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Nueva

X ___Enmienda Orden Ejecutiva No. 15-2017 con fecha de 4 de diciembre de 2021

Nota aclaratoria: Ninguna parte de este documento podra ser prestada, copiada, reproducida o
transmitida de ninguna forma o utilizada para propdsitos diferentes para los cuales se cred, sin permiso
por escrito del Sistema Universitario G. Méndez.

I. INTRODUCCION

La mision primordial del Sistema Universitario Ana G. Méndez (el "SUAGM") es promover
el desarrollo y bienestar cultural, social y econémico de la sociedad puertorriquefia, asi
como de otros sectores de la comunidad hispana fuera de Puerto Rico, ampliando las
oportunidades educativas para los varios sectores de la comunidad a la que sirve.
Cumpliendo con esta mision, aquellos afiliados al SUAGM contribuirdn con nuevos
descubrimientos, creaciones y otras obras a través de diferentes medios. El Sistema
exhorta el desarrollo de estos inventos y creaciones.

II. PROPOSITO

El SUAGM entiende que es importante establecer politicas que traten sobre los derechos
de propiedad intelectual de las obras creadas bajo el Sistema, por sus empleados,
contratistas, estudiantes y otros. Las leyes de propiedad intelectual de los Estados
Unidos y Puerto Rico con relacion a la titularidad, uso y proteccién de inventos y
creaciones son la base de las politicas de propiedad intelectual del Sistema. Las
disposiciones aqui incluidas pueden ser enmendadas de tiempo en tiempo y podran ser
suplantadas a través de contratos, acuerdos y licencias negociadas individualmente
entre partes relevantes.

Esta Politica no cubre derechos de propiedad intelectual relacionados con derechos de
autor o marcas, para las cuales existen una o mas politicas sobre esos temas.

lll. ALCANCE

Esta Politica le aplicard a todo asociado y profesorado del SUAGM, ya sea a tiempo
completo o tiempo parcial, o con licencias por diversos motivos; estudiantes a tiempo
completo y tiempo parcial; investigadores y contratistas independientes; asi como
cualquier otra persona que utilice los recursos o facilidades del SUAGM o realice trabajo
bajo la supervision y/o a solicitud del SUAGM, incluyendo a los miembros de la Junta de
Directores.
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IV. NORMAS Y PROCEDIMIENTO

POLITICA DE PATENTES
A. Descripcién de la Ley de Patentes Federal

Una “Patente” es un derecho de propiedad otorgado por el gobierno federal que
provee al inventor de un invento patentable el derecho de evitar que otros hagan,
usen o vendan el invento en los Estados Unidos, sus territorios o posiciones por un
periodo de veinte (20) afios.! Cuando se solicita una Patente, la Oficina de Patentes
y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO)” por sus siglas en inglés revisara el invento
para determinar si es un “nuevo, util, y no obvio” (criterios necesarios para otorgar
una Patente). Segun la ley federal, “inventos son aquellos procesos, maquinas,
productos, compuestos de material, 0 cualquier mejora a alguno de estos, que sea
novel y Gtil. Las Patentes se pueden originar de una variedad amplia de campos,
incluir dispositivos, sistemas, circuitos, compuestos quimicos, mezclas, materiales
biolégicos, u otros, que hayan sido mejorados o que sean noveles. En algunos casos,
los materiales creados en el sistema podran ser protegidos tanto bajo una Patente
como bajo derechos de autor. Tales materiales podran incluir “software” y otras
tecnologias utilizadas para apoyar la grabacion, almacenaje, recuperacion,
transformacion, y presentacion de datos en informacion digital.

B. Divulgacién

Toda persona a quien le aplique esta Politica (el “Inventor”) notificara prontamente a
la Vicepresidencia Asociada de Investigacion y Cumplimiento (VPAIC), unidad
adscrita a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos, de cualquier invento que él o
ella desarrolle. La obligacion de divulgar comienza al momento en que la persona
tenga razén para creer, basado en su propio conocimiento o por informacion provista
por otros, que el Invento podria ser patentable. Sin embargo, la certeza de que el
Invento es, en efecto patentable no es esencial para que se lleve a cabo la
divulgacion.

