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CONVENIO ESPECIFICO entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- INSTITUTO ANTARTICO URUGUAYO y la UNIVERSIDAD DE LA
REPUBLICA

En la Brigada Aérea I, Aeropuerto Internacional de Carrasco,
Ruta 101 km. 19, departamento de Canelones, el dia 07 de
noviembre de 2017, entre, POR UNA PARTE: el Ministerio de
Defensa Nacional - Instituto Antartico Uruguayo (en adelante
MDN-IAU), representado en este acto por el Contralmirante
Daniel Nufiez en su calidad de Presidente y en nombre Yy
representacién del MDN - IAU, con domicilio en la Avenida
Ocho de Octubre nUmero 2958 de esta ciudad; POR OTRA PARTE:
la Universidad de la Republica (en adelante UdelaR),
representada en este acto por el Rector, Dr. Roberto
Markarian, con domicilio en Avenida 18 de Julio numero 1824,

de esta ciudad, acuerdan celebrar el presente Convenio, el

PRIMERO: Antecedentes: I.- El IAU es el organismo Nacional
dependiente del Ministerio de Defensa Nacional encargado de
programar y desarrollar las actividades cientificas,
tecnolégicas y logisticas antadrticas a los efectos de
establecer el Programa Antdrtico Nacional, dentro de la
competencia de la normativa vigente, acorde a lo dispuesto
en el Sistema del Tratado Antartico y a las directivas que
emanen del Poder Ejecutivo. (Decreto 555/994 de 15/12/94).--
II.- Este objetivo estratégico nacional cuenta con el apoyo
de la UdelaR, siendo de gran importancia el compromiso

asumido para el desempefio de esta actividad cientifica.-----
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III.- De acuerdo a su Ley Organica, la UdelaR es una persona
juridica publica a la cual le compete la ensefianza publica
superior en todos los planos de la cultura, acrecentar,
difundir y defender 1la cultura:; impulsar y proteger 1la
investigacidén y contribuir al estudio de los problemas de
interés general y propender a su comprensién publica.-------
IV.- Con fecha 28 de octubre de 2013, se suscribidé entre las
Partes un Convenio para acordar ia realizacidén conjunta de
tareas relacionadas con el desarrollo de investigaciones
cientificas-tecnoldgicas, actividades de ensefianza Yy
formacién de recursos humanos en materia de la Investigacidn
Cientifica Antartida, en el &rea del Tratado Antartico y/o
aquellas relacionadas con dicha area y bajo el marco
normativo de éste (Ley del Tratado y Protocolo de Protecciédn
Ambiental), asi como los correspondientes a la normativa
nacional que lo rige (Decreto 555/994 de 15 de diciembre de
1994), estableciéndose asimismo que las Partes podran
suscribir conjuntamente Acuerdos Complementarios anexos a
dicho Convenio.----------------——- - —
V.- Como resultado del proyecto de investigacién
“Identificacién de fotoliasas bacterianas de origen
antartico: produccién recombinante y estudio de su potencial
farmacéutico y cosmético” 1llevadc a cabo por parte de la
Prof. Adj. Dra. Susana Castro Sowinski y el Lic. Juan José
Marizcurrena, de la Seccidén Bioquimica y Biologia Molecular
de la Facultad de Ciencias, se obtuvieron resultados
susceptibles de proteccién mediante patentamiento: Y“CPD
fotoliasa recombinante” y “6-4 fotoproductos fotoliasa

recombinante” .-—-———==-—-——————-—-———- et bbb
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VI.- Resulta de interés de las Partes el reconocimiento de
la cotitularidad de la propiedad intelectual generada asi
como su proteccién bajo la forma de patentamiento.----------
SEGUNDO: Objeto: El1 presente Convenio tiene por objeto
regular los términos “resultado” y “resultados” a efectos de
su titularidad, derechos de propiedad intelectual,
comercializacién y uso de los resultados del proyecto citado
en el numeral V) de la clausula de Antecedentes (en adelante
el “Proyecto”).--——==---—-—-—- - — - —— e oo ——— o
TERCERO: Propiedad intelectual: 3.1. Por “resultado” o
“resultados” se entenderdn todos los datos, informacidn,
férmulas, productos, know-how (conocimiento técnico),
procedimientos, procesos, métodos, usos, cualquier informe
sea provisional o final, muestras, prototipos, bases de

