1. Denominacién del Curso

Gestion de Propiedad Intelectual

2. Docentes Responsables
Ing. Mario Cisneros, PhD., LLM.,
Profesor Adjunto Dedicacion Exclusiva

3. Total de horas y UVACs que otorga
DISTRIBUCION CARGA HORARIA: Total: 48
Teoria: 24

Practica con resolucion de problemas: 24

Total UVACs: 3

4. Conocimientos Previos Requeridos

Para este curso se requieren los conocimientos de los contenidos del ciclo
basico de las ingenierias. Se requiere ademas conocimiento de inglés que
permitan la comprensiéon de bibliografia en dicho idioma. Se recomienda la
asignatura para estudiantes de los dos ultimos afos de carrera y para
estudiantes de maestria y doctorado.

5. Justificacion y Fundamentos de la Asignatura

La Propiedad Intelectual e Industrial se ha tornado relevante desde tiempo
atras a nivel internacional y mas recientemente en nuestro pais. El Ministerio
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva — MinCyT elabor6 y puso en
practica el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién Productiva —
PNCTI”- “Argentina Innovadora 2020” — “Lineamientos estratégicos
2012-2015” con el fin de proveer un instrumento estratégico por el cual el
Ministerio establece los lineamientos de politica cientifica, tecnoldgica y de
innovacion en el pais, dando continuidad al crecimiento y consolidacion de
las areas y sectores estratégicos. El Plan tiene dos objetivos principales:
continuar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion e impulsar el desarrollo de la cultura emprendedora y la
innovacion, dando respuesta a problematicas sociales concretas, y en el
mismo se fomenta el uso de la propiedad intelectual como una herramienta
orientada a promover la proteccién de los resultados innovativos producto de
la actividad de investigacion y desarrollo (I1+D) en las diferentes ramas de la
actividad cientifico-tecnoldgica y productiva.

Ademas corresponde destacar que el MIinCYT, mediante la Resolucion
ministerial N° 483/2009, cre6 a través de la mencionada Secretaria, el



‘Programa Nacional de Gestiéon de la Propiedad Intelectual y de la
Transferencia Tecnoldgica”. Este Programa busca dar un marco formal a
todas aquellas acciones presentes y futuras del Ministerio que persigan el
objetivo de crear y fortalecer capacidades de los actores del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnologia (SNCTI) e Innovacion en materia de
utilizacién y gestion de la propiedad intelectual y de actividades conexas
como la transferencia y la difusion tecnolégica. Son sus Objetivos:

. Promover la adecuada proteccion de los resultados del desarrollo e
innovaciones de empresas e instituciones argentinas, sobre la base del uso
pertinente de la propiedad intelectual.

. Fortalecer los procesos de difusion tecnoldgica en el entramado socio-
productivo, basados en la informacion de las tecnologias patentadas.

. Potenciar las capacidades institucionales, y su adecuada distribucién
territorial, en materia de gestion de la propiedad intelectual y de la
transferencia de tecnologia. Incentivar el desarrollo y difusion de
herramientas y metodologias que promuevan la transferencia de tecnologias
del sistema cientifico-tecnolégico a las empresas y al Estado, y entre las
empresas entre si.

Los destinatarios del programa son los distintos actores que conforman el
SNCTI (universidades, organismos de CyT, centros de investigacion,
empresas innovadoras), y en particular aquellas areas o dependencias
institucionales que llevan adelante la actividad de la gestion de la propiedad
intelectual y/o la vinculacion o transferencia tecnolégica.

