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Resumen

El grado de conocimiento que se tiene acerca de la propiedad intelectual (PI)
permite detectar invenciones susceptibles de patentabilidad y proteger el know-how
relativo al ejercicio de la investigacién, desarrollo e innovacién (1+D+i). Aun asi, muy
poco se habla acerca del conocimiento y experiencia de la Pl entre los egresados
universitarios uruguayos. En la actualidad, la mayor parte culminan su carrera
teniendo pocos o nulos conocimientos del significado de la propiedad intelectual,
cémo podrian proteger sus ideas 0 maximizar su valor, y cOmo este desconocimiento

afectaria en su futuro profesional.

La hipdtesis del presente trabajo es que existe un bajo grado de difusion de la
Pl en la comunidad cientifica uruguaya y el objetivo es estudiar el grado de
conocimiento, percepcion, conciencia, involucramiento y aspiraciones de los
investigadores uruguayos de la rama cientifica acerca de la PI, especialmente de las

patentes.

Para lograr esto, se disefid una encuesta en linea dirigida a investigadores que
integran el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con una metodologia
cuantitativa, un muestreo probabilistico de tipo aleatorio simple y se consideré

principalmente el derecho de patentes.

Los resultados demostraron que existe interés en la formacion en Pl por parte
de los investigadores, aungue la mayoria nunca tuvo un curso especializado. Un bajo
porcentaje de los encuestados considera que tiene conocimientos suficientes acerca
de la Pl para desarrollarse en su carrera profesional. Ademas, un porcentaje
considerable presenta inseguridades acerca del uso y tramite de patentes. Aun asi,
demuestran buenos conocimientos acerca de la definicion y conceptos generales de
la Ply las patentes y consideran que la Pl si se relaciona al &mbito de la investigacion

cientifica, a pesar de que gran parte considera que no fomentaria la innovacion.

En suma, al existir una alta avidez de los investigadores uruguayos por reforzar

su conocimiento en Pl potencialmente seria bien recibido su inclusion como actividad



curricular en diferentes carreras de grado y posgrado, sumado al efecto potenciador
en la investigacion, innovacion y desarrollo tecnolégico a nivel nacional. Por estos
motivos, se propone la implementacion de una nueva asignatura denominada
“Propiedad Intelectual e Innovacion en la Ciencia”, la cual tendria como objetivo
formar a los estudiantes con conocimientos béasicos de la Pl relacionados a su carrera

cientifica.



Introduccion

El manejo de la propiedad intelectual (PI) en el ambito cientifico es de
relevancia en distintos aspectos. La investigacion que resulta en el desarrollo de
invenciones -como en forma de patente- aporta como mérito para el ascenso
académico, ademas de sumar prestigio a la institucion y a los profesionales
involucrados. Asimismo, utilizar la informacién incluida en las solicitudes de patente
como base de nuevos desarrollos de investigacion es de importancia ya que muchas
veces alli se encuentra la informacién mas actualizada. Cabe destacar el beneficio
para la sociedad que surge de la innovacion que generan las creaciones protegidas
por medio de la propiedad intelectual, est¢é acompafiado o no de un retorno

econdmico.

El grado de conocimiento que se tiene acerca de la propiedad intelectual
permite detectar invenciones susceptibles de patentabilidad y proteger el know-how
relativo al ejercicio de la investigacion, desarrollo e innovacion (I+D+i). Aun asi, muy
poco se habla acerca del conocimiento y experiencia de la Pl entre los egresados
universitarios uruguayos. En la actualidad, la mayor parte culminan su carrera
teniendo pocos o nulos conocimientos del significado de la propiedad intelectual,
cdmo podrian proteger sus ideas o0 maximizar su valor, y como este desconocimiento

afectaria en su futuro profesional.

La hipétesis de este trabajo es que existe un bajo grado de difusion de la Pl en
la comunidad cientifica uruguaya y es necesaria la inclusién o el reforzamiento de
asignaturas referentes a la tematica en el plan de estudios de las carreras de
posgrado universitarias; lo que tendria un impacto positivo a nivel nacional,

estimulando la innovacion, creatividad y nuevos desarrollos tecnolégicos.

El objetivo del presente trabajo es estudiar el grado de conocimiento,
percepcion, conciencia, involucramiento y aspiraciones de los investigadores

uruguayos de la rama cientifica acerca de la PI, especialmente de las patentes.



Metodologia

Con el fin de obtener un panorama general de las solicitudes de patentes
presentadas por inventores uruguayos en el pais se utilizé la base de datos publica
de la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI). Se clasificé de acuerdo al
area de estudio, como la industria farmacéutica, biotecnologia, agroindustria, entre

otras.

Se disefié una encuesta en linea dirigida a un tamafio poblacional de 633
investigadores que integran el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), dentro de
las ramas de ciencias agricolas (234 investigadores), ciencias médicas y de la salud
(222 investigadores) e ingenieria y tecnologia (177 investigadores)!. Este registro de
investigadores tiene diferentes niveles los cuales se subcategorizan en orden

ascendente segun méritos: iniciacion; nivel I; nivel Il y nivel lII.

Se utilizé una metodologia cuantitativa con un muestreo probabilistico de tipo
aleatorio simple, por lo que en un principio no se discrimind entre sexo, institucion o
grupos de edad. Se cuenta con una base de datos del SNI publica, con libre acceso
a contactos y curriculo. Los distintos investigadores pueden estar vinculados a la

Universidad o a otras instituciones de investigacion publicas o privadas.

La encuesta se envio via correo electrénico a través de la plataforma Google
Forms; a todos los investigadores -total de 633- mencionados anteriormente. Se
reenvié el correo como recordatorio un mes después a todos aquellos que no enviaron
sus respuestas. Para calcular el tamafio de muestra, se utilizé la férmula clasica, la
cual resulté en un total de 245 personas; para obtener un nivel de confianza del
95,5%, error del 5% y probabilidad de éxito del 50%. La férmula mencionada es la

siguiente:

NxZ,I2 X pXxq
n '

- d*x(N-1)+Z x pxq

1 Datos extraidos de https://sni.org.uy/investigadores/, en octubre 2020.



https://sni.org.uy/investigadores/

Donde: N = tamafio de la poblacién; Z = nivel de confianza (Za=2 para un nivel
de confianza de 95,5%); p = probabilidad de éxito; q = probabilidad de fracaso; d =

precision (error maximo admisible).

Para el disefio de la encuesta se tuvo en cuenta la normativa uruguaya que
rige en materia de patentes: ley N° 17.164 (09/99); Decreto Reglamentario N° 11/000
(01/00) y sus modificativas, asi como los tratados internacionales: Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial y Acuerdo sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

La encuesta consisti6 de un total de 15 preguntas, 5 preguntas
correspondientes a informacién personal y laboral; 9 preguntas orientadas a conocer
acerca del interés y conocimiento de la propiedad intelectual del investigador en su
rubro y 1 pregunta indicada soOlo para aquellos investigadores que hubieran
presentado una solicitud de patente en algiin momento (encuesta adjunta en Anexo
2). Cabe destacar que se considero principalmente el derecho de patentes, y no otros
derechos relativos a la Pl como el derecho de autor o el derecho de marcas, por mas

gue puede mencionarse en alguna instancia.

Se realiz6 un analisis descriptivo de los resultados obtenidos expresados

mediante graficos, cuadros, tablas, entre otros medios.



Capitulos

I. Importancia de la propiedad intelectual y patentes

Cada vez es mas reconocido que los activos intangibles, incluida la propiedad
intelectual (PI), involucran uno de los elementos méas valiosos en las economias
nacionales y regionales. Por este motivo, es de relevancia la implementacion de

politicas de PI proactivas para fomentar el desarrollo.

Los activos de Pl estimulan el crecimiento econémico de varias formas. Las
empresas pueden obtener ingresos por regalias al otorgar licencias de sus activos de
Pl a otras partes. Las universidades, como las estadounidenses y canadienses,
también han utilizado los activos de Pl para respaldar sus presupuestos y mantener

la educacion y la investigacion continua.

Un ejemplo que cabe destacar es la ciudad de Shanghai. La innovacion y la
creatividad son pilares esenciales para el desarrollo econdmico y social. Las
instituciones académicas y las industrias que desarrollan 1+D tienen un papel de
liderazgo en mejorar el respeto por la Pl y fomentar una cultura de PI positiva.
Asimismo, el gobierno ha propuesto y trabajado para incluir la educacién en Pl en los
programas académicos, para promover el respeto y conciencia por los derechos de
propiedad intelectual (DPI), en la sociedad en general y especialmente en los jovenes
(Zhao 2016).

La educacion es la base del desarrollo de activos de PIl. Capacitar
profesionales como cientificos, tecndlogos y creadores es clave para fortalecer areas
estratégicas del conocimiento que puedan repercutir en mejores politicas y planes

nacionales de la PI.

