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Resumen

El articulo 20 de la ley 11/86 esta dedicado a la regulacion de
las patentes académicas. En él se establecen los derechos y
obligaciones de los inventores y las universidades en relacion
a las invenciones patentables que surjan dentro de las
instituciones espafiolas de ensefianza superior. Sin embargo,
cada universidad puede elaborar un reglamento en el que se
adapten las disposiciones de la ley de Patentes a sus propias
circunstancias y en el que se regulen la gestion de las
solicitudes y posteriores patentes. Este trabajo compara las
distintas normativas de patentes de las universidades
espafiolas para tener una vision completa de la regulacion
interna de este tipo de derechos. Se tratan aspectos tales
como los actores implicados, la gestion de las solicitudes,
determinacion de los gastos, explotacion de los derechos,
reparto de beneficios, cesién de las patentes y reserva de
licencias, etc.
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Abstract

Section 20 of law 11/86 is about the regulation of academic
patents where rights and obligations of inventors and
universities are established in relation to the patentable
inventions that arise in the Spanish Institutions of Higher
Education. Nevertheless, each university can elaborate a
regulation in which not only Patent Law Resolutions are
adapted to their own circumstances, but also applicants
management and later patents are regulated. This article
compares the different patent regulations in Spanish
universities in order to have an overview of the internal
regulation of this kind of rights. Aspects such as the actors
involved, applicants management, setting of expenses, rights
exploitation, profit sharing, patents cession and licences
reserve are considered.
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enlasuniversidades

INTRODUCCION

Laregulacion de la proteccién de las invenciones en
nuestro pais esta determinada por un conjunto de normas
legales alas que cualquier inventor debe someterse enel
caso de que desee acogerse a los derechos de propiedad
industrial, que se estructuranentornoalaley 11/1986,
de Patentes.

Es mas que interesante descubrir que, a pesar de que
siempre se hatachado a la universidad de escaso interés
enlageneracién de patentes (Virgili, C., 1984; Represay
Castro, 1999; Rubiraltay Vedrell, 2002), esta ley recoge
un articulo, el nUmero 20, dedicado en exclusivaa la
proteccion de las patentes realizadas en la universidad.

Estearticulo 20 dicta unaserie de disposiciones generales,
que veremos mas adelante, dejando un cierto margen de
maniobraalos érganos de gobierno de las universidades
para determinar, mediante normativas o reglamentos,
aspectos relacionados con la gestion de los derechos,
reparto de beneficios econémicos, posibilidad de ampliar
la proteccién en el extranjero, etc.

Fernandez de Lucioy Represa dicen de estos reglamentos
quesonel primer pasoparaproceder alestablecimientodeun
procedimientoen launiversidad encaminadoagestionarla
proteccionydifundirentrelosinvestigadoreslosconocimientos
basicos que deben poseer sobre las proteccionesintelectual e
industrial de los resultados de investigacion (Fernandez de
Lucioy Represa, 1998)

Taly como lo explica la introduccion del reglamento de
laU. Rey Juan Carlos, el objetivo de estas disposiciones
esregularlaactuaciondelosprincipalesactoresimplicadosen
el procesode protecciondelos resultados de investigacion, con
lafinalidad de preservar el derecho aser participes de los
beneficios que se deriven de laexplotacién de los mismos, y
salvaguardarlaimageninstitucional delaUniversidadasociada
alaexplotacion deéstos. Lafinalidad Gltimade los mismos
es fomentary estimular una investigacién de calidad
dentro de las instituciones universitarias, desarrollando
una politica cientifica consistente, en la que todos los
actores participantes — investigadores, empresas,
universidad,... lasociedad — puedan verse implicados y
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en la que puedan confiar. Es decir, la proteccion de los
resultados no debe constituir un fin en si mismo, sino
gue debe considerarse como el primer paso de un proceso
complejo paraincorporar estos resultados de 1+D al
entorno socioeconémico. Ya que el desarrollo de estas
normativas puede incidir de forma tan positivaen el
fortalecimiento de la investigacion tecnoldgica que se
desarrollaen nuestras universidades, hemos considerado
importante realizar un andlisis sobre cual es la situacion
entorno alas normativas que regulan las invenciones
universitarias.

MATERIAL Y METODO

Pararealizar este trabajo se estudiaron las secciones
dedicadas a 1+D en las paginas web de las distintas
universidades espafiolas, asi como las de las oficinas de
transferencia de resultados adscritas aellas en busca de
los textos normativos.

Enlos casos en los que no fue posible su localizacién se
opto por preguntar alas OTRIsy alos responsables de
investigacion de las universidades, sobre la existenciade
estanormativay, en su caso, informacion sobre lamisma.

A partir de los datos recabados y de las respuestas
recibidas se elabor6 una tabla comparativa con las
principales caracteristicas resefiadas en las normativasy
reglamentosy se procedié a hacer un estudio critico de
los mismos.

RESULTADOS

Aspectosgenerales

A mediados de noviembre de 2004 se habia obtenido
informacién de 47 universidades”, sobre un total de 58
de las que se intent6 localizar normativas por las
diferentes vias mencionadas anteriormente, lo que
suponen un 81% de respuesta. No respondieron algunas
grandes Universidades como la de Alicante o la
Complutense™.

Del conjunto de respuestas recibidas, doce no tienen
normativa, aunque siete estan preparandola— U de

“El reglamento de la U. de Murcia fue localizado en mayo de 2002, y
con posterioridad no se ha podido volver a hallar, y los estatutos de la
u. fueron modificados en 2004, por lo que es posible que la normativa
haya podido cambiar.

