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Cuando se hace referencia a la patente en el seno de una Universidad surgen algu-
nas dudas que no siempre tienen una respuesta univoca. El estudiante que busca
actualmente obtener un titulo de grado con el que, en un futuro, podr4 trabajar
dentro de un instituto, grupo de investigacién o departamento que desarrolle una
patente, ignora los conceptos elementales de la propiedad industrial. El disefio de los
planes de estudios de los actuales grados no siempre ha sido favorable a introducir
conceptos juridicos en las ingenierias, obvidndolos, y produciendo en el estudiante
la carencia de unos conocimientos que le vendrian muy bien en su actividad futura.
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A la pregunta: jes necesario explicar la propiedad industrial en los grados de
la Universitat Politecnica de Valencia (en adelante urv)?, la respuesta es si, por
supuesto. El estudiante y el personal que investigue en la rama de Ciencias: en
los grados en Biotecnologfa, en Ciencia y Tecnologia de Alimentos, y en Cien-
cias Ambientales, asi como los de la rama de Ingenierfa y Arquitectura, Ciencia
y Tecnologia para la Salud con el grado en Ingenierfa Biomédica, y la rama de
Ingenieria y Arquitectura, Industrial y Aerondutica, con los grados en Ingenieria
Aeroespacial; en Ingenierfa en Disefio Industrial y Desarrollo de Productos; en In-
genierfa Electrénica Industrial y Automdtica; en Ingenierfa Eléctrica; en Ingenierfa
de la Energfa; en Ingenierfa Mecdnica; en Ingenieria de Organizacién Industrial;
en Ingenierfa Quimica; en Ingenierfa en Tecnologias Industriales, entre otrasl,
y sin dnimo exhaustivo, necesita conocer cémo funciona la propiedad industrial
dentro de la Universidad, y también fuera de ella, en la empresa privada2. Esto
le va a dar seguridad y, sobre todo, le va a permitir resolver las preguntas: ;si in-
vento algo en la Universidad o en la empresa, no soy el inventor?, ;la inventora
es la Universidad o la empresa?, ;si invento algo y no lo digo, pasa algo? A estas
dudas y cuestiones vamos a intentar responder siguiendo la normativa especifica
de la upv y el marco legislativo general.

I. LA INVENCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD

La proteccién de la invencién mediante patente en el seno de una Universidad
plantea distintos aspectos que se relacionan entre la economia, por la explotacién
de la patente, y la titularidad de la misma, al inventor, como sujeto, y su reco-
nocimiento del derecho moral como inventor. La titularidad de los resultados
obtenidos por el personal de la Universidad es preciso deslindarla mediante de la
normativa propia de las Universidades. La invencién dentro de la Universidad?
dista de la que se pueda realizar en el dmbito de una empresa, ademds de estar
contemplado en los acuerdos de colaboracién con las mismas. Un ejemplo de
ello son las colaboraciones con empresas a través de la creacién de spin off. En el
caso de la Universitat Politecnica de Valencia, se regula a través de la normativa
sobre creacién de empresas a partir de la actividad de investigacién universitaria,

1. Cfr. todos los grados en: http://www.upv.es/estudios/grado/index-es.html Consultada
el 24 de febrero de 2015.

2. Canés DarGs, L., RaMON FERNANDEZ, F. y Maurr CAsTELLS, J. J. “Aspectos juri-
dicos y econémicos de la propiedad industrial de la empresa’, Novdtica, n.° 193, mayo-
junio 2008, pp. 56-58.

3. La literatura cientifica en la materia es amplia; sin dnimo exhaustivo podemos citar
algunas aportaciones sobre la materia: CaABALLERO FERNANDEZ, G.; QUINTAS CORREDOIRA,
Mz, pE ros A., ArEvaLo TomE, R. y PINEIRO Garcia, M2, P. “La proteccién de las in-
venciones mediante patentes en las universidades europeas, japonesas y estadounidenses”,

Cuadernos de Gestidn, vol. 12 (1), 2012, pp. 15-38.
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y que fue aprobada por Consejo de Gobierno, en su sesién de 15 de mayo de
2008, Hay que atender por ello a la normativa especifica y resolver las dudas
que se pueden generar de la lectura de la misma.

