cuenta en todos ios casos posibles el tipo de proteccion legal posible para

1o



Anaélisis y Conclusiones

cada uno de ellos.

La formalizacién de este proceso denominado vinculacién comienza con la firma del
convenio en que las partes aprueban las condiciones de trabajo, asi como el objetivo y
alcance del mismo. Dentro del andlisis de los convenios del caso de estudio se
encontraron ciertas deficiencias en cuanto a redaccién y especificidad que desprotegieron
al grupo investigador al momento de hacer valida su participacion en la propiedad
industrial, en gran parte debido al desconocimiento en materia de gestién tecnoidgica.

En el &mbito de la empresa se puede pensar que un nivel adecuado de I&D (en este caso
por via de la vinculacién con una IES) da lugar a nuevos productos y a una continuada
reduccion de costos de produccion, los cuales generan mas beneficios (principalmente
econdmicos) y la consiguiente reinversion.

Los resuitados generados por el grupo investigador del caso de estudio ponen de
manifiesto la alta calidad en las investigaciones que se generan en las IES.
Lamentablemente los investigadores carecen de respaldo en cuestiones legales de
proteccion industrial que afectan sus negociaciones con la industria, y que conlleva a una
fuga de resultados en los cuales los Unicos beneficiados son los empresarios que
aprovechan y explotan los resultados obtenidos en su propio beneficio.

El conocimiento generado en el caso de estudio fue exitosamente transferido y adaptado
a nivel industrial. El resultado de la proteccién legal favorecio sélo a los industriales lo que
les permiti6 explotar comercialmente la tecnologia con ciertas ganancias. Finalmente, el
beneficio para los investigadores se limitd a ciertas publicaciones y trabajos de tesis bajo
la supervision y aprobacion de los industriales.

Las deficiencias en los convenios que establecen las IES con los industriales presentan
serias desventajas en cuanto a resguardo legal de la informacion generada que afecta

directamente a los intereses del grupo investigador, el cual queda totaimente desprotegido
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de sus propias investigaciones y en la mayoria de los casos sin el reconocimiento
econdmico e intelectual que les merece.

La propuesta de un modelo de convenio como guia de apoyo al investigador que
pretende realizar vinculacién con el sector productivo sugiere la posibilidad de aplicarse
en cualquier tipo de investigacion generada dentro de instituciones de educacién superior
considerando los puntos referentes a la proteccion legal de los resultados, y al mismo
tiempo, la posibilidad de que sean reconocidos tanto como inventores y autores. Este
modelo de convenio pretende ser lo suficientemente general para ser adaptado a
cualquier tipo de vinculacion y a la vez da los elementos necesarios para cubrir la
especificidad que el proyecto de investigacién a negociar lo requiera.

Las clausulas de propiedad industrial propuestas sefalan que la participacion del grupo
investigador en lo referente a la explotaciéon de los resultados obtenidos sea tanto
econémica como intelectual, otorgandoles el titulo de inventor en las figuras legales que
se protejan y un % en ventas en acuerdo con lo que senala el EPA (ver Anexo B).

En el caso de la confidencialidad —punto base para la obtencion de resultados con alto
grado de inventiva y originalidad- se exponen en el modelo de convenio beneficios para
ambas partes resguardando la informacion de cualquier tipo de divulgacion que se hiciere
sin el consentimiento previo de las partes, esto es para la publicacion de los diversos tipos
de documentos que se manejan en las IES sin haber tenido con antelacién algin
resguardo legal.

En cuanto a derechos de autor se propone que ambas partes figuren como autores de
dicho trabajo y lo que se pretenda publicar, no debiera exponer informacién de interés
comercial.

En el caso controversial del proceso de evaluacion al que son sometidos los
investigadores de las universidades difiere en la mayoria de los casos del objetivo de los
procesos de vinculaciéon y gestion tecnologica.
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El PRIDE (vzr Anexo C) refleja un modelo de investigador que presente calidad en las
lineas de investigacién que maneja sobre parametros medibles en cuanto a generacion de
publicaciones y la trascendencia que puedan llegar a tener. Ciertamente dentro de estos
lineamientos de evaluacién se menciona como partes a considerar las patentes, servicios
de consultoria técnica y desarrollos tecnolégicos contratados, pero el peso “real” radica en
la generacion de documentos o articulos publicados y difundidos con lo cual el resultado
pierde originalidad y se bloquea la posibiidad de protegerio legalmente para su
explotacién comercial.