" Ademas de las mencionadas de Alicante y Complutense tampoco
contestaron: Cadiz, Comillas, Europea de Madrid, La Laguna, Las
Palmas de Gran Canaria, Oberta de Catalunya, Pablo de Olavide,
Pais Vasco, Pontificia de Salamancay Salamanca.
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Almeria, Cantabria” Antonio Nebrija™, Catolica San
Antonio de Murcia, Navarra, Politécnica de Madrid,
Ramén Llully Zaragoza—y las otras cinco— Auténoma

de Madrid, Deusto, Extremadura, La Rioja, Lleida™,
Publicade Navarra™ —no tienen previsto realizarlas.

El que algunas universidades no hayan desarrollado
normativas se podriaexplicar por el hecho de no haber
conseguido algunos objetivos que si han alcanzado las
que los han redactado: lamadurez conseguida por sus
grupos de investigacién —Jaume | —, determinados
niveles de investigacién — Rey Juan Carlos—, aumento
enelvolumen de la contratacion efectuada atraves de la
OTRI y lacadavez mas importante participacion en
proyecto europeos de investigacion—U. de Malaga—oel
masespecifico“dadoquelageneracionde patentesy modelos
deutilidad por investigadores de nuestrauniversidad, esun
fendmeno creciente” delaU. de Alcala.

Entre las universidades que no han elaborado normativas
estan las de Lleida, Extremadura o Almeria que tienen
unvolumen de patentes relativamente bajo. Sinembargo,
este noesel casodelaU. de Zaragoza o la Autbnomade
Madrid, que tienen en su haber un nimero considerable
desolicitudes o laPolitécnica de Madrid que se encuentra
entre las cuatro primeras en nimero de solicitudes
(Gonzalez-Alboy Zulueta, 2003). Aunque el hecho de
no tener un reglamento de forma publicano implica que
no exista un procedimiento interno por el cual se rige la
gestion de las patentes, como es el caso de la Autbnoma
de Madrid (Requena, 2004).

Dentro de los reglamentos encontramos textos muy
diferentes en cuanto a su extensidn y detalle, los hay
escuetosy directoscomo losde laUNED, Alcala o Murcia,

“LaU. de Cantabria no ha desarrollado normativa, aunque tiene un
articulo dentro del Reglamento de Contratacion de trabajos de
cardcter cientifico, técnico o artistico al amparo del articulo 11 de la
LRU, en el que se hace mencidn a algunos aspectos relativos a la
propiedad industrial, que estan revisando para su actualizacion.

" LaU. Antonio Nebrija no ha realizado ninguna normativa al respecto
y pretende desarrollar esta materia en su normativa sobre
procedimientos.

“*LaU. de Lleida no ha desarrollado una normativa sobre propiedad
industrial, pero en el articulo 106 de sus estatutos se menciona que
sera el Consejo de Gobierno quien adopte las medidas adecuadas
parala proteccion de los trabajos generados por sus empleados. Ademas
se sefiala que puede ceder la titularidad de las invenciones a los
inventores, y que en su caso, se reserva una licencia no exclusiva,
intransferible y gratuita, y se repartiran los beneficios derivados de la
invencion con lau. en la proporci

6n que establezca el Consejo de Gobierno.

" La U. Publica de Navarra no ha desarrollado normativa
independiente, aungue si que tiene un articulo en sus estatutos que
especifican aspectos sobre la gestion y beneficios generados por
invenciones desarrolladas por personas vinculadas a la u., y son
comentados alo largo del articulo.
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oampliamente pormenorizados como losde laU. Jaume
I 0o Miguel Hernandez. Ademas no todos los textos se
refieren Unicamente a patentes Unicamente, sino que
algunos incluyen también otros tipos de propiedad
industrial e intelectual.

Algunas normas se encuentran dentro de otros textos
comoel reglamentodelaOTRI—U. de Malagay Leén; el
Reglamento para la contratacion de trabajos de caracter
cientifico, técnicoy artistico de laU. de Jaén, Cordobay
San Pablo CEU o en reglamentos, proyectos, contratosy
actividades de 1+D+icomo laU. de Castilla-La Mancha
y la Europea de Madrid. La mayoria estan en textos
dedicados a las patentes 0 de un modo mas genéricoala
proteccion de la investigacion.

En cuanto al contenido, lamayoriaviene a repetir lo
recogido de forma general en el Art. 20 de la Ley de
Patentes en relacion con las invenciones universitarias:

— LaUniversidad es la titular de los derechos de las
invenciones generadas en su seno.

— Losinvestigadores/profesores tienen obligacion de
comunicar a la Universidad cualquier invencion que
fuese susceptible de ser patentable.

— Losinvestigadores/profesores tienen derecho auna
parte de los beneficios que pudieran generar sus
invenciones.

— LaUniversidad puede ceder los derechos sobre las
invenciones a los inventores, pudiéndose reservar una
licencia de explotacion no exclusiva, gratuita e
intransferible. LaUniversidad, en este caso, tiene derecho
a una participacion en los beneficios que los
investigadores/profesores pudieran obtener.

— En el caso de que los investigadores/profesores
establezcan un contrato de investigacion con cualquier
entidad, éste debera especificar a quien corresponderia
latitularidad de las posibles patentes surgidas del mismo.

Y apartir de estas lineas directrices, se perfilan aspectos
que quedan en vacio por esta norma. A continuacion
repasamos las diferencias mas significativas de las
mismas.

Actoresimplicados
La mayoria de los reglamentos se dirigen al personal

docente e investigador en general. Sin embargo otras
figuras potencialmente innovadoras no son reflejadas.
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Quedansinespecificar, por ejemplo, sienellos seincluyen
onoalosbecarios, y obviala posibilidad de generacion
de invenciones por parte de los estudiantes, quedando
asi unvacio normativo importante.