Asi se trate de investigacion basica o aplicada, a través de la experimentacion
en I+D, las universidades y los institutos de investigacion producen resultados en
forma de invenciones, publicaciones académicas, bases de datos, nuevas variedades

vegetales, informacion confidencial, software, entre otros. Estos son susceptibles de



proteccién por medio de la Pl, aunque en gran parte aiin no son comercializables. Por
ende, los gobiernos de todo el mundo estan tratando de acelerar la transformacion de
invenciones en procesos Yy productos industriales, asi como fortalecer los lazos de

colaboracion entre universidades e industria (Casalet Ravenna 2012).

Por lo tanto, la apropiabilidad del conocimiento y los aspectos relacionados a
la Pl deberian ser considerados como de primordial importancia, y aunque Uruguay
no forma parte del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), seria
necesario tomar decisiones que implican un conocimiento profundo del tema, con un
abordaje multidisciplinario y la necesidad de contar con recursos humanos con la

formacion suficiente y adecuada.

Mas aun, uno de los elementos usados para evaluar fortaleza y desarrollo
econdmico es el Indice Mundial de Innovacion. Este indicador mide la inversion en
educacion, 1+D, la exportacion de tecnologia y la cantidad de patentes solicitadas en
el afo. De los 131 paises estudiados, Suiza se encuentra en el primer puesto; Suecia
en el N°2; Estados Unidos el N°3 e Inglaterra en el N°4. Uruguay se encuentra en el
puesto N°69, después de paises como Chile, México o Costa Rica (puestos N°54 a
N°56, respectivamente) o Brasil (N°62), pero antes que Argentina (N°80) o Republica
Dominicana (N°90). Uruguay destaca en la region de Latinoamérica y el Caribe -18
economias-, por producir altos niveles de articulos cientificos, junto con Chile y Brasil;
aunque solo Brasil se encuentra alto en el ranking de patentes por origen. En los
indices especificos, Uruguay se encuentra en el puesto N°73 en creacion de
conocimiento; N°65 en impacto del conocimiento; N°60 en difusion del conocimiento;
N°65 en investigacion y desarrollo; N°97 en vinculos con la innovacion (por ejemplo,
colaboracion universidad/industria) y N°92 en absorcion del conocimiento. Asimismo,
Uruguay junto a Costa Rica tienen un puntaje superior al promedio regional en los
pilares de produccion de innovacion, lo que muestra un potencial de despegue
(Cornell University, INSEAD, y WIPO 2020).
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A. Propiedad Intelectual e Innovacion: Situacién en Uruguay

1. Marco legal

En la Constitucion de la Republica Oriental del Uruguay del afio 1967, en el
Articulo 33 se establece: “El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del

artista, seran reconocidos y protegidos por la ley”.

En materia de Propiedad Industrial, se modernizé la legislacion consecuente al
al Convenio de la Unién de Paris? y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)3. Como adecuacion
de la legislacion uruguaya a las nuevas exigencias del acuerdo ADPIC se actualizo el
régimen en patentes de invencion, modelos de utilidad y disefios industriales,
conforme a la ley N° 17.164 de 02/09/1999 (reglamentada por el Decreto N° 11/000
de 13/01/2000).

La patente de invencién es un derecho exclusivo que otorga el Estado para
reconocer a una persona como creadora de un producto o procedimiento novedoso,
el cual debe presentar actividad inventiva y ser susceptible de aplicacién industrial®.
Los derechos de exclusiva que se confieren sobre la invencion tienen un plazo de
duraciéon de veinte afios, contados a partir de la fecha de la solicitud®>. Como
contrapartida, debe divulgarse toda la informacion relativa a la solicitud de patente,
con la finalidad de ponerla a disposicién de la sociedad, generar conocimiento y

favorecer la transferencia de tecnologia (TT) (Merrill y Mazza 2011).

Por otra parte, en lo que respecta a invenciones patentables, la normativa
uruguaya también contempla los modelos de utilidad. El art. 81 de la Ley 17.164 define
los modelos de utilidad como: “toda nueva disposicion o conformacion obtenida o
introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos

u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilizacién o un mejor resultado en

2 Version del Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ratificado por Decreto Ley N° 14.910, de 10
de julio de 1979.

3 Ratificado por Uruguay a través de la Ley N° 16.671, de 13 de diciembre de 1994.

4 Art. 8 de la Ley 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999.

5 Art. 21 de la Ley 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999.
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la funcion a que estédn destinados, u otra ventaja para su uso o fabricacién. Se
entenderd que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el
estado de la técnica. Un modelo de utilidad para ser patentable debera implicar una
minima actividad inventiva”. Tanto las patentes de invencién como los modelos de
utilidad tratan de invenciones, producto de la creacion intelectual, pero su principal
diferencia en relacion con el derecho nacional radica en que, el modelo de utilidad
constituye una mejora utilitaria en la forma de un objeto ya conocido y posee un menor

grado de actividad inventiva (Bugallo Montafio 2006).

La Direccién Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), unidad ejecutora
dependiente del Ministerio de Industria, Energia y Mineria, es el organismo encargado
del registro de patentes de invencion, modelos de utilidad y disefios industriales de

Uruguay.

2. Marco institucional

En las dltimas décadas en el pais se han implementado un conjunto de
cambios legales, institucionales y econémicos en el contexto de las politicas de
promociéon de la ciencia, tecnologia e innovacion, lo que pretende ser una nueva

politica de desarrollo.

En este marco, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Basicas
(PEDECIBA) es creado en el afio 1986 y depende del Ministerio de Educaciéon y
Cultura (MEC) y de la Universidad de la Republica (Udelar). Uno de los objetivos del
programa es "el estimulo a la transferencia tecnologica a traves del relacionamiento
entre el medio académico y el sector productivo privado y publico” (PEDECIBA s.f.)
dentro de las distintas areas de las ciencias basicas. Es asi que, en el afio 2015,
PEDECIBA crea la Unidad de Valorizacion de la Investigacion y Transferencia
Tecnologica (UVITT) con el fin de potenciar el relacionamiento publico-privado.

Dentro de los principales objetivos de UVITT se encuentran: apoyar a los
investigadores valorizando sus creaciones en forma de los distintos DPI; buscar

alianzas estratégicas; buscar fondos para el éxito de las invenciones; transferencia

12



de tecnologia; entre otros. A su vez, UVITT apoya a los investigadores para evaluar
la patentabilidad y viabilidad econdmica de una invencion, estableciendo contactos
con empresas 0 agencias internacionales, estudiando la posibilidad de que haya
licenciamiento. Interesantemente, en el sitio web de UVITT se encuentran disponibles
de forma gratuita modelos tipo de acuerdos de confidencialidad y acuerdos de
transferencia de materiales, con el fin de proteger la informacion y las invenciones a
tiempo. También se encuentran formularios de declaracién de invencion, los cuales
se utilizaran para la redaccion de una solicitud de patente a ser presentada en la

oficina nacional, y/o regionales o internacionales (PEDECIBA s.f.).

Una instituciébn importante que cabe resaltar es la Agencia Nacional de
Investigacion e Innovacion (ANII), aprobada su creacion en el afio 2006, tiene entre
sus principales cometidos “preparar, organizar y administrar instrumentos y
programas para la promocién y el fomento del desarrollo cientifico — tecnoldgico y la
innovacion, de acuerdo con los lineamientos politico — estratégicos y las prioridades

del Poder Ejecutivo™.

En el &mbito de ANII, se crea el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)’, el
cual promueve la investigacion, la produccion del conocimiento y el fortalecimiento de
la comunidad cientifica nacional, especificamente de las areas: ciencias agricolas,
ciencias médicas y de la salud, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales,
humanidades e ingenieria y tecnologia. Este sistema provee de estimulos
econdémicos a sus investigadores activos. A su vez, los categoriza en cuatro niveles:

investigador nivel Iniciacién y niveles I, Il y Il que incluyen los siguientes requisitos:

- Investigador nivel iniciacion: participacion en actividades de investigacion, con
publicaciones cientificas u otras modalidades de documentacion de resultados;
preferentemente con nivel avanzado en programa de doctorado.

- Nivel I: nivel académico de doctorado o produccion equivalente, con capacidad
para llevar a cabo actividades de investigacion original e independiente.

6 Art. 3 de la Ley N° 18.084.
7 por el Art. 305 de la Ley 18.172.
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- Nivel II: nivel académico de doctorado o produccion equivalente; investigador
consolidado con linea propia de investigacion y actividades de formacion de
RRHH.

- Nivel Ill: nivel académico de doctorado o produccion equivalente; trayectoria
destacada con reconocimiento internacional y direccibn de grupos de

investigacion.