La notificacion se hard por escrito utilizando un Documento de Divulgacion provisto
por el SUAGM, que debera incluir lo siguiente:

1. breve descripcién del invento;

2. resumen del procedimiento que produjo el Invento;

3. descripcién de los recursos del Sistema que fueron utilizados durante el
desarrollo del Invento, si alguno; y

4. referencia a cualquier acuerdo con auspiciadores o terceros bajo los cuales se
haya desarrollado el Invento.

VPAIC podra requerir divulgaciones adicionales, si tal informacion se estima
necesaria para el proceso de solicitud de patentes o para la proteccion de cualquier

! Existen tres tipos de patentes: (1) de utilidad o uso, cuya duracion es de 20 afios; (2) de disefio cuya duracion es de 14 afios; y (3) de plantas, cuya
duracién también es de 20 afios. Todos esos periodos de duracién son a partir de la fecha de solicitud de la patente.
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otro derecho de propiedad intelectual. Toda informacion divulgada a VPAIC se
considerara confidencial y no sera divulgada al publico, excepto sea requerido por el
USPTO y/o cualquier organizacion que tenga un acuerdo de entendimiento (MOU por
sus siglas en inglés) con el SUAGM.

Cada unidad administrativa del SUAGM, entendiéndose por esto cada recinto, centro
universitario y la Administracién Central serd responsable de asistir a los Inventores
en la preparacion del Documento de Divulgacion. Una vez se haya completado el
Documento de Divulgacion por parte de un investigador, profesor, asociado o
estudiante, este documento sera sometido por el Inventor a VPAIC, que revisara el
mismo con el apoyo del asesor legal y expertos cualificados, para determinar si esta
en los mejores intereses del SUAGM solicitar una Patente para el invento.

Cualesquiera fondos requeridos para la solicitud y proceso para obtener una Patente
seran gestionados por VPAIC. En los casos en que la invencion sea generada por
subvencion de fondos externos, la Vicepresidencia de Asuntos Financieros (VPAF),
informara si la propuesta incluye fondos dirigidos a procesar una solicitud de Patente.
En esos casos, dicha Vicepresidencia coordinara la disposicién y uso de los fondos.

C. Confidencialidad

Cualquier publicacion o divulgacion puablica de un Invento, o alguna parte del mismo,
podria afectar la patentabilidad de éste. Para asegurar la proteccién méaxima de los
derechos de propiedad intelectual de sus Inventos, se requiere a los Inventores que
mantengan cualquier informacién relacionada a sus Inventos bajo estricta
confidencialidad. Toda publicacion o divulgacion publica por un Inventor requerira
previo consentimiento escrito de VPAIC.

D. Titularidad de los Inventos

Luego de evaluar el Documento de Divulgacion, VPAIC, en conjunto con sus
asesores legales y asesores técnicos, determinara si el Invento es apoyado por el
SUAGM, apoyado por auspiciadores, o un Invento Independiente. Los derechos de
titularidad se asignaran de acuerdo con la clasificacion del Invento bajo una de las
siguientes categorias:

‘Invento Apoyado por el SUAGM”: es un Invento que fue concebido, creado o
reducido a la practica en parte o en su totalidad bajo uno de los siguientes:

1. con el uso directo o indirecto de fondos provistos por el SUAGM o cualquiera de
sus universidades, centros universitarios, instituciones o departamentos, asi
como cualesquiera fondos provistos por una fuente externa que sean asignados
a y administrados por el SUAGM,;

2. utilizando espacio, facilidades, equipo, materiales u otros recursos provistos por
el Sistema,;

3. bajo el contrato de empleo del Inventor con el SUAGM.
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En estos casos, la titularidad del Invento y otros derechos e interés le perteneceran
al SUAGM. Se le requerira al Inventor que firme un acuerdo de cesion mediante el
cual le cede todos los derechos de propiedad intelectual al SUAGM. El Inventor tendra
derecho a un porcentaje de cualesquiera regalias, segun se establece en la Politica
de Comercializacion del SUAGM.

