SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MENDEZ
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS ACADEMICOS

POLITICA DE COMERCIALIZACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Orden Ejecutiva No: 21-2024 Fecha de Efectividad: 14 de octubre de 2024

Nueva

X __Enmienda Orden Ejecutiva No16-2017 con fecha de 4 de diciembre de 2017

Nota aclaratoria: Ninguna parte de este documento podra ser prestada, copiada, reproducida o transmitida de ninguna forma o utilizada para propésitos
diferentes para los cuales se cre6, 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 el 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.

II. PROPOSITO

El SUAGM cuenta con politicas relacionadas a su propiedad intelectual, titularidad, uso y proteccion
de inventos y creaciones de nuestros asociados, docentes y estudiantes. Uno de los principales
propdsitos de éstas es proteger dichos inventos y creaciones con el fin de poder comercializar las
mismas. Reconociendo la importancia de establecer las normas mediante las cuales se
comercializara la propiedad intelectual del SUAGM se ha enmendado esta Politica de
Comercializacion (la “Politica”).

. ALCANCE

Esta Politica le aplicara 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 supervisién y/o a solicitud del SUAGM incluyendo
los miembros de la Junta de Directores.

IV. NORMAS Y PROCEDIMIENTO

POLITICA DE COMERCIALIZACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

A. Titularidad de la propiedad intelectual

Las politicas sobre propiedad intelectual del SUAGM de patentes, marcas y derechos de autor
establecen a quien le corresponde y pertenece la titularidad sobre los inventos y/o creaciones de
sus asociados, estudiantes y docentes, al igual que los procesos relacionados a estos. Esta
politica le aplica a toda aquella propiedad intelectual cuyos derechos le pertenecen al SUAGM
segun establecido en las politicas antes mencionadas.



OE 21-2024: Politica de comercializacion de propiedad intelectual
Pag. 2

B. Comercializacién de patentes y derechos de autor

1) Comercializacion
El SUAGM esta comprometido con el desarrollo de colaboraciones con la industria y con
apoyar la investigacion y desarrollo de inventos que surjan de la misma. La
Vicepresidencia de Asuntos Académicos, a través de la Vicepresidencia Asociada de
Investigacién y Cumplimiento (VPAIC), es la oficina designada y autorizada a coordinar
todo tramite relacionado a la comercializacion de la propiedad intelectual del SUAGM.

Toda universidad, escuela, profesor e investigador, entre otros, interesados en realizar
alianzas o colaboraciones con algun sector de la industria, asi como comercializar
propiedad intelectual del SUAGM debe comunicarse con VPAIC para evaluar la forma en
que la misma se realizara y endosar dicho acuerdo o dicha gestion.

2) Distribucion de ingresos netos
El SUAGM reconoce los esfuerzos significativos y contribuciones de sus profesores,
investigadores, asociados y estudiantes creadores que forman parte del SUAGM, entre
otros. Para promover estos esfuerzos, el SUAGM compartird los ingresos netos
recibidos por las ventas, licencias u otra explotacion comercial de la propiedad intelectual
del SUAGM.

El ingreso neto se define como el ingreso que reciba el SUAGM menos aquellos gastos
directamente atribuibles al costo de licenciar, proteger y preservar la propiedad
intelectual, incluyendo gastos de registrar y administrar dicha propiedad, litigios,
impuestos o reembolsos segun sea hecesario y/o requerido por ley. Estos gastos seran
determinados por la facturacion pagada por el SUAGM por concepto de servicios legales,
servicios técnicos y/o procesos de comercializacién relacionados a las gestiones
descritas, entre otras. VPPAA se reserva el derecho de incluir, en consulta con la
Vicepresidencia de Asuntos Financieros (la “VPAF”) otros gastos relacionados a tales
fines. En caso de cualquier litigio, actual o inminente, u otra accién necesaria para
proteger y preservar los derechos de propiedad intelectual, el SUAGM podra retener las
distribuciones del ingreso neto hasta la resolucién del asunto o controversia.