Otra unidad relacionada a la Pl es la Unidad de Propiedad Intelectual (UDEPI),
creada en el afio 2015 y funciona en el dmbito de la Comision Sectorial de
Investigacion Cientifica (CSIC) de la Udelar. Es una unidad técnica, legal y
administrativa, que trabaja atendiendo distintas demandas de la Udelar. UDEPI,
conformado por un equipo de cinco integrantes fijos, tiene distintos roles tales como
la identificacion, proteccion, administracion y transferencia de los DPI de las
creaciones de la universidad. Sus cometidos incluyen: valorizar los activos intangibles
y establecer su eventual proteccion por medio de DPI; disefiar e implementar
estrategias de proteccion; gestionar los DPl de la Udelar; y gestionar las
transferencias de tecnologia. Cabe mencionar que en distintas ocasiones trabaja de
forma conjunta con UVITT, por ejemplo, en la generacion de solicitudes de patente

(Subcomision Sectorial de Propiedad Intelectual, Udelar s.f.).

Recientemente se ha desarrollado una plataforma informatica publica que
ubica todas las instituciones que realizan actividades de investigacion cientifica y/o
tecnolégica dentro del pais, ademas de brindar informacién sobre las distintas areas

gue se abordang,

En relacién a las Universidades del pais podemos encontrar cinco, una publica,
la Udelar y cuatro privadas: la Universidad Catolica del Uruguay (UCU), Universidad
ORT, Universidad de Montevideo (UM), y Universidad de la Empresa (UDE), y 12
Institutos Universitarios (Contera 2008). De acuerdo a datos del afio 2018, el numero

de alumnos matriculados en el sistema de educacion terciaria publico y privado

8 Mapeo de instituciones y actividades de investigacion en Uruguay. Disponible en:
http://georef.d2c2.qub.uy/es/
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uruguayo® es de 205.948 alumnos en carreras de programas de grado, de los cuales
185.337 de ellos pertenecen al sistema publico, mayormente Udelar (90% del total) y
20.611 pertenecen al sistema privado (10% del total) (Ministerio de Educacion y

Cultura s.f.).

También se pueden destacar las siguientes principales instituciones
académicas o cientificas: Instituto de Investigaciones Biolégicas Clemente Estable
(IIBCE); Institut Pasteur de Montevideo (IP Montevideo) e Instituto Nacional de
Investigacion Agropecuarias (INIA). IIBCE es una institucion publica dependiente del
MEC creada en el 1927, dedicada a la creacién de conocimiento cientifico en los
diferentes campos de las ciencias biol6gicas. IP Montevideo es creada por ley', y
nace como un acuerdo entre el gobierno uruguayo y el francés. Dicha ley autoriza a
crear una fundacion la cual tendra como fines principales la “realizacion y difusion de
investigaciones cientificas y tecnologicas en el campo de la salud humana y con

objetivos acordes a los del instituto francés” (Institut Pasteur n.d.).

INIA fue creado como persona de Derecho publico no estatal por ley!?, el cual
tiene como mision generar y adaptar conocimientos y tecnologias en programas de
investigacion agropecuaria acordes a las necesidades del pais. Esta institucion
invierte la mayor cantidad de recursos en infraestructura, personal de investigacion y
recursos financieros para la ciencia, tecnologia e innovacion agricola, sobre la base
de un presupuesto de fondos publicos y privados (Bianchi, Bianco y Snoeck, Value

attributed to STI activities and policies in Uruguay 2014).

Otras Personas Publicas no Estatales relacionadas a las tecnologias que se
pueden destacar son: Agencia Nacional de Investigacion e Innovacion (ANII, ya
mencionada); Centro Ceibal para el Apoyo a la Educacion a la Nifiez y la Adolescencia
(Ceibal); Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE); Instituto
Nacional de Carnes (INAC); Instituto Nacional de Semillas (INASE); Laboratorio

9 Incluye estudiantes de: Udelar; UCUDAL; Universidad ORT Uruguay; Universidad de Montevideo;
Universidad de la Empresa; Universidad CLAEH; Inst Metodista; Univ Crandon; Inst Univ Monsefior
Mariano Soler; Inst Univ CEDIIAP; Inst Univ Asociacion Cristiana de Jovenes; Inst Univ Elbio
Fernandez y Escuela de Formacién Profesional en Comercio Exterior y Aduana.

10 ey N° 17.792 de 14 de julio de 2004.

11 Ley N° 16.065 de 6 de octubre de 1989 (art. 1°).
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Tecnoldgico del Uruguay (LATU) y Parque Cientifico y Tecnoldgico de Pando (PCTP),

entre otras!?.

3. Educacion y fomento de la Pl

En relacién a las politicas nacionales para el fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnologia e innovacion, el Decreto N° 158/0173, referente a las bonificaciones y
exoneraciones de las tasas que percibe la DNPI, involucra una disminucién de las
tasas con descuentos de hasta un 90% sobre las instituciones publicas, pequefias y
medianas empresas (PYMES), inventores independientes y centros de investigacion.
Por ejemplo, la tasa de descuento que se aplica para las instituciones publicas es de
un 70%. Esto podria incentivar a los investigadores nacionales y que los costos no
resulten en un impedimento a la hora de solicitar proteccién por sus invenciones. Aun
asi, se observa una necesidad de mayor apoyo para cubrir tematicas como la gestion
de la PI, comercializacion de las invenciones protegidas y apoyo para el tramite de
patentamiento en el exterior, segun estudio (Subcomision Sectorial de Propiedad
Intelectual. Comision Sectorial de Investigacion Cientifica 2015). Mas aun, dado que
se considera que el sélo el hecho de ser titular de una patente concedida no garantiza
la apropiabilidad efectiva, las distintas instituciones deberian ser capaces de poder
ejercer su derecho como titular de una patente y hacer frente al costo de un litigio en
caso de que sea necesario, asi como ser capaces de monitorear el mercado y los

competidores en forma estratégica.

A partir de resultados de un relevamiento de la Pl en la Udelar, surge que solo
dos instituciones, Facultad de Quimica e Instituto de Higiene, afirman contar con un
equipo de apoyo para la tramitacién de registros de DPI o la transferencia tecnolégica.
Asimismo, algunos docentes aseguran haber recibido asistencia de la Fundacion Julio
Ricaldoni (Subcomision Sectorial de Propiedad Intelectual. Comision Sectorial de

Investigacion Cientifica 2015).

12 Listado completo disponible en: https://transparenciapresupuestaria.opp.qub.uy/inicio/personas-
p%C3%BAblicas-no-estatales.
13 Reglamentado por el Art. 338 de la Ley 19.355.
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A pesar de esta necesidad de apoyo, existen distintos casos de transferencia
tecnoldgica, de proyectos de desarrollo tecnolégico en forma de asociacion entre el
sector empresarial y la academia. Entre ellos podemos destacar: el proyecto
“Desarrollo de un producto quimico con aplicaciones en la captura de fésforo soluble”,
conformado la industria quimica Efice y la Facultad de Quimica, Facultad de Ciencias,
Facultad de Agronomia y Facultad de Ciencias Econémicas y de Administracion de la
Udelar; y el proyecto “Generacion de extractos ricos en polifenoles a partir de orujos
de uva” con el bodega Familia Traversa y la empresa Vinofi, y del sector académico
la Facultad de Quimica Udelar, Institut Pasteur de Montevideo, Instituto de
Investigaciones Biolégicas Clemente Estable y UTEC. Ambos proyectos fueron

apoyados por ANII a través del programa de “alianzas para la innovacion”.

Acerca de la difusién del conocimiento mediante cursos de PI dirigidos a
cientificos, se observan algunos de reciente dictamen: UVITT dicté un curso online
acerca de la “Valorizacion de la Investigacion Cientifica” en el afio 2020, dirigido a
estudiantes de todas las areas de PEDECIBA y de la Udelar; con el propésito de
fomentar el conocimiento de la propiedad intelectual en la comunidad cientifica
uruguaya. Por otra parte, la Facultad de Ingenieria dict6 en el afio 2021 un curso de
Postgrado acerca de PI que involucro patentes, marcas y derechos de autor. También
la Facultad de Quimica ofrece un curso general de Pl (DL-101), dictado por la
academia a distancia de OMPI, que otorga créditos para las distintas carreras y que
cuenta con una sesion especial que contiene preguntas sobre la legislacion nacional.
En la Universidad ORT, los estudiantes de grado de la carrera de biotecnologia se
forman en los aspectos juridicos de la Pl a través de la asignatura “Propiedad

Intelectual e Industrial”.

Resulta a la vista la importancia y el interés que existe acerca del fomento y
capacitacion de los profesionales universitarios uruguayos en asuntos de PIl. Aun asi,
no se ha detectado un relevamiento nacional acerca del conocimiento y experiencia
de la PI entre los egresados universitarios. Se considera de suma relevancia el
conocimiento que se tiene acerca de la Pl, ya que permite detectar invenciones
susceptibles de patentabilidad y proteger el know-how relativo al ejercicio de la
investigacion y desarrollo. En la actualidad, la mayor parte de los egresados

universitarios en el pais culminan su carrera teniendo pocos o nulos conocimientos
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del significado de la propiedad intelectual, cémo podrian proteger sus ideas o

maximizar su valor, y como este desconocimiento afectaria su futuro profesional.