La U. Jaume I, en cambio, garantiza el derecho de
propiedad intelectual a toda lacomunidad universitaria,
incluidos a los estudiantes en el marco de los estudios
que cursan. La Rey Juan Carlos hace mencién de los
estudiantes, cuando la proteccion se quiera utilizar para
laexplotaciony comercializacion de sus trabajos de
investigacion. Aunque se considerara coautores a los
profesores que hayan dirigido, coordinado o participado
activamente en la realizacion de los mismos. Y se explica
quesi lainiciativa del trabajo ha partido del profesor, la
participacion del alumno en beneficios econémicos podra
ser reconocida por el director del trabajo en funcion de
su colaboracion en laobra; mientras que si lainiciativa
surge del alumno se reconoce la participacion en los
beneficios de forma directa, segiin lo pactado por las
partes.

La U. de Castilla-La Mancha diferencia entre las
invenciones surgidas en proyectos de I+D+ien laque
hayan participado becarios, estudiantes o doctorados, en
cuyo caso se les reconoce como autores. Si el desarrollo
esta fuera de uno de estos proyectos, se les reconocera
como inventores exclusivos, salvo que un profesor haya
dirigidoy coordinado el trabajo, en cuyo caso ambos serian
coautores.

En lanormativa de la U. Miguel Hernandez se hace
referenciaalos becarios, junto al personal funcionarioy
contratado que realizan trabajos de investigacion,
desarrollo tecnoldgico e innovacion. Y laU. Rovirai
Virgili, hace extensiva toda la regulacién tanto a
profesores e investigadores como a becarios y personal
de administracion y servicios. En el caso de los
estudiantes, se consideraré dentro de lanormativasélo
aquellos trabajos que hayan sido tutelados, dirigidos y
evaluados por profesoresy/o se hagan en las instalaciones
ycon losrecursos de laURV.

LaU. Pompeu Fabraestablece que la normativase refiere
al“personal académico”. Més adelante se hace referenciaa
las invenciones realizadas por estudiantes de tercer ciclo,
€n cuyo caso éstos tendran derecho a unacompensacion
econdmicajustaque sefijarden funcion de laimportancia
industrial y comercial del invento teniendo en cuenta
los medios y conocimientos facilitados por la
universidadesy las aportaciones del estudiante.
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Gestidndelassolicitudes

En este punto nos referimos al procedimiento que
establece cada una de las universidades desde que los
investigadores comunican el hallazgo de una posible
invencidn patentable hasta la determinacion de
solicitarlaen la Oficina de Patentes o renunciar aella.

De forma general, son las OTRIs las encargadas de
gestionar todo el tramite: recibir ladocumentacion de
losautores, revisarlay solicitar los informes convenientes
para latoma de decisiones sobre la proteccion, para
posteriormente realizar la solicitud. Aunque en ocasiones
intervienen otros actores tales como rectores,
vicerrectores, consejos o comisiones de investigacion o
los propios autores.

Uno de los reglamentos en el que este procedimiento se
presentade formamas detalladaesel de laU. de Granada.
En éste se establece la obligatoriedad de que los
inventores comuniquen ala OTRI estos desarrollos, y
gue ésta realizara un informe utilizando la base de datos
CIBEPAT. A partir de este informe se evalta cual es la
mejor opcién parala proteccién, entre laOTRI y los
autores, acudiendo a la Comision de Investigacién en
caso de desacuerdo.

Laelaboracion, por parte de laOTRI, de uninforme que
estudie la invencidn, su interés cientifico y sus
posibilidades de explotacién es unaspectoincluidoen la
mayoriade los reglamentos. En la Jaume I, Politécnicade
Cartagenay Politécnicade Valencia, se debe realizar de
forma conjuntacon los autores. La U. de Valladolid no
establece ese informe, sino que requiere de los autores
una memoriadescriptiva e insta al vicerrectorado de
investigacién a recabar informacion sobre la viabilidad
de solicitar la proteccion.

Sin embargo, el trdmite posterior varia de unas
universidades a otras: en unos casos la decision sobre si
las patentes se gestionaran por la universidad recae en el
vicerrector en materia de investigacion — Auténomade
Barcelona, Castilla-La Mancha, Girona, llles Balears,
Jaume I, Malaga, Rey Juan Carlos—. En otros casos, esel
rector—LaCorufia, Jaén, Murcia, Santiagoy Vigo—quien
decide, considerando las propuestas de los organismos
de investigacion.

En otras universidades es una comision o consejo de
investigacion el responsable de determinar si la patente
vaaser registrada por launiversidad o no—Burgos, Carlos
111, Ledn, Miguel Hernandez, Politécnica de Valencia,
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Valladolid—, pudiendo solicitar el asesoramiento que se
precise.

En este sentido la U. de Oviedo crea una Comision de
Patentes, formada por el responsables de investigacion
de launiversidad y de la Fundacion parael Fomentoen
Asturias de la Investigacion Aplicaday la Tecnologia
(FICYT), fundacion cultural sin &nimo de lucro, que
promuevey promocionala I+D en Asturias. Lacomision
tiene las mismas funciones que una OTRI y es la
encargada de determinar si unainvencion se solicitaen
nombre de la universidad. En ese caso, eslaFICYT, la
encargada de tramitar la solicitud ante la OEPM.

EnlaU.de Huelvay de Sevilla, ladecisién de solicitar la
patente recae sobre la OTRI, de forma conjunta con los
autores.