Existen otros programas desarrollados por el MIinCYT orientados a la
valorizacion de la propiedad intelectual como el “Programa VINTEC -
Programa de VTelC”, el “PRONAPTEC - Programa Nacional de Prospectiva
Tecnoldgica”, el “Programa de Creacion de nuevas empresas de base
tecnolégica”, entre otros destacados. Se enfatiza también la “Plataforma de
demandas y Transferencia tecnolégica”, la cual surgi®6 como un espacio
orientado a dar visibilidad a las necesidades de innovacién tecnoldgica de los
sectores productivos nacionales, asentada en una RED de colaboraciéon de
las instituciones del Sistema Cientifico-Tecnolégico (universidades,
CONICET, INTA, INTI, entre otras) y del Sector Productivo (Camaras y
asociaciones. A su vez la “Antena tecnoldgica” es otra acertada decision
ministerial que compartimos, en el marco de acuerdo signado por el MinCyT
con la Unién Industrial Argentina.

A su vez, la Red VITEC, creada en el marco del Consejo Interuniversitario
Nacional — CIN, y que nuclea al conjunto de las UU.NN, también identifica la
tematica como estratégica para el sistema cientifico tecnolégico nacional, y
entre sus objetivos establece la implementacion de normativas sobre
Propiedad Intelectual e Industrial de los Resultados de la Investigacion de las
instituciones.

La relevancia de la propiedad industrial en las distintas ramas de la economia
ha experimentado un crecimiento sostenido durante las ultimas décadas. El



peso que los activos intangibles representan en las actividades industriales
de la empresas se ha visto incrementado con el advenimiento de la economia
del conocimiento. Tanto las invenciones técnicas presentes en los productos
como otros activos intangibles representan hoy gran parte del valor de las
empresas industriales.

La formacién de los futuros egresados requiere de herramientas y
conocimientos utiles para desenvolverse en el ambito laboral especifico a su
especialidad y el entorno social que la contiene. La tendencia cada vez mas
marcada que caracteriza el trabajo en abordaje multidisciplinario y
colaborativo del profesional lo obliga a contar con instrumentos que le
permitan interactuar y manejar un lenguaje comun con profesionales de otras
areas. La practica profesional del egresado demanda a su vez el
conocimiento del marco normativo que le permita desenvolverse cumpliendo
las leyes aplicables a su actividad y a su vez hacer un aprovechamiento
efectivo de las posibilidades que estas otorgan en cuanto a la proteccion de
la propiedad intelectual generada por él y por terceros.

La cuestion sobre como la ley debe proteger los avances tecnoldgicos ha
sido durante mucho tiempo una de las cuestiones mas dificiles de dilucidar en
el campo de la propiedad intelectual. . Usualmente, los cursos generales de
derecho en ingenieria no cubren con suficiente profundidad la tematica. A su
vez, la ensefianza de la tematica muchas veces se limita a la dimension legal
del problema, sin tener en cuenta otros aspectos relacionados en el contexto
de la practica profesional del ingeniero.

Por esto, la asignatura aborda el desafio de ensefar sobre derechos de
propiedad intelectual y sus particularidades, haciendo hincapié no solo en los
aspectos legales de la tematica sino también en aspectos de gestion
relacionados con la practica profesional de un ingeniero.

6. Contenido del Curso

El objetivo de la materia es lograr que el estudiante adquiera los
conocimientos necesarios para gestionar aspectos de propiedad intelectual
en los niveles demandados por su practica ingenieril, ya sea el la industria,
como profesional independiente, como investigador, o en cualquier otro rol
que deba cumplir como profesional.

Es otro objetivo de la materia que el estudiante comprenda los fundamentos
econdmicos Y filosoficos del sistema de patentes y de propiedad intelectual y
que incorpore los conocimientos basicos, legales y de gestion, que le
permitan abordar casos practicos de proteccion de resultados de
investigacion, transferencia de tecnologia, comercializaciéon de innovaciones
y desarrollo de productos o procesos basados en innovaciones.

La materia provee herramientas tedricas y practicas para que el futuro
profesional logre llevar adelante una gestion inicial de la tematica tanto en el



ambito de una institucién publica de investigacion como en una empresa
industrial.

6.1.- Objetivos Generales de la asignatura

Introducir los temas relacionados con la gestion de patentes y propiedad
intelectual.

