GUIAPARA LAELABORACIONDEINSTRUMENTOS
CONSENSUALES ENMATERIADEPROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual protege toda creacion intelectual, reconociendo y protegiendo las prerrogativas
con las que cuentan los creadores 0 en su caso sus titulares en relacion con las creaciones. La materia
se divide en dos derechos: Propiedad Industrial y Derechos de Autor.

En términos generales la Propiedad Industrial, refiere a los productos del ingenio humano derivados de
una actividad inventiva y que son de aplicacion industrial, con el propdsito de beneficiar a la Sociedad,
por lo que, tutela las invenciones, los signos distintivos y las variedades vegetales.

Por lo que respecta a los Derechos de Autor, con base en los términos de la Ley Federal del Derecho
de Autor, se refiere al reconocimiento en favor del creador de obras literarias y artisticas, en virtud del
cual se protege al autor para que goce de prerrogativas morales y patrimoniales. En la celebracién de
instrumentos consensuales en la materia, Unicamente seran objeto de transmisién los derechos
patrimoniales y sus modalidades. Dichos derechos son: reproduccidén, comunicacion publica,
distribucion y transformacion.

La propiedad intelectual generada en la UNAM, al satisfacer multiples necesidades de la sociedad,
permanentemente encuentra en instituciones y organismos publicos y privados, personas fisicas o
morales, nacionales e internacionales, una via para su difusion y explotacién, lo que conlleva a la
celebracién de diversos instrumentos juridicos, entre los que destacan:

Bases de Colaboracion Interinstitucional
Convenio General de Colaboracion.

Convenio de Colaboracion.

Convenio de Desarrollo Tecnoldgico.

Convenio de Licenciamiento de Tecnologia.
Convenio de Transferencia de Tecnologia.
Convenio de Transferencia de Material Biolégico.
Convenio de Confidencialidad.

Convenio de Cotitularidad de Invencion.

10. Convenio General de Coedicion.

11. Convenio Especifico de Coedicion.

12. Acuerdo de Autorizacion para Publicacion.

13. Acuerdo de Pago de Regalias.

14. Contrato de Autorizacion de Transmision.

15. Contrato de Cesion de Derechos.

16. Contrato de Coedicion.

17. Contrato de Colaboracién Remunerada.

18. Contrato de Distribucion de Publicaciones.

19. Contrato de Edicion de Obra con Autor.

20. Contrato de Edicion de Obra con Editor.

21. Contrato de Prestacién de Servicios de Impresion.
22. Contrato de Traduccion por Encargo.

23. Carta de Autorizacion de Uso de Imagen y Contenido o Material
24. Licencia

CoNOUORAWNE

Naturaleza Juridica

Los convenios que se celebran en propiedad intelectual tienen el caracter de atipicos, se rigen
principalmente por la voluntad de las partes; sin embargo, deben contener los requisitos esenciales de
todo contrato, como son el consentimiento, el objeto y las obligaciones, entre otros. El clausulado se
determina caso por caso, dependiendo de los acuerdos alcanzados por las partes durante la
negociacion.
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En los instrumentos consensuales que suscribe la Universidad en materia de propiedad intelectual,
deberd observarse lo establecido en los diversos manuales, lineamientos y criterios que existen al
interior de ésta.

Tomando en cuenta el objeto y los compromisos de los instrumentos consensuales de conformidad con
los Lineamientos Generales para la Elaboracion de Instrumentos Consensuales en los que la
Universidad sea parte, las entidades y dependencias universitarias podran celebrar convenios, contratos
o bases de colaboracion.

« Convenio. Se celebra cuando la Universidad se obliga a realizar alguna actividad, o en su caso
ambas partes se obligan a realizar alguna actividad.

» Contrato. Se celebra cuando la Universidad requiere o necesita algun bien o servicio.

« Bases de Colaboracion. Este tipo de instrumento se firma de forma interna, es decir, cuando las
entidades o dependencias buscan regular sus actividades entre ellas.

Requisitos de los instrumentos consensuales.

Los instrumentos consensuales que se celebran en materia de Propiedad Intelectual deberan ser por
escrito, temporal y oneroso.

» Escrito. Es indispensable que toda transmision de los derechos Propiedad Intelectual se realice por
escrito, ya que de lo contrario sera nulo de pleno derecho.

« Temporal. Los instrumentos consensuales en la materia deberan estipular una vigencia, ya que, por
lo contrario, en materia de Derechos de Autor la transmisién de derechos patrimoniales tendra una
vigencia de 5 afios y excepcionalmente hasta 15 afios.