LaU. de Barcelonavaa hacer participes de lagestion de
las patentes a dos instituciones: por una parte al Centre
de Patents—que es uncentro que se dedica principalmente
atareas de investigacion y docencia en el campo de la
propiedad industrial y de ladocumentacion (CENTRE,
2004?),y que seencargade realizar el estadio de viabilidad
de la patente, asi como determinar si se solicita—y el
Centre d'Innovacio de la Fundacio Bosch i Gimpera,
considerado como OTRI de la Universidad — que se
encargade lagestion de la patente unavez solicitada—.

Unsisteramuy similar esel desarrollado por laU. Rovira
i Virgili,aungque sonlaComissiod'Investigacioi Transferenci
yelvicerrector de Innovacion, Transferenciay Sociedad,
quienes determinan que tipo de solicitud se realizaray la
Fundacion Universitat Rovirai Virgili quien negociaracon
lapatente.

LaPompeu Fabradispone que podraencargar lapromocion
y gestion de los derechos de propiedad industrial auna
terceraentidad vinculada. Pero en principio, esel Servei
de Recercael encargado de su gestion.

EnlaU. Rey Juan Carlos no es su OTRI, denominada
Centro para la Innovacién y la Transferencia de
Tecnologia (CITTEC), la encargada de la gestion
administrativay contable de los derechos de propiedad
industrial, sino que corresponde al Servicio de
Investigacion. Aunque el CITTEC se encarga de
gestionar las cesiones de titularidad o los derechos de
explotacion de las invenciones, asi como de explotar los
resultados de la investigacion unavez protegidos.

LaU. de Vigo, establece que en casos excepcionales o de
urgente necesidad se podra realizar la solicitud de la
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patente y posteriormente realizar el proceso de
evaluacion por parte de launiversidad.

Lanormativa de laU. de Valencia no apunta en ningin
momento cual sera el proceso en la tramitacion de la
proteccion de las invenciones generadas en sus
instalaciones, nilos organismos encargados de lamisma.

Gastosdetramitacion

Estos gastos se refieren a los que surgen en el estudio que
generalmente realiza la universidad para determinar el
interés de unainvencion, los costes administrativos del
procedimiento ya que la universidad espafiola esta exenta
del pago de tasas a la hora de realizar la solicitud de la
patente ante la OEPM —articulos 53.1delaLRU yel
80.1delaLOU—.

Mientras unas universidades —Jaén, Granada, Malaga,
Murcia, Rovirai Virgili—establecen que los gastos de
tramitacion se deduciran de los beneficios obtenidos por
laaplicacién de lainvenciony sélo unavez deducidos
estos se procederaal reparto pertinente de beneficios;
otras se hacen cargo de los gastos, comoesel casodelaU.
de Alcala, Corufia, Ledn, Pompeu Fabra, Santiago o
Valladolid. Y otras disponen una cantidad anual dentro
del presupuesto de la institucion para todos los gastos
generados parasu proteccion —Rey Juan Carlos—. LaU.
de Oviedo comparte los gastos de solicitud y los de
mantenimientocon laFICYT.

Mantenimientoygastosde mantenimiento

Unavez se haya solicitado la patente es necesario que se
realice un seguimiento de la misma para velar por sus
derechos e intentar conseguir que la invencion sea
explotada.

Las U. Politécnica de Catalufia, Valladolid y lade Vigo se
haran cargo de los gastos de tramitaciéon y
mantenimiento de las patentes a su cargo.

LaU. Politécnica de Valenciaafirmaen su reglamentacion
queloscostesde [la] proteccioncorreranacargodelapartida
del presupuestodelaUPV consignadaatal efectoy quesera
gestionada por el director de su OTRI. Lo que hace
suponer que junto con los gastos de tramitacion también
se hace cargo de los de mantenimiento. La misma
situacion se presentaen la Politécnica de Cartagena,
aungue en caso de que los resultados no proviniesen de
actividades de 1+D+i presupuestaria, quedariaen manos
de la Comision de Investigacion decidir si se hacen
responsables de los gastos.
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Tanto laU. de Santiago como lade La Corufaespecifican
gue en el caso de que estén interesadas en lainvencion
se haran cargo de los gastos de tramitacion de las
solicitudes, aunque no hacen mencion explicita de los
gastos de mantenimiento.

EnelcasodelaU. Jaume I se elaborara un informe anual
de gestidn de la patente realizado por la OTRI, y el
vicerrectorado competente determinarasi mantieneel
soporte econdmico o lo retira total o parcialmente si las
perspectivas de explotacién no fueran favorables. Asi
mismo se establece que los autores podran proponer al
vicerrectorado lafinanciacién total o parcial de los gastos
de mantenimiento a cargo de los proyectos de los que
fueran responsables. Este mismo sistemaes utilizado por
la Politécnica de Valenciay la Politécnica de Cartagena.

Los costes derivados de la tramitacion de la solicitud
junto con los derivados de los tres primeros afios de
mantenimiento de las patentes de las U. de Jaény Malaga
seran deducidos de los ingresos derivados de laaplicacién
de las mismas. Tras este periodo, el vicerrectorado
competente tomara una decision sobre si se siguen
manteniendo los derechos, revisando los resultados
obtenidos.

Enlas U. Carlos Il y Rey Juan Carlos el presupuesto
preveraconsignaciones precisas para hacer frente alos
gastos derivados de la proteccién de los resultados de la
investigacion, aclarando que “se nutriran con las cantidades
atal efecto previstas en el presupuesto anual, y en caso
necesario, conlosingresosprocedentesdeexplotacion”.