tos, dibujos, logotipos, en cualquier forma o medio,
creados o0 desarrollados en el marco del “Proyecto”,
incluyendo asimismo cualquier propiedad intelectual creada o
desarrollada durante el transcurso del “Proyecto”.----—--—---
3.2. Los “resultados” susceptibles de amparo juridico, seran
de propiedad y titularidad conjunta de MDN-IAU y UdelaR. La
titularidad de los derechos patrimoniales emergentes, y de
las obligaciones inherentes a los mismos, corresponde a las
Partes en las proporciones siguientes: 25% (veinticinco por
ciento) para MDN-IAU, y 75% (setenta y cinco por ciento)
para UdelaR.---------—-—-—--—=-——=———————-——-——=-—=-—o—oooooos
3.3. Ninguna de las Partes transferira, traspasara, cedera o
concedera sus derechos sobre los “resultados” sin el previo

consentimiento por escrito de la otra Parte.-----——--——=—-—--
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3.4. De conformidad con la «c¢ldusula 3.2, las Partes
presentaran una solicitud de registro de patente ante la
oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), a
cuyos efectos, se postularan al Programa de Apoyo a
Patentamiento de invencidén y modelos de wutilidad de 1la
Agencia Nacional de Investigacidén e Innovacidn (ANII).
Asimismo, las Partes presentaran una solicitud de patente de
invencién ante la Direccién Nacional de 1la Propiedad
Industrial, Ministerio de Industria, Energia y Mineria
(DNPI) en Uruguay.--——---———=-——"—"———"——————————————————————
3.5. La presentacién de solicitudes de registro de patente
en otros paises o regiones deberd ser acordada entre las
Partes por escrito.------—==--—>—-- -
3.6. Los gastos de registro seradn cubiertos por las Partes
en proporcién al porcentaje de su titularidad. En el caso de
la solicitud de registro ante la DNPI, serd presentada por
la UDELAR en el marco del Convenio firmado entre ésta y la
DNPI-MIEM con fecha 8 de agosto de 2014.----==-=————-ccec-
3.7. La UdelaR tendra a su cargo las tareas relativas a la
tramitacién de los registros acordados.------—-—-—-—-—-—----—-————-
3.8. En todas las solicitudes de registro de derechos de
propiedad intelectual se reconoceran como inventores por
UdelaR a los Sres Prof. Adj. Dra. Susana Castro Sowinski y
el Lic. Juan José Marizcurrena.------—-——-—————-——-————————————-
3.9. En su calidad de titulares conjuntos, el otorgamiento
de licencias, cualquier negocic o cualquier acto que
involucre 1la explotacidén comercial de 1los “resultados”
deberd ser objeto de un acuerdo especifico entre las Partes.

Las regalias y otros 1ingresos generados con motivo del
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otorgamiento de las licencias o de cualquier otra forma de
explotacién comercial, seradn divididos de acuerdo a 1los
porcentajes de su titularidad.-----=----=--—---—-———=-—---———----
3.10. Toda la propiedad intelectual, informacién y
conocimientos existentes con anterioridad a la celebracién
de este Convenio, cuya titularidad correspondiera a una de
las Partes, y que haya sido revelada por una de ellas para