Complementar la formacion del estudiante con metodologias de analisis
aplicables a la gestidon de herramientas de proteccion de activos intangibles.

Desarrollar la capacidad de analisis de aspectos legales relacionados con la
tecnologia y la innovacion.

6.2.- Objetivos Especificos de la asignatura

Al finalizar la asignatura el estudiante debera conocer, comprender y saber
aplicar:

Los fundamentos tedricos y econdmicos de los sistemas de propiedad
intelectual.

Algunas herramientas y técnicas para elaborar una estrategia y plan de
accioén para la proteccion de activos intangibles.

Estrategias de propiedad intelectual a utilizar segun las caracteristicas
tecnoldgicas y de mercado para un producto o proceso determinado.

Los fundamentos legales y de gestidn de la proteccién mediante patentes de
invenciones tecnologicas y disefios industriales, los requerimientos y
limitaciones de patentabilidad.

El proceso para obtener una patente.

Como realizar una busqueda de patentes.

Los fundamentos legales de la proteccion mediante derecho de autor.

Los fundamentos legales de los secretos industriales y su uso estratégico.
Los fundamentos legales de la proteccion de marcas.

Las diferencias entre la proteccion mediante patentes, derecho de autor,
marcas y secretos industriales.

Los remedios legales y estrategias frente a la infraccion de derechos de
propiedad intelectual.

Los elementos basicos del licenciamiento de tecnologia y comercializacion de
propiedad intelectual.

Ademas de los conocimientos indicados, con la metodologia de ensefianza
utilizada y los trabajos practicos requeridos a los estudiantes, se pretende
fomentar y desarrollar en los mismos las siguientes competencias:

Facilidad para la busqueda, obtencién, seleccion, clasificacion e
interpretacion de informacion.

El trabajo en equipo.



Capacidad de redaccion, sintesis y presentacion oral de informacién vy
resultados de sus trabajos practicos.

7.- Contenidos del Curso
71

A. Justificativos teoricos y econdmicos de los sistemas de patentes y de
propiedad intelectual. Caracteristicas de los activos intangibles. Bienes
publicos, activos no-rivales y no-excluyentes. Los derechos de propiedad
como incentivos a la innovacidon. Otros justificativos: intercambio por
informacion, monopolio como recompensa, derecho natural.

B. Patentes de Invencion. Condiciones objetivas de patentabilidad. Novedad.
Concepto de prioridad. Nivel inventivo. Aplicabilidad industrial. El proceso de
patentamiento. Derechos que confiere una patente. Infraccion, remedios
disponbles. Casos practicos.

C. Tratados internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual.
Convenio de Paris: trato nacional, derecho de prioridad. Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT). Busqueda preliminar
internacional. Examen preliminar internacional. Fases nacionales. Acuerdo de
la Ronda Uruguay: ADPIC. Art 4. Trato de la nacion mas favorecida. Art. 27
Materia patentable. Art. 31 Usos sin autorizacion, Licencias compulsivas. Art.
39 Secretos industriales.

7.2

A. Patentes como fuente de Informacidn Tecnoldégica. Como leer un
documento de patente. Datos bibliograficos. Descripcion. Reivindicaciones.
Como llevar adelante una busqueda de patentes. Tipos de busquedas de
patente. Estado del arte. Analisis de patentabilidad. Libertad de uso,
infraccion. Validez. Bases de datos disponibles. Casos practicos.

B. Gestion de patentes y propiedad intelectual en proyectos de investigacion.
Objetivos de la gestion de PIl. Estrategias de proteccion en el ambito del [+D.
Tipos de estrategia: defensiva, ofensiva. Como disefiar una estrategia de PI.
Patentar o no patentar. Secretos industriales como alternativa. Seleccion de
paises donde patentar. Costos. Casos practicos.