Sinembargo, lacuestion de los gastosen laU. Carlos 111
yen laMiguel Hernandez, es un tanto especial, yaque la
reglamentacion establece que recaeraen la universidad,
los inventores o el departamento segun lo dictamine la
Comision Delegada. En laresolucién se determinaaquien
corresponden los gastos, asi como los porcentajes de
participacion en los beneficios.

Explotacionygestiondelosderechos

LaUniversitat Pompeu Fabra dedica el articulo 8 de su
reglamento a reflejar que el objetivo Ultimo de la
proteccién de lainvencion es su explotacion, con lo cual
tanto lainstitucién como los inventores pondran todo
suempefo en facilitar éstay, consecuentemente, obtener
beneficios econdmicos.

LaU. Jaume I establece que es el rector quien determina
en que forma se van a explotar los titulos de propiedad
industrial y la firma de contratos de cesién y licencias
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con un informe previo de la Comision del Equipo de
Gobierno.

La U. Miguel Hernéndez crea mediante su reglamento
una Comisién Delegada de la Comision Gestora en
materia de Propiedad Industrial e Intelectual encargada
de resolver los procedimientos sobre proteccion y
explotacion de los resultados de la investigacion
universitaria.

Encambio laU. de Valladolid apunta que seraellamisma
0 su Fundacién General quien se encargue de la
explotacion de las patentes, previo estudio de
rentabilidad de lainvencion, que se elevaraala Comision
de Investigacion para que dé autorizacion.

Repartodebeneficios

Este es, sin duda, el aspecto més conflictivoy que mayor

En algunos reglamentos se destina una parte de los
beneficios aorganismos relacionados con la universidad,
aunque no directamente dependientes de ella, tal es el
casodelaFICYTyOviedo, o alos fondos destinados al
sostenimiento de las patentes.

Los casos de las U. Carlos 111, de Castilla-La Manchay
Miguel Hernandez son distintos, ya que establece dos
posibles repartos de beneficios, en funcién de quienvaa
asumir los gastos generados por la invencion. Estovaa
ser resuelto por la Comisién Delegada competente, que
decidirasilos gastos corren por cuenta de launiversidad
o del equipo investigador. También recoge dos
posibilidades de reparto la U. de Barcelona, en funcion
de si se utilizan o no los servicios de promocion de la
invencion que ofrece la universidad.

El método seguido por laU. Rovirai Virgili, sinembargo,
esta establecido en funcidn de los ingresos netos que

numero de posibilidades ofrece en las
diferentes reglamentaciones

. L . TABLA'1
universitarias: el porcentajequevaa  pjstrinycicndelos porcentajes de beneficios obtenidos de explotacion o
gorrgsponder acadaunodelosactores  |icenciade patentes.
implicados.
I ” Inventor/-es | | Departamento | | Universidad | | Otros |
En gran parte de los casos, el mayor | Alcald I 50 I 25 I 25 I |
porcentaje de IOS beneflc'Os es otorgado I Aut6noma de Barcelona “ 33 || 10 || 30 “ 12\ 15 I
alos inventores, aunque el tanto por : o H = H — H = “ = 1
- urgos 5
ciento que le corresponde enunas | TS, I 5 I I m I |
universidades y en otras es muy || Carlos 11T _sovs0 [ 10v2s ][ 10ves | |
diferente: asipodemosencontrardesde | Cesilla-La Mancha I[_snso  J[ 10nas  J[1ovas ] |
el 20% de San Pablo CEU o el 33%en } o ” = H 15 ” = ” 5 {
, uropea de adri
laU.Jaumeloen IaAutonorr_1a de | oo I > 1 I > (T
Barcelonahastael 80% que pudieran || Granda I 60 I 5 I % I |
obtener, enalgunas circunstancias, los |l Huelva | 50 | 25 | 25 | |
investigadores de la Carlos 111 o la I T ” = H — H = ” I
. , aén
MIgUEl Herr?andez, oel90%enlaU. I Jaume 1 I 333 I 333 I I ]
de Cantabria. Aunque en la gran || Leon I 50 I 25 I 25 I |
mayoria de los casos los beneficios | Milaga I 50 I 25 I 25 | |
correspondientes a los autores rondan : M‘g“idmf"a"d” ” 806‘050 H “’1‘525 H ‘02‘025 H I
. urcia
entreel 50y el 60 por cientodelos | ot I = I I = I = |
beneficios netos. | Politécnica. Cartagena I 60 I I ) I |
[ Politécnica. Catalufia Il 50 I[ 25 Il 25 Il |
Entodos los reglamentos estudiados, || Politéenica. Valencia e ][40 ] I |
- - - I Pompeu Fabra “ 60 || || 40 “ I
la un|V(_arS|dad y los organismos | e I = I = I o I I
dependientes de ella obtienenuna | Rey Tuan Carlos I = I 0 I > I 0 |
parte, por lo general, inferior ala || Rovira y Virgili [ 66vs0\3a || [ 34vs0ve66 ] |
conseguida por losautoresy queviene || San Pablo CEU 2 I I |
situdndose entorno al 20-30%, aunque I S & o ” = H = H = ” }
enalgunos casos puede llegaral 66%— || UNED | I |
Rovirai Virgili—o al 44% — U. de | Valencia I 5070 ][ 20020 ][ 300 | |
Barcelona—. [ Valladolid I[ 60 Il 1015 Il 20 Il 5--10 |
| Vigo I 50 I 25 I 25 I |
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proporcione la patente. Asi, de los primeros 6.000€ de
ingresos, el 66% corresponde alosinventores, y el 34%a
launiversidad; paraingresos entre 6.000y 18.000€, los
beneficios se reparten al 50%; mientras que los ingresos
superiores a 18.000<€ se reparten en un 34% para los
inventoresy un 66% parala URV.