Es necesario hacer revisién oportuna de este programa de primas al desemperfio del
personal académico que labora en las universidades debido a que la contraposicion
existente entre su labor académica (generacion de conocimientos, publicaciones y
formacién de profesionistas en el area) y sus relaciones con la industria (vinculaciones,
asesorias y consultorias, desarrollos tecnolégicos) le impiden elevar su nivel y con esto no
acceder a las remuneraciones econdémicas que justamente se merecen los
investigadores. Se debe dar mas énfasis a la relacion con el sector productivo ya que en
gran medida las |ES deben de ser el apoyo para el avance en cuanto a procesos
tecnologicos comercializables.

Para el caso del sistema nacional de investigadores (SNI) (Ver Anexo D), se encuentran
aspectos similares; el nivel de desempefio se mide principalmente en la participacion
activa en catedras, direccion de tesis de licenciatura y/o posgrado y divulgacion y difusion
de la ciencia. Se menciona como parametro a considerar en la evaluacion las
contribuciones tecnolégicas de trascendencia pero no especifica qué rubros se deben
tomar en cuenta para este caso en particular, ademas de que ciertamente esta dirigida la

evaluacion a los logros académicos mas que tecnoldgicos.
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CONCLUSIONES:

§ La inexperiencia universitaria e industrial en México en cuanto a procesos de
innovacion tecnologica y la falta de participacion empresarial en los proyectos de
investigacion universitanos para el caso de estudio trajo, como consecuencia principal,
una incertidumbre en el proceso de innovacion y la transferencia de la tecnologia;
aunque exitosa resulté en un proceso largo y que dejé fuera a los investigadores de la
participacién como inventores de los resultados patentados.

§ La vinculacion es, en la practica comuan, una transferencia del conocimiento, pero el
beneficio de la explotacion comercial es prerrogativa de la empresa, en tanto que los
investigadores obtienen por su trabajo -s6lo en algunos casos- el reconocimiento y el
prestigio de su propia institucion.

§ Dentro de los requisitos que el investigador debe cubrir dentro de su evaluacion para
mantener o promover su nivel de desempefo dentro de la UNIVERSIDAD existen
puntos en los cuales se le condiciona a participar en la divulgacion y difusion de la
ciencia; esto incluye publicacion y asistencia a congresos, seminarios, etc., en lo
cuales por lo general el producto de sus investigaciones queda a la luz del publico
especializado en el area; lo cual le quita originalidad y novedad a los resultados e
impide la posibilidad de generar documentos de propiedad industnal. En otro rubro de
evaluacion se toma en cuenta el desarrollo y la transferencia de tecnologia para el
sector productivo, pero hay que considerar que para el investigador resulta mas
factible y directa una relacién de consultoria y asesoria técnica que no requiera la
formalizacion que un convenio necesita, es decir, hacer mas fluida la comunicacién
con el industrial sin los periodos de tiempo que conlieva una vinculacion; éstos
procesos aunque reditian econémicamente menos, la generacion de resultados es

mas rapida y menos complicada en su realizacion. (ver Anexo C)
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§ En el caso de que el investigador pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores,
la evaluacion que se realiza para aspirar a un nivel superior se basa estrictamente en
las contribuciones cientificas o tecnolégicas de trascendencia a base de publicaciones
y difusiéon cientifica y tecnologica; lo cual impide, como en el caso anterior, la
proteccion a las invenciones generadas dentro de Ia institucion. (ver Anexo D)

§ Se sugiere hacer una revision en la que se indique de manera puntual y especifica la
calificacion de los procesos de vinculacion, asesoramiento técnico y desarrollo
tecnoldgico para los sistemas de evaluacion de los investigadores que laboran dentro
de Instituciones de Educacion Superior y se tomen en cuenta para dicha evaluacion
las diversas figuras de propiedad industrial que se generen como producto de
colaboracion con la industria u otra institucion educativa.