1. LA NORMATIVA APLICABLE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL AMBITO
UNIVERSITARIO

En cuanto a la normativa general aplicable a las patentes e invenciones que se
realicen por parte de profesores en la Universidad, hay que tener en cuenta lo

indicado en las siguientes normas.
1.1. Articulo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes’:

1. Las normas del presente Titulo serdn aplicables a los funcionarios, empleados y
trabajadores del Estado, Comunidades Auténomas, Provincias, Municipios y demds

Entes Publicos, sin perjuicio de lo previsto en los pdrrafos siguientes.

2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el
profesor como consecuencia de su funcién de investigacién en la Universidad y que
pertenezcan al 4mbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo

establecido en el articulo 11 de la Ley Orgdnica de Reforma Universitaria.

3. Toda invencidn, a la que se refiere el punto 2, debe ser notificada inmediatamente

a la Universidad por el profesor autor de la misma.

4. El profesor tendrd, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga
la Universidad de la explotacién o de la cesién de sus derechos sobre las invenciones
mencionadas en el punto 2. Corresponderd a los Estatutos de la Universidad deter-

minar las modalidades y cuantia de esta participacién.

5. La Universidad podrd ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el
punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia

no exclusiva, intransferible y gratuita de explotacién.

4. Disponible en: http://www.ctt.upv.es/docs/NormativaAprobadaConsejoGobier-
no_05_2008.pdf Consultado el 29 de septiembre de 2015.

5. BOE n.° 73, de 26 de marzo de 1986. Este precepto estard vigente hasta el 1 de
abril de 2017, como indica la disposicién final novena, en que entrard en vigor la Ley
24/2015, de 24 de julio de Patentes (BOE n.c 177, de 25 de julio de 2015), y a la que

haremos referencia en un momento posterior del trabajo.
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6. Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotacién de una invencién mencio-
nada en el punto 5, la Universidad tendrd derecho a una participacién en los mismos

determinada por los Estatutos de la Universidad.

7. Cuando el profesor realice una invencién como consecuencia de un contrato con
un Ente privado o publico, el contrato deberd especificar a cudl de las partes contra-

tantes corresponderd la titularidad de la misma.

8. El régimen establecido en los pdrrafos 2 a 7 de este articulo podrd aplicarse a las

invenciones del personal investigador de Entes ptiblicos de investigacién.

9. Las modalidades y cuantia de la participacién del personal investigador de Entes
publicos de investigacién en los beneficios que se obtengan en la explotacién o cesién
de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 8 de este articulo,
serdn establecidas por el Gobierno, atendiendo a las caracteristicas concretas de cada

Ente de investigacin.

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, regula el punto en los articulos 20 y

21. Por lo que interesa a nuestra investigacidn, el articulo 21 indica lo siguiente,

respecto a las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universi-

dades Publicas y de los Entes Publicos de Investigacidn:

42

1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos
Publicos de Investigaciéon de la Administracién General del Estado, de los Centros y
Organismos de investigacién de otras Administraciones Publicas, de las Universidades
Publicas, de las Fundaciones del Sector Publico Estatal y de las Sociedades Mercan-
tiles Estatales pertenecerdn a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido
en el gjercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza

de la relacién juridica por la que estén vinculados a ellas.

A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal
en el articulo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la
Innovacidn, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de inves-
tigacién y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las
universidades y de los centros de investigacién, también tenga la consideracién de

personal de investigacion.
2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberdn ser comunicadas por escrito

a la entidad publica a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el

plazo de tres meses desde la conclusién de la invencidn. La falta de comunicacién
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por parte del personal investigador llevard consigo la pérdida de los derechos que se

le reconocen en los apartados siguientes.

3. El organismo o la entidad publica, en el plazo de tres meses contados desde la re-
cepcién de la notificacidn a que se refiere el apartado precedente, deberdn comunicar
por escrito al autor o autores de la invencién su voluntad de mantener sus derechos
sobre la invencidn, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como
secreto industrial reservdndose el derecho de utilizacién sobre la misma en exclusiva.
No podré publicarse el resultado de una investigacién susceptible de ser patentada
antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presen-

tado la solicitud de patente.

Si el organismo o entidad publica no comunica en el plazo indicado su voluntad de
mantener sus derechos sobre la invencidn, el autor o autores de la misma podrdn

presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el articulo 18.2.

4. El investigador tendrd en todo caso derecho a participar en los beneficios que
obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotacién o de la cesién
de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de
la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrdn también ceder la
titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservdndose una licencia no
exclusiva, intransferible y gratuita de explotacién o una participacién de los beneficios
que se obtengan de la explotacién de esas invenciones determinada de conformidad

con lo dispuesto en los apartados 6y 7.