la ejecucién del “Proyecto”, continuaran perteneciendo a

4.1. Las Partes se comprometen a mantener reservada y no
divulgar, las informaciones técnicas o cientificas que
pertenezcan a la otra a las que hayan tenido acceso en
ocasién del desarrollo del “Proyecto”. Asimismo, dichas
Mmformaciones deberan haber sido, y deberan ser,
exclusivamente utilizadas para los fines del “Proyecto” y de
este Convenio.------====———=--—----——-—-r————————— oo — =
4.2. Todo “resultado” obtenido durante la ejecucién del
“Proyecto” tiene caracter confidencial (articulo 10 de la
Ley N° 18.381), y en lo pertinente, serd considerado

informacién reservada (articulo 9, literal F de la Ley N°

4.3. A tal efecto, las Partes se comprometen a recabar la
firma de un compromiso de confidencialidad a todos sus
empleados, personal, investigadores y/o participantes en
general que hayan tenido acceso y/o vinculacién con la

informacién y resultados del “Proyecto”.--—--—--—=--—-—-—-—-=---
4.4. Cuando una de las Partes desee utilizar los

“resultados” para su publicacién o difusidén por cualquier
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medio o soporte, deberd solicitar autorizacidén previa
mediante carta certificada o telegrama colacionado al
domicilio constituido. Si transcurrido un plazo de sesenta
dias no se hubiera obtenido respuesta, se entenderda el
silencio como tacita autorizacién. En todos los casos las
Partes deberdn adoptar los recaudos necesarios que permitan
la proteccién de 1los “resultados”, evitando la divulgacidén
anticipada de conocimientos no protegidos por derechos de
propiedad intelectual.----- - - ----------————————— - ———
4.5. Una vez que se haya presentado la primera solicitud de
registro de patente de conformidad con la clausula 3.4 de
este Convenio, las Partes autorizan expresamente a los
investigadores a utilizar dichos T“resultados” para su
publicacién,-=-----—----——----——m -
4.6. Toda vez que los “resultados” se publiquen o divulguen,
deberd mencionarse a los autores, las instituciones
participantes en el “Proyecto”, el titulo de la actividad y
al presente convenio.----------------——--—— -
QUINTO: Deber de colaboracién: 5.1. A los efectos de poder
dar cumplimiento a la proteccidén referida en la Clausula
Tercera, las Partes se comprometen a tomar 1los recaudos
necesarios y ponerlos a disposicidén de quien designen para
que éste pueda proceder al registro o proteccidén de los
“resultados”.,-—-~-=~--———————— - e
5.2. Las Partes podran encargar, de comun acuerdo, a una de
ellas, la canalizacién de las actividades con el objetivo de
lograr la explotacién y/o transferencia de los

“resultados” . .--====————————————— e~
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5.3. Las Partes se comunicardn entre si las propuestas que
reciban de terceros respecto a licencias u otros negocios
con relacidén a los “resultados”.--—-=---——=-——-———=—--———————--—
SEXTO: Cesién de derechos y obligaciones: Los derechos y
obligaciones emanados del presente Convenio no podran ser
cedidos ni transferidos, sin el previo consentimiento de la
otra Parte. Asimismo, el IAU requeriré la previa
autorizacién del Poder Ejecutivo.--------—=----—--——————————
SEPTIMO: Modificaciones: El1 presente Convenio solamente
podréd ser modificado mediante acuerdo suscrito por los
representantes legales de las Partes. ' Asimismo, el IAU
requerira la previa autorizacién del Poder Ejecutivo.-------
TAVO: Vigencia: El plazo de vigencia de este Convenio es
de ocho afios, excepto respecto de las clausulas de
confidencialidad y propiedad intelectual (clausulas Tercera
y Cuarta) que mantendrdn vigencia por el plazo de duracidn
de 1la respectiva proteccidén juridica de 1la patente de
invencién, de conformidad con lo establecido en 1la Ley
17.164 de 2 de setiembre de 1999.-------—-—--——=-—-—--—————-——=
NOVENO: Rescisién: 9.1. El1 presente Convenio podra ser
rescindido de comin acuerdo entre las Partes.---—-——-—-=-——=---
9.2. Cualquiera de las Partes podra rescindir
unilateralmente el presente Convenio cuando se hubieran
constatado incumplimientos o violaciones graves de
cualquiera de las clausulas contractuales, previa
comunicacién escrita y luego que la otra parte no hubiere
remediado dicho incumplimiento dentro de los 60 (sesenta)
dias de recibida la comunicacién del mismo por medio