» Oneroso. Los creadores tendran derecho a percibir una remuneracion proporcional, o en su caso
tendra que ser una remuneracion fija y determinada por concepto de derechos de autor o de
propiedad industrial. En el caso de instrumentos consensuales en materia autoral, la onerosidad es
un derecho irrenunciable, la cual podra ser en dinero o en especie.

Elementos comunes en los instrumentos consensuales.

« Existencia legal de la contraparte y facultades de su representante. Se debera verificar la legal
existencia de la contraparte y que la persona que firme, tenga facultades expresas para la firma de
dicho instrumento, mismas que deben estar contenidas en instrumento notarial.

e Idioma del instrumento consensual. Los instrumentos se suscribiran preferentemente en idioma
espafol, sin embargo, en caso de que se suscriban en otro idioma, serd necesario para efectos de
la validacion, se realice una traduccion al espafiol acompafiada de un escrito de la EscuelaNacional
de Lenguas, Linglistica y Traduccion o area equivalente de la propia Universidad, o de perito
traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o del Consejo de la
Judicatura Federal, el cual confirme que las mismas coinciden.

» Intervencién de la Direccion General del Patrimonio Universitario. En los Convenios de
Cotitularidad, Desarrollo Tecnolégico, Licenciamiento y/o de Transferencia de Tecnologia y/o Cesién
de Derechos de las invenciones desarrolladas por esta Universidad, se debera dar intervencién a la
Direccion General del Patrimonio Universitario, por ser la dependencia universitaria encargada de
acordar el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones y permisos para utilizar el patrimonio
universitario.



Los instrumentos consensuales seran exclusivos o no exclusivos. Es importante identificar si
el objeto del instrumento consensual sera en exclusiva o no, en el caso de ser en exclusiva significa
gue el derecho de propiedad intelectual, solo sera autorizado a la parte con quien se contrate y por
tanto, tendra la facultad de explotar la creacion intelectual con exclusion de cualquier otra persona,
de no ser exclusiva, se entendera que la Universidad podré autorizar a mas de una persona el uso o

explotacién de una creacion intelectual.

Estructura de los instrumentos consensuales.

De conformidad con los Lineamientos Generales para la Elaboracion de Instrumentos Consensuales en
los que la Universidad sea parte, los instrumentos deberan contener preferentemente la siguiente

estructura:

1.

Proemio. Sefialar4 el tipo de instrumento e identificard a cada una de las partes y sus
representantes legales.

Antecedentes. Referird, de ser el caso, los actos que dan origen al instrumento.

Declaraciones. Acreditard la naturaleza y personalidad juridica de las partes, sus representantes,
las facultades para suscribir el instrumento, domicilio de cumplimiento y domiciliolegal.

Clausulas. Indicaran el objeto del instrumento, asi como los derechos y obligaciones de cada una
de las partes. En virtud de la naturaleza de las actividades que realiza la UNAM, invariablemente se

deberan incluir las siguientes clausulas:

Objeto. Describird la esencia de las acciones a realizar por las partes.
Compromisos. Sefialara los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

Propiedad Intelectual. Establecera el respeto a la titularidad de los derechos morales y
patrimoniales que deriven de las creaciones intelectuales que se generan en la Universidad.

Confidencialidad. Se asegurard la proteccion y confidencialidad de la informacion que empleen
las partes para el desarrollo del objeto del convenio.

Aportacidon o Pago. Se precisaréa la prestacion otorgada por la contraparte como resultado de
los servicios de investigacion y/o académicos proporcionados por la Universidad.

Comision Técnica. Para el adecuado desarrollo de las actividades, las partes podran
opcionalmente integrar una Comision Técnica formada por igual nUmero de representantes de

cada una.

Relacién Laboral. Deslindara la responsabilidad de las partes respecto del personal involucrado
en la realizacién del objeto del instrumento.

Responsabilidad Civil. Sefalara que la UNAM no sera responsable por dafios y perjuicios en
caso de que se vea eventualmente afectada en sus actividades cotidianas.

Vigencia. Precisara la fecha de inicio y conclusion de los derechos y obligaciones establecidos
en el instrumento.

Interpretacion y cumplimiento. Preverd la posibilidad de que las controversias sean resueltas
por las partes, partiendo de la buena fe que motiva la celebracion de estos instrumentos.



» Rescision y Terminacion Anticipada. De suceder el supuesto de esta clausula, se cubrira la
totalidad de los gastos erogados y el costo de los trabajos realizados en favor de la Universidad.
Ademas, se pactaré que la terminacion anticipada podré darse por voluntad de cualquiera de las
partes.