5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren
con entes publicos o privados, se deberd estipular a quién corresponderd la titularidad
de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos
contratos o convenios, asi como todo lo relativo a los derechos de uso y explotacién

comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.

6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinard las modalidades y la cuantia
de la participacién del personal investigador de la Universidad en los beneficios que
se obtengan con la explotacién de las invenciones contempladas en este articulo, y
en su caso, de la participacién de la Universidad en los beneficios obtenidos por el
investigador con la explotacién de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 83 de la Ley Orgdnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el
articulo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible.

7. Las modalidades y cuantia de la participacién del personal investigador de los

Entes Publicos de Investigacién en los beneficios que se obtengan de la explotacién
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o cesién de las invenciones contempladas en este articulo se establecerdn por el Go-
bierno atendiendo a las caracteristicas concretas de cada Ente Publico de Investiga-
cién. Esta participacién no tendrd en ningdn caso naturaleza retributiva o salarial.
Las Comunidades Auténomas podrdn desarrollar por via reglamentaria regimenes
especificos de participacién en beneficios para el personal investigador de Entes Pud-

blicos de Investigacién de su competencia.

1.2. Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento para la ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes®, mo-
dificado por el Real Decreto 151/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica
parcialmente el Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre’, y Real Decreto
245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2245/1986, de
10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes®.

1.3. Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotacién y cesién de
invenciones realizadas en los entes puiblicos de investigacién, de conformidad con
lo establecido en el articulo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes’.

1.4. Ley Orgdnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades'®, modificada
por Ley Orgdnica 4/2007, de 12 de abril!, que en su articulo 1.2, ¢), al referirse
a las funciones de la Universidad, se refiere a: “La difusién, la valorizacién y la
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida,
y del desarrollo econémico”.

1.5. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologfa y la Inno-
vacién'?, que ademds de precisar en su articulo 1 que tiene como objeto esta-
blecer “el marco para el fomento de la investigacién cientifica y técnica y sus
instrumentos de coordinacién general, con el fin de contribuir a la generacién,
difusién y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales
de la sociedad”, dedica su Titulo 111 al impulso de la investigacidn cientifica y
téenica, la innovacidn, la transferencia del conocimiento, la difusién y la cultura
cientifica, tecnoldgica e innovadora.

6. BOE n.° 261, de 31 de octubre de 1986.

7. BOE n.° 33, de 7 de febrero de 1996.

8. BOE n.° 71, de 23 de marzo de 2010.

9. BOE n.° 26, de 30 de enero de 2002.

10. BOE n.° 307, de 24 de diciembre de 2001.
11. BOoE n.° 89, de 13 de abril de 2007.

12. BoE n.° 131, de 2 de junio de 2011. Mds ampliamente, cfr. Aa.vv. Régimen juri-
dico de la transferencia de resultados de investigacidn: de la Ley Orgdnica de Universidades
a la Ley de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién, coord. por Carlos Vargas Vasserot,
Madrid, La Ley, Grupo Wolters Kluwer, 2012.
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El articulo 33, referente a las medidas, establece en su apartado c):

Medidas para la valorizacién del conocimiento, que incluirdn la potenciacién de
la actividad de transferencia desde los agentes publicos de ejecucién a través de las
oficinas de transferencia de resultados de investigacidn, y desde los parques cienti-
ficos y tecnoldgicos, los centros tecnolégicos y otras estructuras dinamizadoras de
la innovacidn, asi como el fomento de la cooperacién de los agentes publicos de
ejecucién con el sector privado a través de los instrumentos que establece el ordena-
miento juridico y, en particular, mediante la participacién en sociedades mercantiles
en los términos previstos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible,
con el objeto de favorecer la diversificacién empresarial y la transformacién de los
resultados de la investigacién cientifica y técnica en desarrollo econémico y social
sostenible. También se impulsardn medidas de transferencia del conocimiento no
orientadas a la comercializacién o a la explotacién mercantilizada, como la creacién

de espacios publicos comunes.

1.6. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible'?, que establece como
uno de los objetivos en materia universitaria, en el articulo 60, g): “Impulsar
medidas de atraccién de capital privado nacional e internacional para contribuir
a la financiacién de los objetivos de la universidad, especialmente a la investiga-
cién, transferencia del conocimiento y a la creacién de empresas innovadoras de
base tecnoldgica”.