En todos los casos, VPAIC mantendra comunicacion escrita sobre los procesos de
comercializacion con la VPAF, incluyendo informar anticipadamente sobre la realizacion
de acuerdos de licenciamiento o relativos a cualquier forma de comercializacion con
organizaciones, corporaciones o individuos externos al SUAGM. Dicha informacion se
realizara con suficiente antelacién para permitir a la VPAF emitir su visto bueno y
comunicar las modificaciones necesarias a considerarse. De igual forma, obtendra el
visto bueno de la VPAF sobre la participacion del SUAGM en cualquier corporacion o
entidad creada para la comercializacion o desarrollo comercial del invento propiedad del
SUAGM, conocidas como “startups”.

La distribucion del ingreso neto, segun establecido en esta politica sera validada y
realizada por la VPAF. La distribucién, de no acordarse en forma distinta, serd la

siguiente:

Distribucion del ingreso neto
Creador/Inventor 50%
Escuela Especializada/ Departamento 15%
Recinto 15%
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Fondo Total SUAGM 20%

La distribucidn de los ingresos netos entre coinventores o coautores sera determinada y
establecida por éstos. EI SUAGM no participard de esta determinacion. Sera
responsabilidad de éstos notificar a la VPAF la distribucion interna acordada para que
asi la VPAF proceda a efectuar los pagos correspondientes segun los porcientos
acordados entre si. De éstos no notificar a la VPAF la distribucién interna establecida,
la VPAF efectuard los desembolsos correspondientes en partes iguales.

Un creador y/o inventor puede llegar a un acuerdo con el SUAGM, y previa informacion
a la VPAF, para una distribucion de ingresos netos para con el inventor distinta a la aqui
descrita. Los acuerdos suscritos de forma individual entre el SUAGM vy el inventor
prevaleceran donde difieran de los términos de esta politica, y deberan constar por
escrito y firmados por todas las partes envueltas.

3) Transferencia de ingresos netos
La distribucién de ingresos netos correspondiente al creador y/o inventor descrito en el
inciso anterior podra ser transferida mediante un acuerdo de cesion, testamento u otro.
Dicha trasferencia debera ser notificada al SUAGM por escrito y se debera presentar
toda la documentacion requerida por el SUAGM para constatar dicha transferencia. El
SUAGM no se hace responsable por pagos efectuados a personas incorrectas mientras
la transferencia no haya sido debidamente notificada y evidenciada.

C. Comercializacién de Marcas

1) Comercializacion
Las marcas del SUAGM son un activo potencialmente comercializable. Las mismas
representan la imagen e identidad del SUAGM. El desarrollo y manejo de las marcas
esta regulado bajo la Politica de Marcas del SUAGM.

El SUAGM por conducto de Vicepresidencia Asociada de Mercadeo y Relaciones
Publicas (VPAMRP) es la oficina designada y autorizada a supervisar todo tramite
relacionado a la comercializacion de las marcas del SUAGM.

Sera necesario obtener una licencia para el uso de cualquier y toda marca del SUAGM
que sea plasmada en un producto u objeto disponible para la venta al publico en general.
La VPAMRP coordinaréa el proceso de licenciamiento a través de los asesores legales
del SUAGM. Toda entidad que interese utilizar las marcas del SUAGM para y/o en
material promocional tendra que obtener una licencia para el uso de la misma.

Previo a la aprobacion y/o concesion de una licencia para el uso de las marcas del
SUAGM, el arte a ser utilizada tendrd que ser sometido a la VPAMRP para su
aprobacién. De ser aprobado y previo el uso y/u ofrecimiento para la venta del objeto o
producto al publico, un ejemplar del mismo debera ser sometido a la VPAMRP para
aprobacion final.

Toda solicitud de licenciamiento sera evaluada independientemente. Los porcientos a
ser establecidos en todo acuerdo de licenciamiento seran evaluados de caso en caso.