Los casos de pérdida de una patente debido al desconocimiento y a la falta de
una adecuada proteccion de la Pl son numerosos en los distintos paises y regiones.
En Uruguay es conocido el caso de Juan A. Nin. El era un estudiante universitario el
cual creo durante el transcurso de un ejercicio de clase una provolonera de porciones
individuales. Tres afios después, una empresa solicitd una patente del modelo sin
permiso de su creador (solicitud de modelo de utilidad U4035), luego de haber recibido

un encargue para la fabricacion del producto.

Posteriormente, Juan Nin depositd su propia solicitud en Uruguay (U4055) y
en Argentina (AR056274B4), pero de acuerdo al sistema “first to file”, el derecho le
pertenece al primero en presentar la solicitud, el fabricante. La empresa apropiadora
del modelo de utilidad logré ventas muy importantes mientras que el auténtico inventor
sélo recientemente ha podido comenzar a comercializar su invento. Posteriormente,
en Uruguay, la empresa y el inventor llegaron a un acuerdo y ésta la transfirié los
derechos sobre la solicitud del modelo a Nin, pero esta fue finalmente desestimada
por la DNPI por considerarse que no cumplia con el requisito de novedad. En

Argentina la solicitud fue concedida.
En este caso particular quedan de manifiesto los riesgos que se corren sin un

adecuado conocimiento y proteccion de propiedad intelectual; entre ellos, la pérdida

de valor de su invencion.
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II. Actividad de patentamiento por inventores uruguayos

Con el fin de conocer la actividad de patentamiento por parte de académicos
uruguayos, se realiza un relevamiento de las solicitudes de patente presentadas entre
los afios 2000-2020, utilizando principalmente las bases de datos Patent Inspiration,
Espacenet, Lens y la base de datos libre nacional'“.

Se obtuvo un total de 2.655 solicitudes de patente!® presentadas por al menos
un solicitante del pais en los ultimos 20 afios. Destacando a los académicos dentro
de estos solicitantes, que incluyen universidades e instituciones publico o publico-
privada de investigacion, se obtiene una lista de las principales instituciones
académicas involucradas, dentro de la cual se destacan las instituciones nacionales:
Instituto de Investigaciones Bioldgicas Clemente Estable (IIBCE); Instituto Pasteur de
Montevideo (IPM) y Universidad de la Republica (Udelar) (Figura 1).

CENTRE NAT RECH SCIENT - ETH ZUERICH
INSERM INST NAT DE LA SANTE ET DE LA RECH MEDICALE
INST CARLOS CHAGAS FIOCRUZ PARANA « INST CURIE
INST DE INVESTIGACIONES BIOLOG (INST DE INVESTIC)
INST NAC DE INVESTIGACION AGROPECUARIA
INST NAT SANTE RECH MED
INST PASTEUR DE MONTEVIDEO (INST PASTE)

avaKrRoN « UNIV BARCELONA AUTONOMA « UNIV CALIFORNIA

UNIV CLAUDE BERNARD LYON « UNIV COLUMBIA

UNIV DE LA REPUBLICA(UNIV DE LA RE)
UNIV FED DE SAO CARLOS
UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL - UNIV LILLE Il DROIT & SANTE
UNIV NEW YORK + UNIV OHIO
Figura 1. Principales instituciones académicas que figuran en solicitudes de patente con al menos un
solicitante uruguayo.

Al filtrar estas solicitudes por solicitantes académicos uruguayos, se obtienen
104 solicitudes, las cuales muestran un aumento a lo largo de los afios, con un pico

en el afo 2019, con 19 solicitudes de patente (Figura 2). Sin embargo, si estas

14 Disponible en: https://rad.miem.qub.uy/pamp/patent/index

15 Utilizando la base de datos Patent Inspiration (https://www.patentinspiration.com/), con los filtros
“Patents with [UY] in Applicants” y “by publication date 01-01-2000 - 01-01-2021”, consultada en
noviembre del 2020.
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solicitudes son agrupadas por familial® se obtiene un total de 5 solicitudes en este
afio, presentadas por el IPM, Udelar e INIA, entre otros solicitantes extranjeros.

P R R I A L

Figura 2. Cantidad de solicitudes de patente a lo largo de los afios con al menos un solicitante
académico uruguayo?’.

Dentro de los solicitantes académicos uruguayos, se realiza un analisis mas
detallado en relacion a la cantidad de solicitudes presentadas por instituciones
uruguayas en este periodo, utilizando la base de datos Espacenet. La Universidad de
la Republica es la institucion que presenta una mayor cantidad de solicitudes de
patentes, con 25 familias de patente entre los afios 2005 y 2020, seguido por el Institut

Pasteur de Montevideo, con 10 familias (Tabla 1).

Se puede observar que gran parte de estas solicitudes optaron por la estrategia
de no solicitar proteccion por su invencion en el territorio uruguayo. Considerando los
desarrollos de la Udelar, 13 de los 25 solicitaron proteccion en el pais; y en IPM sélo
1 de las 10 solicitudes se presentaron en Uruguay, siendo ésta un modelo de utilidad
y no una patente de invencion. Por lo tanto, la totalidad de los desarrollos del IPM que
dieron lugar a una patente de invencion durante este periodo no consideraron a su

pais como un mercado atractivo para el patentamiento (Figura 3).

16 Una familia de patentes es el conjunto de documentos de patente que comparten prioridad.
17 Utilizando la base de datos Patent Inspiration. Actualizado 30 noviembre 2020.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Universidad de la o5
Republica (UdelaR)
Instituto Pasteur de 10
Montevideo (IPM)
Instituto de
Investigaciones
Biolégicas Clemente
Estable (IIBCE)
Instituto Nacional de
Investigacion 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Agropecuaria (INIA)

Tabla 1. Cantidad de solicitudes de patentes presentadas por principales instituciones cientificas
uruguayas entre los afios 2005-202018,

A priori, pareciese que el hecho de que Uruguay no forme parte del Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT) no estuviera afectando la actividad de
patentamiento por parte de los académicos uruguayos por esta via, dado que se
observa que un 67% de los desarrollos tecnoldgicos de las principales instituciones
académicas se presentaron ante la oficina internacional, nimero mayor en
comparacién al 58% de solicitudes presentadas en el pais (Figura 3). Esto puede
lograrse con al menos un inventor extranjero -proveniente de un pais miembro del
tratado- u inventores con doble nacionalidad, usualmente espafiola o italiana. Aun asi,
deberia investigarse en mayor profundidad por qué los académicos uruguayos utilizan
esta estrategia de patentamiento, o si les resultaria realmente conveniente el hecho
de que Uruguay se adhiera al tratado y si provocaria un aumento en el nimero de
jurisdicciones en el que se solicita la proteccion. Ademas, se puede observar que la
mayor cantidad de solicitudes son presentadas en paises desarrollados, un 70%,
mientras que el 30% restante son presentadas en paises latinoamericanos'® (Figura
4).

18 Se clasifican a través del afio de publicacion en Uruguay; o en el exterior si correspondiese
(preferentemente WO). La cantidad mostrada corresponde a familias de patentes. Base de datos
utilizada: Espacenet, consultada el 7 diciembre 2020. Ver listado de solicitudes en Anexo 1.

19 Exceptuando de este andlisis las solicitudes presentadas en Uruguay y por via PCT.
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WO 67%

us 61%
Uy 58%
EP 27%
BR 21%
AU 18%
AR 18%
MX 9%
JP 9%
CN 9%
CL 6%
FR 3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Figura 3. Jurisdicciones mayormente utilizadas en solicitudes de patente por principales instituciones

académicas uruguayas?°.

Paises en
desarrollo
30%

Paises
desarrollados
70%

Figura 4. Jurisdicciones mayormente utilizadas en solicitudes de patente por instituciones

académicas uruguayas.

Dentro de las principales areas tecnolégicas, se destacan -segun clasificacion
CIP- la seccion A “Necesidades corrientes de la vida” y la seccion C “Quimica,
metalurgia”. Principalmente las solicitudes de patente se encuentran relacionadas a
preparaciones medicinales, conteniendo ingredientes activos de origen organico;
antigenos o anticuerpos; péptidos u otros (Figura 5), relacionadas a las areas de la
industria farmacéutica y biotecnologia. Se observa una minoria de invenciones
relativas a la agroindustria, a pesar de Uruguay ser un pais ganadero y uno de los

principales productores carnicos del mundo. Aun asi, esta reportado que Uruguay

20 Instituciones académicas analizadas: Udelar, IPM, IIBCE e INIA. Fuente: elaboracion propia; bases
de datos utilizadas: Espacenet y MIEM Patentes (disponible en:
https://rad.miem.gub.uy/pamp/patent/index).
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tiene la mayor inversion en |1+D+i como porcentaje del producto interno bruto (PIB)
agricola en la region del Cono Sur, y es comparable a la de algunos paises
desarrollados. Investigaciones indican que la productividad en el sector agricola ha
crecido en los ultimos afos y se estima que parte de este crecimiento se debe a la
inversion en ciencia, tecnologia e innovacion del sector hasta esa fecha (Pareja, y
otros 2011). Asimismo, se observan distintos registros de cultivares por parte de

instituciones académicas (INASE Uruguay s.f.).