Por su parte, el articulo 64, sobre la investigacidn y transferencia del cono-
cimiento, dispone:

1. Las universidades potenciardn sus funciones de investigacién bdsica y aplicada
y de transferencia del conocimiento a la sociedad para la mejora del bienestar y la
competitividad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboracién
con el sector productivo.

2. La colaboracién entre las universidades y el sector productivo podrd articularse
mediante cualquier instrumento admitido por el ordenamiento juridico y, en parti-
cular, podrd adoptar las siguientes modalidades:

a) La constitucién de empresas innovadoras de base tecnoldgica.

b) La generacién de polos de innovacién, mediante la concurrencia en un mismo

espacio fisico de centros universitarios y de empresas.

13. BOE n.° 55, de 5 de marzo de 2011.
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c) La puesta en marcha y la potenciacién de programas de valorizacién y transferen-

cia de conocimiento.

d) La formacién de consorcios de investigacién y transferencia del conocimiento.
e) La creacién de cdtedras-empresa basadas en la colaboracién en proyectos de in-
vestigacién que permitan a los estudiantes universitarios participar y conciliar su

actividad investigadora con la mejora de su formacién.

3. Las universidades podrdn promover la creacién de empresas innovadoras de base
tecnoldgica, abiertas a la participacién en su capital societario de uno o varios de
sus investigadores, al objeto de realizar la explotacién econémica de resultados de
investigacién y desarrollo obtenidos por éstos. Dichas empresas deberdn reunir las

caracteristicas previstas en el articulo 56 de esta Ley.

En cuanto a esta legislacién, nos interesa especialmente lo indicado en el Real
Decreto 55/2002, ya que establece las pautas sobre la explotacién y cesién dentro
del marco del articulo 20 de la Ley de Patentes y el articulo 21 de la nueva Ley
de Patentes, de 2015, que estard vigente el 1 de abril de 2017.

Los principales aspectos que trata esta norma son los siguientes:

— La titularidad de las invenciones, que corresponde a los organismos publi-
cos de investigacién.

— La obligacién de notificacién, por escrito, de la invencién por parte del
personal investigador.

— La evaluacién por parte del organismo y comunicacién al autor de la de-
cisién sobre la invencién.

— La prohibicién de publicar un resultado de una investigacién susceptible
de ser patentada durante el plazo de 3 meses o hasta la presentacién de la solici-
tud de patente.

— Si el organismo publico de investigacién decide no mantener los derechos
sobre la invencidn, el autor podrd presentarla, teniendo el organismo un derecho
a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotacién. Cuando se
obtengan beneficios de la explotacién corresponderd al organismo publico de
investigacién una participacién del 20%.

— La distribucién de los beneficios que obtenga un organismo publico de
investigacién por la explotacién de una invencién serdn de 1/3 para el mismo y
1/3 parael (los) autor(es), y un 1/3 que se distribuird de acuerdo con los criterios
del Consejo Rector del organismo.

—La invencién derivada de contratos o convenios de los organismos publicos
de investigacién, con un Ente publico o privado, seguirdn las especificaciones
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que indique el contrato al respecto. Los beneficios que pueda percibir el indicado
organismo publico se distribuirdn segin lo preceptuado anteriormente.

2. LA NORMATIVA DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Respecto a la normativa aplicable a las patentes e invenciones en el seno de la upv
hay que indicar la siguiente:

1. El articulo 137 del Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell,
por el que se aprueban los Estatutos de la urv'%, establece en cuanto a los resul-
tados de la investigacidn:

1. La Universitat gestionard las patentes e invenciones realizadas por todo su personal
como consecuencia de su actividad, de acuerdo con la legislacién aplicable en materia

de propiedad intelectual e industrial.

2. El Consejo de Gobierno regulard las cuestiones relativas al uso de los resultados
de la investigacién y la atribucién de los rendimientos econémicos que puedan de-
rivarse, asf como la distribucién del beneficio obtenido por la explotacién y cesién
de las patentes, entre la propia Universitat, la unidad en la que se ha realizado la

investigacién y las personas que han llevado a cabo la investigacién.

3. Los contratos que celebre la Universitat con personas, universidades o entidades
publicas y privadas para la realizacién de trabajos de cardcter cientifico, técnico o
artistico, as{ como para el desarrollo de ensefianzas de especializacién o actividades
especificas de formacidn, se realizardn conforme a la normativa que desarrolle el

Consejo de Gobierno y de acuerdo con la legislacién que lo regule.