§ La redaccion de un convenio que sea supervisado en primera instancia por ios
expertos cientificos en cada materia, permitira detectar el alcance de dicha
investigacion, considerando las repercusiones a nivel comercial de los resultados
generados; y con lo anterior plantear una estrategia que respalde al investigador.

§ La revisidon por expertos en el area de gestion tecnolégica pondra de manifiesto el
adecuado manejo del instrumento denominado convenio de colaboracién; todo lo
anterior para asegurar la adecuada redaccién de dicho documento, ademas de
proteger la propiedad intelectual de los resultados.

§ Un modelo de convenio facilita el proceso de vinculacién, agiliza la negociacion y sirve
de base legal al investigador que en la mayoria de los casos desconoce de forma este
tipo de tramite reglamentario.

§ La redaccion de manera sencilla y clara de clausulas que determinen el tipo de
proteccion industrial, intelectual y de confidencialidad a la cual estaran sujetas los

resultados generados de dicho convenio evitara conflictos entre las partes y se tendra
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especificado de antemano y de comun acuerdo quien o quienes gozaran de la
titularidad de la investigacion realizada.

Un elemento adicional que debe ser considerado desde el principio en la negociacion
del convenio es la confidencialidad de los alumnos participantes en el proyecto por
parte de las IES por medio de una carta de resguardo de la informacion proporcionada
y obtenida durante el trabajo de dicho proyecto de investigacion; se puede plantear
como parte de las obligaciones que el alumno acepta al colaborar con el grupo
investigador de la IES. Estos factores mencionados pueden constituir el elemento del

que dependa el éxito de futuras actividades de vinculacion.
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ANEXO A.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS CON FINES ESPECIFICOS
(Vigente desde el 19 de Enero de 1986. En revision desde Agosto de 2004 a la fecha)

Se consideran los destinados a un fin especifico, aquellos cuya recepcién queda sujeta a
una aplicaciéon determinada o tiene como proposito la realizacidon concreta de una
actividad.
Se consideran como ingresos extraordinanos con fines especificos los mencionados en el
articulo 3 de este ordenamiento:
* Los ingresos para apoyo a la docencia o la investigacién.
¢  Los derivados de convenios.
* Las donaciones y legados con fines especificos.
* Las actividades relacionadas con: asesorias, consultorias, investigacién,
desarrollo tecnolbgico.
* Los servicios educativos.
* Los cursos.
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS.
* El 20% se destinara al presupuesto general de la UNAM por concepto de
gastos de administracion, costos por la utilizacion de la infraestructura de la
UNAM, mantenimiento de instalaciones, y demas apoyos indirectos a la
investigaciéon o docencia.
* El 80% se destinara al cumplimiento del fin especifico.
En caso de explotacion de los resultados obtenidos por concepto de propiedad industrial o
derechos de invencién la distribucion de los ingresos se realizara de la manera siguiente:
* El 20% se destinara al presupuesto general de la UNAM por concepto de

gastos de administracién, costos por la utilizacién de ia infraestructura de la
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UNAM, mantenimiento de instalaciones, y demas apoyos indirectos a la

investigacién o docencia.
. El 80% restante se distribuira de la siguiente forma:
* 30% a la dependencia generadora. En caso de que la invenciéon se
hubiera generado en varias dependencias, este 30% sera prorrateado
entre ellas.
* 40% a la persona o personas autoras de la invencidén siempre que
formen parte del personal académico de la UNAM.
* 10% restante NO se especifica.
Basta decir que no hay disposiciéon por la cual al investigador o bien al innovador se le
obligue a especificar el caracter de los ingresos obtenidos por el licenciamiento 0 uso de
patentes, sino que es determinado al arbitrio de ellos, sin embargo, la clausula 105 del
Contrato Colectivo de Trabajo si seflala a la propiedad inalienable de la UNAM bajo las

condiciones laborales del investigador.
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ANEXO B.
CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION DEL PERSONAL ACADEMICO
DEL SUBSISTEMA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

Los criterios generales para esta Evaluacion es uno de los documentos que junto con el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA) y los lineamientos y Requisitos
Generales para la Evaluacion de Profesores e Investigadores, se utilizan para evaluar al
personal académico que pertenece al Subsistema de la Investigacion Cientifica (SIC)
(CIC, UNAM, 2001).