‘Invento Apoyado por Auspiciadores”: es un Invento concebido, creado o reducido
a la practica en parte o en su totalidad bajo un contrato entre el SUAGM y un tercero,
ya sea el tercero un individuo, o una compafiia privada, o una entidad de gobierno
federal, local o extranjero. Para este tipo de Invento la titularidad y otros derechos le
corresponderan al SUAGM, salvo en casos en los que el contrato entre SUAGM y el
tercero especifique algo contrario. Como en casos de Inventos Apoyados por el
SUAGM, se le requerira al Inventor que firme un acuerdo de cesion mediante el cual
le cede todos los derechos de propiedad intelectual a SUAGM, y tendra derecho a un
porcentaje de las regalias.

La responsabilidad de consultar con VPAIC para asegurar que cualquier contrato con
alguna organizacion externa sea consistente con esta Politica recae tanto en el
inventor como en las oficinas de Recursos Externos, o en aquella oficina que someta
el contrato para firma del oficial institucional.

“Invento Independiente”: es uno que fue concebido, creado, o reducido a la practica,
en parte o en su totalidad:

1. durante el tiempo libre del Inventor;

2. fuera del alcance del contrato de empleo entre el Inventor con el SUAGM; y

3. sin utilizar (o utilizando solo de manera incidental) fondos, espacio,
instalaciones, facilidades, equipo, materiales u otros recursos del Sistema o
algun tercero que provea dichos recursos al SUAGM bajo un contrato.

Los derechos para un Invento Independiente les corresponderan al Inventor, con la
excepcion de cualesquiera derechos que pudiesen ser cedidos al SUAGM conforme
con esta Politica.

E. Solicitud y Mantenimiento de Patentes

Segun se establece en la seccién ‘B’ de esta Politica, VPAIC determinara si el
SUAGM debera solicitar una Patente. Una vez el SUAGM determine que solicitara
una Patente, se le requerira al Inventor y este estara obligado a cooperar con y
durante el proceso, inclusive tendra que proveer toda la informacién que le sea
requerida.

Del mismo modo, VPAIC determinara, periodicamente, si estd en los mejores

intereses del SUAGM continuar con el proceso para obtener una Patente particular o
mantener una Patente para un Invento particular.
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El Sistema no asumira responsabilidad alguna con relacion a la solicitud o
mantenimiento de Patentes para Inventos Independientes.

F. Cesion de Derechos para Inventos Apoyados por el SUAGM o Inventos
Apoyados por Auspiciadores

Un Inventor podré solicitar que el SUAGM le ceda sus derechos a él o ella si, luego
de que se evalue el Invento y el Documento de Divulgacion, el Sistema:

hrwpbE

decide no proceder con el procedimiento de solicitud de Patente;
decide no comercializar el Invento;

abandona la solicitud de Patente; o

abandona la Patente del Invento.

Si los asesores legales determinan que tal cesién no viola los términos de cualquier
contrato con cualquier tercero y que tal cesion resultara en los mejores intereses del

publico

en general, el SUAGM podr4 ceder todos los derechos de propiedad

intelectual sobre el Invento al Inventor. En tales casos, cualquier cesion de derechos
deberd contar, por escrito, con el visto bueno de los asesores legales y de la
Vicepresidencia de Asuntos Financieros del SUAGM.

Las partes deberan acordar la cesién de derechos de propiedad intelectual por

escrito.

1.

5.