4. El Consejo de Gobierno regulard la normativa de creacién, reconocimiento y re-
lacién de las spin-off creadas a partir de patentes, resultados generados por proyectos
de investigacién o de transferencia de conocimiento en la Universitat, as{ como la
gestién de la cartera de participaciones en las mismas. En todo caso, la creacién o par-

ticipacidn serd acordada por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.

2. Reglamento regulador de la gestién de las actividades de investigacién, desa-
rrollo, transferencia de tecnologfa y formacién permanente en la upv, aprobado

14. pocv n.° 6661, de 29 de noviembre de 2011. Disponible en: http://www.upv.es/
organizacion/documentos/estatutos-upv-2011.pdf Consultado el 24 de febrero de 2015.
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por el Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2010, modificado parcial
por Consejo de Gobierno de 3 de noviembre de 20111¢),

3. Reglamento de proteccién y transferencia de derechos de propiedad in-
telectual e industrial de la upv, aprobado por Consejo de Gobierno de 9 de no-
viembre de 2012, que deroga la anterior normativa de la propiedad industrial
e intelectual aprobada por Junta de Gobierno el 21 de diciembre de 1999.

4. Cédigo de gestién de conflictos de intereses de investigacién-upv, aprobado
por Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 201218,

5. Politica de integridad cientifica y buenas pricticas en investigacién-upv,
aprobado por Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 201217,

De toda la normativa referenciada podemos extraer los siguientes puntos a
tener en cuenta:

— La normativa especifica de la urv se centra en la titularidad de los resultados
de las actividades de investigacién, desarrollo e innovacién, en la comunicacién de
los resultados de investigacién, desarrollo e innovacién susceptibles de proteccién
juridica y transferencia, en la proteccién mediante patentes y modelos de utilidad,
en la promocién y comercializacién de patentes, en la distribucién de los ingresos
provenientes de licencias o cesiones de patentes, en otras formas de proteccién
de la propiedad industrial, en 4row how, asi como en la propiedad intelectual e
industrial derivada de contratos de I+D y en los acuerdos de confidencialidad y
de transferencia de material.

— El émbito de aplicacién radica en los resultados que se generen como
consecuencia de las actividades de I+D+i realizadas por el personal de la UPV
en el desempefio de sus funciones, y con independencia de la relacién juridica
vinculante con la misma.

— Le corresponden a la upv los derechos de propiedad industrial que se generen
por los resultados derivados de subvenciones de terceros o de financiacién interna.
En los casos de los derechos derivados de contratos con empresas, se atenderd a lo
indicado en el contrato para determinar la titularidad de los resultados.

15. Disponible en: http://www.upv.es/entidades/vi/menu_urlc.html?/entidades/vi/infoweb/
vi/info/U0534778.pdf Consultada el 24 de febrero de 2015.

16. Disponible en: http://www.upv.es/entidades/vi/menu_urlc.html?/entidades/vi/infoweb/
vi/info/U0565513.pdf Consultada el 24 de febrero de 2015.

17. Disponible en: http://www.upv.es/entidades/cTT/info/U0587084.pdf Consultada el 24
de febrero de 2015). Anteriormente estaba vigente el Acuerdo de la Junta de Gobierno de
21 de diciembre de 1999: http://www.upv.es/entidades/vi/infoweb/vi/info/216007normalc.
html Consultada el 24 de febrero de 2015.

18. Disponible en: http://www.upv.es/entidades/vi/menu_urlc.html?/entidades/vi/infoweb/
vi/info/U0586865.pdf Consultada el 24 de febrero de 2015.

19. Disponible en: http://www.upv.es/entidades/vi/menu_urlc.html?/entidades/vi/infoweb/
vi/info/U0586866.pdf Consultada el 24 de febrero de 2015.
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— En el caso de resultados que se obtengan por parte de personal no vincula-
do laboralmente, funcionarial o beca se regulardn en el acuerdo de cotitularidad
o cesién.

— Se reconoce el derecho moral al inventor que ostenta la persona que haya
contribuido intelectualmente a la obtencién de los resultados, debiendo colaborar
en los procesos de proteccién y explotacién de los mismos.