Es necesario reflexionar acerca de estos resultados, y los esfuerzos para
promover el desarrollo cientifico nacional y la capacidad de las industrias nacionales
de aprovechar dichas investigaciones, la cual gran parte es financiada con fondos
publicos. Se deberia considera un mayor fomento en politicas de 1+D en éareas
estratégicas del pais, como la industria ganadera, asi como la industrializacion de
productos de origen biotecnolégicos y/o farmacéuticos. Asimismo, se debe de evitar
la transferencia tecnoldgica ciega, que se define como el flujo del conocimiento
cientifico a patentes de instituciones extranjeras, mas teniendo en cuenta que
Uruguay produce por investigador la misma cantidad de articulos cientificos que
varios paises del primer mundo (Investiga uy 2021). Para ello, deberian desarrollarse
politicas estrictas de TT de forma de proteger la inversion estatal en el area cientifica,

y a largo plazo, contribuir a disminuir la brecha econémica y social.
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W AG1K31/00 (32 patents, 20%) Medicinal preparations containing organic
active ingredients

W AG1K39/00 (20 patents, 12%) Medicinal preparations containing
antigens or antibodies

W C0MB31/00 (17 patents, 10%) Carbon

W HOMF1/00 (17 patents, 10%) Magnets or magnetic bodies characterised
by the magnetic materials therefar

M AG1K38/00 (16 patents, 10%) Medicinal preparations containing
peptides

W COTK14/00 (16 patents, 10%) Peptides having more than 20 amine
acids
AB1KA5/00 (14 patents, 9%) Medicinal preparations containing active
ingredients not provided forin groups

W GO1N33/00 (12 p T%) Investigating or analysing materials by
specific methods not covered by groups

I COTK16/00 (10 patents, 6%) Immunaglobulins

W AG1P25/00 (9 patents, 6%) Drugs for disorders of the nervous system

Figura 5. Clasificacion CIP de solicitudes de patentes presentadas por instituciones académicas

uruguayas?.,

21 Fyente: Patent Inspiration. Consultada en noviembre de 2020.
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[ll.  Analisis del conocimiento de propiedad intelectual en
investigadores uruguayos

A partir de las encuestas enviadas a los 633 investigadores integrantes del SNI
de las ramas de ciencias agricolas, ciencias meédicas y de la salud e ingenieria y
tecnologia, se obtuvieron en primera instancia 227 respuestas, y luego del reenvio
del correo se alcanzaron un total de 307 respuestas, obteniendo por lo tanto un alto
indice de respuestas, con una cobertura total del 48,5% (Tabla 2). El tamafio de la
muestra calculado resulto en un total de 245 personas, por lo que la encuesta resulta

confiable y representativa, con mas del 95,5% de nivel de confianza.

Nivel Poblacién Encuestas Cobertura
Iniciacién 246 130 52.8%
| 254 131 51.6%
Il 104 39 37.5%
I 29 7 24.1%
TOTAL 633 307 48.5%

Tabla 2. Poblacion, encuestas respondidas y porcentaje de cobertura para la encuesta elaborada en
el marco del presente trabajo, Uruguay, 2021.

Acerca de la informacion personal y laboral, los resultados fueron variables,
siendo la mayor parte de los encuestados una poblacion de entre 36 y 45 afos
(38,1%, ver Anexo 3a), que se desarrolla principalmente sélo en el ambito publico
(79,5%, ver Anexo 3b) dentro de las areas ciencias agricolas (36,2%); ciencias
meédicas y de la salud (34,9%) e ingenieria y tecnologia (28,7%, ver Anexo 3c). Con
respecto al nivel del SNI en el que se encuentran los investigadores encuestados, nos
encontramos con una mayor cobertura en los investigadores que integran el sistema
con un nivel iniciacion (52,8%) y nivel | (51,6%), seguido de nivel Il (37,5%) y nivel lll
(24,1%, ver Tabla 2).

Dos preguntas fueron realizadas orientadas a conocer acerca del interés y
formacion de la propiedad intelectual del investigador en su rubro (preguntas n.° 6 y
n.° 7). Acerca de la relevancia del conocimiento sobre la PI en la formacién de un
investigador, la mayor parte de los encuestados considera que es relevante este tipo
de conocimiento en su formacién, con un 90%, mientras que el 7% no lo sabe y el

restante 3% tienen distintas consideraciones: no necesariamente tiene que ver con la
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actividad cientifica en si misma; demasiada demora en el tramite de patentamiento
gue disminuye el atractivo por solicitar proteccion en el pais y por ende interiorizarse
mas dentro de esta tematica; y la relevancia depende en mayor o menor medida

segun el area de trabajo, aungque son necesarias nociones basicas.

La mayoria de los investigadores encuestados nunca tuvieron un curso
especifico acerca de la Pl durante su carrera, un total de 86%, mientras que el
restante 14% silo tuvo. Puede deducirse que tanto los investigadores que se formaron
en Pl como los que no, o simplemente tienen nociones béasicas, no influye en el hecho

de que se considere este conocimiento relevante para su carrera académica como

investigador.
¢Cree que es relevante el ¢ Tuvo usted algun curso acerca de la
conocimiento acerca de la propiedad propiedad intelectual hasta el
intelectual en la formacion de un momento?

investigador?
Me hablaron

Otro
No lo sé 39 acerca dela .
79 propiedad si
o intelectual, 14%
perono
cursé uno
especifico
27%

) No
932/" 59%

Figura 6. Interés y formacién de la propiedad intelectual del investigador (preguntas n.° 6y n.° 7 de la

encuesta elaborada en el marco del presente trabajo, Uruguay, 2021).

Aln mas, la mayor parte de los encuestados estan interesados en profundizar
sus conocimientos en alguno de estos temas: tramite de patentes; asuntos de PI
nacionales e internacionales; patentes en general; TT; asesoramiento en asuntos de
PI; materia susceptible de patentabilidad; descripcion general de la Pl para su area
de trabajo. El restante 6% no se encuentra interesado en estos temas, ya sea porque
prefieren generar informacion relacionadas a las ciencias basicas y publicar articulos
cientificos al respecto o porque consideran suficiente su nivel de conocimiento acerca
de esta tematica (pregunta n.° 10). Igualmente, este no es el caso de la mayoria, ya
gue solo un 9% de los encuestados considera que tiene conocimientos suficientes

acerca de la PI para desarrollarse en su carrera profesional y académica, mientras
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gue un 38% afirma desconocer el area de Pl y casi la mitad con un 49% considera

gue tiene nociones basicas (pregunta n.° 11).

iLe gustaria profundizar sus conocimientos en ¢En qué nivel de suficiencia usted
algunos de estos tépicos? considera que se encuentra su
conocimiento y comprension actual
Descripcion general de la Pl para su area 63% de la propiedad intelectual para
Materia susceptible de patentabilidad 50% desarrollarse en su carrera
rofesional y académica?
Asesoramiento en asuntos de PI 44% P y
) ) .
Transferencia de tecnologia 44% Conocimiento basicos 49%
Patentes 35%
Asuntos de Pl nacionales e internacionales 33% Desconocimiente " n 7 38%
Trémite de patentes NG 8% Conocimientos suficientes 9%
No/ninguna B8 4%
Otros | 2% No o sé o 4%

Figura 7. Interés en profundizacion y nivel de conocimiento acerca de la Pl en investigadores
(preguntas n.° 10 y n.° 11 de la encuesta elaborada en el marco del presente trabajo, Uruguay,
2021).