2) Distribuciéon de ingresos netos
El ingreso neto se define como el ingreso que reciba el SUAGM menos aquellos gastos
directamente atribuibles al costo de licenciar, proteger y preservar la propiedad
intelectual, incluyendo gastos de litigios, impuestos o reembolsos segln sea necesario
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o requerido por ley. Estos gastos seran determinados por la facturacion pagada por el
SUAGM por concepto de servicios legales, servicios técnicos y cualquier otro servicio
prestado relacionados a las gestiones descritas, entre otras. El SUAGM se reserva el
derecho de incluir, en consulta con la VPAF otros gastos relacionados a dichos fines.
En caso de cualquier litigio, actual o inminente, u otra accidon necesaria para proteger y
preservar dichos derechos de propiedad intelectual, el SUAGM podra retener las
distribuciones del ingreso neto hasta la resolucion del asunto o controversia.

En todos los casos, se mantendra comunicacién escrita sobre los procesos de
comercializacion con VPAMRP y VPAF, incluyendo informar sobre la realizacion de
acuerdos de licenciamiento o relativos a cualquier forma de comercializacién con
organizaciones, corporaciones o individuos externos al SUAGM.

La distribucién del ingreso neto, segun establecido en esta Politica sera validada y
realizada por la VPAF. La distribucién seréa de la siguiente forma:

Distribucion del ingreso neto

Recinto | 50%
Fondo anual — programa de becas | 30%
Vicepresidencia Asociada de Mercadeo y Relaciones 10%
Pablicas

Fondo Dotal SUAGM | 10%

La comercializacion de toda mercancia cuyos ingresos estén destinados directamente a
un fondo anual estardn exentos de cumplir con la distribucién de ingreso neto aqui
establecida. Ejemplo de esta excepcidén seran los ingresos obtenidos de la venta de
mercancia y articulos destinados a beneficiar el fondo anual de la Biblioteca Jesus T.
Piflero, y el Museo y Centro de Estudios Humanisticos Dra. Josefina Camacho de la
Nuez, entre otros.

CREACION DE COMPANIAS NUEVAS (STARTUP)

En aquellas instancias en las que un profesor, investigador, estudiante o creador interese
establecer y desarrollar una compafiia nueva para la comercializacién de propiedad intelectual
desarrollada en el SUAGM dicha propiedad intelectual, previo a que el SUAGM le conceda a esta
una licencia sobre la propiedad intelectual a tales fines, el profesor/investigador debera cumplir
con los siguientes requisitos:

1. la funcién y/o rol del profesor/investigador o estudiante en la compafiia nueva no podra
interferir con sus deberes y responsabilidades contraidas con el SUAGM,;

2. la compafiia nueva debe demostrar interés y capacidad para comercializar la propiedad
intelectual a ser licenciada del SUAGM; y

3. la compafiia debera aceptar y acordar entrar en acuerdos con el SUAGM a cambio de
la concesion de una licencia. La forma y manera en la que estos acuerdos seran
establecidos sera evaluado por VPAA en conjunto con la VPAF y los asesores legales
del SUAGM, variaran de caso en caso. Los acuerdos podran consistir en, pero sin
limitarse, (i) al pago de regalias, (ii) un porciento de las ventas de la compaifiia, (iii) una
participacion en la compaiiia, o (iv) una combinacion de todas las anteriores, entre otras.
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Cualquier persona que viole cualquier disposicion contenida en esta politica estard sujeta a
medidas disciplinarias y/o correctivas de acuerdo a la gravedad de la violacion y las politicas
aplicables impuestas por el SUAGM. Cualquier violacion a las disposiciones de esta politica sera
referida a la Vicepresidencia de Recursos Humanos (VPRH) o a la Vicepresidencia Asociada de
Mercadeo y Relaciones Publicas (VPAMRP), segun apliqgue, para su evaluacion y accion
correspondiente

VI. VIGENCIA

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

VIl. 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 érdenes ejecutivas y politicas publicadas en el portal
electrénico excluyen la misma. Por tanto, dichas érdenes 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.

©2024 Sistema Universitario Ana G. Méndez. Derechos Reservados. 5