— Se establece el deber de comunicacién por parte del personal de la urv
que realice una actividad de investigacién, desarrollo o innovacién, cuando haya
resultados susceptibles de explotacién econémica, de comunicarlos, por escrito,
al Centro de Apoyo a la Innovacién, la Investigacién y la Transferencia de Tec-
nologfa (en adelante crr).

— Se privilegia la proteccién de la invencién mediante patente frente al mo-
delo de utilidad.

— Se establece la participacién de los inventores de las patentes en los bene-
ficios de la explotacidn.

— Se contemplan otras formas de proteccién de la propiedad industrial como
los disefios, segtin lo establecido en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccién
juridica del disefio industrial®, y en el Real Decreto 1937/2004, de 27 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecucién de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, de proteccidn juridica del disefio industrial?'.

— Las marcas y signos distintivos vinculados a una actividad de I+D+i de la
UPV y que fueran susceptibles de ser registradas ante una Oficina de Marcas, se
comunicardn al igual que las innovaciones®. El cTT serd el organismo encargado
para la tramitacién del titulo y la negociacién de las licencias.

— Se contempla también que en el proceso de andlisis de la proteccién del re-
sultado se valore si se requiere el mantenimiento del secreto, y se podrd proceder
con el licenciatario un contrato de krnow-how™.

— Se dispone la posibilidad de establecer acuerdos con entidades terceras en
cuanto a la propiedad industrial derivados de contratos de I+D, siguiendo lo
indicado en la Ley Orgdnica 6/2001, de Universidades.

20. BOE n.° 162, de 8 de julio de 2003.
21. BOE n.° 250, de 16 de octubre de 2004.

22. Asi lo establece, refiriéndose expresamente a las innovaciones, el articulo 50 del
Reglamento de proteccién y transferencia de derechos de propiedad intelectual e industrial
de la Universitat Politécnica de Valencia, aprobado por el Consejo de Gobierno, de 9
de noviembre de 2012. Disponible en: https://www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/
U0587682.pdf Consultado el 29 de septiembre de 2015.

23. Sobre ello, cfr. MicueL Asensio, P A. DE. Contratos internacionales sobre derecho
de propiedad y “know-how” (conocimientos técnicos secretos), Madrid, Universidad Complu-
tense, 2001.
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— La creacidn de spin-off para la transferencia de tecnologfa. Hasta el momento
se han creado diversas empresas, participadas algunas por la upv, a las que se les
identifica con la marca®.

— Se regulan los acuerdos de confidencialidad y transferencia de material
sujetos a derechos de propiedad industrial que podrdn ser suscritos por el PDI
de la plantilla de la upv.

II. ALGUNAS DUDAS HABITUALES QUE SE PLANTEAN
EN LAS INGENIERIAS RESPECTO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN EL SENO DE LA UNIVERSIDAD

En la upv se articula la innovacidn, investigacién y transferencia de tecnologia a
través del centro de apoyo denominado cT1®. Esta unidad se encarga de la gestién
de las actividades de generacién de conocimiento dentro de la upv. También se
encarga de la gestién de la justificacién de las ayudas, internas y externas, de los
investigadores, asi como de la conexién con el mundo empresarial y, en general,
de la canalizacién de todas las actividades de I+D+I del personal de la upv.

Hay que tener en cuenta la estructura en Departamentos, Institutos universita-
rios* (cmT-Motores Térmicos; Aplicaciones de las Tecnologfas de la Informacidn;
Automdtica e Informdtica Industrial; Conservacién y Mejora de la Agrodiversidad
Valenciana; Ingenierfa de Alimentos para el Desarrollo; Ingenierfa del Agua y
del Medio Ambiente; Matemdtica Multidisciplinar; Matemdtica Pura y Aplica-
da; Restauracién del Patrimonio; Tecnologia Nanofotdnica; Telecomunicacién
y Aplicaciones Multimedia), y los Institutos universitarios mixtos y concertados
(Biologia Molecular y Celular de Plantas; Biomecdnica de Valencia; Tecnologia
de Informdtica; Tecnologia Quimica), asf como las estructuras propias de inves-
tigacién (Centros de Investigacién; Centros de Investigacién mixtos y concerta-
dos; Centros de Investigacién interuniversitarios, y Centros en red) y grupos de
[+D+i%, y que en el seno de ellas se producen resultados que es preciso proteger.