Dos preguntas fueron realizadas con el fin de interiorizarse acerca del
conocimiento que tienen los investigadores sobre del derecho de patentes en forma
general y aplicado al area de la investigacion. La primera consistio en si el investigador
consideraria correcto utilizar en su proyecto un producto/proceso patentado en
Uruguay con fines meramente académicos (pregunta n.° 8). La mayoria de los
encuestados, un 48%, respondié erroneamente al considerar que se debe pedir
autorizacion al titular de la patente, mientras que un 15% admite no conocer la
respuesta y un 3% no lo considera correcto. Un 35% de las respuestas fueron las
acertadas al considerar que si es correcto. La ley de patentes uruguaya prevé esta
excepcion al especificar “El derecho que confiere una patente no alcanzara a los
siguientes actos (...) los realizados con fines de ensefianza o investigacién cientifica
0 académica™?. Por lo tanto, no es necesario pedir autorizaciéon al titular de una
patente cuando se trata con fines meramente académicos, incluso con fines de
experimentacion no comerciales en el &mbito privado?3. Mas adn, un error comun en
el ambito académico es considerar que no se puede utilizar un producto o
procedimiento patentado en el exterior, por ejemplo, un producto patentado en
Estados Unidos, lo cual contradice el principio de territorialidad que rige en materia

22 Art. 39 de la Ley N° 17.164, literal E.
23 Art. 39 de la Ley N° 17.164, literal A.
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de patentes?*. Sucede algo similar con las patentes que no se encuentran vigentes
porque culmind el plazo de exclusiva de los derechos patrimoniales o porque

caducaron dado que no se abonaron las tasas correspondientes, u otro motivo?.

Esta percepcion errénea acerca del uso de patentes en el ambito académico
irfia en contra del sistema de patentes en si mismo, el cual tiene como meta principal
fomentar la investigacion en todas sus modalidades por medio de las limitaciones de
los derechos de patentes, de manera que se permita que terceros utilicen y/o mejoren
las invenciones existentes. De esta forma se estaria promoviendo el progreso

cientifico y tecnoldgico a partir de investigacion.

Incluso la legislacién nacional, asi como otras legislaciones?®, prevé
exclusiones a la patentabilidad que pudieran ser objeto de indagacion cientifica y que
pudieran repercutir en la investigacion. Este es el caso de métodos de tratamiento
médico o quirtrgico?’ que permite la libertad a los médicos y veterinarios de realizar
su trabajo sin incurrir en una infraccion de patente; asi como en el ambito de la
biotecnologia, no se consideran invenciones “el material biolégico y genético, como

existe en la naturaleza?®, por ejemplo, el ADN y las proteinas en su estado natural.

La segunda pregunta consistio en conocer el proceder del investigador en una
situacion hipotética, en caso de haber creado un nuevo invento y querer divulgarlo a
la sociedad y/o a la comunidad cientifica (pregunta n.° 9). El proceder recomendado
en este caso seria presentar una solicitud de patente antes de publicar un articulo, de
forma de que la novedad de la invencién no se vea afectada. Esta respuesta fue
seleccionada por un 34% de los encuestados y fue la que se seleccion6é en mayor
medida. Con el restante 66% se obtuvo distintas respuestas: sin seguridad de cémo

proceder; asegurar que la patente esté concedida antes de publicar un articulo;

24 La territorialidad en materia de patentes implica que el derecho de exclusiva s6lo alcanza el
pais/region donde se conceden o reconocen los derechos.

25 Esta afirmacion se basa en experiencia propia y excede el alcance de la encuesta realizada en el
marco del presente trabajo.

26 Sobre todo, los paises miembros del Acuerdo sobre los ADPIC (1994) tienen disposiciones
similares que derivan del derecho a establecer exclusiones en los términos de los numerales 2y 3 de
su Art. 27.

27 Art. 14 de la Ley N° 17.164, literal A.

28 Art. 13 de la Ley N°© 17.164, literal G.
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publicar un articulo sin solicitar una patente; publicar sobre la invencion y luego

presentar una solicitud de patente (Figura 8).

¢Usted consideraria correcto utilizar en su Imagina que has creado un nuevo invento y
proyecto de investigacion un quieres divulgarlo a la sociedad ylo ala
producto/proceso patentado en Uruguay comunidad cientifica. ;Cual de las siguientes
con fines meramente académicos? opciones seria mas probable que hiciera?
Debo pedirle previamente . Presentar una salictud de patente antes 345
autorizacion al titular de 1a patente 48% de publicar un articulo o
Mo estoy seguro/a de como procederia 24%

Si 35%

Asegurarme de que la patente esté

- ! - 18%
concedida antes de publicar un articulo

Nolo s€ 13% Publicar un articulo sin solicitar una 16%
patente — 1
No 30 Publicar sobre la invencidn y luego ao;

- presentar una solicitud de patente

Figura 8. Evaluacién del conocimiento general de los investigadores acerca de derecho de patentes

(preguntas n.° 8 y n.° 9 de la encuesta elaborada en el marco del presente trabajo, Uruguay, 2021).

A continuacion, se presentaron dos preguntas tedricas acerca de la definicion
y conceptos generales de la Pl y las patentes, que se realizaron con el fin de estimar
el nivel de conocimiento sobre estas tematicas (preguntas n.° 13 y n.° 14). Acerca de
la Pl, un 74% de los encuestados considera acertadamente que incluye derechos
relativos a marcas y patentes y un 63% que se relaciona con las creaciones de la
mente humana. Aun asi, sélo un 34% considera que la Pl procura fomentar la
innovacion, cuando ésta en realidad es una de las metas fundamentales de la PI,
como se menciond con anterioridad. Esta percepcion ya se observé en otras
preguntas (por ejemplo, pregunta n.° 8). En esta pregunta se encontraban dos
respuestas falsas, las cuales fueron seleccionadas por la minoria: la Pl son los
productos tangibles que posee una empresa (7%); y la Pl no se relaciona al ambito
de la investigacion cientifica (1%). Aqui se puede destacar que, por ende, la mayoria
de los encuestados consideran que la Pl si se relaciona al ambito de la investigacion

cientifica, por mas que una gran parte considera que no fomentaria la innovacion.

En relacion a la pregunta acerca de qué es una patente (pregunta n.° 14), la
mayor parte contesta correctamente ya que trata de derechos que protegen una
invencion (82%) y de un derecho exclusivo de un nuevo producto o proceso (44%).
Las respuestas falsas obtuvieron un menor porcentaje de respuestas: proteccion de
una idea (36%); derecho exclusivo de un descubrimiento cientifico (15%); y derecho

exclusivo que otorga el estado que tiene validez a nivel mundial (13%).
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Para usted, la propiedad intelectual: ¢Que es una patente?

Incluye derechos relativos a marcas

. ) g invencis o
y patertes 74% Proteccidn de una irvencidn 82%

Se relaciona con las creaciones de Derecho exclusivo de un nuevo

la mente humana 63% producto o proceso 44%

Procura fomentar |a innovacion 34% Proteccidn de una idea 36%
Son los productos tangibles que 7% Derecho exclusivo de un 15%
pOSEE UNA emMpresa . descubrimiento cientifico B ’

No se relaciona al dmbito de la
investigacion cientifica

Derecho exclusivo que otorga el estado,

- - . . oy
y que tiene validez a nivel mundial 13%

Figura 9. Preguntas tedricas acerca de la definicién y conceptos generales de la Pl y las patentes
(preguntas n.° 13 y n.° 14 de la encuesta elaborada en el marco del presente trabajo, Uruguay,
2021).

La mayor parte de los investigadores nunca presentaron una solicitud de
patente (85%, pregunta n.° 12). mientras que una minoria si lo ha hecho (14%). El
resto manifestd distintos puntos de vista, como el desistimiento luego de estudiar la
posibilidad y considerarla muy compleja, o luego de haber recibido el primer informe
de examen. Otros parecen confundir el derecho de patentes con el derecho de autor,

ya que se menciona el registro de software y libros.

Dentro del grupo que si present6 una solicitud de patente, se observa que la
mayoria de las solicitudes fueron financiadas con fondos publicos (65%), mientras
gue otras fueron financiadas con fondos privados (30%, pregunta n.° 15). Algunos de
ellos han explotado comercialmente el invento (19%) y otra minoria manifiesta que la
patente surgio como consecuencia de un contrato de TT (12%). Varios mencionan
gue la solicitud surgié de un proyecto realizado en el exterior del pais, por ejemplo,
durante una pasantia para el doctorado, y que recibieron apoyo fundamental de la
universidad extranjera para realizar los tramites. Dos encuestados comentan que
presentaron la solicitud, pero que luego el tramite no prosperé porque la solicitud fue
abandonada por un error en el calculo de los tiempos de presentacion de

evacuaciones de vista y/o pagos de tasas ante la oficina nacional.
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¢Ha presentado una solicitud de La solicitud de patente que ha presentado:
patente en algin momento?

Fue financiada con fondos publicos 65 %

Mo 85%

Fue financiada con fondos privados 30%

Otro 28%

Se ha explotado comercialmente el

inventa .

{ L’ .. .
Otro § 1% Surgid como consecuencia de un

contrato de transferencia de tecnologia

Figura 10. Cantidad de investigadores uruguayos que han presentado al menos una solicitud de
patente (preguntas n.° 12 y n.° 15 de la encuesta elaborada en el marco del presente trabajo,
Uruguay, 2021).