« Jurisdiccion. Preferentemente, se buscara el sometimiento jurisdiccional a los tribunales
federales de la Ciudad de México, sin embargo, no habrd inconveniente para aceptar otra
jurisdiccidn, en el entendido de que el titular de la entidad o dependencia autorizara cubrir los
gastos que se originen en caso de litigio. De esta forma, también se podra reconocer la
jurisdiccidn de tribunales y otras instancias de arbitraje y mediacion internacionales.

e Suscripcidn. Sefalara lugar y fecha de suscripcion del instrumento, asi como el nombre y cargo
de las personas que lo firman, identificadas en el proemio.

Procedimiento de validacion, registro y depdsito de los instrumentos consensuales

Los instrumentos consensuales que en materia de propiedad intelectual celebre esta Universidad,
deberan ser remitidos a la Direccion General de Asuntos Juridicos para su revision y, en su caso,
validacion, registro y depdsito, de conformidad con el Acuerdo por el que se establece el procedimiento
de validacion, registro y depésito de los convenios, contratos y demas instrumentos consensuales en
gue la Universidad sea parte. Se entendera por:

« Dictamen: El documento fundado y motivado que contiene las observaciones sobre la procedencia
de validar, registrar y depositar un instrumento consensual.

» Validacion: La aprobacion, previa a su suscripcion, que se otorga a un instrumento consensual que
reune los requisitos formales relativos a la naturaleza del acto juridico de que se trate y se encuentre
fundado y motivado en la normatividad universitaria.

« Registro: La asignacién de un niamero de control que se otorga a un instrumento consensual para
su inscripcion en el inventario respectivo.

« Dep6sito: El resguardo y archivo de un ejemplar con firmas autégrafas o firma electrénica cuando
asi proceda, de los instrumentos consensuales registrados.

El dictamen de validacion debera emitirse dentro de los diez dias habiles siguientes a la presentacion
del instrumento. La Universidad no reconocera las obligaciones adquiridas ante terceros, en aquellos
instrumentos consensuales que no cumplan debidamente con lo establecido en el procedimiento de
validacion.

Competencia para la suscripcion de convenios, contratos y demés instrumentos consensuales en
gue la Universidad sea parte.

Con el objeto de hacer més eficaz las gestiones académico-administrativas, se permite a las entidades
y dependencias tomar decisiones directas en beneficio del despacho expedito de los asuntos de su
competencia. La facultad delegada para suscribir instrumentos consensuales, hace que los funcionarios
universitarios asuman directamente su responsabilidad, al involucrarse directamente con los
instrumentos juridicos, lo que generara un mejor funcionamiento en la entidad o dependencia a su cargo.
De conformidad con el Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripcion de convenios,
contratos y demas instrumentos consensuales en que la universidad sea parte.



INSTRUMENTOS CONSENSUALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Los instrumentos consensuales en materia de propiedad industrial tienen por objeto establecer acciones
para el desarrollo de investigaciones o proyectos especificos, explotacidn de tecnologias, cotitularidad de
derechos.
Convenios Generales de Colaboracion
Este tipo de convenios establecen el marco general de actuacion de las partes que intervienen en su
celebracion, de los cuales se podran derivar convenios especificos en cuyo caso se estableceran acciones
y compromisos a realizar de manera concreta.
Convenios de Colaboracién
Tienen por objeto desarrollar una investigacion y/o un proyecto especifico.

Convenios de Desarrollo Tecnoldgico

Son los que celebra la UNAM con personas fisicas o morales que tienen por objeto realizar investigaciones
en ciertas areas de la ciencia y la tecnologia, mediante los recursos econémicos aportados por éstas.

Convenios de Licenciamiento de Tecnologia

Son aquellos en que se concede autorizacion a un tercero para usar o explotar una tecnologia propiedad
de la UNAM. En este tipo de convenios el derecho de propiedad sobre dicha tecnhologia no sale del ambito
juridico de la Universidad, lo que se transfiere es la autorizacion temporal para usarla o explotarla a
cambio de un pago o retribucién.

Convenios de Transferencia de Tecnologia

Son aquellos que tienen por objeto transferir la propiedad de una tecnologia desarrollada en la
Universidad. Con este tipo de convenios se afecta patrimonialmente a la Institucion, ya que un bien de su
propiedad sale de su esfera de derechos para pasar a formar parte del patrimonio de la persona fisica o
moral con la que se contrata.

Convenios de Transferencia de Material Biol6gico

Son aquellos que tienen por objeto, establecer los términos y condiciones mediante los cuales se
proporcionara materiales biolégicos, a fin de llevar a cabo proyectos de investigacion.