El investigador, sea Licenciado, Ingeniero o actualmente Graduado, asi como
los becarios, suele formularse algunas cuestiones en torno a esa proteccién del

24. Cfr. las diversas empresas spin-off en: http://www.upv.es/entidades/cTT/
info/797751normalc.html Consultada el 25 de febrero de 2015. Una de las dltimas es la
empresa Disefio de alimentos S.L. que tiene por finalidad proveer de servicios de disefio
de alimentos de alta calidad a empresas Food Service. Cfr. la noticia en: http://www.upv.
es/entidades/cTT/noticia_846379c.html Consultada el 25 de febrero de 2015.

25. Cuya pdgina web es: www.ctt.upv.es Consultada el 24 de febrero de 2015.

26. Se puede acceder a través de: http://www.upv.es/investigacion/estructuras/institutos-
universitarios-es.html Consultada el 24 de febrero de 2015.

27. Se pueden consultar en: https://www.upv.es/investigacion/estructuras/index-es.html

Consultada el 25 de febrero de 2015.
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resultado obtenido. Es verdad que en muchas ocasiones carece de la formacién
especifica deseable en materia de propiedad industrial, ya que los planes de estu-
dios pasados y actuales no suelen dedicar demasiada atencidn a esta disciplina®.

Una de las dudas que se suelen plantear es la de qué engloba la propiedad
industrial, y no se sabe diferenciarla de la propiedad intelectual. Ademds de tener
una legislacién diferente, en el dmbito de la propiedad industrial quedan incluidos
la patente, los modelos de utilidad, las marcas y el disefio.

También suelen despertar inquietud los requisitos® que debe reunir la pa-
tente, especialmente el de la novedad, ya que en muchas ocasiones se plantea si
determinada actividad va a influir en dicha novedad (presentacién de resultados
en publicaciones), con lo que se hace preciso indicar lo permitido y lo que no lo
es. Menos dudas suelen producir los requisitos de actividad inventiva y la apli-
cacién industrial. Teniendo en cuenta, ademds, que todos estos requisitos son
conjuntos y no excluyentes.

Las cuestiones relativas a si se deben comunicar los resultados a la Universidad,
asf como el porcentaje de participacién, también suelen ser objeto de consulta. En
muchas ocasiones, el investigador considera que tiene “propiedad sobre la paten-
te”, 0, en otros términos, se dice: “Si es mia, porque lo he hecho yo”, y ello no es
exactamente asi. En el dmbito universitario, como hemos visto en la normativa
especifica de la uPv, se reconoce un porcentaje de participacién en los beneficios,
ya que el investigador utiliza los recursos facilitados por la entidad. En el caso de
la upv, el inventor tiene el 60% y la Universidad el 40% de los beneficioes, por
concepto de reinversién del sistema.

La normativa indicada permite que el profesor pueda patentar en su propio
nombre, si la Universidad no lo hace (es decir, cuando la entidad académica pre-
viamente ha decidido no ejercer sus derechos de propiedad sobre la invencién).
En este caso se tiene un derecho a una licencia®® por parte de la Universidad,
de cardcter gratuito, no exclusiva e intransferible, y también una participacién

28. Indicar, a titulo de ejemplo, que se implanté durante un breve periodo de tiempo,
como libre eleccién, la asignatura “Proteccién juridica de la invencién biotecnoldgica”,
dirigida principalmente a la licenciatura en biotecnologifa, y en la que se proporcionaban
al alumno los conocimientos bdsicos en materia de patentes. También, actualmente, en
la asignatura Derecho Espacial, de libre eleccién, se le facilitan al alumno, aunque sea
brevemente, ciertos conocimientos sobre la proteccién de los resultados que se puedan
obtener en la Estacién Espacial, asi como ejemplos de patentes de motores, para cubrir
dicha necesidad bdsica.

29. Diaz MuRNoz, M. “Patentabilidad: concepto y requisitos”, Serie Bibliotecologia y
Gestidn de Informacién, n.© 31, 2007, pp. 1-22.

30. Mds ampliamente se puede ver esta figura en: https://www.upv.es/entidades/cTT/
info/U0670344.pdfl Consultada el 29 de septiembre de 2015. Sobre las licencias, cfr.:
http://www.upv.es/entidades/cTT/conocimiento/901986normalc.html Consultado el 29 de
septiembre de 2015.
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econémica del 20% en los beneficios derivados de la explotacién que realice el
profesor’!.

El proceso para la proteccién de los resultados en la uprv tiene unas fases que
son las siguientes®*:

1. Comunicacién al ctT de los resultados, con la descripcién de los mismos,
personas y origen de la actividad.

2. Andlisis de la patentabilidad y del potencial de la explotacién por parte del
Centro, a través de un informe que se dirige a la Comisién de I+D+i de la upv.