Este documento se aprobé por el Consejo Técnico de la Investigacion Cientifica (CTIC) en
1998.

Se especifica que en el caso de aspectos aplicados y tecnoldgicos de la investigacion
cientifica, sus resultados podran ser considerados productos primarios y evaluados con
base en su calidad como contribuciones para la solucién de problemas.

Dentro del apartado “Elementos principales a ser considerados en la evaluacion”, se
encuentra en el apartado | Produccion Cientifica y Tecnolégica, inciso B Tecnologias y
Metodologias los desarrollos tecnoldgicos, los prototipos, las patentes, las normas, la
instrumentacion experimental y los programas de cémputo especializado.

Asi mismo, el apartadc “Elementos adicionales a ser considerados en la evaluacion”
apartado Il Vinculacién, inciso A contempla: el patrocinio a proyectos de investigacion y de
desarrollo tecnolégico, los convenios de transferencia tecnolégica, las acciones de
vinculacion académica, asi como los proyectos de investigacion y desarrollo para la
industria o el sector productivo.

Sin embargo este tipo de documentos no se considera en la evaluaciéon del personal
académico de facultades, por lo que haria falta una iniciativa similar para los profesores
que aparte de docencia generan investigacion cientifica en los laboratorios de las

facultades adscritas a este tipo de instituciones de educacion superior.
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ANEXO C.
PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPENO DEL PERSONAL ACADEMICO (PRIDE)
Exposicién de motivos y lineamientos
Un conjunto de criterios de evaluacion del desempernio del personal de carrera de la
UNIVERSIDAD debe partir del establecimiento de un modelo de académico universitario.
El H. Consejo Técnico defiende la tesis de que basta que un miembro del personal
académico destaque de manera significativa y sobresaliente en el desarrollo de una de
las tres funciones sustantivas de la UNIVERSIDAD, para que merezca que se le otorgue
la prima mas alta del Programa. Como las dos funciones esenciales que se desarrollan en
la Facultad se refieren a la docencia y la investigacion, se piensa que la evaluacion habra
de basarse en dos modelos de académico: el docente y el del investigador.
El modelo de investigador
En el pais y el extranjero existen acuerdos en los criterios para calificar la calidad de la
investigacion, sea cientifica o educativa, (aunque existen adn criticas a los mismos). Asi,
la trayectoria de un investigador puede “medirse” por la evaluacién de sus pares del:
¢ Numero y calidad de articulos en revistas arbitradas, primordialmente de
circulacion intemacional, asi como de monografias de investigacion, trabajos de
revisién de campo invitados y capitulos en libros,
+ Factor de impacto de las revistas en que publica, con relacion a las de su area,
+ Numero de citas de sus trabajos por otros autores,
+ Presupuesto extemno recibido,
+ Numero y trascendencia de las invitaciones para presentar conferencias en
congresos nacionales y, de preferencia internacionales,

¢ Revistas de las que forma parte del cuerpo editorial o de arbitraje,
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¢ Reconocimientos recibidos durante su carrera, en el medio nacional e
internacional,

¢ En sucaso, el desarrollo y |a transferencia de tecnologia para el sector productivo.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACION

Labores docentes y de formacién de recursos humanos: este rubro y el siguiente
determinaran en primera instancia, la evaluaciéon del profesor. La comision evaluadora
habra de asignar un nivel del PRIDE para este rubro.

Productividad académica: Este aspecto también sera esencial. La comisién evaluadora
habra de asignar también un nivel de PRIDE.