7.3

A. Funcién de la Pl como soporte de la transferencia de tecnologia. El uso de
la Pl en la transferencia de tecnologia en organizaciones publicas. El
contexto institucional. El contexto organizacional. El contexto individual.
Como organizar un departamento de patentes en instituciones publicas o
empresa. Pl y Mecanismos de transferencia: modelo de servicios, modelo de
cooperacion, modelo de ingresos.



B. Pl en los procesos de generacion y transferencia de tecnologia.
Estrategias de proteccion. Gestién legal de relaciones institucionales en
proyectos de cooperacion. Clausulas de propiedad inteletual en convenios y
acuerdos de licencia. Titularidad de propiedas intelectual en investigadores
de doble dependencia. Valuacion de Pl. Relevancia de la Pl en la creacion de
start-ups y la obtencion de financiamiento.

7.4

A. Gestion de marcas. Ley 22.362. Definiciones. Marcas registrables,
denominaciones. Derechos otorgados por el registro. Plazos de duracién,
validez territorial.

B. Gestion de derecho de autor. Ley 11.723. Definiciones. Plazo de duracion.
Obras en el dominio publico. Registro de la Propiedad Intelectual. Defensas
frente al plagio. Cesiones, usos de terceros. Creative Commons, repositorios
institucionales.
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8. Guia de Buenas Practicas para la Busqueda de Informacion en Patentes.
PIPRA, Programa FIA-PIPRA, Universidad California Davis, 2010.

9. Las Patentes: Fuente de Informacién Tecnolégica — Introduccion.
Publicacion de la OMPI N° L434/2(S). Ginebra, 2013.

10. Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, 20 de
marzo de 1883.

11. Organizacion Mundial de Comercio. Acta Final de la Ronda de Uruguay.
Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio. (ADPIC) 1994.

12. Guia del solicitante del PCT — Fase Internacional. Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual. Junio 2014.

13. Ley No 24.481 “Ley de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad”,
modificada por la Ley 24.572 T.0. 1996 - B.O. 22/3/96.

14. Ley No 22.362 “Ley de Marcas” y Decretos Reglamentarios (558/81 y
1141/03).

15. Ley No 11.723 “Regimen Legal de la Propiedad Intelectual” (Ley de
Derechos de Autor).

9.- Propuesta Pedagégica: descripcion de las actividades de aprendizaje

El docente de la asignatura realiza exposiciones teoricas de los temas
fundamentales del programa, presentando aplicaciones practicas cuando
correspondiese, haciendo uso de exposiciones, documentos y de
proyecciones. Eventualmente utiliza el pizarron como complemento. Durante
la exposicion formula preguntas y sugerencias a los estudiantes, a fin de
asegurarse una adecuada comprension de los conceptos en juego. Presenta
ademas, la bibliografia y publicaciones que pone a disposicion de los
alumnos. Da lectura a material didactico especifico y promueve el debate de
articulos y/o documentos seleccionados.

El docente tiene a su cargo la exposicion de determinados temas teoéricos y
ademas, brinda apoyo a los estudiantes en horarios de consulta, para
facilitarles la elaboracion de los Trabajos escritos a presentar, segun la
normativa de escritura vigente. El docente tienen ademas la responsabilidad
de ejecucion, de entrega y evaluacion de los trabajos practicos.

Algunos temas tedricos y algunos trabajos practicos pueden ser
mencionados, comentados y/o presentados por el docente para ser
estudiados y resueltos por los alumnos fuera del horario de clase. El docente
indica a través del Campus Virtual las referencias bibliograficas
correspondientes.

La asignatura combina clases practicas con exposiciones teodricas sobre
aspectos relacionados con la gestion de las patentes y la propiedad
intelectual en el ambito de la practica profesional de un ingeniero. Las clases



estdn diagramadas de forma tal de generar la participacion activa de los
alumnos, mediante la discusion de casos reales practicos que acerquen al
alumno a la tematica, relacionandola con sus actividades profesionales. El
abordaje involucra estrategias docentes para un aprendizaje colaborativo,
tanto en las clases expositivas como en las practicas. Los trabajos practicos
son diagramados para incentivar la socializacion y creatividad colectiva de los
alumnos, intentando desarrollar en los mismos las habilidades practicas que
se requieren en un entorno real de trabajo.