A partir de los resultados de esta encuesta, se puede deducir que a pesar de
gue casi la mitad de los encuestados afirman tener conocimientos basicos de la Pl y
en menor medida conocimientos suficientes para desarrollarse en su carrera
académica, se considera que son necesarios aun mayores esfuerzos para lograr
conocimientos generales en relacion a la propiedad intelectual que pueden afectar su
carrera cientifica y el progreso tecnolégico. Esto condice con el hecho de que la gran
mayoria considera relevante esta tematica para su formacion, y con el interés

generalizado que se observa en interiorizarse en las distintas materias de la PI.

Una minoria de los investigadores encuestados cursaron una materia
especifica de Pl durante su carrera. Eso se ve reflejado en que sd6lo un bajo porcentaje
de ellos considera que tiene conocimientos suficientes para desarrollarse en su
carrera profesional y académica. Esto refuerza la necesidad de interiorizar a los
investigadores de los distintos rubros acerca del proceder en el caso de crear una
nueva invencion, asi como maximizar los conocimientos acerca de detectar una
invencion susceptible de patentabilidad, de forma que sea una opcién a evaluar
llegado el caso y que no se cometan errores que puedan resultar en la pérdida de
valor de la invencion. Es de relevancia que se destaque la meta principal de la Pl y
como ésta influye en la investigacion, tanto basica como aplicada, la definicién del
derecho de patente y en qué se diferencia con otros derechos como derecho de autor;

asi como los atractivos y ventajas del patentamiento en el pais, y que no sea una
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actividad que provenga casi de forma exclusiva de universidades o instituciones

extranjeras.

En suma, al existir una alta avidez de los investigadores uruguayos por reforzar
su conocimiento en Pl potencialmente seria bien recibido su inclusion como actividad
curricular en diferentes las carreras de grado y posgrado, sumado al efecto

potenciador en la investigacion, innovacion y desarrollo a nivel nacional.
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IV. Propuesta: mayor difusion de la propiedad intelectual

A. Implementacion de una asignatura sugerida a nivel de la formacion
de posgrado

En base a los resultados obtenidos y presentados en los capitulos Il y I, se
pudo verificar la hipotesis del presente trabajo, acerca de que existe un bajo grado de
difusion de la Pl en la comunidad cientifica uruguaya y es necesaria la inclusion o el
reforzamiento de asignaturas referentes a la tematica en el plan de estudios de las
carreras de posgrado universitarias; o que tendria un impacto positivo a nivel

nacional, estimulando la innovacion, creatividad y nuevos desarrollos tecnolégicos.

A nivel latinoamericano, Esposito de Diaz (2015) afirma que existe un
desconocimiento sobre la Pl en docentes y estudiantes en instituciones de educaciéon
superior en Venezuela. Para una mayor difusion de la materia, la autora propone la
inclusién de una asignatura de innovacién tecnoldgica y Pl a nivel de pregrado y
postgrado en las universidades venezolanas. Ademas, la autora destaca, en
concordancia con el presente trabajo, la importancia de tener conocimientos sobre P,
lo cual implica formacion, aprendizaje, practica y conocimiento de las normativas que
rigen la materia, para gestionar de manera eficiente las actividades de investigacion
gue surgen de instituciones publicas, universidades, asi como de empresas
productoras de bienes intangibles. Asimismo, la formacién a nivel académico sobre la
Pl cobra un mayor interés, tanto en paises de Europa como latinoamericano, a raiz
del Acuerdo ADPIC de forma de adecuar a los profesionales a la normativa

internacional.

A nivel nacional, en la presente tesis la encuesta cuantitativa realizada a los
investigadores del SNI brinda una serie de resultados importantes acerca de los
conocimientos actuales y aspiraciones acerca de la Pl en el ambito cientifico, asi
como el planteamiento de mejoras en el sistema que requieren de una mayor
consideracion. Pone de manifiesto el conocimiento que tienen los investigadores
acercade la Pl y que aun se requieren mayores esfuerzos para lograr un conocimiento
adecuado para su formacion y carrera profesional. Por estos motivos, y en

concordancia con investigaciones de otros paises (Esposito de Diaz 2015, Tinao
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2018), se considera de relevancia la inclusion de una asignatura referente a la Pl en

las distintas carreras de posgrado universitarias dentro del ambito de la ciencia.

Se propone la implementacibn de una nueva asignatura denominada
“Propiedad Intelectual e Innovacion en la Ciencia”, la cual tendria como objetivo
formar a los estudiantes con conocimientos basicos de la Pl relacionados a su carrera

cientifica. Al culminar el curso, el alumno estaria en capacidad de:

— Comprender la importancia y asimilar los conceptos de PI, innovacion y
desarrollo tecnoldgico.

— Estudiar la importancia y conocer los riesgos de una inadecuada proteccion de
las creaciones.

— Conocer el procedimiento general del tramite de patentes y la importancia de
la proteccién temprana.

— ldentificar materia susceptible de patentabilidad segun la normativa actual.

— ldentificar las distintas instituciones de apoyo, tanto econdmico como de

orientacion, a la innovacion.

Dentro de los contenidos conceptuales se podrian abarcar las siguientes unidades

tematicas:

— Unidad I: Innovacion tecnoldgica y Propiedad Intelectual. Conceptos generales
y mecanismos de proteccion.

— Unidad II: Marco legal: ley nacional y acuerdos internacionales. Marco
institucional en Uruguay. Tramite de patentes.

— Unidad IlI: Valorizacion del conocimiento cientifico. Transferencia de
tecnologia y creacion de startups uruguayas.

— Unidad IV: Implicancias economicas y legales de la proteccion de la PI.

Beneficios para los inventores. Importancia a nivel institucional y nacional.
Con el propdsito de la difusion del conocimiento de la Pl a través de cursos

para investigadores se pretende fomentar la proteccion de sus invenciones e

incrementar la actividad de patentamiento, lo cual se considera que no sélo tiene valor
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para el grupo de investigacion, sino también para la institucion y a nivel pais. Existe
una necesidad de fortalecer la educacion acerca de la TT, asi como la importancia de
evitar la transferencia tecnoldgica ciega, de forma que los resultados de investigacion

no sean explotados sin rédito para los académicos.

Ademas, estudios recientes muestran que la ensefianza de la Pl en una etapa
temprana de su educacion motiva un mayor interés en el nivel de educacién superior,
particularmente en las Ciencias Aplicadas e Investigacion (Tinao 2018). Se considera
de importancia una mayor investigacion acerca de la difusion a nivel secundario y
terciario de aspectos de PI tales como patentes, marcas, derechos de autor,

incluyendo plagio, y disefios industriales en su plan de estudios actual.

A pesar de que recientemente han surgido cursos optativos acerca de la Pl
dirigido a estudiantes de posgrado de Udelar (“Valorizacion de la Investigacion
Cientifica”, 2021, por ejemplo), se considera necesaria una mayor difusiéon de los
mismos y de la importancia que tiene este conocimiento para su carrera académica.
Por este motivo, es que se espera que esta propuesta sea valorada e incluida en el
plan de estudios de las distintas carreras de posgrado cientificas, tanto en la Udelar

como en universidades privadas.

La proteccion de la Pl se considera como un paso fundamental para impulsar
la innovacion tecnoldgica y el crecimiento econdmico del pais, y la formacion de los
investigadores nacionales en esta area, asi como mayores incentivos, tanto
econdémicos como legales, resultan de herramientas fundamentales para lograr este
objetivo. Por ejemplo, se requieren mayores esfuerzos para que Uruguay resulte un
mercado atractivo para el patentamiento de instituciones innovadoras locales, ya que
la mayor parte de éstas optan por la presentacion de solicitudes en el extranjero, tal
como se observo en el capitulo 1. Asimismo, si tomamos en consideracion el indice
Mundial de Innovacion, encontramos a paises europeos, asiaticos y norteamericanos
como los mas innovadores, encontrandose como los paises latinoamericanos mejor
rankeados, Chile, México y Costa Rica, en los puestos Nro. 54 a 56 (Cornell
University, INSEAD, y WIPO 2020).
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Si bien existe mayor reconocimiento de la importancia de invertir en el
desarrollo cientifico y tecnolégico, América Latina presenta dificultades. Existe una
baja historica del nimero de solicitudes de patentes de invencion presentadas en la
region (Latinestadisticas 2019). Estas solicitudes son en su mayoria presentadas por
no residentes, con un 80% del total, y en el caso de Uruguay este numero asciende
a un 90%2°. Es motivo de un mayor andlisis si la alta actividad de patentamiento por
parte de solicitantes extranjeros vendria acompafiada de nuevos desafios y
enseflanzas a los emprendimientos locales o por el contrario esta practica estaria

obstaculizando la innovaciéon a nivel nacional.