LaU. Pompeu Fabra, realiza un reparto de beneficios si
los inventores son profesores — 40%-60% para la
universidady los inventores respectivamente —. Sin
embargo parael resto de casos — becarios, estudiantes,
PAS—el reparto se realizaraen funcién de laimportancia
industrial y comercial del invento, los medios y
conocimientos proporcionados por launiversidad y los
aportados por los inventores.

Desinterés, opcionesalosinventoresy licenciaspara
launiversidad

Eneste apartado nos referimos a las diferentes soluciones
que los reglamentos aportan en el caso de que la
universidad no tenga interés en proteger lainvencion.

De formageneral se permite alos inventores que realicen
unasolicitud asu nombre, se hagan cargo de los gastosy
de cualquier responsabilidad subsidiaria originada por la
patente. Sin embargo, lamayoriade las universidades se
reservan una licencia de explotacion no exclusiva,
intransferible y gratuita, junto con un porcentaje de los
beneficios que los inventores pudieran obtener. LaU. de
Oviedo no establece reserva de un porcentaje sobre este
Ultimo aspecto.

EnelcasodelasU. de Ledny Burgos se dice textualmente
que se renuncia “a los derechos que puedan
corresponderle”y facultaalos investigadores a realizar
la solicitud a su nombre; pero a continuacion se indica
gue no renunciaaun 10% de los beneficios que la patente
pudiera proporcionar — el mismo porcentaje que la
Pompeu Fabray Santiago—.

Las U. de La Corufa, Girona, Huelvay Politécnica de
Valenciase reservan un 20% de los beneficios derivados
de laexplotacion, licencia o cesion. En los reglamentos
de Huelvay Politécnica de Valencia, ese 20% se reparte a
partes iguales entre la universidad y los departamentos
delosautores.

LaJaume I yla Miguel Hernandez se reservan el 20% de
los beneficios netos de la explotacion —la mitad de los
cuales iran a para al departamento/-s o instituto/-s al
que pertenezcan los inventores —

Ci. Inf., Brasilia, v. 36, n. 1, p. 69-78, jan./abr. 2007

Enla UNED se especificacomo se deben repartir todos
los beneficios de las invenciones que no interesan a la
universidad: 75% para los inventores, un 15% para los
departamentos de los inventores y un 10% para la
universidad. De igual modo que la U. de Valenciael
reparto es del 70% para el profesor, el 20% para el
departamentoy el 10% para la universidad. Sevillay
Valladolid se reservan un 25%, aunque Sevillalo reparte
entre el departamento del profesor —60% —y la caja
general—40%—

La U. de Barcelona, no se reserva licencia de aquellas
solicitudes realizadas por los inventores, aunque si una
participacion del 20% de los beneficios, que iran
destinados a partes iguales al Centre de Patentsy alos
departamentos de los inventores. Mientras que la
Politécnica de Catalufia, se reserva unalicencia, pero no
especifica nada sobre un porcentaje de beneficios.

Las U. de Granaday de Mélaga no especifican en ninglin
momento que sucederiaen el caso de que no estuvieran
interesadas en la invencion que pudiera desarrollar su
personal.

Cesiondelatitularidad

Adiferencia del punto anterior, en este apartado hemos
querido reflejar las casuisticas en el caso de que unavez
obtenido el derecho de propiedad industrial, la
universidad quisiera desprenderse de él, mediante la
cesion de los titulos, entendido como contrato por el
que el titular de un derecho transfiere, generalmente a
cambio de un precio, la propiedad del derecho objeto del
contrato (Instituto Aragonés de Fomento, 2001)

LaU. de Gironay la Auténomade Barcelona cederan la
titularidad de la patente alos autores en el caso de que en
los siguientes doce meses al registro de la solicitud
espafiola, no haya ningunaempresao personaque se haya
interesado por adquirir este derecho u obtener una
licenciade uso.

Granada dispone que podra ceder tanto la titularidad
como el derecho de explotacion a terceros, siendo su
OTRI juntoconlos inventores laencargada de lagestion
deestos derechos.

LaU. de Malagay lade Jaén permiten lacesion de la
titularidad aentidades publicas o privadas—en cuyo caso
éstas deberan proporcionar unaregaliaala universidad
—, oalos inventores—reservandose un porcentaje de los
beneficios, nunca inferior al 20% —. En cambio la U.
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Jaume I s6lo recoge en su normativa la posibilidad de
cesion de los derechos de propiedad industrial a los
inventores.

El reglamento de laU. Rey Juan Carlos dice que si el
personal de la misma obtuviera beneficios de la
explotacion de los resultados de la investigacién por
cesion de los derechos de titularidad, éstatendraderecho
aun 20% de los mismos, que se repartiran de lasiguiente
forma: un 5% parael centro, un 5% parael departamento
yun 10% para la universidad. La Pompeu Fabrareserva
Unicamente un 10% de los beneficios parasi, y siempre
gue los derechos estén en manos de los autores.

La U. Rovirai Virgili establece que si en el periodo de
prioridad, no estuviera interesada en la patente ésta
podriaser transferida a los inventores. En cuyo caso la
universidad debera recuperar los gastos ocasionados por
la patente y se negociaria un royalty con los titulares,
gue sera un porcentaje de los beneficios de las ventas del
producto o productos basados en la patente.

La U. de Castilla-La Mancha dice que podra ceder los
derechos tanto a los inventores como a terceros. Y en el
caso de que sea uno solo de los inventores el que se haga
cargo de la patente, el resto de los inventores tendran
derecho a una parte de los beneficios que reciba la
universidad.