fehaciente.-----—------~--—---——--—————-———————————————ooo o
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9.3. La terminacién del presente Convenio, por cualquier
motivo, no afectard 1las <cldusulas de confidencialidad vy
propiedad intelectual que mantendran vigencia por el tiempo
de duracién de la respectiva proteccidn juridica, de acuerdo
con lo sefialado en el plazo de vigencia del presente
convenio (cléusula Octava). Asimismo, la terminacidén del
presente convenio no se considerara como una renuncia a los
derechos de cada Parte, ni perjudicard ninguna reclamacién
que las Partes puedan tener entre si, que surja del presente
convenio en relacidén con un incumplimiento del mismo por la
otra Parte.—\

DECIMO: Mora: La mora en el cumplimiento de las obligaciones
pactadas operard de pleno derecho sin necesidad de
interpelacién judicial o) extrajudicial, ni gestidn
particular de clase alguna, por el solo vencimiento de los
plazos pactados o por la realizacién u omisidén de cualquier
acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo
contrario a lo estipulado.----------""""""""—————————m
DECIMO PRIMERA: - Solucién de controversias: En caso de
producirse diferencias, desavenencias o controversias entre
las Partes, derivadas de este contrato, las mismas
procuraradn solucionarse en forma amigable, de comun acuerdo
entre ellas. En caso de que no sea posible conciliarlas,
seréan resueltas definitivamente ante los tribunales
ordinarios de 1la ciudad de Montevideo, conforme a la
legislacién de la Republica Oriental del Uruguay.----—-------
DECIMO SEGUNDA: - Notificaciones: 12.1. Las Partes
constituyen domicilios especiales a todos los efectos de

este convenio en los indicados como suyos en la
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comparecencia. Las Partes establecen que el medio iddéneo de
las comunicaciones dirigidas a la UdelaR, sera el practicado
en forma personal, en el domicilio constituido por la misma,
de acuerdo a 1lo que establece 1la Ordenanza de Actos
Administrativos de la UdelaR, por nota con copia y acuse de
recibo, 1la que deberd ser presentada en el domicilio
constituido y en Mesa de Entrada en Oficinas Centrales, sito
en Avenida 18 de Julio 1968, de la ciudad de Montevideo.----
12.2. A efectos de cualquier comunicacién técnica relativa
al presente Convenio, se establecen 1las siguientes

direcciones y referentes: —---=--------——-———-————mmmmm————

Contacto: Director de Coordinacidn Cientifica,
Instituto Antartico Uruguayo - Ministerio de Defensa
acional.-

Responsable técnico: Alvaro Soutullo.-

Direccién/es: Av. 8 de octubre 2958, Montevideo.-

Teléfono/es: 24878341.-

Fax/es: 24876004.-

Correo/s electrdénico/s: cientifica.director@iau.gub.uy

Contacto: Unidad de Propiedad Intelectual.-

Responsable técnico: Leticia Méndez - Leticia Tejera.-

Direccién/es: Jackson 1301, Montevideo.-

Teléfono/es: 24022367.-

Fax/es: 24022366.-

Correo/s electrénico/s: propiedadintelectual@csic.edu.uy
12.3. Las Partes se comprometen a informar cualquier cambio
en los presentes datos a los efectos de la comunicacidén de
cualquier extremo relativo a las obligaciones de cada una

que surgen del presente Convenio.----=--—--=--—-———-=--———-——-=
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Para constancia se firman dos ejemplares de igual tenor en

el lugar y fecha indicados.-------------------c -

Por UdelaRr, IAU,

///,>Rector $jdente