Este reducido nimero de solicitudes por parte de residentes latinoamericanos
se ve afectado principalmente por las crisis politico-econémicas que desmotivan la
inversion, por lo que los recursos que se destinan a la 1+D siguen siendo muy
inferiores a los de paises de otras regiones (Latinestadisticas 2019). América Latina
invierte el 2,8% de los fondos dedicados a la 1+D, mientras que representa el 7,6% de
la economia mundial y cuenta con el 8,4% de la poblacion global. Uruguay presenta
un bajo gasto en I1+D en relacion al PIB, con un 0,42% en el afio 2018 e inferior al
0,36% en el periodo 2010-2015 (RICYT s.f.). Este valor aun se encuentra alejado de
paises desarrollados, los que superan al 2% en muchos casos (Angelelli, y otros
2009)%°. Ademas, el gasto en I+D es mayormente realizado por el sector publico (67%
en 2006) (Bianchi y Snoeck, Ciencia, tecnologia e inovacion en Uruguay: desafios
estratégicos, objetivos de politica e instrumentos. Propuesta para el PENCTI 2010-
2030 2009), por lo que el esfuerzo podria centrarse principalmente en la conducta del

sector privado, de forma de incrementar el indice de inversion en relacién al PIB.

A esta problematica también se le suma la falta de politicas publicas que
favorezcan la innovacion y la escasez de alianzas estratégicas publico-privadas; asi
como las demoras en el tramite de las solicitudes de patente, que pueden resultar en
varios afos. En el caso de Uruguay, Bianchi y Snoeck (2009) destacan como
debilidades del sistema, a su vez: la infraestructura cientifico-tecnologica altamente

concentrada; la reducida cantidad de investigadores y con escasa participacion en el

29 Datos del afio 2018 (RICYT s.f.).
30 Estados Unidos invirtié en 1+D con relacion al PIB un 2,83%. Sin embargo, Espafia presenta una
inversién del 1,24% con relacion al PIB. Datos del afio 2018 (RICYT s.f.).
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sector privado; carencias en la educacion a nivel de posgrados nacionales, formacion
terciaria no universitaria y secundaria publica; una débil articulacidén y escasos centros
tecnoldgicos publicos-privados; y una baja actividad orientada a la innovacion y
asociatividad de las empresas industriales. Los autores afirman que estas debilidades

“contribuyen naturalmente a frenar el desarrollo econémico del pais”.

Ha de considerarse que el nimero de solicitudes de patente podria no reflejar
fielmente las actividades de I+D de los paises latinoamericanos. A modo de ejemplo,
en Colombia, la mayoria de las solicitudes de patente son de no residentes (91% en
el afio 2012), lo contrario ocurre con los modelos de utilidad, ya que la mayoria
provienen de residentes (91% en el afio 2012). Los autores afirman “Esto permite
sostener que los modelos de utilidad pueden ser considerados una forma de
proteccion de la Pl mas acorde con las actividades de invencion y formas de innovar
de los paises en desarrollo, las cuales se basan en buena medida en la copia,
adaptacion a la realidad local y la mejora de invenciones disponibles a nivel mundial.
Pese a constituir innovaciones, en muchos casos, este tipo de invenciones no pueden

ser protegidas por patentes” (Campi, Duefias Esterling y Zuluaga Jimenez 2020).

En adicion, la relacion entre las patentes y la innovacion puede no ser lineal, y
las patentes (tanto patentes de invencién como modelos de utilidad) no son el Unico
mecanismo de apropiabilidad de los beneficios derivados de la innovacién. En los
paises latinoamericanos, el secreto comercial y las marcas son los DPI mas utilizados,
lo que demuestra una innovacion de naturaleza adaptativa. Siendo de mayor

importancia las patentes de invencion en empresas de mayor porte.

Finalmente, el presente trabajo puede estimular futuras investigaciones acerca
de la Pl e innovacién en Uruguay. Resulta importante profundizar en las distintas
actividades existentes destinadas a estimular la innovacién en el pais, los factores
gue obstaculizan el desarrollo de innovaciones en las empresas, y el fortalecimiento
de los DPI, tal como las patentes. Estudios que exploren la relacion entre el
patentamiento y formacion en instituciones y empresas acerca de los activos
intangibles serian necesarios, de forma de entender cual seria la mejor forma de
proteccion de Pl para promover la cultura de la innovacion en estudiantes e

investigadores residentes de Uruguay.
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Anexo 2

Formulario investigadores SNI

Agradezco su tiempo para completar este formulario en el ambito de la Maestria en
Propiedad Intelectual e Innovacion.
Sus datos personales no seran publicados en ninguna instancia.

*Qbligatorio

1. Direccion de correo electronico *

2. ;Qué edad tienes?
Marca solo un dvalo.

menor a 25 afios

entre 26 y 35 afos
entre 36 y 45 afos
entre 46 y 55 afos

mayor a 56 afos

MO NN

prefiero no especificar

3. Principalmente usted se desarrolla: *

Marca solo un dvalo.

() En el dmbito privado
() En el ambito publico

() Enambos
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4.

5.

6.

7.

Selecciona el area -que distingue el SNI- en el que se encuentra trabajando: *

Marca solo un dvalo.

() ciencias agricolas
() Ciencias médicas y de la salud

() Ingenieria y tecnologia

Q Otro:

¢En qué nivel del SNI se encuentra? *
Marca solo un dvalo.

(_ ) lIniciacion

() Nivel |

() Nivel Il
() Nivel 111

iCree que es relevante el conocimiento acerca de la propiedad intelectual en la
formacion de un investigador? *

Marca solo un dvalo.
Si
No

No lo sé

NN

Otro:

;Tuvo usted algun curso acerca de la propiedad intelectual hasta el momento? *
Marca solo un dvalo.

C si

o

C) Me hablaron acerca de la propiedad intelectual, pero no cursé uno especifico (g]: en
una conferencia, seminario, 0 como parte de otro curso)
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8.

10.

;Usted consideraria correcto utilizar en su proyecto de investigacion un
producto/proceso patentado en Uruguay con fines meramente académicos? *

Marca solo un dvalo.

( si
DNO

() Deho pedirle previamente autorizacion al titular de la patente

(_ )Nolosé

Imagina que has creado un nuevo invento y quieres divulgarlo a la sociedad y/o a

la comunidad cientifica. ;Cual de las siguientes opciones seria més probable que
hiciera? *

Marca solo un dvalo.

Publicar sobre la invencidon y luego presentar una solicitud de patente
Presentar una solicitud de patente antes de publicar un articulo
Asegurarme de que la patente esté concedida antes de publicar un articulo

Publicar un articulo sin solicitar una patente

AN MNN

No estoy seguro/a de coémo procederia

¢;Le gustaria profundizar sus conocimientos en algunos de estos topicos? *

[ Descripcion general de la propiedad intelectual para su area de trabajo
[ | Patentes

[ Materia susceptible de patentabilidad

D Tramite de patentes

D Transferencia de tecnologia

D Asesoramiento en asuntos de propiedad intelectual

D Asuntos de propiedad intelectual nacionales e internacionales

Otro: D
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11.  ;En qué nivel de suficiencia usted considera que se encuentra su conocimiento
y comprension actual de la propiedad intelectual para desarrollarse en su
carrera profesional y académica? *

Marca solo un dvalo.

D Conocimientos suficientes
() conocimiento basicos

D Desconocimiento

( J)Nolosé

12.  ;jHa presentado una solicitud de patente en algun momento? *
Marca solo un dvalo.

( Si Salta a la pregunta 15
( No
( Otro:

13. Para usted, la propiedad intelectual:

Se relaciona con las creaciones de la mente humana
Incluye derechos relativos a marcas y patentes
Procura fomentar la innovacion

Son los productos tangibles que posee una empresa

FAr i i1ri1r

No se relaciona al ambito de la investigacion cientifica

14.  ;Qué es una patente?

|| Proteccion de una idea

|| Proteccion de una invencion

| | Derecho exclusivo de un descubrimiento cientifico
D Derecho exclusivo de un nuevo producto o proceso

D Derecho exclusivo que otorga el estado, y que tiene validez a nivel mundial

51



15.

La solicitud de patente que ha presentado: *

D Surgio como consecuencia de un contrato de transferencia de tecnologia
|| Fue financiada con fondos publicos
|| Fue financiada con fondos privados

| | se ha explotado comercialmente el invento

Otro: D

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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Anexo 3

a)

:Qué edad tienes?
307 respuestas

@ menor a 25 afios

@ entre 26 y 35 afios

@ entre 36 y 45 arios
16,6% @ entre 46 y 55 afios

@ mayor a 56 afios

@ prefiero no especificar

b)

Principalmente usted se desarrolla:
307 respuestas

@ En el ambito privado
@ En el ambito publico
@ En ambos

=4
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Selecciona el area -que distingue el SNI- en el que se encuentra trabajando:
307 respuestas

@ Ciencias agricolas

@ Ciencias médicas y de la salud
@ Ingenieria y tecnologia

@ Matematica

d)

¢En qué nivel del SNI se encuentra?
307 respuestas

@® Iniciacion
@® Nivel |
@ Nivel Il
@ Nivel lll
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