Enel reglamento de laU. de Valladolid, se establece un
procedimiento pormenorizado del tramite a seguir para
lacesién de los derechos, que precisa multiples informes
y laautorizacion de la Junta de Gobierno. Esta misma
autorizacion se exige en laU. San Pablo CEU.

Parafinalizar este apartado, un apunte resefiable es el
gue realizalaU. Miguel Hernandez y la Carlos 111, al
mencionar que el inventor puede ceder a la universidad
latitularidad de unainvencion que haya desarrollado
fueradel ambito laboral, siempre que no esté relacionada
con la actividad que realiza dentro de la institucién, y
desarrollada con medios propiosy fuera del tiempo
dedicado a la actividad profesional. Aunque es
especialmente perspicaz el hecho de que se apunte que las
invenciones no pueden estar relacionadas con la
actividad desarrollada por el autor en la universidad.

Reservadelicenciaybeneficiosdepatentescedidas
Enel caso de que launiversidad ceda sus derechos, la ley

de Patentes indica que la institucion tiene derechoaun
porcentaje de los beneficios y puede reservarse una
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licencia de explotacién, gratuita, intransferible y no
exclusiva.

LasU.deBurgos, Carlos 11, Castilla-La Mancha, Jaume |,
Ledn, Corufia, Politécnicade Valencia, Rovirai Virgili—
ésta especifica que se reserva el derecho a utilizar los
resultados de la investigacion con fines no comerciales—
, Santiagoy Vigo si establecen unareserva de licenciano
exclusiva, intransferible y gratuita en el caso de que
renuncie a sus derechos sobre la patente y estos sean
cedidos a los autores de la invencion. Valladolid no
especifica nada sobre una licencia, aunque si determina
gue los beneficios generados por lacesion se distribuiran
siguiendo las mismas proporciones que el reparto de
beneficios por la explotacion de las patentes en esta
universidad.

La Comision de Investigacion de la U. Autbnoma de
Barcelonaes laencargadade acordar si esta hace uso de
las licencias que se reserve en caso de cesion de la
titularidad alos autores, asi como el tiempo para ejercer
este derecho.

La U. de Vigo, junto a la licencia de uso, se reserva un
40% de los beneficios obtenidos por la explotacion o
cesion de la patente. La Politécnica de Cartagenalofija
enun 25%, laJaume I y laPolitécnicade Valenciaenun
20%, mientras que laU. de Ledn sélo se reservaun 10%.
EI 20% de la Politécnica de Valencia se reparte entre la
universidady los departamentos en un 10% cada uno.
Mientras que el 25% de la Politécnica de Cartagena se
destina en un 15% a la universidad y un 10% a los
departamentos.

EnlaU. Autbnoma de Barcelona los autores que hayan
obtenido la cesion de la titularidad de la patente de su
invencion, deben ceder un porcentaje de los beneficios
equivalente al canon que perciben de los proyectos de
investigacion de los convenios de investigacion. Las U.
San Pablo CEU y de Jaén, sinembargo, dejan parauna
posterior negociacion cual sera ese porcentaje.

Renunciaalosderechosotitularidad

Cualquier universidad, en un momento determinado,
puede decidir que una patente no le interesa por razones
diversas, en este caso, la normativa deberia hacer
mencion de ello, aunque no aparecen en todos los
reglamentos estudiados.

Las U. de Burgos y Le6n indican explicitamente que
pueden renunciar a sus derechos o titularidad en
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cualquier momento, sin mayores argumentaciones. La
Miguel Hernandez especifica que el abandono debe
realizarse motivadamente, mientras que la Politécnica
de Valenciay Castilla-La Mancha determinan que sera
el Consejo de Investigacion quien determine el abandono
de los derechos.

La UNED, Huelva, Oviedo, Sevillay las universidades
gallegas consideran este derecho aabandonar la patente,
ofreciendo previamente la titularidad a los inventores.

Solicitudesnonacionales

De formageneral, las normativas hacen referenciaala
tramitacion y gestion de patentes nacionales, sin
embargo, algunas van un poco mas allay regulan la
posibilidad de gestionar o incentivar las solicitudes en el
extranjero. Asi laU. de Castilla-La Mancha no establece
ningun requisito especial para extender la proteccion en
el extranjero, solo dice que lo hara “si procede”.

LaU. deles llles Balears menciona la posibilidad de pedir
solicitudes internacionales, pero supeditada a que exista
el apoyo de alguna empresa, en cuyo caso la titularidad
de la patente se podria compartir. La Politécnica de
Catalufa indica que es necesario el acuerdo con terceros
que financien los gastos de las solicitudes en el exterior.
De forma similar la U. de Granada establece que es
necesario que se haya firmado un contrato de licencia
con unaempresau organismo externo, que se hagacargo
de los gastos de solicitud y mantenimiento de los
derechos en el extranjero. Mientras que en la U. de
Barcelona, a partir de la solicitud nacional, el Centre
d’Innovacié de la Fundaci6 Bosch i Gimpera y los
inventores buscaran empresas interesadas en la
invencién con objeto de protegerlaen el extranjero.

Encambio, laU. Jaume | incorporalanecesidad de elaborar
uninformeentre laOTRIy los autores que se elevara al
vicerrectorado competente, que decidirasi se realizala
extension de la proteccion. El vicerrectoradoy los autores
podran acordar la contribucion econémica a los gastos
de extension por parte de los fondos del proyecto del que
fueran responsables. De formasimilar las U. Politécnicas
de Cartagenay Valenciay la Miguel Hernandez hacen
depender laextensién internacional a un informe de
comercializacién elaborado por laOTRI yaladisposicién
defondos.