La VPAIC podréa requerir que el Inventor acuerde con lo siguiente:

reembolsar al SUAGM por cualquier costo legal en que hubiese incurrido el
SUAGM con relacién al Invento, una vez el Inventor reciba ingresos por el
Invento;

informar al SUAGM, a solicitud, de cualquier esfuerzo para desarrollar el
Invento para uso publico;

en caso de Inventos Apoyados por Auspiciadores, cumplir con las
obligaciones que puedan existir con terceros que hayan participado en la
investigacion que llevé al Invento;

proveer al SUAGM una licencia irrevocable, perpetua, libre de regalias, no
exclusiva y universal para el uso del Invento para investigaciones y
propdsitos académicos;

cualquier otro requisito impuesto por el SUAGM.

G. Oficina del Vicepresidente Asociado de Investigacion y Cumplimiento
(VPAIC)

VPAIC tendra las siguientes responsabilidades, entre otras que pueden ser
establecidas bajo otras politicas o documentos del SUAGM,;

1. Coordinacién de los procesos relacionados con la implantacion de esta Politica
a través del SUAGM y el desarrollo de las guias y procedimientos relacionados,
segun sea necesario;
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2. Preparacion de informacion sobre las leyes relacionadas a esta Politica de
Patentes, y la diseminacion de esta a los miembros del SUAGM;

3. Recibir y revisar los Documentos de Divulgacion;

4. Monitorear el uso de Inventos cuyas Patentes pertenecen al SUAGM; y

Para el desarrollo de estas funciones la VPAIC procurard apoyo legal y/o técnico
externo, u otras formas de asistencia, incluyendo la creacién de comités especiales
compuestos por miembros del Sistema y otros, para cumplir con estas
responsabilidades.

Se invita a la facultad, asociados, estudiantes, y cualquier otra persona a la que
apligue esta Politica a dirigir a VPAIC cualesquiera preguntas que puedan surgir con
relacion a esta Politica 0 a asuntos de Patentes en general.

H. Resolucién de disputas

Cualquier parte que entienda ha sido adversamente afectada por una determinacion
tomada en estos procesos, podra apelar tal determinacién ante el Vicepresidente de
Asuntos Académicos del Sistema. Tal apelacion debera presentada por escrito
durante los quince (15) dias posteriores a la determinacion de VPAA.

El Vicepresidente de Asuntos Académicos revisara cualesquiera determinaciones a
su entera discrecion. Para ello podra utilizar el apoyo de los asesores legales o de
otras unidades del SUAGM.

I. Medidas disciplinarias

Cualquier persona que viole cualquier disposicién contenida en esta Politica estara
sujeta a medidas disciplinarias y o correctivas de acuerdo a la gravedad de la
violacién y las politicas aplicables impuestas por el SUAGM. Cualquier posible
violacion a las disposiciones de esta Politica sera referida por VPAIC a la
Vicepresidencia de Recursos Humanos (VPRH) para su evaluacién y determinacion.
La validez de tales violaciones y sus consecuencias, si alguna, seran determinadas
por la VPRH y sujetas a los procedimientos establecidos por esa oficina.

VI. VIGENCIA

El contenido de esta Politica, asi como las normas y los procedimientos tendran
efectividad inmediata y prospectiva a partir de su aprobacion por el Presidente de la
Universidad Ana G. Méndez. Esta politica deroga las politicas previas sobre patentes del
Sistema Universitario Ana G. Méndez.
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VII. APROBACIONES

Funcionario que recomienda:

Dr. Edgardo Rosaly Manfredi 14 de octubre de 2024
Vp de Asuntos Académicos y Fecha
Exito Estudiantil

Aprobado por:

Sr. José F. Méndez Méndez 14 de octubre de 2024
Presidente Fecha

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Con el propésito de proteger la identidad de las firmas de nuestros funcionarios, las 6érdenes ejecutivas y politicas publicadas en el
portal electrénico excluyen la misma. Por tanto, dichas 6rdenes ejecutivas y politicas publicadas electrénicamente se deben considerar como aprobadas y firmadas para todos
los fines pertinentes. En caso de conflicto o inconsistencia en cuanto al significado de una palabra o una frase de la traduccién de este documento al idioma inglés, prevalecera
la versién en espafiol.
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