ELEMENTOS ADICIONALES DE LA EVALUACION

Labores docentes y de formacion de recursos humanos

Para ingresar al nivel A del PRIDE, de desempefo satisfactorio se entendera como el
comportamiento universitario, la asistencia a clase, la puntualidad, el cumplimiento del
programa, la asesoria personal de sus estgdiantes y del resto de sus obligaciones
(entrega puntual de actas, participacién y asistencia a examenes profesionales o de
grado, etcétera). No debera existir queja fundamentada al respecto (a juicio del H.
Consejo Técnico) de los alumnos o de sus compaferos de trabajo.

Para ingresar a niveles superiores del PRIDE, la comisién evaluadora analizara la
presencia de elementos que garanticen un desempefio mas que satisfactorio,
sobresaliente o excepcional en la docencia, con los elementos que el profesor haya
podido proporcionar en los documentos solicitados.

Productividad académica

La productividad académica tiene tres vertientes principales: la elaboracion de material
educativo, la publicacién de articulos cientificos o el desarrollo de asesorias, servicios y

tecnologia para el sistema productivo.
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Se entenderd como matenal educativo, a la produccién escrita, informatica o video-

grabada que el profesor gener6 de manera original para apoyar sus presentaciones en

clase, asi como para el aprendizaje y la evaluacion de sus estudiantes. En cada ejemplo

de matenal educativo, el profesor indicara su tipo (audiovisual, impreso, -libro, manual,

problemario, guidn de ensefanza practica, experiencia de catedra, etc.-, informatico,

expenmental, etc.), la necesidad que atiende, los resultados obtenidos en su valoracién, y

cualquier otro aspecto que se considere de utilidad para su evaluacién (tiraje, amplitud de

distribucion, comparacién con otros materiales similares, etc.)

Seran clasificados en el nivel A del programa los profesores que muestren:

*

Matenal educativo de calidad utilizado en su salén de clase, y/o
Articulos cientificos publicados en revistas con critica editorial de circulacién
nacional, y/o

Patentes o servicios de consultoria o desarrollo contratados por la facuitad con

otras empresas o instituciones.

Para ingresar a niveles superiores del PRIDE, la comisiéon evaluadora juzgara la

productividad del profesor como mas que satisfactoria, sobresaliente o excepcional. Por

ejemplo; podran acceder a nivel C los profesores cuya productividad consista en:

*

*

Material educativo con originalidad y calidad, que haya tenido aplicacién y difusién
mas alld de su propia aula, y que consista, de preferencia, de material
formalmente impreso (libros, problemarios, protocolos experimentales, etc.) o
producido (programas de video y software), y/o

Articulos en revistas arbitradas de circulacién internacional y alto indice de
impacto en su area, y/o

Desarrollos tecnoldgicos o consultorias contratadas con la facultad, cuyos

resultados hayan implicado una modificacién en el proceso o la administracién de

la empresa o institucidn receptora. (FQ, UNAM, 1996).
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ANEXO D.

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado en 1984 por el Gobierno Federal,
con el proposito fundamental de estimular la investigacion de calidad en México. El SNI
esta integrado por dos categorias: i) Candidato a Investigador Nacional e ii) Investigador
Nacional. Esta uUltima categoria esta dividida en tres niveles:

INVESTIGADORES NACIONALES

¢ Nivel I. Para investigadores que cuenten con el doctorado y hayan participado
activamente en trabajo de investigacion original de alta calidad, publicados en
revistas cientificas de reconocido prestigio con arbitraje e impacto internacional, o
en libros publicados por editoriales con reconocimiento académico. Ademas de
impartir catedra y dirigir tesis de licenciatura o posgrado.

¢ Nivel Il. Para aquellos que ademas de cubrir los requisitos del Nivel |, hayan
realizado investigacion original, reconocida, apreciable, de manera consistente, en

forma individual o en grupo, y participar en la divulgacién y difusién de la ciencia.

+ Nivel lll. Para aquellos que ademas de cumplir con los requisitos del Nivel I,

hayan realizado contribuciones cientificas o tecnolégicas de trascendencia y

actividades sobresalientes de liderazgo en la comunidad académica nacional, asi
como tener reconocimiento académico nacional e intemacional y haber efectuado
una destacada labor de formacién de profesores e investigadores independientes.

(CONACYT, 2003).
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