3. Registro del resultado en el Catdlogo de Oferta Tecnolégica de la upv
(carTA)®. Se trata de un catdlogo en el que se contiene el conocimiento que es
transferible a las empresas, bien mediante patente, software o de capacidades de
investigacién y desarrollo. Se encuentra disponible en la pdgina web: www.upv.
es/carta y tiene estructurada la bisqueda por dreas de conocimiento, sector eco-
némico y unidades de investigacién.

4. Decisién por parte de la Comisién de la solicitud de la patente.

5. Si se decide patentar, se gestiona por parte del cTT la redaccién y solicitud
con el inventor y, en su caso, un Agente de la Propiedad Industrial (arr).

6. En los casos de extensién internacional de la patente se analizan por parte
del 1T las acciones de comercializacidn, se elabora un informe y la Comisién de
[+D+i decide sobre la misma.

Con la finalidad de despejar algunas dudas, dentro del Programa docencia en red,
y con destino a toda persona interesada, se grabaron distintos objetos de apren-
dizaje* relacionados con las propiedad industrial, de libre acceso y conteniendo
los conceptos bdsicos:

1. Tipos de documentos de patentes®.

31. Sobre ello, cfr.: http://www.upv.es/entidades/cTT/propiedad-intelectual/890620normalc.
html Consultada el 26 de febrero de 2015.

32. Expuestas en: http://www.upv.es/entidades/cT1/propiedad-intelectual/890620normalc.
html Consultada el 26 de febrero de 2015.

33. carta. Disponible en: http://www.upv.es/entidades/c1T/info/U0669180.pdf Con-
sultado el 29 de septiembre de 2015, y también en: http://www.upv.es/carta/ Consultado
el 29 de septiembre de 2015.

34. RaMON FERNANDEZ, F. “La utilizacién de los objetos de aprendizaje como nueva
tecnologia aplicada a la ensefianza técnica de la biotecnologia. Su aplicacién en la asig-
natura de Proteccién Juridica de la Invencién Biotecnoldgica”, Jornada de Innovacién Do-
cente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrénomos, Valencia, 2009, pp. 181-185.

35. Véase: hteps://polimedia.upv.es/polimedia.v2/lanza/index.asp?id=2af83274-aba8-8842-
a997-55277adtb302&existe400= Consultada el 25 de febrero de 2015.
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2. Clasificacién internacional de patentes®.

3. ;Qué es la propiedad industrial??’.

4. La patente®.

5. Distincién entre lo patentable y lo no patentable®.

CONCLUSIONES

La proteccién de los resultados de la propiedad industrial en el seno de una
Universidad plantea, en ocasiones, dudas para el inventor. Tenemos que tener
en cuenta que existe una legislacién general y una normativa especifica que es
aplicable, y que es propia de la Universidad a la que es aplicable.

Muchas veces el desconocimiento de cudles son los pasos a seguir por parte del
inventor hace que sea necesario que se proporcionen los conocimientos bdsicos
en materia de propiedad industrial durante el estudio del mapa de titulaciones.

En el caso de la upv, segtin indica el Reglamento de proteccién y transferencia
de derechos de propiedad intelectual e industrial, el Vicerrectorado promoverd la
formacién en propiedad industrial en los estudios de ingenieria de grado y pos-
grado, asi como la Escuela de Doctorado garantizard la formacién bésica de los
doctorandos en la Universitat en la proteccién de la propiedad industrial y en la
transferencia de tecnologfa. También se indica que los servicios de formacién del
Personal de Administracién y Servicios (Pas) y Personal Docente e Investigador
(ppI) promoverdn la formacién en propiedad industrial, apoyando el cTT en las
acciones formativas.

La normativa especifica de la urv resuelve algunas de las dudas m4s habitua-
les y establece con claridad la hoja de ruta para la proteccién de los resultados.
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asp?id=ac98078c-fd89-1d4f-8450-350b9b11a005&existe400= (Consultada
el 25 de febrero de 2015).

Distincidn entre lo patentable y lo no patentable. Disponible en: https://polime-
dia.upv.es/polimedia.v2/lanza/index.asp?id=cc69202b-d997-6b47-a5ac-
76f09805a710&existe400= (Consultada el 25 de febrero de 2015).
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