Muchos de los ejercicios practicos seran abordados de manera que el alumno
pueda aplicar los conocimientos aprendidos en otras materias de su carrera.

Las modalidades de ensefianza utilizadas en la asignatura seran:

1.- Clase magistral: organizadas por el docente para el desarrollo de
tematicas introductorias y complejas tratadas en la bibliografia.

2.- Sesiones de discusion: para profundizar tematica cuyo contenido pueda
discutirse desde distintos enfoques y para facilitar el intercambio de ideas
entre alumnos y docente con el fin de facilitar una mejor comprension del
contenido y alcance de temas de importancia.

4.- Trabajos practicos: para posibilitar a los alumnos la aplicacion de los
conocimientos y herramientas adquiridos durante la clase en casos practicos
a través de la resolucion de problemas.

8.- Trabajos de investigacion: los alumnos trabajaran en grupo e
individualmente para llevar adelante investigaciones que les permita
familiarizarse con los modos operativos de explorar soluciones a un problema
determinado mediante la busqueda de informacion y el analisis de la misma.

9.- Estudio de casos: Las clases abordaran situaciones especialmente
seleccionadas de la realidad para facilitar la comprensién, principalmente
casos legales de argentina y del exterior relacionados con los temas tratados
y experiencias profesionales de disefiadores.

11. Tutorias: encuentros de asesoramiento y orientacion en torno a los
aspectos de propiedad intelectual y practica profesional relacionados con el
Proyecto de Graduacion del alumno.

Es conveniente que el estudiante tenga conocimientos de inglés técnico
suficientes para poder leer bibliografia en dicho idioma.

10. Modalidad de Aprobacion

Los criterios de evaluacion a utilizar tendran como objetivo valorar las
capacidades, la pasién y la curiosidad, ademas de verificar la adquisicién de
conocimientos tedricos, capacidad de resolucion de problemas y manejo de
vocabulario especifico de los temas tratados durante el dictado de la
asignatura. En cuanto a la participacion en clase se tendra en cuenta la
cantidad y calidad de las intervenciones del alumno.



La evaluacion tendra lugar a través de dos examenes escritos a lo largo de la
materia. La participacion en clase y asistencia (al menos 80%) sera tenida en
cuenta para la nota final. Los alumnos deberan a su vez aprobar los trabajos
practicos realizados para cada una de la unidades de la asignatura. La nota
final estara conformada en un 65% por el promedio de los examenes
parciales, un 20% por los trabajos practicos (todos deben estar aprobados) y
un 15% por la participacién activa en clase.

a) Requisitos de aprobacion:

Los estudiantes deberan aprobar todos los trabajos practicos en las fechas
que seran informadas a través del Campus Virtual. Todas las presentaciones
seran escritas y deberan respetar la normativa de escritura vigente. Algunos
trabajos practicos deberan ser presentados oralmente.

Los dos examenes parciales seran escritos; tedrico-practicos. Las fechas se
indicaran al comienzo de la cursada de acuerdo al calendario académico
vigente.

La nota final de cada estudiante resultara de promediar las calificaciones de
los trabajos practicos y las evaluaciones escritas individuales. En funcion de
su participacidon durante las clases, los estudiantes seran calificados
conceptualmente, nota que incidira en su promedio final en un 15%.

Tanto los trabajos practicos como el examen final podran ser recuperados al
final del curso para aquellos que, cumpliendo las condiciones establecidas,
puedan obtener su promocion o su habilitacion para rendir el examen final.

Calificacion final:
. PROMEDIO Mayor o igual que 7 (siete): PROMOCION.

. PROMEDIO Mayor o igual que 4 (cuatro) y menor que 7 (siete):
HABILITADO para rendir el examen final.