LaU. de Vigo establece que el reglamento sera aplicable

tanto para patentes nacionales, como para las europeas,
comunitarias o extranjeras. Mientras que las U. de
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Santiago y Burgos determinan que seraen la resolucion
sobre la patente, en la que se fijen los paisesen los que la
universidad proyectasolicitar la proteccion.

Para poder extender la proteccion a otros paises la U.
Pompeu Fabra requiere que la patente sea explotaday
que el valor de su explotacion o el importe del contrato
de licencia permitan el registro en el exterior. Dejan la
posibilidad a los inventores de realizarlo de forma
particular enel caso de que launiversidad desestime esta
opcién. Encambio laU. de Oviedo solo establece que la
Comision de patentes valorara la posibilidad de extender
laproteccion aotros paises.

Contratosconotrasentidades

Este esotro punto, yafijadoen laley de Patentes, y que se
vaarepetir en los distintos reglamentos particulares: la
necesidad de que los contratos de investigacion que firme
launiversidad con terceros, determine a que organismo
pertenece la titularidad de los posibles derechos que
pudieransurgir deellos.

Algunas normativas, ni siquiera hacen referencia a este
punto, comoesel caso de la Universitat de les llles Balears.
En otras se limitan a establecer que en los contratos se
determinaralapropiedaddelosresultadosdeinvestigacionque
pudieransurgir como consecuenciadeestos, comoenel caso
de laMiguel Hernandez, Sevilla o Valladolid. Otras, como
lade Cérdoba, determinan ademas el porcentaje de
beneficios que launiversidad debera percibir—no inferior
al20%—

Mientras que en otras, como la U. Auténoma de
Barcelona, de Castilla-La Mancha, Huelva, Jaén, Jaume
I, Malaga, Oviedo, Pompeu Fabra, Politécnicas de
Cartagenay Valencia, Santiago de Compostela, UNED,
Valenciao Vigo, se hace referenciaaque sien los contratos
no se mencione explicitamente nada, se debe entender
que latitularidad pertenece a la Universidad.

Ademas las U. de Ledn, Burgos, Corufia, Pompeu Fabra,
Santiago de Compostelay Vigo, de forma muy similar,
sefialan qué aspectos se detallaran en los contratos de
investigacion, aquien corresponde la titularidad, y cuales
deben ser los términos minimos de este contrato.

Las normativas de las U. de Castilla-La Mancha, Carlos
111y Rey Juan Carlos indican que en los contratos en que
seacuerde un régimen de cotitularidad, el contrato debera
especificar el porcentaje de gastos y beneficios
correspondiente ala universidad. Mientras queenlaU.
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de Alcalé el régimen de las patentes se sometera alas
condiciones de titularidad establecidas en estos
contratos. Y las U. Rovira i Virgili y de Girona,
gestionaran la formalizacion de los convenios de
cotitularidad con otras entidades con objeto de regular
la copropiedad de las invenciones.

Otrosaspectos

En este Ultimo apartado hemos incluido tres cuestiones
gue no encajaban completamente en ninguno de los
apartados establecidos en el estudio y que consideramos
interesantes.

» Algunanormativa—Barcelona, Granaday Rovirai
Virgili—habla del secreto industrial como unade las
posibilidades de proteccidn, posibilidad no mencionada
en lamayoria de las normativas, ni, claroestaen laLey.

« Lareglamentacion de las U. de Barcelona, Castilla-La
Mancha, Huelva, La Corufia, Pompeu Fraba, Santiagoy
Rovirai Virgili indican que todos los participantesen la
proteccion de derechos deben mantener la maxima
confidencialidad de todos los resultados o que el proceso
se llevara a cabo con lamaximadiscrecién, alo que la U.
Rey Juan Carlos afiade la necesidad de realizar acuerdos
de confidencialidad en el caso de establecer contactos
con terceros para el desarrollo o continuacién de
proyectos de I+D.

e LaU.de Castilla-La Mancha se reserva el derecho de
ceder licencias de explotacion de caracter gratuito,
siemprey cuando estas se destinen a fines humanitarios.

CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar, a pesar de que el origen
de las normativas espafiolasesel mismo, laley de Patentes,
y que basicamente lo que se hace es un calco de la
estructurade suarticulo 20, las posibilidades ofrecidas
en el desarrollo de las mismas son dispares.

Sibien, no podemos afirmar que existan dos reglamentos
idénticos, si hemos podido constatar que ha existido una
cierta influencia entre universidades cercanas en
diferentes zonas geograficas espariolas. Asi las normativas
de lastres universidades gallegas son muy similares, con
un mayor nimero de puntos en comun entre laU. de
Santiago y la de la Corufia, y la U. de Ledn plantea
igualmente muchas semejanzas con éstas. De lamisma
forma las universidades andaluzas tienen un conjunto
de puntos coincidentes.
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Este aspecto no se da de formatan claraen otras zonas
como laComunidad Valenciana, Catalufia o Madrid,
aungue si se constatan relaciones entre dos reglamentos
de instituciones distantes, como es el caso del de la U.
Carlos Il1yel de laMiguel Hernandez.

Por dltimo queremos apuntar la necesidad de actualizar
las diferentes normativas en materia de patentesy
adaptarlas ala nueva Ley Organica de Universidades
(LOU) o posible modificaciones de la legislacion
universitaria en estos ambitos, ya que lagran mayoriade
los textos hacen todavia referenciaala Ley de Reforma
Universitaria, salvo en los caso de las U. de Castilla-La
Mancha, Rovirai Virgiliy Pompeu Fabra—por su reciente
aparicion -. Aungue es cierto que tenemos constancia
de que se esta trabajando en esta actualizacion.

Artigo submetido em 21/03/2007 e aceito em 19/10/2007.
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