Convenios de Confidencialidad

Son los que se celebran como medida de proteccion cuando se proporciona a terceras personas
informacioén relevante generada con motivo de las investigaciones y que es considerada confidencial.

Convenios de Cotitularidad de Invencién

Son aquellos que tienen por objeto el reconocimiento de copropiedad sobre una invencion de conformidad
con la participacién de cada una de las partes en su desarrollo.



INSTRUMENTOS CONSENSUALES EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR
Los instrumentos consensuales en materia de Derechos de Autor tienen por objeto que el autor o el titular
de los derechos patrimoniales otorgue o autorice a un tercero el uso o explotacion de los derechos
patrimoniales respecto de una obra literaria, artistica o cientifica, bajo un tiempo determinado a cambio de
una contraprestacion, la cual podra ser en dinero o en especie.
Convenio General de Coedicion

Convenio mediante el cual las partes se comparten los gastos de edicidon de un conjunto de obras,
como son las colecciones. Este instrumento, sujeta a las partes contratantes, estableciendo las
condiciones generales para posteriormente coeditar las obras pactadas en el.

Convenio Especifico de Coedicién

Convenio en el que se establecen los gastos de edicidn y las condiciones especificas de la coedicion
de cada volumen, tomo que formen parte de una coleccién o de cada obra que se pacte en serie.

Acuerdo de Autorizacion para Publicacion

Con este instrumento la Universidad otorga u obtiene la autorizacién exclusiva o no respecto de una
obra, para que ésta sea publicada.

Acuerdo de Pago de Regalias

Acuerdo mediante el cual esta Casa de Estudios se compromete a otorgar al autor de una obra las
regalias que se generen por su venta. La titularidad de los derechos patrimoniales de la obra
corresponde a la Universidad.

Contrato de Autorizacién para Transmision.

La Universidad otorga u obtiene la autorizacion exclusiva o no de alguna empresa de
telecomunicaciones o radiodifusora para la transmision por television, radio u otro medio de obras
cinematograficas, series, documentales, programas, etc., estableciendo el ambito territorial sobre el
que se permite la transmision.

Contrato de Cesiéon de Derechos

Contrato en el que se establece el acuerdo de voluntades mediante el cual el autor(a) transmite a
otro la titularidad de los derechos patrimoniales de una obra.

Contrato de Coedicion

Contrato que celebra la UNAM con casas editoriales e instituciones para compartir los gastos de
edicion sobre obras especificas y determinadas.

Contrato de Colaboracion Remunerada
Se celebra con autores externos y excepcionalmente universitarios, para que éstos elaboren por

encargo una obra determinada y a cambio de una remuneracion. La titularidad de los derechos
patrimoniales de la obra corresponde a la Universidad.



Contrato de Distribucion de Publicaciones

Se celebra cuando la Universidad entrega a alguna empresa especializada en la distribucion y
promocion de libros y/o revistas, algunas obras a fin de que sean colocadas en el mercado editorial.
La UNAM también lo celebra en caréacter de distribuidor.

Contrato de Edicion con Autor.
Instrumento en el que el autor se obliga a entregar una obra literaria, cientifica o artistica, de forma
exclusiva o no a la UNAM y ésta a su vez se obliga a reproducirla, distribuirla y vender los ejemplares, y

a cubrir al autor el importe de las prestaciones convenidas.

Contrato de Edicion con Editor

Instrumento que firma la UNAM con casas editoriales, a fin de publicar alguna obra respecto de la cual es
la titular de los derechos patrimoniales o tiene la autorizacién respectiva para editar.

Contrato de Prestacion de Servicios de Impresion

La Universidad contrata los servicios de una imprenta para llevar a cabo la impresion de las obras que le
interese publicar, mediante una contraprestacion o remuneracion.

Contrato de Traduccién por Encargo

La UNAM celebra con autores para que elaboren por encargo la traduccion de una obra determinada y a
cambio de una remuneracion, sin derecho a regalias. La Universidad es la titular de los derechos
patrimoniales de la obra a traducir o de lo contrario, debera contar con la autorizacion del titular de los
derechos patrimoniales y del autor de la obra primigenia, objeto de la traduccion.

Carta de Autorizacion de Uso de Imagen y Contenido o Material

La persona fisica otorga su consentimiento a la UNAM para captar, utilizar, difundir y reproducir su imagen
en los medios de comunicacion, usualmente, por su participacion en algun evento institucional.

Licencia

La UNAM autoriza al licenciatario, en exclusiva o no, el uso o explotacién respecto de una obra intelectual.
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