. PROMEDIO menor que 4 (cuatro): DESAPROBADO
a) Habilitacion de la asignatura:

« Tener aprobados los dos examenes parciales tedrico-practicos con una
calificacion no inferior a los 4 (cuatro) puntos.

« Tener aprobados todos los trabajos practicos (nota individual igual o
mayor a 4 puntos)

« En este caso el estudiante -al finalizar la cursada de la asignatura- queda
habilitado para rendir el examen final totalizador en las fechas previstas
por el calendario académico.

b) Promocién de la asignatura:
« Promedio para promocionar: debera ser de 7 (siete) puntos como minimo.

« Tener aprobados todos los trabajos practicos (nota individual igual o
mayor a 6 puntos),

« Haber concurrido al 80% de las clases tedricas y de las clases practicas.



« En este caso el estudiante promociona la asignatura con una calificaciéon
que resultara del promedio entre los parciales aprobados y el promedio de
los trabajos practicos

c) Desaprobado: Promedio menor que 4 (cuatro) puntos: desaprobado, pierde
la cursada.

11. Cronograma

Clase Contenido

PARTE 1: Introduccion

1 Fundamentos tedricos y filosoficos de las patentes y otros sistemas de proteccion
de la propiedad intelectual. Por que existen las patentes, desde cuando, qué
relacion tienen con la economia.

2 El sistema de patentes en el mundo, tratados internacionales, alcance y
aplicacion. Que alcance geografico tienen las patentes, porqué se coordinan los
paises para tener sistemas de propiedad intelectual armonizados.

PARTE 2: Introduccion comparativa a patentes, derecho de autor, secretos
industriales y marcas

3 El sistema de Propiedad Intelectual Argentino, el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual. Como estan divididos los sistemas de proteccion de
intangibles en Argentina.

4 Fundamentos del sistema de proteccion de invenciones, las patentes y los disefios
industriales.
5 Fundamentos del sistema de derecho de autor. Expresion de ideas vs. desarrollo

tecnologico, proteccion de publicaciones cientificas. Diferencias criticas entre las
patentes y el derecho de autor.

6 Secretos industriales, marco legal internacional, régimen de secretos industriales
en Argentina. Estrategias de proteccion y limitaciones en su uso en el ambito
industrial.

7 Proteccion de marcas, relacion con otros esquemas de proteccion de intangibles.

Requisitos de proteccion, como definir una estrategia de proteccion de marcas.

PARTE 3: Requerimientos y limitaciones de patentabilidad

8 Requerimientos de patentabilidad, novedad y no obviedad, requerimientos
legales. Definicion del estado del arte, base de datos de patentes.

9 El requisito de no obviedad, aproximacion problema-solucion. Comparacion con
aplicacion del criterio en patentes internacionales.

10 Materia patentable, excepciones. Patentamiento de software, algoritmos y
métodos comerciales.

11 PARTE 4: cémo solicitar y obtener una patente




12 Redaccion de solicitudes de patentes. Las partes de una patente, descripcion de
arte previo y de la invencion.

13 La redaccion de las reivindicaciones, estrategias de proteccion para productos y
procesos industriales.
PARTE 5: Otros conceptos importantes

14 La propiedad intelectual en el contexto de la comercializacion de tecnologia.
Infraccion de patentes, estrategias de proteccion segun objetivos comerciales

15 Acuerdos de licencia. Clausulas comunes, valuacion de activos intangibles.

16 Acuerdos de confidencialidad. Como, cuando y porqué usarlos.

Las clases se desarrollaran en un dia a la semana a convenir, en el edificio y
aula asignada por Bedelia.

12.- Actividades académicas complementarias

El docente recomendara la asistencia optativa a seminarios, charlas o
ponencias que se dicten en la ciudad sobre temas relacionados a la materia.
También podra invitar a expositores con experiencia en la tematica para que
brinde charlas sobre algun tema especifico.



